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Programa del Curso

e Derechos de Autor
e Patentes
e Marcas



Caracteristicas del Litigio en México

e Litigio.- Via Civil (art 27 LFDA), administrativa (art. 231 LFDA) y penal.
Derecho Comparado.- En otros paises el litigio siempre es judicial

e Danos y Perjuicios.- Insuficientes (216 bis LFDA), pero aplican |
erroneamente el 221 bis de la LPI. Derecho Comparado US CopyrighAct
$200 a $150,000.00. Internacional art. 45 TRIPs: deben ser persuasivos y

disuasorios.
e Responsabilidad Solidaria. No declarada expresamente.

e Limitacion de Responsabilidad de Proveedores de Servicios de Internet. No
existe

e https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-
comparado/article/view/4915/6266



https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/4915/6266

Casos sobre Derechos de Autor

e Sony v. Universal City Studios, Inc. (US)

A & M Records, Inc. v. Napster. (US)

 Metro Goldwyn Mayer Studios@rookster(US)

* TwentiethCentury Fox Film Co. et al. vs. BrilislecommunicationBLC (UK)
* Viacom International v. YouTube JUS

« UMG Recording v. Escape Media Grdaimoveshark

« Amparo en Revisiddb3/2014.Alestrav. IMPI (MX)

 Amparo Directo 49/2013 Derecho de Autor sobre la Propia Imagen y Dafio Moral.
Maria Teresa Alessandri v. Grupo EditdMiaimusaS.A.

 Amparo Directo 11/2010. Sociedades de Gestion Colectiva y Derechos
Irrenunciables. Un Caso de Doble Pago por Utilizacion Publica



Sony, Napster @rookster

* No se demanda a quien esta cometiendo directamente la infraccion
sino a quien le proporciona los medios y facilita la infraccion.

e iComo facilitaban la infraccion? A través de VCR Betamayrograma
Napsterpeer to peekon servidor central conteniendo los indices,
programa Grookstemeer to peesin indice central.

» Teorias de responsabilidad solidaria: Gontributory Infringement
(induce o contribuye, siempre que tenga conocimiento) y Vicarious
Infringement(poder de supervision y interés financiero).




Sony, Napster @rookster

* En Sony Suprema Corte sostuvo que la videograbadora Betamax era
capaz de tener usos significativos (substantialnoninfringinguses que
no constituyen infraccion, por lo tanto Sony no era responsable.

* El uso era time shifting.
* El conocimiento de la infraccion no se da si hay un posible uso legal.

e Napstersi prospero la accion porque al tener servidor central si habia
conocimiento.

» Grookstettambién debido a que estaba disefiado y anunciado para
infringir, entonces el alegado spaceshiftingno los protegio.



¢ Responsabilidad Solidaria en México?

e Articulo 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor

Se podria argumentar algun tipo de responsabilidad solidaria, tomando como base el
término “autorizar” contenido en el primer parrafo del articulo 27 de la Ley Federal del
Derecho de Autor que dice: “los titulares de los derechos patrimoniales podran
autorizar o prohibir....”

e Lo anterior ha sido interpretado asi en EEUU.

e O bien, mas acorde con tradicion Romano-Germanica, el articulo 1917 del
Codigo Civil Federal: “Las personas que han causado en comun un dano,
son responsables solidariamente hacia la victima por la reparacion....”

* No se ha sostenido bajo estos preceptos legales



¢ Responsabilidad Solidaria en México?

* Sin embargo, el IMPI determino un caso de infraccion al derecho de autor en materia de
comercio en ese sentido.

« Sociedadle Autores y Compositores de México, S. de G.C. de I.P. y otros vs. Daniel Cuellar Gonzals
y/o Daniel Gonzalez Cuellar y/o Titular, Propietario o Responsable del Sitib\WébBAK.COM

* Es decir, no hay responsabilidad solidaria sino que el propio acto de comunicar _
publicamente o utilizar la obra en cuestion, entra en el supuesto normativo establecido
en la fraccion | del articulo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor:

“aquél sujeto que proporcione la mera posibilidad de acceso directo a una obra
mediante los hipervinculos...conducta que constituye una comunicacion publica en
la modalidad de puesta a disposicion, vulnerara los derechos patrimoniales de
comunicacion publica de la obra.”


http://www.ba-k.com/

Web 2.0 y Responsabilidad de Proveedores de
Servicios de Internet

» Usergeneratedcontent- contenidos generados por los usuarios, mayor
grado de interactividad.

* Algunos problemas para los derechos de autor y los derechos conexos,
para el resto de la propiedad intelectual. Incluso problemas relacionados
con difamacion e injurias desde el anonimato en la red.

e Abrir pagina de YouTube teclear “pelicula completa,” o “concierto completo”
e Algunos sitios, como el ahora extinto sitio denominado Grooveshark

* Servicios operando o con su sede en un pais con una de las legislaciones mas
estrictas de derechos de autor.



Viacom International v. YouTube (US)

e Derechos Exclusivos: distribucion, transmision y reproduccion
* Limitante a la responsabilidad § 502 del Copyright Act (DMCA).
e Emitida en 1998, antes de Web 2.0

e Limitantes de responsabilidad por ciertas actividades que realizan
Proveedores de Servicios de Internet en forma automatizada, entre
las mismas:

e Almacenamiento de material subido por usuarios
 Almacenamiento temporal (caching)

e Servicios de Busqueda de Internet

 Transmision de Informacion



Requisitos seccion 512 (c)

* Material subido por el usuario

* Proveedor No tenga conocimiento que el material es infractor

e Especifico, que se obtiene solamente por notificacion del titular
e Conocimiento general, que como se vera3, los tribunales han borrado

e Tan pronto tenga conocimiento, actua expeditamente para deshabilitar
o quitar el material infractor

* No hay beneficio econdmico directo atribuible a la infraccion



Seccion 512(c): Dos posibles interpretaciones

e Dicha seccion requiere que para alcanzar la limitante de responsabilidad es
necesario que el proveedor de servicios de Internet no deba tener
conocimiento alguno de actividades infractoras, las cuales eran evidentes en
este caso. Es decir, un conocimiento en lo general de dichas infracciones,
dejaria al demandado fuera de la limitante de responsabilidad. RedFlag
Knowledge

e Dicho conocimiento tenga que ser mas especifico, es decir de cada infraccion
o video en especifico. Conocimiento que Unicamente adquiriria el proveedor
de servicios de Internet con una notificacion hecha a detalle por el titular de
los derechos



* Juez de Distrito sostuvo que se debe tener conocimiento especifico, el
mero conocimiento general no es suficiente. De manera que, de
facto, abroga la parte de la seccion en amarillo:
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UOF USERS.—

(1) IN GENERAL.— A service provider shall not be liable for monetary relief,
or, except as provided in subsection (j), for injunctive or other equitable relief,
for infringement of copyright by reason of the storage at the direction of a
user of material that resides on a system or network controlled or operated
by or for the service provider, if the service provider—

(A)(i) does not have actual knowledge that the material or an activity
using the material on the system or network is infringing;

(i1) in the absence of such actual knowledge, is not aware of facts or
circumstances from which infringing activity is apparent; or

(ii1) upon obtaining such knowledge or awareness, acts expeditiously
to remove, or disable access to, the material;

(B) does not receive a financial benefit directly attributable to the in-
fringing activity, in a case in which the service provider has the right and
ability to control such activity; and

(C) upon notification of claimed infringement as described in para-
graph (3), responds expeditiously to remove, or disable access to, the
material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing
activity.
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e Por otro lado, al interpretar la seccion 512(c)(3), que establece los
requisitos de la notificacion que el titular de los derechos de autor
debe hacer al proveedor de servicios de Internet, el Juez de Distrito
sostuvo que no solamente basta con el nombre de la obra, sino que
también la exacta ubicacion URL del video en cuestion.

* Lo anterior cambia lo que anteriores precedentes y otros circuitos
habian establecido, haciendo mas dificil el mecanismo de notificacion
para los titulares de derechos. Lo anterior, a pesar de que
literalmente la seccion 512(c)(3) del CopyrightAct norteamericano
establece que dicha informacion debe ser “razonablemente suficiente
para permitir al proveedor localizar el material.” (U.S. Copyright Act,
17 U.S.C. § 512(c)(3)).



Lo mismo todo los dias

e Con ello tenemos que, anteriormente, una sola notificacion que
estableciera que se estaba infringiendo la obra X, bastaba para que el
proveedor de servicios de Internet quitara todos los videos que
contenian esa obra; sin embargo, con esta interpretacion se
necesitaria una notificacion por cada video subido. Ello resulta
particularmente gravoso dado el gran numero de videos que se
pueden encontrar, ya sean 300 o 3000 videos relacionados con la
misma obra, significarian 300 o 3000 notificaciones distintas.



Corte de Apelaciones del Segundo Circuito

* Afirmay modifica en parte la resolucion, reenviando a Juez de Distrito para que
éste emita una nueva sentencia en donde determine si _YouTubetenla
conocimiento general o estaba consciente de actividad infractora.

* Tomo en cuenta unos correos electronicos, comunicacion entre fundadores de
YouTube en donde dan cuenta de un buen numero de videos que constituyen
infraccion. Incluso estudios hechos por personal de la propia demandada.

* Considerd que la determinacion del Juez de Distrito en cuanto a la falta de
conocimiento fue prematura.

. Antesdque el Juez de Distrito dictase la nueva resolucion, las partes llegaron a un
acuerdo.



¢Porgué se interpreto asi?

* La seccion 512(m)(1) del mismo ordenamiento establece que ello no
significa la obligacion de monitorear sus servidores para detectar
infracciones.

 Por eso se restringen al conocimiento por medio del take down
notice



UMG Recording v. Escape Media Group
(Grooveshark

| Groowveshark

= WL GO shark.com

Dear music fans,
Today we are shutting down Grooveshark.

We started out nearly ten years ago with the goal of
helping fans share and discover music. But despite
best of intentions, we made very serious mistakes.
We failed to secure licenses from rights holders for
the vast amount of music on the service.

That was wrong. We apologize.
Without reservation.

As part of a setflement agreament with the major
record companies, we have agreed to cease
aoperations immediately, wipe clean all of the record
companies’ copyrighted works and hand over
ownership of this website, our mobile apps and
intellectual property, including our patents and
copyrights,

At the time of our launch, few music services
provided the experience we wanted to offer - and
think you deserve. Fortunataly, that's no longer the
case. Thare are now hundreds of fan friendly,
affordable services available for you to choose
fram, including Spotify, Deezer, Google Play, Beats
Music, Rhapsody and Rdio, among many others,

If you love music and respect the artists,
songwriters and everyone else who makes great
music possible, use a licensed service that
compensates artists and other rights holders. You
can find out more about the many great services
available whare you live hara

http 2w hymusicmatters. comsfind-music.

it has been a privilege getting to know so many of
you and enjoying great music together. Thank you
far being such passionate fans.

Yours in music,

Your friends at Grooveshark
Amril A0 DN E hd



¢ Producto de la Interpretacion Judicial?

e iUn abuso de |a interpretacion judicial a la seccion 5127

* Algunos hechos:
e Los empleados subian los archivos de musica, siguiendo ordenes de directivos
e Obtenian ganancias por anuncios mercadotecnia.

 Si bien contaba con licencia de EMI| no habia sido autorizado por UMG VMG
o Sony

e Acceso gratuito a copias infractoras de fonogramas.

 Virtualmente imposible tumbar una cancién mediante el take downnotice
porgue cada cancion tenia un archivo primario y al menos una docena de
archivos secundarios, que en automatico entraban a substituir al primario
cuando el titular del fonograma notificaba la infraccion.

* La accidn inicial no fue basada en el CopyrightActde 1976sino que fue una
accion basada en lo que se denomina commonlaw copyright por aquellas
canciones fijadas previamente al 15 de Febrero de 1972.



¢Por qué basar la accion en commonlaw estatal
en lugar de basarla en el CopyrightAct?

o “with respectto soundrecordingdixedbeforeFebruaryl5, 1972 any
rights or remediesunderthe commonlaw or statutuesof any State
shallnot be annulledor limited by this title until Februaryl5, 2067

e El argumento de |la actora era que las acciones basadas en common
law estatal no estaban sujetas a la limitante de responsabilidad
establecida por la seccién 512 del CopyrightAct(DMCA).



e Como resultado de |la etapa procesal previa al juicio denominada
Discoveryla parte actora obtuvo pruebas que claramente mostraban que
Escape Medi&roup y varios de sus empleados, incluyendo su director
subieron a su red sin autorizacion mas de 4,053 fonogramas de la actora.

* Como resultado, la actora decidio iniciar una accion por infraccion basada
en el CopyrightActante un Juez de Distrito, quien sostuvo que los
demandados eran responsables de infraccion directa e indirecta.

e La seccion 512 no aislo de responsabilidad a la demandada.

e En una accién diferente, esta vez iniciada por CapitolRecord, LLEZEMI
MusiG el Juez de Distrito del Distrito Sur de Nueva York sostuvo (Marzo 25,
2015)que Escape Medi&roupera responsable por la infraccion de los
denominados commonlaw copyrights asi como de los statutory copyrights
Sstahblgclido(i, estos ultimos por el CopyrightAct El sitio finalmente fue

eshabilitado.



TwentiethCentury Fox Film Co. et al. v. British TelecommunicBtiGigewzbir?)

e Posterior a la orden de detener la infraccion y la condena a danos y
perjuicios, los demandados hospedaron en el extranjero su sitio de
Internet, con exactamente las mismas caracteristicas,
funcionamiento e, incluso, el mismo nombre de dominio.

* El demandado era el proveedor de servicios de Internet mas grande
del Reino Unido, BritishTelecommunicationBLGBT de aqui en
adelante). El actor buscaba una orden que bloqueara el acceso de
todos los clientes de BT a la pagina de Internet infractora. En caso de
tener éxito, intentaria lo mismo con otros proveedores de servicios de
Internet



Resolucion y Fundamento

e La orden para restringir el acceso a la pagina, el fundamento legal se

V4

encontré en la seccion 97a del CopyrightDesignsand PatentsActde 1988

* Al igual que en el litigio Newzbinoriginal, el conocimiento Feneral de la
infraccion por parte del demandado es factor fundamental para emitir la
orden de suspension.

e En este sentido, el Tribunal sostuvo que: “el abogado [de |a actora] acepto
gue no podria probar que BT tenia conocimiento real de la infraccion en
particular a cada obra protegida; ... sin embargo alegd que BT tenia
conocimiento real de usuariosy ... operadores de Newzbir2 usando su
servicio para infringir los derec};os de autor...”




Obligacion Especifica y Balance de Derechos

e iart. 15(1) de la Directiva sobre Comercio Electronico que prohibe
imponer obligacion general de vigilancia?

e Tribunal: No obligacion general, sino obligacion especifica a restringir un solo
sitio

e éart. 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que contiene
libertad de expresion?

e Tribunal: Balance entre libertad de expresion y derechos de autor contenidos
en art. 1 del Primer Protocolo del Propio Convenio ...



BuzzMedrano v. GoogléA\(g.)

e Sala “A” Poder Judicial de la Nacion, Rosario, 4 de junio de 2013.
e Publicaciones ilicitas e injuriantes.

* No las eliminaron al solicitarle la ?arjce,afectada extrajudicialmente, tambien
ignoraron la orden del tribunal, eliminandolas 10 meses despues de haberles sido
notificada la orden judicial.

EXTRACTO DE LA RESOLUCION:

“No creo que deba demorar una palabra mas en preguntarme si
podria caber acaso interpretar que nuestra Constitucion Nacional, o
cualquiera otra del mundo, podria amparar, a titulo de libertad de
expresion, el insulto inequivoco, la injuria de baja estofa, la agresion
gratuita e hiriente, todo proferido desde el cobarde anonimato.
Naturalmente que tal indagacion elemental y puramente retdrica
merece una respuesta rotundamente negativa...” Parrafo 2.1



* Tribunal reconoce que no hay normativa especifica.

* Principios sobre hechos ilicitos civiles Codigo Civil, arts. 1068, 1109,
entre otros...

e Responsabilidad por no suprimir

* Concurrente, Dra. Liliana Arribillaga:
* Niega responsabilidad objetiva del servicio

* “Irrazonable imponer a la accionada |la obligacion sistematica de monitorear
contenidos...”



Amparo en Revision 553/20Kestrav. IMPI (MX)

Procedimiento de Infraccion Administrativa en Materia de
Comercio ante el IMPI. Resolucion de Medidas Preliminares

e Causa de la Accién.- Fracciones |, Il y X del articulo 231 de |a
LFDA

elo conoce el IMPlI por que el art. 234 del mismo
ordenamiento asi lo establece.

e Fundamento de medidas preliminares: 199 bis fraccion V.

e Requisitos de medidas preliminares: 199 bis 1.



Medidas Preliminares

Causa de la Accion LFDA, art. 231.-“ Co n s t inftaccipnesien materia del

comercio las siguientes conductas cuando sean realizadas con fines de lucro

directo o indirecto: I. Comunicar o utilizar publicamente una obra protegida por

cual qui er medi o, Yy llldRroduciy eepragucir, @maceinas,r ma ...;

di stri buir, transportar o comercialil zar ¢
X. Las demas infracciones a las disposiciones de la Ley. ”

Medidas Preliminares: El articulo 199 bis 1 de la Ley de |la Propiedad Industrial, es el punto
central de la resolucion de medidas preliminares que nos ocupa, ya que el mismo senala
con precision los aspectos que el actor tendra que demostrar, ademas de senalar los
requisitos con los que tendra que cumplir a fin de obtener dicha medida. Basicamente los
requisitos son: ser titular del derecho, la infraccion o |a infraccion inminente, senalar lugar
donde se comente |a infraccion, y otorgar fianza




e Actor acompana CDs para demostrar la titularidad de la letra de las

canciones.
 Armando Manzanero Canche, representado por la Sociedad de Autores y
Compositores de México S. de G.C. de I.P. acredito ser titular de los
derechos de autor de varias obras mus
“Adoro,” “No sé tu,” presentando var.

fonogramas de dichas obras musicales.

i
0

e La posible infraccion:

 Este punto quedd demostrado, a juicio del IMPI, mediante la diligencia de
Inspeccion ocular llevada a cabo el 11 de noviembre de 2013, en la que se
demostro que la pagina de internet http://www.ba-k.com, con direccion IP
188.165.12.184 contenia “ligas o vincu

reproduccion de dichos derechos protegidos.

* Un billete de deposito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y
Servicios Financieros por la cantidad de diez mil pesos, a fin de

garantizar posibles danos y perjuicios que se pudiesen



Accion de Declaracion de Infraccion

e Causa de la Accion:

« 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor: “Constituyen infracciones
en materia del comercio las siguientes conductas cuando sean
realizadas con fines de lucro directo o indirecto:

|.  Comunicar o utilizar publicamente una obra protegida por cualquier
medi o, y de cualquier for ma..;

lll. Producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar o comercializar

copias de obras, fonogramas, Vvideogr

X. Las demas I nfracciones a | as di

S P



* El IMPI establecid que los actores acreditaron su interés
juridico y que de las mismas pruebas se demostrd que la
pagina de Internet administrada por el demandado estaba

levando a cabo:

« “ .actos mediante los cuales las obras musicales base de la accion se
ponen al alcance general, es decir, cualquier persona puede ingresar a
la pagina www.ba-k.com, y mediante una busqueda localizar
cual gui era de | as canciones..y como
obtener varios links que aldarlesclickhace accesi bl e..el
diversas paginas en las cuales se encuentran copias digitales de
di chas obras mismas que pueden ser



http://www.ba-k.com/

* En cuanto a la segunda causa de la accion el IMPI concluyd que: de las
pruebas aportadas, los actores demostraron el elemento de
distribucion, debido a los links que remitian a los usuarios de Ia
pagina de Internet del demandado hacia paginas de terceros.

 La ultima causa de la accidén no prospero6 por que debe estar
relacionada con algun otro precepto legal.



Amparo Promovido por Alestra

* Se alegaba inconstitucionalidad de el articulo 177 penultimo parrafo
del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, excede la
facultad reglamentaria del ejecutivo federal, ya que otorga al IMPI
facultades en materia de telecomunicaciones que son exclusivas del

Instituto Federal de Telecomunicaciones.

e Otro concepto de violacion consistio en que el articulo 199 bis
fraccion V de la Ley de la Propiedad Industrial genera incertidumbre
juridica, y por lo tanto es contrario al articulo 16 constitucional.



 El tercer concepto de violacion, es de suma relevancia. El
mismo consistio en que tanto el articulo 177 penultimo parrafo
del Reglamento de |la Ley Federal del Derecho de Autor, como
el articulo 199 bis fraccidon V violan el articulo 14 Constitucional.

* NO prospero.

* Aungue no lo menciona la resolucion, medidas preliminares sin
audiencia de parte contraria en materia de propiedad intelectual
estan basadas en articulo 50 del ADPIC o TRIPs




Supervisores en Alimentos S.C. Vs Kellogg

e E|l 27 de febrero del 2007, el representante de Supervisores de
alimentos, S.C., solicito la declaracion administrativa de las
infracciones en materia de comercio previstas en las fracciones | y Il
del articulo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en contra de

Kellogg de México, S. de R.L. de C.V.

K-LACTEO K-DAIRY




e Se niega la infraccion en materia de comercio prevista en la fraccion | del
articulo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor, por parte de Kellogg de
Meéxico, en relacion con las obras base de la accion. Porque no se configura
el segundo supuesto a hipotesis normativa derivada de la causal de
infraccion en estudio, por el principio de tipicidad. (Que el presunto
infractor haya comunicado o utilizado publicamente las obras protegidas,
cuya titularidad del derecho patrimonial corresponde a Supervisores de
Alimentos).

e Se declara la infraccion en materia de comercio prevista en la fraccion Il
(distribuir) del articulo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor, por
parte de Kellogg de México, en relacion a la obra de diseno grafico
Intitulada “VK K-DAIRY” y “VK K-LACTEQ”, relativas a los certificados de
registro numeros 03-2005-112310301900-01 y 03-2005-112310252900-01
y 03-2005-112310261500-01.



e Se impone a Kellogg de México, la multa que prevé el articulo 232
fraccion | de la Ley Federal del Derecho de Autor, consistente en 8,000
dias de salario minimo general vigente en el DF.

* Misma que equivale a $404’560.00 (cuatrocientos cuatro mil
quinientos sesenta pesos 00/100 M.N) y podrd incrementarse hasta
500 (quinientos) dias de salario minimo por cada dia en que persista
en la comision de la infraccion declarada.

 Faltaria interponer la accion por danos y perjuicios ante un tribunal
federal u ordinario.



Amparo Directo 49/2013 Derecho de Autor sobre la Propia Imagen y Dano Moral.
Maria Teresa Alessandri v. Grupo EditddielmusaS.A

e Esta sentencia se deriva de una demanda interpuesta por una conductora de television, en contra
de un grupo editorial por haber publicado sin su consentimiento unas fotografias en las que ella
aparecia.

* La demanda fue admitida por el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal,
quien, quien determino la procedencia parcial de la accion.

e En apelacion, el Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito
determind fundado el recurso de apelacion interpuesto por la demandada, revocando asi la
sentencia de primera instancia.

* Inconforme con la resolucion, la conductora de television promovio juicio de Amparo Directo en
contra de la Sentencia emitida por el Primer Tribunal Unitario, argumentando que habian sido
violados en su perjuicio los articulos 1, 14, 16, 17 y 49 Constitucionales.

e E| 25 de septiembre de 2013, la Primera Sala determino ejercer |la facultad de atraccion para
resolver el Amparo Directo



Causa de |la Accion

e Dano Moral, articulo 1916 del Cédigo Civil Federal
* Derecho sobre la propia imagen, articulo 87 LFDA

En el recurso de apelacion, el principal argumento de la parte
demandada fue que se debid agotar el procedimiento administrativo

ante el Indautor. El Tribunal Unitario estuvo de acuerdo, sosteniendo
gue el derecho a la imagen contenido en el articulo 87 de Ia

Ley Federal del Derecho de Autor es una violacion a los articulos 231y
232 de dicho ordenamiento.



Analisis Juridico y Resolucion

e Principales Conceptos de violacion: que la sentencia impugnada, violo el derecho a la
propia imagen, establecido por el articulo 1° constitucional, asi como por el articulo 11
de la Convencion Americana sobre Derechos; 2) que la interpretacion hecha por el
Tribunal Unitario de los articulos 2310?/ 232 de la Ley Federal del Derecho de Autor, asi
como de diversos articulos de la Ley de |la Propiedad Industrial, constituye una violacion
al principio de acceso a la justicia establecido por el articulo 17 constitucional;

* Ensu analisis del fondo del litigio, es que si bien la parte actora fundamenté su accion en
el articulo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor, “en realidad no reclamauna
afectaugn de derechos autorales, sino mas bien una transgresion al derecho a la propia
imagen.

* Finalmente sostuvo que no es necesario agotar el procedimiento de declaracion de
infraccion ante el IMPI.



Amparo Directo 11/2010. Sociedades de Gestion Colectiva y Derechos Irrenunciables. Un
Caso de Doble Pago por Utilizacion Publica

* Dos temas interesantes:

e Artiulos 26 bis, 117 bis y 131 bis de la LFDA son contrarios al articulo 1705(3)
del TLCAN, pero no lo determinaron asi. Aquellos hablan de derechos
irrenunciables y este de libre transferabilidad de derechos.

e El increible alcance para las sociedades de gestion colectiva, en contra de
toda logica, no tienen que demostrar personalidad juridica ni infraccion.
Interpretacion de la Suprema Corte al articulo 200 de la LFDA.

* Pierden salas de cine.



Sinopsis General

e Salas de Cine, antes de exhibir una pelicula obtienen del productor,
tanto el soporte material de las mismas, asi como la autorizacion para
exhibirlas o comunicarlas al publico

e El articulo 97 de la LFDA establece quienes son los titulares de las
obras cinematograficas.

e L os articulos 26 bis, 117 bis, 131 bis establecen derechos
irrenunciables de regalia por uso o explotacion publicos con fines de
lucro directo o indirecto.

e Derechos irrenunciables contradicen 175 (3) del TLCAN o NAFTA.




Historia Procesal

8 de septiembre de 1998 convenio de avenencia

Se establecieron unos pagos para ponerse al corriente y de alli, al parecer se desprende, sin
claridad la periodicidad de dichos pagos.

Pagos cesaron en 2003, demanda JOM se interpuso en 2006

Reconvencion por pago de lo indebido, que no prospero. Juez condeno al cumplimiento del
convenio base de la accion y no al 40%, no IVA, no gastos y costas.

Apelacion: “La parte actora carece de legitimacion en la causa...innecesario entrar a estudio de las
excepciones.” Deja a salvo derechos de |a actora.

Tribunal Colegiado Primer Circuito concedio Amparo a la actora, responsable: “soslayo las
garantias individuales...al haber resuelto sobre el tema de la legitimacion...sin tomar en
consideracion pruebas.”

En cumplimiento de la sentencia, el Tribunal Superior de Justicia, emitié nueva sentencia
exactamente en los mismos términos.

En contra de segunda sentencia, Sociedad de Gestion interpone nuevo Amparo
Tribunal Superior dicta nueva sentencia condenando a los cines.

Nuevo Amparo interpuesto por cines, solicitan atraccion por Suprema Corte, Tribunal Colegiado
desecha, en recurso de reclamacion resuelto por Primera Sala, Suprema Corte decide atraer el
caso (107 Constitucional y 182 fraccion | de la entonces Ley de Amparo en vigor”



Puntos Resuetos por SCIN

 Legitimacion de Sociedades de Gestion Colectiva
e Derechos Irrenunciables y Cesion de Derechos

e Constitucionalidad del articulo 200 de la LFDA.

e iley o contrato?

e Constitucionalidad del articulo 216 bis de la LFDA

* Prescripcion del pago de regalias.- 213 y 10 de la LFDA se contradicen
en cuanto a supletoriedad. SCIN aplicé 1159 del Codigo Civil del DF,
prescripcion 10 anos.



Tesis

« DERECHOS DE AUTOR. EL ARTICULO 200 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE
PREVE UN REGIMEN DE LEGITIMACION ESPECIAL A LAS SOCIEDADES DE GESTION
COLECTIVA, NO VIOLA LA GARANTIA DE IGUALDAD.

e DERECHOS DE AUTOR. LA PROCEDENCIA DE LA ACCION DE INDEMNIZACION DE
DANQS Y PERJUICIOS EN LA VIA JURISDICCIONAL SOLO ESTA CONDICIONADA A LA
DECLARACION PREVIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CUANDO LA
CONTROVERSIA DERIVA DE UNA INFRACCION ADMINISTRATIVA O EN MATERIA DE
COMERCIO REGULADA POR LOS ARTICULOS 229Y 231 DE LA LEY FEDERAL DEL
DERECHO DE AUTOR.

 SOCIEDADES DE GESTION COLECTIVA. UNA VEZ OBTENIDA SU AUTORIZACION
PARA OPERAR COMO TALES POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE
AUTOR, SE CREA UNA PRESUNCION IURIS TANTUM DE LEGITIMACION A SU
FAVOR RESPECTO DE LA REPRESENTACION DE LOS AUTORES Y TITULARIDAD DEL
QE)I:I)_EETI'R/RCI)Q QUE ADMINISTRA PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHQOS



FIFA v. Pepsico de México. Marcas vy
Competencia Desleal

e Recurso de Reclamacion 99/2013 en contra de resolucion en el que el
Presidente de la SCIN rechaza recurso de revision interpuesto por
Pepsi en contra de sentencia que resuelve Amparo Directo 320/2012.

* Se desechd la revision del Amparo Directo debido a que si bien la
sentencia invoca el articulo 10 bis del Convenio de Paris, la quejosa no

expreso como concepto de violacion la inconstitucionalidad de
norma alguna, o la interpretacion de algun texto constitucional. Se

trataba de un amaro de “mera legalidad.”



FIFA v. Pepsico

e Marcas: OWorld/ dzlLdanginativa registrada en 21 clasificaciones.
e 0GermanyH N n miZ& 16 clasificaciones.
edadzy RAIIt HAncéE

Campana publicitaria infractora:

. ”Pepsi-h}uevocartoons...la porra oficial de Pepsi en Alemania esta de
huevos.”,

e “Juntando huevos para el mundial con Pepsi.”
e “Pepsi futbol 2006.”

e “Proximamente descubre mas del futbo
* “Pepsi pone los huevos en el mundial.”

|”



Preceptos Legales

e ART. 213 fracciones |, IV, VII, IX incisos a) y c), XXVI y XXVII

e IMPI sostuvo que no habia infraccion:

e Respecto a fraccion |, “realizar actos contrarios a los buenos...,” IMPI sostuvo que
para encuadrar, es necesario analizar demas fracciones

e Respecto fraccion IV, usar una marca parecida en grado de confusion...para amparar
los mismos o similares...,” IMPI sostuvo que no se acreditd que la presunta infractora
ofrecia productos o servicios iguales.

e Respecto de fraccion VI, que refiere uso en supuesto de varias fracciones de articulo
90, especificamente fraccion XV, por la utilizacion de la marca notoriamente
conocida en cualquiera de las clasificaciones, IMPI sostuvo que actora no acredito
que marcas Mundial 2006y World Cupfuesen notoriamente conocidas



e La misma fraccion VIl del articulo 213 refiere al articulo 4 de |a propia ley,
IMPI sostuvo que actora no expuso razonamiento alguno para sustentar
que frases publicitarias fuesen contrarias a la moral o el orden publico.

e Respecto fraccion IX inciso a) que define infraccion “efectuar, en el ejercicio
de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al
publico a confusion, error o engaino por hacer creer:” a) relacion o
asociacion, el IMPI sostuvo que de las pruebas orecidas no se desprende.
Sobre la fraccion IX, inciso c), que presupone hacer creer al publico
erroneamente que se prestan servicios o venden bienes bajo autorizacion o
licencia, el IMPI sostuvo que de las pruebas no se desprendio lo anterior.
(promociones estaban relacionadas con venta de productos de Pepsi).



* Demandada en reconvencion solicitd nulidad de registros de actoray
caducidad de varios registros de la actora, no prospero nada con
excepcion de la caducidad del registro “Mundial 2006,” pero por ser
caducidad, efectos no se retrotraen.



Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa

* Ordena al IMPI declarar las infracciones de las fracciones | y IX inciso
c) del articulo 213 de la LPI.

e Sostuvo ademas, que la fraccion |, puede sostenerse de manera
independiente.



Octavo Tribunal Colegiado del Primer Circuito

* Quejosa argumento que no fue la persona moral encargada de Ia
campana

e Garantia de legalidad, interpretacion erronea de art. 213 fracciones |
v IX inciso c). No competencia desleal, por que no son competidoras.

e Declard improcedentes e inoperantes conceptos de violacion, ademas
de emitir diversos criterios:

COMPETENCIA DESLEAL. PUEDE DESARROLLARSE MEDIANTE
ESQUEMAS INDIRECTOS O VERTICALES.-

COMPETENCIA. ELEMENTOS QUE INTEGRAN ESE CONCEPTO Y
PRESUPUESTO PARA CONSIDERARLA DESLEAL.-



Tesis

 DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIALY DE COMPETENCIA DESLEAL. SU
RELACION DINAMICA.-

 INFRACCION ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA FRACCION | DEL ARTICULO
213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL POR REALIZAR ACTOS
CONTRARIOS A LOS BUENOS USOS Y COSTUMBRES COMERCIALES QUE
IMPLICAN COMPETENCIA DESLEAL. SE ACTUALIZA AUNQUE NO SE

REALICEN OTROS DE LOS SUPUESTOS ESPECIFICOS CONTENIDOS EN EL
PROPIO PRECEPTO.-

. INFRACCION ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA FRACCION IX, INCISO ),
DEL ARTICULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN QUE
CONSISTE ESA HIPOTESIS QUE REGULA UN CASO ESPECIFICO DE
COMPETENCIA DESLEAL.-



* INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN LAS FRACCIONES I'Y
IX, INCISO C), DEL ARTICULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL LA UTILIZACION DEL TERMINO “OFICIAL” EN UNA
CAMPANA PUBLICITARIA ACTUALIZA LOS SUPUESTOS RELATIVOS.-

* MARCAS. LA INFRACC[C)N ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA
FRACCION IV DEL ARTICULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL NO SE ACTUALIZA CUANDO AQUELLAS SON
MENCIONADAS EN UNA CAMPANA PUBLICITARIA PERO NO SE
EMPLEAN PARA IDENTIFICAR A LOS BIENES O SERVICIOS
PROMOCIONADOQS, SINO CON UN PROPOSITO DISTINTO.-



Segunda Sala SCJN

e 30 de enero 2013, se desecha el Recurso de Revision

e Recurso de Reclamacion, quejosa argumenta que Tribunal Colegiado
interpreto incorrectamente el alcance el articulo 10 bis del Convenio de
Paris y ello viola el 133 constitucional.

e Segunda Sala resolvid que los argumentos eran infundados ya que el
Tribunal Colegiado Unicamente “se concretd a invocar el articulo 10 bis del
Convenio de Paris...” interpreto el articulo 213 de la Ley de la Propiedad
Industrial y solamente citd textualmente el articulo 10 bis del Convenio de
Paris, por lo que no puede argumentarse que el Tribunal Colegiado: “haya
realizado la interpretacion del articulo 10 bis del Convenio de Paris.”

* En conceptos de violacion, quejosa no solicito interpretacion del articulo 10
del Convenio de Paris.



Ademas:
e Steel vBulovaWatchCa Litigio paralelo en México y EE.UU.
e Amparo en Revisidon 2719/2013.- Intento de registro de “Tecofeng

listado de denominaciones comunes de la OMS v la palabras de uso
comun.
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