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INTRODUCCION

La Propiedad Intelectual (PI) 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, grandes o pequefias. Los derechos que protege
abarcan productos que son resultado de la accion humana y comprenden obras
literarias y artisticas, invenciones, simbolos, nombres, signos distintivos e imagenes
empleados en el comercio, entre otras mas.

La PI, para efectos de facilitar su estudio, de manera convencional se divide
en dos grandes categorias: por una parte, abarca los derechos de propiedad
industrial, que a su vez contemplan las patentes, los modelos de utilidad, las
marcas, los disefios industriales, los secretos comerciales, las variedades y las
indicaciones geograficas. Por otra, el segundo grupo, correspondiente al derecho
de autor, agrupa y protege las obras literarias y artisticas entre las que, de manera
enunciativa, destacan las obras cientificas o literarias; obras audiovisuales;
programas informaticos y bases de datos; composiciones musicales y coreografias;
obras de arquitectura, y los derechos conexos a éstos, que se refieren
principalmente a los derechos de aquellos que exteriorizan las obras, como los
interpretes y ejecutantes, los organismos de radiodifusion, entre otros .

En la actualidad, los derechos que protegen la Pl muestran evidencia de
desempefiar un papel significativo en el desarrollo y cobran cada vez mayor
importancia para la economia global. Paises como Estados Unidos, Japon, Corea
de Sur y ahora también China, lograron transiciones exitosas al pasar de la
exportacion de materias primas, manufactura y servicios, a los activos intangibles
derivados de la innovacién, coincidiendo en su aceleracion econémica y su
desarrollo de patentes.

La PI, como infraestructura intangible, desarrolla valor como insumo para
una amplia gama de procesos productivos apoyandose en aplicaciones y mercados
derivados de su uso, incluyendo la creacion de nuevos productos a partir de dicha

infraestructura. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI),



através de las Tablas Origen Destino de la Formacién Bruta de Capital Fijo (2017)?,
se logré identificar plenamente con datos derivados del Censo Econémico 2014,
gue los productos de la Pl en el afio en referencia, se ubicaron en 176,099 millones
de pesos a precios corrientes, es decir, 3.6% del total de la inversion de México.

Considerando las contribuciones al mejoramiento de la economia y el
desarrollo nacional, resulta necesario impulsar y fortalecer mecanismos orientados
a la proteccioén de los derechos de la PI, a partir de un orden institucional integral y
un andamiaje juridico armonizado que efectivamente los salvaguarde.

Como concepto desarrollado con amplitud en la doctrina de tribunales
internacionales, el derecho a la “tutela judicial efectiva”, comprende entre otros, el
derecho al debido proceso y a una instancia judicial adecuada que garantice la
salvaguarda o restauraciéon de derechos; asimismo, abarca la determinacion de
sanciones y medidas de reparacion del dafio.

En ese sentido, en México, los derechos derivados de la Pl encuentran sus
garantias de proteccion y defensa en procedimientos de naturaleza administrativa,
civil y penal, observando en este ultimo ambito, el principio de la ultima ratio. No
obstante, con el nuevo sistema de justicia penal adversarial y oral, se previeron
mecanismos Yy herramientas para el desarrollo expedito, tanto de la investigacion a
cargo del Ministerio Publico, como la instruccion ante el érgano jurisdiccional,
privilegiando en determinados supuestos, mecanismos alternos de solucion de
controversias (MASC), acuerdos reparatorios y la suspension condicional del
proceso, por cuyo conducto se procura la reparacion del dafio a favor de la victima
u ofendido.

La operacion de los MASC en materia de delitos cometidos contra la Pl se
dificulta, toda vez que tanto la Ley de Propiedad Industrial como el Cédigo Penal
Federal vigentes, regulan tipos penales relacionados con la Pl (tanto de propiedad

industrial como de derechos de autor); configurdndose condiciones que permiten

L Datos disponibles para consulta en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/tod/2013/doc/met_todfbcf.pdf  (Consultado  por
Ultima vez el 11 de noviembre de 2020).
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juzgar hechos iguales, bajo distintas normas penales y gradualidades de penas
(trato desigual en situaciones iguales).

Es decir, el bien juridico tutelado en los delitos de Pl se encuentra protegido
de manera disimbola en términos de su admisibilidad y procedencia (de oficio y de
guerella) e instancias ante las que se substancian los procedimientos (del nivel
federal y local), con lo que se obstaculiza la reparaciéon del dafio cometido y
menoscaban los principios y bienes juridicos tutelados de la Pl, y del propio derecho
penal acusatorio.

Frente a la problematica descrita y bajo esta racionalidad, la armonizacién
juridica de la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial (LFPPI) y el Codigo
Penal Federal (CPF), constituye la via idénea a fin de depurar, homologar y
actualizar las normas protectoras de los derechos derivados de la Pl y fortalecer el
marco institucional ante el que se substancian los procedimientos. Contar con un
corpus legal atento al desarrollo dinamico de la Pl, permitira establecer mecanismos
y herramientas dotados de plena certeza juridica que contribuiran a conformar una
tutela judicial efectiva.

El proceso penal acusatorio, adversarial y oral, pretende racionalizar el
combate a las conductas delictivas bajo supuestos de eficiencia y efectividad. Este
conjunto de nuevas disposiciones, herramientas y procedimientos, prima facie,
deberian ser un complemento crucial para que la proteccién de los derechos
derivados de la Pl alcance un 6ptimo desarrollo, permitiendo ademas contar con
nuevos mecanismos alternos para hacer valer una tutela pronta y una efectiva
reparacion del dafo para los titulares de derechos, delimitando los casos aplicables
y excluyendo delitos de alto impacto y peligrosidad.

No obstante, la concrecidn de esta aspiracion es compleja; en gran medida,
debido al marco normativo promulgado por el Legislador y que reglamenta la Pl en
México. Tanto la propiedad industrial y los derechos de autor, ambas areas de la PlI,
se regulan en normas, procedimientos e instituciones diferenciadas y
especializadas, aun y cuando comparten los mismos principios. Adicionalmente, se
advierte la ausencia de uniformidad en la redaccidn de tipos penales en materia de

derechos de autor y propiedad industrial, los cuales se encuentran establecidos en
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la LFPPI y el CPF, tutelando ambos ordenamientos, los mismos bienes juridicos
(basados esencialmente en los derechos patrimoniales derivados de la creacion, ya
sea industrial o autoral), situacibn que menoscaba la certeza juridica y
consecuentemente, la labor del 6rgano Jurisdiccional aunado al detrimento de la
tutela judicial efectiva.

Bajo esta perspectiva, el presente documento tiene por objeto plantear
desde los principios y valores del derecho de Pl las medidas adecuadas de su tutela
en materia penal, a través del estudio de la ubicacién de sus tipos en el CPF,
desarrollando una propuesta de armonizaciéon normativa de la Ley Federal del
Derecho de Autor (LFDA), la LFPPI y los delitos en materia de Pl en un solo
ordenamiento, a efecto de que se optimice su tipificacion y penas, garantizando la
proteccion judicial efectiva de los bienes juridicos tutelados por la Pl y en esa
medida, posibilitar la consecucion de los objetivos de la justicia penal.

De igual forma, en esta investigacion analizaremos y evaluaremos los
conceptos basicos de PI, marco juridico y estudio dogmatico de los delitos en la
materia, tanto los regulados en la LFPPI, como los del CPF, incluyendo los tipos
gue se consideran exceptuados, a fin de reclasificarlos y evitar la ambigtuedad en la
tutela de la PI.

En México, los delitos en materia de Pl se encuentran previstos en el CPF,
en casos de violaciones a los Derechos de Autor y la LFPPI, por lo que refiere a los
delitos especiales en materia de propiedad industrial. La regulacion de los delitos
en los dos ordenamientos referidos es dispersa y confusa, toda vez que existen
idénticos bienes juridicos tutelados en ambos grupos de delitos. Mediante la
armonizacion normativa de los delitos contra la Pl se lograra:

¢ Eliminar ambigledades en la defensa penal de la PI;

¢ Homologar penas por idénticos hechos que atentan contra idénticos
bienes juridicos tutelados;

¢ Fortalecer el marco de intervencion de los 6rganos institucionales ante
los que se substancian los procedimientos de tutela de los derechos
derivados de la PI, incentivando mecanismos alternos de solucion de

controversias.



e Con el punto anterior cumplir con el objetivo del derecho penal como

ultima ratio.

La armonizacion normativa es susceptible de concretarse, mediante las siguientes
opciones:
¢ Unificar e integrar la totalidad de los tipos penales contra la Pl en el
Caodigo Penal Federal,
o Reformar la Ley Federal del Derecho de Autor, y la Ley Federal de
Proteccion a la Propiedad Industrial para institucionalizar la aplicacion de
los mecanismos alternativos de solucion de controversias, y
¢ Desarrollar una guia de implementacién del proceso de armonizacion

normativa en la esfera juridica, programatica e institucional.

Para el logro de objetivos planteados, la armonizacion normativa prevista, generara
recomendaciones legislativas, procurando evitar la dispersion del derecho penal en
multiples normas juridicas. Lo anterior sera de utilidad, ya que el ordenamiento
adjetivo penal (Codigo Nacional de Procedimientos Penales) no hace distinciones,
sino que las nuevas herramientas y mecanismos que se introdujeron, permite que
se aplique con base en el tipo de delitos, sus penas y su clasificacién. En este
sentido para delitos afines en materia de Pl no hay motivo para que se observen
tratamientos distintos.

Bajo razones logico-juridicas es inadmisible dar tratamiento diferente a los
delitos en general y especiales que pudieran cometerse contra bienes juridicos
tutelados similares; por ello, se demostrara que mediante la armonizacién normativa
se configuran las condiciones necesarias para la adecuada integracion de
investigaciones que persiguen delitos cometidos contra la PI, y al mismo tiempo, se
posibilita el mejoramiento y la eficiencia de la tutela judicial.

Para comprobar la hipétesis planteada y lograr la consecucion de los
objetivos, se empleara el método analitico, toda vez que permitira discernir los
contenidos de los tipos penales contra la Pl que deberan ser armonizados, a partir

de la evaluacion de su claridad; pertinencia normativa y eficacia juridica. Con este
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método se descompondran sus estructuras y componentes, separando sus
aspectos distintivos y cualidades, para facilitar su caracterizacion, vy
consecuentemente, su adecuada armonizacion legislativa.

De igual forma, mediante el método descriptivo, se expondréa el estado del
arte, funcionamiento, ambigiedades y deficiencias de las normas penales
protectoras de los derechos de PI con la finalidad de trazar las vias de la
armonizacion juridica para el fortalecimiento de la tutela judicial efectiva.
Finalmente, en términos de armonizacion normativa, a través del método de
uniformidad, sera posible integrar en un solo cuerpo legal, los delitos contra los
derechos de PI, facilitando la integracion de las investigaciones y consolidando la
proteccion de los bienes juridicos tutelados a favor de la victima u ofendido, bajo los
principios pro-persona y ultima ratio.

En el presente documento, para reforzar y sustentar los meétodos
empleados, se han analizado teorias que lo sustentan, como la de la naturaleza
juridica de la PI; de la paternidad en el derecho autoral e intelectual; del patrimonio;
de los derechos de la personalidad; del derecho a una tutela judicial efectiva, y del
Delito y de la Ley Penal. Este conjunto de instrumentos permitird ampliar el
conocimiento sobre la definicion de los delitos contra los derechos de PI, sus
presupuestos, sus elementos positivos y negativos, su clasificacion y la pertinencia
de adecuarlos a la dinamica de desarrollo de las nuevas realidades que enfrenta la
Pl, con el objetivo de garantizar una tutela judicial efectiva. De esta manera, el
estudio dogmatico de los tipos penales derivara en un nuevo enfoque: la defensa
de la Pl a partir de la armonizacion normativa de la legislacion penal.

En relacion a los conceptos que se utilizaran en el presente documento, se
seleccionan aquellos que revisten particular importancia para demostrar, contrastar
y justificar la adecuacién de los tipos penales para la defensa de la Pl en un solo
cuerpo juridico y garantizar la tutela judicial, siendo estos: armonizacién normativa;
tutela judicial efectiva; mecanismos alternativos de solucién de controversias;
principio de minima intervencion; tipo penal; tipicidad; Propiedad Industrial,

Derechos de Autor y delitos especiales.



Habiendo trazado la base metodoldgica sobre el cual se integra la presente
investigacion, el primer capitulo abordara los conceptos fundamentales de la Pl
examinando las ramas que la integran (derechos de autor y derechos de propiedad
industrial) y los subgrupos que de ellas se derivan. Por otra parte, se revisaran las
definiciones que se han desarrollado a partir de la literatura especializada y en el
ambito doctrinario contemporaneo, asi como el marco juridico que en México regula
la PI, las autoridades revestidas de facultades administrativas y judiciales en la
materia, con la intencion de identificar el sistema que la protege.

Por lo que respecta al segundo capitulo, se resefiaran de manera general
los elementos fundamentales de la teoria del delito a efecto de generar una
comprensiéon mas amplia que permita articular la ruta de estudio de los delitos en
materia de derecho de autor que regula el CPF, asi como los relativos a la Pl
previstos en la Ley especial. Adicionalmente, en este capitulo se hara una revision
del concepto de la tutela judicial efectiva y cémo se vincula con los derechos de PI;
partiendo del supuesto de que es incompatible hablar de la proteccion de los bienes
juridicos de los derechos de autor y la propiedad industrial, si el sistema legal no
proporciona las garantias debidas de exigibilidad.

Finalmente, con los conceptos basicos de la teoria del delito, se desarrollara
un estudio sobre las conductas antijuridicas cometidas contra los derechos de autor
y la propiedad industrial a fin de demostrar el tratamiento desigual que otorga la
norma a los delitos y la necesidad de instrumentar acciones orientadas a la
correccion de las deficiencias identificadas.

El tercer capitulo describird como la armonizacion normativa constituye la
via idonea para subsanar los rezagos que presenta la legislacién penal (tanto
sustantiva como adjetiva), la LFDA y la LFPPI. Analizaremos la naturaleza y
dimensiones de la armonizacién normativa, las bases para integrarla asi como sus
alcances. En este orden de ideas, presentaremos una relacién de jurisprudencia
internacional en materia de proteccion de los derechos de Pl sobre un namero
selecto de casos y también, la experiencia en México respecto de la produccion

jurisprudencial en la materia.



Por otra parte, presentaremos los retos de la armonizacién normativa de los
derechos de PI para la tutela judicial efectiva enfatizando los desafios planteados
para América Latina y el Caribe, y por supuesto, para nuestro pais. Por ultimo, el
capitulo en referencia estudiara el entorno critico que enfrenta la Pl en México, para
ello, analizaremos los resultados de diversos estudios estadisticos con la finalidad
de puntualizar la pertinencia de modernizar el marco juridico que protege los
derechos de autor y de la propiedad industrial.

En este sentido, también resefiaremos el desempefio del Instituto Nacional
del Derecho de Autor (INDAUTOR) y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI) a la luz de las facultades y atribuciones que a ambas entidades publicas les
son conferidas por ministerio de ley, asi como el destino del gasto en términos del
presupuesto asignado desde 2018 hasta 2020.

Mediante el analisis critico del complejo contexto mexicano en donde se
pretende proteger los derechos de PI, se propondra adoptar, promover y consolidar
un proceso de armonizacion normativa que racionalmente permita modernizar el
marco juridico de la LFDA y la LFPPI en concordancia con el desarrollo de los
instrumentos internacionales en la materia y también, con los criterios derivados de
la produccion jurisprudencial en América Latina, que sin duda, podran ilustrar y guiar
la actuacion de los 6rganos jurisdiccionales facultados para interpretar la ley, en la
generacion de modernos precedentes judiciales incorporados al derecho interno,
gue a su vez sirvan para imprimir a los ordenamientos juridicos, un dinamismo
idéneo, con proyeccion a articular un marco institucional y legal sélidos.

En este capitulo sefialaremos las razones y motivaciones para justificar que
el proceso de armonizacion normativa se extienda a la legislacion penal sustantiva
y adjetiva, con la intencion de homologar el tratamiento de los delitos contra los
derechos de autor y la propiedad industrial en términos de su persecucién y
penalidad, e incorporar criterios especificos de oportunidad reglada que permitan
optimizar el medio procesal, para asegurar una tutela judicial efectiva en el contexto
del nuevo sistema de justicia penal mexicano.

Finalmente, cerraremos con la propuesta de crear por ministerio de ley, de

un organismo auténomo revestido de las facultades y atribuciones suficientes en la
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esfera administrativa para coadyuvar en la proteccion y difusion de los derechos de
Pl que supla al INDAUTOR y al IMPI.

El capitulo cuarto desarrollara la propuesta de armonizacion normativa de
la LFDA y LFPPI a partir del fortalecimiento de la esfera administrativa de los
derechos de PI. Para lograrlo, analizaremos los mecanismos alternativos de
solucién de controversias en donde habremos de sefialar sus caracteristicas y las
ventajas que se derivan de su institucionalizacién junto con la importancia de
incorporarlos a la legislacion mexicana en la materia y que sean una herramienta
gue deba agotarse a efecto de resarcir a los titulares sus derechos transgredidos.

Por otra parte, desarrollaremos la propuesta de armonizacién normativa del
CPF en donde se integraran los delitos contra la Pl en un mismo capitulo y se
realizardn modificaciones en cuanto a su persecuciéon y penalidades. Con el fin de
dotar de congruencia e integralidad a la reforma propuesta, elaboraremos una serie
de ajustes al Codigo Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), para
institucionalizar los criterios de oportunidad reglada y garantizar el principio de
minima intervencion o ultima ratio.

Finalmente, el presente documento concluird con la presentacion de una
guia para la implementacion de la propuesta de armonizacion normativa definiendo
en tres ambitos (juridico, programatico e institucional), las acciones que considero
deberan agotarse con el objeto de fortalecer el marco legal que protege los derechos

derivados de la Pl y garantizar la tutela judicial efectiva.
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CAPITULO |. DEL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1.1 Introduccién al Derecho de Propiedad Intelectual

A) La propiedad intelectual

La PI se inserta en un contexto en donde mediante la intervencion del Estado, a
través de instituciones creadas por ministerio de Ley, se otorga el reconocimiento
de derechos exclusivos, para su uso comercial y aprovechamiento economico.
Estos derechos abarcan productos que son resultado de la accibn humana y
comprenden obras literarias y artisticas, invenciones, simbolos, nombres, signos
distintivos e imagenes empleados en el comercio, entre otras mas.

Como ya lo mencionamos, en el apartado introductorio, en alcance a los
componentes que la integran, y con el objeto de facilitar su estudio, la Pl se divide
en dos amplias categorias:? los derechos de propiedad industrial, entre los que
figuran las patentes, los modelos de utilidad, las marcas, los disefios industriales,
los secretos industriales, las variedades u obtenciones vegetales vy las indicaciones
geograficas; y, por otro lado, el derecho de autor asi como los derechos conexos a
éste, vinculados a las obras literarias y artisticas.

La PI, segun se ha establecido anteriormente, se refiere, de acuerdo con la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), a toda creacién del
intelecto humano. Sin embargo, la doctrina juridica ha definido la Pl como un
concepto que comprende aquellos derechos que se ejercen sobre bienes
incorpodreos, tales como la produccion artistica, cientifica o literaria; es decir, los
llamados derechos de autor, asimilando estos derechos y su ejercicio a los derechos

de propiedad.®

2 Para mayor abundamiento sobre el tema, cfr. Magafia Rufino, José Manuel, Derecho de la
Propiedad Industrial en México, Liber luris Novum, México, 2015.

3 Véazquez Vazquez, Arturo, “Delitos cometidos contra las marcas en materia de propiedad industrial”,
en Revista Juridica de la Escuela Libre de Derechos de Puebla, Nim. 4, Puebla, diciembre 2003, p.
134. Disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev _/revjurdp/cont/4/pr/pr0.pdf.
(Consultado por ultima vez el 11 de noviembre de 2020
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Considero que en virtud de lo que la Pl regula, son precisamente los derechos
gue se les concede a los titulares de los mismos, el nombre mas apropiado que se
le deberia dar a dicha diciplina juridica, deberia de ser Derechos Intelectuales, ya
gue este concepto lo comprende; sin embargo, ha sido mas comun el hacer la
distinciéon entre ambos.*

El Doctor Jalife menciona que la Ley otorga proteccion a las marcas y signos
distintivos y que “la 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 percepcion del publico obtienen los siguientes distintivos.”

Para trazar los origenes de la tutela de los conocimientos creados por
intervencién del género humano, es preciso remontarse al siglo VII a.C., en una
eépoca en donde la sociedad griega establecié mecanismos de proteccion hasta de
un afio para las recetas de cocina.® No obstante, el antecedente de caracter
normativo y formal, se encuentra documentado en Venecia, hacia el afio 1474,
cuando se expidio la primera Ley General de Patentes.

En ese ordenamiento, se obligaba al titular a registrar cualquier nuevo e
innovador dispositivo no producido con antelacion en Venecia, y simultaneamente,
prohibia su reproduccién a cualquier otra persona que no fuese el inventor.” Un
antecedente adicional de la proteccion de la Pl se ubica en el Estatuto de
Monopolios de Gran Bretafia, aprobado por el Parlamento en el afio 1623. El
instrumento citado, estipuld "contrarios a la ley todos los monopolios de la Corona,
cartas y patentes"”.

Se trata, por tanto, de una reaccion contra los excesos derivados de
practicas de las patentes, ya que, el papel, la cerveza, el vinagre, la sal, el almidén,

el aceite y otros articulos de consumo solo se podian comercializar por los

4 Becerra Ramirez, Manuel, Derecho de la propiedad intelectual. Una perspectiva internacional,
UNAM, México, pp. 133-260.
5Jalife Daher, Mauricio, Comentarios a la ley de la propiedad industrial, Mc Graw-Hill, México, 1998.
6 Becerra Ramirez, Manuel. La propiedad Intelectual en transformacion, Instituto de investigaciones
Juridicas, Universidad Nacional Auténoma de México (11J-UNAM), México, 2004, p. 8.
" Ibidem, p. 9.
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beneficiarios de las patentes reales; salvo un supuesto de excepcion: la concesion
de un monopolio para toda nueva manera de fabricacién dentro del reino.®

El reconocimiento como la proteccion de los derechos de la Pl tanto a nivel
nacional como internacional no son una novedad. Aunque el término moderno de
“propiedad intelectual” comenzo6 a usarse alrededor de 1860, desde el siglo XVII
existe legislacién en forma respecto de estos derechos, primero con el Estatuto de
Monopolios sobre Patentes en 1623 y posteriormente con el Estatuto Reina Ana
sobre Derechos de Autor en 1710. Sin embargo, los delitos en esta materia nacieron
como obligaciones internacionales apenas hace un par de décadas.

En México, a su vez, durante la Colonia, la primera norma protectora de
patentes de invencion se materializ6 mediante el Decreto XLIII expedido por las
Cortes Espafiolas el 2 de octubre de 1820, con la finalidad de tutelar el derecho de
la propiedad a quienes inventaban, perfeccionaban o introducian algun ramo de
industria. El titular poseia la denominacién de certificado de invencion, el cual tenia
fuerza y vigor durante diez afios®.

Con posterioridad a la consumacion del proceso de independencia el primer
texto legal en la nueva republica que se expidié fue la Ley de 7 mayo de 1832. Se
trataba de un ordenamiento que concedia privilegios exclusivos a los inventores de
algun ramo de la industria, la cual tenia vigencia por 10 afios. Aflos después, en
pleno porfiriato, se promulgé la Ley de Patentes de Invencion de fecha de 25 de
agosto de 1903. Su novedad estrib6 en fijar a las patentes un plazo de 20 afios, con
posibilidad de extenderse por cinco mas. De manera adicional, esta ley incorporé
por primera vez las patentes de modelos y dibujos industriales*®.

Durante el Ultimo semestre de gobierno del presidente Plutarco Elias Calles
Campuzano, se expidi6 el 26 de junio de 1928 la Ley de Patentes de Invencién, que

entre otras disposiciones, concedia licencias para las patentes de invencion hasta

8 [dem.

9 Coleccion de los Decretos y Ordenes Generales de la Primera Legislatura de las Cortes Ordinarias
de 1820 y 1821, desde 6 de julio hasta 9 de noviembre de 1820. Disponibles en:
http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/coleccionDeDecretosDeCortesT06.pdf (Consultado por Ultima vez el
11 de noviembre de 2020).

10 Rangel Medina, David, Derecho de la propiedad industrial e Intelectual, Instituto de Investigaciones
Juridicas, Universidad Nacional Auténoma de México (I1J-UNAM), México, 1992, p. 11.
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por 20 aflos como maximo, sin mediar prorroga alguna; en tanto que para las de
modelos o dibujos industriales, 10 afios.'!

Finalmente, con la promulgacion de la LFPPI de 31 de diciembre de 1942
gue a la postre, en 1994 se convertiria en la actual legislacion vigente en la materia,
se concedian licencias para las patentes de invencion por un plazo improrrogable
de 15 afios; en tanto que, para las patentes de modelo o dibujo industrial, un plazo
de 10 afos. Esta ley se distinguié por la codificacion de todas las disposiciones
relacionadas con las patentes de modelo, de invencion, y dibujo industrial, asi como
también marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y competencia desleal.'?

Con este breve panorama de revision historica de los antecedentes de la
proteccion de la Pl, podemos advertir la relevancia de sus contribuciones al ambito
econdmico, y en general, al desarrollo 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 forma 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 siempre con lo tangible, con lo corporeo, asi también
lo expone el maestro Rafael Rojina Villegas al sefalar que: “se acepta que el
derecho civil y la legislacion positiva, al hablar de la propiedad, se refieren a los
bienes corporales, de tal suerte que el término de esa forma simplemente enunciado
comprende la propiedad de los bienes corporales susceptibles de posesién material
y exclusiva. Respecto de los bienes incorporales, se dice que al no ser susceptibles
de posesiéon material, ya que no tienen un cuerpo, ni tampoco de posesion individual
ni exclusiva, como consecuencia de no ser corporales, en rigor, no constituyen

formas de propiedad, sino derechos de naturaleza distinta. "4

1 [bidem.

2 [dem.

13 Dominguez Martinez, Jorge Alfredo, Derecho Civil. Parte general, personas, cosas, negocio

juridico e invalidez, 11a. ed., Porraa, México, 2008, p. 323.

14 Rojina Villegas, Rafael, Bienes derechos reales y sucesiones, t. Il, PorrGa, México, 1983, p. 171.
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Por otro lado, encontramos que el término ‘“intelectual” se refiere
primordialmente a aquello “Perteneciente o relativo al entendimiento”,® por lo que
debe observarse que la nocion 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.
Lopez y Lépez, catedratico de la Universidad de Sevilla, en referencia a los
significados integradores del vocablo, sefiala que: “La historia juridica de la
propiedad intelectual es una historia de perplejidades, como las propias referencias
normativas demuestran desde su vieja formulacidon como regalia, a caballo entre el
control ideolégico y el ingreso fiscal, cercana al Derecho publico (en la medida en
gue la que en la época se puede hablar de tal distincion), a la propiedad intelectual
liberal basada en la libre expresion y la comercializacion de las creaciones del
ingenio, articulada en leyes especiales, anticipando, no por casualidad, el fenébmeno
de la descodificacion.”®

Bajo esta perspectiva, en la doctrina, existen diversidad 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 entiende el conjunto de normas que regulan las prerrogativas
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.”’

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 humana y que son dignos y susceptibles de reconocimiento juridico. Entre

15 Real Academia Espafiola, Diccionario de la Lengua Espafiola, disponible en www.rae.es
(Consultado por dltima vez el 11 de noviembre de 2020).
16 | gpez y Lopez, Angel M., “La parébola de la propiedad intelectual como historia de perplejidades”,
en Vivas Teson, Inmaculada (coord.), Cuestiones de actualidad en el ambito de la propiedad
intelectual, Dykinson, Madrid, 2016, pp. 17 y 18.
17 Rangel Medina, David, Panorama del Derecho Mexicano, Derecho Intelectual, UNAM-McGraw-
Hill, México, 1998, p. 1.
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estas creaciones hallamos bienes intangibles tan diversos como las obras literarias,
artisticas y cientificas, los inventos, los signos distintivos —como las marcas— y
ademas las obtenciones vegetales.”!8

Es un conjunto de normas que pretenden asegurar a quienes han realizado
una creacion intelectual, la exclusiva sobre la explotacién comercial de la misma,
impidiendo que esa creacion pueda ser copiada por personas no autorizadas para
ello.’® En sentido amplio, la Pl es concebida como un espacio juridico dentro del
cual existen diversos sistemas normativos que protegen bienes de naturaleza
incorporal de distintos 6rdenes.?°

Como se podra advertir de las definiciones transcritas, la Pl es una disciplina
normativa que establece a través de enunciados juridicos (leyes y reglamentos),
derechos y obligaciones sobre las creaciones del intelecto humano; por lo que, en
un ejercicio integral presento la siguiente definicion. La expresion “propiedad
intelectual” por su parte, se utiliza para referirse a las creaciones del intelecto
humano en el campo de la industria, ciencia, literatura y arte.

Esta concede a los creadores (durante un determinado tiempo) derechos
exclusivos sobre sus creaciones, concretamente, respecto de los derechos
inmateriales que dan vida a la creacién.?!

Establecidos los alcances del concepto de Propiedad Intelectual como
disciplina que protege las obras de los creadores y les confiere el derecho de hacer
uso de sus creaciones intelectuales en forma exclusiva (o en su caso, el derecho de

autorizar a terceros el uso de su Pl), a efecto de obtener beneficios econémicos por

18 Grijalva, Agustin, et al., Temas de propiedad intelectual, Corporacién Editora Nacional, Quito,
2007, p. 9.
19 Bercovitz, Alberto, “Razones para proteger juridicamente las innovaciones generadas en la
universidad y medios para obtener esa proteccion”, (Ponencia presentada en el Simposio sobre la
Propiedad Intelectual, Universidad e Industria en América Latina, Universidad de Costa Rica, Costa
Rica, del 17 al 21 de septiembre de 1990) en Bercovitz, Alberto (Coord.), Nociones sobre Patentes
de Invencion para Investigadores Universitarios, Ediciones UNESCO/CRE-Columbus, 1994, p. 11.
20 Antequera Parilli, Ricardo, “Derecho de Autor”, Material de Derechos de Autor de la Especializacion
en Propiedad Intelectual e Industrial dictado por el Sistema de Posgrados de la Universidad Catolica
de Santiago de Guayaquil, 2005, citado por Vasquez Veldzquez, Santiago, “Derechos Humanos y
Derechos de Propiedad Intelectual” en Historia de los Bio-Derechos y del pensamiento bioético.
Disponible en:  http://www.bioetica.org/cuadernos/bibliografia/velazquez.htm#_ Toc278042306,
(Consultado por ultima vez el 11 de noviembre de 2020).
2! Ancona Garcia-Lépez, Arturo José, El derecho de autor en la obra audiovisual, Porréa-Universidad
Andhuac, México, 2012, pp. 1-9.
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su explotacién comercial, en el apartado siguiente se estudiara desde la perspectiva

de la teoria de los derechos humanos.

B) La propiedad intelectual como derecho humano

Un rubro relevante en el desarrollo de la persona humana como ente social, juridico
y politico, es el reconocimiento de su naturaleza como calidad anterior al Estado, y
gue deviene de su misma condicion de ser humano, tema central en nuestros dias
y en el quehacer cotidiano de las naciones. A partir de la reforma constitucional del
10 de junio de 201122, la defensa, promocion y proteccion de los derechos humanos
(incluyendo las creaciones intelectuales) forma 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 capitulos posteriores) la Pl esta reconocida como un derecho humano en el
articulo 27 de la Declaracion Universal de los Derechos Humanos de la
Organizacion de las Naciones Unidas.??

Asimismo, para asegurar el ejercicio efectivo de este derecho, ademas de la
citada Declaracion, su proteccion esta contenida en el Pacto Internacional de
Derechos Econdmicos, Sociales y Culturales, de 1966, mismo que sefiala en su
articulo 15 que los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de
toda persona a: “[...] ¢) Beneficiarse de la proteccion de los intereses morales y
materiales que le correspondan por razon de las producciones cientificas, literarias

o artisticas de que sea autora. [...]"

22 Morales Sanchez, Julieta, Reforma constitucional de derechos humanos: hacia un nuevo derecho
en México, Programa Universitario de Derechos Humanos, Universidad Nacional Autonoma de
México, numero 19, septiembre de 2014. EI texto completo puede consultarse en:
http://www.pudh.unam.mx/perseo/reforma-constitucional-de-derechos-humanos-hacia-un-nuevo-
derecho-en-mexico/ (Consultado por Ultima vez el 11 de noviembre de 2020).

2 “Articulo 27.- Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la
comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso cientifico y en los beneficios que de él
resulten.

Toda persona tiene derecho a la proteccion de los intereses morales y materiales que le
correspondan por razén de las producciones cientificas, literarias o artisticas de que sea autora.”
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Como puede advertirse, su internacionalizacién tiene el caracter obligatorio
al adherirse nuestro pais el 23 de marzo de 1981, siendo promulgado el decreto el
12 de mayo del mismo afio. En lo que respecta a la reforma constitucional de 2011,
por su conducto se consolidé el sistema juridico nacional al cambiar el capitulo | del
titulo primero de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, al pasar
a denominarse “De los derechos humanos y sus garantias”, por lo que asigné una
categoria diferente a las llamadas garantias individuales, y reconoce una serie de
derechos como anteriores al Estado mexicano al sefalar que: “En los Estados
Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitucién y en los tratados internacionales...”.

En este sentido, los derechos en materia de Pl reconocidos en el articulo 28
de la Carta Magna van a adquirir la calidad de derechos humanos. Sin embargo,
consideramos que el reconocimiento como derecho humano, no se formaliza
Gnicamente por estar contenido en instrumentos legales tanto nacionales como
internaciones; es decir, va mas alla del reconocimiento o positivacion que pudiera
hacer el Estado a favor de los creadores, puesto que se desprende de su misma
esencia, al otorgar ese reconocimiento juridico a la labor creativa que deviene de la

naturaleza humana.

C) Diferencia entre Derecho de Autor y Derecho de Propiedad Industrial

Como se ha sefialado, la PI, se divide en dos categorias de estudio, por un lado, la
propiedad industrial y por el otro, los derechos de autor. Por lo que hace a la
propiedad industrial, el doctor Rangel Medina, sefala que es “Considerado como el
privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y signos distintivos
de productos, establecimientos y servicios....”.?

De acuerdo a la segunda categoria, los derechos de autor, el doctor
Fernando Serrano Magallon, desde la perspectiva patrimonial, expone que se trata

de “un monopolio legal, de caracter temporal que el Estado otorga a los autores

24 Rangel Medina, David, Panorama del Derecho Mexicano, Derecho Intelectual, Op. Cit., p. 2.
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para la explotacion de sus obras. Este derecho tiene contenido moral y
patrimonial”.?®

Este argumento es complementado por el doctor Medina Rangel, quien
distingue ambos aspectos, al sefialar que: “de la vertiente que corresponde al
derecho de autor conviene decir que la creacién 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 personalisimo
del autor y el derecho econémico pecuniario”.?

La divisiébn presupone a priori, facilidad en el estudio y analisis, incluso el
poder publico nacional lo ha regulado histéricamente en diversos cuerpos
normativos. La integracion de ambas ramas del derecho intelectual en un solo
campo de estudio, es un presupuesto valido en el ambito internacional como se
observa en los principios de la OMPI, organismo creado para proteger a la
propiedad industrial y las obras literarias y artisticas, salvaguardando los derechos
de los inventores, autores, artistas, creadores y a titulares de PI a nivel mundial, tal
y como se aprecia en el predmbulo del Convenio de creaciéon de 1967.%7

Del mismo, se desprende que la OMPI no define a la Pl como tal, sino que
establece una lista de elementos protegidos por derechos de Pl comprendiendo en
dicha lista las obras literarias, artisticas y cientificas; las interpretaciones de los
artistas intérpretes o ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiodifusion;
las invenciones en todos los campos de la actividad humana; los descubrimientos
cientificos; los dibujos y modelos industriales; las marcas y marcas de servicio, asi

como nombres y denominaciones comerciales; la proteccién contra la competencia

% Serrano Migallén, Fernando, Marco juridico del derecho de autor en México, 2a. ed., Porrda,
México, 2008, p. 52.

% Rangel Medina, David, Panorama del Derecho Mexicano, Derecho Intelectual, Op. Cit., p. 1.

27 “E|] Convenio de la OMPI, el instrumento constitutivo de la Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), fue firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, entré en vigor en 1970 y fue
enmendado en 1979. La OMPI es una organizacion intergubernamental que en 1974 pasé a ser uno
de los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas”.
http://www.wipo.int/treaties/es/convention/ (Consultado por Ultima vez el 11 de noviembre de 2020).
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desleal; y: “todos los demas derechos relativos a la actividad intelectual en los
terrenos industrial, cientifico, literario y artistico.”?®

Pese a que dicho Convenio de creacion no establece una definicién de los
derechos intelectuales, en su articulo 2 enlista cuales son estos.?°

En mi opinién, coincidiendo con el doctor Rangel Medina, que cuando las
obras se orientan a satisfacer sentimientos estéticos o se relacionan con el
conocimiento y la cultura en general, las reglas que las protegen integran la Pl en
un sentido estricto o derechos de autor. En cambio, si la actividad del intelecto
humano se aplica a la busqueda de soluciones concretas de problemas especificos
en el campo de laindustria y del comercio o a la seleccion de medios diferenciadores
de establecimientos, mercancias y servicios, entonces los actos son objeto de la
propiedad industrial.*°En suma, tanto la propiedad industrial como el derecho de
autor otorgan derechos tendientes a proteger el esfuerzo y la creacion humana
desde el punto de vista intelectual. Sin embargo, a efecto de poder caracterizar los
objetos de proteccion de cada categoria debemos precisar que la proteccion de la
propiedad industrial comprende de manera general las invenciones, asi como los
signos distintivos o medios diferenciadores de establecimientos mercancias y
servicios, mientras que el derecho de autor recae sobre las obras del ingenio en el
ambito literario y artistico, sin importar el género.

Al respecto, algunas caracteristicas esenciales entre ambas categorias son:

28 Articulo 2 del Convenio que establece la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual.
Disponible en: http://www.wipo.int/treaties/es/convention/ (Consultado por Gltima vez el 11 de
noviembre de 2020).

29 “Articulo 2. Definiciones

A los efectos del presente Convenio se entendera por

@) a (vii) [...]

(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 fonogramas y a las emisiones de radiodifusion,

- a las invenciones en todos los campos de la actividad humana,

- a los descubrimientos cientificos,

- a los dibujos y modelos industriales,

- a las marcas de fabrica, de comercio y de servicio, asi como a los nombres y denominaciones
comerciales,

- a la proteccion contra la competencia desleal, y todos los demas derechos relativos a la actividad
intelectual en los terrenos industrial, cientifico, literario y artistico.”

30 Rangel Medina, David, Panorama del Derecho Mexicano, Derecho Intelectual, Op. Cit., p. 1.
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“1. Diferencias procedimentales: El derecho de autor, como hemos dicho,
no protege ideas sino soOlo 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
gue protegen son justamente aplicaciones de ideas al ambito empresarial
en la industria o el comercio, creando sobre tales aplicaciones 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 pretende amparar. En otras palabras, es el registro oficial de estas
creaciones lo que da lugar al derecho y permite monopolizarlas

legalmente, en su aplicacion y explotacion.

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,

informacién no divulgada y secretos comerciales e industriales.3!”

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 a las
invenciones), a éstas se les ampara la expresion de las ideas (el medio) y no las
ideas propiamente dichas. En este sentido, la norma protectora del derecho de autor
surte sus efectos sobre la creatividad en la seleccion y arreglo de palabras, notas
musicales, colores y formas. De esto se desprende que la ley en la materia extienda
Su proteccion contra quienes tomen o copien la forma en que una obra original fue
concebida y expresada por su titular. Por otro lado, las obras literarias y artisticas

protegidas por el derecho de autor, a diferencia de la proteccién de las invenciones,

31 Grijalva, Agustin, “Introduccién a la propiedad intelectual: derechos de autor, derechos conexos y
patentes”, en Grijalva, Agustin, et al., Temas de propiedad intelectual, Corporacion Editora Nacional,
Quito, 2007, p. 26.
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tutelan Unicamente la forma de expresion de las ideas y no las ideas mismas. La
creatividad protegida por la ley de derecho de autor es la creatividad en la seleccion
y arreglo de palabras, notas musicales, colores y formas. La Ley de Derecho de
Autor protege al titular de los derechos de obras literarias y artisticas contra aquellos
gue 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, hablando de los derechos de propiedad
industrial, las patentes, modelos y dibujos industriales guardan similitud con el
derecho de autor en el sentido de que protegen la manifestacion externa de un acto
de creacion intelectual y aseguran la obtencion de un beneficio econémico por su
explotacion. Entre los derechos de propiedad industrial, sélo el de patentes,
modelos y dibujos industriales tiene en comun con el derecho de autor la finalidad
de proteger la manifestacion externa de un acto de creacion intelectual. En cambio,
la justificacion de los signos distintivos no se encuentra en la tutela de un acto de
creacion. 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 con
relacion a la proteccion juridica de las obras literarias y artisticas y esta relacionado
con la utilizacién de las expresiones de las ideas cuando carecen de autorizacion
por parte de su legitimo titular. Como mencién adicional, al carecer del
reconocimiento de patente, la divulgacion de una idea realizada por determinada
persona no sera objeto de impedimento para que terceros la utilicen. La proteccién
juridica de las obras literarias y artisticas mediante el derecho de autor Unicamente
prohibe utilizar sin la debida autorizacion la expresion de las ideas. Esa es una de
las razones por las que la duracién de la proteccion por derecho de autor y derechos
conexos es mucho mas larga que la protecciéon por patente. 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 anteriormente, es preciso decir que,

entre la Propiedad Industrial y el Derecho de Autor, existen algunas coincidencias;
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en primer lugar, tienen objetivos comunes: garantizan a a aquellos que dedican su
intelecto y sus esfuerzos a una actividad creativa, una remuneracion justa basada
en la explotacién de los resultados de su trabajo intelectual; regulan las relaciones
humanas, econdémicas y sociales mediante una distribucién equitativa de los
beneficios que se generen con motivo del proceso creativo y en los cuales estan
implicados diversos actores y mdltiples intereses, estos ultimos en ocasiones
contradictorias; y, fomentan directamente la creatividad intelectual y estimular
indirectamente el desarrollo en cada pais, precisamente porque la creatividad debe
de ser el recurso natural distribuido mas equitativamente y no ser el patrimonio
exclusivo de unos pocos privilegiados.

De manera adicional, el derecho de PI cuenta con un elemento clave en
términos de distincion de las atribuciones conferidas, tanto al derecho de autor como
al derecho de propiedad industrial, y se consagra en la doctrina como “Proteccion
Acumulada”. Este concepto se manifiesta como parte de un derecho contemplado
como objeto de tutela en uno de los campos para complementar o reforzar su

cobertura legal de proteccion.

La doctrina que expresa la “Proteccion Acumulada” opera como figura
juridica regulada por dos normas: la LFDA®? y la LFPPI; ademas de una posibilidad
de que esta opere con figuras juridicas que se encuentren bajo una misma ley
dentro del CPF. Al respecto, la Proteccion Acumulada puede definirse como la
alternativa legal de la que dispone el titular de una creacién, que por su naturaleza
sea susceptible de proteccién de manera paralela, en el ambito de los derechos
autorales y de la propiedad industrial, para la tutela de ambos estatutos.33

Frente a lo seflalado con antelacion, podemos sefialar que el marco
normativo existente para la proteccion de una obra, no otorga la certeza juridica

suficiente al momento de brindar proteccién, por lo que en ocasiones es necesario

32 Cuando se haga referencia a la Ley Federal del Derecho de Autor nos estaremos refiriendo a Ley
actual, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 24 de diciembre de 1996, misma que entré
en vigor a los tres meses de su publicacion.
33 Jalife Daher, Mauricio, Propiedad intelectual: patentes, marcas, secretos industriales, derechos de
autor, pirateria, franquicias, Sista, México, 1994, pp. 27 y 205.
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acudir a la doble proteccién. Por la forma en la que esta conformada, la proteccion
acumulada resulta aplicable de manera independiente, sin contraponerse en la
regulacion normativa en forma aparente y es un complemento especialmente
dispuesto para la aplicacién de sanciones.

El uso desmesurado de la doble proteccion puede llevar, al impedimento de
su uso por parte de cualquier tercero o a la busqueda de otras modalidades de
proteccion de la obra. 34 Asi, la protecciéon acumulada, se presenta cuando una obra
esta resguardada, en dos o mas figuras, tanto en la LFDA como en la LFPPI, ya sea
por las dos instancias normativas o la misma; y que, determinando la naturaleza de
la obra y la estrategia al protegerla, sea conveniente protegerla con diferentes

figuras. 3°

D) Conceptos relativos a Derechos de Autor

De la revision de los contenidos, se advierte que el derecho 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 Ultima definicion, es necesario analizar en qué
consisten estos privilegios y prerrogativas de caracter personal y patrimonial, a
guiénes se les concede, conforme al derecho de autor y respecto de qué creaciones
u obras.

Existe una amplia gama de corrientes de pensamiento y teorias para
determinar la naturaleza juridica del derecho de autor;®¢ por una parte, existen
corrientes que afirman que el derecho de autor reviste la forma de propiedad privada
en términos de la legislacion civil, mientras que otras, solo se refieren a éste como

un privilegio o concesion que el Estado reconoce a los creadores de obras

34 Para mayores referencias sobre el tema de la doble proteccion véase: Barona Gonzalez, Omar,
Breve exploracién al fendmeno de la Proteccién acumulada en la propiedad intelectual, Tesis de
Licenciatura, Universidad Panamericana, México, 2009.

3 Al respecto, véase el interesante articulo de Cruz Saldivar, Erwin Carlos, “El Disefio y su proteccién
acumulada en la propiedad intelectual” en Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, Vol. 5,
NUm. 8, enero-junio de 2009.

36 Para mayor referencia de las posturas teoricas de su definicion, Cfr. Magafa Rufino, José Manuel,
CURSO DE DERECHOS DE AUTOR EN MEXICO, Novum, México, 2013.
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intelectuales. Por lo tanto, definir la naturaleza juridica del derecho de autor, refleja
un problema caracter doctrinario, ya que los efectos, extensién y duracion del
derecho de autor estan perfectamente determinados por la ley.

De manera general, hemos sefialado que el derecho de autor se refiere a
los derechos y privilegios que la ley concede a los autores respecto de sus
creaciones literarias y artisticas. Sin embargo, conforme al derecho de autor, no
toda creacion es considerada una obra que goza de proteccion conforme a esta
disciplina juridica, ni toda persona es considerada autor. Al respecto, el articulo 11
de la LFDA nos sefiala que: 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 personal y patrimonial. Los primeros integran el
derecho moral y los segundos, el patrimonial.

Partiendo de la definicidon de Derecho de autor establecida en la Ley Federal,
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 proteccion: 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 (morales) y patrimonial.

Para facilitar su comprension, de los elementos antes mencionados, a continuacion,
se exponen las definiciones, como son concebidos en el glosario de la OMPI asi

como en la LFDA:3/

37 Respecto de los elementos que conforman el derech de autor, cfr. Ancona Garcia-Lopez, Arturo
José, Op. Cit., Porria-Universidad Anahuac, México, 2012.
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1. El Autor. En el Glosario de la OMPI, Autor se define como: “... la persona
fisica que crea una obra literaria y/o artistica.®® Siempre sera una persona fisica la
gue crea una obra que goce de derechos autorales. Cuando dicha creacién sea
como resultado de un contrato de trabajo o de servicio y la funcion del trabajador
sea precisamente la elaboracion de obras autorales, no por esa razén deja de ser
el autor de la obra. Cuando el autor actua bajo la figura de colaborador remunerado
sujeto a relacion laboral, no quiere decir que toda obra creada por este le
pertenecera al empleador (patrdn), sino sélo perteneceran al patrén las obras que
sean creadas dentro del horario de trabajo y que sean creadas como resultado de
las funciones para las cuales fue contratado.

Sobre este punto, y en alcance a lo dispuesto por el articulo 84 de la LFDA,
se dispone gue cuando se trate de una obra realizada como consecuencia de una
relacion laboral establecida 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 dividen 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 patrimoniales 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 soporte 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 definicion de lo que se entiende por obra. Dicho
precepto internacional s6lo enumera las obras susceptibles de proteccién y da

ejemplos de lo que significa las producciones en el campo literario, cientifico y

%8 QOrganizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, Glosario de Derecho de Autor y Derechos
Conexos, Ginebra, 1980, p. 97

39 Ley Federal del Derecho de Autor, articulo 84.

40 Articulos 30. y 50. de la LFDA.

41 Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas (1889).
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artistico, cualquiera que sea el modo o forma de expresion, especificando que se
refiere a “los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones
y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramaticas o dramatico-musicales;
las obras coreograficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin
letra; las obras cinematograficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por
procedimiento analogo 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
artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plasticas relativos
a la geografia, a la topografia, a la arquitectura o a las ciencias.” 4

Por su parte el Glosario de la OMPI sobre el derecho de autor y derechos
conexos define a la obra como: “toda creacion intelectual original expresada en una
forma reproducible”.*?

En este sentido, establecer de una definicion que fijase las caracteristicas,
alcances y parametros que deberian contener o cumplir las obras literarias o
artisticas para ser objeto de proteccién conforme al derecho de autor, hubiese sido
una tarea muy dificil para el legislador, ya que los que es artistico y/o literario para
unos, no lo es para otros, razén por la cual el legislador se limit6 a fijar los criterios
generales o principios a que estan sujetas las obras y a incluir una enumeracion
ejemplificativa, no limitativa de las tipos de obras literarias y artisticas que reconoce

la ley.44

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

42 |bidem.

43 QOrganizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, Glosario de Derecho de Autor y Derechos
conexos, Ginebra, 1980, p. 162.

44 Cfr. Articulo 13 de la LFDA.
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derecho moral, si establece una lista de derechos morales que pueden ser ejercidos
por el autor.4®

Podemos decir que los derechos morales son el conjunto de prerrogativas
de caracter personal concernientes a la tutela juridica resultante de la creacién, que
nace entre la persona del autor y su obra. El derecho moral reconoce al autor como
el Unico y perpetuo titular del mismo respecto de las obras de su creacion y deben
ser independientes de los derechos patrimoniales y pertenecen al autor incluso
después de que éste haya transferido sus derechos patrimoniales.

El reconocimiento juridico de los derechos morales 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 creacion u obra, solo su autor gozara de los
derechos morales. Por tanto, los derechos morales se consideran unidos al autor y
son primigenios, perpetuos, inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e
inembargables.*®

La LFDA, inspirada en la doctrina y la normatividad internacional ha
clasificado a los derechos morales segun cinco clases 4’: derecho de paternidad;
derecho de divulgacién; derecho de integridad; derecho de retracto y derecho de
repudio.

El derecho de paternidad consiste en que se reconozca la calidad de autor
sobre su obra*®. Por lo que respecta al derecho de divulgacion, el ordenamiento en
referencia concede al autor la facultad de determinar la manera de difundir su obra,
o bien, mantenerla inédita®.

El derecho de integridad se configura cuando el autor se opone a cualquier
deformacion, mutilaciéon u otra modificacién de su obra, asi como a toda accion o
atentado a la misma que cause demérito de ella o perjuicio a su reputacion; o bien,

a modificarla si esa fuere su decision®. Por lo que respecta al derecho de retracto,

45 Cfr. Articulo 21 de la LFDA.
46 Cfr. Articulos 18 y 19 de la LFDA.
47 Cfr. Articulo 21 de la LFDA.
48 Cfr. Articulo 21, fraccion 1l de la LFDA.
49 Cfr. Articulo 21, fraccion | de la LFDA.
50 Cfr. Articulo 21, fracciones Ill y IV de la LFDA.
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se refiere a que el autor podra impedir que continte utilizando su obra, aln cuando
haya cedido sus derechos de explotacion 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.>?

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 patrimonial, corresponde al
autor el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras o de autorizar a otros
su explotacion, en cualquier forma, dentro de los limites que establece la ley y sin
menoscabo de la titularidad de los derechos morales a que se refiere el articulo 21
LFDA.53 El Glosario de la OMPI los define 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 exclusiva” de una obra
protegida por derecho de autor. El autor o titular de los derechos tiene el derecho a
"autorizar o impedir" ciertos actos relacionados con una obra. Tales actos incluyen:
la reproduccién de la obra (hacer copias); la representacién o ejecucion publica de
la obra; la radiodifusién u otra comunicacién al publico de la obra; la traduccién de
la obra y la adaptacién de la obra entre otros derechos.

Respecto de la vigencia de los derechos de autor, podemos sefalar que los
derechos morales poseen el caracter de perpetuos e imprescriptibles®®; en tanto que

los derechos patrimoniales, tendran vigencia durante la vida del autor, y a partir de

51 Cfr. Articulo 21, fraccion V de la LFDA.
52 Cfr. Articulo 21, fraccién VI de la LFDA.
53 Cfr. Articulo 24 de la LFDA.
54 Op. Cit. OMPI, p. 95.
55 Cfr. Articulos 18 y 19 de la LFDA.
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su muerte, cien afios mas®®. Tratdndose de obras que pertenezcan a varios
coautores, los cien afios se contaran a partir de la muerte del ultimo. Finalmente, la
norma en comento sefiala también que los derechos patrimoniales vinculados a
obras divulgadas después de haber transcurrido el término legal de cien afios
pasaran al dominio publico y podran ser utilizadas libremente, respetando los

derechos morales correspondientes.

E) Conceptos relativos a Propiedad Industrial.

En el apartado anterior, sefialamos los conceptos relativos a los derechos
de autor; por lo que este apartado tratara de los conceptos de propiedad industrial
en donde los conceptos se definirdn de manera sencilla para que las diferencias
entre las ramas de la propiedad intelectual estén delimitadas y sean comprensibles.
Ademas, estas definiciones nos ayudaran a encontrar respuestas a conceptos que

se emplean en los tipos penales especiales que veremos mas adelante.

1. Invenciones:

1.1 Patentes

Es el titulo que otorga el Estado, a través del IMPI, por cuyo conducto se confiere el
derecho exclusivo de explotacion al titular de una invencién o a un tercero que tenga
autorizacion para ello. Constituye un privilegio legal para que una invencion pueda
ser explotada en un lugar y en un tiempo determinados. Las condiciones para
solicitar una patente son tres de acuerdo con la Ley,’ el primer requisito es la
novedad, que obliga a que el objeto de la invencion no esté comprendida dentro del
estado de la técnica, entendiéndose como tal, todo lo que se ha hecho accesible al
publico por cualquier medio y en cualquier lugar del mundo con fecha anterior a la

presentacion de la solicitud en el registro. Se dice que una invencion ha perdido la

56 Cfr. Articulo 29 de la LFDA.
57 Cfr. Articulo 51 de la LFPPI.
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novedad cuando fue hecha una publicidad que permita realizarla o entenderla, y
gue haga posible su ejecucion, con tal de que dicha publicacién sea anterior a la
fecha de presentacion de la solicitud de patente. Como segundo requisito, la Ley se
refiere a que para el otorgamiento de la patente se requiere que existe actividad
inventiva, entendiéndose como aquella actividad que no resulta del estado de la
técnica de manera evidente para un experto en la materia. El estado de la técnica
gue se tiene en cuenta es el conjunto de conocimientos existentes en general y de
modo unitario. Y como tercer requisito se establece que el invento debe de tener
aplicacion industrial, es decir, supone que el objeto de la invencion puede ser
fabricado o utilizado en cualquier rama de la industria o actividad econémica.>®
Para patentar una invencion (como creacion humana que permite transformar

la materia o la energia que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el
hombre y satisfacer sus necesidades), debera ser novedosa como resultado de un
proceso creativo y ser susceptible de producirse o aplicarse en una actividad
economica, esto es, la invencion debe recaer sobre una materia patentable. En este
sentido, los conceptos que no son objeto de invencién son®°:

I. Los principios tedricos o cientificos;

Il. Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo

gue ya existia en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese

desconocido para el hombre;

lll. Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales,

juegos o negocios y los métodos matematicos;

IV. Los programas de computacion;

V. Las formas de presentacion de informacion;

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

VII. Los métodos de tratamiento quirargico, terapéutico o de diagndstico

aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, y

58 Universidad Nacional Auténoma de México, Manual de Propiedad Industrial, UNAM, México, 2012,
p.7.
59 Cfr. Articulo 49 de la LFPPI.
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VIII. La yuxtaposicion de invenciones conocidas o mezclas de productos
conocidos, su variacion de uso, de forma, de dimensiones o de
materiales, salvo que en realidad se trate de su combinacién o fusion de
tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades
o funciones caracteristicas de las mismas sean modificadas para obtener

un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia.

1.2. Modelos de Utilidad.

Son aquellos objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de
una modificacion en su disposicién, configuracion, estructura o forma, presenten
una funcidn diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a
su utilidad.®® Condiciones para registrar un Modelo de Utilidad:%* Igual que las
patentes, para que proceda el registro de un modelo de utilidad, se requiere cumplir
con los requisitos de novedad y aplicacion industrial que ya se vieron en lineas

anteriores

1.3. Disefios Industriales®?

Se dividen en dibujos industriales y modelos industriales. Los dibujos industriales
son una combinacion de figuras, lineas o colores que se incorporan a un producto
industrial con fines de ornamentacion y que le den un aspecto peculiar y propio. Por
su parte, los modelos industriales son toda forma tridimensional que sirva de tipo o
patrén para la fabricacién de un producto industrial y que le dé apariencia especial
en cuanto no implique efectos técnicos.

Las condiciones para registrar un Disefio Industrial son la novedad y la
aplicacion industrial. Los componentes que no comprenden la proteccién conferida
a un Disefio Industrial son los elementos o caracteristicas que estuviesen dictados
Unicamente por consideraciones de orden técnico o por la realizacion de una funcién

técnica, y que no incorporan ningun aporte arbitrario del disefiador; ni aquellos

60 Cfr. Articulo 59 de la LFPPI.

61 Articulo 58 de la LFPPI.

62 Fuente: https://www.gob.mx/impi/articulos/que-son-los-disenos-industriales?idiom=es
(Consultado por ultima vez el 11 de noviembre de 2020).
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elementos o caracteristicas cuya reproduccion exacta fuese necesaria para permitir
gue el producto que incorpora el disefio sea montado mecanicamente o conectado
con otro producto del cual constituya una parte o pieza integrante, esta limitacion no
se aplicara tratdndose de productos en los cuales el disefio radica en una forma
destinada a permitir el montaje o la conexion multiple de los productos o su conexion

dentro de un sistema modular.s3

1.4. Esquema de Trazado de Circuito Integrado
Se define circuito como un sistema formado por uno o varios conductores, 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 soporte comun,
lo que permite que la corriente eléctrica los manipule con la finalidad de ejecutar
acciones para las que fueron disefiados o trazados.®® Las condiciones para registrar
un trazado de circuito integrado son:%®

Sera registrable el esquema de trazado original, incorporado o0 no a un
circuito integrado, que no haya sido explotado comercialmente en cualquier parte
del mundo. También sera registrable aun cuando éste haya sido explotado
comercialmente, de manera ordinaria, en México o en el extranjero, siempre que la
solicitud de registro se haya presentado ante el Instituto, dentro de los dos afios
siguientes a la fecha en que fue explotado comercialmente, en forma ordinaria 'y por
primera vez, por el solicitante.

Solo serd registrable el esquema de trazado que consista en una
combinacién de elementos o interconexiones que sean habituales o comunes, entre
los creadores de esquemas de trazado o los fabricantes de circuitos integrados, si

la combinacion en su conjunto se considera original en los términos de la fraccion

63 Cfr. Articulo 68 de la LFPPI.

64 Diccionario de la Lengua Espafiola, http://dle.rae.es/?id=9JQn010, consultado en julio de 2018.
%Fuente:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/490142/guia_del_usuario_esquema_de_trazado.p
df

6 Cfr. Articulo 83 de la LFPPI.
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IV del articulo 84 de esta Ley y satisfaga las condiciones sefaladas en el parrafo

anterior, respecto de su comercializacion.

Signos distintivos:

2.1. Marca

A la luz de la normatividad vigente, marca se define 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 misma especie o clase en el mercado.®’

Las marcas son derechos de propiedad industrial protegidos por la legislacion
nacional e internacional.®® En el Ambito nacional, el uso de las marcas esta permitido
a los industriales, comerciantes o prestadores de servicios, y su uso exclusivo es un
derecho que solo se obtiene mediante el registro de la misma en el IMP1.6°

A nivel nacional, una marca puede protegerse registrandola, esto es,
presentando una solicitud de registro ante IMPI y cubriendo los aprovechamientos
correspondientes. En el plano internacional, existen dos opciones para obtener el
registro de una marca en varios paises a la vez: presentando una solicitud de marca
en la oficina de marcas de cada uno de los paises en que se quiera obtener
proteccion, o utilizando el Sistema Internacional de Registro de Marcas (Sistema de
Madrid),’® para los paises integrantes de la OMPI.

La importancia que tiene el registro de una marca es que este es el
mecanismo por el que confiere al titular el derecho a su uso exclusivo, impidiendo
gue sea utilizado por terceros para ofrecer bienes o servicios similares a aquellos
gue distingue la marca de su titular. El registro de marca ofrece seguridad juridica 'y

refuerza la condicién del titular del derecho, por ejemplo, en caso de litigio.

67 Cfr. Articulo 171 de la LFPPI.

% Para mayor abundamiento sobre el tema, cfr. Magafia Rufino, José Manuel, Las marcas notoria y
renombrada en el derecho internacional y mexicano, México, Porrda, 2010.

89 Cfr. Articulo 170 de la LFPPI.

0 Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y su Protocolo.
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Este registro es ademas un elemento esencial para la conformacion del tipo
penal, toda vez que confiere a su titular la proteccién de la ley exigida por el tipo
penal en comento. Podemos entender que una marca, a pesar de ser notoriamente
conocida, no serd protegida en caso de falsificacién en caso de no contar con el
registro otorgado por el IMPI; esto aplica incluso para las marcas protegidas por la
norma en la materia, relativo a las marcas notoriamente conocidas y famosas, pues
para su reconocimiento y proteccion se exige el registro de la marca en México y en
su caso en el extranjero.”* No obstante, en este sentido, cabria la posibilidad de
someter a debate la pertinencia de que se otorgase la proteccion sin mediar el

registro, tal y como lo requiere el articulo 6 bis del ordenamiento en referencia.

Clasificacion de las marcas

Por los elementos que la integran:

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

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

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

Mixtas. Son marcas que combinan cualesquiera de las clasificaciones antes
mencionadas, como palabras (marcas nominativas) con elementos figurativos
(marcas innominadas), y que muestran a la marca como un solo elemento o como

un conjunto distintivo.

71 Cfr. Articulo 190 de la LFPPI.
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Marcas no tradicionales: Estas figuras fueron introducidas en la reforma a
la Ley de la Propiedad Industrial, el 18 de mayo de 2018,72 y podriamos considerar
una clasificacion mas y agrupar a las marcar sonoras, olfativas y gustativas en la
categoria 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 desempeiar el IMPI,
tanto en el aspecto registral como en lo que se refiere a observancia de los derechos

marcarios que se reconozcan sobre estas marcas sensoriales.

b) Por su naturaleza, las marcas pueden ser:

Marcas Colectivas y de Certificacion: Son marcas utilizadas por asociaciones o
sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios,
legalmente constituidas, para distinguir, en el mercado, los productos o servicios 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 reservado a los

miembros de la asociacion o sociedad.

c¢) Por su conocimiento en el publico las marcas son:

Marcas Notorias y Famosas: Una marca es famosa en México, cuando es
conocida por la mayoria del publico consumidor y es notoria cuando por su uso
tiene reconocimiento en un publico del mercado y, por tanto, su titular tiene una
ventaja competitiva en su sector, y es beneficiado con un nivel superior de
proteccion otorgada por el Estado.

Conforme a lo dispuesto en la LFPPI, las marcas se clasifican en
denominaciones, letras, numeros, elementos figurativos y combinaciones de
colores, asi como los signos holograficos; las formas tridimensionales; los nombres

comerciales y denominaciones o razones sociales; el nombre propio de una persona

2 La nueva Ley Federal de Proteccién a la Propiedad Industrial retoma las figuras en el capitulo 1V
de dicha Ley.
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fisica, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial
publicado; los sonidos; los olores; la pluralidad de elementos operativos; elementos
de imagen, incluidos, entre otros, el tamafio, disefio, color, disposicion de la forma,
etiqueta, empaque, la decoracion o cualquier otro que al combinarse, distingan
productos o servicios en el mercado y la combinacion de los signos enunciados.
La clasificacién antes expuesta se aplica al registro de productos o servicios
de forma especifica a cada caso segun la clasificacidbn que se establece en la
LFPPIL.”® En el reglamento del ordenamiento en referencia se establece que la
clasificacion de productos y servicios se hard con arreglo a la Clasificacion
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas vigente
(conocida cominmente 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 uUltimas once establecen los tipos de servicios.

2.1.2 La Clasificacion de Niza

Los paises parte en el Arreglo de Niza constituyen la Union Particular en el marco
de la Unién de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial. Estos 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 el nimero de las clases
de la Clasificacion a las que pertenecen los productos y servicios para los que se
registran las marcas.

El uso de la Clasificacion de Niza es obligatorio no sélo para el registro

nacional de marcas en los paises parte en el Arreglo de Niza, sino también para el

73 Cfr. Articulo 176 de la LFPPI.

4 Cfr. Articulo 59 del Reglamento de la LFPPI. “La clasificacién de productos y servicios a que se
refiere el articulo 176 de la Ley sera la Clasificaciéon Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de las Marcas vigente, establecida en virtud del Arreglo de Niza...”. El texto completo del
Arreglo de Niza Relativo a la Clasificacién Internacional de Productos y Servicios para el Registro de
las Marcas puede consultarse en: https://wipolex.wipo.int/es/text/287438 (Consultado por Ultima vez
el 11 de noviembre de 2020).
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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 regionales de registro marcario.

Esta clasificacion es dada a conocer mediante la publicacion de la
Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas,
gue 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 ultima edicion publicada de la Clasificacion por el Comité de Expertos de
la Unidn de Niza, que es érgano facultado para decidir y adoptar los cambios y
modificaciones que deban introducirse a la Clasificacion Internacional, se llevo a
cabo en 2018, donde se hicieron diversos cambios a la décima edicion de la
Clasificacion de Niza, generandose la presente undécima edicion version 2018
(NCL (11-2018)).7®

2.1.3 Registro de una marca ante el IMPI

Como vimos anteriormente, con independencia de que una marca se encuentre
protegida por la Ley y el derecho a su uso se circunscriba de forma exclusiva a su
titular, ésta también puede ser protegida atn sin registro por la LFPPI.7®

Para obtener el registro de una marca es necesario presentar la solicitud de
registro correspondiente ante el IMPI,’” el cual procedera a emitir el titulo
correspondiente a cada marca registrada. Este titulo contiene como elementos
principales los datos de identificacion del titular, los signos de identificacion de la

marca y su clasificacion, los productos o servicios que ampara, y su vigencia.”®

> La clasificacion de Niza puede consultarse en el sitio web del IMPI en la siguiente liga
http://clasniza.impi.gob.mx/ (Consultado por ultima vez el 11 de noviembre de 2020).

76 Cfr. Articulo 170 de la LFPPI.

77 Cfr. Articulos 214 y 215 de la LFPPI.

78 Cfr. Articulo 231 de la LFPPI.
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La vigencia de una marca registrada es de 10 afios, 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 usada tal y como fue
registrada sin modificaciones o alteraciones 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 darlos a conocer, o en las facturas emitidas,®° asi como dar a conocer al publico
gue 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 podra iniciar las acciones civiles, administrativas
0 penales correspondientes, ni podré solicitar la practica de medidas precautorias
tendientes a proteger su marca en contra del uso indebido por terceros que no
cuenten con la autorizacion del titular. En términos de lo previsto por la LFPPI, para
ejercer acciones civiles y penales que se derivan de la violacién de un derecho de
propiedad industrial, sera necesario que el titular del derecho haya aplicado a los
productos, envases o embalajes de productos amparados por un derecho de
propiedad industrial las indicaciones y leyendas conducentes, o por algun otro
medio haber manifestado o hecho del conocimiento publico que los productos o
servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial. Este
requisito no sera exigible en los casos de infracciones administrativas que no
impliguen una violacién a un derecho de propiedad industrial .8

Las marcas se utilizan en productos (bienes o articulos que se pretenden
identificar con la marca) y servicio (actividades que se realizan en favor de terceros
y que se pretenden identificar con la marca).

La funcion principal de la marca es servir como elemento de identificacion de
los diversos productos y servicios que se ofrecen y se prestan en el mercado.

Constituye el Gnico instrumento que tiene a su disposicion el consumidor para

7 Cfr. Articulo 178 y 257 fraccion Il de la LFPPI.
80 Cfr. Articulo 236 de la LFPPI.
81 Cfr. Articulo 409 de la LFPPI.
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identificar y poder seleccionar los articulos y los servicios de su preferencia. El
registro de una marca concede al propietario el derecho de usarla en forma

exclusiva en toda la Republica Mexicana.??

2.1.4. Aviso Comercial

El aviso comercial se define por la LFPPI como las frases u oraciones que tengan
por objeto anunciar al publico establecimientos o negociaciones comerciales,
industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su
especie.?3

El aviso comercial es una herramienta comercial empleada con frecuencia
gue sirve para anunciar productos o servicios,?* asi como llamar la atencién de los
consumidores y es empleado en establecimientos comerciales o productos. El aviso
comercial es conocido cominmente como anuncio y al ser un anuncio no posee
disefio alguno. El aviso comercial, 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 intencién de despertar el interés en el consumidor.

La LFPPI define lo que no puede ser registrados como avisos comerciales ni
como marcas.®®> Como se ha sefialado, el registro de las marcas y los avisos
comerciales tienen una vigencia de 10 afos contados a partir de la fecha de

concesion; la renovacion de misma se da por periodos de la misma duracion.8®

3. Nombre comercial

El nombre comercial es aquel que se le da a un establecimiento, ya sea de uso

industrial, comercial o de servicios. El nombre comercial y el derecho a su uso

82 Manual de Propiedad Industrial, p. 48.

83 Cfr. Articulo 201 de la LFPPI.

84 Cfr. Articulo 202 de la LFPPI.

85 Cfr. Articulo 173 de la LFPPI. Tanto las marcas como los avisos comerciales comparten legislacion
de acuerdo con el Articulo 205 de la LFPPI: “Los avisos comerciales se regiran, en lo que no haya
disposicion especial, por lo establecido en esta Ley para las marcas”.

86 Cfr. Articulo 204 de la LFPPI.
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exclusivo 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 difusiébn masiva y constante
a nivel nacional del mismo. &’

De conformidad con la norma en materia, el sujeto interesado que use el
nombre comercial puede solicitar al IMPI su publicacion en la Gaceta de la
Institucién, con la finalidad de establecer la presuncién de buena fe en la adopcién
y uso del nombre comercial.?8 Las formalidades exigidas para admitir la solicitud de
publicacion son dos: debera presentarse por escrito y adjuntar los documentos
necesarios para acreditar el uso efectivo del nombre comercial aplicado a un giro
determinado.®®

Habiendo cubierto de manera satisfactoria los requisitos legales se procedera
a examinar si existe un nombre comercial idéntico 0 semejante en un mismo giro; o
bien, si existiese en tramite o publicado anteriormente o con alguna marca en tramite
de registro 0 una registrada idéntica 0 semejante que funcione para productos
iguales o similares relacionados con el mismo giro. Si derivado del andlisis se
desprende que no se configuran estos elementos se procede a la publicacién.*®

Aquellos nombres comerciales que no tengan elementos que permitan
distinguir algun establecimiento de otros de su género, ni aquellos que contravengan
lo dispuesto en la LFPPI, podran ser publicados.91 Los efectos de la publicacion de
los nombres comerciales duran 10 afios a partir de la fecha en la que se concedan,
y podran ser renovados por la misma duracion, en caso contrario, cesan sus
efectos.??

El nombre comercial permite identificar a una empresa en el mercado y
caracterizarla en comparacion con el resto de las empresas del mismo sector. La
diferencia entre marca y nombre comercial radica en que mientras la primera es un

signo que distingue productos que encontramos en el mercado, el nombre comercial

87 Cfr. Articulo 206 de la LFPPI.
88 Cfr. Articulo 207 de la LFPPI.
89 Cfr. Articulo 208 de la LFPPI.
9 Cfr. Articulo 209 de la LFPPI.
91 Cfr. Articulo 210 de la LFPPI.
92 Cfr. Articulo 211 de la LFPPI.
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reconoce una empresa frente a otras del mismo sector. Luego entonces, 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
comunitarias. En el caso del nombre comercial éste s6lo podria protegerse pais por

pais y de acuerdo con las normas nacionales de cada Estado.

4. Trade Dress

El llamado Trade Dress es la imagen comercial de un producto o servicio que indica
o identifica el origen del producto o servicio y lo distingue de otros. Puede incluir el
disefio o configuracion de un producto; el etiquetado o empaque de los bienes; o la
decoracién o ambiente en el que se proveen los servicios. La imagen comercial
puede consistir en elementos como el tamafio, la forma, el color y la textura, en la
medida en que dichos elementos no son funcionales. También se le denomina
“disefio de producto”.®® Al respecto, el Poder Judicial de la Federacién se ha
pronunciado en el siguiente sentido:

“El derecho a la imagen comercial o "trade dress" es una derivacion del
derecho de propiedad industrial y es entendida como la pluralidad de
elementos que, como consecuencia de su combinacién, permite distinguir
productos o servicios, representando una ventaja competitiva en virtud de la
identificacion generada, y la titularidad de ese derecho se encuentra protegida
en la fraccion XXVI del articulo 213 de la Ley Federal de Proteccién a la
Propiedad Industrial, en tanto prohibe usar la combinacién de signos
distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar
productos o servicios iguales o similares en grado de confusion a otros
protegidos por el ordenamiento referido, que por su uso causen o induzcan al
publico a confusidn, error o engafio, por hacer creer o suponer la existencia de
una relacion entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no
autorizado. Esto es, la fraccion aludida sanciona como infraccién
administrativa las conductas que por el uso de la combinacion de ciertos
elementos -imagen comercial- Ileven al publico consumidor a asociar un
producto o servicio con otros protegidos por la propia ley o a suponer la
existencia de una relacion entre el titular del derecho y quien presume serlo
sin tener un justo titulo.”%

9 International Trade Association, “Fact sheets: Trade dress”, consultado el 22 de octubre de 2015,
en: http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/Trade-Dress.aspx (Consultado por
Ultima vez el 11 de noviembre de 2020).

% Gaceta S.J.F.; Derecho a la imagen comercial. Su titularidad esta protegida por la fraccion XXVI
del articulo 213 de la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial; 10a. Epoca; 2a. Sala; Libro
21; Agosto de 2015; Tomo |; Pag. 1196.; 2a. LXVII/2015 (10a.).
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La LFPPI, reconoce en el articulo 172 como marca al trade dress de la siguiente
forma:
“VIl.- La pluralidad de elementos operativos; elementos de
imagen, incluidos, entre otros, el tamafo, disefio, color,
disposicion de la forma, etiqueta, empaque, la decoracion o
cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios

en el mercado”

Esta reforma fue introducida desde el 18 de mayo del 2018 en la abogada LPI que
buscé la proteccion expresa de las caracteristicas de apariencia visual (imagen)
tanto del producto en si mismo, como de su presentacion y fue retomada en la nueva
LFPPI .

5. Franquicia

La franquicia esta regulada en el articulo 245 de la LFPPI, misma que sefiala que
“‘existird franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada por
escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica,
para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar
servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y
administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la
calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.”
Como se puede advertir el contrato de franquicia, se da entre dos particulares
y tiene por objeto la explotacién de una marca, prestar asistencia técnica o transferir
tecnologia, en el cual, una de las dos personas es titular de los derechos de
comercializacion y permite a la otra persona su utilizacién para que comercialice
productos o servicios bajo sus condiciones. A pesar de que su naturaleza es

mercantil, este contrato se encuentra regulado en la LFPPI, por tratarse
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esencialmente de la proteccion de una marca que se licencia para la

comercializacién de productos o prestacion de servicios.

6. Secretos industriales

Un antecedente de los secretos industriales se encuentra en el régimen de la libre
concurrencia proclamado por primera vez en Francia por la Revolucion Francesa al
proteger la libertad de industria y comercio mediante el decreto del 17 de marzo de
1791. De igual manera, el Cédigo Napolednico de 1804 adoptaba sanciones civiles
para proteger los secretos industriales mediante los articulos 1382 y 1383, los
cudles reprimian los actos ilegitimos de violacion a los secretos industriales. Esa
proteccion se fortalecié a través del Codigo Penal Francés de 1810, que en su
articulo 418 establecia que todo director, encargado obrero de fabrica, que haya
comunicado o intentado comunicar a extranjeros o franceses radicados en el
extranjero secretos de fabrica de la que es empleado, seria castigado con prision
de dos a cinco afios y con multa de quinientos a dos mil francos. Si estos fuesen
comunicados a franceses mediante resiente en Francia, la pena seria de tres meses
a dos afos y la multa de seis a doscientos francos.

En el aflo 1933, la Suprema Corte de Justicia de la Nacion determinaba que
un secreto industrial era una idea o un procedimiento que, dentro de las condiciones
normales que predominan en el mercado, no era conocido sino por limitado nimero
de personas y era desconocido por los demas, especialmente para quien se
beneficia conociéndolo delictuosamente.®®

Actualmente se considera secreto industrial a toda aquella informacién de
aplicacion industrial o comercial que guarde una persona fisica o moral con caracter
confidencial, que le signifigue obtener o mantener una ventaja competitiva o

econdmica frente a terceros, y sobre la cual haya tomado las medidas necesarias y

9 Semanario Judicial de la Federacion; Revelacic")n del secreto industria. elementos constitutivos del
delito de; registro 313338; Primera Sala; Quinta Epoca; Tomo XXXVIII; Pag. 1381.
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suficientes para preservar su confidencialidad, garantizando el acceso limitado a
esta.%

Este puede consistir en cualquier informacién que represente una ventaja
econdmica o competitiva siempre y cuando se tomen las medidas necesarias para
gue se conserve como informacién estrictamente confidencial.

Por otra parte, los secretos empresariales pueden ser concebidos como el género
préximo al secreto industrial, ya que este ultimo es muy limitado, mientras que el
concepto empresarial es mucho mas amplio.®’

La informacion que constituye un secreto industrial puede consistir en
formulas, modelos o patrones, dispositivos, o compilacion de informacién (como
bases de datos) que sea utilizada en el negocio de una persona, 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 puede utilizar dicha
informacion.®®

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

En este sentido, la LFPPI es muy clara al establecer que no son secretos
industriales toda aquella informacion que sea del dominio publico, aquella que le
resulte evidente a un técnico en la materia con base en la informacion previamente
disponible, o la que deba ser divulgada por disposicion legal o por orden judicial.®®

El secreto industrial se caracteriza entonces de forma primordial por ser
informacion que no esta al alcance del publico o de los competidores de su
poseedor, diferenciandose de la patente en cuanto no tiene una limitacion temporal
para su existencia, sino que podra mantenerse protegido en tanto se mantenga su

confidencialidad.

% Cfr. Articulo 163, fraccion I, de la LFPPI.

% Rosales Garcia, David, Un Caso Exitoso del Adecuado uso del Secreto Industrial en México.
IQIntelectual; p. 1. Disponible en: http://docplayer.es/18869594-Un-caso-exitoso-del-adecuado-uso-
del-secreto-industrial-en-mexico.html. (Consultado por Gltima vez el 11 de noviembre de 2020).

% Cfr. Articulo 163 de la LFPPI.

9 dem.
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Esta proteccion tiene como limitacion el que, a diferencia de la patente,
puede ser descubierto de forma independiente o bien mediante el uso del
conocimiento técnico y cientifico disponible, por lo que no tiene el derecho al uso
exclusivo reconocido a las patentes.

El titular de un secreto industrial tiene el derecho, de otorgar licencias,
transmitir el secreto!® e intentar las acciones legales correspondientes en contra de
quienes lo revelen o se apoderen de éste de forma indebida.'0!

Las medidas precautorias que deben tomarse para proteger al secreto
industrial son: firma de convenios de secrecia con todas las personas que tengan
necesidad de conocer el secreto industrial, en particular los empleados; obtencion
de compromisos escritos de no competir; consultas a empleados antiguos sobre la
confiabilidad de los nuevos empleados que puedan llegar a tener acceso al secreto
industrial; avisos expresos al personal sobre el caracter confidencial de la
informacion que compone al secreto industrial; obligaciéon de los empleados de
firmar contratos de confidencialidad durante su encargo o empleo y tras su
separacidn; acceso restringido a la documentacion, maquinaria 0 equipos que
contengan, estén relacionados o comprendan al secreto industrial y 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.

7. Denominaciones de origen

La LFPPI establece que se entiende por denominacion de origen, el producto
vinculado a una zona geografica de la cual éste es originario, siempre y cuando su
calidad, caracteristicas o reputacion se deban exclusiva o esencialmente al origen
geografico de las materias primas, los procesos de produccion, asi como los

factores naturales y culturales que inciden en el mismo.10?

100 Cfr. Articulo 165 de la LFPPI:
101 Cfr. Articulos 386, fracciones XIV y XV, y 402, fracciones Ill, IV, Vy VI, de la LFPPI.
102 Cfr. Articulo 264 de la LFPPI.

47



Una vez emitida la declaratoria de proteccion de una denominacién de
origen, ésta debera contar con una Norma Oficial Mexicana especifica.'03

Se entiende por indicacion geografica el reconocimiento a una zona
geogréfica, referencia, o combinacién del nombre de un producto y una zona, que
sirva para designar un producto como originario de la mismat%

La denominacion de origen, junto con las indicaciones geograficas,
constituyen un andamiaje juridico de proteccion de productos que reunen
determinadas calidades y caracteristicas derivadas del lugar donde se originan o
producen y se elaboran. Constituyen, por tanto, un sistema de reconocimiento de
una calidad superior de determinados productos como consecuencia de las
caracteristicas propias y diferenciadas de tales productos debido al medio
geografico en el que se producen las materias primas y se elaboran los productos.

En la LFPPI se declara la proteccion a una denominacion de origen, a peticion
de quien muestre interés juridico en hacerlo, se trate de personas fisicas o0 morales
(incluidas las camaras o asociaciones de fabricantes o productores) ademas de las
dependencias o entidades del gobierno federal o los gobiernos de la federacion
dedicadas a la extraccion, produccién o elaboracion de un producto que se
pretendan ampararse con las denominaciones de origen; dicha solicitud sera
presentada al IMPI con los requerimientos expuestos en la ley en referencia.'%®

Las denominaciones de origen e indicaciones geogréficas, de conformidad
con la Ley se consideran bienes nacionales y solo podran usarse mediante la
autorizacion que expida el IMP1.1% | as denominaciones de origen estan sujetas al

reconocimiento en el extranjero conforme a los tratados internacionales vigentes.*0”

1.2. Marco juridico de la propiedad intelectual en México

A) Principio y Fundamento Constitucional

103 [dem.

104 Cfr. Articulo 265 de la LFPPI.
105 Cfr. Articulo 273 de la LFPPI.
106 Cfr, Articulo 268 de la LFPPI.
107 Cfr. Articulo 296 de la LFPPI.
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Los derechos de propiedad intelectual constituyen parte del catalogo de derechos
humanos que son recogidos en diversos instrumentos internacionales, pero mas
aun, estan directamente positivados en nuestra Constitucion politica al establecerse
un régimen de proteccién para los mismos. En este sentido, el derecho de la Pl en
México deriva del articulo 28 constitucional, el cual en una primera instancia prohibe
las practicas monopdlicas, pero posteriormente establece una excepcion al aclarar
gue los privilegios temporales que el Estado concede a autores o inventores para
explotar exclusivamente su invencion u obra no constituiran practicas de esta
naturaleza. De dicho articulo se desprenden cuerpos normativos que regulan esta
rama juridica como lo son La LFDA y la LFPPI principalmente. No obstante,
consideramos que su esencia estad ademas contenida en los articulos relativos al
libre ejercicio de profesiones, industria, comercio o trabajo; a la libertad de expresion
y a la libre difusién de las ideas del citado ordenamiento supremo.1%®

Las referencias directas de proteccion de los derechos de Pl los
encontramos insertos en el denominado doctrinalmente como Capitulo econémico
de la Constitucion que esta integrado por los articulos 25 a 29, en este sentido, se
exponen las referencias contenidas en los articulos 25, 27 y 28 de nuestra Carta
Magna.

El articulo 25 sefiala que es mandato constitucional que concurran al
desarrollo econémico del pais con responsabilidad social, los sectores publico,
social y privado, tal como lo establece el parrafo cuarto de este articulo, que
establece ademas en su parrafo primero que corresponde al Estado la rectoria del
desarrollo nacional, que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento
econdmico y el empleo y una mas justa distribucion del ingreso y la riqueza, permita
el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases
sociales, cuya seguridad protege esta Constitucion

En ese sentido se advierte que el constituyente reconoce las aportacion

econdémica de los individuos al desarrollo nacional a través del ejercicio de sus

108 Cfr. Articulos 5, 6 y 7 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en:
www.diputados.gob.mx
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libertades, ademas de sefalar en el penultimo parrafo que la ley alentara y protegera
la actividad econdmica que realicen los particulares y proveera las condiciones para
gue el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo econémico
nacional, promoviendo la competitividad e implementando una politica nacional para
el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales,
en los términos que establece esta Constitucion.

Dentro de este apartado correspondiente al llamado capitulo econémico
encontramos la proteccion que da el Constituyente al tema materia de estudio al
sefalar en el articulo 28 que en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos
los monopolios, las practicas monopdlicas, los estancos y las exenciones de
impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. Tampoco constituyen
monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y
artistas para la produccion de sus obras y los que, para el uso exclusivo de sus
inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

De los dispuesto por el constituyente en el parrafo anterior, se advierte que
nuestra Carta Magna, hace una clara division de las ramas que integran la PI; es
decir, por un lado, sefiala los derechos de autor al referirse a los privilegios
otorgados a los autores y artistas; y por el otro lado, a la propiedad industrial en
tanto que sefiala los privilegios que se conceden a los inventores y perfeccionadores
de alguna mejora. De acuerdo con la definicion que nos presenta el maestro
Mauricio Velandia, monopolio deriva del griego y cuyo significado es una sola
empresa que se encuentra en el mercado y enfrenta toda la demanda y por virtud
de esta situacion, decide qué cantidad de bienes producir; asi, su voluntad es la que
determina el precio.

Siguiendo esta argumentacion, se presenta un monopolio cuando las
empresas encuentran imposible entrar o cuando la rentabilidad del negocio no es
atractiva, lo que es conocido como las barreras de entrada al mercado. Por tal
motivo, existe un monopolio natural cuando las empresas grandes ya establecidas
resultan mas rentables, eficientes y productivas que las pequefias que entran; de
esta suerte, no existen condiciones favorables para competir con la ya establecida,

lo cual no estimula la entrada o permanencia. Adicionalmente, se presenta
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monopolio legal cuando la regulacion interna de un pais adjudica un mercado a una
empresa en especial, de modo que esta es la Unica que puede ofrecer productos, y
los consumidores se ven obligados a comprarle solo a ella.

El mismo tratamiento se dara a las prohibiciones a titulo de proteccion a la
industria. Como se ha sefialado, lo anterior, expresa que la Constitucion Politica
establece la prohibicibn de monopolios, aunque la misma prevé los casos de
excepcion denominados por la doctrina como los “monopolios constitucionalmente
permitidos”.10°

Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion
consider6 desde el afio 1958 que los derechos de autor no constituyen monopolios
en sentido estricto, ya que sefiala que éste solo existe cuando se trata de articulos
de consumo necesario 0 de actos o procedimientos que tiendan a evitar la libre
concurrencia en la produccion, industria, comercio o servicio al puablico, es decir, de
actividades encaminadas a la obtencion de lucro, concepto sustancialmente diverso
al de remuneracion por el trabajo, asi sea este intelectual, cientifico o artistico.1°

Ademas, consideramos que la LFDA, reglamentaria del articulo 28, concede
una proteccion mas amplia respecto de los derechos que regula, al establecer en
su articulo primero que tiene por objeto la salvaguarda del acervo cultural de la
Nacion; proteccion de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o
ejecutantes, asi como de los editores, de los productores y de los organismos de
radiodifusion, en relacion con sus obras literarias o artisticas en todas sus
manifestaciones, sus interpretaciones 0 ejecuciones, sus ediciones, sus
fonogramas o videogramas, sus emisiones, asi como de los otros derechos de la
PI.

Por su parte, la fraccion XV del articulo 89 de la misma Constitucion faculta
y obliga al presidente de la Republica a conceder privilegios exclusivos por tiempo
limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o

perfeccionadores de algun ramo de la industria. Norma que consideramos es una

109 Jalife Daher, Mauricio, Comentarios a la ley de la propiedad industria, Mc Graw-Hill, México, 1998.
pp. 2-525. )

110 semanario Judicial de la Federacion; Segunda Sala; Tesis Aislada (Administrativa); Sexta Epoca;
Volumen XII; Tercera Parte; p. 103.
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referencia expresa a lo sefialado en el articulo 28 de la misma Constitucion. Una
vez previsto el fundamento constitucional, se dar4 paso al estudio de las

legislaciones que tutelan los derechos de PI.

B) Legislacion Nacional

De manera general, la legislacién da cuenta de la separacion evidente sobre las dos
grandes divisiones de la PI, esto es, la propiedad industrial sobre los privilegios
concedidos a inventores y perfeccionadores de mejoras, cuyo ordenamiento es la
LFPPI; y los derechos de autor respecto de los privilegios otorgados a los autores

artistas regulados bajo la LFDA.

1. Ley Federal del Derecho de Autor y su Reglamento!!!

Cada una de las modificaciones y adiciones realizadas a la LFDA, ha tenido como
objetivo principal ampliar la proteccion de los derechos de autor, otorgandoles
mayores beneficios a los autores, asi como el aumento de las sanciones a las
personas que infrinjan estos derechos. La Ley Federal de Autor establecio en su
articulo primero que es reglamentaria del articulo 28 constitucional, y tiene por
objeto la salvaguarda y promocién del acervo cultural de la Nacion; proteccion de
los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, asi como de
los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusion, en relacién
con sus obras literarias o artisticas en todas sus manifestaciones, sus
interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus
emisiones, asi como de los otros derechos de PI.112

La LFDA actualmente cuenta con diez reformas, la mas reciente fue el 1 de

julio de 2020. Precisamente con la llegada del TMEC, el acuerdo comercial tripartita

111 | ey Federal del Derecho de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 24 de
diciembre de 1996.
112 | a Ley Federal del Derecho de Autor ha sido modificada en nueve ocasiones, sin embargo, su
objeto original se ha mantenido hasta nuestros dias.
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entre Estados Unidos, México y Canad4, nuestro pais roformo la ley en materia de
derechos de autor como ya se menciono. Entre los cambios a la LFDA hay medidas
tecnolégicas de proteccion a los autores, gestion de derechos y proveedores
internet. La reforma busca armonizar la legislacion mexicana con los requisitos del
TMEC. Para ello, avalaron seis dictamenes entre los que se encuentran
modificaciones a la LFPPI y la LFDA, en materia de proteccién y debilidades de los

proveedores de servicios de internet.

2. Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial y su Reglamento!!3
La Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial se publicé apenas el pasado
1 de julio del 2020 y viene a sustituir la Ley de la Propiedad Industrial que a su vez
se publicéd inicialmente como Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad
Industrial en el Diario Oficial de la Federacion el dia 27 de junio de 1991.

LFPPI, sefiala en su articulo 2° que tiene por objeto proteger la propiedad
industrial mediante la regulacidén y otorgamiento de patentes de invencion; registros
de modelos de utilidad, disefios industriales, esquemas de trazado de circuitos
integrados, marcas y avisos comerciales; publicacion de nombres comerciales;
declaracion de proteccion de denominaciones de origen e indicaciones geograficas,
regular los secretos industriales; prevenir los actos que atenten contra la propiedad
industrial 0 que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y
establecer las sanciones y penas respecto de ellos; promover y fomentar la actividad
inventiva de aplicacion industrial, las mejoras técnicas, la creatividad para el disefio
y la presentacion de productos nuevos y Utiles y promover la difusion de los
conocimientos tecnoldgicos en el pais.

A diferencia de la LFDA, esta ley si contempla en el Titulo séptimo, capitulo

Il un apartado correspondiente a los delitos que pudieran cometerse en detrimento

113 |a Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial, fue publicada inicialmente como Ley de
Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial en el Diario Oficial de la Federacion el dia 27 de
junio de 1991 y tuvo 16 reformas, sin embargo, el pasado 1 de julio de 2020, se publicé en el Diario
Oficial de la Federacion la nueva Ley Federal de Proteccién a la Propiedad Industrial que entrara en
vigor el dia 5 de noviembre de 2020.
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de los titulares de los derechos contenidos en la misma, por lo que su estudio sera
detallado en péginas subsecuentes.

El Reglamento de la otrora Ley de la Propiedad Industrial (actualmente
abrogada) fue publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 23 de noviembre de
1994, mismo que sefiala como objeto en su articulo 1° reglamentar la LFPPI y su
aplicacion e interpretacion, para efectos administrativos, corresponde al IMPI.

El Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario
Oficial de la Federacién el 23 de noviembre de 1994, asi como sus posteriores
reformas y adiciones continda vigente, de acuerdo a lo ordenado por el articulo
Cuarto transitorio de la LFPPI, que establece que en tanto el Ejecutivo Federal
expide el Reglamento de la dicha Ley, continuara en vigor, en lo que no se oponga

a ésta.

C) Legislacion internacional aplicable a México

1. Los tratados internacionales
Ademas de la legislacion nacional, la proteccion de los derechos de Pl se
fundamenta y rige a partir de diversos tratados internacionales; por tal motivo, nos
apegaremos a lo dispuesto por la Ley sobre la Celebracion de Tratados publicada
en el Diario Oficial de la Federacion el 2 de enero de 1992, que sefiala en su articulo
2°. que se entendera por tratado al convenio regido por el derecho internacional
publico, celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos
y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Publico, ya sea que para su
aplicacién requiera o no la celebracion de acuerdos en materias especificas,
cualquiera que sea su denominacion, mediante el cual los Estados Unidos
Mexicanos asumen compromisos.

En alcance a lo dispuesto por la fraccion | del articulo 76 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados deberan ser aprobados por
el Senado y serdn Ley Suprema de toda la Unién cuando estén de acuerdo con la

misma, en los términos del articulo 133 de la propia Constitucion.
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A efecto de complementar el concepto anterior, también atenderemos la
definicion que da la Convencion de Viena sobre Derecho de los Tratados al sefialar
en su articulo 2 inciso A gue se entiende por ‘tratado’ un acuerdo internacional
celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste
en un instrumento Unico o en dos 0 Mas instrumentos conexos y cualquiera que sea
su denominacién particular.'

La Secretaria de Gobernacion, a través de la pagina de internet del sistema
“Orden Juridico Nacional”,''®> ofrece una Clasificacién de Tratados Multilaterales,
entre los que destacan: de Propiedad Industrial y de derechos de autor; asimismo,
entre la clasificacion bilateral destacan, para nuestra materia, los de PI.

En materia de derecho internacional para la proteccién de la propiedad
industrial en México, el articulo 408 de la LFPPI sefiala que en los procedimientos
judiciales a que se refiere el articulo anterior, la autoridad judicial podra adoptar las
medidas previstas en esta Ley y en los tratados internacionales de los que México
sea parte.

Ahora bien, antes de entrar al estudio de las medidas de proteccién penal a
derechos de PI previstas en los tratados internacionales, y considerando, como se
ha sefalado que estos derechos son considerados fundamentales en cuanto
buscan el desarrollo de las potencialidades de sus titulares, de conformidad con la

reforma constitucional del 10 de junio de 2011, su proteccidén estara sujeta a la

114 Seguin lo especificado en el articulo 2, inciso A, de la Convencion de Viena sobre el Derecho de
los Tratados de 1969. A este respecto, la Secretaria de Relaciones Exteriores muestra en su pagina
de internet una compilacién de los tratados bilaterales y multilaterales celebrados por México que
actualmente se encuentran vigentes, abarcando el periodo de 1836 a la fecha. De acuerdo con la
informacion contenida en dicha pagina, hasta el momento se han celebrado 792 tratados bilaterales
y 646 tratados multilaterales. Para mas informacion, visitese el sitio:
https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/introduccion.php. (Consultado por Ultima vez el 11 de
noviembre de 2020).

115 Véase: www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2008/CDTratados/cd_tratados.php
(Consultado por ultima vez el 11 de noviembre de 2020).
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interpretacion del principio pro persona,'® y de acuerdo a la jerarquia que le ha
dado la Suprema Corte de Justicia de la Nacion.t’

La interpretacion sistematica del articulo 133 de la Constitucién Politica de
los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden juridico
superior, de caracter nacional, integrado por la Constitucién Federal, los tratados
internacionales y las leyes generales.

Asimismo, a partir de dicha interpretacion, armonizada con los principios de
derecho internacional dispersos en el texto constitucional, asi como con las normas
y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados
internacionales se ubican jerarquicamente abajo de la Constitucion Federal y por
encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado
Mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convencion de
Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones
Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, ademas, atendiendo al
principio fundamental de derecho internacional consuetudinario "pacta sunt
servanda", contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que
no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo
incumplimiento supone, por lo demas, una responsabilidad de caracter

internacional.118

116 | la interpretacion pro persona se traduce en la obligacion de analizar el contenido y alcance de
los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de
manera diversa, a efecto de elegir cual sera la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite
definir la plataforma de interpretacién de los derechos humanos vy, por otro, otorga un sentido
protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo
problema, obliga a optar por aquella que protege en términos mas amplios, lo que implica acudir a
la norma juridica que consagre el derecho de la manera méas extensivay, por el contrario, al precepto
legal mas restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legitimas que pueden establecerse a su
ejercicio. “Tesis 1la. CCLXXVI/2012 (10a.), Principio pro persona. No es fundamento para omitir el
estudio de los aspectos técnicos legales en el juicio de amparo”, Primera Sala, Décima Epoca,
Semanario Judicial de la Federacién y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, Tesis la.
CCLXXVI/2012 (10a.).
117 Cfr. TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE
LA UNION Y SE UBICAN JERARQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES,
FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACION DEL ARTICULO 133 CONSTITUCIONAL,
Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta; Epoca: Novena Epoca; Registro: 172650;
Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Aislada;Tomo XXV, Abril de 2007; Materia(s): Constitucional; Tesis:
P. 1X/2007; Péagina: 6
118 Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta; Tesis: P. IX/2007; Novena Epoca; Pleno; Tomo
XXV; abril de 2007; p. 6.
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Es importante sefialar que, ante esa eventualidad, el CPF pretende resolver,
de antemano cualquier conflicto que pudiera presentarse entre sus disposiciones y
las previstas en un tratado internacional o incluso entre las de otra ley federal,
aplicando el principio de especialidad, pues recordemos que el segundo parrafo del
articulo 6 del citado Codigo sefiala que cuando una misma materia aparezca
regulada por diversas disposiciones, la especial prevalecera sobre la general.

Asi las cosas, era posible concluir que ante cualquier posible conflicto entre
las normas del CPF y un tratado internacional se resolvian conforme al principio de
especialidad y no de acuerdo al de preeminencia.

Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones,
la especial prevalecera sobre la general. Ahora bien, dentro del propio derecho
penal accesorio debemos considerar no sélo los delitos previstos en leyes
especiales, sino también a aquellos que se contemplan en los tratados
internacionales, que de suyo son considerados delitos de competencia federal,
atendiendo a lo dispuesto por el articulo 50, fraccién I, de la Ley Organica del Poder
Judicial de la Federacion, el cual fija la competencia de los jueces penales federales.
Dicho articulo sefala que, entre otros, son delitos federales los previstos en las
leyes federales y en los tratados internacionales.

Tanto el Tratado de Paris y el Tratado de Berna, reconocen el hecho de que
hay conductas contra la propiedad industrial y los derechos de autor
respectivamente, que tienen que ser de alguna manera castigadas con el fin de que
no se repitan y no dafien a los titulares de dichos derechos. No obstante, carecen
de obligaciones explicitas o0 especificas para que los paises contratantes sancionen
de forma penal estos dafios. Sin embargo, contienen prevenciones por medio de las
cuales las partes contratantes pueden ejercer su derecho soberano de legislar
respecto de las infracciones y perseguirlas por la via penal.

En suma, las piedras angulares en la materia a nivel internacional son: el
Convenio de Paris sobre la Propiedad Industrial en 1883 y el Convenio de Berna

para la Proteccion de las Obras Artisticas y Literarias en 1886,'° y de ahi

119 | a Convencion de Paris fue firmado por México en 1883 y ratificado en 1903, hasta su revision y
posterior vigencia desde el 26 de julio de 1976. El Convenio de Berna fue firmado en su version final
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comenzaron a consumar varios acuerdos internacionales para proteger los
derechos de la Pl en forma mas o menos homogénea entre los paises que lo
firmaran. México tiene diversos acuerdos, convenios y tratados internacionales

firmados en materia de PI, que se exponen a continuacion.

2. El Convenio de Paris

El Convenio de Paris se inserta en un contexto por demas significativo en términos
de la proteccién de los derechos de PI. Se trata del primer instrumento juridico
formal que constituye un referente histérico inexorable, cuya aplicacion versa sobre
la propiedad industrial en su sentido mas amplio: incorpora patentes, marcas de
productos y servicios, dibujos y modelos industriales, modelos de utilidad, marcas
de servicio, denominaciones que se emplean para la actividad industrial o comercial
(nombres comerciales), indicaciones geograficas (denominaciones de origen e
indicaciones de procedencia) y el combate a la competencia desleal.*?°

Para efectos practicos del presente estudio, los componentes esenciales
del instrumento citado son susceptibles de agruparse en tres categorias principales:

A)Trato Nacional; B) Derecho de Prioridad; y C) Normas Comunes.

A) Del Trato Nacional'?’, En este rubro, el Convenio dispone que, en
términos de la proteccién de la propiedad industrial, los Estados Contratantes estan
obligados a otorgar a los nacionales de los demas Estados Contratantes la misma
proteccién que concede a sus propios nacionales. De igual forma, se prevé que el
derecho a esa proteccion la recibiran también los nacionales de los Estados que no
sean contratantes, bajo el supuesto de que se encuentren domiciliados o tengan
establecimiento industrial o comercial con dos cualidades especificas y
acreditables: qué estos sean (los domicilios o establecimientos). efectivos y serios

en un Estado Contratante.

el 24 de julio de 1967 y entr6 en vigor —la primera versién—, el 11 de junio de 1967 y —la Ultima—
, €l 17 de diciembre de 1974. Véase: https://www.wipo.int/treaties/es/

120 Cfr. inciso 2 del articulo 1, Convenio de Paris.

121 Cfr. Articulo 2 del articulo 1, del Convenio de Paris.
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B) Del Derecho de Prioridad!??. Esta prerrogativa se configura en relacion
con las patentes (y modelos de utilidad, donde existan), las marcas y los dibujos y
modelos industriales y consiste en que, con arreglo a una primera solicitud de
patente de invencion o de registro de la marca que sea presentada en uno de los
Estados Contratantes, la parte solicitante podra, durante un determinado periodo de
tiempo (doce meses para las patentes y los modelos de utilidad y seis meses para
los dibujos y modelos industriales y las marcas), requerir la proteccién en cualquiera

de los demas Estados Contratantes.

C) De las Normas Comunes'?3, Las normas genéricas o comunes para los
Estados Contratantes, previstas en el Convenio se clasifican en relacién a las
patentes, marcas, dibujos y modelos industriales, nombres comerciales,
indicaciones de procedencia y competencia desleal, que se refieren a las normas

minimas obligatorias que los Estados contratantes deben de observar

3. El Convenio de Berna

El Convenio de Berna debe ser entendido como la norma internacional a partir de
la cual se debe iniciar cualquier analisis; sin que su longevidad le haya hecho perder
la vigencia porque sus principios siguen siendo tan incuestionables que le han
permitido su sistematica modernizacion y adaptacion a los cambios tecnologicos.
Este convenio significo la decadencia de los tratados bilaterales que
resultaban insuficientes y casi a la par de la Asociacion Literaria y Artistica
Internacional de 1878, que concede un nivel de proteccion mas elevado y otorga a
los autores las garantias mas eficaces. Las reglas que contiene revisten, por lo
general, un caracter obligatorio, los paises miembros no pueden derogarlas en sus

territorios, salvo en algunos casos que admiten reservas.

122 Cfr. Articulo 4 del Convenio de Paris.
123 Cfr. Articulo 5 del Convenio de Paris.
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El texto originario de 1886 ha sido objeto de varias revisiones en los ultimos
cien afios las mas importantes son: Berlin 1908; Roma 1928; Bruselas 1943;
Estocolmo 1967 y Paris 1971. Este convenio protege entre otras cosas: obras
literarias y artisticas; posibilidad de exigir la fijacién; obras derivadas; textos
oficiales; colecciones; obligacion de proteger; beneficiarios de la proteccion; obras
de artes aplicadas y dibujos y modelos industriales; noticias.

México firmo su adhesién al Convenio de Berna para la Proteccion de las
Obras Literarias y Artisticas el 24 de julio de 1971, con esta integracion, que entré
en vigor el 17 de diciembre de 1974, fue posible mejorar la legislacion interna, en
particular gracias al reconocimiento de nuevos derechos, la elevacién de los niveles
de proteccién y la estandarizacion de la reglamentacion convencional.

Asimismo, con la firma del Convenio de Berna en México se adopté la
regulacion de la presuncion de autoria, quedando asi desplazada la obligacion de
registrar una obra para verse reconocidos los derechos de autor. En consecuencia,
para que el autor tuviera reconocida su personalidad solo era necesario que indicara

en la obra su nombre o seudénimo.

4. Convenio que establece la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI)

La Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual es el organismo del sistema de
organizaciones de las Naciones Unidas especializado en el tema de la PI, y esta
dirigido a reglamentar las leyes internacionales. La OMPI tiene como objetivo,
fomentar la proteccion de la Pl en todo el mundo mediante la cooperacion de los
paises miembros, en colaboracién, cuando asi proceda, con cualquier otra
organizacion internacional.

Su ambito de intervencion se orienta a la defensa y proteccion de los
derechos derivados de obras literarias, artisticas y cientificas; las interpretaciones
de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los
fonogramas y a las emisiones de radiodifusion; invenciones en todos los campos de

la actividad humana; descubrimientos cientificos; dibujos y modelos industriales;
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marcas de fabrica, de comercio y de servicio, asi como a los nombres y
denominaciones comerciales y la proteccion contra la competencia desleal, y todos
los demés derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial,
cientifico, literario y artistico.

El Convenio a que se hace referencia en este apartado tiene como
funciones principales las siguientes: fomentar la adopcion de medidas destinadas a
mejorar la proteccién de la Pl en todo el mundo y a armonizar las legislaciones
nacionales sobre esta materia; se encarga de los servicios administrativos de la
Union de Paris, de las Uniones particulares establecidas en relacion con esa Union,
y de la Union de Berna; administrar cualquier otro acuerdo internacional destinado
a fomentar la proteccion de la P, o el participar en esa administracion; favorecer la
conclusion de todo acuerdo internacional destinado a fomentar la protecciéon de la
PI; prestar su cooperacion a los Estados que le pidan asistencia técnico-juridica en
el campo de la PI; y reunir y difundir todas las informaciones relativas a la proteccion
de la Pl y efectuara y fomentara los estudios sobre esta materia publicando sus
resultados. Asimismo, la OMPI tiene otras funciones, como administrar los tratados

en materia de PI1.124

1.3. Autoridades relacionadas con la proteccion y observancia de derechos

de propiedad intelectual

1.3.1 Autoridades con funciones administrativas

A) El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Actualmente el IMPI se rige por la recién promulgada LFPPI, el reglamento de la
abrogada Ley de la Propiedad Industrial, mientras no se publique el nuevo
reglamento, por el Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor (RLFDA),

asi como el Estatuto Organico y Reglamento del propio IMPI que contindan

124 | a relacion de tratados administrados por la OMPI se puede consultar en www.wipo.org/treaties
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vigentes. Atendiendo los principios del derecho administrativo, el IMPI adquirié
nuevas atribuciones a partir de la creacion de la LFPPI, ya que, aunque continla
teniendo la naturaleza juridica de un organismo descentralizado con personalidad
juridica y patrimonio propio de conformidad con el articulo 45 de la Ley Organica de
la Administracion Publica Federal (LOAPF). El IMPI, aun cuando para efectos
administrativos esta sectorizado a la Secretaria de Economia (SE), dispone de
autonomia técnica, de gestion y manejo presupuestal; sus objetivos vinculados con
la proteccion de los derechos de propiedad industrial se encuentran establecidos en
el articulo 20. de la LFPPI siendo estos proteger la propiedad industrial mediante la
regulacion y otorgamiento de patentes de invencion; registros de modelos de
utilidad, disefios industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas
y avisos comerciales; publicacion de nombres comerciales; declaracion de
proteccion de denominaciones de origen e indicaciones geograficas, y regulacion
de secretos industriales; prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial
0 que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las
sanciones y penas respecto de ellos; y establecer condiciones de seguridad juridica
entre las partes en la operaciéon de franquicias, asi como garantizar un trato no
discriminatorio para todos los franquiciatarios del mismo franquiciante.

Atendiendo a lo dispuesto por el articulo 45 de la LOAPF, el IMPI fue creado
por medio del Decreto presidencial publicado en el DOF el 10 de diciembre de 1993.
Sus facultades se definen segun lo dispuesto en el articulo 5 de la LFPPI y son:
facultades de coordinacion y participacion facultades de promocién y difusion;
facultades registrales; facultades de investigacion de conductas infractoras;
facultades relativas a la substanciacion, resolucion e impugnacion de
procedimientos administrativos; facultades arbitrales; y facultades de investigacién
y asesoria técnico-académica.

En materia penal, el IMPI tiene una labor importante al ser, en cierta forma,
un perito para las instituciones de procuracién e imparticion de justicia penal, gracias
a su caracter de especializacion en el sistema de la PI, en mayor medida en el
ambito de la propiedad industrial. Este instituto cuenta con las atribuciones legales

para combatir cualquier clase de situacion que afecte directamente los derechos de
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propiedad industrial, pudiendo imponer sanciones por el uso indebido de los
derechos de Pl y declarar asi la nulidad, cancelacion o caducidad de los mismos.

Otra atribucién importante con la que cuenta el IMPI, es la facultad de
realizar visitas de inspeccion, en las cuales puede confiscar mercancia pirata y
establecer sanciones como la clausura de algun establecimiento. Por lo que
respecta al combate a la pirateria, el IMPI juega un rol activo en el desarrollo de
actividades dirigidas a prevenir, detener o sancionar violaciones a derechos de PI.

En este sentido, el IMPI es competente para realizar la investigacion de las
infracciones administrativas previstas en la misma ley y también en materia de
comercio.*?® Para el ejercicio de dicha facultad, el IMPI puede practicar visitas de
inspeccion o solicitar informacion (elementos y pruebas) necesaria para resolver la
procedencia de la infraccién administrativa.

Como consecuencia del procedimiento de infraccion, el IMPI, bajo el
supuesto de que la investigacion correspondiente arroje como resultado la violacion
a un derecho de PI, debera determinar la sancion correspondiente que podra
consistir en multas; clausura temporal; clausura definitiva y arresto administrativo.'26

A diferencia de la materia penal, como se vera mas adelante, el IMPI tiene
un catalogo mas amplio de conductas infractoras para investigar y, por ende, tiene
la competencia de brindar proteccion a una mayor variedad de derechos de PI. Es
importante entender que existe una linea, que podria parecer muy delgada, entre
los bienes juridicos tutelados en materia de Pl por la materia penal y las derechos
de PI protegidos a través del establecimiento de infracciones administrativas; esto
atiende en gran medida al principio de ultima ratio o minima intervencion del derecho
penal, de modo que sélo sera considerado como delito aquella accion u omisién que
provoque un dafio que sustancialmente sea interés social y cuya existencia tenga
una repercusion inminente en el orden publico.

Como se ha venido mencionado en el presente estudio, recientemente la
ley aplicable a la Propiedad Industrial fue abrogada y se promulgo en sustitucion la

nueva LFPPI , que si bien recopila las diversas figuras ya reguladas, introduce

125 Cfr. Articulo 386 de la LFPPI.
126 Cfr. Articulo 388 de la LFPPI.
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nuevas facultades al IMPI, que aln y cuando no son objeto del presente estudio, si
se mencionan, ya que tiene por objeto mejorar la tutela efectiva en materia de
derechos de PI que si es objeto de la presente tesis. Entre las novedades que se
introdujeron, fue que habrd jurisdiccion concurrente entre el IMPI y los juzgados
competentes para condenar al pago de dafios y perjuicios causados al titular
afectado por violacion a sus derechos de propiedad intelectual. Aun resulta
prematuro poder opinar al respecto, no obstante, seguramente gerenara
inconformidades, ya que el afectado tiene la opcion de que el IMPI se sustituya en
la autoridad jurisdiccional competente para determinar dichos dafios o perjuicios.
Otra incorporacidén que se agrega, es la posibilidad de que el IMPI se sustituya en
la autoridad fiscal ejecutoria, cuando se trate de cobrar multas impuestas por el
mismo, mediante el procedimiento administrativo de ejecucion previsto en el Cadigo

Fiscal de la Federacion

B) El Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR)

El INDAUTOR se cre6 a través del decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el 24 de diciembre de 1996. Su ley, la LFDA, entré en vigor el 24 de
marzo de 1997 y mediante reforma publicada en el DOF a la LFDA, el 17 de
diciembre de 2015, dicho instituto quedo adscrito a la Secretaria de Cultura, al
sefialar el articulo 208, que el INDAUTOR es un érgano desconcentrado de la
Secretaria de Cultura y sera la autoridad administrativa en matetria de derechos de
autor y derechos conexos.

En cuanto a sus funciones, éstas se establecen en el articulo 209 de la
LFDA al establecer que debera proteger y fomentar el derecho de autor, la creacion
de obras literarias y artisticas, llevar el registro publico correspondiente y mantener
actualizado un acervo histérico.?’

La LFDA en cuanto a su objeto, es reglamentaria del articulo 28
constitucional y tiene por objeto la salvaguarda y promocion del acervo cultural de

la Nacion; la proteccion de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o

127 Cfr. Articulo 209 de la LFDA.
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ejecutantes, asi como de los editores, de los productores y de los organismos de
radiodifusion, en relacion con sus obras literarias o artisticas en todas sus
manifestaciones, sus interpretaciones 0 ejecuciones, sus ediciones, sus
fonogramas o videogramas, sus emisiones, asi como de los otros derechos de
propiedad intelectual.?® Para efectos del presente trabajo, la relevancia de la LFDA,
recae en la proteccion penal de las figuras que regula, a través del titulo
vigesimosexto del CPF.

Ademas de las funciones del INDAUTOR ya mencionadas, también debera
promover la cooperacion internacional. Sus facultades se circunscriben a realizar
investigaciones respecto de presuntas infracciones administrativas; solicitar la
practica de visitas de inspeccion; ordenar y ejecutar los actos provisionales para
prevenir o terminar con la violacién al derecho de autor y derechos conexos; entre
otras que al efecto sefialen las demas disposiciones aplicables.?®

Entre las infracciones en materia de derechos de autor encontramos
conductas muy variadas que en su mayoria implican un menoscabo al derecho
moral que posee el autor. Por lo que respecta a las infracciones en materia de
comercio también se amplia la proteccién a los derechos patrimoniales que se
confieren al titular de la obra

De lo anterior, queremos destacar que las facultades citadas colocan al
INDAUTOR como otro elemento activo en el combate a la pirateria, pudiendo
también ser instancia para el desahogo de procedimientos, por lo cual, tiene la
competencia de resolver el procedimiento de avenencia y el arbitraje. Ambos

procedimientos seran abordados en el capitulo IV del presente documento.

C) Unidad Especializada en Investigacion de Delitos contra los Derechos de Autor

y la Propiedad Industrial de la Fiscalia General de la Republica.

La Unidad Especializada en Investigacion de Delitos contra los Derechos de Autor

y la Propiedad Industrial (UEIDDAPI) se ubica dentro de la Subprocuraduria

128 Cfr. Articulo 1 de la LFDA.
129 Cfr. Articulo 210 de la LFDA.
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Especializada en Investigacion de Delitos Federales (SEIDF) de la Fiscalia General
de la Republica (FGR). En su funcionamiento, la UEIDDAPI tiene las facultades y
obligaciones de una agencia del Ministerio Publico de la Federacién, atendiendo
Unicamente los delitos previstos en los catalogos tipicos del Titulo XXVI del CPF y

el Capitulo Il del Titulo séptimo de la LFPPI.

1.3.2 Autoridades con funciones judiciales

Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa (TFJA). Actia como un 6rgano de revision de las determinaciones o
resoluciones emitidas por el IMPI o el INDAUTOR, a través de procedimientos
contenciosos administrativos. Su importancia radica en el pronunciamiento sobre
las figuras de la PI, para determinar el derecho que existe o deja de existir en medio

de una controversia administrativa.

1.3.3 Los Tribunales con competencia en materia de Procesos Penales Federales

El principal fundamento sobre la competencia de los Tribunales Federales en
materia penal para los delitos previstos en el CPF, LFDA y en la LFPPI, se
desprende de la Ley Organica del Poder Judicial de la Federaciéon. Aunado a lo
anterior, tanto la LFPPI como la LFDA hacen mencion expresa de la competencia
federal para conocer las controversias que se susciten en relacion con las figuras

que protegen cada uno de dichos ordenamientos.

1.3.4 Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales

Conocen los procesos penales en materia de delitos federales con base en lo
dispuesto por el articulo 50 fraccion de la LOPJF, por tal motivo son competentes
para conocer sobre los delitos en contra la PI. A sus resoluciones, se les conoce en

términos de la ciencia procesal como sentencia de primera instancia, esto en razon
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de que el primer juez penal que tiene contacto jurisdiccional con los hechos
delictivos la emite. Posteriormente existe la posibilidad de impugnar esa sentencia
y el tribunal revisor emitird una sentencia para resolver dicho recurso, conociéndose

como sentencia de segunda instancia.

1.3.5 Juez de Control

Estos juzgadores desempefian una funcion muy especifica, que guarda una relacién
muy estrecha con las actividades a cargo del agente del Ministerio Publico de la
Federacion. El juez de control, puede autorizar la ejecucion de una orden de cateo
expedida por el mismo, a partir de la solicitud fundada y motivada que emita el

agente del Ministerio Publico de conformidad con lo dispuesto en el CNPP.

1.3.6 Juzgados de Distrito de Amparo en materia Penal

Resuelven sobre el amparo indirecto,*3° el cual por su naturaleza, encuentra una
tramitacion constante dentro de la practica penal. Sus atribuciones se prevén
principalmente en el articulo 51 de la LOPJF.

1.3.7. Tribunales Unitarios en Materia Penal

Estan dirigidos por un Magistrado como su nombre lo indica. Dentro de las funciones
gue poseen, destacamos que tienen la competencia para resolver sobre la
apelacion que se presente sobre la sentencia de primera instancia.

1.3.8 Tribunales Colegiados de Circuito en materia Penal

Estan compuestos por tres magistrados. Destacamos que resuelven el amparo

directo de conformidad con los supuestos previstos por el articulo 170 de la Ley de

Amparo, que principalmente hace referencia a las sentencias o resoluciones que

130 véase las causales de procedencia del articulo 107 de la Ley de Amparo.
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pongan fin a un juicio, dictadas por Tribunales judiciales, administrativos, agrarios o

del trabajo.

1.3.9 Suprema Corte de Justicia de la Naciéon (SCJIN)

Se trata del maximo érgano jurisdiccional de nuestro pais, conformado su pleno por
11 ministros y dividida en dos salas con cinco ministros en cada una. Resuelve el
recurso de revision del amparo directo, asi como el catalogo de asuntos que
establece el articulo 105 constitucional. Destacamos su competencia para resolver
sobre el recurso de revision de las sentencias emitidas por los Tribunales

Colegiados.

68



CAPITULO Il. LA TEORIA DEL DELITO EN EL ESTUDIO DE LOS DELITOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL

2.1 Breve introduccién a la teoria del delito

Con antelacion al analisis previsto en el presente capitulo, en primer término, se
resefiaran de manera general los elementos fundamentales de la teoria del delito a
efecto de generar una comprension mas amplia que permita trazar la ruta de estudio
de los delitos en materia de derecho de autor que regula el CPF, asi como los

relativos a la propiedad intelectual previstos en la Ley de la materia.

A) El delito como concepto

Consideramos que no existe una definicion universal de delito, sino que ésta se
configura a partir de las caracteristicas que le imprime la legislacion y la doctrina en
un determinado tiempo y lugar. Asi como las sociedades evolucionan, los conceptos
también estan en constante transformacion, es decir, los conceptos empleados en
la configuracion de la sociedad deben adaptarse al momento y tiempo en el que se
encuentran para lograr una aproximacion mas cercana a la realidad en la que se
aplican.

Para determinar el concepto de delito lo mas concretamente posible, nos
apegaremos a diversos estudios en derecho, tanto en general como en materia
penal, para lograr una definicién lo mas clara y precisa que se aproxime al objetivo
antes planteado. Empezaremos por decir que las principales corrientes, aunque no
las Unicas, que fundamentan la teoria del delito son:

Teoria causalista del delito, que sefiala que la acciébn es un movimiento
voluntario, que produce un resultado el cual es tomado por el tipo penal, sin tener

en cuenta la finalidad de tal conducta.13!

131 Nieves, Ricardo, Teoria Del Delito y Practica Penal. Reflexiones dogmaticas y mirada critica,
Escuela Nacional del Ministerio Publico, Republica Dominicana, 2010, p.7.
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La Teoria funcionalista del delito, que precisa que en el andlisis de la
conducta como un hacer voluntario final, deben considerarse los aspectos referidos
a la manifestacién exterior de esa finalidad.'*?

Algunas de las definiciones relevantes del concepto en referencia son:

Pina Vara, Rafael.
“... del latin “delinquere”, que significa abandonar, apartarse del buen

camino, alejarse del sendero sefialado por la ley.”33

Tiberio Deciani, “Tractatus Criminalis”.
“... delito es el hecho, dicho o escrito del hombre, que por dolo o por culpa
esta prohibido por la ley vigente, bajo amenaza de pena, que ninguna

justa causa puede excusar.” 134

Ernesto Beling.
“delito es la accidn tipica, antijuridica, culpable, sometida a una adecuada

sancion penal y que llena las condiciones objetivas de penalidad.”3%

Jiménez de Asua, Luis.

¢ para que un acto sea delito requiere: una accién descrita
objetivamente en la ley (tipicidad), que sea contraria al derecho
(antijuridica) que sea culposa o dolosa (culpabilidad); y también que sea

sancionado con una pena (punibilidad).”3¢

De lo anterior destacamos que el delito es una accion u omision tipica, antijuridica,

culpable y punible por la ley. Y siguiendo el esquema elaborado por Ana Blanca

132 [dem.

133 pina Vara, Rafael, Diccionario de derecho, Porrda. México. 2004. p. 219.

134 Zaffaroni, 1990:60. En Nieves, Ricardo. Teoria Del Delito y Practica Penal. Reflexiones
dogmaticas y mirada critica. p.22.

135 Nieves, Ricardo. p. 24.

136 [dem.
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Garcia Alvarado,’®” en términos generales, el delito estd compuesto por los
elementos: accion, omision, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad.

Es necesario que hagamos un énfasis especial en que la accién u omisién
gue constituyen un delito deben ser tipicas, esto es, que deben adecuarse a la
descripcion de una conducta delictiva prevista en el tipo penal; lo que se conoce
como el principio de tipicidad. Por otro lado, el tipo es la descripcion legal de la que
se vale el derecho penal para individualizar las conductas punibles y contiene los
elementos subjetivos y objetivos del delito. La tipicidad de la accidon u omision no se
da cuando en el hecho acaecido falta alguno de los elementos objetivos del tipo o
todos ellos y cuando esta ausente alguno de los elementos subjetivos requeridos
por el tipo.t38

Las acciones u omisiones tipicas deben ser ademas antijuridicas, esto es,
hallarse en contradiccion con el derecho. Lo anterior ocurre cuando no existen en el
ordenamiento juridico preceptos que autoricen o permitan la conducta de que se
trata. Estos preceptos reciben el nombre de causas de justificacion, entre las cuales
se encuentran la defensa legitima, el estado de necesidad justificante, el
cumplimiento de un deber y el ejercicio de un legitimo derecho.3°

Finalmente, para constituir un delito, las acciones tipicas y antijuridicas
deben de ser culpables, es decir, deben poder reprocharse personalmente a quien
las ha efectuado. Para esto, es necesario que el sujeto al que se dirige el reproche
sea imputable, lo que significa que debe tener la capacidad de entender el caracter

ilicito de su conducta y haber que hayan hecho especiales circunstancias.4°

137 Construccion propia a partir de: Garcia Alvarado, Ana Blanca, Propuesta para modificar los tipos
penales en materia de derechos de autor, tesis de grado, Facultad de Derecho de la UNAM, México,
2007, p. 26.

138 Cfr. Plascencia Villanueva, Radl, Teoria del Delito, Instituto de Investigaciones Juridicas, UNAM,
México, 2004, p. 90. Asimismo, con la versién mas didactica del Dr. Rall Carranca y Rivas, “Teoria
del Delito”, Carranca y Rivas, Raul (Coord.), Proyecto PAPIME. La ensefianza del derecho penal a
través de las nuevas tecnologias, Universidad Nacional Auténoma de México, 2010. Recuperado de
http://v880.derecho.unam.mx/papime/introduccion.htm (Consultado por dltima vez el 11 de
noviembre de 2020).

139 pavén Vasconcelos, Francisco, Manual de Derecho Penal Mexicano, Porriia, México, 2013, p.
381.

140 plascencia Villanueva, Radl, op. cit., pp. 131-132.
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B) Elementos tedricos del delito

1. Conducta

De acuerdo con el maestro Francisco Pavon Vasconcelos, la conducta consiste en
el comportamiento de una persona que se traduce exteriormente en una actividad
o inactividad voluntaria. Este concepto es comprensivo de las formas en las cuales
la conducta pueda expresarse: accion u omision. Conviene insistir en que la
conducta consiste exclusivamente en una actividad o movimiento corporal, o bien
en una inactividad, una abstencion, un no hacer; tanto el actuar como el omitir, el
hacer como el no hacer, tienen una intima conexiéon con un factor de caracter
psiquico que se identifica con la voluntad de ejecutar la accion o de no realizar la
actividad esperada con una finalidad especifica.'#!

En este sentido, podemos advertir que el delito se puede cometer tanto en
un sentido positivo al hacer algo, como en sentido negativo, al dejar de hacer,
cuando se tenga dicha obligacion, en ese sentido, la conducta Unicamente podra
ser realizada por un ser humano, ya que se trata de una decision libre de la persona,

quién tiene como finalidad el realizar o no la accion delictiva.

2. Tipo penal

Llamamos tipo penal*4? al conjunto de elementos de injusto caracteristico de una
determinada clase de delito, estos forman parte de la descripcion abstracta que
hace el legislador de una conducta humana que es reprochable y punible.

Comprende todo lo tipico del sentido de prohibicién de la norma, no alcanzando las

141 pavén Vasconcelos, Francisco, Manual de Derecho Penal Mexicano, Porriia, México, 2013, p.
224,

142 E| Poder Judicial de la Federacién ha establecido en la décima época un concepto de tipo penal
al sefialar que: “... el tipo penal es la descripcion legal de un hecho o conducta prohibida por la norma
y a la cual se le asigna una pena. Se entiende como la abstraccion formulada por el legislador, que
reine en un concepto los elementos esenciales de un hecho delictivo determinado. En otras
palabras, el tipo esté constituido por la descripcion del hecho contrario a la norma que sanciona la
ley penal.” “Hecho que la ley sefiale como delito”. Evolucién de este concepto establecido en los
articulos 16 y 19 de la Constitucion Federal (nuevo sistema de justicia penal en el estado de
Chihuahua), Tribunales Colegiados de Circuito, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la
Federacion, Gaceta del Semanario Judicial de la Federacién, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo
IV, tesis XVII.10.P.A.30 P (10a.).
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causas de justificacion en sentido negativo. La concepcién de tipo penal tiene como

clase de injusto, implica que éste tiene asignadas las siguientes funciones:

= Una funcion de seleccion de los comportamientos humanos penalmente
relevantes.

= Una funcién de garantia traducida en el principio de que no existe delito
0 pena alguna si no existe antes una ley que lo contenga.

= Unafuncién motivadora general referida a que solo los comportamientos
que resulten coincidentes con el tipo penal estaran sujetos a las

consecuencias juridicas previstas en la ley.

3. Tipicidad

La tipicidad esta definida como la averiguacion que se efectia sobre una conducta
para saber si presenta los caracteres imaginados por el legislador, siendo el
resultado afirmativo de ese juicio. Por tanto, se entiende por tipicidad, dado el
presupuesto del tipo, que define en forma general y abstracta un comportamiento
humano, la adecuacién de la conducta o del hecho a la hipétesis legislativa...*3Lo
gue puede ser entendido como la adecuacion de los elementos y presupuestos
del delito con los elementos y presupuestos incluidos en el tipo penal previsto en

la ley.

4. Antijuridicidad
Podemos entender por antijuridicidad lo contrario a lo juridico o lo contrario a
derecho, es decir, cuando se realiza el tipo penal objetivo con una carga valorativa.

El profesor Francisco Pavon Vasconcelos la define como un desvalor juridico, una

143 pavén Vasconcelos, Francisco, Manual de Derecho Penal Mexicano, Parte general, 21a. d.,
Porrda, México, 2012 p. 373. Asimismo, en la citada tesis XVIl.10.P.A.30 P (10a.), los Tribunales
Colegiados de Circuito han establecido que “... la tipicidad es la correspondencia entre el hecho
ocurrido en la realidad y el hecho descrito en el tipo. Decimos que es un hecho tipico cuando se
adecua perfectamente al tipo penal. La tipicidad es la necesidad de que los delitos se especifiquen
o determinen legislativamente, en tipos”.

73



contradiccion o desacuerdo entre el hecho del hombre y las normas del
Derecho.44

Una concepcion mas amplia del tema nos la presenta el profesor
colombiano Enrique Bacigalupo, al definir la antijuridicidad como la realizacion del
tipo no amparada por causas de justificacion: todo comportamiento tipico sera
antijuridico a menos que esté autorizado por una causa de justificacion. Esto rige
tanto para un delito de comision como para uno de omision. En la practica se
presentaran con mayor frecuencia casos de estado de necesidad por colisién de
deberes: el deber de garante (que impone la realizacion de la accion tendente a
evitar el resultado) y otro deber que en el mismo momento imponga al autor otro
comportamiento excluyente de este. A este respecto solo cabe apuntar al margen
gue la teoria mas moderna admite la existencia de un estado de necesidad
justificante en los casos de colision de deberes de igual jerarquia, pues, se afirma
con razén, que quien de todos modos cumple con un deber no obra
antijuridicamente. Este punto de vista es valido inclusive en aquellos cédigos
penales que regulan el estado de necesidad por colisién de bienes atribuyéndole
efecto justificante sélo a la accién que sacrifica el bien menor para salvar al mayor.
La diferencia de soluciones radica la naturaleza de la colisién de deberes.4°

La antijuridicidad se compone de tres elementos principales: material,
formal y valorativo. El elemento material alude a la violacion de intereses vitales
para la organizacién social (ataque, lesion o peligro); por su parte, el elemento
formal se refiere a la situacién en gque la accidén es antisocial. Finalmente, el
elemento valorativo consiste en el juicio de valor realizado sobre el
comportamiento contrario a las normas penales.

La antijuridicidad puede excluirse de la accién o del hecho tipico por

diversas causas de justificacidon; algunos autores se oponen a esta denominacion
porque esas causas eliminan el componente delictivo de la accién o de su

resultado, mas no justifican el que se haya realizado, por ello también se les

144 pavén Vasconcelos, Francisco, Manual de Derecho Penal Mexicano, Op. Cit., p. 11.

145 Bacigalupo, Enrique, Manual de Derecho Penal, Parte General. Exposicion referida a los derechos
vigentes en Argentina, Colombia, Espafia, México y Venezuela, Temis, S.A., Santa Fe de Bogota,
Colombia, 1994, p. 234.
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denomina causales de exclusion del injusto, de la pena o del delito. 146 Juan del
Rosal las identifica como “todas aquellas situaciones en las cuales las acciones

tipicas realizadas son juridicas”.4’

5. Culpabilidad
La culpabilidad es otro de los elementos constitutivos del delito, y se define como
el reproche que se hace a quien realiz6 o participd en el injusto, dado que
pudiéndose comportar conforme a derecho decidié contravenirlo. Se trata de un
juicio personalisimo, de ahi que si el injusto lo cometieron o participaron varios en
su comision, cada uno de ellos sera valorado por separado y de esta manera se
podré individualizar la pena dentro del minimo y el maximo previsto en la ley.4®
Para profundizar en el andlisis de la culpabilidad, el Poder Judicial de la
Federacion'#® establece que en toda sentencia definitiva debe analizarse si existe
0 no delito, esto es, una conducta tipica, antijuridica y culpable. Una conducta
tipica, antijuridica es culpable cuando al autor o participe del delito le es
reprochable el haber contravenido el orden juridico. Luego entonces se advierte
gue el autor o participe del delito es culpable cuando: i) es imputable (capacidad
de culpabilidad); ii) conocia la antijuridicidad de su conducta; vy, iii) le resultaba
exigible otra conducta. Los anteriores elementos se excluyen por: a) La
inimputablidad, consiste en que al momento de realizar el hecho tipico, el agente
no tenga la capacidad de comprender su cardcter ilicito o de conducirse de
acuerdo con esa comprension, en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo
intelectual retardado, a no ser que el agente lo hubiere provocado dolosa o
culposamente, en cuyo caso respondera por el resultado tipico siempre que lo
haya previsto o le fuere previsible; b) El error de prohibicion invencible. Se
presenta cuando se realice la accion u omision bajo un error invencible respecto

de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de

146 pavon Vasconcelos, Francisco, op. cit., p. 403.

147 Del Rosal, Juan, en Rall Plascencia, op. cit., p. 139.

148 Diaz-Aranda, Enrique, Lecciones de Derecho Penal para el Nuevo Sistema de Justicia en México,
Instituto de Investigaciones Juridicas, UNAM, México, 2014, p. 173.

149 Tesis XXVII.30. J/7, Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, Décima Epoca, t. 1V,
noviembre de 2014, p. 2709.
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la ley o su alcance (error directo), o porque crea que esta justificada su conducta
(error indirecto o sobre las causas de justificacidn); c) El estado de necesidad del
inculpante; es decir que el sujeto activo obra por la necesidad de salvaguardar un
bien juridico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado
dolosamente por el agente, lesionando otro bien de igual valor que el
salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente
no tuviere el deber juridico de afrontarlo; y, d) La inexigibilidad de otra conducta.
Cuando en atencion a las circunstancias que concurren en la realizacion de una
conducta ilicita, no sea racionalmente exigible al agente una conducta diversa a
la que realizo, en virtud de no haberse podido determinar a actuar conforme a
derecho.

Los elementos de la culpabilidad son imputabilidad; formas de culpabilidad
y ausencia de causas de exclusion de culpabilidad. La imputabilidad es la
capacidad de querer y entender en el campo del derecho penal, querer es estar
en condiciones de aceptar o realizar algo voluntariamente y entender es tener la
capacidad mental y la edad biologica para desplegar esa decision. Las formas de
culpabilidad, en tanto, se agrupan en dos categorias: dolo y culpa. El dolo directo
se presenta cuando la intencidn del sujeto es perseguir directamente el resultado
tipico y abarca todas las consecuencias que, aunque no las busque, el sujeto
prevé que se produciran con seguridad.

El dolo directo se compone de dos elementos: el intelectual y el volitivo. El
primero parte de que el conocimiento es el presupuesto de la voluntad, toda vez de
gue no puede quererse lo que no se conoce, por lo que para establecer que el sujeto
activo queria o aceptaba la realizacion de un hecho previsto como delito, es
necesaria la constancia de la existencia de un conocimiento previo; esto es, el sujeto
activo debe saber qué es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su
accion como tipica de manera que ese conocimiento gira en torno a los elementos
objetivo y normativos del tipo, no asi respecto de los subjetivos.

Por otro lado, el elemento volitivo supone que la existencia del dolo requiere,
no soélo el conocimiento de los elementos objetivos y normativos del tipo, sino

también querer realizarlos. Es por ello que la direccion del sujeto activo hacia la
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consecucion de un resultado tipico sirve para determinar la existencia del dolo. Asi,
se integran en el dolo directo el conocimiento de la situacion y la voluntad de
realizarla.

En el mismo sentido, es conducente la tesis emitida por la Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nacion'®® que sobre el particular dispone que el
dolo directo se presenta cuando el sujeto activo, mediante su conducta, quiere
provocar directamente o prevé como seguro el resultado tipico de un delito. Asi, la
comprobacién del dolo requiere necesariamente la acreditacion de que el sujeto
tiene conocimiento de los elementos objetivos y normativos de del tipo penal y
requiere la realizacion del hecho descrito por la ley. Por ello, al ser el dolo un
elemento subjetivo que atafie a la psique del individuo, la prueba idénea para
acreditarlo es la confesion del agente del delito. Empero ante su ausencia, puede
comprobarse con la prueba circunstancial o de indicios, la cual consiste en que de
un hecho conocido, se induce otro desconocido, mediante un argumento probatorio
obtenido de aquel, en virtud de una operacion légica critica basada en normas
generales de la experiencia o en principios cientificos o técnicos. En efecto, para la
valoracién de las pruebas, el juzgador goza de la libertad para emplear todos los
medios de investigacién no probados por la ley, a fin de demostrar los elementos
del delito -entre ellos el dolo-, por lo que puede apreciar en conciencia el valor de
los indicios hasta poder considerarlos como prueba plena. Esto es, los indicios —
elementos esenciales constituidos por los hechos y circunstancias ciertas- se
utilizan como la base del razonamiento logico del juzgador para considerar como
ciertos, hechos diversos de los primeros, pero relacionandolos con ellos desde la
Optica causal o légica. Ahora bien, un requisito primordial de dicha prueba es la
certeza de la circunstancia indiciaria, que se traduce en que una vez demostrada
esta, es necesario referirla, segun las normas de la logica, a una premisa mayor en
la que se contenga en abstracto la conclusién de las que se busca certeza.
Consecuentemente, al ser el dolo un elemento que no puede demostrarse de

manera directa —excepto que se cuente con una confesion del sujeto activo del

150 Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, 1a. CVII/2005; novena época; t. XXXIIl; marzo
de 2006; p. 205.
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delito- para acreditarlo, es necesario hacer uso de la prueba circunstancial que se
apoya en el valor incriminatorio de los indicios y cuyo punto de partida son los
hechos y circunstancias ya probados.

Por lo que respecta a la culpa, la jurisprudencia ha establecido que en
términos generales se dice que una persona tiene culpa cuando actia de tal
manera que, por su negligencia, su imprudencia, su falta de atencion, de pericia,
de precauciones o de cuidados necesarios, se produce una situacion de
antijuridicidad tipica no querida directamente ni consentida por su voluntad, pero
gue el agente previé o pudo prever y cuya realizaciéon era evitable por el mismo.!5?

Asi, el resultado pudo haber sido evitado si su hubieran observado las
conductas o prohibiciones establecidas en la norma.

Finalmente, la punibilidad es la caracteristica esencial de la norma
juridico-penal sustantiva y tiene un caracter coactivo, donde se busca no solo la
reparacion del dafio sino la retribucién por la realizacibn de una conducta
expresamente prohibida, situacion que determina la caracteristica distintiva de
este tipo de normas frente a otras. De acuerdo con Luis Rodriguez Manzanera, la
punibilidad consiste en una amenaza de privacién o restriccion de bienes, que
gueda plasmada en la ley para los casos de desobediencia al deber juridico penal.

La punibilidad es, por lo tanto, la posibilidad de sancionar al sujeto que
realiza algo prohibido o que deja de hacer algo ordenado por la ley penal. Un
criterio jurisprudencial'®? que amplia el conocimiento sobre la punibilidad expresa
gue los antecedentes penales son aquellos registros que efectla la autoridad
administrativa con el propésito de llevar un control de los procesos que se
instruyen contra las personas, o bien, de las condenas recaidas a los
sentenciados; la reincidencia, en cambio, es una figura del derecho sustantivo
penal, regulada en los articulos 20 y 65 del CPF, que permite agravar la sancion
a imponer al sentenciado. Como se advierte, son dos conceptos diferentes pero

relacionados entre si, dado que los antecedentes penales caracterizan a la

151 Culpa en el Delito. Naturaleza, Semanario Judicial de la Federacion séptima época; Tribunales
Colegiados de Circuito; Volumen 97-102; Sexta parte. )

152 semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta; Tesis 1a./J. 80/2013; Décima Epoca; t. I, p.;
353.

78



reincidencia, sin que ello signifique que sus efectos deban equipararse. Lo
anterior, porque el concepto de antecedentes penales se incluye en el mas amplio
aspecto de "la vida del reo", esto es, su pasado penal, lo que puede hacer, o lo
gue podria esperarse de él, y ello no puede servir como parametro para fijar el
grado de culpabilidad del sujeto activo; en esa tesitura, si bien es cierto que la
reincidencia deriva del antecedente penal en sentido genérico, también lo es que
los efectos de la agravacion de la pena se apoyan en razones de otra indole, es
decir, de politica criminal, determinadas por el deber que el Estado tiene al
ejecutar su funcién de tutela juridica, de procurar el orden que queda perturbado
por la actividad delictiva del reincidente; asi, la reincidencia implica que el juzgador
tome en cuenta, al individualizar la pena, que al sentenciado se le condend con
anterioridad por la comision de un delito, pero no como un antecedente penal que
revele una caracteristica propia del sujeto activo a modo de constituir un factor
para determinar su grado de culpabilidad, pues tal revelacion de la personalidad
unicamente puede considerarse en relacion con el hecho cometido, sino mas bien,
como la figura que le permite agravar la punibilidad, en términos de la ley, por el
nuevo delito perpetrado, a pesar de existir una sentencia de condena intermedia
y de que fue prevenido con imponérsele una sancién mayor en caso de reincidir,
pues conoce con exactitud la antijuridicidad de su propio hacer y, por tanto, es
mayor la reprobacion que el hecho merece en relacion con la conducta

desplegada.

C) Tutela judicial efectiva

En la actualidad, ante la presencia de un conflicto, en todo Estado Constitucional
de derecho, democratico y social, ha desaparecido la posibilidad de ejercer justicia
por propia mano, quedando las vias institucionales y de caracter jurisdiccional
para solucionarlos. Sin embargo, pese a la modernidad de los ordenamientos
procesales, el servicio de justicia demanda una adecuacién constante al tenor de
los cambios que el mundo globalizado impone, lo que nos lleva a concluir que es

necesario continuar con la busqueda, creacion y regulacion legal de nuevas

79



herramientas procesales que coadyuven a mejorar el servicio, y esencialmente
sirvan para dar tutela efectiva a los ciudadanos.

El mantenimiento de la paz social y, en consecuencia, del logro de la
justicia, es imposible concretarse si el Estado monopoliza la funcion jurisdiccional,
o prohibiendo o sancionando punitivamente el ejercicio de la autodefensa; por el
contrario; se requiere que el Estado sea capaz de crear instrumentos adecuados
y eficaces para satisfacer las pretensiones de los justiciables que se formulan ante
los 6rganos jurisdiccionales.'>?

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva como la prerrogativa por la
cual toda persona, como integrante de una sociedad, puede acceder a los érganos
jurisdiccionales para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con
sujecion a que sea atendida a través de un proceso que le ofrezca las garantias
minimas para su efectiva realizacion. El calificativo de efectiva que se da le afiade
una connotacion de materializacion a la tutela jurisdiccional, dotandole de
contenido. Para precisar: el derecho a la tutela judicial es el derecho de toda
persona a que se le haga justicia; a que cuando pretenda algo de otra, esta
pretension sea atendida por un érgano jurisdiccional, a través de un proceso con
garantias minimas.>*

Adicionalmente se define como la manifestacion constitucional de un
conjunto de instituciones de origen eminentemente procesal, cuyo propésito
consiste en cautelar el libre, real e irrestricto acceso de todos los justiciables a la
prestacion jurisdiccional a cargo del Estado, a través de un debido proceso que
revista los elementos necesarios para hacer posible la eficacia del derecho
contenido en las normas juridicas vigentes o la creacion de nuevas situaciones
juridicas, que culmine con una resolucién final ajustada a derecho y con un
contenido minimo de justicia, susceptible de ser ejecutada coercitivamente y que
permita la consecucion de los valores fundamentales sobre los que se cimienta el

orden juridico en su integridad.®°

153 Gonzales Pérez, Jesus, El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Editorial Civitas, Segunda
edicion, Madrid, 1985, p. 27

154 [dem.

155 [dem.
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No obstante, es insuficiente que un derecho esté reconocido expresamente
en los textos legales, puesto que la verdadera garantia de los derechos de la
persona consiste en su proteccion procesal, para lo que es preciso distinguir entre
los derechos y las garantias de tales derechos, que no son otras que los medios
0 mecanismos procesales a través de los cuales es posible su realizacion y
eficacia. Por esta razén, muchas veces se reclaman nuevas formas procesales
gue aseguren, fundamentalmente, una tutela jurisdiccional pronta y eficiente.'>®

En relacion con su naturaleza, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva
es de caracter publico y subjetivo, por cuanto toda persona (sea natural o juridica,
nacional o extranjera, capaz o incapaz, de derecho publico o privado; aun el
concebido tiene capacidad de goce), por el solo hecho de serlo, tiene la facultad
para dirigirse al Estado, a través de sus 6rganos jurisdiccionales competentes, y
exigirle la tutela juridica plena de sus intereses. Este derecho se manifiesta
procesalmente de dos maneras: el derecho de accién y el derecho de
contradiccién.t>’

En México, el tratamiento de la tutela judicial efectiva se ha desarrollado
a nivel de la jurisprudencia en el Poder Judicial de la Federacién. Sobre el
particular, en el Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Cuarto
Circuito en 2013, aseverd!®® que el tratamiento constitucional del derecho a la
tutela judicial efectiva no debe ser distinto cuando su titular es una persona fisica
gue cuando se trata de una persona juridica, si se toma en cuenta que, por su
contenido, es el mismo para ambas, y que no existen razones objetivas que
justifiquen un trato desigual entre éstas, puesto que conforme al criterio del Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, dicho derecho es gradual y
sucesivo, y va perfecciondndose mediante el cumplimiento de etapas correlativas
gue deben superarse hasta lograr su plena eficacia, en tanto que la Segunda Sala
del propio Alto Tribunal considerd que es un derecho complejo que comprende el

libre acceso a los oOrganos jurisdiccionales, asi como los derechos al debido

156 [dem.

157 [pidem, p. 93.

158 Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, Tesis: IV.20.A.31 K (10a.); Libro XXIV; T. 3;
septiembre de 2013; p. 2701.
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proceso, a que se dicte una decision ajustada a la ley, a recurrirla y a obtener su
ejecucidén, de lo cual se concluye que la tutela judicial efectiva descansa en el
principio de igualdad de todas las personas, tanto fisicas como juridicas, al libre
acceso a la jurisdiccién del Estado.

De conformidad con estas evidencias de caracter documental, podemos
colegir que la tutela judicial efectiva como principio y garantia representa una de
las bases fundacionales desde donde es factible garantizar la exigibilidad y
proteccion por la via jurisdiccional, de los derechos derivados de la Pl en sus

vertientes de derechos de autor y derechos de propiedad industrial.

2.2. Andlisis de delitos contenidos en la Ley Federal del Derecho de Autor

El CPF, en su Titulo Vigésimo Sexto, establece los delitos en materia de derechos
de autor, sancionados con penas privativas de libertad, que van desde los seis
meses hasta los diez afios y de los trescientos hasta treinta mil dias multa, segun el
delito de que se trate y la gravedad de cada caso. Anteriormente, en la Ley sobre el
Derecho de Autor, publicada en Diario Oficial de la Federacion el 31 de diciembre
de 1956, los delitos estaban tipificados por la ley especial, al establecer el capitulo
VII correspondiente a las sanciones y no en el CPF, como sucede actualmente. A
diferencia de ello, los delitos contra la Propiedad Industrial si estan tipificados
directamente en la ley especial.

Como ya se ha sefialado, la LFDA define al derecho de autor como el
reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y
artisticas, previstas en el articulo 13 para el goce de prerrogativas y privilegios
exclusivos de caracter personal y patrimonial (derecho moral y patrimonial).>°

Ahora bien, es importante precisar que la LFDA, en su Titulo XIl, Capitulos
'y Il, en los articulos 229 a 230 y 231 a 236, establece las infracciones en materia
de derechos de autor, respectivamente, que seran investigadas y sancionadas por
el INDAUTOR con arreglo a lo dispuesto por la LFDA con relacién a la Ley Federal

de Procedimiento Administrativo, mediante la imposicion de multas; por lo que, la

159 Cfr. Articulo 11 de la LFDA.
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comision de dichas infracciones administrativas no constituye un delito que deba
perseguirse conforme a la legislacion penal.
Sin embargo, aunque el Titulo Vigésimo Sexto del CPF se intitula “CONTRA
LOS DERECHOS DE AUTOR, el legislador establecié una serie de delitos que en
sentido estricto, y como lo exponemos en el capitulo de definiciones de PI, no son
propiamente contra los derechos de autor. Por ejemplo, la gratuidad de los libros de
texto que produce la Secretaria de Educacion Publica o la proteccion a sefiales de
satélite portadoras de programas, asi como los derechos conexos que tienen los
intérpretes o ejecutantes, editores, productores, entre otros.
Para efectos de exponer el universo de delitos en la materia se sefalan a
continuacién mediante un cuadro, y para facilitar su revision debemos indicar que
para el andlisis de los delitos se tomé como base metodoldgica una clasificacion

genérica con elementos relevantes para efectos del trabajo que se presenta:

»= Segun la conducta del agente.
a) Accién: comportamiento positivo que viola ley prohibitiva.
b) Omisién: comportamiento negativo o abstencion que viola una norma dispositiva.
La omision puede ser simple (el resultado no importa) o por comision (se produce

un resultado objetivo).

» Por su duracion.
a) Instantdneos: La accién que lo consuma se perfecciona o agota en un solo
momento, aunque puedan darse varios actos, acciones 0 movimientos.
b) Continuados: Se produce a través de varias acciones y una sola lesion juridica.
c) Permanentes: Se da a través de una serie de actos y un estado de consumacion

perdurable. No hay cesacién de produccion de efectos.

» Por Elemento Interno o Culpabilidad.
a) Dolosos: Voluntad consciente a realizacion del hecho tipico y antijuridico.
b) Culposos: El resultado se da por el obrar sin cautela y precaucion.

c) Preterintencion: El resultado va mas alla del deseado.
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» Por el NUmero de Actos Integrantes de la Accion Tipica.
a) Unisubstanciales: Se forman por un solo acto.
b) Plurisubstanciales: Se forman por varios actos. No son complejos. Son varios

delitos juntos, producto de varios actos o comportamientos tipicos.

* Por la Unidad o Pluralidad de Sujetos.
a) Unisubjetivos: Lo produce un solo sujeto.

b) Plurisubjetivos: Lo producen dos o mas, sin llegar a asociacion delictuosa.

» Por la Forma de Persecucion.
a) Privados o de querella: A instancia de parte.
b) Oficio: La autoridad tiene obligacion legal de actuar, persiguiendo y castigando

independientemente a la voluntad del afectado.
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ANALISIS DE LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE AUTOR PREVISTOS EN EL CODIGO PENAL FEDERAL
Delito Condu

cta del

Autoria del Persecu

delito

Duracioén Elemento NUmero de

del delito

Elementos

del tipo interno o actos cion del

penal agente culpabilidad integrantes de delito

la accién tipica

Especular en Accién | Instantdneo | Conducta de | Unisubstancial | Unisubjetivo Oficio
cualquier Especulacién caracter doloso Plurisubjetivo

forma con los | con animo de

libros de texto | lucro.

gratuitos

(Articulo 424,

fraccion 1)

Produccion Produccién Accion | Instantdneo | Conducta de | Unisubstancial | Unisubjetivo Querella
de mAas | excesiva y no caracter doloso o Plurisubjetivo | de parte
nameros de | autorizada intencional ofendida
ejemplares del ndmero

de obras | de

protegidas ejemplares

por el | de una obra

derecho de | protegida por

autor la LFDA
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(Articulo 424,

fraccion II)
Uso indebido | Uso indebido | Accion | Instantdneo | Conducta de | Unisubstancial | Unisubjetivo Oficio
de obras | e intencional, caracter doloso o Plurisubjetivo
protegidas de una obra intencional
por el | protegida por
derecho de |la LFDA, sin
autor el
(Articulo 424, | consentimient
fraccion IlI) o del titular de
los derechos
Produccion, Especulacién | Accion | Instantaneo | Conducta de | Unisubstancial Unisubjetivo Oficio
reproduccion, | con animo de 0 caracter doloso o | Plurisubstancial | Plurisubjetivo
introduccion | lucro continuado | intencional
al pais,
almacenamie | Dolo

nto,
transportacio
n,
distribucion,

venta (0]
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arrendamient
o] de
fonogramas,
videogramas
o] libros
protegidos

por la LFDA
(Articulo 424
bis, fraccion I)

A quienes, a
sabiendas,
aporten o]
provean, de
cualquier
forma,
materias
primas o]
insumos
destinados a
la produccion

0]

Especulaciéon
con animo de

lucro

Accién

Instantaneo
0

continuado

Conducta de
caracter doloso o

intencional

Unisubstancial

Plurisubstancial

Unisubjetivo

Plurisubjetivo

Oficio
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reproduccion
de

fonogramas,

obras,

videogramas
o libros a que

se refiere el

parrafo

anterior

(Articulo 424

bis, fraccion I,

parrafo

segundo

Fabricar con | Especulacion | Accion | Instantdneo | Conducta de | Plurisubstancial | Unisubjetivo Oficio
fin de lucro un | comercial con en varios | caracter doloso Plurisubjetivo
dispositivo 0 | animo de actos para

sistema cuya | lucro producir el

finalidad sea efecto

desactivar los
dispositivos
electrénicos

de proteccion
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de un
programa de
computacion

(Articulo 424

bis, fraccion

1))

Grabar, Uso indebido | Accion | Instantaneo | Doloso Plurisubstancial | Unisubjetivo Querella
transmitir o | de una obra en varios | Culposo Plurisubjetivo | de parte
realizar una | cinematografi actos para ofendida
copia total o | ca. producir el

parcial de una efecto

obra

cinematografi

ca

(Articulo 424

bis, fraccion

1)

Delito Especulacién | Accion | Instantaneo | Conducta de | Unisubstancial Unisubjetivo Oficio
cometido por | comercial con en  varios | caracter doloso Plurisubjetivo

vender a | animo de actos para

cualquier lucro
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consumidor
final en la via
publica o]
lugares
publicos en
forma dolosa
y con fines de
especulacion
comercial
copias obras,
fonogramas,
videogramas
o] libros
(Articulo 423
ter)

Venta a
consumidor

final

Via publica o
lugares

publicos

producir

efecto

el

Explotar sin
derecho con
fines de lucro
una

interpretacion

Conocimiento

previo

Especulacién

comercial con

Accion

Instantaneo

en
actos
producir

efecto

varios

para

el

Conducta

caracter doloso

de

Unisubstancial

Unisubjetivo

Plurisubjetivo

Oficio
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0 ejecucion | &nimo de
(Articulo 425) | lucro
Ausencia de
derechos
Fabricar, Ausencia de | Accion | Instantaneo | Conducta de | Unisubstancial Unisubjetivo Oficio
importar, autorizacion en  varios | caracter doloso Plurisubjetivo
vender 0 actos para
arrendar un | Fabricacion, producir el
dispositivo importacion, efecto
para descifrar | venta 0

una sefal de
satélite
cifrada,
portadora de
programas,
sin
autorizacion
del
distribuidor

legitimo  de

arrendamient

0

Animo de
descifrar una
sefal de
satélite
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dicha
(Articulo 426,

sefal

fraccion 1)
Descifrar una | Accién  con | Accion | Instantaneo | Conducta de | Unisubstancial Unisubjetivo Oficio
sefal de | &nimo de en varios | caracter doloso Plurisubjetivo
satélite lucro actos para
portadora de producir el
programas La conducta efecto
sin se orienta a
autorizacion | descifrar una
con fines de | sefial de
lucro (Articulo | satélite
426 fraccion | portadora de
1)) programas de
coémputo
Ausencia de
autorizacion
Fabricar o | Uso no | Accion | Instantaneo | Dolo Plurisubstancial | Unisubjetivo Oficio
distribuir autorizado de en varios | Culpa Plurisubjetivo
equipo actos para
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destinado a la
recepcion de
una sefnal de
cable
encriptada
portadora de
programas
sin
autorizacion
del
distribuidor
legitimo  de
dicha
(Articulo 426
fraccion IlI)

sefal

sefnales

cable

de

producir

efecto

el

Recibir 0
asistir a otro a
recibir una
sefal de
cable

encriptada

Uso

no

autorizado de

sefnales

cable

de

Accion

Instantaneo

en varios

actos
producir

efecto

para

el

Culpa
Dolo

Plurisubstancial

Unisubjetivo

Plurisubjetivo

Oficio
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portadora de
programas
sin la

autorizacion

del

distribuidor

legitimo  de

dicha sefial.

(Articulo 426

fraccion V)

Publicar una | Conocimiento | Accion | Instantdneo | Conducta de | Plurisubstancial | Unisubjetivo Querella
obra previo en varios | caracter doloso Plurisubjetivo | de parte
substituyend actos para ofendida
o el nombre producir el

del autor efecto

(Articulo 427)

Con fines de | Accion  con | Accion | Instantaneo | Dolo Unisubstancial | Unisubjetivo Oficio
lucro  eludir | animo de 0 Plurisubstancial | Plurisubjetivo

sin lucro continuado

autorizacion

cualquier
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medida
tecnolégica
de proteccién
efectiva que
utilicen los
productores
de
fonogramas,
artistas,
interpretes o
ejecutantes,
asi como
autores  de
cualquier
obra
protegida por
derechos de
autor 0
derechos

conexos

Ausencia de

autorizacion
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(Articulo 427
Bis)

Quien fines
de lucro
fabrique,
importe,
distribuye,
rente o de
cualquier
manera
comercialice
dispositivos,
productos o
componentes
destinados a
eludir una
medida
tecnoldgica
de proteccion
efectiva que

utilicen los

Acciéon  con
animo de

lucro

Ausencia de

autorizacion

Acciéon

Instantaneo
o)

continuado

Dolo

Unisubstancial

Plurisubstancial

Unisubjetivo

Plurisubjetivo

Oficio
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productores
de
fonogramas,
artistas,
intérpretes o
ejecutantes
asi como los
autores  de
cualquier
obra por el
derecho de
autor o el
derecho
conexo
(Articulo 427
Ter)

Quien brinde
u ofrezca
servicios al
publico

destinados

Acciéon
animo

lucro

con
de

Accién

Instantaneo
0

continuado

Dolo

Unisubstancial

Plurisubstancial

Unisubjetivo

Plurisubjetivo

Oficio
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principalment
e a eludir una
medida
tecnolégica
de proteccién
efectiva que
utilicen los
productores
de
fonogramas,
artistas,
interpretes o
ejecutantes
asi como los
autores  de
cualquier
obra por el
derecho de
autor o el
derecho

conexo

Ausencia de

autorizacion
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(Articulo 427

Quatrter)

A quien a
sabiendas,
sin
autorizacion y
con fines de
lucro suprima
o altere, por
si o por medio
de otro
cualquier
informacién
sobre gestion

de derechos.

(Articulo 427

Quinquies)

Acciéon  con
animo de

lucro

Ausencia de

autorizacion

Acciéon

Instantaneo

en varios
actos para
producir el

efecto

Dolo

Unisubstancial

Plurisubstancial

Unisubjetivo

Plurisubjetivo

Oficio

Distribuya o
importe para

Su

Acciéon  con
animo de

lucro

Accién

Instantaneo
0

continuado

Dolo

Unisubstancial

Plurisubstancial

Unisubjetivo

Plurisubjetivo

Oficio
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distribucién
sobre gestidn
de derechos,
a sabiendas
que esta ha
sido
suprimida o
alterada sin
autorizacion.
(Articulo 427
Quinquies,

fraccion )

Ausencia de

autorizacion

Distribuya,
importe para
su
distribucion,
transmita,
comunique o
ponga a su
disposicion

del  publico

Acciéon  con
animo de

lucro

Ausencia de

autorizacion

Accién

Instantaneo
0

continuado

Dolo

Unisubstancial

Plurisubstancial

Unisubjetivo

Plurisubjetivo

Oficio
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copias de las
obras,
interpretacion
es,
ejecuciones o
fonogramas,
a sabiendas
de que Ila
informacion
sobre gestion
de derechos
ha sido
suprimida o
alterada sin
autorizacion.
(Articulo 427
Quinquies,

fraccion II)
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2.3. Andlisis de delitos contenidos en la Ley Federal de Proteccion a la

Propiedad Industrial

La Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial contempla en el Titulo
Séptimo, Capitulo I, los delitos que se comenten en materia de propiedad industrial.
Para su estudio, siguiendo la clasificacién propuesta por el Doctor Luis C. Scmidt
en el articulo La Propiedad Industrial y el Sistema Penal en México,*° los delitos
incluidos en esta ley pueden ser clasificados en tres grupos basicos, a saber:
1) Delitos cometidos por reincidencia de las infracciones administrativas
contempladas en las fracciones Il a la XXII del articulo 213 de la misma ley.
2) Delitos de falsificacion de marcas en sus diversas modalidades; y

3) Delitos cometidos contra de los secretos industriales.

Previo a la reforma de 1994, la Ley de Fomento Industrial clasificaba en su articulo
223 los delitos cometidos en contra de la propiedad industrial, separandolas de las
infracciones administrativas contenidas en el articulo 213. Con la reforma, se
incorporaron como infracciones las conductas contempladas en el articulo 223 en
las antiguas fracciones Il a la XVIII, pasando a formar parte del nuevo articulo 213
en las fracciones numeradas de la fraccion Il a la XXIl. Este cambio obedece a una
transformaciéon en la politica para sancionar la usurpacion de los derechos de
propiedad industrial, convirtiendo los delitos sobre invasion de patentes de modelos
de utilidad y de disefios industriales en infracciones administrativas, al igual que las
relativas con las violaciones de los derechos sobre marcas, nombres comerciales,
denominaciones de origen y avisos comerciales. Con esto se pretendi6 proteger a
los derechos que se lesionan, ya sea por la invasion a la propiedad industrial o por
los conflictos derivados de la disputa de estos entre particulares. Esto significa que

estas infracciones buscan primordialmente sancionar conductas entre particulares,

160 Schmidt C. Luis. La Propiedad Industrial y el Sistema Penal en México. p. 9. En
http://www.olivares.mx/la-propiedad-industrial-y-el-sistema-de-justicia-penal-en-mexico/ Revisado el
22 de junio de 2020.
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gue tienen por si mismas un caracter privado, considerando que solo por su

reincidencia causan dafios a la sociedad y por ende requieren una sancién penal.
A continuacion, mediante un cuadro, y siguiendo la misma metodologia de

apartados que para los delitos cometidos en contra de los derechos de autor,

expuestos antes, se exponen aquellos en materia de propiedad industrial:
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ANALISIS DE LOS DELITOS CONTENIDOS EN LA LEY FEDERAL DE LA PROTECCION A LA

Delito

Falsificar
una marca
con fines de
especulacio
n comercial.
(Articulo
402,
fraccion |,
LFPPI)16t

Elementos
del tipo

penal

Reproducci
on de una
marca
registrada
por quien no
tiene
derecho a
ello,
constituyen
do un

PROPIEDAD INDUSTRIAL
Autoria del
delito

Condu | Duracion del | Elemen NUmero de

cta del actos

delito to

integrantes de

agente interno

o] la accion tipica
culpabil
idad
Doloso

Plurisubstancial | Unisubjetivo

Accién | Instantdneo

Plurisubjetivo

Persecu
cion del

delito

Querella
de parte

ofendida

161 Conforme a la publicacion en el Diario Oficial de la Federacion de la nueva Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial, el 1 de julio de
2020, se agregaron 2 parrafos a la fraccién | del articulo 402, con relacién a la anterior legislacion.
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engafnoy
por ende
una

falsificaciéon

Especulacié

n comercial

Animo de

lucro

Producir,
almacenar,
transportar,
introducir al
pais,
distribuir o
vender con
fines de
especulacio
n comercial,

objetos que

Objetos que
ostenten la
falsificacion

de marcas

Realizar
una o mas
acciones de
producir,
almacenar,

transportar,

Accion

Instantaneo
Continuado

Permanente

Doloso

Unisubstancial

Plurisubstancial

Unisubjetivo

Plurisubjetivo

Querella
de parte

ofendida
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ostenten
falsificacion
es de
marcas, asi
como
aportar o
proveer de
cualquier
forma, a
sabiendas,
materias
primas o
insumos
destinados
ala
produccion
de objetos
que
ostenten
dichas

falsificacion

introducir al
pais,
distribuir o

vender

Especulacié

n comercial

Aportar o
proveer
materias
primas o
insumos
para la
produccién
de objetos
que
ostenten la
falsificacion

de marcas
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es. (Articulo
402,
fraccion Il,
LFPPI)

El sujeto
activo tiene
pleno
conocimient
oy actua de
manera
deliberada
(a

sabiendas)

Las
materias
primas o
insumos se
destinan a
la
produccién
de objetos
que
ostenten

falsificacion

107



es de

marcas

[ll.- Divulgar | Revelar a Accion | Instantaneo Doloso | Plurisubstancial | Unisubjetivo | Querella
a untercero | un tercero Plurisubjetivo | de parte
un secreto un secreto ofendida
industrial, industrial.

que se

conozca Que el

con motivo | secreto se

de su conozca

trabajo, con motivo

puesto, de su

cargo, trabajo,

desempefio | puesto,

de su cargo,

profesion, desempefio

relacion de | de su

negocios o | profesion,

en virtud del | relacion de

otorgamient | negocios 0

o de una en virtud del
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licencia
para su uso,
sin
consentimie
nto de la
persona que
ejerza su
control legal
o desu
usuario
autorizado,
habiendo
sido
prevenido
de su
confidenciali
dad con el
propdsito de
obtener un
beneficio

econdmico

otorgamient
o de una
licencia

para su uso.

Que se
divulgue el
secreto
industrial sin
consentimie
nto de la
persona que
guarde el
secreto

industrial.

Que se
haya
prevenido
de su

confidenciali
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para si o
para el
tercero o
con el fin de
causar un
perjuicio a
la persona
gue guarde
el secreto
(Articulo
402,
fraccion llI,
LFPPI)

dad ala
persona que
tendra
acceso al

secreto.

Proposito
de obtener
un beneficio
econdémico
para si o
para el
tercero o
con el fin de
causar un
perjuicio a
la persona
gue guarde

el secreto.
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Apoderarse
de un
secreto
industrial sin
derechoy
sin
consentimie
nto de la
persona que
ejerza su
control legal
o de su
usuario
autorizado,
para usarlo
o revelarlo a
un tercero,
con el
propésito de
obtener un

beneficio

Apoderarse
de un
secreto

industrial.

Que sea sin
consentimie
nto de la
persona que
lo guarde o
de su
usuario

autorizado.

Que sea
con el
objeto de
usarlo o
revelarlo a

un tercero.

Accion

Instantaneo

Doloso

Plurisubstancial

Unisubjetivo

Plurisubjetivo

Querella
de parte

ofendida
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econémico
para si o
para el
tercero o
con el fin de
causar un
perjuicio a
quien ejerce
su control
legal 0 a su
usuario
autorizado
(Articulo
402,
fraccion 1V,
LFPPI)

Que sea
con el
objeto de
obtener un
beneficio
econémico
para si o
para un
tercero o
con el fin de
causar un
perjuicio a
la persona
gue guarde
el secreto o
su

autorizado.

Con el
proposito de

obtener un
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beneficio

econdémico
para si o
para el
tercero o
con el fin de
causar un
perjuicio a
la persona
gue guarde
el secreto.
Usar la Usar la Accion | Instantaneo Doloso | Plurisubstancial | Unisubjetivo | Querella
informacion | informacién Plurisubjetivo | de parte
contenida contenida ofendida
enun enun
secreto secreto
industrial, industrial.
que
conozca por | Que se
virtud de su | conozca
trabajo, con motivo
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cargo o
puesto,
ejercicio de
su profesion
o relacién
de
negocios,
sin contar
con el
consentimie
nto de quien
ejerce su
control legal
odesu
usuario
autorizado,
o que le
haya sido
revelado por
un tercero,

gue éste no

de su
trabajo,
cargo o
puesto,
ejercicio de
su profesién
o relacién
de

negocios.

Que su uso
sea a
sabiendas
gue no
contaba
para con el
consentimie
nto de la
persona que
guarde el

secreto
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contaba
para ello
con el
consentimie
nto de la
persona que
ejerce su
control legal
0 Su usuario
autorizado,
con el
propdsito de
obtener un
beneficio
econdémico
o con el fin
de causar
un perjuicio
a quien
ejerce el

control legal

industrial o
Su usuario

autorizado.

Proposito
de obtener
un beneficio
econdémico
para si o
para el
tercero o
con el fin de
causar un
perjuicio a
la persona
gue guarde

el secreto.
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del secreto

industrial o

Su usuario

autorizado

(Articulo

402,

fraccion V,

LFPPI)

Apropiarse, | Apropiarse, | Accion | Instantaneo Doloso | Plurisubstancial | Unisubjetivo | Querella
adquirir, adquirir, Plurisubjetivo | de parte
usar o usar o ofendida
divulgar divulgar un

indebidame | secreto de

nte un manera

secreto indebida

industrial a

través de Que su uso

cualquier seaa

medio, sin sabiendas

consentimie | que no

nto de quien | contaba con
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ejerce su el

control legal | consentimie
o de su nto de quien
usuario ejerce su
autorizado; | control legal
con el o de su
propésito de | usuario
causarle autorizado
perjuicio u

obtener un | Propdsito
beneficio de obtener
econémico | un beneficio
para si o econémico
para un para si o
tercero para un
(Articulo tercero

402,

fraccion VI,

LFPPI)

Producir, Producir, Accion | Instantaneo Doloso | Plurisubstancial | Unisubjetivo | Oficio
almacenar, | almacenar, Culposo Plurisubjetivo | Denuncia
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transportar,
distribuir o
vender
productos
de origen
nacional
que
ostenten
una
denominaci
on de origen
protegida
qgue no
cuenten con
la
certificacion
correspondi
ente en
términos de
la Norma
Oficial

transportar,
distribuir o
vender
productos
de origen
nacional sin
contar con
la
certificacion
correspondi

ente

Proposito
de obtener
un beneficio
econémico
para si o
para un

tercero

118



Mexicana Sera
aplicable, necesario
con el acreditar
propdsito de | que la
obtenerun | Norma
beneficio Oficial
economico | Mexicana
para si o gue se
para un pretende
tercero aplicar se
(Articulo encuentre
402, vigente, asi
fraccion VII, | como la
LFPPI) respectiva
acreditacion
del
organismo
de
evaluacion.
Producir, Producir, Accion | Instantaneo Doloso | Plurisubstancial | Unisubjetivo | Oficio
almacenar, | almacenar, Culposo Plurisubjetivo | Denuncia
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transportar,
distribuir o
vender
productos
de origen
nacional
que
ostenten
una
indicacién
geografica
protegida
qgue no
cuenten con
el
certificado
de
cumplimient
oalas
reglas de

uso

transportar,
distribuir o
vender
productos
de origen
nacional
que
ostenten
una
indicacién
geografica

protegida

No contar
con la
certificacion
correspondi

ente

Proposito

de obtener

120



respectivas,
con el
propésito de
obtener un
beneficio
econdmico
para si o
para un
tercero
(Articulo
402,
fraccion VIII,
LFPPI)

un beneficio
econémico
para si o
para un

tercero
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CAPITULO lIl.- ARMONIZACION NORMATIVA Y LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

3.1 Naturaleza, relevancia y alcances de la armonizacion normativa

El analisis de los delitos contra los derechos de la Propiedad Intelectual realizado
en capitulos anteriores demuestra, en primer término, un tratamiento desigual de
las conductas antijuridicas que atentan contra las prerrogativas previstas tanto en
la LFDA, como en la LFPPI, toda vez que en la legislacion penal sustantiva se
tutelan Unicamente los bienes juridicos relativos al derecho de autor y se excluyen
aquellos derivados de la propiedad industrial.

S| bien, recientemente se modificé todo el andamiaje juridico de las leyes
relacionadas con la Pl para adecuarlas al Tratado México, Estados Unidos y Canada
(T-MEC), consideramos que dichas reformas no fueron suficientes para
verdaderamente buscar una tutela judicial efectiva como se propone en el presente
trabajo.

De manera adicional, se advierte que la regulacion de los delitos contra los
libros de texto gratuitos se aparta del marco conceptual de la Pl que se abordo6 en
el capitulo primero del presente documento, asi como de las condiciones y el
contexto actual, por lo que su permanencia en el capitulo | del Titulo Vigésimo Sexto
del CPF no es necesaria, ya que no es un delito contra la PI.

Adicionalmente, la falta de homologacion de los criterios de persecucion de
los delitos cometidos contra los derechos de autor y la propiedad industrial dificulta
el trabajo procesal de las autoridades encargadas de la procuracién y administracion
de justicia, puesto que, al prevalecer delitos perseguidos de oficio, es probable que
el ejercicio de recursos humanos, materiales y financieros, sea mayor en
comparacién con la obtencion de la reparaciéon del dafio de los bienes juridicos

tutelados.
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En este sentido, al margen del costo y afectacion presupuestal que implica
la actuacion oficiosa para los érganos de procuracion y administracién de justicia,
es necesario promover e impulsar la aplicacion de los criterios de oportunidad
reglada en delitos de baja y media peligrosidad, a fin de evitar la saturacion y el
colapso del sistema judicial e incorporar mecanismos alternos de solucion de
controversias como la mediacién, y con ello, dinamizar activamente el nuevo
sistema de justicia penal, bajo principios garantistas, en donde la pena privativa de
libertad constituya la Ultima ratio.

Buscando evitar que se castigue con pena privativa de la libertad, en todos
los delitos en materia de PI, pues esta pena debe ser exclusiva solo en aquellos
delitos de alta peligrosidad en donde los productos apdcrifos ponen en riesgo la vida
o la economia nacional; es decir, aquellos que afecten la integridad fisica, pongan
en riesgo la vida o dada su escala y concurso se relacionen con otros delitos graves.
De esta manera una alternativa posible es que se privilegie la debida reparacién de
los bienes juridicos vulnerados en la Pl; dado que la pena de prision en nada los
restituye, sobre todo porque estos bienes son resarcibles, en su mayoria de
vulneraciones posibles.

Por altimo, el estudio de los delitos contra los derechos de autor y la
propiedad industrial pone de manifiesto la imperiosa necesidad de crear un
organismo revestido de todas las formalidades previstas en la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales para dedicarlo exclusivamente a la proteccion de los
derechos de Pl y a coadyuvar en la tutela judicial efectiva. Contar con un instituto
autonomo, descentralizado y con patrimonio propio, permitird también consolidar la
esfera juridica de los titulares de derechos de Pl y promover una nueva cultura de
respeto a los derechos de autor y la propiedad industrial en un marco de permanente
fortalecimiento de las capacidades institucionales y de sus creadores.

Con el objeto de corregir las deficiencias detectadas y modernizar el
andamiaje juridico de los derechos de la PI, se estima pertinente impulsar un
proceso de armonizacién normativa que asegure las condiciones indispensables
para garantizar una tutela judicial efectiva. Por esta razon, el presente capitulo

analizaré las caracteristicas y posibilidades que ofrece la armonizacion normativa
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sustantiva penal para la proteccion de los derechos de PI, asi como las experiencias
internacionales mas representativas y los retos que deberan superarse para
conformar un marco legal acorde a la realidad critica del pais y verdaderamente
garante de los derechos de autor y de propiedad industrial en el nuevo sistema de
justicia penal mexicano.

En este orden de ideas, es preciso sefialar que nuestro sistema juridico
sienta sus bases en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM), y ésta, a su vez, se erige como la norma revestida de supremacia sobre
la cual se deriva la legislacion nacional. Conforme a este principio, la Carta Magna
es la fuente primaria de nuestro sistema legal, por lo que toda norma para garantizar
su validez debera encontrar su fundamento en dicho ordenamiento.

Por su propia naturaleza, la Constitucion es un entramado juridico dindmico
gue se adecua al contexto social, historico, politico, cultural y economico,
configurado a partir de los avances cientificos y tecnolégicos que dia con dia tienen
lugar en la sociedad y que demandan un sistema flexible que posibilite su
modificacion cuando el poder legislativo asi lo considere pertinente. Para evitar la
anacronia y obsolescencia del marco legal y estar en sintonia con la modernidad,
también se actualizan los supuestos juridicos derivados del orden constitucional, ya
sea por medio de reformas a las normas existentes o por medio de la creacion de
nuevos ordenamientos.

En términos de lo dispuesto por el articulo 16 constitucional (precepto en
donde se consagra el principio de seguridad juridica), se define con puntualidad que
el gobierno solo puede actuar conforme a lo que expresamente se le faculta en la
Ley, debiendo, acotar su intervencion a lo sefialado en las leyes respectivas que le
confieren en su ambito de validez,'%? la facultad de ejercitar las acciones
correspondientes que conforme a derecho le son asignhadas.

En nuestro sistema de gobierno federal, las entidades que forman parte de

la federacién gozan de autonomia para tomar decisiones de gobierno en el ambito

162 De acuerdo con el articulo 73 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, se
entiende que ciertas materias seran reservadas para legislarse por el Congreso de la Union, en tanto
gue aquello que no es facultad de la Federacién esta reservado a las legislaturas locales.
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de su competencia. Sin embargo, en virtud del pacto federal, las normas locales
deben de estar en completa concordancia con las federales a efecto de conservar
su validez y vigencia, lo cual viene a constituir la armonizaciéon normativa, que se le
concibe como un proceso por el cual las barreras entre los sistemas juridicos
tienden a desaparecer y los sistemas juridicos van incorporando normas comunes
o similares. Es un proceso que se da a distintos niveles, en diferentes campos del
derecho y regidos por distintas pautas y principios. Este proceso se desarrolla en
estadios: parte de la aceptacion de institutos, luego se van acercando las soluciones
hasta finalmente quedar limitadas las diferencias a los aspectos técnicos. La ultima
fase seria la adopcidbn de normas comunes, sobre la base de proyectos de
unificacién.63
A fin de construir un concepto solido sobre la armonizacion normativa,

conviene distinguirlo de otros términos que se emplean de manera equivalente y
generan confusién; nos referimos a la “convergencia” y a la “unificacién”. La
convergencia es un proceso gradual realizado sobre la base de cambios en el
ambito legislativo interno de los paises, que adoptan una normativa com(n.%4

El término convergencia es susceptible de entenderse como sinénimo de
armonizacion, aunque resulta apropiado distinguir ambos. Mientras que la
armonizacion se refiere a un proceso impulsado por el poder legislativo, la
convergencia alude a un proceso resultante de distintos factores y causas por el
cual los sistemas juridicos van ganando similitud, aunque en definitiva la
armonizacion lleva a la convergencia.'®

Mientras que la armonizacion hace més referencia a la idea de un proceso
en el que paulatinamente se van borrando diferencias entre los sistemas, la
convergencia seria un estadio mas evolucionado en el cual los sistemas juridicos

se basan en una misma norma legal, mediante la adopcién de un texto Gnico.'%®

163 | erner, Pablo, Sobre armonizacién, derecho comparado y la relacién entre ambos, Boletin
Mexicano de Derecho Comparado, Nimero 111, Septiembre-Diciembre, Instituto de Investigaciones
Juridicas, Universidad Nacional Auténoma de México (I1J-UNAM), México, 2004, p. 921.

164 |pidem, p. 922.

185 [dem.

166 [dem.
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Por lo que respecta a la unificacion, podemos sefalar que este tipo de
armonizacion (en términos generales) consiste en hacer coincidentes, tanto las
normas electivas, como las leyes o normas sustanciales a las cuales esas reglas se
encaminan; es decir, la unificacion apela a la identidad absoluta del régimen juridico.

La armonizacion entonces refiere a la congruencia y compatibilidad que
debe prevalecer entre los instrumentos internacionales de los que México forma
parte y las disposiciones federales y locales, segun corresponda, con la finalidad de
evitar conflictos y dotar de eficacia a nuestro sistema juridico. De acuerdo con el
Doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, este proceso implica: “hacer compatibles las
disposiciones federales o estatales con las de los tratados internacionales de
derechos humanos que se pretende incorporar o que ya se han incorporado al
ordenamiento juridico interno, con los fines, primero, de evitar conflictos entre
normas, y segundo, para dotar de eficacia a los instrumentos internacionales a nivel
nacional”. 167

Por tal motivo, la armonizacion legislativa, es un ejercicio permanente para el
Estado mexicano y sus instituciones, en virtud de que, ante la multiplicidad de
ordenamientos vigentes, se pueden generar contradicciones y vacios normativos
gue impedirian una adecuada aplicacion y cumplimiento de la ley.

De manera adicional, la armonizacion normativa representa también el
esfuerzo realizado por dos érdenes de gobierno (federal y local), a efecto de hacer
coincidentes los ordenamientos de ambas soberanias, bajo el supuesto de que la
norma estatal estara supeditada a la federal y debera expedirse conforme a ésta,
eliminando toda posibilidad de inercia del legislador que omita la concrecién de un

acto de produccién normativa que le es impuesto por la Constitucion.

3.1.1 Caracteristicas de la armonizacién normativa

167 Carmona, Tinoco, Jorge Ulises, Retos y propuestas para la armonizacion estatal en materia de
derechos humanos, en Memorias del Seminario La Armonizacion de los Tratados Internacionales de
Derechos Humanos en México. México, Secretaria de Relaciones Exteriores, 2005, p. 330.
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Cuando se alude a la armonizacibn normativa, estamos hablando de una
metodologia de analisis compuesta por estudios puntuales y meticulosos en materia
no solo juridica, sino socioldgica, politica y econdmica, basada en datos formales,
institucionales y oficiales con el objetivo de reformar, modificar, adicionar o crear
una ley (apegandonos de manera genérica a las atribuciones con las que se revisten
los actos de caracter formal y material que se desprenden de los Congresos locales
como del federal), pero cuyo contenido debe de cumplir con los requisitos que
conlleva la técnica legislativa, es decir, que sea eficaz y congruente con las
necesidades que han sido factores reales de poder para su elaboracion y que al
momento de entrar en vigor, no cause en su aplicacion cotidiana conflictos de leyes
en razén de tiempo o espacio de competencias.'®

Como concepto derivado del positivismo légico, (por cuanto identifica como
método de creacion de las normas las fuentes del derecho y su imposicion por
convencion social, producto de un acto de voluntad), la armonizacion normativa
involucra ademas una secuencia de caracter dedntico entre normas jerarquizadas;
sin embargo, el ajuste judicial implica que el Estado puede procurar esa
armonizacion de las normas en la busqueda del perfeccionamiento del orden
juridico, sin soslayar el hecho de que una norma formulada erréneamente a nivel
econdmico, social o politico, sin proyecciones previas de los impactos que pueda
generar al entrar en vigor, configura una irresponsabilidad de parte de los
involucrados en su creacion.

Con estos elementos, puede advertirse que la armonizacidn normativa
posee como principales caracteristicas la busqueda de coincidencias entre la
normatividad contenida en un tratado internacional y la normatividad interna de los
paises miembros del tratado, toda vez que dichos tratados se llevan a cabo entre
entes juridicos independientes que tienen territorio, cultura, pueblo y gobiernos

independientes unos de otros.16°

168 Juarez Mejia, Lucia, Armonizacion Legislativa en el &mbito local y federal, en Instituto Nacional
de Estadistica, Geografia e Informatica, Memoria de la VII Reunién Nacional de Estadistica, México,

2008, p. 298.
169 En este punto, de acuerdo a la OMPI, México es parte contratante en 23 tratados administrados
por ésta. Para mayor detalle, véase:
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En nuestro pais, para la celebracién de un tratado internacional se requiere
la intervencion de los Poderes Ejecutivo y Legislativo; el Ejecutivo por medio del
Presidente de la Republica, quien conforme a lo estipulado en la fraccion X, del
articulo 89 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, tiene la
facultad de dirigir la politica exterior y celebrar tratados internacionales; y el Poder
Legislativo, por medio del Senado de la Republica, el que conforme a lo dispuesto
en la fraccion |, del articulo 76 del mismo ordenamiento tiene la facultad exclusiva
de aprobar el tratado internacional en cuestion y, conjuntamente con la Cadmara de
Diputados, se encargan de armonizar, en su caso, la Constitucion o las leyes
Federales que se requiera, para que el tratado y las normas que lo conforman, sean
susceptibles de aplicacion en el derecho interno. En este contexto, la armonizacion

legislativa se puede dividir en dos grandes rubros:

1) Armonizacién Normativa Federal.- Versa sobre la intervencién del Poder
Legislativo Federal para homologar las disposiciones federales, segun
corresponda, con los tratados internacionales de los que México forma parte,
con el fin de evitar conflictos dentro del sistema juridico nacional y uniformar
las disposiciones normativas en las leyes federales con el objetivo de evitar

vacios legales.

2) Armonizacion Normativa Local.- Se traduce en la actuacion de las
legislaturas de las entidades federativas para homologar las disposiciones
propias del Estado, a efecto de que se cumpla, conforme a derecho, con lo
dispuesto en los tratados internacionales suscritos por el Presidente de la

Republica, aprobados por el Senado.

Por lo anterior, se estima necesario asegurar una integracion ordenada entre los
instrumentos internacionales y el derecho interno, para que, independientemente

del valor jerarquico que le otorguen a los tratados las constituciones de cada pais,

https://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?country id=123C (Consultado por Ultima vez el 11
de noviembre de 2020).
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prevalezca la norma internacional, ya que los Estados ratificaron esos documentos
de manera libre y soberana, y se sometieron a cumplir esas obligaciones
internacionales de buena fe.1"°

Si bien la armonizacién tiende a la estandarizacion de las normas juridicas
para producir certeza y entendimiento del sistema legal mediante la simplificacién
juridica que facilite su cumplimiento, es preciso mostrar los rasgos distintivos en el

marco de la tipologia de la armonizacién normativa:

A) Armonizacion constitucional.- Proceso mediante el cual las
Constituciones locales comparten elementos similares aunque preservan
su identidad propia como ordenamientos supremos en sus respectivas
entidades federativas. 17*

B) Armonizacion de leyes locales.- Proceso por cuyo conducto las
leyes locales en determinada materia comparten semejanzas con leyes
de otras entidades federativas sin prescindir de su propia identidad. "2
C) Armonizacién jerarquica.- Consiste en el trabajo realizado por las
legislaturas en las entidades federativas para adecuar las leyes locales,
al tenor de lo dispuesto por la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM) y las leyes federales. 173

D) Armonizacion jurisprudencial.- Se basa en las resoluciones
judiciales que emiten los tribunales, en donde se busca encontrar la

homologaciéon de los criterios de los oOrganos jurisdiccionales,

170 Con excepcion de las restriccion constitucionales, que siempre prevaleceran por virtud de lo
previsto en jurisprudencia emanada de la Contradiccion de tesis 293/2011. Para profundizar, véase:
DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCION Y EN LOS TRATADOS
INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARAMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD
CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCION HAYA UNA RESTRICCION
EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUELLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO
CONSTITUCIONAL. Tesis: P./J. 20/2014, Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, Décima
Epoca, Libro 5, abril de 2014, Tomo |, p. 96.

171 Serna de la Garza, José Maria, Hacia una vision integral del sistema federal mexicano:
descentralizacién, armonizacién, unificacion y colaboracién, en Valadés Diego y Carbonell, Miguel
(Coords), El proceso constituyente mexicano. A 150 afios de la constitucion de 1857 y 90 de la
constitucién de 1917, Instituto de Investigaciones Juridicas, Universidad Nacional Auténoma de
México (I1J-UNAM), México, 2007, p. 798.

172 [dem.

173 [dem.
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entendiéndola como “el proceso por el cual la interpretacion judicial en
un Estado miembro se llega a asemejar a la interpretacion judicial de

otras entidades federadas.1’4

3.1.2. Fines de la armonizacion normativa
La armonizacion legislativa plantea la homologacion de la normatividad nacional y
la implementacion directa de los tratados internacionales en la legislacion Federal,
evitando, a toda costa, las contradicciones entre las leyes generales, secundarias y
organicas, los coédigos sustantivos y adjetivos y los reglamentos internos y
operativos. En este sentido, coincidimos en que la armonizacién del derecho
consiste en la coordinacion de las distintas normas juridicas, eventualmente
aplicables a la regulaciéon de una relacién de un tipo de relaciones juridicas, para
lograr soluciones mas adecuadas en el contexto internacional. Una relacién juridica
que debe producir sus efectos en varios Estados puede ser regulada de manera
diferente por los sistemas juridicos con los cuales esta vinculada, y estas diferencias
pueden provocar soluciones totalmente dispares, respecto de su validez o de sus
efectos; soluciones alejadas entre si provocan que dificilmente se alcancen los
resultados deseados.'’®

Por su parte, el Diccionario Juridico Porraa, contempla que la armonizacion
del derecho no significa su unificacién, sino la estructuracion de un proceso mas
amplio, que haga compatibles normatividades distintas y que pueda ser aceptada
por la mayoria. 176

Ante la evidencia empirica derivada de la revision del incontable nimero de
ordenamientos legales vigentes, se logra identificar que en los sistemas federales
existe una diversidad de ordenamientos juridicos, que (hablando en términos de la
armonizacion jerarquica) en conjunto, originan disparidades entre ellos, ya que en

la elaboracion de sus respectivas normas, la federacion en ejercicio de su nivel

174 [dem

175 Tolama Andrade, Maria Araceli, Manual para la Armonizacion Legislativa con Perspectiva de
Género, Instituto Quintanarroense de la Mujer, México, 2013, p. 27.

176 |Instituto de Investigaciones Juridicas de la Universidad Nacional Auténoma de México,
Diccionario Juridico, Tomo A-B, Editorial Porrda, México, 2007, pp. 342-343.
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supremo como orden de gobierno, obliga a las legislaturas estatales a la
armonizacion de su normatividad con la Constitucion Federal y con la legislacion
promulgada por el Congreso de la Union, con los inconvenientes, dificultades vy
problemética que conlleva para las entidades federativas lograr los consensos
suficientes para adecuar sus marcos normativos.

Pero también, y de manera paralela, en este proceso de produccion
legislativa, se producen escenarios en donde varias normas previstas en leyes
federales son inconsistentes, ambiguas, anacronicas, obsoletas, se contraponen y/o
dificultan su operacién en ordenamientos jerarquicamente inferiores como los
codigos sustantivos y adjetivos, como ocurre con la LFDA y la LFPPI en su relacion
con el CPF y el CNPP y que en apartados subsecuentes se abordaran de manera
puntual.

Cabe sefialar que el federalismo garantiza la diversidad, a la vez que realiza
la misma accién con la unidad de las partes en un universo legal, en él conviven la
necesidad de conservar identidades diversas, conforme al tiempo y el espacio de
los estados miembros, con la necesidad de integrar un todo, unificado en torno a
competencia que la propia CPEUM ha dado a los estados y reservado a la propia
federacion.

Luego entonces, asi como existen materias en relacion con las cuales los
Estados federados podran decidir en forma autdbnoma y soberana el tratamiento
normativo que habran de darles, asi también, habr& otras materias respecto de las
cuales tendran que desarrollar politicas comunes u homogéneas o bien, tendran
gue unir fuerzas, juntar recursos y voluntades, para enfrentar problemas que

rebasen la capacidad de cada uno de los entes en patrticular.

3.1.3 La armonizacién normativa y la jurisprudencia

El debate en torno a la armonizacion normativa hasta hace poco tiempo fue materia
de conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nacién (SCJIN), en su calidad
de méximo tribunal de nuestro sistema constitucional y fue discutido en las
entidades federativas de Veracruz, Tlaxcala, Chiapas y Quintana Roo, estados que

han sido pioneros en la armonizacion de sus marcos normativos, particularmente
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en ordenamientos relacionados con la tutela de los derechos fundamentales, la
igualdad de género, el combate a la discriminacién, la mejora regulatoria y
modernizacion de la gestion publica, por citar los mas relevantes.t’”

En México, la armonizacién normativa no esté prevista expresamente ni en
la Constitucion ni en Ley Federal alguna vy, por ello, cuando se presentan ante la
Suprema Corte planteamientos de esta naturaleza, la procedencia para
implementarla, se ha ido construyendo a partir del andlisis de cada caso en
concreto; es decir, el trabajo interpretativo del Maximo Tribunal traducido en una
significativa produccion jurisprudencial, también ha venido a reforzar el proceso
para transversalizar la armonizacion normativa.

A mediados de la década pasada, al momento de resolver la controversia
constitucional 14/2005,'7® la Suprema Corte de Justicia de la Naciéon sentd una
nocion vinculante con el efecto de que las entidades federativas, en el ambito de
Sus respectivas competencias, promuevan la armonizacion normativa entre la
Federacion y los Estados. No obstante, por si mismo, el Alto Tribunal carece de
atribuciones para ordenar la implementacibn de procesos obligatorios para
institucionalizar la armonizaciéon normativa, aunque si ha tenido la necesidad de
pronunciarse respecto a ella, basicamente en relacion con la determinacién de
idoneidad de los instrumentos procesales que tiene a su disposicion para adentrarse
en el conocimiento de su problematica.

En la controversia constitucional sefialada con antelacion y promovida por
el municipio de Centro del estado de Tabasco contra el Poder Legislativo, la SCJIN,
determind que el Congreso local incurri6 en una omision legislativa de caracter
absoluto respecto de una competencia de ejercicio obligatorio, ya que hasta el dia

de la resolucion del caso (3 octubre 2005):

177 Al respecto véase: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacién, Memoria de la VIl Mesa
redonda sobre justicia constitucional en las entidades federativas, México, 2013, pp. 12-15
178 Tesis P./J. 9/2006, Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, Novena Epoca, T. XXIIl,
febrero de 2006, p. 1533. Al respecto véase: Controversia constitucional 14/2005. Municipio de
Centro del Estado de Tabasco. 3 de octubre de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: Margarita
Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Ramén Cossio Diaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio
y Rall Manuel Mejia Garza.
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a) No obraba constancia alguna con la que se hubiera acreditado que
haya dictaminado la iniciativa sefialada;

b) El Legislador local con su inactividad quebranté la normatividad
constitucional al desobedecer un mandato expreso que sefiala la.
constitucion, que se sefialan en sus articulos 115, fraccion 1V, inciso a),
antepenultimo y penultimo pérrafos, y Quinto Transitorio de la reforma de
1999;

c) La transgresion a la Constitucion Federal surgié en general desde el
momento en que tanto el Municipio actor, como la Legislatura local, no
cumplieron con el mandato expreso que contemplaba el articulo Quinto

Transitorio.

Los efectos fijados en la sentencia fueron:

a) El Congreso del Estado de Tabasco debera pronunciarse de manera
fundada, motivada, razonada, objetiva y congruente, respecto de la
iniciativa de actualizacién a las tablas de valores y construcciones que le
presento el Municipio actor, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto
por los articulos 115 constitucional y Quinto Transitorio del Decreto que
lo reformo en diciembre de 1999;

b) Ello lo debera hacer dentro del segundo periodo de sesiones que, de
acuerdo con los articulos 23 de la Constitucion local y 35 de la Ley
Organica del Poder Legislativo del Estado, comprende del 1 de octubre
al 15 de diciembre de 2005.17°

Otro antecedente que ilustra la armonizacion normativa de caracter jurisrpudencial
de la SCJN, se encuentra en la Acciéon de Inconstitucionalidad 118/2008'8°

promovida por el Partido de la Revolucion Democratica que impugné del Poder

179 [dem.

180 Tesis: P./J. 68/2009, Semanario Judicial de la Federacién y su Gaceta, Novena Epoca, T. XXIl,
julio de 2009, p. 1455. Al respecto véase: Accién de inconstitucionalidad 118/2008. Partido de la
Revolucién Democratica. 9 de diciembre de 2008. Mayoria de ocho votos. Disidentes: Margarita
Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco Gonzalez Salas y presidente Guillermo |. Ortiz
Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela Guitrén. Secretario: José Antonio Abel Aguilar Sanchez.
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Legislativo del estado de Morelos el incumplimiento de la reforma constitucional del
13 de noviembre de 2007, en relacién con el Sexto Transitorio que establecia que
las reformas deberian instrumentarse en las entidades federativas, a mas tardar en
un afio de la publicacion de la reforma constitucional; incumpliendo también en
establecer una regla de recuento de votos, conforme al articulo 116, fraccion IV,
inciso 1), de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; porque de la
simple lectura de la legislacién del estado de Morelos no se establece modelo,
sistema o disposicion alguna para el recuento de los sufragios.

La sentencia dictada resolvié respecto del primer punto de alegatos, que al
haberse realizado las modificaciones y adiciones en materia electoral en el estado
de Morelos al reformar tanto la Constitucion local como al expedir un nuevo Cédigo
Electoral, no existi6 el incumplimiento aducido, con lo que efectivamente se concretd
la coordinacién normativa entre la Federacion y el estado de Morelos.'8!

Respecto del segundo punto de agravios, la sentencia resolvié que la
prevision legal no colmaba la exigencia constitucional derivada de la reforma
constitucional en materia electoral del 13 de noviembre de 2007, contenida en el
articulo 116, fraccion 1V, inciso 1) de la Constitucion Federal porque claramente se
ordenaba que las leyes electorales de los Estados deben garantizar que se sefalen
los supuestos y las reglas para la realizacion, en los ambitos administrativo y
jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votacion.

Resulté procedente y fundada entonces la accion de inconstitucionalidad
presentada por el partido actor en contra de la omision legislativa del Congreso del
Estado de Morelos consistente en regular de manera deficiente en el Cddigo
Electoral de esa entidad, los supuestos y las reglas de los recuentos parciales o
totales en los ambitos administrativo y jurisdiccional prevista en el inciso 1), de la
fraccion 1V, del numeral 116 de la Constituciéon General de la Republica. 182 En este

sentido y con base en los antecedentes descritos, las omisiones legislativas

181 Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5077838&fecha=20/01/2009
182 [dem.
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8respecto de las competencias de ejercicio obligatorio o potestativo, pueden

clasificarse en:

a) Omisiones absolutas en competencias de ejercicio obligatorio: Cuando
el érgano tenga una obligacion o mandato relativo a la expedicién de una
ley y no la haya expedido;

b) Omisiones relativas en competencias de ejercicio obligatorio: Cuando
el 6rgano la emita teniendo la obligacion, pero lo haga de manera
incompleta o deficiente;

c) Omisiones absolutas en competencias de ejercicio potestativo:
Cuando el 6rgano decide no actuar, debido a que no existe obligacion
gue se lo imponga; y,

d) Omisiones relativas en competencias de ejercicio potestativo: Cuando
el érgano decide hacer uso de su competencia potestativa para legislar,

pero al emitir la ley lo hace de manera incompleta o deficiente.

Como podemos observar, en términos de la labor jurisprudencial desarrollada por

la SCJN, a partir del analisis de los dos antecedentes sefialados, se trazan las rutas

gue deben seguirse para hacer de la armonizacibn normativa, un ejercicio

permanente en los tres niveles de gobierno, y que al mismo tiempo, defina marcos

competenciales claros, sobre una base de certidumbre juridica, congruencia y

coordinacion entre los ordenamientos legales.

3.1.4 Bases de la integracion normativa

a) Armonizacion del marco normativo a partir de una reforma constitucional

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 135 de la CPEUM, se prevé un

procedimiento particular para modificarla, siendo requisitos sine qua non que el

Congreso de la Union, mediante el voto de las dos terceras partes de los

183 [dem.
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legisladores, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la
mayoria de las legislaturas de los Estados.

Cuando las reformas a la Constituciéon son aprobadas, conforme a lo
mencionado en el parrafo que antecede, las mismas adoptan el caracter de ley
suprema, en virtud de lo cual, las legislaturas de los estados estan obligadas a
acatar lo dispuesto en la propia norma, con arreglo al pacto federal. Sin embargo,
existe el supuesto de que al autorizarse una reforma constitucional, la misma
imponga a las entidades federativas, la obligacion de modificar su legislacién para
vincularla con la reforma efectuada. Multiples son los ejemplos que dan cuenta del

supuesto al que se hace referencia, por lo que enlistaremos algunos relevantes:

1) Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de
la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios,
publicado en el Diario Oficial de la Federacién, con fecha veintiséis de
mayo de dos mil quince. El Articulo Tercero Transitorio de dicho Decreto
dispone que dentro “del plazo de 180 dias naturales contados a partir de
la entrada en vigor de la ley reglamentaria a que se refiere el articulo
anterior, las legislaturas de las Entidades Federativas realizaran las
reformas necesarias para armonizar su legislacion con este Decreto y la

ley citada.” 184

2) Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de combate a la corrupcioén, publicado en el Diario
Oficial de la Federacion, con fecha veintisiete de mayo de dos mil quince.
En su Articulo Cuarto Transitorio expresamente se sefiala que el
“Congreso de la Union, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, deberan, en el ambito de sus respectivas

competencias, expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas

184 Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5393583&fecha=26/05/2015
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correspondientes, dentro de los ciento ochenta dias siguientes a la
entrada en vigor de las leyes generales a que se refiere el Segundo
Transitorio del presente Decreto.” 185

3) Decreto por el que se reforma la fraccion I, del Apartado A, del articulo
20. de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
publicado en el Diario Oficial de la Federacién, el veintidos de mayo de
dos mil quince. El Articulo Segundo Transitorio: dispone que las
“Legislaturas de las entidades federativas adecuaran sus respectivas
Constituciones, asi como la legislacion correspondiente, conforme a lo
dispuesto en el presente Decreto en un plazo no mayor a 180 dias a partir

de la entrada en vigor del presente Decreto.” 186

A partir de la publicacion de la reforma constitucional en el Diario Oficial de la
Federacion, las legislaturas locales, cuentan con un periodo de tiempo determinado
para empatar la norma local con la norma primaria, por lo que, los legisladores
locales deberian de presentar ante sus respectivos congresos, las iniciativas de
armonizacion normativa conducentes, no obstante, en la practica legislativa, no
todos los estados consideran con la misma prioridad las reformas que devienen de
la mencionada reforma constitucional y que a efectos de conservar la supremacia
de la ley primaria, deberian atender, a la brevedad posible, por lo que se necesita,
para que la armonizacidon normativa se efectie completa y correctamente, que
concurran la voluntad estatal y la participacion ciudadana.

Frente a esta situacion por demas cotidiana al interior de las legislaturas
estatales, parece insuficiente proponer la iniciativa de reforma constitucional, ya que
la federacion debera estar pendiente de que los congresos locales realicen las
acciones necesarias para formalizar juridicamente la reforma, sin embargo, en la
actualidad no se prevé la existencia de una instancia u 6rgano encargado de

asegurar que la armonizacion normativa se realice conforme a lo dispuesto en la

185 Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394003&fecha=27/05/2015
186 Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5393363&fecha=22/05/2015
(Consultado por ultima vez el 11 de noviembre de 2020).
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norma primaria y sus preceptos transitorios, situacion que contribuye a una
deficiente coordinacion con las entidades federativas y dificulta el registro de
informacion sobre los proyectos, fechas de presentacion de iniciativas, computo de
plazos, entre otros insumos necesarios para la armonizacién del marco normativo

local. 18’

b) Armonizacion del marco normativo a partir del mandato imperativo de un
ordenamiento secundario

A diferencia del supuesto mencionado en el inciso A, referente a la reforma
constitucional que obliga a las legislaturas locales a expedir un nuevo ordenamiento
o modificar uno existente, abordaremos el caso que se presenta cuando una norma
federal obliga al legislador local a armonizar la norma de la entidad federativa, con
la norma federal, derivada de un ordenamiento secundario.

Esta disposicién normalmente se contiene en una Ley General que, por ser
considerada de aplicacion a nivel federal, esta jerarquicamente por encima de la ley
local y puede constrefiir a las entidades federativas a expedir, reformar, derogar,
abrogar o adicionar ordenamientos legales para que la aplicacién en el ambito
espacial del estado se implemente en concordancia con la que rige dentro del
ambito espacial de la Federacion.

Vasto es el catalogo de leyes generales que mandatan la armonizacién
normativa en el &mbito espacial de competencias de las entidades federativas, por

lo que al igual que en el apartado inmediato anterior, se hara una exposicion de

187 Un caso representativo en el que el proceso de armonizacion a nivel de las entidades federativas
configuré una probable invasién de competencias con el orden federal, se present6 en Jalisco,
cuando mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacion, de fecha, 28 de
noviembre de 2005, se adiciond un parrafo tercero a la fraccion XXI del articulo 73 de la Constitucién
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, que facultaba a las autoridades del fuero comun (a partir
de las reformas legales correspondientes), para conocer y resolver sobre delitos federales, como
narcomenudeo y delitos contra la Propiedad Intelectual, tanto en materia de derechos de autor como
de propiedad industrial. Este mandato constitucional, dio origen a la reforma de la fraccion V del
articulo 2°, del Reglamento de la Ley Organica de la Procuraduria General de Justicia del Estado de
Jalisco, para crear la Subrocuraduria de Apoyo a la Investigacion de Delitos Federales, que estuvo
en funciones desde el 8 de marzo de 2008, hasta el 18 de junio del 2013, cuando se expide el
Reglamento de la Ley Organica de la Fiscalia General de Justicia del Estado de Jalisco en la seccion
IV del Periodico Oficial del Estado de Jalisco. Al respecto, véase la nota periodistica:
https://www.informador.mx/Jalisco/Desarticulan-Subprocuraduria-contra-la-pirateria-en-Jalisco-
20160213-0134.html
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algunas disposiciones que ordenan la armonizacién de la normatividad en los

estados.

1) Decreto por el que se expide la Ley General de Victimas, publicado en
el Diario Oficial de la Federacion, el nueve de enero de dos mil trece.
Esta norma establece en su Articulo Séptimo Transitorio que en “un plazo
de 180 dias naturales los Congresos Locales deberan armonizar todos

los ordenamientos locales relacionados con la presente Ley.”

2) Decreto por el que se expide la Ley General de Cultura Fisica y
Deporte, publicado en el Diario Oficial de la Federacion, el siete de junio
de dos mil trece. En el articulo 36 de la propia ley se dispuso que en “el
ejercicio de sus atribuciones, los Estados, el Distrito Federal y los
Municipios, observaran las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y
los demas ordenamientos aplicables en la materia, nacional e
internacionales. Los Congresos de los Estados, con apego a sus
respectivas Constituciones y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
expediran los ordenamientos legales que sean necesarios para regular
las materias de su competencia previstas en esta Ley, contemplando lo
relacionado a estimulos fiscales y deducciones de impuestos. Los
Ayuntamientos, por su parte, dictaran las disposiciones administrativas

gue correspondan, con apego a lo establecido por la presente Ley.” 188

3) Decreto por el que se expide el Codigo Nacional de Procedimientos
Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federacion, el cinco de
marzo de dos mil catorce.

En el Articulo Octavo Transitorio de dicho Decreto, se establece que “en
un plazo que no exceda de doscientos setenta dias naturales después

de publicado el presente Decreto, la Federacion y las entidades

188 Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301698&fecha=07/06/2013
(Consultado por ultima vez el 11 de noviembre de 2020).
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federativas deberan publicar las reformas a sus leyes y demas
normatividad complementaria que resulten necesarias para la

implementacién de este ordenamiento.” 189

De igual forma, cabe sefalar que la obligacion de armonizar el marco normativo
local puede gestarse a partir de la reforma a una Ley existente como se ilustra en

los ejemplos que a continuacion se detallan:

1) Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la
informacion financiera relativa a la aplicacion de recursos publicos en los
distintos o6rdenes de gobierno, publicado en el Diario Oficial de la
Federacion, el doce de noviembre de dos mil doce. En el Articulo Tercero
Transitorio del decreto se establece que los “entes publicos realizaran las
reformas a las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que,
en su caso, sean necesarias para dar cumplimiento a este Decreto, a
mas tardar a los 180 dias naturales siguientes a la entrada en vigor del

mismo”. 190

2) Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas
disposiciones de la Ley General de Victimas; y se reforma el primer
parrafo del articulo 182-R del Codigo Federal de Procedimientos
Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federacion, el tres de mayo
de dos mil trece. El Articulo Segundo Transitorio dispone que para
“efectos de lo dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 21 de la Ley
General de Victimas, el Congreso de la Union, las legislaturas locales y

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, contaran con un plazo de un

189 Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5334903&fecha=05/03/2014
(Consultado por ultima vez el 11 de noviembre de 2020).
19 Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5277259&fecha=12/11/2012
(Consultado por ultima vez el 11 de noviembre de 2020).
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afio contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para
realizar las adecuaciones a la legislacion que corresponda.” 1°?

3) Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de
la Ley General de Cultura Fisica y Deporte publicado en el Diario Oficial
de la Federacién, el cuatro de nueve de mayo de dos mil catorce. El
Articulo Segundo Transitorio del Decreto sefiala que las “Legislaturas de
los Estados y del Distrito Federal, las autoridades municipales y los
organos politicos administrativos en las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal, deberan adecuar sus disposiciones legales a lo previsto
en esta reforma, en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la entrada

en vigor del presente Decreto.” 192

¢) Armonizacion de normas de aplicacion federal, estatal y municipal

Este supuesto, a diferencia de los dos que anteceden, reviste la peculiaridad de que
se orienta a “pulir’ los marcos normativos en los tres niveles de gobierno, a partir
del analisis meticuloso y puntual de las normas vigentes, con la finalidad de impulsar
cambios idéneos para erradicar anacronismos legales, vacios juridicos,
inconsistencias, discrepancias y antinomias. Supone un proceso de caracter mas
complejo que los dos supuestos anteriores, ya que demanda de los operadores
juridicos, la revision constante de los ordenamientos legales en el nivel federal,
estatal y municipal.

Bajo esta perspectiva, la armonizacion de normas contenidas en leyes
federales, generales, coédigos, leyes estatales y ordenamientos municipales,
deberia ser una prioridad para asegurar el Optimo funcionamiento de todo el
andamiaje juridico; sin embargo, el contraste evidenciado por la realidad es otro: es
comun observar reformas a determinadas leyes federales, locales o reglamentos

municipales que remiten a otros ordenamientos cuyas disposiciones (en el mejor de

191 Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5297901&fecha=03/05/2013
(Consultado por ultima vez el 11 de noviembre de 2020).
192 Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5344055&fecha=09/05/2014
(Consultado por ultima vez el 11 de noviembre de 2020).
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los casos), se encuentran desfasadas, carecen de los medios necesarios para su
aplicacion, o bien, en el extremo, tampoco se adecuaron para garantizar la
coordinacion entre normas, lo que en conjunto ocasiona que el orden juridico se vea
debilitado.

Ya sea por falta de interés, rezago legislativo o deficiencias en el quehacer
parlamentario (hablando en el &mbito de los congresos federal y locales), o bien,
por limitaciones relacionadas con la ausencia de procesos de fortalecimiento de las
capacidades en los cabildos municipales, se pierde de vista que la armonizacion no
se circunscribe Unicamente a promulgar cambios o transformaciones de manera
abrupta a disposiciones normativas; por el contrario, este proceso apela a realizar
un estudio meticuloso de la norma que se pretende afectar mediante una reforma,
abrogacion, derogacioén, adicion o creacion de un nuevo ordenamiento, y de manera
simultanea, valorar todas y cada una de las normas relacionadas que deberan
adecuarse para articular una eficaz coordinacién entre ellas, evitando cualquier
conflicto y posibilitar asi, la conformacion de un marco juridico moderno, congruente
y armonico.

Es en este supuesto de armonizaciébn normativa en donde se advierte
necesario e impostergable impulsar las modificaciones legislativas conducentes
para fortalecer y asegurar la tutela efectiva de los derechos de PI previstos en la
LFDA y la LFPPI. Como quedd acreditado en el segundo capitulo del presente
documento, el tratamiento que otorga la legislacion penal en sus ramas sustantiva
y adjetiva a los delitos que atentan contra los derechos consagrados en los dos
ordenamientos en referencia, es desigual e inconsistente con los bienes juridicos
tutelados.

Es decir, mientras los delitos contra los derechos de autor se regulan en el
CPF, los delitos cometidos contra la propiedad industrial se excluyen de este
ordenamiento y se preven dentro de la propia LFPPI. Aunado a esto, existe
disparidad en la aplicacién de los criterios de oportunidad reglada previstos en el
CNPP, para situaciones juridicas similares.

Con rigor metodoldgico y atendiendo a las caracteristicas del proceso a

implementar, podemos afirmar que nos encontramos ante un escenario que
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demanda la armonizacion normativa (reforma) de la LFDA, la LFPPI, el CPF y el
CNPP. Este proceso de armonizacién normativa se explicara con mayor detalle en
el ultimo capitulo del presente estudio, pero antes, en el siguiente apartado, se hara
un breve recuento de experiencias internacionales exitosas de caracter

jurisprudencial en el marco de la tutela judicial efectiva de los derechos de PI.

3.2 La experiencia internacional en la proteccion de los derechos de

propiedad intelectual

En el concierto de las naciones, la proteccion de los derechos de PI constituye un
compromiso irrenunciable frente a las constantes violaciones que atentan contra
éstos. Por tal motivo, con reiterada frecuencia, los paises miembros de la OMPI
recurren a la asistencia técnica para optimizar los mecanismos que tutelan los
derechos derivados de la PI, a través de capacitacion especializada y programas de
sensibilizacién y ensefianza, con la finalidad de desarrollar sistemas efectivos y
equilibrados para la observancia de la Pl con orientacion al desarrollo econémico y
a la proteccioén del publico consumidor.1®® Las violaciones cometidas en contra de
los derechos de PI, desde hace varias décadas representan una preocupacion para
la comunidad internacional; esto se manifiesta, entre otras cosas, en la permanente
demanda de asistencia técnica que los paises miembros solicitan a la OMPI. Este
organismo brinda capacitacion especializada, asi como programas de
sensibilizacion y ensefianza, con el objeto de apoyar a los estados miembros en el
desarrollo de sistemas efectivos y equilibrados de observancia de la PI en interés
del desarrollo socio-econémico y de proteccién al consumidor.

Bajo esta logica, los paises miembros del mencionado organismo
internacional, han enfatizado en la imperiosa necesidad de acceder a recursos de
caracter jurisprudencial vinculado con la proteccién de los derechos de P1.1%4 Para

efectos de precision, debemos sefalar que la locucién jurisprudencia se emplea de

193 Rangel Ortiz, Horacio, La observancia de los derechos de propiedad intelectual. Jurisprudencia,
Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, 2011, p. 5.
194 [dem.
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la misma manera que en cualquier otra rama de las ciencias juridicas, es decir, se
utiliza para indicar criterios, lineamientos y resoluciones propuestos por los 6rganos
jurisdiccionales revestidos de facultades legales interpretativas, en contraposicion
con los que fueron creados por los poderes legislativos.1®® En este ambito, los
estados miembros han insistido en la necesidad de contar con acceso a material
jurisprudencial relacionado con la observancia de la PI. Es importante destacar que
la locucién jurisprudencia se utiliza igual que en cualquier otra disciplina juridica,
para referirse a los criterios, lineamientos, y soluciones, propuestos por los érganos
jurisdiccionales revestidos de facultades de interpretacion normativa, en contraste
con los que han sido creados por los legisladores en los congresos y los
parlamentos de todas las naciones.

Habiendo definido el sentido de utilizacion del término jurisprudencia,
advertiremos que el juzgador competente se encargard en primer lugar, de
interpretar y aplicar las normas contenidas en los dispositivos legales de caracter
nacional y en los tratados internacionales relacionados con la regulacion y tutela de
los derechos de PI, para luego, analizar y revisar si las actuaciones de otras
autoridades se encuentran en armonia o en conflicto con la norma, ya sea nacional
o doméstica, o bien, contenida un tratado internacional con plena vigencia en el
pais.'% En este rubro, al juez nacional le corresponde interpretar y aplicar las reglas
escritas contenidas en leyes nacionales y en tratados internacionales en materia de
Ply también le corresponde revisar si las actuaciones hechas por otras autoridades,
al momento de interpretar y aplicar determinadas reglas, estan en armonia o en
conflicto con la razén de ser de la norma, lo mismo la contenida en una ley nacional
u otro tipo de instrumento doméstico, que en un tratado o instrumento internacional,
siempre y cuando haya sido firmado y ratificado por el pais.

En el caso de que el juzgador concluya que la resolucién de su homadlogo
inferior se dicté en armonia con los criterios analizados, procedera a su ratificacion,
sin embargo, cuando considere necesario revocarla, definira la instrumentaciéon de

un correctivo que versara en la manera en que deberé subsanarse la determinacién

19 |bidem, p. 18
19 [dem.
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del inferior que se dict6é erréneamente.®’ De igual forma, le compete al juez ratificar
la resolucién del inferior, cuando su actuacion fue armoniosa con estos criterios; y
revocarla, cuando no haya sido asi, junto con la instrumentacion de un correctivo,
en la forma de una orden muy precisa, sobre la manera en que debe enderezarse
lo que el juez estimé como equivocado.

Resulta importante destacar que el derecho internacional de la Propiedad
Intelectual demanda que toda resolucién o sentencia relacionada con los derechos
gue tutela se someta cuando menos a la revision de un juzgador independiente,
guien tendré la tarea de revocarla o confirmarla segun lo dispuesto por los articulos
32y 41, péarrafo 4, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). 198

La razén primordial de las normas contenidas en el marco juridico local y en
los instrumentos internacionales se ubica en la jurisprudencia nacional y en la
jurisprudencia comparada. En el primer caso se atendera a la comprension de la
forma en que los preceptos legales han sido aplicados en determinado pais, y en el
segundo, cuando se intenta analizar la produccion jurisprudencial entre dos o mas
estados-nacion.®® El verdadero sentido que tienen las normas, tanto las contenidas
en el marco juridico doméstico, como las contenidas en los tratados internacionales,
se encuentra en la jurisprudencia nacional (cuando se pretende comprender la
forma en que la norma escrita ha sido aplicada en determinado pais), y en la
jurisprudencia comparada (cuando se intenta analizar la jurisprudencia entre dos o
MAas naciones).

Con frecuencia veremos cémo la interpretacion de una misma norma se
realiza de manera idéntica en distintas jurisdicciones, situacion que conlleva a
indicarnos la claridad e idoneidad de los textos empleados para redactarla. Sin
embargo, habra ocasiones en que la horma se interprete de multiples formas, caso
en el que el juzgador evitard generalizaciones para concentrarse en los detalles y

en las circunstancias concretas de cada caso para descifrar su sentido real.?®

197 [dem.
198 [dem.
19 |pidem, p. 19.
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Tanto en la rama administrativa como judicial, la jurisprudencia conforma un
elemento de caracter complementario y obligatorio de la totalidad de normas
relativas a la Pl. Permite anticipar resultados posibles, interpretaciones y
aplicaciones, en el supuesto de que los hechos del caso, materia de analisis, son
iguales o similares a los que en el pasado la han producido y se pone a disposicidon
de los juzgadores y demas operadores juridicos para el cumplimiento de sus tareas
gue incluyen, entre otras, elaborar un dictamen u opinién legal, formular una
sentencia, laudo o amigable composicion, o bien, cualquier otro tipo de resolucion
en donde resulte relevante resulte relevante conocer tanto el texto juridico, como la
manera o0 maneras en que el documento ha sido interpretado y aplicado. Por ello, la

jurisprudencia es una pieza central en materia de certeza juridica. 2°!

3.2.3 Jurisprudencia en México en materia de proteccion a la Propiedad Intelectual

En México, a la par de la expedicion del marco juridico protector de la PI, se
instrumentd también la creacion de organismos administrativos como el IMPI1 y el
INDAUTOR, para administrar en su conjunto la proteccion de los derechos que
tutela la PI, a la vez de servir como medios de enlace para promover la cooperacion
internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y juridicas
con instituciones encargadas del registro y proteccién legal de la Pl en otros paises.

En la misma medida que ha ido perfeccionandose el orden normativo y sus
instituciones, también han habido cambios en los instrumentos de procuracion de
justicia, ya que en principio se manejé en el ambito civil, y en la actualidad se
encuentra plenamente identificado dentro del ambito administrativo, para ofrecer a
los particulares las mas amplias garantias ante los actos de las autoridades
administrativas; asegurando con ello la existencia de un orden juridico necesario y
congruente con los Convenios y Tratados Internacionales suscritos, y los Organos
de Administracién de Justicia, para dar certeza a los individuos de que sus derechos
seran respetados; y para ello se encuentran instrumentados los procedimientos de

impugnacién de las resoluciones en la via de recursos en la fase administrativa; asi

201 fdem.
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como el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, en su

caso, los medios de defensa instrumentados ante el Poder Judicial.

CRITERIOS RELEVANTES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. REQUISITO PARA EJERCITAR
LA ACCION PENAL POR UNA VIOLACION AL.?* Del articulo 229 de la Ley
de la Propiedad Industrial, asi como de los numerales 26 y 131 del mismo
ordenamiento, a los que remite el precepto citado en primer término, se
desprende que para ejercitar accién penal por algin delito derivado de la
violacion de un derecho de propiedad industrial es menester probar
previamente que su titular les aplic6 a los productos amparados por ese
derecho la menciébn de que existe patente en trdmite u otorgada y la
ostentacién de la leyenda "marca registrada”, las siglas "M.R.", o el simbolo
®, 0 bien, que por cualquier otro medio se hizo del conocimiento del pablico
consumidor que los productos se encuentran protegidos por un derecho de
esa naturaleza. Por tanto, para que el Ministerio Publico se encuentre en
aptitud de ejercitar la accion penal que le compete, es menester que se
cerciore de que se cumplio con tales extremos y que anexe a la averiguacion

previa que consigne las constancias que asi lo acrediten.

COMENTARIO: Segun se desprende de la tesis jurisprudencial, y en relacion a la
interpretacion del articulo 229 de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial (cuyo
correlativo corresponde al actual articulo 409) se obtiene que para ejercitar accion
penal por delito derivado de la violacion a un derecho de propiedad industrial, es
menester que el titular del derecho les haya aplicado a los productos, amparados
por un derecho de propiedad industrial, la mencién y la ostentacién de la leyenda
“‘marca registrada”, las siglas “MR” o el simbolo “R”, o bien que por algin medio
haya manifestado o hecho del conocimiento del publico del consumidor que los
productos se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial. La tesis

en comento viene a esclarecer la Ley, en la cual el legislador pretendié que el

202 Cfr. Tesis: XV.20. J/12
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publico general se encuentre enterado que existe un derecho exclusivo de un
tercero y que se acrediten los extremos, cuando se intente accion, en este caso
penal. Es muy importante que se acredite que quien presuntamente esté
cometiendo el delito, haya tenido conocimiento de los extremos antes mencionados,
no necesariamente mediante los simbolos o siglas ya mencionadas, sino con
cualquier otro elemento que asi lo acredite. Considero que en las marcas famosas
y notorias, dichos requisito se acredita, precisamente mediante dicha fama o

notoriedad, y en este caso el publico debe de conocer o darse por enterado.

MARCAS. INTERES JURIDICO EN EL AMPARO, LO TIENE QUIEN
FORMULA UNA DENUNCIA DE HECHOS POSIBLEMENTE
CONSTITUTIVOS DE UN DELITO, EN CONTRA DEL DICTAMEN TECNICO
NEGATIVO DE LA AUTORIDAD DE.?% Uno de los fines de la ley marcaria es
el de proteger los derechos personales de quienes, dentro del comercio o de la
industria, son titulares de algun registro marcario, nombre o denominacién
social, de manera tal que no pueden ser utilizados a favor de otras personas
gue no estén autorizadas para hacerlo. Entre esos derechos se encuentra el
relativo a denunciar hechos que puedan ser constitutivos, en perjuicio de su
marca, de alguno de los delitos previstos en el articulo 223 de la Ley de
Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial, derecho que no se agota con
la sola denuncia, sino que otorga al titular el interés juridico necesario para
acudir al juicio de amparo, en contra del dictamen negativo de la secretaria, en
el que se considere que no procede hacer del conocimiento del Ministerio
Publico Federal la denuncia formulada por aquél. La existencia de ese interés
juridico deriva del hecho de que, si bien no puede obligarse a las autoridades
ante quienes se ventilan denuncias como la aqui controvertida a resolverlas
positivamente (pues pudieran no encontrar elementos de juicio suficientes para
concluir que existe alguno de los delitos previstos por la Ley), ello no las exime
de emitir una resolucion debidamente fundada y motivada, en la que se
expongan las razones y los fundamentos legales que la hicieron arribar a la

conclusién de que la denuncia promovida no resultaba procedente. Lo anterior

203 Cfr. Tesis: 1.40.A.54 A
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se confirma si se toma en consideracion que aun cuando con anterioridad
algunas legislaciones no otorgaban al denunciante la posibilidad de impugnar
este tipo de resoluciones, en la actualidad ese espiritu ha cambiado, lo que se
advierte de la redaccion del actual articulo 21 constitucional, que otorga el
derecho a los gobernados para impugnar las resoluciones del Ministerio
Publico, cuando éste decide sobre el no ejercicio y desistimiento de la accion
penal. Ademas, en el caso de denuncias como la que nos ocupa, el referido
interés juridico deviene de manera trascendente de la posibilidad legal que
tiene el denunciante de hacer efectivo, con base en la resolucion dictada en la
misma, el pago de dafios y perjuicios, tal como lo establece el articulo 226 de
la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial, vigente en la fecha

de emisidn del acto reclamado.

COMENTARIO: Si bien la abrogada Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad
Industrial, que posteriormente cambio a Ley de la Propiedad Industrial, fue sustituida
recientemente por la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial, el criterio
antes mencionado continla vigente y sirve para aclarar preceptos correlativos de la
nueva ley. El articulo 405 de la LFPPI establece aun como requisito de
procedibilidad para ejercitar la accion penal que en los delitos a que se refieren las
fracciones | y Il, de su articulo 402, se emita por parte del IMPI un dictamen técnico.
De la tesis en comento, se desprende que dicho Instituto no podra pronunciarse en
cuanto al fondo, no obstante el interesado, si podra interponer juicio de amparo

contra la negativa de la autoridad de emitir dicho dictamen.

DELITO PREVISTO EN EL ARTICULO 223, FRACCION lIl, DE LA LEY DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ELEMENTO SUBJETIVO "DOLO"
FORMA PARTE DE LA DESCRIPCION TIPICA RESPECTO DEL CUAL EL
JUEZ DEL CONOCIMIENTO DEBE PRONUNCIARSE, PREVIO AL ESTUDIO
DE LA PROBABLE RESPONSABILIDAD.?%* De conformidad con el articulo
168, parrafo segundo, del Cédigo Federal de Procedimientos Penales, forman

parte del cuerpo del delito los elementos objetivos 0 externos que constituyen

204 Cfr. Tesis: 1.80.P.14 P.
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la materialidad del hecho que la ley sefiale precisamente como delito, asi como
los normativos, siempre y cuando la descripcién tipica lo requiera. En ese
sentido, al disponer el articulo 223, fraccion lll, de la Ley de la Propiedad
Industrial que: "Son delitos: ... lll. Producir, almacenar, transportar, introducir al
pais, distribuir o vender, en forma dolosa y con fin de especulacion comercial,
objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta ley ...",
resulta inconcuso que el elemento subjetivo especifico "dolo", constituye uno
de los elementos de la descripcion tipica establecida en el articulo citado,
respecto del cual el Juez del conocimiento debe pronunciarse, previo al estudio

de la probable responsabilidad.

COMENTARIO: El criterio adoptado en la tesis en comento es muy importante.

Conforme a la reciente LFPPI, solamente quedaron tipificados como delitos contra
la propiedad industrial, los que se refieren a violacibn de marcas, secretos
industriales, denominaciones de origen e indicaciones geograficas, ya que se
elimind la entonces fraccion |, del articulo 223, de |la abrogada Ley de la Propiedad
Industrial, que establecia como delitos reincidir en conductas que hubiesen sido
declaradas por el IMPI como violatorias de derechos, en una primera sancion que
hubiese quedado firme. Por lo que respecta al elemento subjetivo del delito (“dolo”),
tal como se establece en el criterio en cuestion, la conducta del sujeto activo del
delito debera ser dolosa, ya que no se puede cometer un delito culposo en esta
materia, razén por la cual dicho criterio sigue actual y esta vigente en las
disposiciones que establecen que sea inconcuso que el Ministerio Publico acredite

gue la conducta haya sido dolosa.
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CRITERIOS RELEVANTE EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR

DERECHOS DE AUTOR. LEGITIMACION PARA QUERELLARSE, EN
TERMINOS DEL ARTICULO 429 DEL CODIGO PENAL FEDERAL, EN
RELACION CON EL DELITO PREVISTO EN EL ARTICULO 424, FRACCION
Ill, DEL MISMO ORDENAMIENTO.2%? De la interpretacién sistematica del titulo

vigésimo sexto del Codigo Penal Federal, denominado "De los delitos en
materia de derechos de autor", con las normas contenidas en la Ley Federal
del Derecho de Autor y de manera especial, las previstas en los articulos 10.,
30., 11, 13, 18, 19, 20, 21 y 27, se llega a la conclusién de que las conductas
relevantes que el legislador ha estimado delictivas en la materia, protegen los
derechos de propiedad intelectual, llamados derechos de autor, que establece
la ley especial en sus articulos 21 y 27, esto es, la tutela punitiva comprende
no solo la divulgacion de las obras referidas en el articulo 13 a través de alguno
de los medios referidos en la misma ley, sino también la forma en que ha de
divulgarse, su deformacion, mutilacion o cualquier modificacién a la misma, y
cualquier accién o atentado a la misma que pueda causar un demérito a la obra
0 perjuicio a la reputacién del autor. En consecuencia, debe considerarse que
tendran legitimacién para querellarse, en términos de lo dispuesto en el articulo
429 del Cédigo Penal Federal, por la posible comisiéon del ilicito previsto en el
articulo 424, fraccion lll, del mismo ordenamiento, tanto el creador de la obra,
esto es, el autor, pidiendo la proteccion de sus derechos morales y
patrimoniales y, en su caso, el titular de los derechos patrimoniales,
respectivamente, en ejercicio de los privilegios y prerrogativas que establecen
los articulos 1o., 11, en relacién con los diversos 21y 27 de la Ley Federal del
Derecho de Autor. De manera tal, que el hecho de que el autor de una obra
autorice a otro u otros el uso de su obra, no impedird que ejerza sus derechos
personales en cuanto a paternidad y originalidad, quedando protegido de esta
manera su talento y sensibilidad, en si, su individualidad intelectual de

pensamiento.

205 Cfr. Tesis: 1.60.P.39 P .
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COMENTARIO: Aunque el articulo 429 del CPF a que se refiere la tesis en comento,
ya fue reformado y ahora dicha conducta delictiva se persigue de oficio, no deja de
tener actualidad y ha servido para interpretar en general el Titulo relativo a delitos
contra los derechos de autor regulados en le CPF, como precedentes para
armonizacion normativa. Por un lado, dicha tesis jurisprudencial se circunscribe al
ambito de aplicacion del derecho de autor, remitiendo precisamente al derecho
sustantivo regulado en la LFDA Yy a las disposiciones que especificamente delimitan
su materia y alcance, como objeto del delito. Por otro lado, también ayuda a
determinar los alcances de las conductas delictivas que comprenden, no sélo la
divulgacion de las obras referidas en el articulo 13, a través de alguno de los medios
referidos en la misma ley, sino también la forma en que ha de divulgarse; su
deformacion, mutilacion o cualquier modificacién a la misma, y cualquier accién o
atentado a la misma, que pueda causar un demérito a la obra o perjuicio a la
reputacion del autor. La necesidad de reformarse como una categoria de delito que
se persigue de oficio, es una de las propuestas que se haran en este trabajo,
considerando que dichos delitos deben perseguirse por querella de la parte
ofendida, como inicialmente estaban previstos, como se expondré en el capitulo 1V

del presente trabajo.

PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL EN EL DELITO CONTRA LOS
DERECHOS DE AUTOR PREVISTO EN EL ARTICULO 427 DEL CODIGO
PENAL FEDERAL. SI SE TRATA DE LA FALSA ATRIBUCION DE LA
AUTORIA DE OBRAS LITERARIAS, CIENTIFICAS O ARTISTICAS, EL
COMPUTO DEL TERMINO DE UN ANO PARA QUE OPERE, INICIA A
PARTIR DE QUE LA VICTIMA TUVO CONOCIMIENTO DE LA
DISTRIBUCION DE AQUELLAS A UNA PLURALIDAD DE PERSONAS, SIN
QUE REQUIERA, NECESARIAMENTE, SU INCORPORACION A UN
ACERVO BIBLIOTECARIO.?®® E| precepto citado describpe un delito
patrimonial de naturaleza instantanea, cuyo propdésito tutela y salvaguarda la

idea o valor intelectual de cierta obra, castigando la usurpacion de la creatividad

206 Cfr. Tesis: XXVII.30.66 P (10a.)
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ajenay exponerla fuera de un @mbito privado o doméstico al publico al ponerla
a su alcance. Ahora bien, al ser un delito perseguible exclusivamente por
querella, segun lo dispone el diverso numeral 429 del Codigo Penal Federal,
prescribe en un afio contado desde el dia en que la parte afectada tiene
conocimiento del delito, en términos del articulo 107 del propio cédigo; empero,
tratandose de la falsa atribuciéon de la autoria de obras literarias, cientificas o
artisticas, la publicacion no debe entenderse necesariamente como la
incorporacion a un acervo bibliotecario, para estimar efectiva o total la
comunicacion de sus elementos esenciales, pues la conducta tipica de dar
publicidad a una obra corresponde a la accién, por cualquier medio, de
reproducir una obra en forma tangible y su puesta a disposicién a una pluralidad
de personas, segun se advierte del articulo 16, fraccion Il, de la Ley Federal del
Derecho de Autor; de ahi que el cédmputo del término para que opere la
prescripcion en este ilicito, inicia a partir de que la victima tuvo conocimiento
de la distribucion de dicha obra a una pluralidad de personas, sin que requiera,

necesariamente, su incorporacion a la coleccién de libros mencionada.

COMENTARIO: Este delito continda siendo sustanciado por querella de la parte
ofendida, a pesar de haberse reformado el CPF para que los delitos contra los
Derechos de Autor que se persiguiesen de oficio. Lo importante de dicho criterio, es
precisamente determinar la certeza del término de la prescripcién. EIl precepto
citado describe un delito patrimonial de naturaleza instantanea, cuyo propdsito
tutela y salvaguarda la idea o valor intelectual de cierta obra, castigando la
usurpacion de la creatividad ajena al exponerla fuera de un ambito privado o
doméstico, al ponerla al alcance del publico. La conducta tipica de dar publicidad a
una obra corresponde a la accién, por cualquier medio, de reproducir una obra en
forma tangible y su puesta a disposicion a una pluralidad de personas, segun se
advierte del articulo 16, fraccion Il, de la LFDA; de ahi que el computo del término
para que opere la prescripcion en este ilicito inicia a partir de que la victima tuvo

conocimiento de la distribucién de dicha obra a una pluralidad de personas.
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DELITOS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR. EL ELEMENTO
NORMATIVO "PUBLICACION" DEL TIPO PENAL PREVISTO EN EL
ARTICULO 427 DEL CODIGO PENAL FEDERAL, SE ACTUALIZA CON LA
DISTRIBUCION DE LA OBRA MATERIA DE LA CAUSA A UNA
PLURALIDAD DE PERSONAS.?%” El| precepto citado describe un delito
patrimonial de naturaleza instantdnea cuyo propdésito tutela y salvaguarda la
idea o valor intelectual de cierta obra, castigando la usurpacion de la creatividad
ajenay exponerla fuera de un @mbito privado o doméstico al publico al ponerla
a su alcance. Luego, dicha conducta tipica involucra centralmente la negativa
de la autoria del activo de una obra, a sabiendas de que no es propia, mediante
una "publicacion” a su hombre o de un tercero, cuyo elemento normativo se
advierte del articulo 16, fraccion I, de la Ley Federal del Derecho de Autor, que
lo define como la accién de reproducir una obra en forma tangible y su puesta
a disposicion a una pluralidad de personas, lo que ademas coincide con la
normativa internacional, especialmente con los articulos VI de la Convencion
Universal sobre Derecho de Autor 1952 y 3 del Convenio de Berna para la

Proteccién de las Obras Literarias y Artisticas.

COMENTARIO: El criterio antes mencionado efectivamente aclara que para que se
actualice el tipo penal en comento, es decir se publique una obra, substituyendo el
nombre del autor por otro nombre, no basta con la publicacion, ya que debera
exteriorizarse, castigando la usurpacion de la creatividad ajena y exponerla fuera de
un ambito privado o doméstico al publico al ponerla a su alcance. Luego, dicha
conducta tipica involucra centralmente la negativa de la autoria del activo de una
obra, a sabiendas de que no es propia, mediante una "publicaciéon" a su nombre o
de un tercero, cuyo elemento normativo se advierte del articulo 16, fraccién I, de la
LFDA, que lo define como la accién de reproducir una obra en forma tangible y su

puesta a disposicién a una pluralidad de personas.

207 Cfr. Tesis: XXVII.30.65 P (10a.)

154



La produccion jurisprudencial de los distintos tribunales en América Latina y México
ha permitido enriquecer y consolidar la esfera protectora de los derechos de PI, al
armonizar normas derivadas de fuentes del derecho internacional con el marco
juridico doméstico. Esto ha apuntalado también el desarrollo de una doctrina
moderna que orienta sus esfuerzos justamente a garantizar una tutela judicial
efectiva en la materia.

Por tanto, implementar un proceso congruente de armonizacion normativa
indefectiblemente producird dos efectos sustanciales: por una parte, dotara de
fortaleza a las esferas administrativas encargadas de la proteccion de los derechos
de PI, mediante la introduccién y consolidacién de MASC, y por otra, en el &mbito
del sistema de justicia penal, se propiciara la observancia del principio de minima
intervencién o ultima ratio para el tratamiento de los delitos cometidos en la materia,
lo que a su vez contribuird al descongestionamiento de la carga de trabajo de los
organos encargados de la procuracién y administracion de justicia.

Es justamente a través del principio de intervencion minima por cuyo
conducto se configura el espacio de reivindicaciéon de la libertad humana y la
garantia necesaria frente al poder punitivo del Estado, que ve limitado su marco de
intervencidon y constituye, al menos en teoria, la base en donde se apoyan los
ordenamientos juridico-penales de los Estados que adoptan un modelo democratico
y social de Derecho.?%8

Por ello se considera al Derecho Penal como la ultima ratio del sistema, que
en términos practicos, dicta que al no ser muy grave la lesion al bien juridico, o éste
no sea tan importante, o cuando el conflicto pueda ser solucionado con medios
menos radicales que las sanciones penales (incluyendo por supuesto la pena
privativa de libertad), deben ser aquéllas las aplicables.?%®

Atendiendo a este razonamiento, el caracter fragmentario del Derecho
Penal que radica en la selectividad de los bienes juridicos, constituye un

subprincipio en el que se sustenta también la minima intervencion, puesto que

208 Gonzalez-Salas Campos, Rall, La teoria del bien juridico en el Derecho penal, Oxford, México
2001, p. 95.
209 Hormazabal Malarée, Hernan, y Bustos Ramirez, Juan J., Nuevo sistema de Derecho penal,
Trotta, Madrid, 2004, p. 34.
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reconoce que solo los bienes juridicos importantes deben ser protegidos por el
Derecho Punitivo. Son los bienes juridicos para Claus Roxin,?!® un conjunto de
postulados necesarios para posibilitar los fines del Estado, entendidos éstos como
la pacifica coexistencia de las personas, apoyada en los valores de libertad e
igualdad, en donde su adecuada proteccion se traduce en el impedimento de dafios
sociales.

Para efectos ilustrativos, los bienes juridicos se subdividen, en atencion a
su afectacion, en dos grupos: bienes juridicos individuales y comunitarios. Por los
primeros se entienden aquellos cuya lesion implica una afectacién que recae en una
persona en lo individual;, en tanto que los ultimos, como su nombre lo indica, se
refieren a aquellos casos en que la afectacion la resiente la sociedad.?!'De acuerdo
con Francisco Mufioz Conde,?'? para que un bien juridico sea susceptible de
proteccion por parte del legislador, por cuanto se refiere a la tutela del Derecho

penal, se deben reunir tres cualidades esenciales:

a) La cualidad de merecedor de proteccion: este elemento alude a deba
tratarse de un bien fundamental, valido para una cultura determinada,
pues de lo contrario, se corre el riego de caerse en la perversion, porque
podrian considerarse valiosos los intereses que asi lo estimen grupos
minoritarios; cuestion que puede evitarse a través de la vigilancia y

cuestionamiento de las decisiones politicas.

b) Necesidad de proteccion: parte del razonamiento de que no todo bien
requiere de proteccion penal, pues en ocasiones, basta el amparo que le
proporcionan otras ramas del Derecho; y es ahi, cuando las diversas
materias juridicas protectoras no cumplan su cometido o fracasen,

cuando se ve el Derecho punitivo obligado a intervenir, cubriendo asi los

210 Roxin, Claus, Problemas actuales de dogmatica penal, 1a ed., ARA Editores, Lima, 2004, p. 23.
211 Esta clasificacion se toma de Mufioz Conde, Francisco, Introduccion al Derecho penal, B de F,
2001, Montevideo, p. 91.
212 |pidem, pp. 125y ss.
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intereses fundamentales merecedores de proteccion, aunque de modo

nada satisfactorio, pues se echa mano de un medio mas grave, la pena.

c) Capacidad de proteccion: significa que, de la gama de bienes juridicos,
no todos los merecedores y necesitados de proteccion penal son
capaces e idoneos para esa proteccién, puesto que la mision del Derecho
penal es garantizar el orden externo y no tutelar moralmente a los

ciudadanos.

Por tanto, es valido deducir, en cuanto al principio fragmentario, que el Derecho
penal sélo debe intervenir cuando las distintas ramas de la Ciencia Juridica sean
insuficientes para proteger los bienes juridicos fundamentales de los ciudadanos y
cuando se comprometa el logro de la pacifica coexistencia social, de acuerdo con
el contexto historico determinado.

En cambio, si se pugna por una excesiva intervencion del derecho penal en
la vida social, se conculcaria una reduccion del ambito de libertad individual que
podria ser incompatible con la idea basica de una sociedad basada en la libertad.
Por esta razén en la politica criminal moderna se postula que el derecho penal debe
ser la dltima ratio de la politica social.

El principio de minima intervencién responde a una doble naturaleza: por
un lado, evita penalizar comportamientos que son solamente relevantes para la
moral ni afectan bienes juridicos; y por otro, limita la funcién judicial en la aplicacion
de las penas.

En México, con la instauracion del nuevo sistema de justicia penal, ha
cobrado mayor importancia la aplicacién del principio de minima intervencién o
ultima ratio. A través de la funcion jurisprudencial, paulatinamente los érganos
jurisdiccionales han limitado la fuerza expansiva de la politica criminal como
instrumento del Derecho penal, como se puede apreciar en la tesis?® que a

continuacién se reproduce y que refuerza la argumentacion de que el principio de

213 Tesis: XIX.10.P.T. J/9, Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, Novena Epoca, T. XXXIl,
septiembre de 2010, p. 1049.
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intervencién minima, implica que las sanciones penales se han de limitar al circulo
de lo indispensable, en beneficio de otras sanciones o incluso de la tolerancia de
ilicitos mas leves; es decir, el Derecho penal, una vez admitida su necesariedad, no
ha de sancionar todas las conductas lesivas a los bienes juridicos que previamente
se ha considerado dignos de proteccion, sino Unicamente las modalidades de
atague mas peligrosas para ellos, tal y como lo sefiala la siguiente tesis

jursiprudencial:

AUDIENCIA DE CONCILIACION EN LA AVERIGUACION PREVIA. EN
ATENCION AL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD PENAL Y A LOS
ARTICULOS 30., FRACCION X Y 118 DEL CODIGO DE
PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, EL
MINISTERIO PUBLICO DEBE CELEBRAR DICHA DILIGENCIA EN LOS
DELITOS QUE SE PERSIGUEN POR QUERELLA NECESARIA Y EN LOS
PERSEGUIBLES DE OFICIO CUANDO EL PERDON DEL OFENDIDO O
LA VICTIMA SEA CAUSA DE EXTINCION DE LA ACCION PENAL.?** Los
articulos 3o0., fraccion X y 118 del Codigo de Procedimientos Penales para
el Estado de Tamaulipas, reformado y adicionado, respectivamente,
mediante decreto publicado en el Periodico Oficial de la entidad el 10 de julio
de 2003, prevén la figura de la conciliacion entre el ofendido o la victima y el
inculpado en los delitos que se persiguen por querella necesaria, y en los
perseguibles de oficio cuando el perdén del ofendido o la victima sea causa
de extincién de la accién penal. Ahora bien, de dichos numerales se advierte

que el legislador utiliz6 la_expresion "deberd", denotando gue es una

obligacion para el Ministerio Publico durante la integraciéon de la

averiguacion previa llevar a cabo la audiencia de conciliacién, pues de lo

contrario, si la intencion del legislador hubiera sido dejar un amplio espacio

discrecional a la representacidon social en este tema se habria utilizado el

diverso vocablo "podrd”, supuesto en que se dejaria al arbitrio ministerial la
potestad de decidir si procura 0 no la conciliacién de las partes; aspectos los
anteriores que sitian al derecho penal como una disciplina de minima

intervencion y que concibe a dicha area como un mecanismo que s6lo debe

214 Amparo en revision 212/2009
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tutelar determinados bienes juridicos, es decir, aquellos gque entrafian
valores esenciales de la vida en comunidad, cuya vulneracion trasciende
mas all4 del ambito de los particulares para convertirse en una afectacion a
la sociedad derivada de la incidencia y la gravedad de las conductas ilicitas,
de tal suerte que el derecho penal constituya la ultima ratio para reprimir
determinadas conductas consideradas ilicitas dentro del ordenamiento

juridico. No todas las conductas ilicitas gue sanciona el derecho penal

pueden ser persequidas de oficio por la autoridad por el solo conocimiento

de los hechos delictivos, ya que existen bienes juridicos tutelados cuya

vulneracion, a pesar de afectar indirectamente a la sociedad, impactan solo
a las victimas u ofendidos, pudiéndose ver reparadas las afectaciones a
través de componendas entre particulares y, con ello, verse restituido el
orden publico. Esta perspectiva del derecho penal con una_ actividad

preconciliatoria ministerial importa un cambio en esta rama del derecho en

su acepcion tradicional, que se identifica como un modo de control social

formal de reaccién, por la de derecho penal minimo gue lleva la aplicacién

del derecho penal al minimo de conductas transgresoras y que reconoce

que el ius puniendi no es el Unico medio de control social ni un singular

instrumento para la proteccion de los intereses personales, y sobre esa base

deben acudirse a medios alternos para la solucion de conflictos y dejar para
el final al derecho penal, dada la gravedad del control que por medio de esta
rama del derecho se ejerce y que, por lo mismo, no es posible utilizarlo frente

a todas las situaciones, por ello debe ser la ultima ratio de la politica social

del Estado para la proteccién de los bienes juridicos mas importantes frente

a los atagues mas graves que puedan sufrir. La intervencién del derecho

penal en la vida social debe reducirse a lo minimo posible (minimizacion de
la respuesta juridica violenta frente al delito), constituyéndose asi, el llamado
principio de subsidiariedad penal, esto es, el Gltimo recurso a utilizar a falta

de otros menos lesivos.

Para efectos del presente documento, la armonizacién jurisprudencial representa
una ruta adecuada para nuestro pais en el marco del fortalecimiento de
instrumentos protectores de los derechos de PI, puesto que en la medida en que los

organos jurisdiccionales adopten este proceso y sienten los precedentes exigidos
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por ley, invariablemente los cambios tendran impacto también en los textos
normativos, conminando al legislador, a realizar los ajustes conducentes para
modernizar los ordenamientos juridicos necesarios y en esa tesitura, ampliar la
observancia del principio de minima intervencién en los ordenamientos penales,
para con ello, privilegiar MASC, que potencien el espacio de tutela de los derechos
de autor y de la propiedad industrial, limitando el ejercicio de medidas punibles a
delitos cuyos bienes juridicos si ameriten la imposicidon de sanciones privativas de
libertad.

3.3 Retos de la armonizacién normativa en materia de delitos contra los

derechos de propiedad intelectual para la tutela judicial efectiva.

3.3.1 Retos para América Latina y El Caribe

A mediados de los afios 80 del siglo pasado, multiples fueron las demandas
gue plantearon paises en vias de desarrollo ante la OMPI, con el objeto de
incrementar la asistencia técnica, fortalecer las capacidades institucionales de las
agencias gubernamentales y armonizar los ordenamientos legales para disefiar
estrategias eficaces de proteccion de los derechos de Pl en sus respectivas
jurisdicciones territoriales. Esta presion ejercida llevé a los paises industrializados a
trasladar la discusion al seno del extinto GATT, negociando su inclusion en la Ronda
Uruguay.

Entre las exigencias sometidas a consideracion resaltaban dos en
particular: la obtencion de titulos de alcance global, en particular, la patente mundial
y, la homologacion, a escala internacional, en el tratamiento de los derechos de P,
tanto en su aspecto sustantivo como procesal.

Como hemos sefialado, el ADPIC, a través del sistema de resolucion de
conflictos y el establecimiento de normas sustantivas y procesales minimas,
conforman el marco institucional adecuado para el logro de ambos objetivos, esto
es, el establecimiento de titulos de alcance mundial y al mismo tiempo, el avance
hacia la armonizacion normativa entre paises, implantando un nivel minimo de

proteccion.
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En otros términos, los paises industrializados han logrado, por este
conducto, consolidar sus derechos sustantivos, ampliar la materia a proteger y
establecer una bateria de recursos procesales para la observancia de dichos
derechos. Sin embargo, para los paises en vias de desarrollo, el panorama ha sido
distinto: los beneficios del tratado se incrustan en un espectro tedrico en tanto
carecen, de un gran flujo de activos tecnolégicos que protegen y porque no han
logrado hasta el presente, valorizar su patrimonio intelectual, su riqueza y
especificidad cultural, como para poder beneficiarse adecuadamente del entonces
nuevo orden juridico internacional.

Bajo esta perspectiva, el manejo de la PI representa un asunto complejo y
costoso en la agenda global, puesto que requiere de competencias legales, técnicas
y administrativas, que por lo general son insuficientes en América Latina y el Caribe,
y por lo tanto, resulta dificil pensar que en esas circunstancias estos paises tienen
las mismas posibilidades de aprovechar los beneficios potenciales de su adhesion
al ADPIC, tanto a nivel nacional como, a fortiori, en el extranjero.?%®

Si bien el marco legal de los ADPIC abre la posibilidad de que los titulares
de derechos sobre patrimonios intelectuales, riqueza genética o cultural, etc. lleguen
eventualmente a beneficiarse de aquellos, hacerlo no resulta tarea sencilla si no se
ha llegado al estadio de poder valorizar lo que se tiene y de desarrollar capacidad
propia para defenderlo en el terreno legal.

Frente a este escenario, y asi como los paises industrializados tenian claras
sus pretensiones en la época de la negociacion del tratado (y también las tienen en
la actualidad en relacién a lo que les preocupa, en pleno siglo XXI), los paises
latinoamericanos, debieron también imponerse objetivos claros en esta materia y
disefiar una estrategia para alcanzarlos. En la valoracién realizada, se comprobo6
gue hasta ese entonces, América Latina y el Caribe se habia involucrado en el

ADPIC con la expectativa de construir un capital de reputacion ideal, para que, por

215 Sj se lograba algin acceso a proteccion en el extranjero, en particular en los paises
industrializados, el alto costo de hacer efectiva esta proteccion a través de la defensa y vigilancia de
estos derechos en el exterior es algo a lo que, definitivamente, no tenian acceso los paises en vias
de desarrollo. (Nota del autor).
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esta via, se lograse un acceso mas facil y rapido a la inversidon extranjera directa y
a los mercados del mundo desarrollado. Sin embargo, existe una corriente de
opinién gque coincide en que renunciaron a la busqueda de los beneficios del ADPIC
y con ello, comprometieron el avance en su especificidad tecnoldgica, biogenética
y cultural.?16

Una década mas tarde, en América Latina y el Caribe el cambio de
paradigma en materia de derechos sustantivos, motivé a los paises de la region a
valorar y tomar conciencia de la importancia del patrimonio intelectual del que
disponen, y de posibles caminos para su conservacion y proteccion. En principio
comenzaron por efectuar un inventario en este sentido, incluyendo el patrimonio
intelectual, biol6gico-genético, cultural, etc. con que cuentan, para evaluar luego su
valor econdmico y posibles caminos para captar adecuadamente sus beneficios en
los escenarios internacionales.?’

Desarrollos en la innovacién espontanea en la empresa, denominaciones
de origen, creaciones artesanales y folkloricas, medicinas de pueblos aborigenes,
musica autoctona, archivos audiovisuales, biodiversidad, etcétera, son todos activos
gue forman parte de un patrimonio que merece ser apreciado y defendido y la mejor
via para lograrlo es a través de la armonizacién de los marcos normativos. Si no se
conoce lo que se tiene es imposible protegerlo y aprovecharlo. Por tal motivo, es
esencial que los paises latinoamericanos estén informados acerca de este
potencial, muchas veces mas conocido por empresas del mundo desarrollado que
por ellos mismos. Por esta razon, las politicas publicas en estos paises deberian
comenzar por construir el “inventario” intelectual, biogenético, cultural, etc. de que
disponen para poder luego estudiar como beneficiarse del mismo.

A pesar de este nuevo enfoque del patrimonio intelectual, persiste como uno
de los retos cruciales en la region, superar el desarrollo normativo desigual de los
derechos de autor y conexos y los derechos de propiedad industrial. Este déficit

juridico generado con motivo del desfase de los marcos normativos e institucionales

216 Saana Consulting, Factual overview on technical & financial cooperation for LDCs related to the
TRIPS Agreement, World Trade Organisation (WTO), 2013, pp. 69-70.

217 Reichman J.H., Implications of the draft TRIPs Agreement for developing Countries as competitors
in an integrated world market., UNCTAD/OSG/DP/73. GE, 1993, 93- 54196.
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en Latinoamérica y el Caribe se refleja con claridad al identificar que el mayor
ndamero de patentes registradas en 2018 se registré en los Estados Unidos de
América (3,1 millones), China (2,4 millones) y el Japoén (2,1 millones), esto de 14
millones en todo el mundo. 28

A diferencia de los paises desarrollados, en Europa y América del Norte,
Latinoamérica y el Caribe enfrenta un problema adicional: abatir la brecha que se
configura entre la existencia de un marco normativo suficiente y el incumplimiento
efectivo del mismo. Naciones como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y
Uruguay, cuentan con legislaciones mas consolidadas y la gestion colectiva a traves
de sociedades de derechos autor y conexos esta en fases maduras de
implementacion.

En el caso de estos paises de avanzada regulacion legislativa e institucional
juega a favor la existencia de industrias creativas mas sélidas y generadoras de
empleo, como la editorial. En el ambito de la gestion colectiva de derechos, la
Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD) (entidad de gestion colectiva de
derechos musicales) es considerada internacionalmente como un ejemplo de
transparencia y eficiencia; no solamente en la regiéon, sino también en Europa y
Estados Unidos.

Esta agilidad de la SCD ha permitido que unos servicios de streaming estén
disponibles en Chile y ausentes de algunos paises europeos como Espafia, donde
la obtencion de autorizaciones es mucho mas compleja y lenta. Otro pais
interesante de observar es Republica Dominicana, debido a su apuesta por la
industria cinematografica y la captacién de rodajes internacionales, que deberia
necesariamente tener un efecto positivo en el derecho de autor.?*®

Es del conocimiento publico que Chile es calificado como una nacion de
ingreso alto por el Banco Mundial (BM), tiene politicas cada vez mas relevantes en

materia de proteccién de la innovacion y de la creacion, lo mismo que México y

218 Cfr. OMPI, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_943 2019.pdf, (Consultado por
Ultima vez el 11 de noviembre de 2020), p. 9.

219 para profundizar en el andlisis de la realidad descrita, remitase al Panorama Social de América
Latina, disponible en:
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44969/5/S1901133 es.pdf (Consultado por
Ultima vez el 11 de noviembre de 2020).
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Colombia. Lo que no es realista es esperar el mismo nivel de inversién en otros
paises de América Latina (de renta media o baja) que tienen otras prioridades de
orden social mucho mas urgentes. En estos paises, por ejemplo, puede ser mas
importante mejorar la educacién basica para que mas ciudadanos puedan acceder
a la educacidon superior y, en consecuencia, qgue en unas pocas décadas haya
mayor talento investigador; talento que genera conocimiento e innovacion.

Otro de los desafios que deberan plantearse a futuro sera el de combinar
las normas contenidas en los ADPIC, (o en una futura revision de las mismas) con
otros instrumentos internacionales de forma tal de extender la materia a ser
protegida, buscando abarcar adecuadamente su especificidad cultural, geogréaficay
genética y al mismo tiempo, dinamizar los marcos juridicos nacionales.

Es por esta razdn que se hace forzoso reabrir el debate en la escena
internacional con el fin de imprimir a la normatividad internacional y al desarrollo
jurisprudencial el sentido y alcance que se requiere para restablecer el equilibrio
entre paises desarrollados y paises en vias de desarrollo en aras de promover el
progreso econdmico en un entorno global con un enfoque incluyente, democratico
y respetuoso de la diversidad cultural.

Derivado de lo anterior, se recomienda impulsar una jurisprudencia y
doctrina amplia que reconozca los puntos de flexibilidad de la nueva normativa y las
materias que ameritan regularse y que podrian resultar cruciales para la proteccién
de los intereses de los paises latinoamericanos en términos de los derechos de
autor y conexos y de propiedad industrial.

De igual forma, conviene aqui sefialar que la legislacion contenida en los
ADPIC esta basada en una serie de principios inspiradores que deberian ser
rescatados y usados por los paises latinoamericanos para reinsertar sus derechos
en la escena internacional como parte de la cooperacion para el desarrollo e
integracion de la region. Asi como la armonizacion de normas es una asignatura
pendiente, la figura de la licencia obligatoria claramente constituye otro aspecto en
el que se debe buscar mayor flexibilizacién como lo indica el debate internacional
en torno a las drogas, el cambio climatico o los medicamentos para pandemias. Si

bien, contempladas en los ADPIC de forma restrictiva, si consideramos el espiritu y
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los principios sobre los que esta fundamentado este Acuerdo, podriamos
argumentar que este mecanismo podria ser aplicado de manera mas amplia y liberal
gue lo que en la actualidad lo esta siendo.??°

El mecanismo de licencias obligatorias en el campo de los medicamentos
esenciales esta estableciendo una doctrina y jurisprudencia de excepcién dentro del
marco legal de ADPIC. Se deberia buscar extender dicho principio a futuras
situaciones donde existan circunstancias andlogas. El estudio de las materias en
las que ADPIC no ha legislado resulta esencial para saber cual es el grado de
libertad y flexibilidad que se podria alcanzar a futuro por medio de nuevas
negociaciones.

Un ejemplo en este sentido es el tema del agotamiento del derecho. Los
procesos de aprendizaje tecnoldgico originados en la ingenieria inversa abren
posibles caminos para fomentar el desarrollo de las capacidades tecnologicas del
mundo no desarrollado. Se deberia estudiar hasta que punto resulta argumentable
la figura del agotamiento del derecho en aquellos casos en los que los procesos
domésticos de aprendizaje y de desarrollo de capacidades tecnolégicas locales se
vean bloqueados por la presencia de patentes extranjeras.

En definitiva, es cierto que los ADPIC se negociaron casi sin participacion
de los paises de menor desarrollo —los latinoamericanos entre ellos— y que estos
se adhirieron a él tanto por presiones externas, a las que cedieron, por
desinformacion, como también buscando construir reputacion para atraer inversion
privada directa o acceso a los mercados del mundo desarrollado. Pese a ello, hoy
parece necesario que estos traten de reabrir la negociacion internacional desde el
interior del Acuerdo, buscando reconformar los beneficios potenciales que pueden
derivar del mismo. Al hacerlo seria importante que liguen el tema de la Pl a las
politicas de competencia, por una parte, y a las de competitividad internacional, por
otra reconociendo que en un mundo crecientemente globalizado las tres cosas

corren en paralelo.

220 Diaz, Alvaro, América Latina y el Caribe: La propiedad intelectual después de los tratados de libre
comercio, Comisién Econémica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago de Chile, 2008,
pp. 74-78.
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En la reapertura del debate los paises latinoamericanos deberian tratar de
conseguir que el mundo industrializado reconozca y admita la desigualdad basica
existente en los costos y beneficios de los ADPIC para naciones que funcionan con
un considerable rezago tecnoldgico en la escena internacional, y con legislaciones
antitrust particularmente débiles en sus respectivos escenarios domésticos. Parece
razonable que la humanidad cuente con una legislacion de PI capaz de proteger las
obras del intelecto humano, con el fin que los creadores obtengan una justa
retribucion por aquel y que haya incentivos suficientes para que la sociedad como
un todo gaste lo socialmente optimo en desarrollar la actividad inventiva. La Pl
utilizada como arma estratégica para bloquear el desarrollo de terceros no puede
constituir el marco legal por el cual la humanidad transite a lo largo del Siglo XXI.
Como se menciona al inicio de este trabajo, los ADPIC se basan en principios
solidarios que podrian ayudar en la busqueda de los objetivos declarados y en
particular, respetar un reconocimiento previo de las Partes como son las
necesidades especiales de los paises menos adelantados por lo que se refiere a la
aplicacién, a nivel nacional, de las leyes y reglamentos con la maxima flexibilidad
requerida para que estos paises estén en condiciones de crear una base
tecnoldgica soélida y viable.??!

Einstein vaticinaba que imperios del futuro se construirian sobre el
conocimiento y Houssay decia en 1934 que América Latina estaba atrasada en este
terreno. La situacion en Latinoamérica es ahora mismo un interrogante, con el valor
afiadido de tener un capital humano talentoso y creativo. A veces en Latinoamérica,
CON MeNnOS recursos, se consiguen resultados extraordinarios. Y es una leccion de
austeridad que Latinoamérica puede ensefar a los paises desarrollados, ahora en
crisis. Como propuestas de mejora, se pensaria en la necesidad de profesionalizar
mas las industrias tecnoldgicas y culturales y en superar importantes desigualdades
sociales que hoy en dia impiden que todo el mundo pueda alcanzar su maximo
potencial innovador.

Es vélido sefialar, por tanto, que América Latina y el Caribe enfrentan

innumerables desafios para reducir las brechas de desigualdad social, laboral,

221 [dem.

166



econdmica, educativa y de género que caracterizan a la region. Una de las
asignaturas pendientes esta vinculada con la adopcidon e implementacion de
medidas orientadas a tutelar de manera efectiva, los derechos derivados de la Pl
gue, en alcance a su naturaleza, demandan la instrumentacion de acciones en
varios ambitos, siendo las mas representativas:

¢ Desarrollar una politica de innovacion y Propiedad Intelectual en la

region

e Promover obtenciones vegetales, patentes de plantas y una politica

agricola congruente con el dinamismo de los mercados globales

¢ Regular los derechos de autor en la era digital

¢ Articular una politica de competencia con enfoque de derechos del

consumidor

¢ Limitar los plazos de proteccion de las patentes de medicamentos

e Mantener el recurso de oposicion al evaluar las solicitudes de patentes

e Eximir a los medicamentos de la compensacion por atrasos

administrativos

e Desarrollar procedimientos expeditos para la aprobacion de

medicamentos genéricos

¢ Impulsar el fortalecimiento de las licencias obligatorias

e Promover la adopcion de acuerdos internacionales relacionados con

licencias obligatorias y las importaciones paralelas.

Es innegable que la transformacion de los regimenes de PI plantea importantes
retos a las politicas publicas para América Latina y el Caribe, que deben abordarse
en forma sistémica. Un enfoque adecuado seria considerar que la Pl siempre debe
estar en el punto de equilibrio entre los incentivos a la creacion e innovacion vy el
interés social de maximizar la difusién del conocimiento y beneficiar a los
consumidores, en donde es necesario adecuarse a una era en que las nuevas
tecnologias han ampliado extraordinariamente las posibilidades de acceso a la

informacion, el conocimiento y la cultura.
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En resumen, este escenario para el siglo XXI en América Latina, debe
basarse en un nuevo trato que se exprese en normas y en una participacion
equilibrada de diversos actores. Los incentivos a los creadores e innovadores deben
contrapesarse con disposiciones legales que aseguren una maxima difusion del
conocimiento, la proteccion de la salud humana, la sancion del abuso monopélico y
una politica proactiva que impulse la innovacion y la creacion como nuevas fuentes

del desarrollo econémico y social.

3.3.2 Retos de la armonizacién normativa para México

A) Estado de derecho y fortalecimiento institucional para la proteccion de los

derechos de propiedad intelectual

A lo largo del tiempo, se han impulsado mudltiples esfuerzos para explicar las
razones por las cuales algunos paises son ricos y otros pobres, al menos, ese ha
sido uno de los principales temas de estudio de la sociedad moderna. Al respecto,
existen diversas teorias que sefialan que estas diferencias estan vinculadas a
factores geograficos y hasta culturales, sin embargo, el consenso actual apunta
cada vez mas en direccioén a la importancia del estado de derecho. Como lo vimos
en el subtema anterior, América Latina ejemplifica con claridad, las brechas de
desigualdad social, econdémica, de género y de desarrollo humano.

Aungue no existe una definicibn homogénea del estado de derecho, en
general, se refiere a la capacidad de los gobiernos de hacer efectiva la ley (rule of
law), asi como de que los ciudadanos la acaten, segun las conclusiones derivadas
del Foro Econémico Mundial de 2011.2?? Esta interaccion cada vez mas necesaria
entre sociedad y gobierno genera mayor tranquilidad a los ciudadanos y otorga

certeza a los empresarios. De este modo, un estado de derecho que promueva el

222 Consultables en la siguiente liga electronica: http://reports.weforum.org/role-of-business-
2011/?doing_wp_cron=1598854710.6192131042480468750000 (Consultado por Ultima vez el 11 de
noviembre de 2020).
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respeto a la propiedad genera confianza y certeza, las que a su vez incentivan la
inversion y el desarrollo tanto social como econdmico.

Con independencia de las bondades que el estado de derecho puede
proveer a un pais, la realidad demuestra que las violaciones a la ley son recurrentes.
En ocasiones puede resultar demasiado costoso acatar la ley en términos de
tiempo, dinero u otros factores. La corrupcion, colusiébn y cohecho entre las
autoridades de los diferentes niveles de gobierno y la compra de articulos
falsificados como practica derivada de los habitos de consumo de la poblacion, son
ejemplos de actividades recurrentes que conllevan un detrimento a las leyes de una
nacién. Si bien, estas acciones pueden parecer faciles de conculcar, representan
un costo incalculable para toda la sociedad. Diversos estudios han encontrado que
la falta de una cultura de legalidad impacta en la llegada de inversiones y en el
crecimiento de un pais.

Un claro ejemplo se encuentra en la historia de Africa Occidental en donde
la mayoria de los paises de esta regién comparten una tradicion de inestabilidad
propiciada por guerras civiles, dictaduras y altos niveles de pobreza en los ultimos
10 afios a excepcién de uno, Ghana, quien ha tenido elecciones democraticas
desde 1993 y un ambiente relativamente pacifico. Hasta 2011, Ghana era uno de
los paises con mayor crecimiento de Africa (13.3% anual) y es constantemente
mencionado como uno de los ejemplos a seqguir de la regién.??3

La cultura de legalidad, sin embargo, no se limita al establecimiento de una
democracia, sino también al cumplimiento de todas las leyes que la forman. Una de
las violaciones mas recurrentes al estado de derecho es la compra de productos o
mercancias apocrifas. En México, de acuerdo al gabinete de investigaciones de
IDC, en el afio 2017, el 57% de empresas utilizaba software ilegal en el pais,
mientras que la tasa promedio a nivel mundial es de 42%.224

Si bien es irrefutable que los avances tecnolégicos han permitido tener

procesos mas eficientes en practicamente todas las areas de la actividad humana,

223 Fondo Monetario Internacional (FMI), Informe Anual 2011, Buscando un crecimiento equitativo y
equilibrado, Washington, D.C., 2012, pp. 14-18.

224 Fuente: https://idconline.mx/corporativo/2017/11/06/el-57-de-las-empresas-usan-software-pirata
(Consultado por ultima vez el 11 de noviembre de 2020).
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desde el entretenimiento hasta la manufactura de aeronaves espaciales, no
obstante, estos importantes desarrollos también se han visto opacados por la
aparicién y vertiginoso crecimiento de mercados ilegales de tecnologias de la
informacion.

Con la consolidacion de mercados ilegales de consumo, las pérdidas
millonarias para la industria del software al final redundan en menores incentivos a
la innovacion, menor creacion de empleos y menor crecimiento de la economia. Sin
la certeza que los derechos de PI serén tutelados, se retrasa la investigacion y
desarrollo de nuevos y mejores productos, lo que afecta el avance tecnoldgico que
incide practicamente en todos los aspectos de la vida diaria.

Por estas razones, la proteccion de los derechos de Pl debe garantizarse
por el Estado y sus instituciones, incluyendo por supuesto, al poder judicial. La
normatividad mexicana dispone de sanciones contra las conductas antijuridicas que
lesionan los derechos de autor y de la propiedad industrial; empero, su tratamiento
desigual, la legislacion desfasada y el marco institucional en ocasiones endeble,
obstaculizan el acceso a una tutela judicial efectiva en la materia.

Promover el crecimiento de una nacion es uno de los objetivos principales
de cualquier politica publica; sin embargo, con las ciclicas crisis econémicas y
politicas que se han presentado en los Ultimos cuarenta afios, se ha comprometido
el desarrollo, por lo que es necesario que contara con reglas claras y solidas en las
instituciones gubernamentales para garantizar que una politica publica surta los
efecto para los cuales fue formulada. Esto implica, por ejemplo, un gobierno libre de
corrupcion y respeto y salvaguardia de los derechos de la ciudadania. Es asi como
el estado de derecho de una nacion adquiere relevancia como factor de crecimiento
y de la rigueza de un pais en donde la calidad de sus instituciones determinara o no
el crecimiento.

Para Douglass C. North, lo mas importante para explicitar el desempeno
economico de un pais son las reglas que una sociedad tiene para ordenar su
comportamiento. Su argumento se funda en que la generacion de riqueza de un
pais esta vinculada a la capacidad de acumular capital fisico y humano que genere

inversion. Para que esto ocurra como conditio sine qua non debe existir un marco
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institucional y juridico que dé certeza a los inversionistas; por tanto, la relaciéon
positiva entre la calidad de las instituciones y el crecimiento de un pais 0 su inversiéon
es clara.??®

Asi, el pilar de instituciones estara definido como el marco legal de una
nacion e incluira variables como la confianza en politicos, eficacia del poder judicial,
corrupcion, proteccion de Pl y combate al crimen. Bajo esta logica, los paises que
cuentan con mejores instituciones poseen un PIB per capita mas elevado, en donde
la estructura del sistema legal es visiblemente sélida.

En México, el sistema en el que descansan nuestros ordenamientos
juridicos es uno de los lastres de competitividad de acuerdo a distintos indices que
evaltan su marco legal, como el indice de Competitividad Global, que en su edicion
2019 situd al pais en el lugar 48 de la clasificacion mundial.??6

Estos resultados son coincidentes con el estudio realizado en 2019 por el
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), que ubica al pais en el lugar
34 de 43 paises, que resalta como principales debilidades los indicadores
relacionados con el bienestar de la poblacion, un sistema de justicia deficiente y los
derechos de propiedad.??’

En este rubro, la Pl juega un rol fundamental en el proceso de desarrollo de
la creatividad y la innovacion, ya que sin esta, es imposible concretar las inversiones

en investigacion y desarrollo, lo que reduce el coeficiente de invencion de los paises.
B) Analisis critico de los delitos contra los derechos de propiedad intelectual
Al desarrollo vertiginoso de la tecnologia junto con las transformaciones politicas,

sociales y economicas que vive el pais, se le suma también la tecnificacion y

organizacion de la delincuencia, y se ve reflejada en los delitos cometidos contra los

225 North, Douglass C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge
University Press, 1990, p. 23.

226 | os datos se pueden consultar en: https://datosmacro.expansion.com/estado/indice-
competitividad-global
27https://api.imco.org.mx/release/latest/vendor/imco/indicesapi/documentos/Competitividad/indice
%20de%20Competitividad%20Internacional/2019%20México%2C%20suefios%20sin%20oportunid
ad/Documentos%20de%20resultados/ICI1%202019%20Libro%20completo. pdf
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derechos de Pl. En la actualidad es comdn ver en la via publica de todas las
ciudades de México, la compra y venta de obras falsificadas, hecho que por si
mismo, constituye un acto de violacion a los derechos de autor de artistas,
escritores, escultores, musicos, pintores, fotografos, cineastas, productores,
etcétera, por ende, representa un atentado contra sus ganancias legitimas como
creadores.

La falsificacién abarca casi todas las ramas de la inteligencia creativa,
desde la literaria, musical y cinematografica hasta la reproduccion ilegal de
programas de computo, disefios graficos y textiles, asi como obras escultéricas y
pictéricas, extendiéndose hasta dafios contra la propiedad industrial. Se trata de un
fendbmeno que no solamente perjudica las finanzas de la industria legalmente
establecida (librerias, tiendas de musica y peliculas, por citar algunas), sino también
a la hacienda del Estado mexicano, debido a que su naturaleza propicia una
sistemética evasion de impuestos.

De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequefios Comerciantes, se estima
gue Unicamente por concepto de contrabando y pirateria, en el afio 2019, dejo
pérdidas por mas de 43 mil millones de pesos.??8

Las ganancias de los productos apodcrifos son altamente rentables, en
palabras de Jorge Davila Flores, presidente de la Confederacion de Camaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-SERVIYTUR), éstas
ascendieron durante el mismo afio al billon de pesos, representando casi una
tercera parte del total del Presupuesto de Egresos de la Federacion aprobado para
el Ejercicio Fiscal de 2012, y casi el 17 por ciento del Presupuesto de Egresos de la
Federacion para el Ejercicio Fiscal 2020.22°

Lo anterior se debe a que una gran parte de la poblacibn mexicana tiene

como habitos de consumo, mercancias de procedencia ilicita; por ello, es comun

228 Fuente: https://www.forbes.com.mx/pirateria-y-contrabando-dejan-perdidas-de-hasta-de-43000-
mdp-al-anio/ (Consultado por ultima vez el 11 de noviembre de 2020).

229 225 Nota publicada en la revista Proceso, disponible en: https://www.proceso.com.mx/268392/la-
pirateria-y-el-contrabando-generan-ganancias-por-74-mmdd-concanaco (Consultado por Ultima vez
el 11 de noviembre de 2020).

El presupuesto de egresos de la federacion para el ejercicio fiscal 2020, se encuentra disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF 2020 111219.pdf (Consultado por Ultima vez el
11 de noviembre de 2020).
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observar que en mercados, corredores, calles, plazas publicas, tianguis sobre
ruedas, transporte colectivo, incluso en establecimientos formales, se vendan
mercancias apocrifas sin la debida tutela efectiva a la que nos referiremos mas
adelante, y mucho menos reparacion del dafio para los titulares de derechos, de
gue los responsables sean consignados ante las autoridades competentes para la
aplicacion de las sanciones previstas en la legislacion vigente.

Por lo que respecta a la falsificacion de libros, enciclopedias e incluso
antologias, el pais enfrenta un problema que ha aumentado en los ultimos diez
afnos, al grado de compararse con la venta de DVD apdcrifos. ElI Centro Mexicano
de Proteccion y Fomento de los Derechos de Autor (CEMPRO), estima que la
industria editorial mexicana pierde anualmente 6 mil millones de pesos, y 110
millones de pesos por concepto de regalias para los autores.?3°

En México, 2 de cada 10 libros que se ofrecen en el mercado nacional son
apocrifos. Los estados que concentran estas practicas ilegales son: Ciudad de
México, Querétaro, Guanajuato, Michoacan, Jalisco y los estados fronterizos del
pais, donde los titulos son ofrecidos en mercados sobre ruedas y tianguis,
principalmente.?3! Un dato adicional revela que la pirateria también ha alcanzado a
algunas librerias formalmente establecidas, quienes han optado por introducir libros
falsificados en sus anaqueles ya que su costo es 20 o 30 por ciento mas bajo que
el precio de lista.?®?

La Asociacion de Protecciéon de Cine y Musica en México sefiala que el
problema de la pirateria genera pérdidas anuales por 183 millones de pesos a la
industria de peliculas y 400 millones a la musica. Sefiala que 9 de cada 10 DVD y
Blu-ray que circulan en el pais se venden en el mercado ilegal, mientras que 7 de
cada 10 discos no son originales. La misma asociacion revela que en 2007 se tuvo
conocimiento que se vendieron 12 mil 620 millones de canciones, en 4 mil 536

millones, mientras que al afio siguientes las descargas contabilizaron 5 mil 11.0

230 El entorno de la pirateria en México se aborda con mayor detalle en: http://cempro.org.mx/sitio/wp-
content/uploads/2014/01/INFORMACION-PARA-PRENSA.pdf (Consultado por Gltima vez el 11 de
noviembre de 2020).

231 [dem.

232 [dem.
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millones, en tanto que en 2010 la cifra llegd a 6 mil millones, sin que ello haya
redituado en ganancia alguna a la industria y quienes poseen los legitimos derechos
de la explotacion, en tanto que, en 2016, se vendieron 900 millones de unidades
apocrifas de DVD y Blu-ray.

Estos datos son concordantes con la Asociacion Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales A.C. (ANTAD), quien estimé que, en el mismo afio,
41.9 millones de mexicanos compraron pirateria fisica y digital de mdadsica y
peliculas, lo que representd un gasto de 20.9 mil millones de pesos. Sila adquisicién
se hubiese hecho de manera legal, equivaldria a 3.34 mil millones de impuesto del
valor agregado (IVA).233

De acuerdo con el Séptimo Estudio Anual de BSA sobre Pirateria de
Programas Informaticos a Nivel Mundial>** elaborado por la consultoria IDC, las
pérdidas econdmicas en México por pirateria de software en 2010 ascendieron a
mil millones 199 mil ddlares, lo que representd un incremento de 143 millones de
ddlares en relacion con el afio previo.

Esto significa que, por cada 100 délares de software legal vendido, otros 75
dolares fueron de software pirata. Por otra parte, se estima que diariamente se
descargan entre 600 y 900 mil videos en internet, cifra que es falsificada por los 40
millones de usuarios de la red internacional que existen en el pais.

Lo anterior representa que 1 de cada 5 de usuarios de internet bajan gratis
en forma ilegal musica grabada, utilizando redes de intercambio conocidas como
Peer to Peer (P2P), asi como 3.9 millones de personas que bajan videos musicales
de esta manera. En promedio se bajan de las plataformas digitales 6 mil millones
de canciones y 185 millones de videos musicales.

La conductas antes sefaladas son usuales, a pesar de que el CPF sefala
en su articulo 424 Bis que se impondra prision de tres a diez afios y de dos mil a
veinte mil dias multa aflos a quien produzca, reproduzca, introduzca al pais,

almacene, transporte, distribuya, venda o arriende copias de obras, fonogramas,

233 Fuente: https://antad.net/la-pirateria-sigue-registrando-cifras-alarmantes-en-mexico/ (Consultado
por Ultima vez el 11 de noviembre de 2020).
234 Disponible en: https://www.bsa.org/files/reports/global FPPIracystudy2009 es.pdf (Consultado
por Ultima vez el 11 de noviembre de 2020).
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videogramas o libros, protegidos por la LFDA, en forma dolosa, con fin de
especulacion comercial y sin la autorizacion que en los términos de la citada Ley
deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos. 23°

Este problema de aplicabilidad de las leyes y sanciones, en gran medida se
debe a que se ha convertido en un acto de corrupcion tolerado por las autoridades
de los tres 6rdenes de gobierno que, en muchos casos, auspician su distribucion en
los diferentes rincones del pais.

Datos de la tercera Encuesta de Habitos de Consumo de Pirateria 2019,2%¢
elaborada por el IMPI, sefialan que el 88 por ciento de los mexicanos admite haber
adquirido una mercancia apdcrifa, ain cuando se reconoce es un acto ilegal. En
este sentido, en el periodo 2012-2014, jueces federales sentenciaron a 60 personas
por delitos relacionados contra la venta de productos ilegales. Durante 2012 se
emitieron 37 sentencias condenatorias de 6 meses y 5 mil dias de multa, que eran
equivalentes a 311 mil 650 pesos, mientras que en el afio siguiente (2013), se
impusieron tres sentencias condenatorias, dos de seis meses de prision y una mas
por tres aflos de pena privativa de libertad y una por multa de 129 mil 520 pesos.

Finalmente, en 2014, los jueces federales sentenciaron a 20 personas con
penas de seis a siete meses de prisibn y mas de 5 mil dias de multa, equivalentes
a 206 mil 900 pesos.?*” Con base en lo sefialado con antelacion, es evidente que la
ausencia de una cultura de respeto a los derechos de PI dificulta el accionar de las
autoridades encargadas de velar por su cumplimiento.

Para profundizar en el analisis de datos duros y correlacionar los
argumentos previos, presentamos estadisticas actualizadas en donde podemos
apreciar la evolucion historica por quinquenio, de delitos contra los derechos de

autor.2%8 De acuerdo con los resultados mostrados, observamos un incremento

235 Cédigo Penal Federal, articulo 424 bis.

236 véase:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/538431/Encuesta Nacional RESULTADOS CUA
NTITATIVOS 2019 compressed.pdf (Consultado por dltima vez el 11 de noviembre de 2020).

237 Datos obtenidos a partir de la nota publicada en:
https://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/cine/usan-dispositivos-cada-vez-mas-sofisticados
(Consultado por ultima vez el 11 de noviembre de 2020).

238 Elaboracion propia con datos obtenidos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Publica, Reporte de incidencia delictiva del fuero federal por entidad federativa 2012-
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drastico de los delitos contra los derechos de autor en 2016, afio en que se presento

el ascenso mas critico durante el periodo analizado.

NUMERO DE DELITOS COMETIDOS CONTRA LOS
DERECHOS DE AUTOR EN EL PERIODO 2015-2019
(DATOS NACIOMALES)

1,800
1,350

200

637

2015 2016 2017 2018 2019
Sin embargo, aun cuando se identifica un descenso de las cifras en afos posteriores
(la reduccién de delitos en mas de la mitad para 2017 y 2018), podemos percatarnos
gue la comision de conductas antijuridicas en este rubro, aumentaron para el afio
2019, por lo que, para revertir dicha tendencia delictiva, es menester realizar una
valoracion exhaustiva acerca de la consistencia, viabilidad e idoneidad del marco
juridico en la materia. Por lo que respecta a delitos cometidos en contra de la
propiedad industrial, presentaremos datos en el mismo periodo, siendo los

resultados los siguientes:

2020, disponible en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-
fuero-federal?idiom=es (Consultado por ultima vez el 11 de noviembre de 2020).
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NUMERO DE DELITOS COMETIDOS CONTRA LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL PERIODO 2015-2019
(DATOS NACIONALES)
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En contraste con la gréfica anterior, podemos ver que en el mismo periodo (2015-
2019), la comision de delitos contra la propiedad industrial supera notoriamente a
aquellos conculcados contra los derechos de autor. Tan solo entre 2017 y 2019 se
presentd un incremento de mas de 600 delitos, situacidn que debiera motivar un
diagnéstico orientado a detectar las deficiencias normativas en la ley protectora de
los derechos de la propiedad industrial, asi como en la legislacion penal sustantiva
y procesal a fin de fortalecer el marco institucional e implementar medidas juridicas

gue desincentiven y aminoren el comportamiento delictivo.

C) El Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) y el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial (IMPI) ante los desafios de proteccién de la Propiedad

Intelectual.

Es indudable que la coyuntura para la implementacién de medidas sistémicas para
favorecer la proteccién de los derechos derivados de la Pl demanda en México una
capacidad de adaptacion al dinamismo global, en términos de la tutela judicial
efectiva en donde se priorice el principio de minima intervencién del Derecho penal
frente a la comision de posibles conductas antijuridicas, y al mismo tiempo, se

fortalezcan los marcos de actuacibn administrativa de las entidades
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gubernamentales encargadas de la promocién, reconocimiento y defensa de los
derechos de autor y la propiedad industrial.

Alinearse a las exigencias que la actualidad impone, implica, aparte de
promover la armonizacion de ordenamientos legales que le son especificos a la P,
la modernizacion de las instituciones y el impulso de nuevas politicas en los rubros
de la salud, la competencia y la innovacién, asi como espacios para una adaptacion
flexible del régimen de Pl a las necesidades del pais.

En este orden de ideas, para solventar adecuadamente las exigencias de
proteccion de los derechos de autor y de propiedad industrial en el ambito
administrativo, las instancias publicas facultadas por ministerio de ley deben contar
con suficiencia presupuestaria, recursos humanos y un marco programatico
actualizado en donde se disefien, implementen y evallen politicas publicas a nivel
nacional, para asegurar la consecucion de los objetivos por los cuales fueron
creadas ambas entidades gubernamentales.

En la vertiente de analisis de la gestion publica, tanto del INDAUTOR, como
del IMPI, se identifican dos factores que limitan su marco de intervencion
institucional, obstaculizando el logro de una proteccién efectiva de los derechos
derivados de la Pl y que sefalaremos a continuacion, con la finalidad de reforzar el
argumento de que el proceso de armonizacién normativa propuesto en el capitulo
IV del presente documento, se haga extensivo también al dmbito institucional y

programatico.

1.- Revisién sobre la suficiencia presupuestaria
Disefar, ejecutar, evaluar y sistematizar las acciones realizadas por las
dependencias y entidades que integran la Administracién Publica Federal (APF),
supone como condicidn previa, la existencia de un soporte presupuestario que
garantice la materializacion de politicas publicas.

No obstante, esa conditio sine qua non, en pocas ocasiones se cumple; y
en contraste, es comun observar que derivado de la disposicion de determinada
norma se mandata la implementacién de ciertos programas y la creaciéon de los

medios necesarios para satisfacer su cumplimiento, pero en el &mbito del ejercicio
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del gasto publico, el presupuesto no contempla las asignaciones respectivas, 0 en
el peor de los casos, el destino del gasto se orienta a la erogacién de conceptos
innecesarios y en consecuencia, lo que en un principio se prescribio en el
ordenamiento juridico, en la realidad fue imposible concretarlo. Este es el caso del
INDAUTOR vy del IMPI.

Tanto el INDAUTOR como el IMPI, son dos érganos pertenecientes a la
APF, con dos rasgos distintivos: uno es desconcentrado de la Secretaria de Cultura;
y el segundo, descentralizado, pero sectorizado a la Secretaria de Economia y su
regulacion se encuentra prevista en el articulo 17 de la Ley Organica de la
Administracién Publica Federal (LOAPF).239

De inicio, esta caracterizacion de las entidades en referencia presenta
algunas deficiencias; por ejemplo, la desconcentracion administrativa del
INDAUTOR reviste una forma organizacional en la que los entes dependen
jerarquicamente de un érgano de la administracion centralizada, y aunque limitada,
gozan de cierta autonomia técnica, de gestion y funcional.

Una de las principales caracteristicas de los rganos desconcentrados es
gue se dedican a conocer y resolver cuestiones técnicas, distintas a las politicas
publicas, que son mas del &mbito de las dependencias a las que pertenecen; al
contar con competencias propias y exclusivas, su actuar es mas agil y apegado a
derecho. Por el contrario, la descentralizacion administrativa ha obedecido a la
conveniencia de sustraer determinadas actividades de la accidon centralizada,
debido a la peculiar naturaleza técnica, industrial o comercial, y ello con el fin de
generar un mejor cumplimiento de los fines estatales, al establecerse una relacion
diferente con los elementos de jerarquia, ejes fundamentales de la organizacion
centralizada.?4°

La autonomia técnica con que cuentan tanto los 6rganos desconcentrados
como descentralizados, es su componente especifico de mayor relevancia; se trata

de una autonomia operativa para emitir resoluciones y para tomar ciertas

239 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153 220120.pdf (Consultado por
Ultima vez el 11 de noviembre de 2020).

240 Cfr. De la Garza, Serna, José Maria, Autonomia universiataria y financiamiento, UNAM-IPN, 2003
pp. 5-9.
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decisiones, pero a diferencia, en el caso de los 6rganos desconcentrados , la politica
publica y las directrices globales las define el 6rgano centralizado con base en la
legislacién. En otras palabras, el 6rgano desconcentrado coadyuva con dicho
organo centralizado en tareas que son de la esfera de su competencia, pero para
las cuales no tiene ni los recursos para llevarlas a cabo. O, dicho de otro modo, toda
vez que el 6érgano centralizado no cuenta con los recursos técnicos para llevarla a
cabo constituye un o6rgano desconcentrado que se haga cargo de esas tareas
especificas, mientras que en los descentralizados se asigana su presupuesto en el
PEF.

Lo anterior implica que la Secretaria de Cultura, es la responsable de la
conduccion estratégica de las politicas publicas en materia de derechos de autor,
de procurar su armonizacién con la politica publica sectorial y de su vinculacién con
los objetivos y las politicas del Plan Nacional de Desarrollo, mientras que la
Secretaria de Economia en conjunto con el IMPI ( en el marco de sus atribuciones
y presupuesto como organismo publico descentralizado) seran las que fijen las
politicas en materia de Propiedad Industrial.

Atendiendo a este rubro, el INDAUTOR, por virtud de su naturaleza juridica
y las condiciones sefaladas en los apartados precedentes, recibe su respectiva
asignacion presupuestaria de la dependencia a las que pertenece y que a su vez
provienen del presupuesto de egresos de la federacion, mientras que al IMPI le
asignan recursos directamente en el presupuesto federal, ambos para hacer frente
al marco delegatorio de facultades y tareas administrativas que deben cumplir, y en
donde se pueden advertir las limitaciones de sus intervenciones institucionales.

Para corroborar nuestras afirmaciones, remitamonos a la revision del
presupuesto para el INDAUTOR y el IMPI en el periodo 2018-2020, en cuyas
graficas que a continuacién se muestran, reflejan el gasto asignado, los capitulos

de gasto y el destino del gasto publico.?4*

241 Elaboracion propia con datos de la Camara de Diputados del H. Congreso de la Unién. Para mas
informacion véase: www.diputados.gob.mx
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PRESUPUESTO ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE
AUTOR (INDAUTOR)
PERIODO 2018-2020
CIFRAS EN PESOS
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Como podemos observar, el gasto asignado al INDAUTOR crecié mas del doble en
2019 y en proporcion de casi cinco millones de pesos para el ejercicio 2020. Este
incremento de presupuesto, no obstante, se distribuy6 en los capitulos de gasto que

a continuacion se detallan:242

e En el afio 2018, para el capitulo de servicios personales, que
comprende remuneraciones al personal de caracter permanente;
remuneraciones al personal de caracter transitorio; remuneraciones
adicionales y especiales; erogaciones por concepto de seguridad social
y Seguros; pagos por otras prestaciones sociales y econdmicas;

previsiones para servicios personales y pagos de estimulos a servidores

242 [dem.
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publicos, el monto ejercido fue de 1.2 millones de pesos. Por lo que
respecta al capitulo de materiales y suministros, el gasto fue de 2
millones de pesos; en tanto que las erogaciones al capitulo de servicios
generales (luz, agua, telefonia, etc.), el gasto erogado fue de 22.1
millones de pesos. Finalmente, en el capitulo de transferencias,
asignaciones, subsidios y otras ayudas, se erogaron 300 mil pesos.

e Para el ejercicio 2019, en el capitulo de servicios personales se
erogaron 45 millones de pesos y para el capitulo relativo a servicios
generales, la erogacion fue de casi 25 millones de pesos. Por ultimo, en
el capitulo de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, el
gasto ejercido fue de casi 300 mil pesos.

e En el ejercicio 2020, el INDAUTOR tiene autorizado ejercer en su
presupuesto en el capitulo de servicios personales, 50 millones de pesos;
en tanto que, para el capitulo de materiales y suministros, ejercera casi
2 millones de pesos. Por lo que respecta al concepto de servicios
generales, se erogaran casi 23 millones de pesos y finalmente, en el
capitulo de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, el

monto a ejercer sera de 264 mil pesos.

Como podemos observar, el total del presupuesto que en los Ultimos dos afios ha

ejercido el NDAUTOR, y que para este afio erogara, se orienta al pago de servicios

personales, materiales y gasto corriente. Si prestamos atencion a la grafica, en

2018, el mayor gasto realizado se canaliz6é al pago de servicios generales, pero a

partir del 2019 y para 2020, el gasto prioritario del instituto se destinara al pago de

servicios personales. En el caso del IMPI, la informacién presupuestaria de 2018 a

2020 es la siguiente: 243

243 [dem.
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PRESUPUESTO ASIGNADO AL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL (IMPI)

PERIODO 2018-2020
CIFRAS EN PESOS
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En el mismo periodo analizado, el IMPI aun con la reduccién significativa de
presupuesto para el presente ejercicio 2020, ha erogado en los ultimos dos afios,
recursos que superan en gran medida las asignaciones realizadas al INDAUTOR,
lo cual se debe a su pertenencia a la Secretaria de Economia; sin embargo, es

necesario analizar el objeto del gasto ejercido.

e En el afio 2018, para el capitulo de servicios personales, que
comprende remuneraciones al personal de caracter permanente;
remuneraciones al personal de caracter transitorio; remuneraciones
adicionales y especiales; erogaciones por concepto de seguridad social
y Seguros; pagos por otras prestaciones sociales y econdmicas;
previsiones para servicios personales y pagos de estimulos a servidores
publicos, el monto ejercido fue de 439 millones de pesos. Por lo que
respecta al capitulo de materiales y suministros, el gasto fue de 18

millones de pesos; en tanto que las erogaciones al capitulo de servicios
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generales (luz, agua, telefonia, etc.), el gasto erogado fue de casi 400
millones de pesos. Por lo que respecta al capitulo de inversion fisica, la
erogacion fue de 22 millones de pesos, el resto del presupuesto
autorizado se circunscribio a recursos no ejercidos.

e Para el ejercicio 2019, en el capitulo de servicios personales se
erogaron 437 millones de pesos y para el capitulo relativo a servicios
generales, la erogacion fue de casi 452 millones de pesos. Finalmente,
en lo que se refiere al capitulo de servicios materiales, el gasto ejercido
fue de 18 millones de pesos en tanto que el resto del presupuesto
autorizado se clasific6 como recursos no ejercidos.

o Enelejercicio 2020, el IMPI tiene autorizado ejercer en su presupuesto
en el capitulo de servicios personales, 122 millones de pesos; en tanto
qgue, para el capitulo de materiales y suministros, ejercera 1 millén 300
mil pesos. Por lo que respecta al concepto de servicios generales, se

erogaran casi 81 millones de pesos.

Es valido sostener que, a partir de la revision de las asignaciones presupuestarias
a ambas entidades, el total del gasto se destina al pago de servicios personales,
materiales y suministros, servicios generales y transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas.

Del analisis de los datos mostrados, no se desprende capitulo alguno en
donde el INDAUTOR o el IMPI, destinen recursos para el fortalecimiento de las
capacidades de sus cuadros de funcionarios, la implementacion de programas de
politicas publicas o el desarrollo de estudios e investigaciones para el mejoramiento
de sus actividades gubernamentales.

En el caso de programas sectoriales, es preocupante identificar que,
durante la presente administracion, ninguna de las dos entidades desconcertadas,
prevé su disefio, implementacion y evaluacion.

En suma, las deficiencias sefialadas son concordantes con lo que
mencionamos al principio del presente apartado, puesto que al tratarse de dos

organismos publicos desconcentrados y en alcance al marco legal que las regula,
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LFDA para el INDAUTOR y LFPPI para el IMPI, se encuentran supeditados a las
Secretarias de Estado a las que pertenecen, y por tanto, su ambito de actuacion,
lejos de asegurar una eficiente tutela de los derechos derivados de la PI, las
conmina a constituirse como meras agencias burocraticas de difusion de los
derechos de autor y la propiedad industrial, soslayando la articulacién, ejecucion y
evaluaciéon de politicas publicas impidiendo el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en los ordenamientos legales que regulan su actuacion.

Como ha quedado de manifiesto, mediante la revision critica del complejo
contexto mexicano en donde se pretende proteger los derechos de PI, multiples son
las asignaturas pendientes para asegurar su tutela judicial efectiva.

En primer lugar, es inobjetable adoptar, promover y consolidar un proceso
de armonizacién normativa que racionalmente permita modernizar el marco juridico
de la LFDA y la LFPPI en concordancia con el desarrollo de los instrumentos
internacionales en la materia y también, con los criterios derivados de la produccién
jurisprudencial en América Latina, que como vimos en el presente capitulo, puede
ilustrar y guiar la actuacién de los 6rganos jurisdiccionales facultados para
interpretar la ley, en la generacién de modernos precedentes judiciales incorporados
al derecho interno, que a su vez sirvan para imprimir a los ordenamientos juridicos,
un dinamismo idoneo, con proyeccion a articular un marco institucional y legal
solidos.

Otro reto a superar consiste en que el proceso de armonizacién que se
adopte, se extienda a la legislacidbn penal sustantiva y adjetiva, mediante la
conduccién de un estudio meticuloso que defina puntualmente la naturaleza,
objetivos y alcance del proceso en referencia, con la intencién de homologar el
tratamiento de los delitos contra los derechos de autor y la propiedad industrial en
términos de su persecucion y penalidad, e incorporar criterios especificos de
oportunidad reglada que permitan optimizar el medio procesal, para asegurar una
tutela judicial efectiva en el contexto del nuevo sistema de justicia penal mexicano.
El tercer y altimo reto esta relacionado con la creacion por ministerio de ley, de un

organismo auténomo revestido de las facultades y atribuciones suficientes en la
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esfera administrativa para coadyuvar en la proteccion y difusion de los derechos

de PI que supla al Instituto Nacional del Derecho de Autor y al IMPI.

186



CAPITULO IV. PROPUESTA DE ARMONIZACION NORMATIVA EN MATERIA
DE DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA UNA
ADECUADA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

En el presente capitulo se establecera una propuesta de armonizacion normativa
de las leyes siguientes: Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial; Ley
Federal de Derechos de Autor; Codigo Penal Federal y Cdédigo Nacional de
Procedimientos Penales.

Lo anterior con el fin de priorizar la solucidon de controversias en materia de
Pl, mediante el uso de los MASC y de esta manera provocar una mejor y mas agil
solucion a los conflictos derivados en la materia, devolviendo a la materia penal su
naturaleza de ultima opcién de solucién de conflictos juridicos para un érden social
justo y equitativo.

La propuesta por si sola resulta ambiciosa, porque si bien pareciera un
proyecto legislativo mas, plasmado en en una tesis doctoral, lo cierto es que implica
aseverar que las soluciones en el actual andamiaje legislativo son insuficientes para
atender a las mejores soluciones que la propia OMPI ya ha privilegiado en sus
procedimientos, con bastante éxito.

Su complejidad consiste en que incentivar la solucion de conflictos derivados
de la PI en la via administrativa, debe ser inversamente proporcional en a no
incentivar en la via penal. La solucion propuesta esta en enriquecer las opciones de

los Métodos Alternativos en la materia y a su vez endurecer su obligatoriedad.

4.1 Propuesta de armonizacién normativa de la Ley Federal del Derecho de

Autor y la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial

4.1.1 La armonizacién normativa como instrumento de fortalecimiento de la esfera

administrativa de los derechos de propiedad intelectual

Pretender incorporar la armonizacion normativa como una herramienta de mejora y

actualizacion del marco juridico administrativo en el que se positivan los derechos
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de PI, implica, de inicio, satisfacer tres requerimientos esenciales: por una parte,
supone partir de una metodologia de andlisis compuesta por estudios puntuales y
meticulosos en materia no sélo juridica, sino sociologica, politica y econdémica,
basada en datos formales, institucionales y oficiales,?*4 con el objetivo de reformar,
modificar, adicionar o crear una ley, pero cuyo contenido debe de cumplir con los
requisitos que conlleva la técnica legislativa, es decir, que sea eficaz y congruente
con las necesidades que han sido factores reales de poder para su elaboracion y
gue al momento de entrar en vigor, no cause en su aplicacion cotidiana conflictos
de leyes en razon de tiempo o espacio de competencias.

Es decir, en primer lugar, se debe agotar el analisis del contexto sobre el
cual se intenta modernizar determinada institucion juridica, identificando las
particularidades que hacen meritoria su creacion, reforma, adicion, abrogacion o
derogacion; de lo contrario, su eficacia sera limitada, y lejos de optimizar sus
alcances, contribuira al engrosamiento de normas sin posibilidades de concrecion o
de realizacion efectiva, como las incontables que desafortunadamente existen en
nuestro sistema juridico mexicano.

Un segundo requerimiento por satisfacer en el desarrollo del proceso de
armonizacion para el fortalecimiento de la esfera administrativa de los derechos de
Pl esta vinculado con introducir y consolidar MASC, que aun cuando limitadamente
estan previstos en la LFDA, se excluian por completo en la abrogada Ley de la
Propiedad Industrial. No obstante, en la nueva LFPPI se incorporé la figura de
concilacion como Medio Alternativo de Solucion de Controversias, en su capitulo V.

Al respecto se estableci6 que en los procedimientos de declaracion
administrativa de infraccion, el IMPI deberéa en todo momento conciliar los intereses
de los involucrados.?*® SI bien dicha incorporaciéon contribuye a mejorar la tutela
efectiva y fortalecer los derechos de PI, considero que todavia fue limitada dicha
reforma y merece que sean tomadas en cuenta las propuestas que se hacen en el
presente documento. Se aprecia de la lectura del articulo 372 de la LFPPI en

comento que dicha conciliacion solo procede en el caso de procedimientos de

244 Juérez Mejia, Lucia, Op. Cit., p. 298.
245 Cfr Articulo 372 LFPPI
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infraccidon de declaracion administrativa de infraccion, siendo que en otros
procedimientos regulados por el IMPI, como son los de nulidad y caducidad, las
partes carecen de posibilidad regulada de someterse a MASC previstos por ley.

No obstante lo anterior, en mi opinion, la reforma todavia carece de figuras
gue permitan solventar, fuera de procedimiento, otros MASC, como la mediacion y
el arbitraje, que poseen la peculiaridad de coadyuvar a desahogar el trabajo de los
organos jurisdiccionales (incluyendo al IMPI en su faculta materialmente
jurisdiccional) y a proporcionar medios suficientes a las partes involucradas para
dirimir y salvaguardar sus derechos, eliminando los elevados costos que implica
todo proceso judicial, asi como para obtener reparaciones de dafios més eficacesy
en tiempo considerablemente menor, en comparacién con los litigios substanciados
ante los tribunales.

El tercer requerimiento (de congruencia juridica), al que debera otorgar
puntual solucién la armonizacién normativa, consistirA en remitir de manera
expresa, la totalidad de los delitos contra los derechos de autor y la propiedad
industrial, a la legislacién penal, en donde habria de crearse un capitulo especial
para ambas instituciones juridicas. Esta accion en absoluto constituye una
nimiedad, ya que, en la actualidad, en ambos ordenamientos (LFDA y LFPPI), se
advierte una notoria discrepancia de técnica legislativa, puesto que, mientras los
delitos contra los derechos de autor poseen un capitulo especial en el marco de la
legislacion penal vigente, los delitos contra la propiedad industrial solo se establecen
en su propio ordenamiento y no en el cuerpo juridico al que por razén de su
naturaleza corresponden: el CPF.

Como podemos apreciar, la armonizacion normativa si bien involucra la
jerarquizacién de valores entre normas; el ajuste a la LFDA y a la LFPPI, se orienta
en la busqueda del perfeccionamiento del orden juridico, sin soslayar el hecho de
gue una norma formulada erréneamente a nivel econémico, social o politico, sin
proyecciones previas de los impactos que pueda generar al entrar en vigor,

configura una irresponsabilidad de parte de los involucrados en su creacion.

4.1.2 Ventajas de la utilizacion de los MASC en la Propiedad Intelectual
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Habiendo precisado la importancia de la armonizaciébn normativa en la esfera
institucional para asegurar una 6ptima proteccion de la PI, es necesario advertir que
justamente, uno de los componentes esenciales que despresurizan la actuacién de
los 6rganos jurisdiccionales para el logro de la tutela judicial efectiva de los derechos
de autor y de la propiedad industrial, esta vinculado con la institucionalizacion de
mecanismos alternativos de solucion de controversias.

Las controversias substanciadas a través de procedimientos legales en
relacion con la tutela de los derechos de autor y de propiedad industrial, con
frecuencia se insertan en varias jurisdicciones y demandan altas capacidades
técnicas, normas de compleja comprension e informacion importante. Las partes
involucradas acuden a estos procedimientos con la intencion de obtener soluciones
a controversias que sean susceptibles de adaptarse y reducir tanto costos como
tiempo. Sin embargo, a menudo, agotar los canales jurisdiccionales puede producir
vias de poca flexibilidad que se supeditan a marcos normativos laberinticos en
donde las partes carecen de la discrecionalidad necesaria para ajustar los procesos

a sus controversias y a sus respectivos intereses.

En comparacién con los procesos seguidos ante tribunales, los MASC,

ofrecen una serie de ventajas a las partes involucradas siendo estas:

a) Autonomia: En el marco de los procedimientos desarrollados con motivo
de la substanciacion de una controversia, las partes pueden elegir
libremente el que mejor se adapte a su diferendo: mediacién, arbitraje y

decision de experto.?4

Las partes pueden acordar reunirse en un lugar neutral, elegir un arbitro o mediador

y actuar de conformidad con el derecho aplicable y las normas comunes que ellos

246 De Castro, Ignacio and Chalkias, Panagiotis, Mediation and arbitration of intellectual property and
technology disputes: The operation of the WIPO Arbitration and Mediation Center, 2012, 24 SAcLJ
1059, 1073. p. 71.
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mismos hayan adoptado para satisfacer sus necesidades. En el caso de la
mediacién, puede ocurrir que a las partes se les permita arribar a resultados que

tengan en cuenta sus intereses especificos. 24’

b) Procedimiento Unico: Si bien es cierto que los derechos de autor y de
propiedad industrial se vinculan al &mbito territorial en donde son
conferidos, su exigibilidad puede vincularse con ordenamientos juridicos
diferenciados en varios paises, aun cuando existan tratados
internacionales que armonizan la existencia o el registro de derechos de

autor, las marcas y las patentes, en los diferentes paises signatarios.?*2

En el entorno dinamico de la comunidad global a la que pertenecemos, con el
incremento sustancial del comercio y la explotacion extraterritorial de la PI, las
disputas vinculadas a sus derechos tienen un impacto en multiples jurisdicciones.
249 Ante estas situaciones por demas comunes en nuestra cotidianidad, los MASC
permiten abordar el complejo andamiaje juridico e institucional que implica la tutela
de los derechos de autor y de propiedad industrial en los distintos paises del orbe,
a través de un procedimiento unico, como el arbitraje o la mediacion, el cual conduce
a un acuerdo o a un laudo vinculante.?*® Adicionalmente, este tipo de mecanismos
alternativos son utiles cuando se inician varias acciones judiciales en una misma

jurisdiccion.

c) Conocimiento especializado: Las controversias en materia de Propiedad
Intelectual regularmente conducen a un entramado de tecnicismos y
competencias legales complejas; sin embargo no en todos existen

tribunales o jueces especializados en esta materia. En consecuencia,

247 Bernstein, David Allen, A Case for Mediating Trademark Disputes in the Age of Expanding Brands,
disponible en: http://cardozojcr.com/vol7nol/CAC102.pdf
248 Centro de Arbitraje y Mediacion de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
Tratados administrados por la OMPI, disponible en: https://www.wipo.int/treaties/es/index.html
249 Martin, Julia A., Arbitrating in the Alps Rather Than Litigating in Los Angeles: The Advantages of
International Intellectual Property-Specific Alternative Dispute Resolution, 1997, 49 Stan L Rev 917,
930.
250 Corbett, Susan, Op. cit., p. 63.
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cuando los jueces y los tribunales acusan una falta de especializacion
para el desahogo procesal de los elementos de hecho, técnicos y de
derecho que se estan controvirtiendo en juicio, pueden requerir tiempo
y recursos considerables para actualizarles en el uso de las tecnologias

y normas relevantes.?°!

En contraste, los MASC permiten a las partes (si asi lo acuerdan) elegir dentro del
catalogo disponible en la OMPI, un arbitro o mediador con el perfil acreditado de
conocimientos especializados para conducir las disputas o actuar como facilitador.
Estos arbitros o mediadores pueden emplear su conocimiento y experiencia para
servir de guia durante el procedimiento y para alcanzar una solucion satisfactoria
de la controversia. Al nombrar a expertos competentes, los MASC ofrecen ventajas

gue definitivamente no estarian disponibles mediante un procedimiento judicial.

d) Flexibilidad: Los procedimientos derivados de la substanciacion de los
MASC son sencillos en comparacion con los litigios ante tribunales y
sobre todo, en términos de caracter procesal. Estos mecanismos
permiten a las partes ponerse de acuerdo sobre la administracién del

procedimiento y elegir reglas acordes a la disputa. 252

Un ejemplo de las facilidades que otorgan estos instrumentos se puede facilmente
observar en la mediacién, ya que dicho mecanismo enfatiza los motivos e intereses
de las partes, y no necesariamente en sus prestaciones y contraprestaciones que
son aducidas en juicio, lo que se traduce en una ayuda eficaz para concentrarse en
los intereses que comparten y no en los aciertos y errores legales que en un litigio
convencional, cada una sefalaria a la otra, situacion que posibilita alcanzar un

acuerdo satisfactorio.?>® Esto no significa que se eliminen las complejidades legales

21 Tran, Sarah, Experienced Intellectual Property Mediators; Increasingly Attractive in Times of
“Patent” Unpredictability, Harvard Negotiation Law Review, 2008, issue 314, p. 316.

252 Cook, Trevor y Garcia, Alejandro, I., Op. Cit., pp. 30-31.

253 Vitoria, Mary, Mediation of Intellectual Property Disputes, 1 JIPLP, 2006, p. 398.
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de la controversia, sino que un mediador con el conocimiento legal de la materia y

experiencia necesaria, puede proporcionar la ayuda y el respaldo adecuados.

e) Reduccion de tiempo: El hecho de que los juicios seguidos ante
tribunales demanden casi siempre tiempo excesivo, puede ocasionar un
efecto negativo sobre la tutela de los derechos de PI. TratAndose de
bienes juridicos de duracion limitada como las patentes, éstas pueden
expirar antes de que sea factible dictar sentencia. En cualquier caso, el
dinamismo global de las fuerzas del mercado impactan en la duracion
lucrativa y de explotacion comercial de los derechos de PI, por ejemplo,
puede darse el caso de que productos patentados queden obsoletos
rapidamente y las marcas puedan ser sensibles al factor tiempo si

representan productos con ciclos de vida cortos.?>*

La sujecidon a los mecanismos alternativos de solucion de controversia se traduce
en ahorros considerables de tiempo. A su vez, estos mecanismos permiten a las
partes evitar la via jurisdiccional de por si caracterizada por sobrecarga de trabajo
y litigios redundantes tanto en el ambito doméstico como internacional. Los arbitros
y mediadores precisan unicamente de breves explicaciones sobre las cuestiones
técnicas y legales en disputa®®® y la flexibilidad y sencillez establecidas permiten
gue las controversias se solucionen con prontitud, especialmente cuando se

simplifican los procedimientos probatorios prolongados.?°¢

f) Reduccion de costos: Cuando se trata de controversias suscitadas con
motivo de la exigibilidad de derechos de autor o de propiedad industrial,
a menudo pueden ser onerosas, de manera especial si comportan
recursos y litigios en el extranjero. Adicionalmente, los costos de los

litigios de caracter prohibitivo en algunos paises pueden obstaculizar a

2% Martin, Julia A, Op. Cit., p. 77.
255 [dem.
256 Bernstein, David Allen, Op. Cit., p. 156.
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los particulares o las pequenas empresas para reivindicar sus derechos
o defenderse en procesos de demandas presentadas contra entidades

de mayor tamano o viceversa.

Si realizamos la comparaciéon con los juicios seguidos ante los tribunales,
advertiremos que los procedimientos derivados de los MASC, permiten a las partes
configurar un entorno accesible para la solucion de sus diferendos; es decir,
constrefiirse a un procedimiento como la mediacion o el arbitraje implica un ahorro
economico importante, dado que las partes pueden evitar litigios nacionales o
internacionales (con frecuencia altos en costos), recurriendo a arbitros y mediadores
gue pueden ahondar directamente en cuestiones complicadas relacionadas con los
derechos de autor y de propiedad industrial, y evitar actuaciones procesales
complicadas, inflexibles y formalistas. En el marco de la substanciacion de
mecanismos alternativos de solucion se controversias indudablmente implicara la
reduccion de costos en todos los procedimientos y asegurara una efectiva tutela de

los derechos de P1.257

g) Confidencialidad: Como principio ético que privilegia y protege las
comunicaciones entre las partes y los mediadores o arbitros, la
confidencialidad reviste particular importancia en las controversias en
materia de Pl puesto que garantiza la prohibicion de divulgacion a
terceros. Por tratarse de informacion sensible, es comun que tratdndose
de juicios seguidos ante tribunales, las partes se rehlsen a someterse a
Sus procesos, especialmente en materia de secretos comerciales o de
datos protegidos, tales como los resultados experimentales producto de

la investigacion y el desarrollo.?%®

257 Bennett, Jesse, Saving Time and Money by Using Alternative Dispute Resolution for Intellectual
Property Disputes — WIPO to the Rescue, Revista Juridica UPR, nimero 79, 2010, p. 289
258 [dem.
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Tanto el litigio como el proceso por cuyo conducto se conocen, analizan y resuelven
los medios probatorios aportados por las partes, pueden en conjunto causar la
divulgacién publica de informacion sensible, o que potencialmente incidiria de
manera negativa en el abordaje del planteamiento del problema que es materia de
la controversia.?®® La confidencialidad es pues, un elemento clave de los MASC
porque garantiza a las partes el control eficaz de la difusion y el acceso a la
informacion sensible ya que de mutuo acuerdo, éstas pueden decidir sobre la
informacion protegida que debe ser confidencial, caso en el que los arbitros pueden

dictar medidas cautelares.260

h) Definitividad del fallo: Los mecanismos alternativos de solucién de
controversias producen efectos legales vinculantes que derivan en una
decision de caracter definitivo de la disputa. La irrevocabilidad de los
fallos representa en si misma una notoria ventaja, considerando que las
complicaciones intrinsecas de los litigios en materia de Pl pueden
suscitar que el devenir no sea claro. En todo caso, el riesgo que se corre
con las sentencias emitidas por tribunales es que éstas pueden ser
revocadas en segunda instancia, y si los titulares de los Organos
jurisdiccionales carecen de los conocimientos técnicos, podrian emitir

fallos erroneos.261

En contraste, los laudos arbitrales derivados de la substanciacion de una disputa
por la via de los MASC, estan disefiados para ser firmes e irrevocables, y de acuerdo
a la evidencia empirica del Centro de la OMPI, los recursos que se promueven,
dificilmente cambian la decision tomada en el arbitraje. Frente a esta situacion, los

organos jurisdiccionales no siempre admiten a tramite recursos o revisiones sobre

259 Mills, Jennifer, Alternative Dispute Resolution in International Intellectual Property Disputes, Ohio
State Journal on Disputes Resolutions, 1996, p. 231.

260 Bennett, Jesse, Op. Cit., p. 396.

%1 Tran, Sarah, Op. Cit., p. 316.
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el fondo de los laudos arbitrales porque esto trastocaria la pretensién original de las
partes de evitar un litigio en los tribunales.?%?

En el caso de controversias en materia de PlI, el caracter irrevocable de las
resoluciones del arbitraje proporciona a las partes una decision firme sobre la
validez y el alcance de los derechos tutelados.?®® De igual forma, otros
procedimientos derivados de los MASC pueden sacar partida de la irrevocabilidad
de los laudos arbitrales; tal es el caso de las soluciones resultantes de la mediacion,
gue suelen ser acuerdos contractuales con posibilidad de sujecion a un
procedimiento judicial en el futuro. Para evitar esta situacion, las partes pueden
recurrir a un procedimiento mixto denominado Med-Arb, o designar como arbitro al
mediador previamente nombrado, con la finalidad de documentar el acuerdo de

mediacion en un laudo arbitral por acuerdo de las partes.?%*

1) Ejecutabilidad: Los MASC en su esfera administrativa, como ya lo hemos
sefalado, producen efectos vinculantes y ejecutables que resultan de
gran utilidad, tratandose de disputas transfronterizas en materia de
derechos de PI.2% Gracias a que la Convencién de Nueva York permite
qgue los laudos sean ejecutables en 159 paises contratantes, ha sido
posible que el arbitraje se haya generalizado en controversias con

efectos internacionales.266

Recurrir al arbitraje en disputas sobre derechos de autor y de propiedad industrial
ha sido objeto de interés académico, pero la cantidad de casos en tramite (segun la
grafica que presentamos al inicio del presente capitulo), en destacadas instituciones
de arbitraje, y la jurisprudencia internacional, ratifican que las partes pueden

someter al arbitraje sus disputas, con efecto vinculante entre ellas.?®’

%62 Cook, Trevor and Garcia, Alejandro I., Op. Cit., p. 31.
263 |bidem, p. 46.
%64 Alexander, Nadja, International Comparative Mediation: Legal Perspectives, Kluwer Law
International, 2009, p. 312.
265 Working Group Il (Arbitration and Conciliation), Planned and Possible Future Work -Part I, United
Nations Commission on International Trade Law, June 2, 2014
266 Cook, Trevor and Garcia, Alejandro 1., Op. Cit., p. 312.
267 |bidem, p. 49.
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J) Soluciones diversas: En los juicios seguidos ante tribunales, se ofrecen
a las partes recursos juridicos limitados, merced a las disposiciones del
derecho sustantivo aplicable; en estos casos, los actores involucrados
en el litigio pueden reclamar dafos y perjuicios, medidas cautelares,
cumplimiento de obligaciones contractuales y otras reclamaciones de
diversa indole. Sin embargo, estas soluciones basadas en
argumentaciones estrictamente legales o, en caso contrario, en el
criterio de discrecionalidad de los érganos jurisdiccionales, tienden a ser
soluciones circunscritas a una dicotomia simplificada (sentencia
absolutoria o sentencia condenatoria). Las partes carecen de facultades
de competencia para articular sus propias soluciones e indicar al tribunal
que conoce del asunto que dicte su fallo dentro de ciertos parametros

especificados.?%8

Contrario sensu, la mediacién proporciona a las partes la posibilidad de negociar
soluciones que beneficien a todos, o bien, aportar soluciones creativas que
satisfagan los intereses de las partes.?®® Por ejemplo, las partes pueden llegar a un
acuerdo para compartir los derechos de Pl objeto de litigio, por conducto de licencias
o de acuerdos de uso, o0 incluso abordar o decidir sobre cuestiones no relacionadas
esta, lo cual conduciria a pensar que los resultados mutuamente beneficiosos
permiten a las partes preservar las relaciones comerciales existentes o articular
otras nuevas.?’°

En el arbitraje, el contenido del laudo arbitral lo determina el tribunal arbitral.
Sin embargo, las partes pueden acordar su alcance limites. En otras palabras, las
partes pueden acordar el establecimiento de un limite al importe del laudo, e incluso

especificar en el acuerdo arbitral el plazo deseado para que el tribunal arbitral dicte

268 Bernstein, David Allen, Op. Cit., p. 149.
289 Tran, Sarah, Op. Cit., p. 323.
270 Bernstein, David Allen, Op. Cit., p. 159.
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un laudo.?’* Con posterioridad al laudo final, las partes pueden solicitar al tribunal

arbitral medidas cautelares o una garantia para cubrir los gastos.

4.1.3 Referencia de los MASC ante la OMPI
Los MASC previstos por la OMPI abarcan la mediacion, la decision de experto y el
arbitraje, y fueron concebidos con la finalidad de facilitar la solucién de una amplia
gama de conflictos sin necesidad de recurrir a los 6rganos jurisdiccionales. De
acuerdo con el Centro de la OMPI, que ofrece y administra servicios de mediacion,
la decisién de experto, el arbitraje y el arbitraje acelerado, se ha logrado identificar
un notorio incremento en el numero de controversias substanciadas en los ultimos
afos, sobre todo en una extensa amplitud de esferas juridicas y sectores
industriales, seglin se aprecia en la grafica que a continuacion se muestra:?’?
Cada procedimiento derivado del uso de los mecanismos alternativos de
solucién de controversias reviste caracteristicas notoriamente distintas; es decir, el
grado de intervencion que sobre el proceso y toma de decisiones asuman las partes
involucradas, presentard necesariamente variaciones o modificaciones sustantivas

tanto en la mediacién, como en el arbitraje, la decision de experto y en el arbitraje

acelerado.
MASC SUBSTANCIADOS
ANTE LA OMPI
® MARCAS DERECHOS DE AUTOR
PATENTES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
® COMERCIO

271 Martin, Julia A., Op. Cit., p. 928.
272 Fuente: elaboracion propia con datos proporcionados por la Organizacién Mundial de Propiedad
Intelectual y actualizados al afio 2019. Véase: https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html
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Aun cuando los mecanismos alternativos de soluciébn de controversias son

susceptibles de combinarse, sus rasgos caracteristicos los podemos agrupar en tres

categorias principales?’3

CARACTERISTICAS DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS
DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS (MASC)

‘ ASISTENCIA

- Las partes tienen un
mayor control del
proceso de toma de
decisiones y del
resultado final.

- El mediador asiste a
las partes para
encontrar una soluciéon

a su controversia.

- Los procedimientos
son utiles cuando las
partes pretenden lograr
un resultado ajustado a

sSus intereses.

RECOMENDACION

Las partes poseen un
menor control sobre el
proceso de toma de
decisiones y sobre el
resultado final.

La decision de experto es
un ejemplo basado en

recomendaciones.

Las partes presentan un
problema concreto a un
experto, que decide sobre
las cuestiones que se le

plantean.

Las partes pueden acordar
aceptar la decision del
experto como una decisiéon

firme y vinculante, o como

ADJUDICACION

- Las partes litigantes en
un juicio (basado también
en adjudicacion) se
someten al tribunal que

decidira lo conducente.

- En el arbitraje, las partes
tienen que aceptar la
decision final adoptada

por el tribunal arbitral.

- Los procedimientos
basados en adjudicacion
son utiles cuando se
necesita una decision
firme y las partes no
quieren o no pueden

negociar una solucion.

273 Tan, Joyce A., Guia de la OMPI sobre los métodos alternativos de solucién de controversias
(ADR) para las Oficinas de Propiedad Intelectual y los tribunales judiciales, Centro de Mediacién y
Arbitraje de la OMPI, Ginebra, 2018, p. 24.
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una recomendacion sin

este caracter.

Los procedimientos
basados en
recomendaciones son
utiles para asuntos como la
determinacion del importe
de regalias, la valoracién
de derechos de Propiedad
Intelectual y la
interpretacion de las
reivindicaciones de

patentes.
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4.1.3.1 Mediaciéon

La mediaciéon puede entenderse como la manera de desahogar un procedimiento
de caracter no jurisdiccional en el que las partes solicitan a un tercero neutral,
denominado como mediador, asistirles en la negociacion de una soluciéon a su
controversia con la intencién de llegar a un arreglo satisfactorio para ambas.?’*
Este procedimiento antes de substanciarse debe expresar la voluntad de
las partes involucradas, puesto que los mediadores carecen de facultades para
imponer un resultado vinculante a ellas. Es comUn que se sugiera su uso en
aquellas controversias en las cuales las partes pueden obtener beneficios al
compartir derechos de PI y estiman prudente la preservacion sus relaciones
comerciales existentes.?’®
Por virtud de que la mediacion se articula en el marco de la voluntad de las

partes,?’® es conditio sine qua non la existencia de un acuerdo tacito entre ellas para
la sujecién a este procedimiento, pudiendo también establecerse por adelantado,
indicando mediante disposicion expresa, la mutua disposicidbn de sometimiento a
una mediacion futura, o bien, a una mediacion respecto de un conflicto existente.

El acuerdo de sujecion al procedimento de mediacion debe reunir ciertos
requisitos: en primer lugar, y como ya sefialamos, la disposicion manifiesta e
indubitable para someter a mediacién la controversia; una descripcion debidamente
circunstanciada y lo mas exhaustiva posible; el idioma que se empleard en el
procedimiento; el reglamento de mediacién que se considere aplicable a los
términos de la controversia y el procedimiento de mediacion.?””

En el caso de que no se acredite la existencia del referido acuerdo entre las
partes, el Centro de la OMPI, con la intencion de facilitar la presentacion de la

controversia puede ofrecer la opcion de tramitar una Solicitud Unilateral de

274 Fuller, Lon, Mediation - Its Forms and Functions, Southern California Law Review, 1971, Issue
305, p. 325.

275 Corbett, Susan, Mediation of Intellectual Property Disputes: A Critical Analysis, New Zealand
Business Law Quarterly, Issue 51, 2011, pp. 57-58.

276 Nolan-Haley, Jacqueline, Mediation: The New Arbitration, Harvard Negotiation Law Review, 2012,
Issue 61, p. 68.

277 para profundizar sobre la naturaleza del acuerdo en referencia, véase:
https://www.wipo.int/amc/en/clauses/mediation/ (Consultado por ultima vez el 11 de noviembre de
2020).
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Mediacién.?”® Este organismo, adicionalmente podra ayudar a las partes en la
consideracion de la solicitud o, ante una peticiéon especifica, podra designar a una
persona externa neutral que les brindara la asistencia necesaria. Para tales efectos,
el Reglamento de Mediacion de la OMPI contempla las siguientes reglas

comunes:27?

e EI procedimiento para designar a mediador y las funciones que
desempefara;

e El desarrollo del procedimiento de mediacidn, asi como las sesiones de que
constara, los medios de presentacion de informacién a cargo de las partes y
los materiales que se emplearan en la mediacion;

e La confidencialidad del procedimiento y su resultado;

e Causales de finalizacion de la mediacion;

e Los honorarios de quien ejerza la funcion de mediador (tratandose de
persona fisica), o bien, de la institucién que la provea, en caso de que sea
procedente; y

e La exclusién de responsabilidad de quienes funjan como mediadores.

Cubiertos los requisitos sefialados, las partes deberan elegir y nombrar un mediador
imparcial e independiente; no obstante,?®° cuando la naturaleza de la controversia
lo requiera, sera posible nombrar dos o0 mas co-mediadores. De igual forma, las
partes pueden nombrar un mediador que, a su consideracion, tenga la experiencia
y el conocimiento adecuados para abordar las cuestiones legales y técnicas
pertinentes.

Las entidades que proporcionan sus servicios para la substanciacion de

MASC, también pueden ayudar a seleccionar y nombrar un mediador, facilitando la

278 Reglamento de mediacion de la  OMPI, articulo 4, disponible en:
https://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules/

279 [dem.

280 [dem.
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informacion conducente y ofrecer la posibilidad a las partes para que sean ellas
quienes nombren un mediador de su eleccién.?!

El trabajo de quien funge como mediador estriba en ayudar a las partes a
negociar una solucidn de su controversia y administrar el procedimiento,
garantizando imparcialidad y fiabilidad. De igual forma, el mediador debera fomentar
la confianza entre las partes involucradas, y crear las condiciones de un entorno
seguro y habilitante para facilitar la comunicacion y prevenir o hacer frente a
malentendidos; incentivar la participacion de las partes en la solucion del problema,
cumplir las reglas de la mediacién y respetar la confidencialidad.

Otorgado el nombramiento, el mediador puede comunicarse con las partes
para abordar cuestiones preliminares, como el calendario de las sesiones de que
constara la mediacion, junto con los documentos que se presentaran, incluyendo
una declaracion de cada una de ellas en la que expresen por escrito su perspectiva
de la controversia. Esto serd de gran utilidad para el mediador, puesto que le
permitira comprender mejor el caso y preparar el procedimiento. Una vez iniciado el
procedimiento, el mediador explicara la naturaleza de la mediacién y conminara a
las partes para que, de comun acuerdo, establezcan las normas basicas y acepten
gue el mediador puede reunirse en privado con cada una de ellas.

Un aspecto que debe destacarse es que, en este tipo de procedimientos,
las personas que comparecen a la mediacion tienen plena autoridad para ofrecer o
aceptar cualquier tipo de solucion en nombre de las respectivas partes de la
controversia que representan. En el supuesto de que no fuese posible, entonces los
representantes de las partes deberan asegurar que podran comunicarse con la
persona que tiene esa autoridad durante el transcurso de la mediacion. En alcance
al tipo y la complejidad de cada caso especifico, la mediacién puede concluir en una
sola sesidn, o bien, en sesiones de tracto sucesivo. Las etapas que comunmente

se agotan en la mediacién son las siguientes: 282

281 [dem.
282 |dem.
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VI.

Recopilacion de informacion. - Cada parte manifiesta su versiéon
de la controversia y presenta una declaracion.

Planteamiento del problema. - El mediador asiste a las partes en
la identificacion de la cuestion o cuestiones que son materia del
conflicto.

Andlisis de los intereses en conflicto. - El mediador y las partes
estudian las razones de fondo de la controversia y sus respectivos
intereses.

Eleccion de opciones. - El mediador y las partes buscan
alternativas que satisfagan sus intereses y aborden los puntos
medulares del conflicto.

Evaluacion de opciones. - Las partes identifican posibles vias de
solucion, evaluando sus opciones a partir de un criterio objetivo.
Conclusion o acuerdo. — Cuando las partes llegan a un acuerdo,
este puede quedar registrado en un convenio durante la

mediacion.

Cuando las circunstancias especificas del caso impiden llegar a un acuerdo, la

mediacién puede ayudarles a comprender mejor la disputa y a reducir el numero de

razones de fondo que generan controversia. Todo acuerdo de mediacién es

juridicamente vinculante, de manera que su aplicacion significa la ejecucion de las

obligaciones contractuales de las partes, e implica que un incumplimiento de esas

obligaciones puede ser objeto de litigio en ulterior ocasion.

Por lo general, es comun observar que las partes expresan su intencién de

respetar las obligaciones derivadas del acuerdo al estimar que se ajusta a sus

intereses. Dependiendo del marco normativo de algunos paises, los acuerdos de

mediacidén pueden ejecutarse como sentencias de un tribunal, lo que proporciona

un elemento adicional de irrevocabilidad.
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4.1.3.2 Decision de experto

Otro mecanismo alternativo de solucién de controversias esta relacionado con la
decision de experto. A través de este procedimiento, un conflicto técnico, cientifico
0 comercial se presenta ante uno 0 mas peritos en la materia que corresponda para
gue emitan un fallo o resolucion que tendra efectos vinculantes para las partes, a
menos que éstas dispongan lo contrario. Este mecanismo se estima idoneo para
substanciar controversias que involucran cauestiones técnicas, como la valoracion
de derechos de PI, la interpretacion de las reivindicaciones de patentes y el alcance
de los derechos amparados por una licencia. De manera adicional, también es
susceptible de utilizarse como parte de la mediacion y el arbitraje, sobre todo, en
arbitrajes complejos.

Es valido sostener que la valoracion neutral en etapa temprana representa
una vertiente de la decision de experto, toda vez que esta concebida para facilitar
la negociacion entre las partes en una fase inicial de la controversia. En este caso,
las partes presentaran al experto su diferendo para que efectie una revision
exhaustiva del resultado y de los costos potenciales en el caso de que la
controversia prosiga en los tribunales judiciales. La evaluacién, que dicho sea de
paso no posee caracter vinculante, puede conminar a las partes a entablar una
negociacion para solucionar su diferendo. 283}

Asi como en la mediacion, en este procedimiento, las partes involucradas
pueden convenir en la remision de su controversia a la decisién de experto, bien
sea contemplandolo en un documento contractual previo a la aparicion de cualquier
diferendo, o concertando un acuerdo posterior para remitir a la decision de experto
cuando se advierta la configuracion de una controversia. Previo a la substanciacion
del procedimiento, se deberan satisfacer determinados requisitos, entre los que
destacan el acuerdo de voluntades de las partes para sujetarse a la decisién de
experto; el detalle pormenorizado de la controversia; el idioma que se emplearay la
decision del experto de reconocer o desconocer el caracter vinculante para las

partes.

283 Blake, Susan, Browne Julie y Sime, Stuart, A Practical Approach to Alternative Dispute Resolution,
Oxford University Press, 2012, p. 80.
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Por otra parte, los actores involucrados deberan definir consensualmente
la adopcidn de reglas de la decision de experto, sobre todo en cuanto a la forma del
otorgamiento del nombramiento del experto; la gestion del procedimiento; la
inspeccion de lugares, propiedades, productos o procesos; los efectos derivados
del incumplimiento de las reglas adoptadas; la confidencialidad del procedimiento,
las causales de terminacién de la decisién de experto; los honorarios del experto o
de la institucion proveedora del servicio (cuando en éste Ultimo caso sea
procedente) y la excluyente de responsabilidad con relacion al experto o a la
institucion proveedora del servicio. 284

Es importante puntualizar que la figura del experto se sujeta a un criterio
de imparcialidad y garantiza a las partes el conocimiento legal y técnico necesario,
o0 el conocimiento sobre la materia de la controversia que le sea planteada. Tanto el
Centro de la OMPI como organismos profesionales, pueden facilitar los medios
informativos necesarios a las partes para seleccionar un experto adecuado en caso
de que éstas no puedan ponerse de acuerdo en su seleccion y nombramiento. La
funcién del experto se limita a canalizar sus conocimientos especificos para emitir
un pronunciamiento sobre las cuestiones que se sometan a su consideracion,
valorando la informacion e insumos que le sean presentados.

Segun los términos definidos de comun acuerdo por las partes al someter
su controversia a la decision de experto, es posible la celebracion de una reunion
en presencia de éste para la presentacion del caso, a fin de que, con los elementos
expuestos, pueda con posterioridad emitir su opinién sobre el conflicto, subrayando
el hecho de que las partes podran establecer por adelantado si el fallo pronunciado
tendra efecto vinculante o no. En este sentido, conviene aclarar que en alcance a lo
dispuesto por el Articulo 17(f) del Reglamento de Decision de Experto de la OMPI,
la decision sera vinculante a menos que las partes hayan acordado lo contrario. 28°

Finalmente, como ocurre con la mediacion, el Centro de la OMPI también puede

284 E| reglamento de la Decision de Experto puede consultarse en:
https://www.wipo.int/amc/es/expert-determination/rules/index.html
285 [dem.
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proponer y nombrar expertos con el conocimiento apropiado procedentes de su red

mundial de expertos en materia de Pl cuando las partes precisen de asistencia.

4.1.3.3 Arbitraje

Dentro del grupo de mecanismos alternativos de solucion de controversias, el
arbitraje se define como un procedimiento privado de adjudicacion por cuyo
conducto las partes involucradas asumen el compromiso de someter su controversia
al tribunal arbitral de su eleccion, y aceptar que la resolucion de éste sea irrevocable
y vinculante?®®; este mecanismo resulta indicado cuando las partes buscan una
conclusion inapelable y definitiva de su controversia. Aparte del arbitraje usual,
algunas instituciones ofrecen también procedimientos de arbitraje acelerado.

El arbitraje acelerado desarrolla un procedimiento administrado con reglas
conformadas para que se lleve a cabo en un periodo de tiempo mas corto y de
manera mas econémica. De acuerdo con lo que dispone el Reglamento de Arbitraje
Acelerado de la OMPI, un procedimiento de este tipo puede llegar a concluirse en
un lapso cinco semanas resultando util cuando las partes requieren con urgencia
una decision inapelable y ejecutable. El arbitraje acelerado también puede
substanciarse juntamente con la mediacion o la decision de experto. Los
procedimientos de arbitraje acelerado administrados por el Centro de la OMPI

presentan las siguientes caracteristicas: 28’

» Un arbitro unico que evitara prolongados procesos de nombramiento
y de toma de decisiones;

» Un unico intercambio de alegaciones sin presentaciones de pruebas
documentales;

» La conclusién del procedimiento dentro de los tres meses posteriores
al nombramiento del arbitro o a la presentacion de la contestacion a la

demanda;

286 Moses, Margaret, L., The Principles and Practice of International Commercial Arbitration,
Cambridge University Press, 2012, p. 1.

287 E| reglamento de arbitraje puede consultarse en:
https://www.wipo.int/amc/es/arbitration/expedited-rules/index.html
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» Cuotas y honorarios fijos para controversias de menos de 10 millones
de ddlares; y,

» Flexibilidad para substanciar el procedimiento para casos complejos.

Cuando las partes concertan un acuerdo para someter al arbitraje las controversias
gue hayan surgido o puedan surgir entre ellas en el futuro, sera necesario acreditar
la existencia de una clausula de arbitraje en un contrato, de conformidad al
Reglamento de Arbitraje de la OMPI (en adelante RAOMPI), en cuyo caso debera

contemplar lo siguiente:

» Sujecion de la controversia al arbitraje (Articulo 37 RAOMPI);

» Descripcién del conflicto (articulo 9 RAOMPI);

» Elidioma que se empleara en el procedimiento (articulo 39 RAOMPI);
» Ellugar del arbitraje (articulo 38 del RAOMPI);

» La eleccion del derecho sustantivo (articulo 61 del RAOMPI); vy,

» El reglamento de arbitraje adoptado (articulo 9 del RAOMPI);

Como instrumento vinculante, la Convencion de Nueva York impone a los Estados
contratantes el cumplimiento de sus disposiciones respecto a la validez y la
ejecucion de un acuerdo de arbitraje internacional.?®® Este dispositivo legal
establece ademas, que un tribunal judicial de un Estado contratante debe declinar
su jurisdiccidén sobre la controversia y someterlo al arbitraje, siempre y cuando se
acredite que el acuerdo es nulo y carece de validez, o bien, que es inoperante o
imposible de poner en practica de conformidad con el derecho aplicable.

Es evidente que una amplia gama de leyes nacionales incluye igualmente
disposiciones similares para un acuerdo de arbitraje local, de manera que ante la
posibilidad de un acuerdo de arbitraje valido los tribunales judiciales opten por

someter al arbitraje las controversias, en conformidad con el acuerdo, y

288 _La Convencion de Nueva York es aplicable a los acuerdos de arbitraje que tienen una conexion
“extranjera” o “internacional” (p.€j. las partes tienen sus domicilios comerciales en diferentes paises).
Véase Born, Gary, International Commercial Arbitration: Commentary and Materials, Kluwer Law
International, 2001, p. 119.

208



desautoricen su tramite ante los tribunales judiciales. Esto tiene el efecto practico
de prevenir que las partes recurran a los tribunales judiciales en relacion con las
controversias en el ambito del acuerdo de arbitraje.

Con independencia del acuerdo de arbitraje, los procedimientos también
son regulados por el derecho aplicable y los reglamentos de arbitraje. No es en
absoluto extrafio que las controversias en materia de Pl sometidas al arbitraje
impliquen la aplicacion de las leyes de mas de un pais, por lo que las partes tendran

gue considerar la legislacion vigente para las siguientes cuestiones:

a) Lugar del arbitraje

El lugar del arbitraje es el ambito territorial al que esta vinculado el
procedimiento y en donde se celebraran las audiencias y reuniones a que haya
lugar; razon por la cual, la normatividad regulara el marco en el que se substanciara
el arbitraje, incluyendo aspectos relativos a su factibilidad en determinada
controversia, la disponibilidad de medidas cautelares y aspectos relacionados con
la ejecucion de los laudos. En alcance a lo dispuesto por el Articulo 38(b) del
Reglamento de Arbitraje de la OMPI, previa consulta con las partes, el tribunal
arbitral podra celebrar las audiencias en el lugar que considere apropiado, y podra

deliberar donde le parezca apropiado.?®®

b) Fondo de la controversia

Las partes gozaran de libertad de decision respecto al marco normativo aplicable al
fondo de su controversia; optar por el derecho sustantivo revestird una importancia
significativa en las controversias en materia de PI, especialmente cuando esta en
juego la validez o el alcance de un derecho derivado de ésta. No obstante, es
menester hacer énfasis en que los regimenes juridicos que tutelan los derechos de
autor y de propiedad industrial, pueden variar en cada pais, aun cuando se han
impulsado esfuerzos para armonizar las legislaciones a través de instrumentos

internacionales, por lo que estas diferencias pueden tener un efecto sobre el

289 Disponible en: https://www.wipo.int/amc/es/arbitration/expedited-rules/index.html (Consultado por
Ultima vez el 11 de noviembre de 2020).
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resultado de la controversia, incluso si la eleccion de la legislacién vigente no afecta
la ley nacional que regula el derecho de Pl en un pais.?®°

De acuerdo con el articulo 61, de Reglamento de Arbitraje de la OMPI,
cuando a las partes les resulta imposible decidir sobre el derecho sustantivo, el
tribunal arbitral aplicara la legislacion que considere apropiada. En este sentido, el

procedimiento de arbitraje comprende:

» La integracion y el nombramiento del tribunal arbitral;

» La administracion del arbitraje;

» Los laudos y demas decisiones adoptadas por el tribunal;
» La confidencialidad;

» Las causales de terminacion del arbitraje, y

# Las cuotas de los arbitros.

Por lo general, las instituciones que ofrecen servicios de MASC ponen a disposicion
los reglamentos de arbitraje para los procesos que son administrados por ellas,
pudiendo modificarse las reglas cuando las partes asi lo estimen conducente. El
acuerdo de arbitraje puede especificar el procedimiento a emplear para el
nombramiento del arbitro o arbitros. Un ejemplo frecuente se da cuando el acuerdo
de arbitraje estipula la designacion de un tribunal con tres arbitros. Cada parte
nombra un arbitro y el arbitro presidente es elegido por los arbitros nombrados por
las partes o mediante un acuerdo entre ellas.

Existe la posibilidad de que las partes no logren consensar la designacién
del tribunal de arbitraje apropiado, en ese supuesto, con base en algunos
reglamentos de arbitraje, la institucion de donde se seleccionan los arbitros puede
optar por designar la conformacién del tribunal, pudiendo presidirse por un arbitro
unico o tres.

También puede suscitarse que en algunos paises se prohiba un tribunal con

un numero par de arbitros por virtud del riesgo de bloqueo en la formulacién y

2% Cook, Trevor y Garcia, Alejandro, I., International Intellectual Property Arbitration, Kluwer Law
International, 2010, Issue 38, p. 87.
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votacion de la resolucidn; por tal motivo, un arbitro unico puede resultar mas facil de
nombrar y mas barato, ya que puede substanciar los procedimientos de una manera
mas rapida, aunque igualmente es valido sefialar que, un tribunal de tres arbitros
puede tener la ventaja de involucrar a varios arbitros con diferentes especialidades
y areas de conocimiento.?°!

Dado el caracter de imparcialidad e independencia de los arbitros, existen
varias disposiciones normativas nacionales y reglamentos que cuentan con
requerimientos especificos al respecto. Por ejemplo, es comun que a los arbitros se
les exija hacer del conocimiento de las partes cualquier circunstancia que pueda
generar dudas justificadas sobre su criterio. En alcance a esta aseveracion, el
nombramiento de arbitros con el adecuado conocimiento legal y técnico, representa
un ejercicio que crea certidumbre juridica.

En este orden de ideas, la funcion del tribunal arbitral sera la emision de un
pronunciamiento de naturaleza vinculante, alineado al acuerdo de arbitraje
adoptado, su reglamento y el derecho sustantivo aplicable. Conviene en este punto
destacar que, los arbitros desempeiian cargos distintos a los mediadores, que, en
todo caso, se convierten en facilitadores de las negociaciones entre las partes.?%?

La manera en que se administra el arbitraje se encuentra condicionada al
reglamento aplicable; es decir, a partir de la integracion del tribunal arbitral, las
partes tendran la oportunidad de presentar su escrito de demanda y su contestacion,
0 sus equivalentes, ante dicha instancia. Luego entonces, el tribunal podra
programar nuevas presentaciones de documentos o proceder a discutir con las
partes el calendario del caso, las fechas de las audiencias y los requisitos sobre las
pruebas y la confidencialidad.

En el desarrollo de las audiencias serd factible la presentacion de pruebas
por parte de testigos y expertos, asi como la presentacion de alegatos ante el
tribunal, a peticion de una de las partes o a discrecion del 6rgano arbitral. Cuando

fuese imposible la celebracion de las audiencias, el procedimiento de arbitraje se

21 Born, Gary B., International Arbitration: Law and Practice, Kluwer Law International, 2012, p. 123.
22 Reglamento de Arbitraje de la OMPI, Articulos 41 a 47, disponible en:
https://www.wipo.int/amc/es/arbitration/rules/ (Consultado por Ultima vez el 11 de noviembre de
2020).
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llevara a cabo normalmente basandose en todos los documentos y materiales
presentados.??3

El procedimiento de arbitraje concluira en el momento en el que el tribunal
considere que se ha demostrado que las partes han tenido oportunidad suficiente
de presentar sus escritos y pruebas, tras lo cual dictara el laudo arbitral. De manera
general, las partes quedaran obligadas por el laudo, a partir de la fecha en que éste
se dicte.?%*

Un laudo arbitral reviste fuerza irrevocable y vinculante merced al
reglamento adoptado y al derecho en el que se funda el estudio de los casos, que
por lo general, estipulan que los laudos arbitrales no ameritan apelacion o revisiéon
sobre el fondo del asunto por parte de los tribunales nacionales. Puede ocurrir que,
en circunstancias excepcionales, una parte puede apelar al laudo ante un tribunal
nacional en el lugar del arbitraje y conseguir que se anule, o resistirse a la aplicacién
del laudo en las jurisdicciones relevantes.

La ejecucion extra territorial de los laudos es una de las ventajas principales
del arbitraje y cobra especial valor en el caso desafortunado en el que una parte
incumpla el laudo y la otra parte se vea obligada a aplicarlo. Este rasgo distintivo de
los laudos se deriva principalmente de la Convencion de Nueva York, que obliga a
los Estados contratantes a reconocerlos y ejecutarlos aun cuando éstos fuesen
emitidos fuera de su territorio, algo que esta sujeto a limitadas excepciones.

En muchos paises, los tribunales consienten la ejecucion de los laudos
arbitrales como una sentencia judicial nacional, basandose en la solicitud de la parte
correspondiente, y pueden, por lo tanto, ser invocados para ejecutarlo en cualquiera
de los Estados contratantes de la Convencion de Nueva York, siempre que éste se
haya dictado en alguno de dichos paises contratantes.??®

El reglamento de la OMPI configura la posibilidad de que las partes soliciten

medidas cautelares al tribunal arbitral y se le dote de la discrecionalidad necesaria

293 Cfr. Articulo 50 RAOMPI

294 Cfr. Articulo 66 RAOMPI

2% México forma parte de los estados contratantes de la Convencién de Nueva York. Véase:
https://www.clonica.net/usuario/img_usuario/comercio-exterior.es/Herramientas _Doc/153.pdf
(Consultado por ultima vez el 11 de noviembre de 2020).
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para expedir cualquier orden provisional que estime necesaria, a peticion de una
parte, en este supuesto, las medidas cautelares solicitadas podran dictarse en forma
de laudo provisional.

Con independencia de los servicios administrativos, de asistencia y
capacitacion, el Centro de la OMPI proporciona herramientas y recursos técnicos
para la substanciacion de procedimientos de arbitraje. De igual forma, este 6rgano
dispone adicionalmente de una red de arbitros y expertos en PI, y esta facultado
para proponerlos en los arbitrajes que administra. Por su parte, el Reglamento de
Arbitraje de la OMPI se erige como un dispositivo juridico para las controversias
sobre Pl y tecnologia, y contiene disposiciones normativas sobre confidencialidad y
presentacion de pruebas técnicas y experimentales.

El Centro de la OMPI gestiona los procedimientos arbitrales sin fines de
lucro, y, por lo tanto, sus cuotas de registro y administracién son relativamente
moderadas, no asi los honorarios de los arbitros, que en consulta con las partes el
Centro procedera a determinar, considerando variables como las tarifas aplicables
en el pais de domicilio de las partes y del arbitro o los arbitros, la complejidad del
caso y la cuantia sobre la que versa la controversia.

Tal y como ocurre en el caso de la mediacioén, el arbitraje voluntario hace
referencia al procedimiento que se inicia con el consentimiento de ambas partes,
por conducto de una clausula expresada en el marco de un contrato con antelacién
suscrito. Sin embargo, puede pasar que las clausulas de arbitraje generen
problemas cuando las partes se encuentran en una situacion desigual de
negociacion y una de ellas es presionada por la otra para aceptar la clausula de

sometimiento al arbitraje.

4.1.4 Motivacion para una reforma a las legislaciones de propiedad intelectual,

privilegiando los MASC

Es innegable el espectro de ventajas, medios y herramientas que proporcionan los
procedimientos substanciados por la via de los MASC a las partes involucradas en

una disputa de derechos de PI. El escenario deseable para nuestro pais es que a
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partir del establecimiento y uso de esquemas de colaboracién con la OMPI, se
deriven acciones precisas que favorezcan la asistencia técnica y cooperacion para
gue tanto el INDAUTOR, como el IMPI, promuevan las reformas necesarias a los
ordenamientos juridicos que regulan sus marcos de intervencién institucional, en
cuanto a los servicios que ofrecen, y se adopten por ministerio de ley, los MASC y
no solo en lo tocante a la concilacién como se acaba de reformar la LFPPI el 1 de
julio del 2020.

La institucionalizacion de los MASC, producto de la armonizacion normativa
de la LFDA, y la LFPPI, permitira a las entidades gubernamentales referidas,
substanciar procedimientos administrativos agiles y rapidos para admitir, conocer y
resolver sobre las disputas de derechos de PI, garantizando vias accesibles que
ofrezcan a las partes involucradas, las herramientas y recursos necesarios para
asegurar una tutela efectiva de los derechos de autor y de la propiedad industrial.

Esto puede alentar a los inventores e innovadores en la busqueda del
reconocimiento legal de sus creaciones, lo que contribuira a fomentar la generacion
de conocimiento. Dado que los procedimientos derivados de los MASC también son
utiles para las controversias transfronterizas, pueden ayudar al INDAUTOR vy al
IMPI, a prestar un respaldo mas solido a las empresas globales, lo que facilitara la
explotacion internacional de los derechos de PI.

Asi, ofrecer las opciones que traen aparejados los MASC para dirimir las
disputas o diferendos, incrementara la capacidad del INDAUTOR y el IMPI de crear
entornos habilitantes para la creacidn, proteccion y explotacién de los derechos de
Pl. Adicionalmente, estos servicios pueden ayudar a las organismos citados, a
establecer infraestructuras de PI que favorezcan a las empresas y la innovacion,
permitiendo de esta manera que se puedan proporcionar servicios integrales.

Como vemos, los mecanismos alternativos de solucién de controversias,
representan un apoyo sustancial en la tutela de los derechos de PI; por lo que su
regulacion y fortalecimiento en la LFDA y la LFPPI, contribuiran a la articulacion de
procesos administrativos eficaces, en donde el litigio, y sobre todo, las causas

penales, constituyan la ultima ratio, para dar lugar a un marco garantista en donde

214



se logre concretar la exigibilidad de los derechos de autor y de la propiedad
industrial.

En ese sentido, también resulta preciso hacer hincapié que pese a los
esfuerzos por incentivar los MASC dentro de la PI, dentro de México, estos han sido
insuficientes ya que no hay un sélido andamiaje legal que los privilegie. Es decir,
gue si bien algunos MASC han estado presentes en las legislaciones de PI, como
antes ya lo advertiamos, lo cierto es que las legislaciones, en sus procedimientos
materialmente jurisdiccionales, los contemplan como una alternativa mas, sin que
tengan una importancia o predominancia prejudicial.

La tendencia de incrementarse el nimero de asuntos litigiosos en todas las
materias, hace imperante que se privilegie y obligue agotar la solucion pacifica de
los conflictos legales mediante el uso de los MASC. En otras materias ya se ha
incrementado su nivel de obligatoriedad.?®® Y aunque pareciera una contradiccién
gue se obligue al uso de MASC, resulta una manera que puede ser mas eficiente
para despresurizar el sistema de justicia, hacer mas agiles las soluciones y generar
una nueva cultura de la paz en las partes involucradas, que por lo mismo forma
parte de una estrategia integral que incluya eliminar la necesidad de acudir, a
instancias penales para buscar solucionar o perseguir la reparacion de bienes y
derechos vulnerados en materia de PI.

Tales afirmaciones se realizan, partiendo de la identificaciéon de la débil
legislacion nacional que no promueve ni privilegia los MASC en la materia, sino que
exclusivamente los deja como una alternativa mas; diferencia principal con la OMPI,
y razén principal por la que quizas en México los MASC no tengan el mismo éxito
para la solucion de conflictos en materia de PlI.

En sintesis de lo afirmado hasta ahora, resulta de vital importancia que
existan incentivos en las legislaciones de derechos de autor que privilegien la
alternativa de los MASC por sobre la solucion contenciosa. Dichos incentivos

pueden ser de distinta naturaleza y categorias, no obstante en el presente trabajo

2% E| ejemplo mas reciente se encuentra en el procedimiento laboral, que pese a que privilegiaba la
conciliacién, lo cierto es que a partir de la reforma a la Ley Federal del Trabjo el pasado 1 de mayo
de 2019, serd obligatorio que para acudir a un juicio laboral, los accionantes deben acudir
obligatoriamente a una instancia prejudicial, distinta al tribunal laboral.
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nos centraremos en proponer que en principio se integren todos los MASC y sean
obligatorios desde el inicio de los procedimientos (mediante las clausulas

contractuales como en los procedimientos mismos).

4.1.5 Propuesta de armonizacion normativa de la Ley Federal del Derecho de Autor

De acuerdo con lo que hemos sefialado en apartados previos, tanto la mediacién,
como la decision de experto y el arbitraje, han demostrado su viabilidad a nivel
internacional, por tratarse de mecanismos alternativos de solucion de controversias
eficaces, accesibles y Aagiles; sin embargo, en México, su adopcion e
institucionalizacion es aun limitada. En este sentido, de la revision realizada a la
LFDA vigente, podemos identificar que los Unicos mecanismos alternativos de
solucion de controversias previstos son el procedimiento de avenenciay el arbitraje.

Nada se ha explorado en el ordenamiento en referencia, respecto a la
mediacion y a la decision de experto, como alternativas para dirimir disputas y
robustecer la esfera administrativa que tutela los derechos de autor. Basados en
esta apreciacion, podemos colegir que los mecanismos alternativos de solucion de
controversias que preveé la legislacion en comento distan de ser similares a los que
referenciamos en el apartado inmediato anterior, puesto que, el ordenamiento
mexicano es omiso en la mencion de garantizar la autonomia a las partes para elegir
libremente el mecanismo que mejor se adapte a su diferendo, ya sea la mediacién,
o el arbitraje.

En el caso del procedimiento de avenencia, nuestro ordenamiento en
ningln momento establece disposicion alguna de donde se desprenda el
aseguramiento de la especializacion de quienes conduciran el procedimiento para
el desahogo procesal de los elementos facticos, técnicos y legales que se estan
controvirtiendo, por lo que no existen garantias (al menos en el texto legal), de que
el funcionario representante del INDAUTOR, cubra el perfil idéneo, a diferencia del
ambito internacional, en donde desde el comienzo, se asegura la especializacion y

expertise de quienes ostentan los nombramientos de mediadores y arbitros.
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Un tercer punto que permite identificar la incompatibilidad de los MASC en
el ordenamiento mexicano y al mismo tiempo, profundizar en sus areas de
oportunidad, esta relacionado con la flexibilidad de los procedimientos. Mientras a
nivel internacional los procedimientos derivados de la substanciacion de los MASC
son sencillos y flexibles desde el punto de vista procesal, nuestra legislacion opera
de manera opuesta, ya que en el procedimiento de avenencia y el arbitraje, se resta
a las partes la libertad para ponerse de acuerdo sobre la gestion del procedimiento
y para elegir reglas procesales adecuadas.

En suma, los dos mecanismos que contempla la LFDA son por una parte,
un entramado de reglas rigidas que incrementan manera excesiva las funciones
administrativas del 6rgano encargado de conducir los procedimientos, y por otra,
excluyentes de los principios que constituyen los MASC en el contexto internacional,
situacion que se traduce en una limitada defensa de los bienes juridicos tutelados
que contribuye (en el mejor de los casos) a judicializar las controversias, a
sabiendas de las particularidades de exceso de tiempo y costos para las partes
involucradas.

Estos argumentos se fundan también, en los resultados derivados de la
visita de fiscalizacion practicada por la Auditoria Superior de la Federacion (ASF) al

INDAUTOR en donde para el ejercicio 2017, se concluy6 lo siguiente:?®7

6. Procedimiento administrativo de avenencia:

e Con la revision de una muestra probabilistica por el método aleatorio
simple, de un universo de 1,485 expedientes, se seleccion6 una muestra
aleatoria simple de 306 expedientes, con un nivel de confianza de 95.0%,
un margen de error de 5.0% y una probabilidad de incumplimiento de
50.0%, de procedimientos de avenencia atendidos por el INDAUTOR en

2017 se determiné que el instituto no cumplié con los requisitos

27 Fuente: Auditoria Superior de la Federacion (ASF), documento disponible en:
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017c/Documentos/Auditorias/2017_ 0291 a.pdf
(Consultado por ultima vez el 11 de noviembre de 2020).
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necesarios para su atencién, ya que de los 306 expedientes el 100.0%
tuvo incumplimientos. Por lo anterior se infiere con un 95.0% de
confianza, que entre el 95.0% y el 100.0% de los 1,485 expedientes de
los procedimientos de avenencia atendidos por el instituto en 2017,
carecieron de la documentacién que avale los requisitos establecidos en
la normativa, lo que implica un riesgo en la proteccion de los derechos

tutelados por la Ley Federal del Derecho del autor.

En alcance a los hallazgos resultantes de la visita, la Auditoria Superior de la

Federacion (ASF) determind lo siguiente:?%®

2017-5-48100-07-0291-07-010 Recomendacion

Para que el Instituto Nacional del Derecho de Autor se asegure
sistematicamente que los expedientes de los procedimientos de
avenencia cumplan con todos los requisitos necesarios para su atencion,
a fin de obtener mejoras en la operacion del programa presupuestario
gue contribuyan a la proteccion de los derechos de autor, en términos de
lo establecido en los articulos 218, fracciones I, II, 1l y IV de la Ley
Federal del Derecho de Autor, articulo 139, fracciones I, II, lll, IV, V, Vly
VI, del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor y articulo
segundo, titulo segundo, capitulo I, numeral 9. Normas Generales,
Principios y Elementos de Control Interno, norma cuarta, del Acuerdo por
el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de
Aplicacion General en Materia de Control Interno, e informe y acredite
ante la Auditoria Superior de la Federacion los resultados y las medidas

emprendidas para corregir la deficiencia detectada.

En la misma visita de fiscalizacion, la ASF se pronuncié sobre el procedimiento

arbitral y sefial6 lo siguiente:?%°

298 |hidem.
299 |bidem.
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7. Procedimiento arbitral:

En 2017, el INDAUTOR no recibi6 solicitudes de procedimientos de
arbitraje, no obstante, conté con la lista de arbitros y el arancel del
procedimiento arbitral, los cuales fueron publicados en el Diario Oficial
de la Federacion el 30 de enero de 2017, asimismo acredité haber
publicado la lista de arbitros y el arancel del procedimiento arbitral
anualmente en el Diario Oficial de la Federacion en el periodo de 2012
a 2017.

Con estos elementos de andlisis, reforzamos el argumento de promover un proceso
de armonizacién normativa de la LFDA y de modernizacion institucional, a fin de
ajustarlos a los avances y a la dinamica global. Bajo esta perspectiva, y para
profundizar en el analisis de los MASC contenidos en la LFDA, abordaremos la
naturaleza y substanciacion del procedimiento administrativo de avenencia y el
arbitraje.

Por tratarse de un procedimiento de caracter amigable que se tramita
cuando se determina prescindir de la via jurisdiccional, el de avenencia, se
substancia ante el INDAUTOR, y se inicia cuando alguna de las partes se considera
afectada en alguno de los derechos protegidos, para dirimir de manera amigable un
conflicto surgido con motivo de la interpretacién o aplicacion de la LFDA.

El procedimiento contempla la formulacion por escrito de una queja de la
parte agraviada, que una vez presentada ante el INDAUTOR, se correra traslado a
la contraparte, para manifestar lo que a su derecho convenga. Con posterioridad a
ello, el instituto se allegara de los medios probatorios necesarios aportados por las
partes en conflicto y citara a una junta de avenencia, en donde se pretendera llegar
a un arreglo. En el caso de que las partes asuman un acuerdo, se suscribira un
convenio que revestira el caracter de cosa juzgada Y titulo ejecutivo. En el supuesto
de que fuese imposible lograr la avenencia, el INDAUTOR exhortara a las partes en
conflicto a acogerse al procedimiento de arbitraje previsto en el articulo 219 del

citado ordenamiento juridico.
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Por lo que respecta al procedimiento de arbitraje 3°° se substancia cuando
existe una controversia sobre los derechos protegidos por la LFDA, y cuando las
partes involucradas, acuerden someterse a éste mediante las figuras de clausula
compromisoria y de compromiso arbitral. El primer caso se refiere al acuerdo
incluido en un contrato celebrado con obras protegidas por la ley en comento, en un
acuerdo independiente referido a todas o ciertas controversias que puedan surgir
en el futuro entre ellos. El compromiso arbitral, a su vez, alude al acuerdo de
someterse al procedimiento cuando todas o ciertas controversias ya hayan surgido
entre las partes al momento de su firma.

En términos generales, el procedimiento de arbitraje regulado en la LFDA
sigue las mismas reglas que en el procedimiento administrado por la OMPI; sin
embargo, los laudos emitidos a la conclusién del procedimiento arbitral, ademas del
valor de cosa juzgada y titulo ejecutivo, poseen el caracter de definitivos,
inapelables y obligatorios para las partes.

La valoracion que se desprende del analisis de estos procedimientos como
mecanismos alternativos de solucion de controversias, nos lleva a considerar
necesario adicionar a la LFDA, las figuras de la mediacion y la decision de experto,
en los términos en que se prevén a nivel internacional. Con su incorporacion al
marco juridico de referencia, sera posible ampliar el espectro de proteccion de los
derechos de autor, y en esa medida, fortalecer la esfera administrativa de
resoluciones derivadas con motivo de la substanciacién de los procedimientos en
referencia.

De esta manera, mientras se consolidan las vias no jurisdiccionales para la
solucion de controversias, se refuerza el papel activo de las partes involucradas y
se instauran procedimientos flexibles y se contribuye a disminuir la carga de trabajo
de los tribunales en casos que pueden ser susceptibles de arreglo sin agotar el
litigio. Otro aspecto para considerar en el proceso de modernizacion del

ordenamiento juridico citado tiene que ver con la reforma de los apartados relativos

300 Articulos 219, 220 y 221 de la Ley Federal del Derecho de Autor, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122 240120.pdf (Consultado por uUltima vez el 11 de
noviembre de 2020).
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a las infracciones administrativas, que como se acreditard, se encuentran
desfasadas.

Por virtud de lo anterior, la propuesta de armonizacion normativa de la LFDA
por la cual se reforman los articulos 30, tercer parrafo,y 232 y adicionan los capitulos
IV y V al Titulo XI, y los articulos 228 bis, 228 ter, 228 quater, 228 quinquies, 228
sexies y 228 septies y se reforman los articulos 230 y 232, se presenta bajo los

siguientes términos:

Articulo 30.- [...]
[...]
Los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos
patrimoniales y las licencias de uso deberan celebrarse, invariablemente, por
escrito, y con clausula que establezca que las controversias sucitadas
deberan intentar resolverse, al menos, mediante el agotamiento de un
Método Alternativo de Solucion de Controversia que elijan las partes,
contemplado por la presente Ley, de lo contrario seran nulos de pleno
derecho.
[...]Capitulo IV, denominado “De la Mediacién”; Articulo 228 bis.-
Tratandose de controversias en las cuales las partes se pueden
beneficiar, cuando existan controversias sobre derechos
protegidos por esta Ley, procedera la mediacion y se substanciara

ante el instituto.

El acuerdo de mediacién se puede establecer por adelantado, mediante una
clausula expresa por escrito, en donde las partes manifiestan su aceptacién para
someter a mediacion sus controversias futuras. Este acuerdo deberda, ademas,
incluir la descripcion de la controversia que se 221 sometera a mediacion; el lugar
de la mediacion; el reglamento de mediacion aplicable a los términos y el
procedimiento de mediacion. De igual forma, serd obligacion de las partes,
seleccionar y nombrar un mediador imparcial e independiente. Cuando la naturaleza

de la controversia lo requiera, serd posible nombrar dos o0 mas co-mediadores. El
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instituto, en enero de cada afio, publicara en los medios conducentes, el listado de
mediadores autorizados.

Ante la falta de un acuerdo de mediacion entre las partes, y para facilitar la
substanciacion de la controversia, el instituto ofrecera la opcion de presentar una
solicitud unilateral, pudiendo ayudarles a considerar la solicitud o, bajo peticion,
podra designar a una persona externa neutral que les brindara la asistencia
requerida. Cuando la naturaleza de la controversia lo requiera, sera posible nombrar
dos o mas co-mediadores.

El mediador ayudara a las partes a negociar una solucién de su controversia
y gestionar el procedimiento, garantizando en todo momento su imparcialidad y
fiabilidad y fomentara la confianza entre las partes involucradas en un entorno
seguro para facilitar la comunicacién y prevenir o hacer frente a los malentendidos
entre las partes; involucrarles en la solucién del problema y cumplir las reglas de la
mediacidn, respetando la confidencialidad debida.

Una vez otorgado el nombramiento, el mediador podra comunicarse con las
partes para abordar cuestiones preliminares, como el calendario de la mediacion y
los documentos que se presentaran, incluyendo una declaracion de cada una de
ellas en la que manifiesten su perspectiva de la controversia. Al inicio del
procedimiento, el mediador explicara sus particularidades y procedera a establecer
las normas basicas de la mediacién incluyendo la falcultad de reunirse en privado
con cada una de las partes.

Las personas que participan en la mediacién tienen plena autoridad para
ofrecer o aceptar cualquier tipo de solucién en nombre de las respectivas partes de
la controversia. Si esto no fuere posible, estas personas deberan asegurar que
podran comunicarse con la persona que tiene esa autoridad durante el transcurso
de la mediacién. En funcion del tipo y la complejidad de la controversia, la mediacion

podra concluir en un solo dia o en sesiones de tracto sucesivo.

Articulo 228 ter.- Las fases que se agotan en la mediacién son las

siguientes:
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VI.

Recopilacion de informacion. — Cada parte manifiesta su version de la
controversia y presenta una declaracion.

Planteamiento del problema. — El mediador asiste a las partes en la identificacion
de la cuestién o cuestiones que son materia del conflicto.

Andlisis de los intereses en conflicto. — El mediador y las partes estudian las

razones de fondo de la controversia y sus respectivos intereses.

. Eleccién de opciones. — El mediador y las partes buscan alternativas que

satisfagan sus intereses y aborden los puntos medulares del conflicto.
Evaluacion de opciones. — Las partes identifican posibles vias de solucién,
evaluando sus opciones a partir de un criterio objetivo.

Conclusion o acuerdo. — Cuando las partes llegan a un acuerdo, este puede

guedar registrado en un convenio durante la mediacién.

En el supuesto de que las partes no puedan llegar a un acuerdo, la mediacion les

ayudara a comprender mejor la disputa, a reducir el numero de cuestiones que

generan controversia y en su caso, a agotar la via jurisdiccional si asi lo decidiesen.

Articulo 228 quéter.- Todo acuerdo de mediacién tendré caracter
vinculatorio, de cosa juzgada y de titulo ejecutivo, de manera que
su aplicacién significa efectivamente la ejecuciéon de las
obligaciones contractuales de las partes, e implicara que un
incumplimiento de esas obligaciones podra ser objeto de litigio ante

los érganos jurisdiccionales.

Se adiciona el Capitulo V, denominado “De la Decisién de Experto”

Articulo 228 quinquies.- La decisién de experto es un mecanismo
alternativo de solucion de controversias por el cual, un conflicto
técnico, cientifico o comercial entre las partes se somete a
valoracion de uno o mas expertos para que pronuncien un fallo al

respecto.
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La decisiéon sera consensual, confidencial y vinculante para las partes, a menos que
éstas acuerden lo contrario. En el caso de una controversia o diferencia futura que
surja de un contrato, las partes podran incluir una clausula de decisién de experto
en el contrato. Una controversia o diferencia existente puede ser objeto de una
decision de experto por medio de un acuerdo de sometimiento entre las partes. A
diferencia de la mediacion, una parte no podra unilateralmente retirarse de una

decision de experto.

Articulo 228 sexies.- Las partes presentaran su controversia al
experto para una evaluacién del resultado y de los costos
potenciales en el caso de que lacontroversia se siga ante tribunales.
La evaluacién no vinculante del caso por parte del experto podréa

conminar a las partes a negociar para solucionar la controversia.

De igual forma, las partes podran acordar la remision de su disputa a la decision de
experto, ya sea contemplando esta posibilidad en un contrato previo a la aparicion
de cualquier controversia, o bien, concertando un acuerdo posterior para remitir a la
decision de experto la controversia surgida.

La clausula de decisidon de experto o el acuerdo en que se contenga, debera
incluir la manifestacion por escrito de sujecién al procedimiento; la descripcién de la
controversia que se va a remitir a la decision de experto; el idioma que se empleara
y la aceptacion de reconocer o desconocer el caracter vinculante para las partes

ante el fallo que emita el experto.

Articulo 228 septies.- Las partes tendran que definir de comun
acuerdo, las reglas de la decision de experto, especialmente en
relacién a su nombramiento; la gestion de la decisién en cuestiones
como lainspeccién de lugares, propiedades, productos o procesos;
las consecuencias para las partes que incumplan las reglas; la
confidencialidad, los motivos por los que se puede poner fin a la

decision de experto; los honorarios del experto y de la institucién o
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proveedor del servicio y la excluyente de responsabilidad con

relaciéon al experto y a la institucién o proveedor del servicio.

La funcién del experto se circunscribird a emplear sus conocimientos especificos
para dictar una decision sobre las cuestiones que se sometan a su consideracion,
valorando la informacién y los materiales que le han presentado las partes.
Dependiendo de los términos acordados por las partes al someter su controversia
a la decision de experto, éstas podran organizar una reuniéon en presencia del
experto para presentar su caso, quien, a su vez, tomara una decision sobre la
controversia, sobre la cual las partes pueden acordar por adelantado que sea

vinculante o no.

4.1.6 Propuesta de armonizacion normativa de la Ley Federal de Proteccion a la
Propiedad Industrial (LFPPI)

Al igual que en el caso anterior, la LFPPI vigente, presenta varias areas de
oportunidad que necesariamente deberan superarse atendiendo a las
consideraciones realizadas en el presente documento, a efecto de dotarle de mayor
fuerza vinculatoria, sobre todo, en la esfera administrativa, puesto que en absoluto
contempla mecanismos alternativos de solucion de controversias, situacién que
limita el ejercicio de acciones legales, por las vias de caracter jurisdiccional.
Mientras la legislacion permanezca en los términos descritos, la tutela de
los derechos de propiedad industrial se substanciara mediante procedimientos
judiciales, lo cual implicara altos costos para las partes involucradas, un incremento
en la carga de trabajo de los tribunales, tiempo excesivo en la resolucién de los
litigios y una insuficiente reparacion del dafio. Aunado a esto, sera necesario hacer
la remision de los delitos previstos en el citado ordenamiento, a la legislacién penal,
tal y como ocurre con los delitos contra los derechos de autor, de tal suerte que
exista uniformidad en sus contenidos y se ratifique la naturaleza administrativa de

sus disposiciones normativas.

225



En alcance a estos argumentos y como se ha venido manifestando, la
reciente abrogacion de la LPI y promulgacién de la LFPPI se quedoé corta, ya que
séloincorporay regula la figura de la conciliacidn, no obstante la presente propuesta
de armonizacién normativa de la LFPPI debe de contemplar otras figuras, por lo que
se propone adicionar ultimo parrafo al articulo 336; Titulo Sexto los capitulos V, VI
y VII, asi como los articulos 385 bis, 385 ter, 385 quéter, 385 quinquies, 385 sexies,
385 septies, 385 octies, 385 nonies, 385 decies, 385 undecies y se reforma el

articulo 402, para quedar como sigue:

Se afiade al articulo 336, un ultimo pérrafo:
Articulo 336.- Admitida la solicitud de declaracion administrativa, el Instituto
correra traslado con la copia simple de ésta, asi como de los documentos
gue le acompafian, al titular afectado o al presunto infractor para que
manifiesten lo que a su derecho convenga y presenten las pruebas
correspondientes, dentro de los siguientes plazos:
l.- Un mes, si se trata de una solicitud de declaracion administrativa de
nulidad, caducidad o cancelacién, o
Il.- Diez dias habiles, si se trata de una solicitud de declaracion administrativa
de infraccién que no amerite visita de inspeccién o, en su caso, conforme a
lo dispuesto por el articulo 360 fraccion IX.
La notificacion se hara en el domicilio sefalado por el solicitante de la
declaracion administrativa. Cuando no haya sido posible practicarla en dicho
domicilio, se llevara a cabo en términos de lo dispuesto por el articulo 369 de
esta Ley.
En el traslado que deba correr el Instituto, se acordara la fecha en que
las partes deben acudir a audiencia de aveniencia en la cual podran
elegir el Método Alternativo de Solucion de Controversia previstos en
los capitulos V, VIy VIl del Titulo Sexto de esta Ley, con el fin de que se
agote de forma previay obligatoria. Dicho acuerdo debera ser notificado
a ambas partes. De no acudir el actor a la fecha programada, se tendra

por no interpuesta la solicitud y de no hacerlo el presunto infractor se
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actualizard la infraccion prevista en la fracciéon XXXIII, del articulo 386

de la presente Ley.

Se afiade el capitulo V, denominado “De la Mediaciéon”

Articulo 385 bis.- Tratandose de controversias en las cuales las
partes se pueden beneficiar, cuando comparten los derechos
protegidos por esta Ley, y desean preservar las relaciones
comerciales existentes procedera la mediacion y se substanciara
ante el instituto.

El acuerdo de mediacién se puede establecer por adelantado,
mediante una disposicién expresa y por escrito de comun
aceptacion que disponga que las controversias futuras se
someteran a mediacién. Este acuerdo debera al menos, contemplar
la disposicion manifiesta e indubitable para someter a mediacioén la
controversia en cuestioén; la descripcién de la controversia que se
sometera a mediacioén; el lugar de la mediacién; el reglamento de
mediacién aplicable alos términos y el procedimiento de mediacion.
Ante la inexistencia de un acuerdo de mediacién entre las partes, y
para facilitar la presentacion de una controversia de mediacion, el
instituto ofrecera la opcién de presentar una solicitud unilateral,
pudiendo ayudar a las partes a considerar la solicitud o, bajo
peticién, podra designar a una persona externa neutral que les
brindara la asistencia necesaria.

Serd obligaciéon de las partes, seleccionar y nombrar un mediador
imparcial e independiente. Cuando la naturaleza de la controversia
lo requiera, sera posible nombrar dos o mas co-mediadores. El
instituto, en enero de cada afo, publicara en los medios

conducentes, el listado de mediadores autorizados.

Articulo 385 ter.- La labor del mediador es ayudar a las partes a

negociar una solucién de su controversia y gestionar el
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procedimiento de mediacién, garantizando en todo momento su
imparcialidad y fiabilidad, asi como fomentar la confianza entre las
partes involucradas, en un entorno seguro para facilitar la
comunicacién y prevenir o hacer frente alos malos entendidos entre
las partes; involucrarles en la solucién del problema y cumplir las
reglas de la mediacién y respetar la confidencialidad.

Una vez que se otorga su nombramiento, el mediador puede
comunicarse con las partes para abordar cuestiones preliminares,
como el calendario de la mediacién y los documentos que se
presentaran, incluyendo una declaracién de cada una de ellas en la
gue manifiesten su perspectiva de la controversia. Esto puede
ayudar al mediador a comprender mejor el caso y a preparar la
mediacién. En el inicio de la mediaciéon, el mediador explicara el
procedimiento y se procederd a establecer las normas basicas de la
mediacioén e indicar que el mediador puede reunirse en privado con
cada unade ellas.

Las personas que participan en la mediacioén tienen plena autoridad
para ofrecer o aceptar cualquier tipo de solucién en nombre de las
respectivas partes de la controversia. Si esto no es posible,
entonces estas personas deberan asegurar que podran
comunicarse con la persona que tiene esa autoridad durante el
transcurso de la mediacién. En funcién del tipo y la complejidad de
la controversia, la mediaciéon puede concluir en un solo dia o

implicar sesiones de tracto sucesivo.

Articulo 385 quater.- Las fases que se agotan en la mediacion son
las siguientes:
l. Recopilacién de informacién.- Cada parte expone su
versién del conflicto y presenta una declaracion

preparada para tales efectos;
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II. Identificacién de problemas.- El mediador ayuda alas
partes a identificar la cuestiébn o cuestiones que son
materia de la controversia;
[ll.  Examinacién de los intereses.- EI mediador y las
partes revisan las razones subyacentes de las posiciones
adoptadas respectivamente por ellas, y sus intereses en
la controversia,
IV. Seleccién de opciones.- El mediador y las partes
buscan opciones que satisfagan sus intereses y traten la
cuestién o cuestiones objeto de la controversia;
V. Evaluacion de opciones.- Las partes identifican
posibles esferas de acuerdo, evaluando sus opciones a
partir de un criterio objetivo; vy,
VI. Conclusién de acuerdo.- Si las partes son capaces
de llegar a un acuerdo, este puede quedar registrado en
un convenio durante la mediacioén.
En el supuesto de que las partes no puedan llegar a un acuerdo, la
mediacion puede ayudarles a comprender mejor la disputa, a
reducir el namero de cuestiones que generan controversiay en su
caso, a agotar la via jurisdiccional si asi lo decidiesen.
Todo acuerdo de mediacion tendra caracter vinculatorio, de cosa
juzgada y de titulo ejecutivo, de manera que su aplicacién significa
efectivamente la ejecucion de las obligaciones contractuales de las
partes, eimplicaque un incumplimiento de esas obligaciones puede

ser objeto de litigio ante los 6rganos jurisdiccionales.

Se adiciona el Capitulo VI, denominado “De la Decision de Experto”
Articulo 385 quinquies.- La decisién de experto es un mecanismo
alternativo de solucion de controversias por el cual, un conflicto
técnico, cientifico o comercial entre las partes se presenta ante uno

0 mas expertos para que pronuncien un fallo al respecto.
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La decisiéon sera consensual, confidencial y vinculante para las
partes, a menos que éstas acuerden lo contrario.

En el caso de una controversia o diferencia futura que surja de un
contrato, las partes pueden incluir una clausula de decision de
experto en el contrato. Una controversia o diferencia existente
puede ser objeto de una decision de experto por medio de un

acuerdo de sometimiento entre las partes.

Articulo 385 sexies.- Las partes presentaran su controversia al
experto para una evaluacién del resultado y de los costos
potenciales en el caso de que la controversia prosiga en los
tribunales judiciales. La evaluacién no vinculante del caso por parte
del experto puede estimular que las partes procedan a negociar para
solucionar la controversia.

Aligual que como ocurre en lamediacién, las partes pueden acordar
remitir su controversia a la decisiébn de experto, ya sea
contemplando esta posibilidad en un contrato previo a la apariciéon
de cualquier controversia, o bien, concertando un acuerdo posterior
para remitir a la decisién de experto la controversia surgida. De
manera general, la clausula de decisién de experto o el acuerdo de
sometimiento a decisiéon de experto involucran un acuerdo para
someter la controversia indicada a la decisiéon de experto; la
descripcién de la controversia que se va a remitir a la decisiéon de
experto; el idioma que se empleara en la decisién de experto y la
decision del experto de reconocer o desconocer el caréacter

vinculante para las partes.

Articulo 385 septies.- Las partes también tendran que definir de
comuUn acuerdo, las reglas de la decision de experto, especialmente
en relacion al modo de nombramiento del experto; su gestion de la

decisiéon, en cuestiones como la inspeccién de lugares,
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propiedades, productos o procesos; las consecuencias para las
partes que incumplan las reglas; la confidencialidad, los motivos
por los que se puede poner fin a la decisiéon de experto; los
honorarios del experto y de la institucién o proveedor del servicio y
la excluyente de responsabilidad con relacién al experto y a la

institucion o proveedor del servicio.

Lafuncién del experto se circunscribe a emplear sus conocimientos
especificos para dictar una decisiéon sobre las cuestiones que se
sometan a su consideracion, valorando la informacién y los
materiales que le han presentado las partes. Dependiendo de los
términos acordados por las partes al someter su controversia a la
decision de experto, éstas pueden organizar una reunién en
presenciadel experto para presentar su caso, quien asu vez,tomara
una decisién sobre la controversia, sobre la cual las partes pueden

acordar por adelantado que sea vinculante o no.

Se adiciona el Capitulo VII, denominado “Del Arbitraje”.
Articulo 385 octies.- En el caso de que surja alguna controversia
sobre los derechos protegidos por esta Ley, las partes podran
someterse a un procedimiento de arbitraje, el cual estara regulado
conforme a lo establecido en este Capitulo, sus disposiciones
reglamentarias y, de manera supletoria, las del Cédigo de Comercio.
Las partes podran acordar someterse a un procedimiento arbitral
por medio de:
l. Clausula Compromisoria: ElI acuerdo de arbitraje
incluido en un contrato celebrado con obras protegidas
por esta Ley o en un acuerdo independiente referido a
todas o ciertas controversias que puedan surgir en el

futuro entre ellos, y
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. Compromiso Arbitral: El acuerdo de someterse al
procedimiento arbitral cuando todas o ciertas
controversias ya hayan surgido entre las partes al
momento de su firma.

Tanto la clausula compromisoria como el compromiso arbitral

deben constar invariablemente por escrito.

Articulo 385 nonies.- El Instituto publicara en el mes de enero de
cada ano una lista de las personas autorizadas para fungir como
arbitros.
El grupo arbitral se formara de la siguiente manera:
l. Cada una de las parte elegira a un arbitro de la lista
que proporcionen el Instituto;
II. Cuando sean mas de dos partes las que concurran,
se deberan poner de acuerdo entre ellas para la
designacién de los arbitros, en caso de que no haya
acuerdo, el Instituto designara a los dos arbitros, y
Entre los dos arbitros designados por las partes elegiran,
de la propia lista al presidente del grupo.
Los requisitos para ser designado arbitro seran los mismos que los
previstos en la Ley Federal del Derecho de Autor.
El plazo maximo del arbitraje sera de 60 dias, que comenzara a
computarse a partir del dia siguiente a la fecha senalada en el

documento que contenga la aceptacion de los arbitros.

Articulo 385 decies.- El procedimiento arbitral podra concluir con el
laudo que lo dé por terminado o por acuerdo entre las partes antes
de dictarse éste.

Los laudos del grupo arbitral:

l. Se dictaran por escrito;
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II. Seran definitivos, inapelables y obligatorios para las
partes;

[ll. Deberan estar fundados y motivados, y

IV. Tendran el caracter de cosa juzgada vy titulo

ejecutivo.

Articulo 385 undecies.- Dentro de los cinco dias siguientes a la
notificacién del laudo, cualquiera de las partes podra requerir del
grupo arbitral, notificando por escrito al Instituto y a la otra parte,
gue aclare los puntos resolutivos del mimo, rectifique cualquier
error de calculo, tipografico o cualquier otro de naturaleza similar,
siempre y cuando no se modifique el sentido del mismo.

Los gastos que se originen con motivo del procedimiento arbitral
seran acargo de las partes. El pago de honorarios del grupo arbitral
sera cubierto conforme al arancel que expida anualmente el

Instituto.

Articulo 402.- Los delitos contra la propiedad industrial, se
contendran en el Codigo Penal Federal y su tratamiento se realizara

conforme alas disposiciones de dicho ordenamiento.

Mediante este proceso de armonizacion, tanto de la LFDA, como de la LFPPI, se

homologan y dotan de congruencia juridica sus contenidos, facilitando en la esfera

administrativa, la proteccién de los derechos contemplados en cada instrumento

legal, mediante mecanismos alternativos de solucion de controversias, uniformando

la remision de los delitos, al corpus normativo correspondiente: el CPF.

4.2 Propuesta de armonizacion normativa del Cédigo Penal Federal y del

Codigo Nacional de Procedimientos Penales en materia de delitos contra los

Derechos de Propiedad Intelectual.
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4.2.1 Propuesta de armonizacién normativa del Codigo Penal Federal en materia

de delitos contra los Derechos de Propiedad Intelectual.

Ante los argumentos formulados en el apartado previo del presente capitulo, puede
advertirse que el proceso de armonizacién normativa para asegurar una tutela
judicial efectiva de los derechos de PI, necesariamente debe hacerse extensivo a la
legislacion penal sustantiva y adjetiva. En efecto, con las reformas disefiadas para
actualizar, homologar y uniformar la esfera administrativa de la LFDA y de LFPPI, a
traves de la institucionalizacion de mecanismos alternativos de solucion de
controversias, se requiere articular una reforma al CPF que permita establecer el
criterio de complementariedad y satisfaga la congruencia juridica, al regular en un
solo ordenamiento, el tratamiento de los delitos contra los derechos de autor y la
propiedad industrial.

En el caso de los delitos contra los derechos de autor, el CPF vigente, los
contempla a partir del articulo 424 y hasta el articulo 429; mientras que los
cometidos contra la propiedad industrial, solo se prevén de manera enunciativa en
la fraccion IX del apartado B, del articulo 11 Bis, que, a su vez, remite al Titulo X,
Capitulo Il, del CNPP, y que se encuentran establecidos en la LFPPI, en su Titulo
Seéptimo, capitulo Il. Frente a esta ruptura y discontinuidad en la técnica legislativa,
se vuelve imperativo impulsar los ajustes conducentes para fortalecer la tutela
judicial efectiva de los derechos de PI.

Para trazar la ruta que hemos disefiado con estos fines, partiremos por
sefalar que, en materia de los delitos cometidos contra la PI, existen en esencia

tres bienes juridicamente tutelados:

1) las obras artisticas y/o literarias (lo que conocemos generalmente
como derechos de autor),

2) las marcas,

3) el secreto industrial. De este modo, el legislador consider6 que estas

tres figuras representan un interés social que, al verse vulnerado por una
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conducta, es necesario que se castigue con la mayor fuerza del Estado
en uso y ejercicio de su ius imperi., y 3%

4) Los derechos conexos.

Por lo que respecta a los tipos penales que protegen los derechos de autor y
derechos conexos, los cuales estan previstos en el CPF podemos encontrar
conductas de uso de obras protegidas por la LFDA, asi como la sancion a las
conductas de produccién, reproduccién, introduccién al pais, almacenamiento,
transportacion, distribucion, venta y arrendamiento de copias de obras protegidas;
siempre y cuando estas conductas se realicen en forma dolosa y con un fin de lucro.
Como se puede observar de la lectura de los tipos penales, existe una tendencia
legislativa para sancionar, en general, la explotacibn no autorizada de obras
protegidas por la LFDA. Cabe sefalar que hay otros tipos penales previstos en este
mismo titulo, que se refieren a otras figuras que también podriamos considerar, de
manera didactica, como una forma de expresion del derecho de autor.3%?

En alcance a los objetivos consagrados en la LFDA es de entenderse que las
conductas descritas en los tipos penales del CPF y en la LFPPI, respectivamente,
sean de interés penal, considerando la intencion del Estado de buscar que la
creatividad e innovacion, la competencia econémica, la actividad inventiva, el sano
crecimiento del mercado de bienes y servicios, el acceso a la cultura, el impulso
artistico, entre otros aspectos, gocen de seguridad juridica para desarrollarse
plenamente y desenvolverse en su mayor capacidad en las actividades econémicas,
industriales, culturales y cientificas que realiza la sociedad.

De esta manera, tal y como se establecié en el analisis realizado en el
capitulo 2 del presente documento, resulta pertinente impulsar una serie de

modificaciones al CPF, comenzando por la creacion de un titulo exclusivo de delitos

301 Ancona, Garcia Lopez, Arturo, La importancia del Inacipe en el marco del estudio de los delitos
contra la Propiedad Intelectual en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, en Granados, Francisco
(Coord.), La Procuraduria General de la Republicay el INACIPE. Mdltiples Miradas, Instituto Nacional
de Ciencias Penales (INACIPE), México, 2016, p. 4.
302 |bid., p. 5.
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contra los derechos de PI, que contemplard la comision de delitos contra los
derechos de autor y contra la propiedad industrial.

Por otra parte, serd imperativo reformar los requisitos de procedibilidad
contra los derechos de autor, eliminando la actuacion oficiosa de la autoridad para
Su persecucion y consignacion ante los 6rganos jurisdiccionales, sustituyéndola por
la querella a peticibn de parte ofendida, y con ello, sentar las bases para la
institucionalizacion de criterios de oportunidad reglados, que a su vez seran materia
de prevision en la legislacion penal adjetiva, en donde la privacién de la libertad,
constituya la ultima ratio y se optimicen los medios para una justa reparacion del
dafio a favor de las victimas u ofendidos de los delitos.

En lo que se refiere a los delitos contra la propiedad industrial, con la
reforma del CPF, producto del proceso de armonizacion normativa, deberan
incluirse en un capitulo segundo del titulo vigésimo sexto del citado ordenamiento,
puesto que el derecho de propiedad industrial necesita de proteccidon
complementaria en el &mbito sustantivo y adjetivo.

Al carecerse de un sistema de proteccion adjetiva, que entre otros se
encamine a la represion de ilicitos, el derecho de la propiedad industrial no tendria
razon de ser y existir, quedando solo en la teoria; luego entonces, este derecho se
actualiza pues, a través de un sistema adecuado de proteccion y observancia.

Si atendemos a la tendencia despenalizadora presente en nuestro sistema
juridico mexicano, podremos percatarnos de que no todas las conductas son
merecedoras de sancion penal, por lo que el derecho penal debe quedarse con
aquellas donde prevalece la antijuricidad y culpabilidad. El nivel de gravedad de la
conducta representa un factor a considerar, siendo el principal, muy probablemente.

No pueden ser punibles las conductas producidas por la mera invasion de
derechos de propiedad industrial o por la disputa de los derechos mismos. En dicho
caso el interés privado prevalece sobre el colectivo o social. El interés privado esta
dado aqui por cuanto a que el titular busca, como se ha dicho, detener la actividad
infractora y resarcir el dafio perpetrado o producido por dicha actividad. Lo anterior
nos lleva a concluir que, en casos como el presente, la penal no siempre resulta la

via adecuada.
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Sin embargo, hay conductas tipicas y antijuridicas que definitivamente si
interesan al derecho penal, ya que van mas alla de la transgresion al interés
particular. Asi, la llamada “pirateria” constituye el mas claro ejemplo de una
conducta antisocial que el orden penal debe encargarse de reprimir. La “pirateria”,
se manifiesta en el derecho de autor, aunque también impacta a la propiedad
industrial, especialmente a las marcas.

Y es que la “pirateria” se caracteriza por lo sencillo y barato que representa
el reproducir obras o imitar productos, por sus signos distintivos. La produccién y
comercializacion de productos bajo signos espurios se da de forma masiva,
lesionando intereses particulares y sociales. Los particulares porque el titular se ve
despojado de su legitimo derecho y del fruto de la explotacion. Los sociales porque
se ofrecen productos de mala calidad, los cuales en muchos casos, podran ser
peligrosos o dafinos a la salud o integridad fisica de las personas.

Aun cuando la importancia de los bienes juridicos tutelados en materia de
derechos de autor es indudable, en el caso de los derechos de propiedad industrial
tutelados, se genera la duda sobre si este tipo de delitos debieran ser de oficio,
sobre todo aquellos que la legislacion en la materia considera graves. Hay razones
juridicas y practicas que apoyan que el delito sea de querella: una tiene que ver con
gue el legislador posee la facultad para establecer cuando el delito interesa mas a
la sociedad para perseguirse de oficio. También puede elegir la persecucion de
guerella, no obstante el interés social.

El que sea grave no representa una condicionante en el como debe
perseguirse. Por estos motivos, y a fin de homologar la persecucién de estas
conductas antijuridicas como en el caso de las cometidas contra los derechos de
autor, se considera pertinente que se realicen por querella, a peticibn de parte
ofendida. Para precisar: querellarse no implica en absoluto, tener la voluntad de que
se inicie la investigacion, peor aun cuando se trata de delitos de interés publico.

Ningun pais “ordena” a las victimas la persecucién de los delitos y/o la
propia politica criminal; por el contrario, la querella es un requisito de procedibilidad

en delitos de accion publica, es decir, aun cuando existe interés del Estado en la
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persecucion del hecho delictivo, éste cede por pertinencia ante un derecho
prioritario de la victima en su persecucion.

Conviene aqui sefialar que el escenario menos deseado que se puede
suscitar en la querella es que la victima no denuncie el delito, esto es, no facilite su
investigacion y sancion. En consecuencia, no son delitos de y/o por querella, sino
delitos de accion publica, de interés publico, de interés oficioso, que exigen la
denuncia previa de la victima u ofendido. No se actia oficiosamente porque por
encima del interés publico hay un interés moral, hay un mayor bien que proteger
gue el bien juridico protegido por el derecho penal.303

Por lo general, es comin que se desconozcan las razones que con
puntualidad definan por qué algunos delitos deben perseguirse por querella. Los
criterios que al estudiarlos se proyectan, redundan en la falta de interés en la
persecucion; poca relevancia del hecho; hechos cometidos en el ambito familiar;
hechos ocasionados por razones de confianza; hechos de transito, por mencionar
algunos.

Esta argumentacion errénea conduce a creer que debido a que los delitos
cometidos contra los derechos de autor y la propiedad industrial lesionan la
economia del pais y suponen un interés publico de caracter superior,
necesariamente deben investigarse de oficio, y con ello, su punibilidad sea mayor
en alcance al bien juridico que tutelan. No obstante, si se pretende institucionalizar
y dar vigencia plena al principio de minima intervencién en el Derecho penal
fortaleciendo la esfera administrativa de facultades y atribuciones de las entidades
publicas encargadas por ministerio de ley de proteger los derechos de autor y la
propiedad industrial, facilitando la sujecidbn a mecanismos alternativos de solucién
de controversias, es necesario superar la creencia de que exclusivamente en los
delitos cometidos contra derechos de PI, prevalezca la fuerza expansiva de la norma

penal y se busque la punibilidad de los hechos.

303 Hidalgo, Murillo, José Daniel, Querella y el derecho penal en México, en, Godinez Méndez, Wendy
y Garcia Pefia, José Heriberto (coords.), Temas actuales del derecho. El derecho ante la
globalizacién, Universidad Nacional Auténoma de México, Instituto de Investigaciones Juridicas (I1J),
México, 2014, p. 335.
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En consecuencia, la propuesta de armonizacion normativa del CPF en
materia de delitos contra los derechos de PlI, por la cual se adicionan los capitulos |
y Il al Titulo Vigésimo Sexto, incorporando en el capitulo Il los articulos 430, 431,
432, 433, 434, 435, 436; se reforma el Titulo Vigésimo Sexto, en sus articulos 424
bis, 424 ter, 425, 426, 427, 427 Bis, 427 Ter, 427 Quater, 427 Quinquies, 428 y 429
y se deroga la fraccion | del articulo 424, para quedar como sigue:

TITULO VIGESIMO SEXTO

De los Delitos contra la Propiedad Intelectual

Capitulo I. De los Delitos en Materia de Derechos de Autor

Articulo 424.- Se impondra prision de seis meses a cinco afios y de
trescientas a tres mil unidades de medida y actualizacién (UMA):
|. Derogada;
II. Al editor, productor o grabador que a sabiendas produzca
mas numeros de ejemplares de una obra protegida por la Ley
Federal del Derecho de Autor, que los autorizados por el titular
de los derechos;
lll. A quien use en forma dolosa, con fin de lucro y sin la
autorizacion correspondiente obras protegidas por la Ley

Federal del Derecho de Autor.

Articulo 424 bis.- Se impondra prision de tres a cinco afios y de dos mil a
veinte mil unidades de medida y actualizacion (UMA):
I. A quien produzca, reproduzca, introduzca al pais, almacene,
transporte, distribuya, venda o arriende copias de obras,
fonogramas, videogramas o libros, protegidos por la Ley
Federal del Derecho de Autor, en forma dolosa, con fin de

especulacion comercial y sin la autorizacion que en los
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términos de la citada Ley deba otorgar el titular de los
derechos de autor o de los derechos conexos.

Igual pena se impondra a quienes, a sabiendas, aporten o
provean de cualquier forma, materias primas 0 insumos
destinados a la produccion o reproduccién de obras,
fonogramas, videogramas o libros a que se refiere el parrafo
anterior;

[l. A quien fabrique con fin de lucro un dispositivo o sistema
cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electronicos de
proteccion de un programa de computacién, y

[ll. A quien grabe, transmita o realice una copia total o parcial
de una obra cinematografica protegida, sin la autorizacion del

titular del derecho de autor o derechos conexos.

Articulo 424 ter.- Se impondra prision de seis meses a cinco afios y de cinco
mil a treinta mil unidades de medida y actualizacion (UMA), a quien venda
a cualquier consumidor final en vias o en lugares publicos, en forma dolosa,
con fines de especulacibn comercial, copias de obras, fonogramas,
videogramas o libros, a que se refiere la fraccion | del articulo anterior.

Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera
organizada o permanente, se estara a lo dispuesto en el articulo 424 bis de

este Cdédigo.

Articulo 425.- Se impondra prisibn de seis meses a cinco afios o de
trescientas a tres mil unidades de medida y actualizacién (UMA), al que a
sabiendas y sin derecho explote con fines de lucro una interpretacion o una

ejecucion.

Articulo 426.- Se impondra prision de seis meses a tres afios y de
trescientas a tres mil unidades de medida y actualizacion (UMA), en los

casos siguientes:
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I. A quien fabrique, importe, venda o arriende un dispositivo o
sistema para descifrar una sefial de satélite cifrada, portadora
de programas, sin autorizacién del distribuidor legitimo de
dicha sefial;

II. A quien realice con fines de lucro cualquier acto con la
finalidad de descifrar una sefial de satélite cifrada, portadora
de programas, sin autorizacién del distribuidor legitimo de
dicha sefial;

lll. A quien fabrigue o distribuya equipo destinado a la
recepcion de una sefial de cable encriptada portadora de
programas, sin la autorizacion respectiva, o

IV. A quien reciba o asista a otro a recibir una sefial de cable
encriptada portadora de programas sin la autorizacion del

distribuidor legitimo de dicha sefial.

Articulo 427.- Se impondra prisibn de seis meses a cinco afios y de
trescientas a tres mil unidades de medida y actualizacion (UMA), a quien
publique a sabiendas una obra substituyendo el nombre del autor por otro

nombre.

Articulo 427 Bis.- A quien, a sabiendas y con fines de lucro eluda sin
autorizacion cualquier medida tecnolégica de proteccidon efectiva que
utilicen los productores de fonogramas, artistas, intérpretes o
ejecutantes, asi como autores de cualquier obra protegida por derechos
de autor o derechos conexos, sera sancionado con una pena de prision

de seis meses a cinco afios y de quinientos a mil dias multa.

Articulo 427 Ter.- A quien, con fines de lucro, fabrique, importe,
distribuya, rente o de cualquier manera comercialice dispositivos,
productos o componentes destinados a eludir una medida tecnolégica de

proteccién efectiva que utilicen los productores de fonogramas, artistas,

241



intérpretes o ejecutantes, asi como los autores de cualquier obra
protegida por el derecho de autor o derecho conexo, se le impondra de

seis meses a cinco afios de prisidon y de quinientos a mil dias multa.

Articulo 427 Quater.- A quien, con fines de lucro, brinde u ofrezca
servicios al publico destinados principalmente a eludir una medida
tecnolégica de proteccion efectiva que utilicen los productores de
fonogramas, artistas, intérpretes o ejecutantes, asi como los autores de
cualquier obra protegida por derecho de autor o derecho conexo, se le
impondréd de seis meses a cinco afos de prisién y de quinientos a mil

dias multa.

Articulo 427 Quinquies.- A quien, a sabiendas, sin autorizacion y con
fines de lucro, suprima o altere, por si o por medio de otro, cualquier
informacion sobre gestion de derechos, se le impondra de seis meses a
cinco afos de prisién y de quinientos a mil dias multa.

La misma pena sera impuesta a quien con fines de lucro:

I.  Distribuya o importe para su distribucién informacién sobre gestion
de derechos, a sabiendas de que ésta ha sido suprimida o alterada sin
autorizacion, o

Il. Distribuya, importe para su distribucion, transmita, comunique o
ponga a disposicién del publico copias de las obras, interpretaciones,
ejecuciones o fonogramas, a sabiendas de que la informacion sobre

gestion de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorizacion.

Articulo 428.- Las sanciones pecuniarias previstas en el presente titulo
se aplicaran sin perjuicio de la reparacion del dafio, cuyo monto no podré
ser menor al cincuenta por ciento del precio de venta al publico de cada
producto o de la prestacion de servicios que impliquen violacion a alguno
o algunos de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de

Autor.
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Articulo 429.- Los delitos previstos en este Capitulo se perseguiran por
guerella de parte ofendida y podran gozar de los beneficios derivados de
los mecanismos alternos de solucion de controversias previstos en el
Codigo Nacional de Procedimientos Penales, siempre y cuando en su

comisién no haya dolo o violencia.

Capitulo I

De los Delitos en Materia de Propiedad Industrial

Articulo 430.- Son delitos contra la propiedad industrial:
l.- Falsificar una marca con fines de especulacién comercial.
Para efectos de esta Ley, se entendera por falsificar, el usar
una marca idéntica o de forma tal que no pueda distinguirse
en sus aspectos esenciales a una previamente registrada o a
una protegida por esta Ley, sin autorizacion de su legitimo
titular o de su licenciatario, para representar falsamente a un
producto o servicio como original o auténtico.
Para acreditar la falsificacion bastara que la marca sea usada
en forma idéntica o de forma tal que no pueda distinguirse en
Sus aspectos esenciales a como aparezca representada en el
titulo de registro o, en su caso, en la resolucién que estime o
declare su notoriedad o fama;
Il.- Producir, almacenar, transportar, introducir al pais,
distribuir o vender con fines de especulacion comercial,
objetos que ostenten falsificaciones de marcas, asi como
aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias
primas o insumos destinados a la produccion de objetos que
ostenten dichas falsificaciones;
[ll.- Divulgar a un tercero un secreto industrial, que se conozca

con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempefio de su
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profesién, relacion de negocios o en virtud del otorgamiento
de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona
gue ejerza su control legal o de su usuario autorizado,
habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el
propoésito de obtener un beneficio econémico para si o para el
tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que
guarde el secreto;

IV.- Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin
consentimiento de la persona que ejerza su control legal o de
su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con
el propdsito de obtener un beneficio econémico para si o para
el tercero o con el fin de causar un perjuicio a quien ejerce su
control legal o a su usuario autorizado;

V.- Usar la informacién contenida en un secreto industrial, que
conozca por virtud de su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de
su profesion o relacion de negocios, sin contar con el
consentimiento de quien ejerce su control legal o de su usuario
autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, que
éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona
que ejerce su control legal o su usuario autorizado, con el
propdsito de obtener un beneficio econémico o con el fin de
causar un perjuicio a quien ejerce el control legal del secreto
industrial o su usuario autorizado;

VI.- Apropiarse, adquirir, usar o divulgar indebidamente un
secreto industrial a través de cualquier medio, sin
consentimiento de quien ejerce su control legal o de su usuario
autorizado; con el propdsito de causarle perjuicio u obtener un
beneficio econdmico para si 0 para un tercero;

VII.- Producir, almacenar, transportar, distribuir o vender
productos de origen nacional que ostenten una denominacion

de origen protegida que no cuenten con la certificacion
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correspondiente en términos de la Norma Oficial Mexicana
aplicable, con el propdsito de obtener un beneficio econémico
para si o para un tercero.

Queda incluido en el supuesto anterior, el realizar cualquier
acto de despacho aduanero relacionado con el producto, ante
las autoridades competentes, para la introduccién al pais o
salida del mismo.

No existirda responsabilidad penal cuando la Norma Oficial
Mexicana correspondiente no se encuentre vigente o el
respectivo organismo de evaluacion de la conformidad no se
encuentre acreditado, en términos de la legislacion aplicable;
VIIl.- Producir, almacenar, transportar, distribuir o vender
productos de origen nacional que ostenten una indicacion
geografica protegida que no cuenten con el certificado de
cumplimiento a las reglas de uso respectivas, con el proposito
de obtener un beneficio econémico para si o para un tercero.
Queda incluido en el supuesto anterior, el realizar cualquier
acto de despacho aduanero relacionado con el producto, ante
las autoridades competentes, para la introduccion al pais o
salida del mismo.

No existira responsabilidad penal cuando no se encuentre
acreditado ante el Instituto el responsable de emitir el
certificado de cumplimiento a las reglas de uso respectivas, en
términos de la legislacion aplicable.

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

Articulo 431.- En el caso de los delitos previstos en las
fracciones I, Il, VIl 'y VIII del articulo 430, se impondran de tres
a cinco afios de prision y multa de dos mil a trescientas mil
unidades de medida y actualizacion, vigente al momento en

gue se cometa el ilicito.
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A quien cometa alguno de los delitos sefialados en las
fracciones Ill, IV, V o VI del articulo 430, se le impondra de dos
a cinco afos de prision y multa por el importe de mil a cien mil
unidades de medida y actualizacion, vigente al momento en
gue se cometa el ilicito.

Articulo 432.- Se impondra de dos a cinco afios de prision y
multa de mil a cien mil unidades de medida y actualizacion,
vigente al momento en que se cometa el delito, al que venda
a cualquier consumidor final en vias o en lugares publicos, en
forma dolosa y con fin de especulacién comercial, objetos que
ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley.

Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de
manera organizada o permanente, se impondran de tres a
cinco afios de prision y multa de dos mil a doscientas mil
unidades de medida y actualizacion, vigente al momento en
gue se cometa el ilicito.

Los delitos a los que se refiere el presente articulo se
perseguiran por querella de parte ofendida.

Articulo 433.- Para que el Ministerio Publico ejercite la accion
penal, en los supuestos previstos en las fracciones | y Il del
articulo 430, se requerira que el Instituto en un plazo que no
exceda de 30 dias habiles emita un dictamen técnico en el que
no se prejuzgara sobre las acciones civiles o penales que
procedan.

Articulo 434.- Independientemente del ejercicio de la accion
penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que la Ley
Federal de Proteccién a la Propiedad Industrial se refiere
podrd demandar del o de los autores de los mismos, la
reparacion y el pago de los dafios y perjuicios sufridos con
motivo de esos delitos, en los términos previstos en el articulo
396 de dicha Ley.

246



Articulo 435.- Son competentes los tribunales de la Federacion
para conocer de los delitos a que se refiere este Capitulo, asi
como de las controversias mercantiles y civiles y de las
medidas precautorias que se susciten con motivo de la
aplicacién de la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad
Industrial, sin perjuicio de la facultad de los particulares de
someterse al procedimiento de arbitraje, conforme a las
disposiciones contenidas en el Cédigo de Comercio, asi como
a los mecanismos alternativos de solucion de controversias:
mediacion, conciliacion y decision de experto.

A eleccion del actor y cuando soOlo se afecten intereses
particulares, podran conocer de ellas, los jueces y tribunales
del orden comun.

Es competente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa
para conocer de los juicios que se promuevan en contra de los
actos administrativos y resoluciones que pongan fin a un
procedimiento emitidos por el Instituto en su caracter de
autoridad, de conformidad con las disposiciones legales
aplicables y con lo dispuesto en los Tratados Internacionales
de los que México sea parte.

Cuando dichas controversias afecten solo intereses
particulares, podran conocer de ellas a eleccion del actor, los
tribunales del orden comun, sin perjuicio de la facultad de los

particulares de someterse al procedimiento de arbitraje.

Articulo 436.- En los procedimientos a que se refiere el articulo anterior,

la autoridad jurisdiccional podra adoptar las medidas previstas en la Ley

Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial y en los tratados

internacionales de los que México sea parte, para garantizar la

armonizacion judicial y la tutela efectiva de los derechos de propiedad

industrial.
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Los delitos previstos en este Capitulo se perseguiran por querella de
parte ofendida y podran gozar de los beneficios derivados de los
mecanismos alternos de solucién de controversias previstos en el Cédigo
Nacional de Procedimientos Penales, siempre y cuando en su comision

no haya dolo o violencia.

La idea de crear en el CPF un capitulo exclusivo de delitos contra los derechos de
la PI, permitira asegurar una tutela judicial efectiva, puesto que, en el caso de los
delitos en materia de derecho de autor, mediante un proceso de actualizacion, se
reforman las penas privativas de libertad a un minimo razonable, para que la
facultad de castigar las conductas antijuridicas reservada a los 6rganos
competentes, se limiten al ambito de lo indispensable, en beneficio de otras
sanciones o incluso de la tolerancia de los ilicitos mas leves, utilizandose solamente

tras el fracaso de cualquier otro modo de proteccion legal (ultima ratio).

En esta dinamica de modernizacién de la legislacion penal sustantiva, se
considera prudente derogar como delito, la especulacién comercial contra los libros
de texto gratuito, puesto que como quedo plasmado en el capitulo 2 del presente
documento, se trata de un tipo penal que en absoluto se enmarca en la tutela de
algun derecho exclusivo que se confiera a un creador. Mencién aparte merece el
hecho de que la persecucién de los delitos contra los derechos de autor, a partir de
la reforma propuesta, se realice por querella de parte ofendida y las multas aun
vigentes en el CPF, se ajusten y homologuen al tenor de los nuevos valores de las
UMA.

En lo que respecta al capitulo de los delitos contra la propiedad industrial,
la reforma propuesta, los traslada del texto original donde se contenian inicialmente,
al CPF, para articular un Titulo congruente y completo; es decir, congruente en
razon de la necesidad de que sea este ordenamiento, por cuyo conducto se
determinan las penas, sanciones e infracciones, con motivo de la comisién de
delitos contra los bienes juridicos tutelados, que en su totalidad seran perseguidos

por querella de parte ofendida, y completo, por cuanto se orienta a regular las dos
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ramas de la Pl: los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial. Bajo
esta racionalidad, entonces, la propuesta de armonizacion apela a un cambio de
paradigma legal, con el objeto de modernizar el marco en el que se tutelan los
derechos de Pl y proporcionar los medios juridicos necesarios para garantizar su
exigibilidad, en un contexto cada vez mas dindmico, moderno y de desarrollo

vertiginoso.

4.2.2 Propuesta de armonizacion normativa del Codigo Nacional de Procedimientos

Penales en materia de delitos contra los Derechos de Propiedad Intelectual.

El dltimo ordenamiento que debera seguir la légica de armonizacion juridica para
asegurar la tutela judicial efectiva de los derechos de Pl es el CNPP. Este
instrumento de naturaleza adjetiva, por razon de las normas que lo conforman,
representa una oportunidad para actualizarse frente a las nuevas realidades del
proceso penal que vio luz con la reforma al sistema de justicia penal publicada en
el Diario Oficial de la Federacion el 18 de junio de 2008.3%4

Con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, se incorpora
una figura conocida como mecanismos alternos de solucion de controversias;
dichos mecanismos son identificados juridicamente a través de los acuerdos
reparatorios y la suspension condicional del proceso, ambos con miras a la
reparacion del dafio en pro de la victima u ofendido. Se observan distintos
elementos en el CNPP, que nos permiten suponer que esta nueva vision de la
justicia penal en México puede ser el vehiculo mediante el cual delitos como los
previstos contra los derechos de autor y los previstos en la LFPPI tengan una
resolucion pronta y proporcionen a las victimas u ofendidos una eficiente reparacion
del dafio que sufren% dispuesto por el articulo 184 del CNPP, se consideran
soluciones alternas: los acuerdos reparatorios; y la suspension condicional del
proceso. Por su parte, el articulo 185 reconoce como forma de terminacién

anticipada al procedimiento abreviado. En el primer supuesto, son acuerdos

304 Ancona, Garcia-Lopez, Arturo, Op. Cit., p. 5.
305 |bidem, p. 6
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preparatorios aquéllos celebrados entre la victima u ofendido y el imputado que, una
vez aprobados por el Ministerio Puablico o el Juez de control y cumplidos en sus
términos, tienen como efecto la extincidén de la accion penal [...], siendo el requisito
sine qua non la persecucién por medio de querella, o que se trate de delitos
culposos, 0 que sean patrimoniales cometidos sin violencia; es decir, que la
conducta emitida por el sujeto activo genere un dafio a un bien juridico tutelado de
caracter patrimonial (articulo 187 del CNPP). En este sentido, la finalidad de este
mecanismo es exhortar a las partes a que suscriban una especie de convenio por
medio del cual el sujeto activo o imputado se comprometa con la victima u ofendido
a cumplir determinadas obligaciones pactadas, que una vez cumplidas en forma
plena generan que se decrete extinta la accion penal (articulo 189 del CNPP).

Los acuerdos reparatorios deberdn ser una herramienta de gran utilidad para
gue los titulares de derechos patrimoniales de autor, derechos marcarios o los
usuarios autorizados de secretos industriales encuentren una auténtica reparacion
del dafio sufrido por causa de un delito. La reparacion del dafio serad guiada,
revisada y autorizada por la Fiscalia General de la Republica como encargada de la
observancia penal de los derechos de PI, o bien por los érganos jurisdiccionales,
segun sea el caso.

El articulo 187 del CNPP prevé, indistintamente, los supuestos de
procedencia de los acuerdos reparatorios, de manera que los delitos contra la
propiedad industrial, son susceptibles de emprender acuerdos reparatorios, por ser
perseguibles por querella; siempre que no exista violencia en su comision, pudiendo
resultar procedente la celebracion del acuerdo.

Ahora bien, por lo que respecta a los delitos en materia de derechos de
autor regulados por el titulo Vigésimo Sexto del CPF, recordemos que se trata de
delitos que se persiguen de oficio; sin embargo, la fraccion Il del articulo 187 del
CNPP abre una posibilidad al establecer que procederan, cuando se trate de delitos
patrimoniales cometidos sin violencia. Al respecto, quien sufra un dafio por la
explotacién no autorizada de sus derechos de autor (conforme a la tipificacion
penal), debera considerarla de caracter patrimonial, ya que si el dafio fuese al

aspecto moral de sus derechos de autor el medio de defensa seria de caracter
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administrativo. La suspension condicional del proceso es definida por el mismo
ordenamiento en su articulo 191 como el planteamiento formulado por el Ministerio
Publico o por el imputado, el cual contendra un plan detallado sobre el pago de la
reparacion del dafio y el sometimiento del imputado a una o varias de las
condiciones que refiere este Capitulo, que garanticen una efectiva tutela de los
derechos de la victima u ofendido y que, en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la
extincién de la accién pena”. 306

A diferencia de los acuerdos reparatorios, que pueden establecerse desde la
etapa de investigacion, el CNPP en su articulo 192, impone como requisito de
procedencia dos supuestos que deben actuar de forma conjunta; es decir, es
necesario coordinar ambas hipoGtesis para que se aplique una suspension

condicional:

1) que el auto de vinculacién a proceso del imputado se haya dictado por
un delito cuya media aritmética de la pena de prision no exceda de cinco
afnos; y

2) que no exista oposicion fundada de la victima u ofendido. Del mismo
modo que en los acuerdos reparatorios, el CNPP establece algunas
causales de improcedencia de esta figura vinculadas sobre todo con la
previa celebracion de estas soluciones alternativas en un periodo inferior

a cinco afios. 307

La suspensién condicional del proceso configura una solucion alternativa, por medio
de la cual el imputado, ademas de obligarse a reparar el dafio, queda sujeto a alguna
o algunas condiciones decretadas por el Juez de control; una vez que estas
condiciones son satisfechas en relacion directa con la reparacion del dafio, generan
la extincion de la accion penal. EI CNPP posee, en su articulo 195, un catalogo no
limitativo de posibles condiciones que podran ser consideradas por el Juez de

control, quien tiene la posibilidad de someter a una evaluacion al imputado a efecto

%% |bidem, p. 7.
307 [dem.
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de designar las condiciones mas adecuadas con base en el perfil criminal del
mismo, considerando la naturaleza y circunstancias de los hechos, en relacion con
la hipétesis penal aplicable, entre otros factores. 308

Junto con la figura del convenio, hablamos de una obligacion que constrifie
al imputado a un “dar”, en lo referente a la reparacion del dafio, y a un “hacer” o un
“no hacer”, en lo que se refiere a la condicion. Como su nombre lo indica, se trata
de una suspension, de manera que se interrumpe la prescripcion y sélo una vez que
se satisface plenamente lo acordado en el plan de reparacion dentro de los plazos
establecidos, el Juez de control podra decretar la extincién de la accién penal, lo
cual daré paso al sobreseimiento del expediente.

El beneficio se desenvuelve de igual manera que con los acuerdos
reparatorios: la victima o el interesado pueden alcanzar una auténtica reparacion
del dafo, acompafnada ahora de otro elemento que puede beneficiar al propio
imputado, que implica desvincularse de las conductas ilicitas que cometié y
continuar gozando de su libertad, pero ahora bajo el compromiso de alejarse de
aquellas circunstancias que, derivado del estudio realizado a su persona por el Juez,
la llevaban a cometer el ilicito.

En el caso de los delitos contra los derechos de autor y la propiedad
industrial, y con base en el catalogo del articulo 195 del CNPP, a manera de
ejemplo, podria el imputado someterse a cursos relacionados con la cultura de la Pl
(fraccidn V), obligarse a tener un empleo formal o aprender una profesion u oficio
(fraccion VIII), prestar servicio social a favor del Estado (fraccion VI); estas
condiciones enunciadas a manera de ejemplo pueden combinarse entre si 0 con
otras opciones, segun se convenga en el plan de reparacion.

El procedimiento abreviado supone una forma de terminacién anticipada, lo
gue implica que el Ministerio Publico si suscribe la acusacion y formaliza ante el
Juez de control su solicitud de llamar a la celebracion de la audiencia intermedia,
pero antes de llegar al dictado del auto de apertura para la audiencia de juicio oral

el imputado podra someterse al procedimiento abreviado; éste le puede generar,

308 |bidem, p. 8.
252



como beneficio, la reduccién hasta por la mitad de la pena minima, para el caso de
delitos dolosos conforme al articulo 202.

El articulo 201 del CNPP establece los requisitos de procedencia para el
procedimiento abreviado entre los que destacan: la existencia de la acusacion a
cargo del Ministerio Publico, la falta de oposicion de la victima (aceptacién tacita),
gue el imputado reconozca su derecho a llegar a juicio oral y renuncie al mismo,
gue acepte someterse al procedimiento abreviado, que admita su responsabilidad
en el delito imputado y acepte ser sentenciado con base en los datos y medios de
prueba expuestos por el Ministerio Publico.

Después del auto de vinculacion a proceso y antes del auto de apertura a
juicio oral, el Ministerio Publico puede solicitar esta forma de terminacién anticipada,
para que tenga verificativo una audiencia judicial de procedimiento abreviado. La
Fiscalia General de la Republica, cuenta con el Acuerdo A/017/15 por el que se
establecen los criterios generales y el procedimiento que deberan observar los
agentes del Ministerio Publico de la Federacion para solicitar la pena en el
procedimiento abreviado.

En esta figura encontramos un beneficio que podria observarse menos
tangible, ya que se verifica una relacioén indirecta con los delitos en materia de PI;
sin embargo, la utilidad de esta figura es responsabilidad de la Fiscalia General de
la Republica como institucion encargada de observar penalmente la Pl; ya que,
atendiendo a consideraciones de politica criminal y de eficiencia procesal, esta
forma de terminacién anticipada puede evitar la sobrecarga de trabajo para el
Tribunal de Enjuiciamiento y, a la par, puede darle un incentivo al ejercicio de los
valores procesales que propone el nuevo sistema de justicia; para este caso en
concreto, se destaca la honestidad del imputado sobre su responsabilidad ante
hechos penales.

Para fortalecer aun mas los contenidos y alcances del CNPP, es necesario
regular de manera puntual el tratamiento otorgado a los criterios de oportunidad
previstos en los articulos 256, 257 y 258 del citado ordenamiento, que, a su vez,
encuentran origen y sustento normativo en la Carta Magna. Segun el articulo 21 de

la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el Ministerio
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Publico podra considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la accién
penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley. 30°

Los criterios de oportunidad pueden asemejarse a una suerte de filtro que
permitird seleccionar los casos que deban ser resueltos, necesariamente, por las
autoridades judiciales. Es preciso acotar que, la aplicacion de los referidos criterios
por parte del Ministerio Pablico, contribuird a la despresurizacion de los érganos
encargados de la procuracion y administracion de justicia penal, lo que, por otro
lado, facilita el cumplimiento de un objetivo (ideal) de gran importancia para la
administracion de justicia, como lo es el relativo a resolver los conflictos penales de
manera expedita, eficiente, eficaz, transparente y sencilla, tal y como lo dispone el
articulo 17 de la CPEUM. 310

En este contexto, todavia es posible afiadir un avance, que se suma a otros
mas, por cuanto cabe identificar un primer paso hacia la eliminacion de la
anacrénica tendencia a castigar penalmente y en todos los casos, aquellos
supuestos en los que la reaccion penal, particularmente vista desde la Optica de su
ejecucion, no es necesaria ni resulta util para cumplir con el fin de prevencion
especial que le atribuye la propia Constitucion general de la Republica.
Seguramente este importante avance en materia de justicia penal tendrd, en el corto
plazo, su correlato en el Derecho penal material y, especialmente, en la posible
despenalizacién de aquellas conductas cuya represion penal no puede justificarse
sin objeciones, especialmente desde las exigencias que nacen del principio de
intervencion minima.

La regulacion nacional de los supuestos especificos de aplicacién de los
criterios de oportunidad, inicia estableciendo la obligacién del ministerio publico de
ejercer accion penal en todos los casos que sea legalmente procedente. Después
de ello, continda concediendo la facultad al ministerio publico para prescindir, total

o parcialmente, de la persecucién penal.

309 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060320.pdf (Consultado por
ultima vez el 11 de noviembre de 2020).
310 |dem.
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Ello puede interpretarse como una facultad que afecta, tanto al delito como
a las personas involucradas en el o los hechos sometidos a la accién de la justicia
penal, pues el acusador publico podra limitar la consideracion de oportunidad a uno
0 a varios hechos delictivos seleccionados de un conjunto en el que, tras la
depuracion, quedaran otros que, por diversas cuestiones, si seran objeto de
persecucion penal.

De este modo, sobre la base de los condicionantes especificos o genéricos
gue sean de aplicacion a cada modalidad de oportunidad, se podra optar por
renunciar al sometimiento de la justicia penal de todo lo que pueda ser objeto de
incriminacion o solo de una parte de los hechos delictivos.

Lo mismo ocurre con los autores o participes, sobre todo en casos como en
los que se aplica el criterio de oportunidad por colaboracion eficaz, puesto que, sin
perjuicio de la necesidad de que se dé cumplimiento a los presupuestos para que
se confiera, el arrepentido recibird el beneficio que no se otorgara a los otros
imputados a cuya responsabilidad penal se refirid y con quienes, no es poco
probable, que desarrollara el o los hechos delictivos.

En este sentido, la aplicacion reglada de los criterios de oportunidad en
materia de delitos cometidos contra los derechos de PI, se erige como una
herramienta idénea para reducir al minimo le pena privativa de libertad, sin que ello
implique la clausura o cesacion de la exigibilidad de reparacién del dafio o perjuicios
a favor de las victimas u ofendidos.

Por virtud de lo anterior, la propuesta de armonizacion normativa por la que
se reforma la fraccion Il del articulo 187, la fraccidon XIV del articulo 195, los articulos
256 y se adiciona la fraccion XV, del articulo 195, del CNPP se integra en los

siguientes términos:

Articulo 187. Control sobre los acuerdos reparatorios
Procederan los acuerdos reparatorios Unicamente en los casos
siguientes:

Fracciones | a Il.
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lll.- Delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre
las personas, incluyendo los delitos contra la Propiedad
Intelectual, previstos en el titulo vigésimo sexto del

Cddigo Penal Federal.

Articulo 195. Condiciones por cumplir durante el periodo de suspensién
condicional del proceso
El Juez de control fijara el plazo de suspension condicional del proceso,
gue no podra ser inferior a seis meses ni superior a tres afos, y
determinara imponer al imputado una o varias de las condiciones que
debera cumplir, las cuales en forma enunciativa mas no limitativa se
sefalan:
Fracciones | a XII
Xlll.- Cumplir con los deberes de deudor alimentario;
XIV.- En el caso de delitos contra la Propiedad Intelectual,
asistir a tres cursos sobre cultura de la legalidad y prestar
servicio social de 480 horas a favor del Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial y el Instituto Nacional del Derecho de
Autor; o
XV.- Cualquier otra condicién que, a juicio del Juez de
control, logre una efectiva tutela de los derechos de la

victima u ofendido.

Articulo 256. Casos en que operan los criterios de oportunidad

Iniciada la investigacion y previo analisis objetivo de los datos que
consten en la misma, conforme a las disposiciones normativas de cada
fiscalia, el Ministerio Publico, podra abstenerse de ejercer la accion penal
con base en la aplicacion de criterios de oportunidad, siempre que, en su
caso, se hayan reparado o garantizado los dafios causados a la victima

u ofendido. Esta disposicion también aplica para los delitos contra la
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Propiedad Intelectual, previstos en el capitulo vigésimo sexto del
Cddigo Penal Federal.

La aplicacion de los criterios de oportunidad sera procedente en
cualquiera de los siguientes supuestos:

Se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, tenga pena
alternativa o tenga pena privativa de libertad cuya punibilidad méaxima
sea de cinco afos de prision, siempre que el delito no se haya cometido

con violencia; incluyendo los delitos contra la Propiedad Intelectual;

Es indudable que México se enfrenta a una realidad cambiante, llena de retos no
s6lo en su desarrollo como pais, sino en la conformacion de sus instituciones y la
proteccion de los derechos de los ciudadanos; en concreto, los derechos relativos
a la Pl representan una oportunidad para innovar en materia de ciencia penal y abrir
nuevos espacios de discusion para el fortalecimiento de la defensa de estos
derechos.

No sélo los temas de Pl estan en constante cambio y movimiento, nuestro
pais enfrenta nuevas disposiciones en materia procesal penal. Estas disposiciones
conllevaran beneficios para la Pl y una mejora en su proteccion al evitar largos
procedimientos. La tendencia judicial, en materia de PI, busca una justicia con
efecto restaurativo, que sea pronta y expedita, ademas de que cuente con una
nueva vision de proteccion a las victimas u ofendidos del delito y se desenvuelva
con un enfoque de garantia a derechos fundamentales.

Las nuevas herramientas contenidas en el CNPP, serviran para que los
titulares de los derechos de PI logren una auténtica reparacion o indemnizacion
respecto del dafio sufrido; el cual verificara su cumplimiento en forma inmediata y
sin la necesidad de agotar instancias procesales por realizarse mediante un acuerdo
de voluntades entre los interesados y supervisado por el Estado.

Esto genera un contraste con los procedimientos de caracter civil o
administrativo, que deben agotar con frecuencia una serie de instancias, para estar
en posibilidad de llegar a una resolucion firme que pueda ser exhibida ante un

organo jurisdiccional, con el fin de obtener la indemnizacion correspondiente y, por

257



tanto, la reparacion del dafio. Las propuestas de armonizacion normativa disefiadas

para la legislacién sustantiva y adjetiva se traducen en una justicia eficaz y eficiente.

4.3 Pautas para la implementacion del proceso de armonizacién normativa
para el fortalecimiento de la tutela judicial efectiva de los Derechos de

Propiedad Intelectual

La evidencia empirica demuestra que para garantizar el éxito del proceso
de armonizacion normativa, no basta Unicamente con las reformas a los
ordenamientos legales, a través de las instancias correspondientes. Se requiere,
ademas, del impulso de una serie de medidas que acompafien dichas reformas y
gue concreten sus disposiciones de una manera asequible, con sustento tedrico,
rigor metodoldgico, viabilidad y susceptibilidad de medicién, para realizar los ajustes
necesarios con la finalidad de asegurar su sostenibilidad y actualizacion
permanente.

Por tal motivo, en este Ultimo apartado se presentara una guia para
implementar el proyecto integral de armonizacién normativa, que tuvo como obijeto,
la reforma a la LFDA, la LFPPI, el CPF y el CNPP. Para tales efectos, las pautas

sugeridas se orientan hacia tres horizontes: juridico, programatico e institucional.

4.3.1 Esfera Juridica
En esta vertiente, las recomendaciones para fortalecer el proceso de
armonizacion normativa en materia de los derechos de PI para una tutela judicial

efectiva son las siguientes:

a) Institucionalizar la armonizacion normativa como una herramienta de
mejora y actualizacion del marco juridico administrativo en el que se
positivan los derechos de Propiedad Intelectual, procurando partir de una
metodologia de analisis compuesta por estudios puntuales y meticulosos
en materia no soélo juridica, sino socioldgica, politica y econdmica,

basada en datos formales, institucionales y oficiales, con el objetivo de
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reformar, modificar, adicionar o crear una norma, pero cuyo contenido
deba cumplir con los requisitos que conlleva la técnica legislativa, es
decir, que sea eficaz y congruente con las necesidades que han sido
factores reales de poder para su elaboracion y que al momento de entrar
en vigor, no cause en su aplicacion cotidiana conflictos de leyes en razén

de tiempo o espacio de competencias.

b) Crear por ministerio de ley, el Instituto Nacional de la Propiedad
Intelectual (INPI), como un organismo publico descentralizado, con
autonomia técnica y de gestion y presupuesto propio, que sustituya al
Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) y al Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), revestido de las facultades y
atribuciones suficientes en la esfera administrativa para coadyuvar en la
proteccion y difusion de los derechos de Propiedad Intelectual; promover
mecanismos de cooperacion para el desarrollo; impulsar el
fortalecimiento de las capacidades institucionales de sus cuadros y la
generacion de liderazgos que permitan posicionar al pais como un
interlocutor representativo en el logro de la integracion latinoamericana y
como un miembro activo ante instancias internacionales como la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Ila
Organizacion para la Cooperacién y Desarrollo Econémicos (OCDE), la
Organizacion Mundial de Comercio (OMC) y demas 6rganos globales en

donde se geste la defensa de los derechos de Propiedad Intelectual.

c) Adoptar, promover y consolidar un proceso de armonizacién normativa
permanente, que de manera progresiva, conduzca a expedir una Ley
Federal de la Propiedad Intelectual y que agrupe en un solo
ordenamiento, la tutela de los derechos de autor y de propiedad
industrial, en concordancia con el desarrollo de los instrumentos

internacionales en la materia, y también, con los criterios derivados de la
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produccion jurisprudencial en América Latina, que como se ha
demostrado, ilustran y guian la actuacion de los 6rganos jurisdiccionales
facultados para interpretar la ley, en la generacibn de modernos
precedentes judiciales incorporados al derecho interno, que a su vez,
sirven para imprimir a los ordenamientos juridicos, un dinamismo idéneo,

con proyeccion a articular un marco institucional y legal sélidos.

d) Fortalecer los mecanismos alternativos de solucién de controversias
en materia administrativa, mediante la expedicibn de reglamentos
especificos para cada una de las figuras reguladas en materia de
proteccion de los derechos de autor y de propiedad industrial: mediacion,

decision de experto y arbitraje.

e) Homologar en la legislacion penal sustantiva y adjetiva, el tratamiento
de los delitos contra los derechos de autor y la propiedad industrial, en
términos de su persecucion y punibilidad, y actualizar los criterios
especificos de oportunidad reglada, que permitan optimizar el medio
procesal, para asegurar una tutela judicial efectiva en el contexto del

nuevo sistema de justicia penal mexicano.

4.3.2 Esfera Programatica
Por cuanto se refiere a la esfera programatica, la propuesta de armonizacién
normativa prevista en el presente capitulo necesariamente debera ser acompafiada

por las siguientes recomendaciones:

a) Elaborar un programa nacional de promocién y proteccion de la
Propiedad Intelectual, con objetivos, metas, estrategias, acciones e
indicadores, para establecer las bases de creacion del Sistema Nacional
de la Propiedad Intelectual, que favorezca la certeza juridica para la
proteccion de la innovacion, y al mismo tiempo, sirva de instrumento para

favorecer la proteccién del conocimiento productivo y desalentar la
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competencia desleal, asi como fortalecer la presencia internacional en el

ambito de la Propiedad Intelectual.

b) Generar y actualizar un inventario sobre patrimonio intelectual,
biolégico-genético, cultural, etc. para evaluar luego su valor econémico y
posibles caminos para captar adecuadamente sus beneficios en los
escenarios nacional e internacional. Desarrollos en la innovacion
espontanea en la empresa, denominaciones de origen, creaciones
artesanales y folkléricas, medicinas de pueblos aborigenes, musica
autéctona, archivos audiovisuales, biodiversidad, etcétera, son todos
activos que forman parte de un patrimonio que merece ser apreciado y
defendido y la mejor via para lograrlo es a través de la armonizacion de

los marcos normativos.

c) Actualizar los procesos de negocio a través de la implementacion de
tecnologias de la informacion y comunicaciones que permitan llevar a
cabo el tramite, otorgamiento y registro de invenciones y signos
distintivos a través del uso de tecnologias de la informacion y la
comunicacion; favorecer el acceso a informacion estadistica que facilite
la toma de decisiones y explotar los bancos de informacién para el

desarrollo de politicas individuales de innovacion.

d) Desarrollar programas de promocion, difusion y vinculacion de la
Propiedad Intelectual con las instituciones de educacion superior, para
incentivar a nivel nacional, las actividades de promocién sobre sus
beneficios y fomentar la cultura de innovacion, asi como la proteccién del

conocimiento productivo.

e) Financiar estudios sobre los obsticulos que se interponen a la

proteccion de la Propiedad Intelectual en la economia informal,
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contemplando los costos y beneficios tangibles, en particular en lo que

se refiere a la creacion de empleo.

f) Promover la realizaciobn de investigaciones con instituciones de
educacion superior, destinadas a evaluar las consecuencias econémicas,
sociales y culturales de los mecanismos de proteccién de los derechos

de Propiedad Intelectual, incluyendo el marco juridico vigente.

g) Institucionalizar programas de cooperacion para el desarrollo y
asistencia técnica, que permitan establecer mecanismos de coordinacion
institucional con agencias especializadas en materia de proteccion a los
derechos de Propiedad Intelectual en la regiébn y en el ambito

internacional.

h) Disefiar, implementar y evaluar un marco de politicas publicas
sectoriales protectoras de los derechos de Propiedad Intelectual con la
participacion de las entidades federativas, municipios, instituciones de
educacién superior, iniciativa privada y organismos de la sociedad civil,

para la conformacion del Sistema Nacional de la Propiedad Intelectual.

i) Impulsar la adopcion de procesos de mejora regulatoria y
simplificacion administrativa que se orienten a optimizar los tramites en
materia de reconocimiento de derechos de autor y de propiedad

industrial.

4.3.3 Esfera Institucional

La ultima vertiente que fortalecera el proceso de armonizacion normativa propuesto

se inserta en el &mbito institucional, en donde habran de concretarse las pautas que

a continuacioén se enlistan:
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a) Establecer mecanismos permanentes de fortalecimiento de las
capacidades institucionales de los poderes legislativo y judicial, en
materia de armonizacion normativa de los derechos de Propiedad
Intelectual, para favorecer la creacion y consolidacion de mecanismos

eficaces de proteccion.

b) Coordinar la celebracion de debates y foros publicos a nivel nacional
para fomentar la creatividad y la innovacion, y en esa medida, establecer
canales para la generacion de mejores practicas institucionales en el

marco de proteccion de los derechos de Propiedad Intelectual.

c) Celebrar consultas informales, abiertas y equilibradas, cuando
proceda, mediante un proceso impulsado en el que se fomente la
participacion de expertos para dinamizar y optimizar la intervencion de
los organismos publicos encargados de promover la proteccion de los

derechos de Propiedad Intelectual.

d) Orientar las actividades institucionales del érgano administrativo
encargado de promover la proteccion de los derechos de Propiedad
Intelectual para el logro de los objetivos de desarrollo aprobados en el
sistema de las Naciones Unidas, incluyendo los que figuran en la

Declaracion del Milenio y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

e) Promover politicas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades
productivas, el emprendimiento, la creatividad y la innovacion, y fomentar
la formalizacion del conocimiento para el incremento del capital de

Propiedad Intelectual en el pais.

Las vertientes descritas, constituyen un medio complementario para reforzar el
proceso de armonizacion normativa, en términos de asegurar la tutela efectiva de

los derechos de PI. No se puede concebir la aplicaciéon de las reformas propuestas
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sin que existan pautas que tracen los ambitos en los que deberan incrustarse y que
para efectos de nuestro objeto de estudio, se vinculan con la esfera juridica,
programatica e institucional.

Son estos tres 6rdenes en donde se configura el espacio de concrecidon
material de la propuesta integral de armonizacion normativa; no obstante, conviene
sefalar que, dada su propia naturaleza y dindmica, la legislacion es una creacion
humana inacabada, e imperfecta que debe adecuarse al desarrollo social, so pena
de verse desfasada y caer en obsolescencia. Precisamente, para evitar ese
escenario, la recomendacion primordial consiste en hacer de la armonizacion, un
proceso permanente para garantizar la actualizacion constante del marco legal con

el objeto de fortalecer nuestro sistema juridico mexicano.
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CONCLUSIONES

1. La Propiedad Intelectual en tanto que es producto del ingenio del hombre, si
bien esta reconocida como derecho humano, su positivacion en instrumentos
legales tanto nacionales como internaciones, en absoluto representa una
condicién esencial para validar su existencia, puesto que ésta se desprende
de la labor creativa que deviene de la naturaleza humana; por tal motivo, con
independencia de norma alguna, toda persona tiene el derecho de participar
de manera libre en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a
participar en el progreso cientifico y en los beneficios que de él resulten y en
consecuencia, gozara de la proteccion de los intereses morales y materiales
gue le correspondan por razén de las producciones cientificas, literarias o

artisticas de que sea autora.

2. El marco juridico de la Pl en nuestro pais, se integra a partir de catalogos de
derechos humanos que devienen de diversos instrumentos internacionales y
gue se encuentran positivados desde la propia Constitucion politica que
establece un régimen de proteccion. En este ordenamiento supremo se
identifica una clara division de las ramas que integran la PI: por un lado,
sefiala los derechos de autor al referirse a los privilegios otorgados a los
autores y artistas; y por el otro lado, a la propiedad industrial en tanto que
sefala los privilegios que se conceden a los inventores y perfeccionadores

de alguna mejora.

3. Por lo que respecta a la legislacién nacional, son seis los instrumentos que
regulan y tutelan los derechos derivados de la PI: la LFDA, la LFPPI, el
Convenio de Paris, el Convenio de Berna, el Convenio que establece la OMPI
y el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de
América y Canada (TMEC).

4. El andamiaje legal que protege la Pl requiere de un orden institucional para
garantizar el cumplimiento de las disposiciones normativas; por ello, en
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México, las autoridades relacionadas con la observancia de los derechos de
autor y de propiedad industrial se clasifica en dos grupos: autoridades con
funciones administrativas en donde destacan el INDAUTOR, el IMPI y la
Unidad Especializada en Investigacion de Delitos contra los Derechos de
Autor y la Propiedad Industrial de la Fiscalia General de la Republica. El
segundo grupo esta integrado por autoridades con funciones judiciales que
se compone de la Sala Especializada Propiedad Intelectual del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa (TFJA), los Tribunales con competencia en
materia de Procesos Penales Federales, los Juzgados de Distrito de
Procesos Penales Federales, Jueces de Control, Juzgados de Distrito de
Amparo en materia Penal, Tribunales Unitarios en Materia Penal, Tribunales
Colegiados de Circuito en Materia Penal y la Suprema Corte de Justicia de
la Nacion (SCJN).

. Como se expreso en el presente documento, los componentes juridicos e
institucionales constituyen la base esencial sobre la que los derechos de PI
deben ser tutelados; no obstante, derivado de la investigacion realizada, fue
posible apreciar las deficiencias o areas de oportunidad que deben superarse

y de las que hemos dado cuenta en este documento.

. En principio, advertimos que a fin de que un bien juridico como los derivados
de la Pl goce de una efectiva proteccion, es necesario institucionalizar el
principio de la tutela judicial efectiva, entendida ésta como la prerrogativa por
la cual toda persona, en tanto que miembro de una sociedad, puede acceder
a los 6rganos jurisdiccionales para el ejercicio o defensa de sus derechos o
intereses, con sujecion a que sea atendida a través de un proceso que le
ofrezca las garantias minimas para su efectiva realizacion. Dicho de otra
forma; para que los derechos de autor y de propiedad industrial sean
exigibles, debe existir no nada mas un marco institucional o jurisdiccional
apropiado, sino también las garantias suficientes para asegurar los medios

necesarios que conlleven a su materializacion.
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7. Eneste orden de ideas, podemos sefialar que es insuficiente que un derecho
esté reconocido expresamente en los textos legales, puesto que la verdadera
garantia de los derechos de la persona consiste en su proteccién procesal,
para lo que es preciso distinguir entre los derechos y las garantias de tales
derechos, que no son otras que los medios o mecanismos procesales a
través de los cuales es posible su realizacion y eficacia. Es por ello que,
muchas veces, se reclaman nuevas formas procesales que aseguren,
fundamentalmente, una tutela jurisdiccional pronta y eficiente. En México, el
tratamiento de la tutela judicial efectiva ha sido desarrollado en la
jurisprudencia del Poder Judicial de la Federacion y se hace extensiva,
incluso, a las personas juridicas. Con esto, podemos colegir que la tutela
judicial efectiva como principio y garantia, representa una de las bases
fundacionales desde donde es factible garantizar la exigibilidad y proteccion
por la via jurisdiccional, de los derechos derivados de la Pl en sus vertientes

de derechos de autor y derechos de propiedad industrial.

8. Otra deficiencia identificada que abordamos en el capitulo Il del presente
documento esta relacionada con el tratamiento desigual que se otorga a los
delitos cometidos contra los derechos de autor y los derechos de propiedad
industrial. En el caso de los primeros, el CPF, en su Titulo Vigésimo Sexto,
establece los delitos en materia de derechos de autor, sancionados con
penas privativas de libertad, que van desde los seis meses hasta los diez
afos y de los trescientos hasta treinta mil dias multa, segun el delito de que
se trate y la gravedad de cada caso. En el caso de los segundos se le
impondra de dos a cinco afios de prision y multa por el importe de mil a cien
mil unidades de medida y actualizacion, vigente al momento en que se

cometa el ilicito.

9. Anteriormente, en la Ley sobre el Derecho de Autor, publicada en Diario
Oficial de la Federacion el 31 de diciembre de 1956, los delitos estaban
tipificados por la ley especial, al establecer un capitulo correspondiente a las
sanciones (VII) y no en el CPF, como sucede actualmente. A diferencia de
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ello, los delitos contra la propiedad industrial si estan tipificados directamente
en la ley especial. Esta situacion vigente hasta la actualidad revela en
principio la ausencia de un proceso de armonizacion de las normas
protectoras de los derechos de PI; por otra parte, la mayoria de los delitos
contra los derechos de autor previstos en el CPF, como en la LFPPI se
persiguen de manera oficiosa, sin que se advierta la posibilidad de aplicacién
del principio de minima intervencién o ultima ratio, ni criterios de oportunidad
reglada o bien, la aplicacion de MASC. Esto ocasiona que ante la falta de
homologacién de los criterios de persecucion de los delitos cometidos contra
los derechos de autor y la propiedad industrial, se dificulte el trabajo procesal
de las autoridades encargadas de la procuracion y administracion de justicia,
puesto que, al prevalecer delitos perseguidos de oficio, es probable que el
ejercicio de recursos humanos, materiales y financieros, sea mayor en
comparacién con la obtencién de la reparacion del dafio de los bienes

juridicos tutelados.

10.Para superar las éareas de oportunidad identificadas en el presente
documento, la armonizacion normativa constituye la via adecuada puesto
gue permite modernizar el andamiaje juridico de los derechos de la Pl, y en
la misma medida, asegurar las condiciones indispensables para garantizar
una tutela judicial efectiva. Cuando se alude a la armonizacion normativa,
nos referimos a una metodologia de analisis compuesta por estudios
puntuales y meticulosos en materia no sélo juridica, sino socioldgica, politica
y econdmica, basada en datos formales, institucionales y oficiales con el
objetivo de reformar, modificar, adicionar o crear una ley, pero cuyo contenido
debe de cumplir con los requisitos que conlleva la técnica legislativa, es decir,
gue sea eficaz y congruente con las necesidades que han sido factores
reales de poder para su elaboracién y que al momento de entrar en vigor, no
cause en su aplicacion cotidiana conflictos de leyes en razén de tiempo o

espacio de competencias.
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11.Frente a la problemética que representa el fortalecimiento de la tutela de los
derechos de PI, la armonizacion normativa debe orientarse a impulsar
cambios idoneos para erradicar anacronismos legales, vacios juridicos,
inconsistencias, discrepancias y antinomias. Por tanto, se advierte necesario
e impostergable impulsar las modificaciones legislativas conducentes para
fortalecer y asegurar la tutela efectiva de los derechos de Pl previstos en la
LFDA Yy la LFPPI.

12.Como quedo acreditado en el segundo capitulo del presente documento, el
tratamiento que otorga la legislacién penal en sus ramas sustantiva y adjetiva
a los delitos que atentan contra los derechos consagrados en los dos
ordenamientos en referencia, es desigual e inconsistente con los bienes
juridicos tutelados. Es decir, mientras los delitos contra los derechos de autor
se regulan en el CPF, los delitos cometidos contra la propiedad industrial se
excluyen de este ordenamiento y se prevén dentro de la propia LFPPI.
Aunado a esto, existe disparidad en la aplicacion de los criterios de
oportunidad reglada previstos en el CNPP, para situaciones juridicas
similares. Se exceptuan MASC y en absoluto se contemplan para los delitos
de ambas ramas de la PI, los beneficios de los criterios de oportunidad
reglada previstos en el CNPP. Por esta razon, con rigor metodolégico y
atendiendo a las observaciones documentadas en la presente investigacion,
acudimos a un escenario que demanda la armonizacién normativa (reforma)
de la LFDA, la LFPPI, el CPF y el CNPP.

13.Para el logro del proceso de armonizacion normativa propuesto, se
estudiaron las particularidades de la proteccion de los derechos de Pl desde

la experiencia internacional y nacional, particularmente en lo que respecta a

la jurisprudencia, donde pudimos advertir que la produccion jurisprudencial
de los distintos tribunales en América Latina y México ha permitido enriquecer

y consolidar la esfera protectora de los derechos de PI, al armonizar normas
derivadas de fuentes del derecho internacional con el marco juridico
doméstico. Esto ha apuntalado también el desarrollo de una doctrina
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moderna que orienta sus esfuerzos justamente a garantizar una tutela judicial
efectiva en la materia. Por tanto, sostenemos que al implementar un proceso
congruente de armonizacién normativa indefectiblemente se produciran dos
efectos sustanciales: por una parte, dotar4 de fortaleza a las esferas
administrativas encargadas de la proteccion de los derechos de PI, mediante
la introduccién y consolidacion de MASC, y por otra, en el ambito del sistema
de justicia penal, se propiciara la observancia del principio de minima
intervencién o ultima ratio para el tratamiento de los delitos cometidos en la
materia, lo que a su vez contribuira al descongestionamiento de la carga de
trabajo de los 6rganos encargados de la procuracion y administracion de

justicia.

14.Es justamente a través del principio de intervencibn minima por cuyo
conducto se configura el espacio de reivindicacion de la libertad humanay la
garantia necesaria frente al poder punitivo del Estado, que ve limitado su
marco de intervencion y constituye, al menos en teoria, la base en donde se
apoyan los ordenamientos juridico-penales de los Estados que adoptan un
modelo democratico y social de Derecho. Por ello se considera al Derecho
Penal como la ultima ratio del sistema, que en términos practicos, dicta que
al no ser muy grave la lesion al bien juridico, o éste no sea tan importante, o
cuando el conflicto pueda ser solucionado con medios menos radicales que
las sanciones penales (incluyendo por supuesto la pena privativa de libertad),

deben ser aquéllas las aplicables.

15. Sostenemos entonces que el Derecho penal sélo debe intervenir cuando las
distintas ramas de la Ciencia Juridica sean insuficientes para proteger los
bienes juridicos fundamentales de los ciudadanos y cuando se comprometa
el logro de la pacifica coexistencia social, de acuerdo con el contexto histérico
determinado. En cambio, si se pugna por una excesiva intervencion del
derecho penal en la vida social, se conculcaria una reduccion del ambito de

libertad individual que podria ser incompatible con la idea basica de una
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sociedad basada en la libertad. Por esta razdn en la politica criminal moderna
se postula que el derecho penal debe ser la ultima ratio de la politica social.
El principio de minima intervencion responde a una doble naturaleza: por un
lado, evita penalizar comportamientos que son solamente relevantes para la
moral ni afectan bienes juridicos; y por otro, limita la funcion judicial en la

aplicacion de las penas.

16. En México, con la instauracion del nuevo sistema de justicia penal, ha
cobrado mayor importancia la aplicacion del principio de minima intervencion
o ultima ratio. A través de la funcion jurisprudencial, paulatinamente los
organos jurisdiccionales han limitado la fuerza expansiva de la politica
criminal como instrumento del Derecho penal, como se puede apreciar en la
tesis que a continuacion se reproduce y que refuerza la argumentacion de
gue el principio de intervencion minima, implica que las sanciones penales
se han de limitar al circulo de lo indispensable, en beneficio de otras
sanciones o incluso de la tolerancia de ilicitos mas leves; es decir, el Derecho
penal, una vez admitida su necesidad, no ha de sancionar todas las
conductas lesivas a los bienes juridicos que previamente se ha considerado
dignos de proteccion, sino Unicamente las modalidades de ataque mas

peligrosas para ellos.

17.El sistema en el que descansan nuestros ordenamientos juridicos es uno de
los lastres de competitividad de acuerdo a distintos indices que evaluan su
marco legal. Al desarrollo vertiginoso de la tecnologia junto con las
transformaciones politicas, sociales y econémicas que vive el pais, se le
suma también la tecnificacién y organizacién de la delincuencia, y se ve

reflejada en los delitos cometidos contra los derechos de PI.

18.En la actualidad es comun ver en la via publica de todas las ciudades de
México, la compra y venta de obras falsificadas mercancias falsificadas,
hecho que por si mismo, constituye un acto de violacion a los derechos de

autor de artistas, escritores, escultores, musicos, pintores, fotégrafos,
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cineastas, productores, etcétera, por ende, representa un atentado contra
sus ganancias legitimas como creadores. La falsificacion de productos
abarca casi todas las ramas de la inteligencia creativa, desde la literaria,
musical y cinematografica hasta la reproduccion ilegal de programas de
computo, disefios graficos y textiles, asi como obras escultéricas y pictoricas,
extendiéndose hasta dafios contra la propiedad industrial. Se trata de un
fendmeno que no solamente perjudica las finanzas de la industria legalmente
establecida (librerias, tiendas de musica y peliculas, por citar algunas), sino
también a la hacienda del Estado mexicano, debido a que su naturaleza

propicia una sistematica evasion de impuestos.

19.La coyuntura actual para la implementacibn de medidas sistémicas
orientadas a favorecer la proteccién de los derechos derivados de la PI,
demanda en nuestro pais una capacidad de adaptacién al dinamismo global,
en términos de la tutela judicial efectiva en donde se priorice el principio de
minima intervencién del Derecho penal frente a la comisién de posibles
conductas antijuridicas, y al mismo tiempo, se fortalezcan los marcos de
actuacion administrativa de las entidades gubernamentales encargadas de
la promocion, reconocimiento y defensa de los derechos de autor y la

propiedad industrial.

20.Alinearse a las exigencias que la actualidad impone, implica, aparte de
promover la armonizacion de ordenamientos legales que le son especificos
a la PI, la modernizacion de las instituciones y el impulso de nuevas politicas
en los rubros de la salud, la competencia y la innovacion, asi como espacios
para una adaptacion flexible del régimen de Pl a las necesidades del pais.
En este orden de ideas, para solventar adecuadamente las exigencias de
proteccién de los derechos de autor y de propiedad industrial en el ambito
administrativo, las instancias publicas facultadas por ministerio de ley deben
contar con suficiencia presupuestaria, recursos humanos y un marco
programatico actualizado en donde se disefien, implementen y evallen
politicas publicas a nivel nacional, para asegurar la consecucion de los
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objetivos por los cuales fueron creadas ambas entidades gubernamentales.
No obstante, en el caso del INDAUTOR vy el IMPI, a partir de la revision de
las asignaciones presupuestarias a ambas entidades, el total del gasto se
destina al pago de servicios personales, materiales y suministros, servicios

generales y transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

21.Del andlisis de la informacién recabada, no se desprende capitulo alguno en
donde el INDAUTOR o el IMPI, destinen recursos para el fortalecimiento de
las capacidades de sus cuadros de funcionarios, la implementacién de
programas de politicas publicas o el desarrollo de estudios e investigaciones
para el mejoramiento de sus actividades gubernamentales. En el caso de
programas sectoriales, es preocupante identificar que, durante la presente
administracion, ninguna de las dos entidades desconcertadas, prevé su
disefio, implementaciéon y evaluacién. En suma, las deficiencias sefialadas
son concordantes con lo que mencionamos al principio del presente
apartado, puesto que al tratarse de dos organismos publicos
desconcentrados y en alcance al marco legal que las regula, LFDA para el
INDAUTOR y LFPPI para el IMPI, se encuentran supeditados a las
Secretarias de Estado a las que pertenecen, y por tanto, su ambito de
actuacion, lejos de asegurar una eficiente tutela de los derechos derivados
de la PI, las conmina a constituirse como meras agencias burocréticas de
difusion de los derechos de autor y la propiedad industrial, soslayando la
articulacién, ejecuciéon y evaluacion de politicas publicas impidiendo el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en los ordenamientos legales

gue regulan su actuacion.

22.Como ha quedado de manifiesto, mediante la revisién critica del complejo
contexto mexicano en donde se pretende proteger los derechos de PI,
multiples son las asignaturas pendientes para asegurar su tutela judicial
efectiva. En primer lugar, es inobjetable adoptar, promover y consolidar un

proceso de armonizacién normativa que racionalmente permita modernizar
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el marco juridico de la LFDA y la LFPPI en concordancia con el desarrollo de
los instrumentos internacionales en la materia y también, con los criterios
derivados de la produccion jurisprudencial en América Latina, que como
vimos en el presente capitulo, puede ilustrar y guiar la actuacion de los
organos jurisdiccionales facultados para interpretar la ley, en la generacion
de modernos precedentes judiciales incorporados al derecho interno, que a
Su vez sirvan para imprimir a los ordenamientos juridicos, un dinamismo

idoneo, con proyeccion a articular un marco institucional y legal sélidos.

Otro reto a superar consiste en que el proceso de armonizacion que se
adopte, se extienda a la legislacion penal sustantiva y adjetiva, mediante la
conduccion de un estudio meticuloso que defina puntualmente la naturaleza,
objetivos y alcance del proceso en referencia, con la intencién de homologar
el tratamiento de los delitos contra los derechos de autor y la propiedad
industrial en términos de su persecucion y penalidad, e incorporar criterios
especificos de oportunidad reglada que permitan optimizar el medio procesal,
para asegurar una tutela judicial efectiva en el contexto del nuevo sistema de

justicia penal mexicano.

El tercer y ultimo reto esta relacionado con la creacion por ministerio de ley,
de un organismo autonomo revestido de las facultades y atribuciones
suficientes en la esfera administrativa para coadyuvar en la proteccion y
difusion de los derechos de Pl que supla al Instituto Nacional del Derecho de
Autor y al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

23.Pretender incorporar la armonizacion normativa como una herramienta de
mejora y actualizaciéon del marco juridico administrativo en el que se positivan
los derechos de PI, implica, de inicio, satisfacer tres requerimientos
esenciales: por una parte, supone partir de una metodologia de analisis
compuesta por estudios puntuales y meticulosos congruentes con las
necesidades que han sido factores reales de poder para su elaboracion y que

al momento de entrar en vigor, no cause en su aplicacion cotidiana conflictos
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de leyes en razon de tiempo o espacio de competencias. Es decir, en primer
lugar, se debe agotar el andlisis del contexto sobre el cual se intenta
modernizar determinada institucion juridica, identificando las particularidades
gue hacen meritoria su creacion, reforma, adicién, abrogacion o derogacion;
de lo contrario, su eficacia sera limitada, y lejos de optimizar sus alcances,
contribuira al engrosamiento de normas sin posibilidades de concrecién o de
realizacion efectiva, como las incontables que desafortunadamente existen
en nuestro sistema juridico mexicano. Un segundo requerimiento a satisfacer
en el desarrollo del proceso de armonizacion para el fortalecimiento de la
esfera administrativa de los derechos de PI, esta vinculado con introducir y
consolidar mecanismos alternos de solucién de controversias, que aun
cuando limitadamente estan previstos en la LFDA, se excluyen por completo
de la LFPPIL. Los MASC, como la mediacion y el arbitraje, poseen la
peculiaridad de coadyuvar a desahogar el trabajo de los dérganos
jurisdiccionales y a proporcionar medios suficientes a las partes involucradas
para dirimir y salvaguardar sus derechos, eliminando los elevados costos que
implica todo proceso judicial, asi como para obtener reparaciones de dafios
mas eficaces y en tiempo considerablemente menor, en comparacion con los
litigios substanciados ante los tribunales. El tercer requerimiento (de
congruencia juridica), al que deberé otorgar puntual solucién la armonizacion
normativa, consistira en remitir de manera expresa, la totalidad de los delitos
contra los derechos de autor y la propiedad industrial, a la legislaciéon penal,
en donde habria de crearse un capitulo especial para ambas instituciones

juridicas.

Atendiendo a estos tres requerimientos y a lo expuesto en cada capitulo del
presente documento, se articulé la propuesta de armonizacion normativa
para la proteccion de los derechos de Pl y versé en elaborar proyectos de
reforma a la LFDA, LFPPI, CPF y CNPP.
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24.En la actualidad, tanto en LFDA como en LFPPI, se advierte una notoria
discrepancia de técnica legislativa, puesto que, mientras los delitos contra los
derechos de autor poseen un capitulo especial en el marco de la legislacion
penal vigente, los delitos contra la propiedad industrial solo se establecen en
su propio ordenamiento y no en el cuerpo juridico al que por razén de su

naturaleza corresponden: el CPF.

25.Para garantizar el éxito del proceso de armonizacién normativa se elaboré
una guia de implementacion orientado en tres vertientes: juridica,
programatica e institucional. Estas constituyen un medio complementario
para reforzar el proceso de armonizacion, en términos de asegurar la tutela
efectiva de los derechos de PIl. No se puede concebir la aplicacion de las
reformas propuestas sin que existan pautas que tracen los ambitos en los
gue deberan incrustarse y que para efectos de nuestro objeto de estudio, se
vinculan con la esfera juridica, programatica e institucional. Son estos tres
ordenes en donde se configura el espacio de concrecion material de la
propuesta integral de armonizacion normativa; no obstante, conviene sefialar
gue, dada su propia naturaleza y dinamica, la legislacion es una creacion
humana inacabada, e imperfecta que debe adecuarse al desarrollo social, so
pena de verse desfasada y caer en obsolescencia. Precisamente, para evitar
ese escenario, la recomendacién primordial consiste en hacer de la
armonizacion, un proceso permanente para garantizar la actualizacion
constante del marco legal con el objeto de fortalecer nuestro sistema juridico

mexicano.
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ABREVIATURAS

ADPIC: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio (ADPIC)

CNPP: Cadigo Nacional de Procedimientos Penales

CPF: Cédigo Penal Federal

INDAUTOR: Instituto Nacional del Derecho de Autor

IMPI: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

LFDA: Ley Federal del Derecho de Autor

LFPPI: Ley Federal de Proteccién a la Propiedad Industrial

MASC: Métodos Alternativos de Solucién de Controversias

OMPI: Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual

Pl: Propiedad Intelectual
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