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EL REGISTRO DE UNA OBRA LITERARIA QUE COINCIDE CON UNA MARCA, ESTA
SUJETO A LA ACREDITACION DE LA TITULARIDAD DE ESTA ULTIMA

ASUNTO: Amparo en Revisién 190/2016%
Ministro Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de Larrea
Secretario de Estudio y Cuenta: Arturo Guerrero Zazueta

Tema: Determinar si el articulo 164, fraccion Ill, inciso d) de la Ley Federal del Derecho
de Autor es contrario a las garantias de legalidad y seguridad juridica.

Antecedentes:

En junio de 2014, una persona solicito el registro de una obra literaria ante el Instituto
Nacional del Derecho de Autor (Indautor), ante lo cual, el Director del Registro Publico de
éste Ultimo le requiri6 que acreditara la titularidad de una marca registrada que
presentaba caracteristicas coincidentes con las de su obra, ello de acuerdo con lo
establecido en el articulo 164, fraccion I, inciso d) de la Ley Federal del Derecho de
Autor.?

El solicitante contesto el requerimiento, sefialando que no tenia la obligacion de acreditar
la titularidad de la supuesta marca, toda vez que la ley referida no le imponia tal carga
probatoria, motivo por el cual el Director del Registro Publico del Indautor desechd el
tramite de solicitud para registrar la obra en cuestion.

Inconforme con lo anterior, el solicitante promovié demanda de amparo, indicando que el
articulo citado era contrario a las garantias de seguridad juridica y legalidad, en esencia,
porque el Director del Registro Publico del Derecho de Autor carecia de competencia
para requerir la titularidad de un registro marcario como condicionante para otorgar el
registro de una obra artistica, asi como para determinar si existen caracteristicas
coincidentes entre obras y marcas, ademas de que actud sin basar su decisién en un
dictamen previo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI); asimismo,
estim6é que el Director habia actuado de forma arbitraria, dado que no existian
parametros que permitieran hacer la comparacién entre obras y marcas, ni un
procedimiento mediante el cual se requiriera un dictamen del IMPI; adicionalmente,
sefialé que el articulo combatido no permitia la comparaciéon de derechos de distinta
naturaleza.

Ante esto, el Juez de Distrito que conocié del asunto, determind sobreseerlo por
considerar que era extemporaneo, razén por la que el solicitante interpuso recurso de
revisién, en el cual se resolvid revocar la sentencia recurrida y reponer el procedimiento.
Una vez realizado lo anterior, el juez de origen nuevamente determind sobreseer en el
juicio de amparo por la misma razén de extemporaneidad, por lo que el solicitante
interpuso recurso de revision, del cual conocié un Tribunal Colegiado de Circuito que
determind, entre otras cuestiones, que debia dejarse a salvo la jurisdiccion de la
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2 Articulo 164.- El Registro Publico del Derecho de Autor tiene las siguientes obligaciones:

(...) lll. Negar la inscripcion de:

(...) d) Las marcas, a menos que se trate al mismo tiempo de una obra artistica y la persona que pretende
aparecer como titular del derecho de autor lo sea también de ella; (...)
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Suprema Corte de Justicia de la Nacién, en relacibn con el tema de la
inconstitucionalidad del articulo citado.

De esta manera, el asunto se remiti6 a la Suprema Corte de Justicia de la Nacién,
quedando radicado en la Primera Sala del Maximo Tribunal y se ordend turnarlo al
Ministro Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, para la elaboracién del proyecto de resolucion.

Resolucién:

La Primera Sala determin6 que el articulo sefialado es valido a la luz de las garantias de
legalidad y seguridad juridica, toda vez que brinda certeza a las personas, pues no
desconoce que una obra pueda ser independiente de una marca, pero en caso de que
existan coincidencias con la misma, exige que el registro de la obra sea autorizado
Unicamente al titular de la marca.

En ese sentido, la Primera Sala precisé que el derecho de autor no protege las ideas
plasmadas en la obra, mismas que incluso pueden no ser originales, sino la forma en la
cual se expresan; las marcas, por su parte, refieren a un signo o una combinacion de
signos (palabras, letras, nimeros, fotos, formas y colores) que distinguen los productos o
servicios de una empresa de los de las demas.

Asi, estimé que era posible la existencia de puntos de toque o contacto entre ambas
ramas de la propiedad intelectual, puesto que las obras que comprenden ideas
expresadas de determinada forma y que por lo tanto alcanzan la proteccion del derecho
de autor, pueden referirse o derivar de marcas registradas.

Por lo anterior, la Sala establecié que el articulo citado lejos de confundir cuestiones
relacionadas con el derecho de autor y la propiedad industrial, o de permitir la
comparacioén entre figuras reguladas por regimenes distintos, en realidad establece una
solucion que genera certeza juridica, salvaguardando los derechos morales y
patrimoniales que pudieran afectarse, en los casos en que se entrelacen ambas ramas
de la propiedad intelectual.

Votacion:

El asunto se aprobé por unanimidad de cinco votos de los Ministros Norma Lucia Pifia
Hernandez (Presidenta), Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, José Ramon Cossio Diaz,
Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
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