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Sumario: A. Introduccion; B. Antecedentes del caso: un problema de signos
genéricos y vulgarizacion de marcas; I. Los signos genéricos; II. La vulgari-
zacion de marcas; I11. El caso; C. La tortuosa evolucion del uso del principio
de proporcionalidad por la Suprema Corte en los casos de propiedad intelec-
tual; D. Fundamentos constitucionales de la propiedad intelectual, con especial
referencia a las marcas; I. Fundamento constitucional de los derechos de autor
y derechos conexos; II. Fundamento constitucional de las patentes y otras
creaciones industriales; III. Fundamento constitucional de las marcas y
otros signos distintivos; E. Incorrecta fundamentacion constitucional de las
marcas en la sentencia; E Deficiente aplicacion del principio de proporciona-
lidad en la sentencia; I. Idoneidad; II. Necesidad; III. ;Y la ponderacion?.

A. Introduccion

El principio de proporcionalidad es una herramienta indispensable en la
jurisdiccion constitucional moderna y, en especial, es muy util para re-
solver muchas controversias en materia de propiedad intelectual que
involucran cuestiones constitucionales.

Sin embargo, al dia de hoy, la aplicacion que ha hecho la Suprema Corte
de Justicia de la Nacion (SCJN) del principio de proporcionalidad en
temas de propiedad intelectual ha sido poco afortunada, lo que se agrava
en asuntos de marcas, en los que el Maximo Tribunal ha sido incapaz de
articular una doctrina constitucional coherente respecto de estos signos
distintivos, sin siquiera poder determinar con acierto las bases constitu-
cionales que rigen la materia.

Esto plantea diversas clases de problemas. De entrada, después de varios
anos, la SCJN ya deberia manejar con soltura el principio de propor-
cionalidad, pero éste le sigue siendo problematico, en particular tratan-
dose de propiedad intelectual. Pero, ademas, los litigios de marcas suelen
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ser muy técnicos desde el punto de vista de la materia misma, y cada
vez seran mas complejos y sofisticados, pues nuestra legislacion contem-
pla ahora figuras muy refinadas y complicadas, que son propicias para
contiendas jurisdiccionales (incluso en sede constitucional) que requie-
ren una sélida argumentacion juridica, como sucede con las marcas
atipicas o no tradicionales (olores, sonidos, sabores, trade dress, etcétera),
la doctrina del secondary meaning, el concepto juridico indeterminado de
"registro de mala fe", la permision de marcas altisonantes u ofensivas,
entre otros.

El caso que analizamos en el presente estudio, el amparo directo en re-
vision 6889/2016, nos permite evidenciar estas dos debilidades de la
SCJN, y las correspondientes areas de oportunidad, para mejorar las
sentencias de nuestro tribunal constitucional en materia de marcas, sobre
todo, a la luz de las probables impugnaciones constitucionales que,
sobre diversos temas, traera la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad
Industrial de 2020.

Por la razon anterior, el presente estudio se limitara a analizar la sen-
tencia de la SCJN unicamente en lo que se refiere a la utilizacion del
principio de proporcionalidad (y el presupuesto logico de éste: las bases
constitucionales de la propiedad intelectual), para poder asi demostrar
los dos problemas recurrentes que hemos detectado en las sentencias
de la Corte.

B. Antecedentes del caso: un problema
de signos genéricos y vulgarizacion de marcas

El litigio resuelto por la SCJN (conocido como el caso Polo) toca dos
temas muy interesantes e interrelacionados: los signos genéricos y la vul-
garizacion de marcas,' por lo que con el fin de comprender a cabalidad

! También aborda el tema de los signos descriptivos, pero este no era el quid del litigio, sino que se
abord6 como consecuencia de los (incorrectos) planteamientos de las partes en juicio, al no ser una
verdadera controversia sobre signos descriptivos (sin embargo, para quien esté poco familiarizado
con el derecho marcario, es comun confundir los signos descriptivos con los signos genéricos).
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el litigio de fondo y los planteamientos acerca de los cuales tuvieron que
pronunciarse las autoridades jurisdiccionales involucradas, comenzare-

mos con una breve explicacion de esas figuras del derecho de marcas.
I. Los signos genéricos

Cuando hablamos de "signos genéricos", nos encontramos frente a una
prohibicion basica de registro de marcas, es decir, practicamente todas
las leyes de marcas, a lo largo del mundo, prohiben que se registren los

signos genéricos.

El articulo 90, fraccion 1I, de la anterior Ley de la Propiedad Industrial
(LPI), conforme con la que se resolvio el litigio,* senialaba que no eran
registrables como marca los nombres técnicos, comerciales o corrien-
tes de los productos o servicios, a los que se llama "signos genéricos o
habituales".

Por ejemplo, no es registrable la palabra manzana para identificar man-
zanas, pues esa es la denominacion usual del producto. Lo mismo pode-
mos decir de "H,0" o "agua", para identificar tal liquido. Ademas de que
son signos habituales que carecen de distintividad (criterio basico de protec-
cion), esta prohibicion existe en virtud de que seria injusto para todos
los competidores en cierto ramo que uno de ellos monopolizara el nom-
bre del producto que comercializan y le impidiera al resto su uso, lo que
ademas es una ventaja indebida, que poco ayuda a la transparencia del
mercado y a la tutela de los intereses de los consumidores (De la Parra,
2014, pp. 178-179).

Notese que estamos ante una regulacion que aplica cuando el signo es
ya genérico al momento de solicitarse la inscripcion, a diferencia de la

vulgarizacion, sobre la que hablamos a continuacion.

* Dicha prohibicion ahora esta regulada en la fraccion I del articulo 173 de la nueva Ley Federal de
Proteccion a la Propiedad Industrial.
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II. La vulgarizacion de marcas

Aqui nos encontramos frente a un tema de cancelacion del registro, es
decir, cuando una inscripcion validamente concedida deja de perder
efectos por determinacion del Instituto Mexicano de la Propiedad Indus-
trial (IMPD).

La vulgarizacion de la marca se presenta cuando un signo, originalmente
distintivo, se convierte en un signo genérico (la denominacion del pro-
ducto o servicio), y pierde su distintividad. A nivel comparativo, exis-
ten dos sistemas de caducidad por vulgarizacion de la marca: el objetivo
y el subjetivo. En el primero la proteccion marcaria desaparece por el
mero hecho de que los consumidores la usen para designar genéricamente
a los productos o servicios. En cambio, en el sistema subjetivo (también
llamado mixto por algunos autores) se requiere, ademas, que el titular
de la marca haya ocasionado o tolerado esa conversion a genérico.

Nuestra legislacion se decanta por el sistema subjetivo, que es el mas
benigno con el titular. Aunque la ley la contempla como una causal de
"cancelacion" del registro, se trata, en realidad, de una causal de "caducidad"
(decadenza per volgarizzazione, dirian los italianos), porque en el titular
de la marca recae la responsabilidad de cuidar el derecho que le fue con-
cedido, por lo que debe ejercer su derecho exclusivo en forma tal que
no genere la vulgarizacion de la marca (De la Parra, 2014, p. 214).

Con estos conceptos basicos establecidos, ahora si podemos adentrarnos
a la litis planteada ante la SCJN.

I11. El caso

El asunto materia del litigio que resolvio la SCJN verso acerca de los re-
gistros de la conocida marca Polo para identificar, principalmente, prendas
de vestir.

Como consecuencia de una serie de procedimientos jurisdiccionales de
nulidad y cancelaciéon de marcas, el IMPI tuvo que pronunciarse sobre si
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el signo Polo era o no genérico al momento de inscribirse (y, por ende,
si su inscripcion era o no nula), o si se habia convertido en genérico des-
pués del registro (y, por ende, si debia o no cancelarse la inscripcion por
vulgarizacion del signo).

El argumento central del empresario que pretendia la desaparicion de los
registros era que la expresion "polo" resultaba una designacion usual o
nombre comun de cierta clase playeras con cuello (y no sélo de aquella
que ostentaba esa marca).

El IMPI no concedio tal pretension, nego el caracter genérico de la expre-
sion "polo" y confirmé la validez y vigencia de los registros. Tal resolu-
cion fue confirmada por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual
del entonces llamado Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administra-
tiva, asi como por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Adminis-
trativa del Primer Circuito y, eventualmente, por la SCJN en los puntos

constitucionales.

Precisamente, como parte del iter impugnativo, el afectado por las reso-
luciones solicito la declaracion de inconstitucionalidad de las fraccio-
nes II (prohibicion de registro de signos genéricos) y IV (prohibicion de
registro de signos descriptivos?) del articulo 90 y el articulo 153 (can-
celacion del registro por conversion en genérico) todos de la LPIL.

Fueron varios los temas de constitucionalidad sobre los que se tuvo que
pronunciar la SCJN (algunos planteamientos del actor fueron tan absur-
dos, como exigir que la ley dijera que es obligatorio consultar dicciona-
rios para interpretarla o como otorgarle el caracter de norma suprema

a documentos de un comité de trabajo de la Organizacion Mundial de la

* La litis verso, en esencia, acerca del supuesto caracter genérico del signo "polo" (y sus posibles
consecuencias: nulidad o caducidad del registro), sin embargo, el quejoso, al pedir la inconstitu-
cionalidad de las normas, también seial6 la prohibicion de registro de signos descriptivos, que son
aquellos que aluden a las caracteristicas de los productos o servicios (y no a su nombre, lo que los
distingue de los signos genéricos).
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Propiedad Intelectual), pero sélo nos centraremos en los atinentes al
principio de proporcionalidad, como ya dijimos.

C. La tortuosa evolucion del uso del principio
de proporcionalidad por la Suprema Corte
en los casos de propiedad intelectual

Quien esté familiarizado con el estudio de la propiedad intelectual desde
una perspectiva constitucional (lo que se puede identificar como analisis
constitucional de la propiedad intelectual?), no debe sorprenderse de
que ésta sea una disciplina fértil para la utilizacion del principio de pro-
porcionalidad,’ en ocasiones, de forma exitosa.® Y reflejo de ello es que
en mas de 15 anos de aplicarlo nuestra SCJN tiene en su haber varios
asuntos de propiedad intelectual en los que aplico el principio de pro-
porcionalidad, y aunque hay sentencias afortunadas (como el caso Ales-
tra al que nos referiremos mas adelante), el saldo final no es positivo.

El primer caso de propiedad intelectual en el que la SCJN realizé un test
de proporcionalidad data de 2005 (época en la cual la Primera Sala
apenas comenzaba a aplicar ese principio a asuntos de igualdad y no
discriminacion), y consistio en el cuestionamiento de la constituciona-
lidad del articulo 223, fraccion 111, de la Ley Federal del Derecho de
Autor (LFDA), que prohibe ser drbitro en materia de derechos de autor a
quien haya prestado servicios a una sociedad de gestion colectiva. El asunto

fue turnado al ministro José Ramon Cossio, quien elabor6 un proyecto de

*Mas detalles sobre esto en De la Parra (2011, pp. 1-6).

> Cfr., con especial atencion a la propiedad industrial, Jalife (2014, pp. 60-61).

® Por ejemplo, los criterios de tribunales colegiados de circuito que senalan que para equilibrar el
derecho a la salud y las patentes, el IMPI debe hacer un examen de proporcionalidad antes de con-
ceder una medida cautelar en la que se impida la circulacion de medicamentos. Cfr. "MEDIDAS
CAUTELARES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. PARA ANALIZAR LA NATURALEZA
DE LA VIOLACION ALEGADA POR QUIEN LAS SOLICITA Y DETERMINAR SI PROCEDE CON-
CEDERLAS, DEBE EMPLEARSE LA PONDERACION DE PRINCIPIOS, SIEMPRE Y CUANDO
CONCURRAN LOS REQUISITOS LEGALES", Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
del Primer Circuito, Tesis .40.A.751 A (9a.), Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, Novena
Epoca, tomo XXXIII, mayo de 2011, p. 1220, reg. digital 162084.
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sentencia concediendo el amparo y declarando inconstitucional la nor-
ma, por afectar de forma desproporcionada la libertad de ocupacion pre-
vista en el articulo 5 de la carta magna. La consulta obtuvo tres votos en
contra y se returno el expediente al ministro Juan N. Silva Meza. En la
sentencia, la Primera Sala nego el amparo por considerar que la limita-
cion a la libertad de ocupacion de los abogados perseguia un fin consti-
tucionalmente valido: garantizar la equidad procesal en los arbitrajes
(amparo en revision 1110/2005).

Dicha sentencia fue ampliamente criticada, pues su principal defecto es
que no hizo el test completo de proporcionalidad, limitandose a consta-
tar la existencia de una finalidad constitucionalmente valida. Ese exa-
men parcial fue reprochado por el ministro Cossio, quien en su voto
particular apunté que el verdadero problema de inconstitucionalidad se
apreciaba hasta la etapa de necesidad, pues el mismo fin constitucional-
mente valido podia conseguirse con otras medidas legislativas menos
gravosas con la libertad de ocupacion de los abogados que quisieran ser
arbitros (por ejemplo, un sistema de impedimentos, excusas y recusa-
ciones, en lugar de una prohibicion absoluta a ser arbitro).”

Otro asunto de proporcionalidad y propiedad intelectual fue el conocido
caso Diego Pérez (amparo directo en revision 1121/2007), en el que la
SCIN exigio el agotar el procedimiento de infraccion administrativa ante
el IMPI antes de poder ejercer acciones civiles en materia de derechos
de autor; sentencia fuertemente criticada en la doctrina (Rangel Ortiz,
2010, p. 763; Athié Cervantes, 2011, pp. 31-33; Cossio Diaz, 2013, pp.
146-149, por ejemplo), al grado de que muchos cuestionaron si era la
peor resolucion de la SCJN hasta entonces (Sanchez Gil, 2010, pp. 380
y ss.). El saldo de tan polémico asunto fue que la propia Primera Sala
abandono ese criterio pocos anos después en el caso Alessandi I (am-
paro directo 49/2013), que el legislador tuviera que reformar el articulo

" Cfr. el voto particular de dicho ministro, que también fue publicado en el ambito académico
(Cossio, 2006).
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213 de la LFDA para anular la interpretacion de la SCJN,® y que en la
nueva Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial se terminara,
de una vez por todas, con la linea argumentativa usada por la SCJN en
Diego Pérez (articulo 396, fraccion 11), y de paso darle el tiro de gracia
a la jurisprudencia germinal de esa linea argumentativa, que tantos
problemas y dafio ocasiono a litigio de propiedad intelectual (jurispru-
dencia 1a./]. 13/2004).°

En el caso Diego Pérez, la SCJN determiné que era perfectamente cons-
titucional retardar el acceso a la jurisdiccion civil hasta que no quedara
firme una resolucion administrativa. Y al hacer el analisis de propor-
cionalidad de esa medida, aunque la sentencia se refiere formalmente a
los subprincipios de idoneidad, necesidad y ponderaciéon, no realizo, en
realidad, el correcto test que corresponde a cada una de tales etapas,
sino que se limito "a dar respuesta" a los planteamientos del quejoso con
base a la estructura del principio de proporcionalidad, pero sin hacer
un verdadero analisis de ese tipo.'°

Por el contrario, la Primera Sala aplicé con mejor resultado el principio
de proporcionalidad a un caso en el que se cuestiono la constituciona-

lidad del régimen de legitimacion procesal diferenciado a favor de las

9En 2013 se le agrego el siguiente texto a tal disposicion: "Para el ejercicio de las acciones derivadas
de la presente Ley y su Reglamento no sera necesario agotar ningtin procedimiento ni accioén previa
como condicion para el ejercicio de dichas acciones".

9 "PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACION POR PARTE DEL
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE IN-
FRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCION DE INDEMNIZA-
CION POR DANOS Y PERJUICIOS", Primera Sala, Tesis 1a./J. 13/2004, Semanario Judicial de la
Federacion y su Gaceta, Novena Epoca, t. XIX, mayo de 2004, p. 365, reg. digital 181491.

19 "A nuestros ojos lo que sucedi6 en el caso ‘Diego Pérez’ fue lo siguiente: la Suprema Corte busco
aplicar mecanicamente un precedente que ya habia establecido en materia de propiedad industrial,
por la afinidad de ésta con la autoral. (...) resuelto este designio, su estudio de los agravios del
quejoso no fue mas que un tramite formal, incluido su supuesto ‘examen de proporcionalidad’ rela-
tivo a la ‘tutela judicial efectiva’, dirigido por la intencién de adecuarlo a la solucion previamente
determinada. (...) Lo peor del caso, segtin nos parece, es que por incomprension o por el designio
antes expuesto, la Suprema Corte utilizo el principio de proporcionalidad como instrumento para
Sustificar’ un menoscabo al acceso a la jurisdiccion, cuando en realidad se trata de un concepto estable-
cido para servir a la maxima eficacia de los derechos fundamentales" (Sanchez Gil, 2010, p. 399)
(cursivas ariadidas).
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sociedades de gestion colectiva (amparo en revision 11/2010). En dicho
asunto, la SCJN declaré que ese régimen especial cumple el subprincipio
de idoneidad, ya que tiene un fin constitucionalmente valido, que es el de
proteger eficazmente los derechos de autor y garantizar su ejercicio (ar-
ticulo 28 de la Constitucion). Nuestro Maximo Tribunal también consi-
der6 aprobado el requisito de necesidad, en tanto que es un medio
apto para lograr ese fin constitucional, pues la falta de un régimen especial
para las sociedades de gestion haria nugatorios los derechos de autor.
Finalmente, la Primera Sala estim¢ que se satisfacia la maxima parcial de
proporcionalidad en estricto sentido, dado que las sociedades de gestion
colectiva s6lo tienen una presuncion iuris tantum de representacion de
los autores de su rama, la cual puede ser desvirtuada por la contraparte
mediante prueba en sentido diverso."!

Si bien este tercer caso fue mas afortunado desde un punto de vista
argumentativo y en cuanto al sentido de la resolucion, la Primera Sala
sigui6 cometiendo errores técnicos al aplicar cada uno de los subprinci-
pios del principio de proporcionalidad.

Curiosamente, el que hubiera sido el primer caso en el que la Primera
Sala utilizaba con total correccion el principio de proporcionalidad
(incluso, de manera ejemplar) fue un proyecto del ministro Alfredo Gu-
tiérrez Ortiz Mena que no prosperd. Fue el primero (amparo en revision
1216/2015) de una infinidad de amparos en revision que llegaron a la
SCJN solicitando la inconstitucionalidad de la fraccion VIII del articulo
148 de la LFDA (disposicion que implement6 incorrectamente el Tra-
tado de Marrakech'?). Las irregularidades constitucionales de este texto

1 "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 RE-
PRESENTACION DE LOS AUTORES Y TITULARIDAD DEL REPERTORIO QUE ADMINISTRA
PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS", Primera Sala, Tesis: la. XXVII/2011,
Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, Novena Epoca, tomo XXXIII, febrero de 2011, p. 628,
reg. digital 162699.

12 Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con
discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, de 2013.
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legal fueron reconocidas por propios y extranos, la diferencia fue el he-
cho de que la Segunda Sala, primero (por unanimidad), y la Primera Sala
después (por mayoria de tres votos), resolvieron el problema acudiendo
a la interpretacion conforme (la Segunda Sala sent6 una jurisprudencia
al respecto),'” mientras que el ministro Gutiérrez Ortiz Mena proponia la
declaratoria de inconstitucionalidad de la norma.

El proyecto partia de la base de que la fraccion VIII del articulo 148 de la
LFDA, aunque buscaba un fin legitimo (facilitar el acceso a la cultura
para las personas con discapacidad), podia tener un efecto expropiatorio
de los derechos de autor y, por ende, afectar la tutela constitucional
brindada a los creadores en virtud del articulo 27 de la ley suprema, de
manera que proponia que, en esos casos siempre se debia hacer un
analisis de proporcionalidad,'* concluyendo que la norma legal no
pasaba la prueba de necesidad, por existir medidas alternas menos gra-
vosas con los derechos de autor para lograr el acceso la cultura de las
personas con discapacidad (por ejemplo, limitar la norma sélo a las ver-
siones de las obras en "formatos accesibles" para las personas con disca-
pacidad, y no dejarla en términos amplios para aplicarse también a los
formatos originales de las obras).

Hubiera sido deseable que el proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena
prosperara, pues no sélo hacia un correcto examen de proporcionalidad
de la norma autoral, sino que también analizaba la disposicion impug-
nada desde la perspectiva de la llamada "regla de los tres pasos",'” test
aplicable para determinar la validez de una restriccion legislativa a los

B 'DERECHO DE AUTOR. EL ARTICULO 148, FRACCION VIII, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA
NO VIOLA LOS DERECHOS A LA PROPIEDAD Y DE AUTOR, NI ES INCONVENCIONAL",
Segunda Sala, Tesis: 2a./]. 83/2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federacion, Décima
Epoca, libro 32, julio de 2016, t. I, p. 454, reg. digital 2012058.

'* En la version publica del proyecto (publicada en el sitio web de la SCJN antes de la sesion de la
Primera Sala) se decfa: "las normas que imponen modalidades a la propiedad deben sustentar
la razonabilidad de la medida, en funcién del fin buscado, la necesidad y la proporcionalidad; ya
que solo de ese modo sera posible evitar la existencia de actos regulatorios arbitrarios".

' Prevista en los articulos 9.2 del Convenio de Berna y 10 del Tratado de la OMPI sobre Derecho
de Autor, entre muchos otros acuerdos internacionales (siendo el mas reciente el T-MEC).
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derechos de explotacion de los autores, y que para algunos (Sentfleben,
2004, p. 226) es una especie o variacion del principio de proporcionalidad
aplicado al derecho autoral (el tercer paso es una verdadera ponderacion).

Como se aprecia, cuando se trata de propiedad intelectual, la Primera
Sala no ha sido muy exitosa al aplicar el principio de proporcionalidad.
Por el contrario, la Segunda Sala ha corrido con mejor fortuna al echar
mano del principio de proporcionalidad en materia de propiedad
intelectual.

En efecto, en el famoso caso Alestra (amparo en revision 1/2017) la
Segunda Sala determiné que una medida cautelar concedida por el IMPI
en la que se bloqueaba en su totalidad el acceso a un sitio web que con-
tenia obras musicales violaba el principio de proporcionalidad. Esto en
atencion a que so6lo se habia demostrado la titularidad de derechos inte-
lectuales sobre algunas cuantas obras disponibles en el sitio web, por lo
que lo proporcional hubiera sido bloquear solo el acceso a las obras
concretas materia de la reclamacion, no al sitio web en su totalidad, mismo
que albergaba muchas otras obras que no fueron objeto de la demanda
y respecto de las que se desconocia su estatus juridico.'®

Consideramos afortunado el criterio de la SCJN por la forma tan correc-
ta en que aplico el principio de proporcionalidad, tema sobre el que nos
habiamos pronunciado previamente (De la Parra, 2016, pp. 221-222).

D. Fundamentos constitucionales de la propiedad
intelectual, con especial referencia a las marcas

Aunque a veces se suele hablar de propiedad intelectual, en general, no

se debe pasar por alto que se trata de una disciplina que se integra por las

16 "L IBERTAD DE EXPRESION Y OPINION EJERCIDAS A TRAVES DE LA RED ELECTRONICA
(INTERNET). RESTRICCIONES PERMISIBLES", Segunda Sala, Tesis 2a. CV/2017 (10a.), Gaceta
del Semanario Judicial de la Federacion, Décima Epoca, libro 43, junio de 2017, t. I, p. 1439, reg.
digital 2014519.
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mas disimbolas materias, muchas de las cuales tienen funciones y prin-
cipios bien diferentes. En particular, las tres grandes figuras de la propie-
dad intelectual son: las patentes (y demas creaciones industriales, como
los modelos de utilidad y los disefios industriales); marcas (y demas
signos distintivos, como los avisos comerciales y las denominaciones de
origen), y los derechos de autor (y demas figuras relacionadas, como los
derechos conexos, las reservas de derechos, etcétera).

Pretender darles el mismo tratamiento a todas esas figuras, o entenderlas
bajo el mismo fundamento constitucional, no sélo es hacer una simpli-
ficacion, sino también incurrir en un error.

En virtud de lo anterior, a continuaciéon se exponen los fundamentos
constitucionales de la propiedad intelectual,'” y se establecen por sepa-
rado los diferentes fundamentos de los derechos de autor, las patentes y
las marcas.

I. Fundamento constitucional
de los derechos de autor y derechos conexos

El punto de partida para estudiar el fundamento normativo de los derechos
de autor, es la llamada "clausula constitucional de propiedad intelectual",
que no es otra mas que el parrafo décimo del articulo 28 constitucional, el
cual dice:

Articulo 28.- (...)

(..

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determi-
nado 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.

'" Parte de lo aqui explicado ya se publico previamente en Ferrer Mac-Gregor (2016).
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El texto original de 1917 hablaba de "reproduccion” en lugar de "produc-
cion" (cambio que se introdujo por el 6rgano reformador de la Constitucion
en 1982), en una clara alusion al derecho de autor por antonomasia (y,

primero, histéricamente hablando): el derecho de reproduccion.'®

No es secreto que nuestra clausula constitucional de propiedad intelec-
tual estd influenciada por su homologa de la Constitucion de los Estados
Unidos de América," que, por cierto, fue la primera carta magna del

mundo en aludir a los derechos de propiedad intelectual.

Ahora bien, cuando nuestro articulo 28 constitucional habla de "autores"
sienta las bases para la proteccion a los derechos de autor; mientras que
la alusion a los "artistas" es una referencia a los derechos conexos de
artistas intérpretes o ejecutantes.*® Ademas, de dicha disposicion podemos
obtener unos parametros normativos minimos que debe respetar el legis-

lador ordinario al regular los derechos de autor:
1. La proteccion debe concederse directamente a los autores.

2. Se les deben conceder "privilegios", palabra anacronica que histérica-
mente podriamos asimilar al derecho de explotacion, pero que, a través
de una interpretacion evolutiva, puede incluir otro tipo de estimulos a
los autores (por ejemplo, derechos de remuneracion, derechos morales,
apoyos economicos, beneficios fiscales, etcétera), de forma que en la

Constitucion no hay un mandato de que todo derecho de autor que se

'8 Cfr. el articulo 27, fraccion 1, de la Ley Federal del Derecho de Autor.

1 Su articulo I, seccion 8, parrafo octavo, establece que es facultad del Congreso de ese pais: "To
promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors
the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries".

20 Si bien no es descabellada la interpretacion de que la referencia a los artistas era una alusion a los
autores plasticos, y no a los artistas intérpretes o ejecutantes (maxime que en 1917 todavia no se
habia generado juridicamente el concepto de "artista" como titular de derechos conexos, que tendria
su punto de quiebre en la Convencion de Roma), se trata de una interpretacion histérica, que no
permite una interpretacion mas actual de la Constitucion (evolutiva) y contraria al significado
contemporaneo del concepto artista en el derecho intelectual.
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conceda deba ser un derecho de explotacion,* antes, al contrario, la ley
suprema da libertad al legislador para elegir qué clase de privilegios
otorgara a los autores.*

3. Los privilegios deben ser temporales.

4. Tales privilegios no deben considerarse juridicamente monopolios, si es
que llegan a ser exclusivos. Esto implica un deber constitucional a cargo
del legislador de que, cuando expida normas de defensa de la compe-
tencia, no califique como monopolios o practicas anticompetitivas a los

derechos de autor ni a su normal ejercicio.

Empero, el fundamento constitucional en materia de derechos de autor
y figuras relacionadas no se limita al articulo 28. Veamos.

No es raro encontrar fundamento de los derechos de autor en el derecho
a la informacion (version moderna de la libertad de expresion), como
desde hace tiempo lo hizo Kant; por ende, los articulos 6 y 7 constitu-
cionales sirven como apoyo a los derechos de autor, al grado de que,
muchas veces, la violacion a un derecho de autor se traduce también
en infraccion al derecho a la informacion; postura que ha sido expuesta
por la SCJN, tanto por su Pleno (contradiccion de tesis 25/2005) como por
su Primera Sala (amparo directo 11/2011).%

Por la misma razon, en el parametro de regularidad constitucional los

derechos de autor también tienen soporte en los articulos 13 de la Con-

2! En este sentido se ha pronunciado el Pleno de nuestra SCJN, al sefialar que los privilegios pre-
vistos en el articulo 28 constitucional "pueden ser de caracter moral o patrimonial" (contradiccion
de tesis 25/2005, p. 17). En igual tenor se ha pronunciado la Primera Sala de ese tribunal, en el
amparo directo 11/2011, p. 131.

22 En realidad, el alcance de dicha norma constitucional es que si el legislador en su momento de-
cide otorgar derechos exclusivos a los autores (entre otros "privilegios"), tales derechos no deben
considerarse monopolios desde un punto de vista juridico, mas no hay un mandato constitucional
de que todo derecho de autor debe ser exclusivo.

# Para mas detalles sobre las interacciones entre derechos de autor y derecho a la informacion, cfr.
De la Parra (2010).
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vencion Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 19 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Politicos (PIDCP), entre otras dispo-

siciones internacionales que protegen la llamada libertad de expresion.

Los derechos de autor también encuentran sustento iusfundamental en
el derecho a la cultura (Del Corral, 2005). A tal grado es la cercania de
este derecho humano con los derechos de autor, que los principales con-
venios en materia de derechos humanos, al regular el derecho a la cultura,
invariablemente hacen referencia a la proteccion de los intereses morales
y materiales de los autores, como se puede apreciar, por ejemplo, en el
articulo 13 del Pacto Internacional de Derechos Econémicos, Sociales y
Culturales (PIDESC).

Por lo tanto, los derechos de autor tienen fundamento en el articulo 4
constitucional, que desde la reforma de 2009 reconoce expresamente el
derecho ala cultura. Precisamente en el referido amparo directo 11/2011,
la Primera Sala de la SCJN determino que, por lo general, una violacion
a los derechos de autor se traduce en una infraccion al derecho a la cul-
tura (solo en caso en que ambos derechos se contrapongan, debe acudir-

se a una ponderacion).

Muy cercano al derecho a la cultura esta el derecho a la educacion, por
lo que muchos ven en este derecho un sustento adicional a los dere-
chos de autor, como nos demuestra el constitucionalismo de los Estados
Unidos de América, en donde la proteccion a las obras se enfocé mucho
en mejorar la educacion en ese pais, al grado de que muchas de las
primeras creaciones protegidas fueron libros de texto. De manera que
puede sumarse el articulo 3 constitucional al catdlogo de derechos que sus-

tentan los derechos autorales,?* asi como el articulo 13 del PIDESC.

2*Incluso, antes de la creacion de la Secretaria de Cultura las autoridades administrativas en materia
de derechos de autor estaban ubicadas en la Secretaria de Educacion Publica.
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En tultimos tiempos ha estado en boga en tribunales constitucionales e
internacionales de derechos humanos encontrar fundamento de los de-
rechos de autor (al menos de los de explotacion) en el derecho a la pro-
piedad. Por ejemplo, ésta ha sido una postura de la Segunda Sala de la
SCJN consolidada en la linea jurisprudencial sentada a partir del amparo
en revision 1136/2015, y que también ha seguido la Primera Sala en
varios casos, o que se puede encontrar en tribunales internacionales,
como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Balan v.
Moldavia. Dentro del sistema interamericano destaca la sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en fondo del caso Palamara
Iribarne v. Chile.

Por lo tanto, el articulo 27 constitucional también proporciona soporte
constitucional a los derechos de autor, lo cual no significa que éstos sean
derechos reales de propiedad, sino que aqui debe darse una connota-
cion amplia a la expresion "propiedad", como un sinénimo de cualquier
pertenencia o posesion en sentido amplio. Pueden sumarse aqui los tra-
tados de derechos humanos que protegen la propiedad, por ejemplo, el
articulo 21 de la CADH.

Por la misma razon, hay quienes encuentran en el articulo 14 constitu-
cional proteccion a los derechos de autor, dada la referencia a los de-
rechos de las personas (Silva Garcia y Silva Meza, 2009, p. 483).

Fuera de las disposiciones de derecho fundamental en la ley suprema, exis-
ten otros articulos constitucionales que aluden a los derechos de autor,
en particular el articulo 73, fraccion XXV, in fine: "Articulo 73.- El Con-
greso tiene facultad: (...) XXV- (...) Para legislar en materia de derechos
de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la
misma;".

Con esta adicion se pretendié culminar la polémica acerca del caracter
federal o local de los derechos de autor (pues éstos, en esencia, se deri-
van del derecho civil, aunque en forma absurda muchos los ven como una
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rama del derecho administrativo), dado que existieron quienes defen-
dieron la inconstitucionalidad de las leyes federales en la materia, por
considerar que el Congreso de la Union carecia de competencia en este

rubro.?’

Con independencia del propésito de esa fraccion, destaca que habla de
derechos de autor "y otras figuras de propiedad intelectual relacionadas
con la misma" materia, lo que es una alusion a las otras figuras que sin ser
derechos de autor son reguladas por la LFDA, como los derechos conexos,
las reservas de derechos, los diversos derechos sui generis (sobre las bases
de datos, sobre el folclore, entre otros).

II. Fundamento constitucional de las patentes
y otras creaciones industriales

Por lo que hace a la tutela constitucional de los derechos derivados de las
creaciones industriales, también encontramos abundante el fundamento
en la ley suprema.

En primer lugar, hay que referir nuestra mencionada clausula constitu-
cional de propiedad intelectual (articulo 28, parrafo décimo), que habla
también de la proteccion a "inventores" y "perfeccionadores". Esto da
cabida, desde luego, al sistema de patentes, pero también a otras formas
de tutela de las creaciones industriales, como los modelos de utilidad,
los ya extintos certificados de invencion, los disefios industriales, las
variedades vegetales, los esquemas de trazados de circuitos integrados,
etcétera.

Lo anterior se traduce en una exigencia constitucional de derechos exclu-
sivos que se limiten en cuanto a su plazo de proteccién (temporalidad),
asi como la existencia de la figura del dominio publico.

» Para mas detalles sobre el debate, ¢fr. Gutiérrez y Gonzalez (1999, pp. 691 y ss.) y Magallon
Ibarra (1990, pp. 612-638).
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Muy vinculado con la proteccion a estas creaciones industriales se encuen-
tra el articulo 89, fraccion XXV, de la Constitucion, el cual reza:

Articulo 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente, son las

siguientes:
¢.)

XXV.- Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con
arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o per-
feccionadores de algtin ramo de la industria.

Asi, vemos que la Constitucion faculta al presidente de la republica para
expedir las patentes, certificados de obtentor, certificados de modelos de
utilidad, etcétera, sin embargo, entra a debate el caracter delegable o no
de tal facultad, dado que en la actualidad las patentes las concede el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (organismo descentrali-
zado con personalidad propia) y no el presidente, segun dispuso el legis-
lador ordinario en la LPI, primero, y luego en la Ley Federal de Proteccion
a la Propiedad Industrial de 2020.

Otra disposicion constitucional que regula las creaciones industriales
es el articulo 73, fraccion XXIX-F como se aprecia a continuacion:

Articulo 73.- El Congreso tiene facultad:
(..

XXIX-E- Para expedir leyes tendientes a la promocion de la in-
version mexicana, la regulacion de la inversion extranjera, la
transferencia de tecnologia y la generacion, difusion y aplicacion
de los conocimientos cientificos y tecnolégicos que requiere el desa-
rrollo nacional.

Esto es esclarecedor en cuanto a que el sistema de patentes (y, en gene-
ral, la mayoria de las creaciones industriales) no debe perder de vista la
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funcion constitucional de ser un aliciente para generar, difundir y aplicar
conocimientos tecnoldgicos, con miras siempre al desarrollo nacional
(funcion utilitarista); éstos son valores previstos en la Constitucion que
no pueden ser ignorados. Cuando la legislacion en la materia comienza
a producir los efectos contrarios, el sistema se alejara de su mandato cons-
titucional (como aparentemente ha estado sucediendo en los dltimos
anos, sobre todo en el sector farmacéutico).

Al igual que los derechos de autor, las patentes y demas creaciones in-
dustriales también encuentran su fundamento en el derecho humano a
la propiedad (aunque aqui parecen justificarse modalidades mas severas,
como las licencias obligatorias) y, por ende, en el articulo 27 constitucio-
nal y en el 21 del Pacto de San José, entre otras disposiciones iusfunda-
mentales relativas a la propiedad aplicables en México (se debe recordar
que las patentes no son verdaderos derechos reales de propiedad). Por lo
mismo, no sale sobrando una mencién a la proteccion de los derechos,
prevista en el articulo 14 de la Constitucion.

Como ejemplo de la cobertura que el derecho a la propiedad brinda
a las patentes, tenemos el caso Smith Kline and French Laboratories Ltd.
v. Netherlands, resuelto por la Comision Europea de Derechos Humanos,
en el que se aplico el articulo 1 del primer protocolo del Convenio
Europeo para la Proteccion de los Derechos Humanos y de las Liberta-
des Fundamentales, para determinar que una patente estaba protegida
por el derecho humano a la propiedad.

Por otro lado, incide también en esta materia el derecho a la informacion
(articulo 6 constitucional), sobre todo, en las facultades de investigar y
difundir informacion tecnologica.*

Desde luego, puede pensarse en fundamentos constitucionales adicio-
nales para cimentar o modelar el sistema de patentes, por ejemplo, el

%6 Debe recordarse que el sistema de patentes tiene como una de sus funciones torales servir como
fuente de informacion tecnolégica de vanguardia, mediante un sistema de expedientes abiertos (a
partir de cierto momento en el procedimiento).
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derecho a la educacion o el propio derecho a la cultura (que puede in-
cidir en la tutela los beneficios de la ciencia y tecnologia).

I11. Fundamento constitucional de las marcas
y otros signos distintivos

Este es el tema mas relevante para efectos de la sentencia que se analiza.
La situacion constitucional de las marcas es un poco diferente a la de los
derechos de autor e, incluso, a la de las patentes. Esto es asi, en virtud de
que la clausula constitucional de propiedad intelectual (articulo 28, pa-
rrafo décimo) no aplica para la proteccion de las marcas y otros signos
distintivos.

En efecto, el articulo 28 solo habla de autores, artistas, inventores y
perfeccionadores, pero en ninguna parte se refiere a marcas, comerciantes,
signos, empresarios, distintividad, etcétera. Esto no es un error del Consti-
tuyente (como algunos piensan) que pudiera corregirse con una inter-
pretacion extensiva. En realidad, la omision de los signos distintivos en
el articulo 28 tiene su razon de ser en la estructura y funcion del derecho
de marcas.

De entrada, es cuestionable que la exclusividad derivada del derecho sobre
la marca pueda calificarse como monopolio legal o monopolio tolerado
(como sucede con las patentes y los derechos de autor), pues no concede
anadie la exclusividad o control sobre algtin producto o servicio en con-
creto. Al contrario, las marcas son requisito ineludible para un mercado
libre, en el que pueda identificarse facilmente la oferta de cada uno de
los participantes en el mercado.

Por lo mismo, la exclusividad en materia de marcas no tiene tantos cos-
tos sociales como la que pudiera derivarse de los derechos de autor vy,
sobre todo, de las patentes.

En consecuencia, al estar excluido del décimo parrafo del articulo 28
constitucional, el sistema de marcas no contempla la figura del dominio
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publico. De manera que una marca que pierda su proteccion (exclusi-
vidad) puede ser reprivatizada por el mismo titular o por cualquier otra
persona; en cambio, en derechos de autor y en patentes, lo entrado al
dominio publico no puede salir de ahi ni reprivatizarse.

Otra diferencia esencial es que las marcas y otros signos distintivos no
protegen la creatividad (como si lo hacen los derechos de autor y las
patentes), sino solo la aptitud diferenciadora en el mercado, derive o no
de un acto de creatividad.

Como consecuencia, el fundamento constitucional de las marcas no se
encuentra en la clausula constitucional de propiedad intelectual. Esto no
es una anormalidad en la comparacion juridica; prueba de ello lo encon-
tramos en el constitucionalismo de los Estados Unidos, que tanto in-
fluencio nuestras disposiciones constitucionales de propiedad intelectual.

Efectivamente, la referida clausula constitucional de los Estados Unidos
de América (articulo 1, seccion 8, parrafo octavo), se refiere al copyright
y a las patentes, pero excluye conscientemente a las marcas. Lo anterior
no representa irregularidad juridica alguna, como explico la Suprema
Corte de ese pais, segiin puede apreciarse en los famosos trademark cases
de 1879,*" en los que se explico que las facultades del congreso federal
para regular las marcas no derivan de la clausula de propiedad intelec-
tual, sino de la clausula de comercio.?®

En México sucede algo similar, pues el fundamento para regular las marcas
se encuentra en el articulo 73, fraccion X, de la Constitucion: "Articulo
73.- El Congreso tiene facultad: (...) X.- Para legislar en toda la Repu-
blica sobre (...) comercio, (...)". De hecho, este tipo de criterio ya ha
sido expresado también por nuestros tribunales.

" United States v. Steffens, United States v. Wittemean, y United States v. Johnson.

8 Articulo 11, seccion 8, parrafo tercero, que regula los comercios exterior, interno interestatal y
con las tribus indias. El comercio local lo regula la legislatura de cada estado, razon por la que hay
marcas federales y marcas locales.
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Asimismo, el derecho de marcas encuentra sustento en el llamado capi-
tulo econdmico de la Constitucion (articulos 25 a 28), en el que predo-
minan la libre competencia y la propiedad privada (aunque con resabios
de otras épocas de menor apertura econdémica). En una economia libre
o mixta, al haber pluralidad de oferentes de un mismo producto o servi-
cio, los consumidores deben contar con elementos para poder identificar
la oferta de su eleccién, mientras que los empresarios tienen el derecho
a marcar sus productos y servicios para disputarse la clientela con sus
competidores.

Muy vinculado a lo anterior esta la libertad de ocupacion del articulo 5
constitucional, pues el verdadero y efectivo ejercicio de ese derecho fun-
damental pasa por la necesidad de las personas de poder distinguirse
frente a sus competidores.

Al igual que sucede con las patentes y los derechos de autor, las marcas
pueden encontrar bases iusfundamentales en el derecho a la propiedad,
como ya ha reconocido la Segunda Sala de la SCJN, por ejemplo, en la con-
tradiccion de tesis 77/2000.

Sobre este tipo de construcciones argumentales, es muy conocido el caso
Anheuser-Busch Inc. v. Portugal del Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos, en el que determiné que tanto las marcas como las solicitudes de
registro de marca entran en el ambito de la clausula de propiedad del
articulo 1 del primer protocolo del Convenio Europeo para la Proteccion
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Como consecuencia, las marcas también encuentran sustento en las dis-
posiciones que regulan el derecho humano a la propiedad en el sistema
juridico mexicano, tales como el articulo 27 de la Constitucion o el 21
de la CADH.

Otro fundamento del derecho de marcas (muy solido, a nuestro entender,
pero apenas explorado) es la libertad de expresion, es decir, el moderno
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derecho a la informacion. Esto en virtud de que las marcas son instru-
mentos por virtud de los cuales los empresarios se comunican con los
consumidores; los signos distintivos son portadores de mensajes.” Tan
es asi que es comun que la legislacion comparada impida el registro y
niegue proteccion a signos que enganen al publico, confundan a los con-
sumidores, transmitan mensajes insidiosos o, incluso, impidan a otros
empresarios comunicar su oferta privandoles de palabras de uso comun
(como los signos genéricos o los descriptivos).*

Debe tenerse presente que el sistema de marcas busca la transparen-
cia del mercado y una informada toma de decisiones por parte de los
consumidores, por lo que no puede desconocerse el impacto que los ar-
ticulos 6 y 7 constitucionales tienen en el derecho de marcas, asi como
los articulos 13 del Pacto de San José y 19 del PIDCP?>!

Inclusive, en tiempos recientes la Primera Sala de la SCJN ha reconocido
que el discurso comercial (en el que es posible incluir a las marcas y otros
signos distintivos) esta amparado por la libertad de expresion, como se

puede apreciar.

E. Incorrecta fundamentacion constitucional
de las marcas en la sentencia

Una vez explicados los fundamentos constitucionales de las principales
figuras de la propiedad intelectual, y en especial de las marcas, comen-
cemos el estudio de la argumentacion juridica materia de la sentencia

materia del presente comentario.

Al momento de analizar el agravio sobre la supuesta transgresion al
principio de igualdad juridica que se imputaba a la LPI en la demanda

2 Esto encuentra su clara expresion en las teorias de las funciones de las marcas.
30 Cfr. el articulo 90 de la LPL
3L Cfr. Griffiths, 2008, pp. 309 y ss.
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de amparo (tercer agravio), la Primera Sala de la SCJN determino lo
siguiente en la sentencia materia del presente analisis:

203. Ahora bien, los jueces constitucionales si pueden establecer
cual es el fundamento constitucional para la emision de una de-
terminada ley con independencia de que el legislador democra-
tico lo haya o no expuesto, a efecto de precisar si este tltimo tiene
0 no competencia para expedir un acto legislativo que incida en
una materia determinada.

204. En efecto, seria ocioso ejercer el control de regularidad
constitucional si el 6rgano jurisdiccional respectivo no pudiera
determinar, en primer lugar, cudl es su referente normativo para es-
tablecer si una determinada ley fue emitida o no en ejercicio de

una competencia constitucional predeterminada.

205. En el caso, el referente normativo para establecer la com-
petencia legislativa del Congreso de la Union lo encontramos en
el articulo 73 de la Constitucion Federal, mismo que establece
un conjunto de facultades a favor de dicho o6rgano estatal, de
entre las cuales importa destacar, para efectos de esta resolucion,
la prevista en las (sic) fraccion XXV, en la que se advierte con cla-
ridad la competencia constitucional del Poder Legislativo Federal
para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la
propiedad intelectual relacionadas con la misma, dentro de la cual se
encuentran las marcas (cursivas anadidas).

Asi, la SCJN interpreto6 (y no por tnica vez) que la expresion "otras figu-
ras de la propiedad intelectual" relacionadas con los derechos de autor
daba cabida a las marcas y otros derechos en materia de propiedad
industrial.

Esto en un serio error, pues, como se explico en el apartado previo, ni el
décimo parrafo del articulo 28 ni mucho menos la fraccion XXV del ar-
ticulo 73, ambos de la Constitucién, son el sustento para la regulacion
juridica de las marcas.
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La SCJN incurri6 en una simplificacion extrema, pues si, segin su cri-
terio, las marcas y los derechos de autor forman parte de la propiedad

intelectual, luego entonces estan relacionadas entre si.

Con esto, nuestro tribunal constitucional pasa por alto la enorme dife-
rencia que hay entre la propiedad industrial y los derechos de autor, que
impiden una inmediata y comoda asimilacion (Lipszyc, 1993, pp. 12-18;
De la Parra, 2014, pp. 8-11), pues salvo que protegen bienes intangibles,
el derecho de marcas no tiene nada en comun con los derechos de autor.

Son figuras muy diferentes entre si.

Ademas, cuando la fraccion XXV del articulo 73 constitucional habla de
las "otras figuras de la propiedad intelectual" relacionadas con los dere-
chos de autor, se refiere a los derechos conexos, reservas de derechos, el
derecho sui géneris sobre las bases de datos, etcétera; mas no asi a la
propiedad industrial (como las patentes y las marcas), que aunque tam-
bién son figuras de la propiedad intelectual, su relacion con los derechos
de autor es muy tenue o inexistente, maxime que la propiedad industrial
no es una disciplina cuyo objetivo sea promover y proteger la cultura, que
es la ratio de los derechos de autor y sus figuras relacionadas (es decir,
lo regulado por la Ley Federal del Derecho de Autor).

Esto se puede corroborar con la exposicion de motivos a la reforma que
anadio el referido texto a la fraccion XXV, y cuyo proposito fue terminar
el debate sobre la supuesta inconstitucionalidad de las leyes autorales
con base a que la materia no era federal y, por ende, al argumento de que
el Congreso de la Union carecia de facultades para regular los derechos de
autor y demas figuras relacionadas que aparecen en los ordenamientos
juridicos de derecho autoral.

Ademas, dicha modificacion se dio en el contexto de la reforma cultural
de 2009, por virtud de la cual se expresoé el derecho a la cultura como
derecho constitucional (vid. la modificacion al articulo 4 de la Consti-
tucion en dicho decreto).
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Mas adelante en la sentencia, la SCJN anade lo siguiente al fundamento
constitucional de las marcas:

219. Las marcas forman parte del derecho de propiedad intelec-
tual y si bien no hay un articulo constitucional que expresamente
refiera a las marcas, estas cuentan con proteccion constitucional
desde diversos articulos como el 28, noveno parrafo, al establecer
que "tampoco constituyen monopolio 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 algu-
na mejora". Lo anterior, pues si bien no hace referencia a signos
distintivos ello atiende a que la protecciéon de una marca no crea
de ningtin modo un monopolio sino que otorga el uso exclusivo de
un signo distintivo para que los consumidores puedan ejercer sus
libertades comerciales.

220. Al respecto, esta Primera Sala ya se ha pronunciado en torno
al derecho de proteccion a los intereses del consumidor, reco-
nocido en el articulo 28, parrafo tercero, de la Constitucion Federal,
cuyo objeto es contrarrestar las asimetrias que puedan presen-
tarse entre las partes de una relacion de consumo y proporciona
a aquél los medios y la proteccion legal necesarios para, entre
otros fines, el mejor cuidado de sus intereses ante posibles situa-
ciones desventajosas. En ese sentido, la fraccion III del articulo
2 Ley de la Propiedad Industrial establece como objeto, entre
otros, propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los
bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a
los intereses de los consumidores.

De nueva cuenta sale a la luz la indebida fundamentacion, pues el ar-
ticulo 28 constitucional no es una disposicion que regule las marcas.
Ya explicamos que su ausencia en esa disposicion tiene una razon de ser
muy concreta: a diferencia de los derechos de autor y las patentes, las
marcas no crean monopolios y, por ende, su proteccion no debe estar
temporalmente limitada, pues en materia de marcas no existe ni se nece-

sita la figura del dominio publico.
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La SCJN obvio el diseno juridico del décimo parrafo del articulo 28
constitucional y la razon de ser por la que, desde el constitucionalismo
estadunidense, se decidié no incluir ahi a las marcas.

Peor aun resulta invocar la finalidad de tutela de los consumidores en el
articulo 2 de la LPI, pues la nueva Ley Federal de Proteccion a la Propie-
dad Industrial ya no contempla una disposicion semejante. Simplemente,
la SCJN eligio mal el camino por dénde transitar.

F. Deficiente aplicacion del principio
de proporcionalidad en la sentencia

Ahora bien, si la SCJN yerra en el fundamento constitucional de las
marcas, no es de extranar que el analisis de proporcionalidad tam-
bién presente algunos defectos, sobre todo si se toma en cuenta que,
como parte de ese test, deben analizarse la existencia y el alcance de
fines constitucionales.

Comienza la Primera Sala sefialando en la sentencia que el principio
de proporcionalidad no sélo aplica en casos de igualdad, sino que puede
usarse respecto de cualquier tipo de derechos humanos. Esto es obvio,
pues si bien los primeros casos en los que la SCJN eché mano del prin-
cipio de proporcionalidad fueron en materia de igualdad, su practica
ha demostrado su aplicacion en varios otros, incluidos los relativos a
propiedad intelectual, como ya hemos visto.

Prosigue la Primera Sala haciendo el analisis de proporcionalidad confor-
me a un modelo que podriamos calificar de ortodoxo, al dividir el estudio
en los subprincipios de idoneidad, necesidad y ponderacion.

Al respecto, se debe tomar en cuenta que existe consenso doctrinal en
que el principio de proporcionalidad esta integrado por esos tres sub-
principios o maximas parciales (Alexy, 2002, pp. 111-112; Bernal Pulido,
2005, p. 30; Brage, 2004, pp. 220, 233 y 415; Sanchez Gil, 2007, p. 1):
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a) idoneidad, b) necesidad, y ¢) ponderacion (o proporcionalidad en
sentido estricto).

Veamos si la SCJN aplico correctamente cada subprincipio al caso
concreto materia de este comentario o, por el contrario, si su analisis

de proporcionalidad fue deficiente.
I. Idoneidad

El subprincipio de idoneidad o adecuacion establece que toda interven-
cion a un derecho humano debe conducir a un fin constitucionalmente
legitimo (Bernal Pulido, 2005, p. 689; Borowski, 2003, p. 130; Lopera
Mesa, 2006, p. 387). Toda intervencion debe buscar la observancia o
consecucion de algun valor previsto en la Constitucion.

La maxima parcial de idoneidad impone dos exigencias que necesaria
mente deben cumplirse: a) la existencia de un fin constitucionalmente
legitimo y b) que la intervencion en el derecho fundamental sea idonea
para favorecer la obtencion de ese fin (Bernal Pulido, 2005, p. 689;
Sanchez Gil, 2007, p. 40).

Con respecto a la primera de esas exigencias, lo que hay que preguntarse
de inicio es ;qué debe entenderse por "fin constitucionalmente legitimo"?
Borowski (2003, p. 130) responde a esa interrogante con claridad y
precision: "Un fin es legitimo si su consecucion esta ordenada o en todo
caso permitida constitucionalmente. Los fines ilegitimos son sélo aquellos
cuya obtencion esta prohibida por la Constitucion". Esto implica hacer
un analisis para conocer cual es el fin que se esta persiguiendo y para
corroborar que se trata de un fin constitucionalmente legitimo.

Al respecto, la SCJN determinoé lo siguiente en la sentencia materia de
estudio:

218. La finalidad es constitucionalmente legitima, pues al establecer
que las denominaciones genéricas o descriptivas de los bienes o
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servicios no seran registrables como marca, protege los derechos
de los titulares de la marca asi como de los consumidores, a la vez
que impide practicas de competencia desleal.

219. Las marcas forman parte del derecho de propiedad intelectual
y si bien no hay un articulo constitucional que expresamente
refiera a las marcas, estas cuentan con proteccion constitucional desde
diversos articulos como el 28, noveno pdrrafo, al establecer que "tam-
poco constituyen monopolio 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".
Lo anterior, pues si bien no hace referencia a signos distintivos
ello atiende a que la proteccion de una marca no crea de ningin
modo un monopolio sino que otorga el uso exclusivo de un signo
distintivo para que los consumidores puedan ejercer sus libertades

comerciales (cursivas anadidas).

La conclusion es correcta; el problema es la argumentacion de la SCJN
para llegar a ella, pues se basa, como ya se vio en una incorrecta inter-
pretacion del articulo 28 constitucional (que no habla de ni regula las
marcas, y cuya proteccion no puede —ni debe— desprenderse de ahi,
sino mas bien de la fraccion X del articulo 73 constitucional).

Mucho mejor hubiera sido que el legislador federal estuviera facultado para
legislar en materia comercial y, por lo tanto, para ordenar el comercio y
prohibir la privatizacion de signos genéricos y descriptivos, pues su uso
generalizado es un imperativo para la sana operacion del mercado, ast
como para evitar abusos de un comerciante respecto de sus competidores.

De hecho, al determinar las condiciones positivas (requisitos) y negati-
vas (prohibiciones) para registrar una marca, el legislador normalmente
actua dentro del margen de su libertad de configuracion legislativas, lo
que hubiera sido mas que suficiente para considerar que las fracciones
I y IV del articulo 90 de la LPI no contravenian ninguna norma
constitucional.
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Asimismo, sumando a la consideracion de que tales normas legales bus-
can una finalidad constitucionalmente valida, la SCJN debi6 tomar en
cuenta que al no permitir que se privaticen expresiones genéricas y
descriptivas, el legislador esta protegiendo la libertad de expresion comer-
cial, lo que garantiza el pleno uso de signos necesarios, para poder contar
en el mercado con informacion clara y transparente, lo cual tiene funda-

mento en los articulos 6 y 7 constitucionales.

Si un registro de marca impidiera a los comerciantes usar el nombre de
sus productos o servicios, o como describir sus caracteristicas, entonces
tales comerciantes o profesionistas estarian impedidos para comunicar
informacion basica a los consumidores, y éstos no podrian conocer con
precision qué es lo que se les esta ofertando. Un registro marcario que
concediera a alguien la expresion sobre un signo genérico o descriptivo
afecta la transparencia y normal funcionamiento del mercado y, en espe-

cial, la libertad de expresion comercial.

Por otro lado, la segunda exigencia del subprincipio de idoneidad es que
la medida de intervencion sirva para obtener ese fin constitucionalmente
legitimo. En este sentido, Bernal Pulido (pp. 720-722) indica que una
intervencion en un derecho fundamental no es idonea, cuando no con-
tribuye de ninguna manera a la obtencion del fin; en cambio, sera idonea
cuando facilite de algin modo la realizacion del fin, independientemente
de su grado de eficacia, plenitud, rapidez y seguridad. Esta idoneidad debe
ser considerada desde un punto de vista abstracto o tedrico, en cuanto
a la posibilidad de contribuir el fin constitucionalmente legitimo, sin
necesidad de constatar en la practica que la medida haya contribuido en
realidad a ese objetivo. Se aprecia, entonces, que en la maxima parcial de
idoneidad lo que se hace es un examen "fin-medio" (Mendoza Escalante,
2007, p. 170).

Sobre tal cuestion, la SCJN culmina su argumentacién de la siguiente

manera:
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222. La idoneidad de la medida atiende a que la ausencia de efi-
cacia distintiva del signo propuesto a registro no puede tener otra
consecuencia que no sea la denegacion de su inscripcion como
marca. Suponer lo contrario implicaria registrar una marca que va
a crear una confusion entre el publico consumidor y que va a otor-
gar un derecho de exclusividad respecto de un término que en el
momento en que se solicita el registro ya es genérico o descrip-
tivo, lo cual impediria que el resto de los competidores lo utili-
zaran, sustrayéndolo del lenguaje (cursivas anadidas).

Tal consideracion de la SCJN es, en esencia, correcta. El problema es que
no deriva de las premisas que sento al definir el fin constitucionalmente

legitimo. No se sigue de su argumentacion.

En efecto, la legitimidad constitucional de las fracciones Il y IV del
articulo 90 de la LPI, fue desprendida por la SCJN con base a que, su-
puestamente, el articulo 28 constitucional protege las marcas y a los

consumidores.

Pero, como ya explicamos, esa no es la verdadera finalidad constitucio-
nal que buscan las normas legales aludidas, sino ordenar el comercio y
fomentar la libre expresion del discurso comercial. La Constitucion no
protege a las marcas en si mismas, y como fin tltimo (como asienta la
Primera Sala en los parrafos 218 a 220 de la sentencia), sino el correcto
funcionamiento del mercado, la libertad de concurrir a él, y la transpa-
rencia a favor de todos los sujetos que integran el mercado.

Precisamente, si la SCJN hubiera establecido que el fundamento cons-
titucional de las marcas son los articulos 6 y 7 de la ley suprema, bus-
cando mercados transparentes con la debida circulacion de informacion,
no hubiera incurrido en ningun bache argumentativo, y se hubiera
sentado la premisa que hubiera permitido seguir, con toda logica, su
correcta conclusion de que el permitir el registro de un signo genérico
"impediria que el resto de los competidores lo utilizaran, sustrayéndolo
del lenguaje".
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Como se aprecia, el tema en concreto es una cuestion de libertad de expre-
sion: garantizar a todos los comerciantes la posibilidad de usar el nombre
de sus productos o servicios. Es decir, la norma busca que los vende-
dores de platano sean libres de usar la palabra "platano", de manera que un
registro marcario no se convierta en obstaculo e instrumento de censura
para impedir que un comerciante use las expresiones elementales de su

oficio.

Esto nos hace evidente como la falta de una adecuada doctrina constitu-

cional de la SCJN en materia de marcas la lleva por yerros argumentativos.

Lo mismo puede decirse respecto a que las normas cuya constitucio-
nalidad se estudia pretenden que no se cause "una confusién entre el
publico consumidor". Y éste es otro error, pues el tema de la confusion
no entra en juego tratandose de las fracciones IT y IV el articulo 90 de la
LPI (signos genéricos y descriptivos), dado que esas disposiciones bus-
can que no se privaticen signos necesarios para comunicar informacion

en el mercado.

El tema de la confusion es muy importante para el derecho marcario,
pero no era la cuestion relevante en el asunto materia de la litis. Si ésta
hubiera versado acerca de la fraccion XIV (signos enganosos, es decir una
falsa descripcion el producto o servicio) o la XVI (riesgo de confusion
por similitud a otra marca previa), ahi si la argumentacion hubiera de-

bido discurrir por la via de evitar la confusion como un fin legitimo.

En cambio, la confusion es un tema intrascendente tratandose de signos
genéricos y descriptivos, cuyo uso, evidentemente, no puede llevar a con-
fusion a los consumidores (ya expresan informacion verdadera, que por
esa razon no engana ni confunde a los consumidores). Precisamente, ese
caracter verdadero y claro de los signos genéricos y descriptivos es la razén
por lo que debe garantizarse que todos los comerciantes puedan usarlos,

y no sélo uno de ellos.
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Por consiguiente, respecto al examen de idoneidad, concluimos que el
hallazgo de la SCJN es correcto (la norma busca un fin constitucio-
nalmente legitimo y sirve para conseguirlo), pero su argumentacion es
sumamente deficiente, como consecuencia de no tener una adecuada
doctrina constitucional en materia de marcas, asi como por descono-

cimiento de los tecnicismos del derecho marcario.

Sin embargo, cabe apuntar otro déficit argumentativo que tiene aqui la
SCJN: nunca senala cual es el derecho o valor constitucional intervenido
por ese fin constitucionalmente valido. Sobre esto profundizamos en el
siguiente apartado, pues tal error resulta aun mas evidente en el test de

necesidad.
I1. Necesidad

El subprincipio de necesidad determina que cualquier intervencion en
un derecho humano o bien constitucional debe ser la mas benigna
con tal derecho o bien, de entre todas aquellas opciones que son, por lo
menos, igual de idoneas para contribuir a alcanzar el fin constitucio-
nalmente legitimo en cuestion (Bernal Pulido, 2005, p. 736; Mathews
y Sweet, 2009, p. 75; Clérico, 2008, p. 134). Es decir, como bien indica
Sanchez Gil (p. 45), este subprincipio implica que la medida que res-
trinja un derecho fundamental debe ser estrictamente indispensable
para satisfacer el fin perseguido, por tratarse de la medida menos gra-
vosa para el derecho afectado de entre todas las medidas igualmente
idoneas, o porque no existen opciones para satisfacer ese fin (Borowski,
2003, p. 130).

Por consiguiente, el subprincipio de necesidad implica una compara-
cién entre la medida de intervencion del bien constitucional y las me-
didas alternativas para lograr el mismo fin, y en tal comparacion debe
hacerse a la luz de dos criterios bajo los que se examinaran los medios

alternos: 1) ver si alguno reviste, al menos, el mismo grado de idoneidad
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para alcanzar el objetivo buscado, y 2) ver si el medio alterno afecta nega-
tivamente el derecho fundamental intervenido en un grado menor (Bernal
Pulido, 2005, pp. 737 y 738).

En el caso materia del presente estudio, la SCJN realizo el examen de

necesidad de la siguiente manera:

La necesidad de la medida atiende a que la negativa de re-
gistro de marca en los supuestos analizados no implica una carga
injustificada para el gobernado que solicita el registro, pues este
tiene conocimiento de los supuestos en los cuales no procede el
registro para evitar registrar dichos términos genéricos o descripti-
vos y de esta forma prevenir actos que atenten contra la propiedad
industrial y la competencia desleal (cursivas anadidas).

Como se puede apreciar, en la sentencia no se realiza un verdadero test
de necesidad, pues no se hace una comparativa de los diversos medios
que podian optarse para lograr el fin constitucionalmente valido, con el
proposito de determinar si el adoptado era el mas benigno o menos gra-

voso con el derecho humano, o bien constitucional intervenido.

Por el contrario, la SCJN se pregunta si la norma impone o no una carga
injustificada para el gobernado, concluyendo que si es una carga, pero
no resulta injustificada, argumentando que asi se evita el registro de
signos genéricos o descriptivos y, por ende, se cumple el fin de prevenir

actos "contra la propiedad industrial y la competencia desleal" (sic).

El problema es que la justificacion o no de la medida interventora o que
afecta un derecho o bien constitucional no debe analizarse en la etapa
de necesidad, sino en la de idoneidad (en la que, como se senalo, se debe

escudrinar si existe un fin constitucional que justifique la medida).

Pero ése no es el error mas grave de la SCJN, pues al analizar la nece-

sidad de la medida no solo reitera lo dicho en el test de idoneidad, sino
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que pasa por alto un tema clave: ;cudl es el derecho o bien constitucional

intervenido o afectado por la ley?

En efecto, mientras que el subprincipio de idoneidad pone los reflec-
tores en el fin o derecho que justifica la afectacion (podriamos hablar de
un bien o derecho "interventor"), el subprincipio de necesidad pone el
acento en el derecho o bien constitucional que resulta afectado para
satisfacer el fin legitimo (aqui se puede hablar de un bien o derecho

"intervenido").

Lo anterior en virtud de que el examen de proporcionalidad sirve para
establecer los limites de la relacion entre dos bienes constitucionales
(Sanchez Gil, 2007, p. 22), por lo que, para explicar esa relacion o con-
traposicion, si se gusta, entre ambos bienes constitucionales deben identi-

ficarse, valga la redundancia, esos dos bienes constitucionales.

Y ahi esta el error de la argumentacion de la SCJN, en particular, al hacer
el examen de necesidad: nunca senala cual es bien constitucional afec-
tado ni dice cual disposicion constitucional resulta afectada por las fraccio-
nes Il y IV del articulo 90 de la LPI. Es decir, nunca determina cual es el

derecho o bien constitucional "intervenido".

En consecuencia, nunca sabremos si tales disposiciones legales son las
mas benignas o menos gravosas con el bien constitucional afectado o
intervenido, pues, simple y sencillamente, ni siquiera se nos dice cual
es ese bien constitucional que se esta mermando para cumplir con el fin

legitimo determinado en el examen de idoneidad.
I11. ;Y la ponderacion?

La SCJN concluye que los impugnados preceptos de la LPI satisfacen los
criterios de idoneidad y necesidad, pero hasta ahi llega el analisis. En nin-

gun momento avanza en lo que faltaba por desarrollar del examen de
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proporcionalidad. Es decir, la argumentacion se queda trunca, pues nunca
se entra al tercer subprincipio, que es la ponderacion o proporcionalidad

en sentido estricto.

Esto es sumamente criticable, pues aunque una norma juridica sea idénea
y necesaria, eso no significa que, en automatico, sea proporcionada. Pre-
cisamente por eso existe esa tercera etapa del principio de proporciona-
lidad, ya que si la intensidad en la intervencién de un bien constitucional
no viene compensada con una fuerte ventaja a favor del otro bien cons-
titucional, la medida sera no valida (Borowski, 2003, p. 131; Mathews y
Sweet, 2009, pp. 75-76; Sanchez Gil, 2007, p. 48), dado que "cuanto
mayor es el grado de la no satisfaccion o de afectacion de un principio,
tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfaccion del otro"
(Alexy, 2002, p. 161). Lo que nos lleva a concluir que la resolucion de la
SCJN carece de razonabilidad, pues no hizo el examen completo de pro-
porcionalidad, obviando el trascendental test de ponderacion.

Esto no significa que la conclusion de la SCJN haya sido incorrecta.
Antes al contrario, estimamos que las fracciones 11y IV del articulo de la
LPI (y sus equivalentes de la nueva ley) son constitucionalmente validas;
sin embargo, la Primera Sala se equivoca en su fundamentacion y
argumentacion y hace un muy deficiente examen de proporcionalidad
(que, como ya vimos, abundan cuando nuestro Maximo Tribunal aplica
ese principio a temas de propiedad intelectual).

G. Conclusiones

Salvo casos excepcionales, la SCJN ha sido poco afortunada al aplicar el
principio de proporcionalidad en asuntos de propiedad intelectual, ya
sea por no realizar el examen completo o no seguir lo que debe hacerse
en cada subprincipio, ya por intentar darle forma de test de proporcio-
nalidad a otra clase de argumentos (o, simplemente, intentar justificar
via proporcionalidad una decision predeterminada). La revision de esta
clase de sentencias de la Corte nos demuestra tal hallazgo.
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Sin embargo, en el caso materia del presente comentario, la SCJN no s6lo
volvio a realizar un deficiente examen de proporcionalidad, sino que
también evidencio la ausencia de una correcta doctrina constitucional
en materia de marcas, al soslayar los principios constitucionales que
realmente aplican e inciden en la materia.

Esperamos que en futuros casos la SCJN profundice sobre las normas
constitucionales que dan sustento a la legislacion marcaria, para ir cons-
truyendo una doctrina en la materia que sirva de sustento para aplicar el
principio de proporcionalidad a casos como el presente, y auxilie en
los futuros casos de marcas que se avecinan (los cuales se perfilan como
asuntos dificiles).
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Los desarrollos recientes en la interpretacion y proteccion de los derechos
humanos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nacién han sido
notables. Al mismo tiempo, el analisis de las decisiones del Maximo Tribunal
por parte de académicos y operadores judiciales también se ha incrementado y
cualificado. El estudio de los intereses fundamentales que han sido objeto de
desarrollo y tutela constitucional concentran en buena parte la atencion de los
estudiosos de la adjudicacion de derechos fundamentales, a diferencia de lo que
ocurre con las metodologias implementadas por la Corte para resolver los casos
concretos.

El test de proporcionalidad en la Suprema Corte. Aplicaciones y desarrollos
recientes es uno de los primeros eslabones en la cadena de analisis de las estra-
tegias evaluativas adelantadas por el tribunal de cierre en materia constitucional
para amparar derechos fundamentales. Cada uno de los articulos que integran
esta obra revisa alguna sentencia o grupo de éstas que trata un mismo asunto
constitucional, con perspectiva metodologica; esto es, a partir de los pasos para
la adjudicacion usados por la Corte. Precisamente, cada uno de los autores
profundiza en la forma en la que una metodologia en especifico, el test de pro-
porcionalidad, es aplicada en cada asunto, pero también en las adaptaciones de
esta herramienta al medio juridico local y en atencion a la especialidad juridica
de que se trate: libertades basicas, derechos sociales, derecho tributario, derecho
penal, etcétera.

Esperamos que este trabajo pionero sobre la aplicacion concreta del test de
proporcionalidad por parte de la Suprema Corte y el Centro de Estudios Cons-
titucionales inaugure una serie de andlisis pendientes sobre las diversas meto-
dologifas de adjudicacion aplicadas en materia constitucional, sus objetivos es-
pecificos y sus diferentes rendimientos en relacion con la tutela y promocion
de los derechos fundamentales en México.
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