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EL DERECHO DE AUTOR, LAS NUEVAS TECNOLOGIAS

Y EL DERECHO COMPARADO.

UNA REFLEXION

PARA LA LEGISLACION NACIONAL Y SUS DESARROLLOS

JURISPRUDENCIALES*

COPYRIGHTS, NEW TECHNOLOGY AND COMPARATIVE LAW. A NEW
PERSPECTIVE FOR THE MEXICAN COPYRIGHT ACT AND CASE LAW

Roberto GARZA BARBOSA**

RESUMEN: Los derechos de autor son resul-
tado de la invencién de la imprenta y estan
relacionados con los desarrollos tecnoldgicos y
sus nuevas formas de fijacién y transmision de
obras protegidas. Asi ha ocurrido con la inven-
ci6n de la fotografia, el piano de rollo, los dis-
cos de vinil, y las cintas magnéticas de audio y
video. En relaciéon con la tecnologia digital y el
Internet, el sistema juridico mexicano presenta
un desfase en cuanto a los cambios legislativos
que conllevan las nuevas tecnologias. Esta in-
vestigacion se basa en el estudio de sentencias
de tribunales de varios paises sobre la tecno-
logia y los derechos de autor, desde tecnologia
peer lo peer, hasta sitios de Internet interactivos
denominados Web 2.0, en los que los usuarios
suben contenidos con o sin autorizacion. El
estudio comparado puede servir de base para
futuros desarrollos en la materia en nuestro sis-
tema legal.

Palabras clave: derechos de autor, dere-
chos conexos, estudio comparado, derecho
y tecnologia, consecuciéon de derechos, de-
recho de autor comparado, Internet y dere-
chos de autor.

ABSTRACT: Copyright law was created as a result
of the printing press invention. Development and
evolution of this area of law s deeply connected to
lechnology advancement. As a resull, major changes
i the law have come with inventions like photogra-
Pphy, prano roll, vinyl records, as well as magnetic
tape for recording audio and video. In relation to
digital technology, Internet, and proper enforcement
of copyrights, the Mexican legal system seems to be
outdated. "I herefore, several amendments are needed.
This article is comparative study of copyright law
and technology developments. This comparative stu-
dy, 1s based on_judgments of courts of several juris-
dictions solving issues related to new technology and
copyrights, from peer to peer lechnology, to interactive
Internet sites known as Web 2.0, in which users
upload protected works with or without authoriza-
tion. The comparative perspective may prove helpful
wn_future developments of Mexican Copyright Lare.
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SUMARIO: 1. Introduccion. 11. Algunas consideraciones sobre la evolucion tec-

noldgica y los derechos de autor. 111. Precedentes estadounidenses. IV. Precedentes

europeos. V. Remedios legales y consideraciones para el sistema juridico mexicano.
VL. Conclusiones. V1. Bibliografia.

1. INTRODUCCION

El derecho de autor se encuentra colocado ante una gran disyuntiva. El
actual desarrollo tecnologico facilita la distribucion no autorizada de obras
protegidas, ocasionando con ello una consecucion dificil o infructuosa de
dichos derechos.

Cada cambio tecnologico necesariamente debe conllevar reformas
en la legislacion. La mera existencia de los derechos de autor fue una res-
puesta, aunque tardia, a una innovacién tecnologica de su tiempo, es decir
la invencion de la imprenta.' La misma trajo un cambio significativo en la
sociedad y en la diseminacién del conocimiento. De la misma manera, las
nuevas tecnologias y la evolucion de la red Internet conllevan un punto
de inflexiéon en materia de derechos de autor. Si bien la invenciéon de la
imprenta provoco la creacién de los derechos de autor, estos derechos no
eran la respuesta mas obvia, ni la primera; tampoco podemos hablar de su
creacion y evoluciéon como un proceso libre de controversia. Los derechos
de autor constituyen un esquema en el que intervienen varios actores, a
los que se les van sumando mas con cada desarrollo tecnologico. Ya no
solamente es la figura tripartita tradicional en la que tenemos al escritor,
la editorial y el pablico lector. Ahora, intervienen mas jugadores, antes
ausentes, como lo son los proveedores de servicios de Internet, los creado-
res de nuevas tecnologias y medios informaticos, entre otros. El proceso
legislativo debe ponderar a todos estos actores y a la sociedad en general.

El desarrollo tecnolégico siempre ha traido la adaptacion de la legis-
lacion de la materia. Para ilustrar lo anterior, son de considerarse los prin-

' La invencién de la imprenta trajo como consecuencia la primera legislacion de la

materia, el Estatuto de la Reina Ana de 1709. (fr. Geller, Paul Edward, “Copyrights His-
tory and the Future: What’s Culture got to do with it?”, Journal of The Copyright Society of
the US.A, 2000, vol. 47, pp. 209, 214-217; ¢fr Garza Barbosa, Roberto, Derechos de Autor y
Derechos Conexos. Marco Juridico Internacional. Aspectos Filosgficos, Substantivos y de Litigio Interna-
cional, México, Porraa, 2009, pp. 17-19; ¢fi Sony v. Unwersal City Studios 464 U.S. 417, 430,
1984.

D. R.© 2015. UNAM, Instituto de Investigaciones Juridicas,
Boletin Mexicano de Derecho Comparado, ntm. 142, pp. 41-89



Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx

EL DERECHO DE AUTOR, LAS NUEVAS TECNOLOGIAS 43

cipales cambios que ocurrieron durante la primera parte del siglo XX.
Entre las tecnologias desarrolladas en ese tiempo tenemos las peliculas,
los pianos de rollo, la radio, la television, las videograbadoras, asi como los
programas de computo. Al tiempo de estos cambios tecnologicos, se ar-
gumento con alarma que los derechos de autor se habian quedado obso-
letos.? Sin embargo, los sistemas legales respondieron evolucionando su
legislacion autoral. Se visualiza este cambio en tres etapas: la primera y
temprana etapa del desequilibrio, un periodo de adaptacién judicial, a
través de los precedentes generados por los litigios que se van presentan-
do vy, por ultimo, tenemos la etapa del cambio legislativo.” Respecto a la
segunda etapa, puede variar dependiendo de la tradicion juridica a la que
pertenezca el sistema legal.* Esta adaptacion judicial seria mas frecuente
en el sistema juridico mexicano, si la legislaciéon de la materia incentivara
al litigio civil, ya sea otorgando por concepto de dafios y perjuicios una
buena cantidad preestablecida, o bien, con medidas cautelares o prelimi-
nares eficientes. Lo anterior debido a que habria mas litigio y mas prece-
dentes interpretando la norma.

Desde el tiempo en que ocurre algiin cambio en la tecnologia al tiem-
po en que ocurre un cambio legislativo o desarrollo jurisprudencial en
respuesta, hay varios factores que, de entrada, “protegen” en contra de la
reproduccion o cualquier tipo de infraccion al derecho de autor. Un factor
tiene que ver con el hecho de que la copia sera de menor calidad que el
original.> O bien, que toma tiempo hacer las copias, por lo que el autor no
tendra competencia de sus infractores en un lapso de tiempo. La calidad
de lo copiado siempre serd menor que la obra original.® Otro factor im-
portante es el transporte del material apocrifo a su consumidor final.” Sin
embargo, estos factores no estan presentes en la actualidad con la Internet
y la tecnologia digital. Consecuentemente, el tiempo de adaptacion de

2 (fr. Merges, Robert P, “One Hundred Years of Solicitude”, California Law Review,
2000, vol. 88, pp. 2187, 2191.
3 Ibidem, p. 2190.
+ Cfi. Jackson, Vicki C. y Tushnet, Mark, Comparative Constitutional Law, Nueva York,
Foundation Press, 1999, p. 501.
5 (fi Landes, William M. y Posner, Richard, The Economic Structure of Intellectual Prop-
erty Law, Cambridge, Harvard University Press, 2003, p. 44.
6 Idem.
7 Cfi idem.
D. R.© 2015. UNAM, Instituto de Investigaciones Juridicas,
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las normas juridicas mediante el cambio legislativo debe ser menor a los
tiempos vistos en el pasado, con tecnologias anteriores.

El presente articulo parte de la premisa que los derechos de autor y
los derechos conexos son resultado del desarrollo tecnologico. Ademas,
también se considera que dichas figuras juridicas son un trasplante pro-
veniente de otros sistemas juridicos. Resulta evidente el hecho de que la
tecnologia ha superado la legislacién nacional, por lo tanto se propone,
con base en un estudio comparado, los temas que deben ser abordados
para colocar los derechos de autor y derechos conexos de nuestro pais
a la par con el desarrollo tecnolégico. Particularmente, la propuesta se
centra en litigio, daflos y perjuicios, responsabilidad solidaria, asi como la
limitacion de la responsabilidad de los proveedores de servicios de Inter-
net. Estos planteamientos se derivan del estudio comparado de casos. El
analisis abarca preceptos legales, asi como su interpretacion judicial. Los
precedentes que abarca este ensayo son los que presentan la problematica
mas comun, asi como los mas emblematicos. En algunas ocasiones, éstos
son ejemplo de lo que se debe evitar en el sistema juridico nacional.

Un aspecto importante de lo que se plantea en el presente ensayo es el
porqué no se han litigado casos parecidos en el sistema juridico mexicano.
Los problemas que la tecnologia planted a los derechos de autor y los de-
rechos conexos en esos litigios son problemas que igualmente han estado
presentes en nuestro pais. Basta con teclear el nombre de una pelicula o
de un intérprete en algtn buscador de Internet o de videos para darnos
cuenta de la magnitud del problema. La propuesta busca incentivar la
consecucion de derechos, asi como el desarrollo de precedentes y criterios
judiciales en torno a diversos fen6menos que ocurren a través de Internet.
Ademas, la propuesta enfatiza en dirigir estos esfuerzos de consecucién en
contra de companias cuyo modelo de negocios es la infraccion al derecho
de autor, en lugar de ir en contra de los usuarios.

La estructura del capitulado comienza analizando algunas considera-
ciones generales sobre los derechos de autor y la tecnologia. Posteriormen-
te, se estudian diversos precedentes estadounidenses. El cuarto capitulo
analiza precedentes europeos, para finalmente, en el quinto capitulo, ana-
lizar y proponer cual es el camino a seguir en el sistema juridico mexicano
en relaciéon con las nuevas tecnologias.

D. R.© 2015. UNAM, Instituto de Investigaciones Juridicas,
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II. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA EVOLUCION
TECNOLOGICA Y LOS DERECHOS DE AUTOR

Anteriormente, una obra protegida, ya sea literaria, cinematografica
o algtin fonograma, era fijada en algiin medio tradicional como el papel,
el vinil, la cinta magnética o pelicula cinematografica. Sin embargo, con
las nuevas tecnologias, este medio tradicional de expresion ha evoluciona-
do hasta llegar al medio electronico digital expresado en codigo binario,
es decir en ceros y unos. El denominado cambio de los atomos a los bits,
del disco de 78 rpm (revoluciones por minuto) a la compra y entrega de
musica en linea conlleva cambio significativo en la manera en que se dis-
tribuyen y se escuchan, ven o leen las obras protegidas.®

Los derechos exclusivos que mas frecuentemente se infringen en el
contexto de Internet son el de reproduccion, el de distribucion o transmi-
sion, y en algunas ocasiones el de adaptacion. Desde el momento en que
una obra se hospeda en un servidor de Internet, éste necesita reproducir
la misma para transmitirla a otro servidor y asi, sucesivamente, hasta que
llega al servidor del proveedor de servicios de Internet del usuario que haya
solicitado dicha obra.’ Es decir, antes de llegar al ordenador de un usua-
rio final que ha hecho la solicitud (lamese coloquialmente clic) en la liga
de una obra protegida, dicha obra se reproduce cada vez que pasa de un
servidor a otro, hasta llegar al usuario, cuyo ordenador personal la repro-
ducira nuevamente para poder visualizar el video o escuchar la musica."

Todo esto nos lleva a un problema que aparenta ser complejo ya que
una transmisiéon necesariamente conlleva a la reproduccion, en cada una
de sus etapas, y a la retransmisiéon de nueva cuenta al siguiente servidor.
Pasos que se pueden dar en varios paises. Por lo tanto, estamos frente a
una diversidad de causas de accion legal ya que la solicitud de una obra
protegida puede constituirse en varias infracciones en diversos paises. De
acuerdo con el articulo 0., parrafo 2 del Convenio de Berna, el derecho
aplicable es el pais cuya proteccion se pide, es decir el del lugar en donde

8 Cfr. Nimmer, David, Copyright Sacred Text, Technology, and the DMCA, La Haya, Kluwer
Law International, 2003, p. 10.

9 Cfi- Sterling, J. A. L., World Copyright Law, 2a. ed, Londres, Sweet & Maxwell, 2003,
p. 532.

10 Idem.

D. R.© 2015. UNAM, Instituto de Investigaciones Juridicas,
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ocurre la infraccion.' Por lo tanto, cada etapa de la transmision consti-
tuye por lo menos una infraccién independiente al derecho exclusivo de
reproduccién. Lo anterior puede derivar en que un juez aplique diversas
legislaciones autorales en un solo juicio.

En algunos sistemas legales, los titulares de derechos se han adaptado
a la nueva tecnologia. Incluso en ocasiones han impulsado procesos legis-
lativos para adaptar o aumentar los alcances de la proteccion a sus obras,
lo que ha generado criticas ya que se argumenta que dicho cabildeo, en
el que también participan otros grupos como los desarrolladores de tec-
nologia, deja fuera a la sociedad en general, incluyendo futuros autores.'?

Algunas companias han tenido éxito probando nuevos modelos de
negocios adaptados a la Era Digital, como por ejemplo la empresa esta-
dounidense Aplee Inc., quien a través de su sitio de Internet, ha evolucio-
nado la manera de comercializar obras protegidas.'® Interesante esquema
de entrega digital de obras protegidas, por su gran aceptacién y porque
no infringe derechos.

Por el contrario encontramos sitios de Internet, dedicados a infringir
o motivar la infraccién, para asi hacerse de un gran nimero de usuarios y
obtener ganancias por medio de publicidad, que podran ofrecer a terce-
ros a un precio que sera tazado atendiendo a su numero de suscriptores.
Entre dichos sitios y tecnologias, encontramos servicios operando un tanto
en la clandestinidad como Kazzaa o Grokster, u otros similares, hasta servi-
cios que son operados por empresas constituidas cuyo modelo de negocios
pareceria depender de la infraccion a los derechos de autor, por ejemplo
los conocidos sitios de Internet Youtube, o Grooveshark."* Ambas constituidas

' Cfi Garza Barbosa, Roberto, “International Copyright Law and Litigation: A
Mechanism for Improvement”, Marquette Intellectual Property Law Review, Wisconsin, 2007,
vol. 11, p. 89; ¢fr Wadlow, Christopher, Enforcement of Intellectual Property in European and
International Law, Londres, Thomson, 1998, p. 14.

12 Cfi- Litman, Jessica, Digital Copyright, Nueva York, Prometheus Books, 2001, p. 23,
criticando el proceso legislativo sobre derechos de autor estadounidense.

13 i Schultz, Mark F.,, “Reconciling Social Norms and Copyright Law: Strategies for
Persuading People to Pay for Recorded Music”, Journal of Intellectual Property Law, vol. 17,
pp- 99-79.

14 Frecuentemente se critica que las tGltimas decisiones judiciales favorecen el desa-
rrollo del Internet con cargo a los titulares de los derechos. (fr Ward Gaches, Steven,
“Balancing Interests: The DMCA Deblacle in Viacom vs. Youtube™, Unwersity of Baltimore
Intellectual Property Law Journal, 2010, vol. 19, p.65.
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y operando, en un pais cuya legislaciéon de la materia es sumamente es-
tricta, con remedios y caracteristicas realmente disuasorios. Por ejemplo,
por concepto de dafios y perjuicios la legislacion estadounidense prevé de
$200 a $150,000 délares por obra infringida digase una cancién, una pe-
licula, un programa de computo, etcétera.'

Incluso, se ha llegado al absurdo de demandar a usuarios de tecnolo-
gia denominada peer to peer, como el Razzaa o el Grokster.'® Aqui cabe hacer
una pregunta en relacion con lo que ocurre dentro de ese sistema juridico:
¢Gomo es posible que a un particular se le condene en juicio a una cuan-
tiosa cantidad de dinero por infringir 16 canciones en tanto que las accio-
nes interpuestas a comerciantes cuyo modelo de negocio parece basarse
en la infraccion, como Toutube o Grooveshark, no prosperan?'’

Cuestion importante en dos sentidos. El primero parte de la base de
que el derecho comparado es una fuente de ideas, a seguir o evitar, por
lo que esta situacion debe ser evitada en nuestro sistema juridico. Ademas,
esta laguna juridica afecta mas alla de las propias fronteras de ese pais por-
que alli es donde se encuentran los mencionados proveedores de servicios
de Internet y las obras infringidas pueden ser subidas y visualizadas desde
cualquier parte del mundo. '®

1517 US.C. §504(c)(2).

16 Cfi Lunney, Glynn S., “Copyright, Private Copying, and Discrete Public Goods”,
Tulane Journal of Technology and Intellectual Property, 2009, vol. 12, p. 1; Cfi: Writt, Amanda M.,
“Burned in the USA: Should the Music Industry Utilize its American Strategy of Suing
Users to Combat Piracy in Europe?”, Columbia Journal of European Law, 2005, vol. 11, pp.
375, 381, describiendo demandas que, incluso, se han interpuesto en contra de una nifia
de 12 anos “del cuadro de honor de su colegio”, y en contra de una mujer de 66 afios. Este
tipo de casos ocasionan que la gente no visualice los derechos de autor como una norma
que, social o éticamente se deba cumplir. (fi: Schultz, Mark I, “Reconciling Social...”, ¢it.,
p- 59; Seville, Catherine, The Internationalisation of Copyright Law, Cambridge, Cambridge
University Press, 2006, p. 325.

17 En el litigio Viacom vs. Youtube 718 F Supp. 2d 514 (2010), se presenté como prueba
un correo electronico entre los fundadores del sitio, en el que analizaban quitar videos que
evidentemente constituian infraccién. Determinaron no hacerlo ya que ello representaria
una reduccion de 80% del trafico. (fr Hassanabadi, Amir, “Viacom vs. Youtube-All Eyes
Blind: The Limits of the DMCA in Web 2.0 World”, Berkeley Tecnhology Law Journal, 2011,
vol. 25, pp. 405, 423 y 424.

18 Para octubre de 2012, se estim6 que el tiempo que duran la totalidad de los videos
de Toutube visualizados a través de Facebook cada dia es de 500 afios. (fr. Monseau, Susanna,
“Fostering Web 2.0 Innovation: The Role of the Judicial Interpretation of the DMCA Safe
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Respecto de las obras protegidas que se divulgan o transmiten sin au-
torizacion desde servidores u ordenadores localizados en el extranjero, al
momento en que se ven o escuchan en el territorio mexicano, se perfeccio-
na la infraccion a los derechos exclusivos de transmision y reproduccion
en México, siendo aplicable la Ley Federal del Derecho de Autor."

Independientemente de la resoluciéon de los casos, los mismos serviran
para comparar sus acciones en relacion con el sistema juridico mexicano;
especificamente el litigio, el resarcimiento por medio de dafios y perjui-
cios, la responsabilidad solidaria o secundaria, asi como la responsabilidad
de proveedores de servicios de Internet. Se abordaran cuatro precedentes
estadounidenses y tres precedentes europeos.” En algunos casos, encon-
tramos que la tecnologia tiene el proposito es evitar responsabilidad por la
infraccion de derechos.”

III. PRECEDENTES ESTADOUNIDENSES
1. Sony vs. Unwersal City Studios, Inc.”

El primer caso representativo es sobre la videograbadora Betamax. El
litigio lleg6 hasta la Suprema Corte de Estados Unidos. Se demand6 al
fabricante, no por infringir directamente los derechos de los titulares, sino
por proveer los medios para que otros infrinjan. En el sistema juridico es-

Harbor, Secondary Liability and Fair Use”, The John Marshall Law School Review of Intellec-
tual Property Law, vol. 12,2012, p. 69.

19 Infringiendo principalmente los derechos de reproduccién, comunicacién publica
por medio de la telecomunicacién, transmision, puesta a disposicion del ptblico conteni-
dos en los articulos 26 bis, 27, 117bis, 118, 131, bis, 231 y demas relativos de la Ley Federal
del Derecho de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 24 de diciembre de
1996. De acuerdo con el parrafo 2 del articulo 50. del Convenio de Berna, la obra no
necesita estar registrada en México para obtener proteccién. Cfr. Garza Barbosa, Roberto,
Derechos de autor y derechos. .., cit., p. 42.

20" En casi todas las jurisdicciones del mundo, el actor interpone su accién ante un
juzgado, sin necesidad de agotar previamente procedimientos administrativos. (f: Paul
Goldstein y Bernt Hugenholtz, International Copyright. Principles, Law and Practice, 2a. ed.,
Nueva York, 2010, pp. 402-405.

21 Cfr. Liebowitz, Stan, “MP3s and Copyright Collectives: A Cure Worse than the
Disease?”, en Takeyama, Lisa N. et al. (eds.), Developments in the Economics of Copyright, Chel-
tenham, 2005, p. 37.

22 464 US. 417, 1984.
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tadounidense, dicha responsabilidad solidaria, se manifiesta en dos figuras
juridicas. La primera, denominada contributory infringement; la segunda, vica-
rious infringement.** La primera de ellas se perfecciona cuando un individuo
induce o contribuye a que otro cometa una infraccion, siempre que tenga
conocimiento o deba tener conocimiento de la misma.* En tanto que la
segunda, se perfecciona cuando un individuo, aun sin conocimiento, “tie-
ne el derecho y habilidad de supervisar la actividad infractora y también
tiene un interés financiero directo en esas actividades”.” Cabe mencionar
que el litigio de Sony se trataba tnicamente de la responsabilidad denomi-
nada contributory infringement.

La parte actora present6 su demanda ante el Juez Federal de Distrito
del Distrito Central de California, alegando que varios individuos habian
grabado algunas de sus obras transmitidas por television abierta.? El Juez
de Distrito sostuvo que la demandada no era responsable de las copias
hechas por los compradores de sus videocaseteras. Basicamente porque
sus actividades de copia estaban protegidas por la doctrina de uso justo
o_fair use. Ademas, debido a que se trajo al campo de los derechos de au-
tor la doctrina de patentes denominada staple article, que se explicard mas
delante. El juez sostuvo que: “resolver lo contrario bloquearia las ruedas
del comercio”.”” Sin embargo, en apelacion, la Corte de Apelaciones del
Noveno Circuito revocé la decision del Juez de Distrito y sostuvo que los
demandados si eran responsables, decisiéon que llegd a la Suprema Corte
mediante el denominado writ of certiorati.*®

La Suprema Corte de ese pais, al revocar la decision de la Corte de
Apelaciones del Noveno Circuito, afirmando asi lo resuelto por el Juez
de Distrito, encontré que la videograbadora Befamax era capaz de tener
usos significativos que no constituian infraccion; por lo tanto, no era res-

23 Dicha responsabilidad solidaria se encuentra en casi todos los sistemas legales al-
rededor del mundo. (fr. Sterling, J. A. L., World Copynight..., at., p. 511; Goldstein, Paul y
Hugenhultz, Bernt, International Copyright. .., cit., p. 299.

20 Cfi: A & M Records, Inc vs. Napster, Inc. 239 F.3d 1004, 1019 (9th Cir. 2001); Cfi: Sony
vs. Unwversal City Studios, Inc., 464 U.S. 417, 435, 1984.

25 Fonovisa, Inc. vs. Cherry Auction, Inc 76 ¥.3d 259, 262, 9th Cir. 1996; A & M Records, Inc
vs. Napster. .., idem.

26 Gfi Sony vs. Unaversal City Studios, Inc., 464 U.S. 417, 420, 1984.

27 Unwersal City Studios, Inc. vs. Sony Corp. 480 F. Supp. 429, 461, 1979. Citando Henry vs.
A.B. Dick Co. 224 U.S. 1, 48, 1912.

2 Cf Sony vs. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417, 420y 421, 1984.
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ponsable de contribuir a la infraccién. Se determiné que la grabacion
de un programa de television para verlo posteriormente, constituye un
“uso justo” por parte de los usuarios,” faltando, asi, el elemento de que
el demandado tenga conocimiento o deba tener conocimiento de las in-
fracciones por cometerse. Es decir, si el artefacto en cuestion es capaz de
realizar usos substanciales que no constituyen infraccion, entonces, no se
perfecciona el elemento del conocimiento que el demandado tenga o deba
tener sobre la infraccion, ya que no todos los usos constituyen infraccion.

La sentencia se fundamenta, en parte, en una figura juridica propia
de la legislacion en materia de patentes de ese pais, denominada staple ar-
ticle, que se refiere a articulos que sirven, tanto para infringir como para
usos sustanciales que no son infraccion.” Esta figura juridica esta incluida
expresamente en la seccion 271 parrafo ¢ de la legislacion sobre patentes
denominada Patent Act. Aunque dicha figura no esta expresamente sefia-
lada en la legislacion en materia de derechos de autor, fue utilizada como
defensa por Sony, quien estaba representada por un abogado especializado
en litigio de patentes, y dada por sentada su aplicabilidad a derechos de
autor en la sentencia de primera instancia del litigio y en la resoluciéon de la
Suprema Corte. Esto, basicamente, sobre la base de que ambas legislacio-
nes parten del mismo principio constitucional.’’ Aunque estos productos
pueden contribuir a la infraccion, de acuerdo a la resoluciéon en comento,
esta doctrina establece un balance, entre la legitima expectativa del titu-

29 Cfi ibidem, pp. 442, 448-456. La defensa de “uso justo” o fair use, desarrollada origi-
nalmente por precedentes judiciales, esta incorporada en la seccion 107 del U.S. Copyright
Act. Esta defensa se basa en cuatro factores para determinar caso por caso: 1) proposito y
naturaleza del uso, si es comercial o no; 2) la naturaleza de la obra protegida, relativo a su
originalidad; 3) la cantidad y sustancialidad de lo tomado, y 4) efecto potencial en el mer-
cado. La propia legislacion no define el peso que se le debe dar a cada uno de esos cuatro
factores. (fr. Nimmer, Melville B. et al., Cases and Materials on Copyright, 6a. ed., Nueva York,
Lexis Nexis, 2000, pp. 452 y 453; Schechter, Roger E. y Thomas, John R., Intellectual Prop-
erty. The Law of Copyright, Patents and Trademarks, Saint Paul, Thomson West, 2003, pp. 212
y 213. La diferencia con las limitaciones a los derechos patrimoniales establecidos por la
Ley Federal del Derecho de Autor mexicana en sus articulos 148 a 151, es que los mismos
establecen casos especificos.

30 Cfi. Sony vs. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417, 426, 1984; Ginsburg, Jane C.,
“Separating the Sony Sheep from the Grokster Goats: Reckoning the future Business Plans
of Copyright-Dependent Technology Entrepreneurs”, Arizona Law Review, 2008, vol. 50, p.
581.

3L Cfie Sony vs. Universal..., cit.
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lar del derecho de autor al monopolio sobre su obra y aquellas personas
que se dedican a actividades sustancialmente distintas dentro del comer-
cio. De lo contrario, se afectaria la libertad de otros de dedicarse a otras
areas y vender productos no relacionados directamente con los derechos
de autor.”

Concluyendo, de acuerdo con este precedente, al fabricante de un
producto que sirve para infringir, pero también tiene usos substanciales
que no constituyen infraccién, no es solidariamente responsable de las
infracciones que se hagan con su producto.

2. AGM Records, Inc. vs. Napster

Alrededor de veinte afios después, se presenta un caso con un cues-
tionamiento parecido sobre responsabilidad solidaria. Se trata de AGM
Records, Inc. v. Napster,” litigio sobre un sistema para compartir archivos
musicales entre sus usuarios. Dichos archivos, cada uno conteniendo una
cancion, estaban contenidos en un formato denominado MP3, cuya ca-
racteristica principal es que su grado de compresion permite guardarlos
en menor espacio que el formato tradicional de los CDs de audio denomi-
nado WAV. Operaba como a continuacion se describe: un usuario coloca-
ba un €D en su computadora, un programa transformaba las canciones a
formato MP3, para posteriormente compartir esas canciones. El sistema
creado por Napster operaba mediante una tecnologia denominada peer to
peer, que permitia a los usuarios poner sus archivos de musica a disposi-
c16n de otros usuarios, buscar archivos musicales contenidos en compu-
tadoras de otros usuarios, asi como transmitir dichos archivos a través de
Internet.** Es decir, los archivos con la musica no estaban en el servidor
central de Napster, sino en las computadoras de sus usuarios.

Para utilizar el sistema, cada usuario debia entrar en la pagina de In-
ternet de Napster, ya alli obtenia libre de costo un programa de computo
que instalaba en su computadora al tiempo que creaba una cuenta de
usuario en el servidor. La btusqueda de musica disponible se hacia a través
de un indice central que Napster tenia en su servidor. Cada usuario guar-

32 Ibidem, pp. 426, 442.
33939 F.3d 1004, 2001.
3% Ibidem, pp. 1010y 1011.
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daba la musica a compartir en una carpeta dentro de su propia compu-
tadora, los titulos de cada cancion se subian en automatico al servidor de
Napster a fin de integrar el indice mencionado.” Cuando un tercer usuario
deseaba una cancion, el directorio central lo redireccionaba a la compu-
tadora del primer usuario y asi sucesivamente.

Como se desprende de estos hechos, Napster no infringia derecho algu-
no de manera directa, sino que fue demandado bajo la doctrina contributory
infringement al igual que Sony. Basicamente, el analisis juridico se centr6 en
dos grandes argumentos. El primero abordando la infraccion directa, la
que era cometida por los usuarios de Napster. Ademas, analizando la de-
fensa que estos tendrian por uso justo o fair use. Posteriormente, se anali-
z6 la responsabilidad de Napster bajo la doctrina denominada contributory
infringement.

Sobre la infracciéon que cometian los usuarios de Napster, la parte ac-
tora demostr6 ser titular de los fonogramas contenidos en el setenta por
ciento de los archivos del sistema Napster. Ademas, demostrd que el 87%
de dichos archivos contenian canciones protegidas por derechos de autor.
Asimismo, el Tribunal reconocié que se habian infringido al menos dos
derechos exclusivos contenidos en la seccion 106 del U.S Copyright Act, el
de reproduccion y el de distribucion o transmision.” Después, se analizo
la defensa denominada fair use, contenida en la seccion 107 del mismo or-
denamiento legal. Aunque Napster era el demandado, dicha defensa opera
en relacion con la infraccion directa cometida por sus usuarios y no en
relacion al propio demandado.

Como se ha mencionado anteriormente, en estos casos se analizan
cuatro factores. En cuanto al primer factor, se podria deducir o asumir
que no es de caracter comercial, porque no es un acto de comercio, o
bien porque no esta teniendo ganancia econémica alguna, mucho menos
especulando con los factores del mercado. Sin embargo, la Corte de Ape-
laciones confirm¢ la decisiéon de primera instancia en el sentido de que no
se podria hablar de un uso de caracter no comercial cuando los usuarios
estaban obteniendo gratis algo que, de lo contrario, tendrian que pagar.”

35 Ibidem, pp. 1011y 1012.
56 Ihidem, p. 1014.
57 Ibidem, p. 1015.
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El segundo factor, se determiné que la obra tenia suficiente creativi-
dad, por lo que el analisis oper6 en contra de los infractores. En referencia
al tercer factor, éste también operd en contra, debido a que los archivos
intercambiados contenian la totalidad de las obras en cuestién. Finalmen-
te, se determind que el sistema de Napster, tenia efectos negativos en el
mercado de dos maneras: reducia la venta de CDs entre estudiantes uni-
versitarios, ademas de impedir a los titulares de los derechos entrar en el
mercado digital para distribuir sus obras.*

A fin de alinear su caso con el precedente de Sony, en el que la vi-
deograbadora era capaz de tener usos significativos que no constituian
infraccion, Napster identifico varios usos justos o legitimos de su sistema.
El primero de esos alegados usos justos consistia en que el sistema servia
para escuchar las canciones antes de comprar un CD original, el segun-
do para cambiar la locaciéon de los archivos entre varias computadoras,
denominado space shifling, en clara alusion al time shifling en Sony.** Ninguno
de esos usos fue reconocido como justo por el Noveno Circuito, el pri-
mero porque no se trataba de pequenios fragmentos de la cancién, como
la comun practica del mercado, sino de la canciéon completa; el segundo
porque, a diferencia del caso de Sonp, donde la copia era para uso de na-
turaleza privada, el uso de Napster conlleva la distribucién al ptblico en
general de obras protegidas.

Habiendo concluido que los usuarios si cometian infraccion, el Nove-
no Circuito establecid que Napster tenia conocimiento de las infracciones
especificas. De esta manera, la defensa de Sony denominada staple article,
sobre usos sustanciales que no constituyen infraccién, no operé debido a
que en este sistema, MNapster tenia un directorio central con las canciones,
por lo que tenia conocimiento de cada infraccion.* En el precedente de
Sony, el limitado conocimiento del demandado sobre lo que haria el con-
sumidor una vez comprada la Betamax, hacia operante dicha doctrina.

En cuanto al segundo tipo de responsabilidad solidaria, denomina-
da vicarious infringement, se determind que se perfeccionaba debido a que
Napster tenia un interés econémico al aumentar el nimero de usuarios,

3 Ibidem, p. 1016.
39 Ibidem, pp. 1018y 1019.
0 Ihidem, p. 1020.
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ademas de tener la capacidad de identificar materiales infractores y can-
celar las cuentas de los mismos.*!

Asimismo, se sostuvo que Napster no podria valerse de la limitante de
responsabilidad contenida en la seccion 512 del Copyright Act, disenada
para proveedores de servicios de Internet, debido a que no entraba dentro
de la definicién de proveedor de servicios de Internet porque los materia-
les que constituian infraccién no eran transmitidos a través del sistema de
Napster sino de sus usuarios.*

3. Metro Goldwyn Mayer Studios vs. Grokster

El siguiente caso de esta evolucion es Metro Goldwyn Mayer Studios vs.
Grokster.® A diferencia de Napster, la tecnologia peer to peer utilizada por los
demandados en este caso no necesita de un servidor central con indice al-
guno. Entonces, si le podria ser aplicado el precedente de Sonp, junto con
su doctrina staple article. Para lo inico que el usuario necesitaba acceder a
las paginas de los demandados, era para obtener el programa de computo
en cuestion.* Otra diferencia es que el litigio llegd hasta la Suprema Corte
de Justicia de aquel pais.

En primera instancia, el juez de Distrito que conoci6 el caso sostu-
vo que los demandados no eran responsables por la infraccion directa, ya
que la musica era transmitida directamente por los usuarios. En lo que
respecta a la responsabilidad solidaria, tampoco determiné responsabili-
dad porque los demandados no tenian conocimiento de las infracciones
especificas. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, confirmé la
sentencia del Juez de Distrito, sosteniendo que los demandados no eran
responsables solidarios por contributory infringement ya que el producto era
capaz de usos sustanciales que no constituian infracciéon y no tenian co-
nocimiento de infracciones especificas, ya que no habia servidor central.”

Entre los hechos relevantes del caso, tenemos que el 90% de los archi-
vos disponibles eran obras protegidas por derechos de autor. Mas de 100
millones de copias del software habian sido instaladas y miles de millones

1 Ibidem, pp. 1023 y 1024. Doctrina ausente en el precedente de Sony.

2 Cfi A & M Records, Inc. vs. Napster, 2000, U.S. Dist. LEXIS 6243, 1,13, 2000.
#3545 U.S. 913, 2005.

¥ Tbidem, p. 921.

5 Ibidem, p. 927.
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de archivos conteniendo fonogramas protegidos habian sido distribuidos.*
Ademas, se desprende que los demandados distribuyeron su software gra-
tuitamente anunciando que su objeto era la descarga de fonogramas pro-
tegidos. Mas aun, los demandados se promocionaron como la alternativa
a Napster utilizando la siguiente frase: ... Cuando las luces de Napster se
apaguen... (A dénde iran los usuarios?”."” Otro hecho relevante es que en
el diseno de sus paginas de Internet, la demandada incluy6 como clave de
busqueda o metatag, 1a palabra Napster. Lo anterior daria como un resulta-
do la pagina de Grokster en casos que un individuo estuviese buscando la
pagina de Napster o algn término relacionado.

La Suprema Corte de ese pais determiné que el Noveno Circuito ha-
bia interpretado incorrectamente el precedente de Sony, ya que el mismo
considerd que si el producto era capaz de un uso legal, aunque hubiera
sido disefiado o distribuido para infringir, no podria generar responsabi-
lidad para su fabricante. La Suprema Corte ley6 la decision del Noveno
Circuito en los siguientes términos: “en todos los casos en los que un pro-
ducto es capaz de tener un uso sustancialmente legal, el productor nunca
podria ser considerado responsable de las infracciones de terceras par-
tes al utilizarlo... aunque el proposito real de causar infracciéon se haya
mostrado”.*® Cabe mencionar que el precedente de Sony no fue abrogado,
tampoco fueron limitados sus alcances, sino que la Suprema Corte deter-
miné que habia sido interpretado incorrectamente.” Sostuvo que, quien
distribuye un producto y lo promociona para infringir o que, si de sus
acciones se desprende lo anterior, es responsable bajo alguna de las doc-
trinas de responsabilidad solidaria. Aplicando este razonamiento al caso,
se sostuvo que el expediente estaba “repleto” de pruebas en ese sentido.”

4. Viacom International vs. Youtube

El siguiente caso se trata de un sistema desarrollado dentro del con-
texto de lo que se denomina Web 2.0, término utilizado para referirse a
servicios de Internet enfocados en la interaccion del usuario y en conte-

46 Ihidem, p. 923.

47 Ibidem, p. 925.

8 Ibidem, p. 934.

# (fi: Ginsburg, Jane C., “Separating the Sony...”, cit., pp. 577, 582 y 583.
50 Cfi: 545 U.S. 913, p. 937, 2005.
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nidos creados o subidos por ¢l mismo.”’ Cuando un usuario sube la obra
protegida de un tercero, accién que ocurre en lo automatico en servicios
como Youtube, éste seria responsable de infringir varios de los derechos ex-
clusivos, digase distribucion, transmision, o reproducciéon. Sin embargo,
para proveedores de servicios de Internet, existe una limitante de respon-
sabilidad que no operé6 en los casos analizados anteriormente, y que se
encuentra en la seccion 512 del Copyright Act estadounidense, denominada
Dugital Millennium Copyright Act (DMCA).>* De esto se trata este litigio, del
alcance de dicha seccion.

Si bien los titulares de derechos de autor y conexos tuvieron mucha
influencia en el proceso legislativo, logrando incluso algunas provisiones
procesales favorables contenidas en el DMCA, al parecer no repararon
en la capacidad y rapidez que los equipos de computo tendrian afios des-
pués en la Web 2.0.>* El propésito de dicho proceso legislativo era esta-
blecer una norma juridica que equilibrara los intereses de los titulares de
los derechos de autor, en relacion con los intereses de los desarrolladores
de Internet y nuevas tecnologias.’* Sin embargo, el DMCA se emitié en
1998, muchos aflos antes del surgimiento de sitios web de gran capacidad
e interactividad con usuarios subiendo contenidos.™

51 (f. Robins Martin, B., “A Good Idea at the Time: Recent Digital Millennium Copy-
right Act §512(c) Safe Harbor Jurisprudence Analysis and Critique of Current Applica-
tions and Implications”, Tulane Journal of Technology and Intellectual Property, 2012, vol. 15,
p- 4; Arsham, Bryan E., “Monetarizing Infringement: A New Legal Regime for Hosts of
User-Generated Content”, Georgetown Law Journal, 2013, vol. 101, pp. 775, 778.

52 17 US.C. § 512. Especificamente, el parrafo (c), establece: “...un proveedor ... no
serd responsable...por infracciéon de derechos...por razén del almacenamiento realizado
bajo la direcciéon de un usuario de algun material que reside en...red ... operada por...el
proveedor..., si ese proveedor (A)(i) no tiene conocimiento real de que el material...cons-
tituye infraccion; (ii) en la ausencia de ese conocimiento real, no esta consciente de hechos
o circunstancias de los cuales la actividad infractora es aparente; o (iii) al obtener ese co-
nocimiento..., actiia expeditamente para remover o deshabilitar el acceso, al material; (B)
no recibe un beneficio directamente atribuible...; y (C) al ser notificado de una infracciéon
alegada, responde expeditamente para remover...el acceso al material...infractor”.

5 (fi Imfeld Cassandra y Smith Ekstrand, Victoria, “The Music Industry and the
Legislative Development of the Digital Millenium Copyright Act’s Online Service Pro-
vider Provision”, Communication Law and Policy Journal, 2005, vol. 10, pp. 29, 310.

5 (fi Xu, Jing, “DMCA Safe Harbors and the Future of New Digital Music Plat-
forms”, Duke Law & Technology Review, 2012, vol. 11, pp. 145 y 155.

% Cfi Monseau, Susanna, “Fostering Web 2.0...”, cit., p. 84.
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Las limitantes de responsabilidad contenidas en la secciéon 512 son
para varios tipos de actividades que los proveedores de servicios de Inter-
net normalmente realizan, como la transmision, o el almacenamiento de
material subido por usuarios, o bien servicios de busqueda de Internet,
entre otros. Este caso versa sobre la seccién 512 parrafo ¢, que contiene
una limitante de responsabilidad por las actividades de almacenamiento
de la demandada.

Diversos titulares de obras protegidas, demandan a Youtube, Inc., Youtu-
be, LLC, y Google Inc., por infraccion directa y por responsabilidad solidaria
de sus derechos de autor.”® Los derechos que se alegaba infringia la parte
demandada eran los de comunicacion al pablico mediante la transmision,
la exhibicién, asi como la reproduccién de casi 80 mil obras audiovisuales
que aparecieron en la pagina de Youtube entre el ano 2005 y el 2008.

La cuestion legal a resolver era el alcance de la seccion 512 (c). Habia
dos posibles interpretaciones. La primera de ellas, estableciendo que di-
cha seccion requiere que para alcanzar la limitante de responsabilidad es
necesario que el proveedor de servicios de Internet no deba tener conoci-
miento alguno de actividades infractoras, las cuales eran evidentes en este
caso. Es decir, un conocimiento en lo general de dichas infracciones, deja-
ria al demandado fuera de la limitante de responsabilidad. Esta interpre-
tacion esta basada en lo que se conoce como conocimiento bandera roja
(red flag knowledge), connotacion grafica que refleja la naturaleza del mismo.
O bien la segunda interpretacion, sosteniendo que para quedar excluido
de la limitante de responsabilidad, dicho conocimiento tenga que ser mas
especifico, es decir de cada infraccion o video en especifico.” Conoci-
miento que Gnicamente adquiriria el proveedor de servicios de Internet
con una notificacion hecha a detalle por el titular de los derechos. En este
caso, quedaria fuera de la limitante de responsabilidad si no deshabilitara
el video en cuestion. Con este razonamiento, un proveedor de servicios de
Internet puede tener conocimiento general de que cientos o miles de vi-
deos, fonogramas u otras obras protegidas estan disponibles en su servicio,
pero no tendra que hacer nada hasta que cada titular de esos videos le no-
tifique con los requerimientos establecidos por la legislacion en cuestion.

56 Cfi: Viacom International vs. Youtube 676 F.3d 19, pp. 25 y 26 (Corte de Apelaciones
Segundo Circuito 2012) Harvard Law Review, 2012, vol. 126.
5T Cfi Viacom International vs. Youtube 718 F. Supp. 2d 514, p. 519, 2010.
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El Juez de Distrito sostuvo la segunda interpretacion, es decir, que se
debe tener el conocimiento de cada infraccion en especifico, sosteniendo
asi que el mero conocimiento general no es suficiente.” Es decir, de acuer-
do al Juez de Distrito, el proveedor de servicios de Internet, no tendria
que hacer siquiera una breve btusqueda para ver si habria videos que evi-
dentemente fuesen infraccion.” En su resolucion, el Juez cita en parte la
historia legislativa, no solamente del parrafo (c) de la seccién 512, sino que
también del resto de los parrafos de dicha seccion.®® Ademas de la historia
legislativa, la sentencia en analisis se fundamenta en una serie de prece-
dentes para concluir que “el conocimiento general de que las infracciones
son generalizadas no impone sobre el proveedor de servicios el deber de
monitorear o buscar en su servicio esas infracciones”."

Por otro lado, al interpretar la secciéon 512(c)(3), que establece los re-
quisitos de la notificacién que el titular de los derechos debe hacer al pro-
veedor, el Juez de Distrito sostuvo que no solamente basta con el nombre
de la obra, sino que también la exacta ubicacién URL del video en cues-
ti6on.” Lo anterior cambia lo que anteriores precedentes y otros circuitos
habian establecido, haciendo mas gravoso el mecanismo de notificacién
para los titulares de derechos.”” 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 interpretaciéon se
necesita una notificacion por cada video subido.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito afirmé y modificé en
parte la sentencia del Juez de Distrito.®* En una decisién que se caracteriza
por su falta de claridad y certeza, reenvia el caso al Juzgado de Distrito

58 Ibidem, p. 523.

% Xu, Jing, “DMCA Safe...”, cit., p. 155.

50 Cfi Viacom International vs. Youtube 718 F. Supp. 2d 514, pp. 519- 524 (2010).

61 Ibidem, p. 525, 2010.

62 Ibidem, pp. 528 y 529. URL por sus siglas en inglés significa localizador uniforme de
recursos. Un solo video pudo haber sido subido varias veces por varios usuarios, en cuyo
caso cada uno de ellos tendra un URL distinto.

63 Cfi Schachter, Jeremy A., “Substantially Perfect: The Southern District of New
York’s Problematic Rewrite of the DMCA’s Elements of Notification”, Cardozo Arts & En-
tertainment Law Journal, 2011, vol. 29, pp. 495, 505-515.

5% Cfi. Viacom International vs. Youtube 676 F.3d 19, 25 (Corte de Apelaciones Segundo
Ciircuito 2012).
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para que éste, a su vez, emita una nueva resoluciéon en la que se analice
si Youtube tenia conocimiento o estaba consciente de la actividad infrac-
tora. En dicha resolucion, se analizan correos electronicos y ciertos estu-
dios hechos por personal de la parte demandada en los que ellos mismos
dan cuenta de que un buen namero de videos hospedados en su servidor
constituyen infraccién. Por lo tanto, la Corte de Apelaciones sostuvo que
fue prematuro por parte del Juez de Distrito otorgar la limitacion de la
responsabilidad, si de esos hechos se podria determinar que Youtube tenia
conocimiento sobre, al menos, esos videos.” De manera que, mientras al-
gunos ven esta determinacién como una senal a favor de los proveedores
de servicios de Internet, ya que no modifica sustancialmente la decision
del Juez de Distrito, simplemente la ajusta a fin de no precipitarla, otros
la ven como un revés a dichos proveedores,* ya que, contrario al Juez de
Distrito, para quien la Gnica manera en la que se tendria ese conocimiento
es por la notificacion hecha por el titular de los derechos,®” para la Corte
de Apelaciones dichos correos electronicos y estudios, podrian constituir
prueba de dicho conocimiento, dejando asi al demandado, fuera de la li-
mitante de responsabilidad.

Los problemas de interpretacion se deben a que de acuerdo con la
seccion 512 (c), la limitante de responsabilidad opera siempre y cuando el
proveedor no tenga conocimiento de la actividad infractora. Sin embargo,
la seccion 512(m)(1) del mismo ordenamiento establece que ello no signifi-
ca la obligacién de monitorear sus servidores para detectar infracciones.
De manera que un proveedor de servicios de Internet actuando de mala

55 Ibidem, pp. 23, 36. Sin embargo, la nueva sentencia que tendria que dictar el Juez
de Distrito para cumplimentar con la ejecutoria de la Corte de Apelaciones no se dicta-
ra, ya que las partes llegaron a un acuerdo y hubo un desistimiento de la acciéon. Ambas
emitieron el siguiente comunicado conjunto: “este arreglo refleja el creciente dialogo co-
laborativo entre las dos companias sobre importantes oportunidades, esperamos trabajar
cercanamente y en conjunto”. Sara Rabil, “Google, Viacom Settle YouTube Copyright
Suit, Terms Not Disclosed”, Bloomberg World Intellectual Property Report, 2014, vol. 28, p. 24.

66 Cfi Arsham, Bryan E., “Monetarizing Infringement:...”, cit., p. 778; ¢fr. Drath, Ross,
“Hotfile, Megaupload, and the Future of Copyright on the Internet: What Can Cyber-
Lockers Tell Us About DMCA Reform?”, The John Marshall Law School Review of Intellectual
Property Law, 2012, vol. 12, pp. 204, 229.

57 Cfi: Hassanabadi, Amir, “Viacom vs. Youtube-All...”, ¢it., nota 17, p. 437.

68 Cfi: Castree 111, Sam, “Cyber-Plagiarism for Sale!: The Growing Problem of Blatant
Copyright Infringement in Online Media Stores”, Texas Review of Entertainment & Sports
Law, 2012, vol. 14, p. 29.
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fe, puede tener conocimiento de numerosas infracciones en su servicio, €
incluso incentivarlas o promoverlas, pero escudarse en que no tiene obli-
gacion de monitorear los contenidos. El Segundo Circuito sostuvo que la
seccion 512 (m) no abrogd la doctrina denominada “ceguera voluntaria”
(willful blindness) proveniente de precedentes judiciales, que sostiene la res-
ponsabilidad del demandado para casos en los que el demandado haya
tenido la voluntad de mantener un hecho en el supuesto de la ignorancia.
Sin embargo, el Segundo Circuito limité la doctrina para casos en los que
se pueda demostrar que el demandado conocia alguna infraccion.®
Existen dos explicaciones para lo que ocurri6 en este y en otros liti-
gios sobre el tema. La primera de ellas consiste en que los titulares de los
derechos de autor estaban tratando de ganar lo que habian perdido en el
Congreso estadounidense durante el proceso legislativo que dio lugar al
DMCA. La segunda interpretacion de lo sucedido es que los tribunales
han interpretado incorrectamente la legislacion asi como su historia legis-
lativa al negarse a aplicar y abrogar de facto la seccion 512(c)(1)(A)(i1) del
Copyright Act estadounidense, que contiene el graficamente llamado cono-
cimiento de bandera roja. Es decir, la legislaciéon contiene dos maneras de
tener el conocimiento de actividades infractoras que, sin tomar accion al-
guna, dejarian al proveedor de servicios de Internet fuera de la proteccion
del esquema en cuestion. Los tribunales solamente aplican la primera de
estas formas de tener conocimiento, contenida en la secciéon 512(c)(1)(A)
(1), la misma establece que la limitante de responsabilidad subsiste siempre
y cuando el proveedor de servicios de Internet no tenga: “(i) ...conoci-
miento real de que el material... constituye infraccion...”. Conocimiento
que solo se logra con la notificacion del titular de los derechos de autor,
como hemos mencionado anteriormente. La segunda manera de obtener
dicho conocimiento, la que los tribunales no aplican consistente en que:
“(i1) en la ausencia de ese conocimiento real, [el proveedor| no esta cons-
ciente de hechos o circunstancias de los cuales la actividad infractora es
aparente...”. Mediante esta segunda forma de obtener dicho conocimien-
to, resultaria obvio que las pruebas presentadas en el litigio de YouTube,
como por ejemplo los correos electronicos mencionados y algunas otras,

69 Cfi: ibidem, pp. 39 y 40; Note, “Copyright Law Willful Blindness-Second Circuit
Holds that Willful Blindness is Knowledge in Digital Millenium Copyright Act Safe Har-
bor Provision.-Viacom International, Inc. vs. Youtube, Inc., 676 E3d 19 (2d Cir. 2012)”,
Harvard Law Review, 2012, vol. 126, pp. 645, 647-649.
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conllevarian a determinar que la demandada si tuvo conocimiento y que
la compaiia no esta protegida por la limitante de responsabilidad.

Todos estos desarrollos juridicos dejan la puerta abierta para el surgi-
miento de proveedores de servicios de Internet cuyo modelo de negocio
corre a expensas de los derechos de autor y derechos conexos. Tal es el
caso de Grooveshark o el propio YouTube. El problema no termina alli, ya que
dada la naturaleza del Internet que no tiene fronteras, el mismo afecta in-
cluso a autores e intérpretes de otros paises, incluyendo México.

IV. PRECEDENTES EUROPEOS
1. Caso G-70/10 Scarlet Extended vs. SABAM”’

Este caso llega al Tribunal de Justicia Europeo por medio de una cues-
tion referida al mismo por un tribunal de apelaciones en Bélgica. Lo an-
terior debido a que, cuando un tribunal ordinario se topa con una posible
contradiccion o una cuestiéon de interpretacion de alguna fuente del de-
recho comunitario, entonces detiene el litigio y refiere dicha cuestion.”

El actor de la demanda, la Sociedad Belga de Autores, Compositoresy
Editores SCRL (SABAM), demand6 al proveedor de servicios de Internet,
Scarlet Extended, S.A., ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas.
Dicho proveedor no es de algiin servicio especifico en los que el usuario
sube contenidos o videos, sino que, mas bien, es un proveedor general que
da acceso a Internet a sus usuarios. La causa de la accion estaba basada en
las infracciones a los derechos de autor cometidas por los clientes de Scarlet
a través de la tecnologia peer to peer, la misma del precedente estadouniden-

70 Disponible en hitp://curia.curopa.ew/juris/celex.jsf ?celex=62010CF0070& lang | =en&Slype

=NOT&ancre= (consultada el 11 de noviembre de 2013).

71" Este caso interpreta varias directivas emitidas por el Parlamento y el Consejo Euro-
peo: Directiva 2000/31/CE, Relativa a Determinados Aspectos Juridicos de los Servicios
de la Sociedad de la Informacién en Particular el Comercio Electrénico en el Mercado In-
terior; la Directiva 2001/29/CE, Relativa a la Armonizacién de Determinados Aspectos
de los Derechos de Autor y Derechos Afines a los Derechos de Autor en la Sociedad de la
Informacion; la Directiva 2004/48/CE, Relativa al Respeto de los Derechos de Propiedad
Intelectual; la Directiva 95/46/CE Relativa a la Proteccion de las Personas Fisicas en lo
que Respecta al Tratamiento de Datos Personales; y, la Directiva 2002/58/CE, Relativa al
Tratamiento de los Datos Personales y a la Proteccion de la Intimidad en el Sector de las
Comunicaciones Electronicas.
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se de Grokster y un tanto de Napster; descritas en lineas anteriores. Especi-
ficamente, la infraccién fue de los derechos exclusivos de reproduccion y
comunicacién al publico.” El Tribunal de Primera Instancia de Bruselas
ordené a Scarlet impedir cualquier “forma de envio o de recepcioén por sus
clientes, mediante un programa “peer-to-peer”, de archivos electronicos que
reproduzcan una obra musical del repertorio de SABAM...”.”

La demandada apel¢ la resolucion, alegando, entre otras cosas, que la
misma la obligaba a supervisar todas las comunicaciones en su red, ya que
cualquier mecanismo o dispositivo para detectar comunicacién punto a
punto requiere dicha supervision generalizada, supervisiéon prohibida por
el articulo 15 de la Directiva 2000/31/CE, en los siguientes términos: “los
Estados miembros no impondran a los prestadores de servicios una obli-
gacion general de supervisar los datos que transmitan o almacenen....”.”
Asimismo, la demandada alegd que dicha supervisiéon es contraria a las
directivas relativas a la privacidad de datos personales, ya que la direccion
IP es un dato personal.

Dado lo anterior, la Corte de Apelaciones de Bruselas suspendio el
procedimiento y remiti6 al Tribunal de Justicia Europeo la cuestion juridi-
ca consistente en si las directivas 2000/31/CE, 2001/29/CE, 2004/48/
CE, 95/46/CE, 2002/58/CE, asi como la Carta de Derechos Funda-
mentales, en relacion con el Convenio Europeo para la Proteccion de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, interpretados en
conjunto, autorizan a un juez a ordenar a un proveedor de servicios de
Internet un sistema de filtrado de todas las comunicaciones que pasan a
través de su servicio para detectar aquellas que utilizan la tecnologia peer to
peer, e impedirlas. Filtrado de caracter preventivo, sin limitaciéon de tiempo
y al costo del proveedor de servicios de Internet.”

El Tribunal de Justicia Europeo resolvi6 en sentido negativo, estable-
ciendo que dicha supervision, necesariamente conllevaria a la vigilancia
de todas las comunicaciones y datos a transmitir de la totalidad de los

2 Cfi Caso C-70/10, Scarlet Extended vs. SABAM, disponible en http://curia.curopa.euw/
Juris/celex jsf 2eelex=62010CF0070& lang ] =en&type=NOT Sancre= (consultada el 11 de no-
viembre de 2013), pfo. 20.

73 Ibidem, pfo. 23.

7 Ibidem, pfo. 25.

75 Cfi. ibidem, pfos. 28 y 29.
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clientes, supervision general prohibida por el articulo 15 de la Directiva
2000/31/CE.”™ Ademas, el Tribunal de Justicia Europeo determind que
el requerimiento judicial en cuestion, podria vulnerar no solamente los
derechos de privacidad de Scarlet, sino también los de sus clientes, especi-
ficamente el derecho a la proteccion de caracter personal y su libertad de
hacer o recibir comunicaciones, derechos protegidos por los articulos 8o.
y 11 de la Carta de Derechos Fundamentales.

El Tribunal, ademas, sopesoé lo que denominé “un justo equilibrio
entre la proteccion del derecho de propiedad intelectual...y la proteccion
de la libertad de empresa...”,”” equilibrio entre los titulares de los dere-
chos de autor y los proveedores de servicios de Internet. En este sentido,
fundament6 su resolucién en el articulo 16 de la Carta de Derechos Fun-
damentales que contiene la libertad de empresa de los proveedores de
servicios de Internet, asi como en la Directiva 2004/48/CE, que en su
articulo 3o. establece que los procedimientos y medidas de consecucion
de los derechos de propiedad intelectual deberan ser justos y no deberan
ser “inttilmente complejos o gravosos”.”® Se determind el equilibrio hacia
el proveedor de servicios de Internet, dado que de lo contrario se vulne-
raria la libertad de empresa, la protecciéon de datos personales, asi como
la libertad en las comunicaciones. En este caso, resulta evidente que la
medida judicial fue demasiado gravosa para el proveedor de servicios de
Internet, asi como para sus clientes, porque tendria que revisar cada uno
de los accesos a Internet de todos sus clientes, a la vez que se cuestion6 la
utilidad de la medida.

La resolucién deja, entonces, fuera de analisis el grado de conoci-
miento o responsabilidad de un proveedor de servicios de Internet en re-
lacion a la propiedad intelectual, por lo que no se resuelve un importante
tema en cuanto a la responsabilidad de los mismos.”

<~
(=

Cfi: ihidem, pfo. 40.

77 Ibidem, pfo. 46.

78 Ibidem, pfo. 48.

79 (fr Raymond, Anjanette H., “Intermediaries’ Precarious Balance Within Europe:
Oddly Placed Cooperative Burdens in the Online World,” Northwestern Journal of Technology
and Intellectual Property, 2013, vol. 11, p. 359.
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2. Twentieth Century Fox Film Corp. et al. vs. Newzbin Ltd.

Litigio resuelto en el Reino Unido por el tribunal denominado High
Court of Justice Chancery Division (Alta Corte de Justicia, Division Cancille-
ria). La causa de accion estaba basada en el hecho de que el demandado
operaba un sitio de Internet llamado Newzbin, mismo que utilizaba una
plataforma de grupos de discusién conocida como Usenet,*” que facilitaba
que usuarios pusieran a disposicion de otros usuarios diversas obras pro-
tegidas, principalmente obras cinematograficas y programas de computo.
Ademas, el sitio promovia que cierto grupo de usuarios llamados “edito-
res”, facilitaran, a su vez, el traslado y union de los archivos que contenian
las obras protegidas. De esta manera, el coman de los usuarios, a final de
cuentas, tendria un archivo listo para grabarse en soporte DVD (disco
versatil digital).”

Derivado de estos hechos, la parte actora fundamentd como causas
de la accién lo siguiente: autorizar actos de infraccion; procurar, moti-
var y disefar, junto con sus usuarios, una plataforma para infringir, asi
como comunicar al publico, las obras protegidas. El autorizar un acto de
infraccion seria el equivalente en el Reino Unido a la responsabilidad so-
lidaria que existe en el sistema juridico estadounidense, pero con algunas
diferencias. De los precedentes y de la legislacion sobre derechos de autor
que expresamente contiene la figura juridica en cuestion (secciéon 16 del
Copyright, Designs and Patents Act de 1988), se concluye que se perfecciona la
autorizacion si algin usuario podria deducir que el demandado tiene el
poder para autorizar la copia y otorga dicho permiso. Asi por ejemplo, la
sentencia cita al precedente C.B.S. Songs Ltd and ors v. Amstrad Consumer Elec-
tronics Ple, en el que el fabricante de una grabadora reproductora de doble
casetera con capacidad para hacer reproducciones en alta velocidad, no
es responsable de autorizar la infracciéon dado que ningn comprador po-
dria deducir que el demandado poseia la potestad de autorizar. Es decir,
la mera asistencia, o la promocién de la actividad ilicita, o el colocar los
medios para cometer la infraccion no es suficiente. En el caso concreto, el
Tribunal determiné que un usuario razonable podria deducir que el de-

80 Twentieth Century Fox film Corp and others vs. Newzbin Lid, 2010 EWHC. 608 (Ch), (29 de
marzo de 2010), pfo. 1.
81 Ibidem, pfos. 28-37.
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mandado tenia el poder de autorizar u otorgar cualquier permiso debido
a que los indices contaban con informacién suficiente de cada obra prote-
gida, asi como las ligas a los materiales; ademas, activamente instruia a los
usuarios editores a poner ligas y hacer los materiales disponibles.*

El Tribunal determin6 que la demandada era responsable de autori-
zar y procurar la infraccion de obras propiedad de la actora. Por lo tanto,
condend a danos y perjuicios, dado que el demandado deliberadamente
habia incurrido en esa conducta responsable a sabiendas de que sus usua-
rios infringian obras protegidas. Ademas, el Tribunal ordené a la parte
demandada detener los actos de infraccion, pero solamente en relaciéon a
las obras cuyo titular fuese la parte actora.” Es decir, no se ordeno la sus-
pension general del sitio.

En relacion al conocimiento general que la secciéon 97a parrafo 1 del
Copyright, Designs and Patents Act de 1988,** establece que el demandado
debe tener sobre la infracciéon a fin de otorgar la orden de suspension,
el Tribunal sostuvo no era necesaria la notificacién previa por parte del
titular de los derechos al proveedor de servicios de Internet, ya que se
puede tener dicho conocimiento sin dicha notificaciéon.® Es decir, la falta
de conocimiento de la infraccién puede venir no solamente de la notifica-
ci6on del titular como en el precedente estadounidense, sino de cualquier
circunstancia, lo cual es diferente al precedente estadounidense de Youtube,
interpretando la seccion 512 del U.S. Copyright Act.

De igual manera, la resolucién no contradice la limitante de responsa-
bilidad para proveedores de servicios de Internet que para sus actividades
de transmision, de almacenamiento temporal para transmisiéon y aloja-
miento establecen respectivamente los articulos 12, 13 y 14 de la Directiva
2000/31/CE. Esto debido a que dichas limitantes operan siempre que el
proveedor de servicios de Internet no tenga conocimiento de la infraccion.
En este caso, como ya se menciond, de acuerdo con el propio Tribunal, el
proveedor no solamente tenia conocimiento de la infraccion, sino que la
autorizé y procurd. Ademas, los propios preceptos legales, expresamente

82 Cfi: ibidem, pfos. 88-90, 99.

83 Ibidem, pfo.135.

8% Que implementa en el sistema juridico britdnico el articulo 8(3) de la Directiva
2001/29/CE.

85 Cfi. Twentieth Century Fox film Corp and others vs. Newzbin Ltd, 2010 EWHC 608 (Ch), 29
de marzo de 2010, pfo. 130.
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establecen que los mismos no impediran una orden de suspension de cual-
quier actividad que conlleve infraccion.®

3. Twentieth Century Fox Film Co. et al. vs. British Telecommunications PLC

Comunmente conocido como Newzbin 2, este litigio también lo resol-
vi6 el tribunal denominado High Court of Fustice Chancery Division (Alta Cor-
te de Justicia, Division Cancilleria) del Reino Unido. Fue consecuencia del
litigio abordado en el apartado anterior. Posterior a la orden de detener la
infraccion y la condena a dafios y perjuicios, los demandados hospedaron
en el extranjero su sitio de Internet, con exactamente las mismas caracte-
risticas, funcionamiento e, incluso, el mismo nombre de dominio.”” En este
caso, el demandado era el proveedor de servicios de Internet mas grande
del Reino Unido, British Telecommunications PLC (BT 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, inten-
taria lo mismo con otros proveedores de servicios de Internet. De hecho,
antes de interponer la demanda, le solicité lo anterior a B'T; a lo cual ésta
se nego.%

En cuanto a la orden para restringir el acceso a la pagina, el funda-
mento legal se encontré en la seccion 97a del Copyright, Designs and Patents
Act de 1988. Al igual que en el litigio Newzbin original, el conocimiento
general de la infracciéon por parte del demandado es factor fundamental
para emitir la orden de suspensiéon. En este sentido, el Tribunal sostuvo
que: “El abogado [de la actora] aceptd que no podria probar que BT te-
nia conocimiento real de la infraccién en particular a cada obra protegi-
da; ... sin embargo, alegd que BT tenia conocimiento real de usuarios y...
operadores de Newzbin2 usando su servicio para infringir los derechos de
autor...”."

El anterior argumento result6 convincente para el juzgador, quien
sostuvo que el conocimiento general por parte de BT de que sus usuarios
infringian derechos a través de Newzbin? satisfacia el conocimiento re-

86 Directiva 2000/31/CE, arts. 12(3), 13(2), y 14(3).

87 Cf. Twentieth Century Fox Film Co et al vs. British Telecomunications PLC, 2011 EWHC
1981(Ch), 28 de julio de 2011, pfos. 2 y 6.

88 Ibidem, pfos. 1,6y 7.

89 Ibidem, pfo. 157.
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querido por la secciéon 97a del ordenamiento en comento, para emitir la
orden de suspension.”

Ademas, BT argumentaba que una orden de restriccion de la pagina
en controversia violaria el articulo 15(1) de la Directiva sobre Comercio
Electrénico, que prohibe imponer a proveedores de servicios de Internet
la obligacion general de monitorear la informacién que se transmite a tra-
vés de sus servicios. En este sentido, el Tribunal sostuvo que la orden no
se trataba de una obligacién de monitorear la informacién en lo general,
sino mas bien una obligacion especifica y limitada de restringir el acceso
al sitio Newzbin2 de manera automatica.”

Otro argumento consistia en que una orden basada en la secciéon 97a
seria contraria al articulo 10 del Convenio Europeo de Derechos Huma-
nos, que contiene el derecho de libertad de expresion. Lo anterior en el
sentido de que la orden de suspension violaria el derecho de los usuarios al
acceso de la informacién, que es una vertiente de la libertad de expresion
contenida en el mencionado precepto legal. Por su parte, la actora argu-
ment6 que los derechos de autor eran derechos de propiedad protegidos
por el articulo lo. del Primer Protocolo del propio Convenio Europeo de
Derechos Humanos. Ante tal contradiccién de derechos, se sostuvo que
ningun articulo prevalece sobre otro, por lo que la solucion provendria de
un balance comparativo de ambos derechos, asi como la proporcionalidad
de valores y medidas tomadas en la controversia especifica.”

Lo anterior trajo a colacion el procedimiento ante el Tribunal de Jus-
ticia Europeo analizado en anteriores lineas Scarlet Extended vs. SABAM,
ya que, en dicho precedente, el Tribunal Europeo hizo un balance entre
varios preceptos legales, incluyendo el de proteccion de propiedad inte-
lectual en relacién con la protecciéon de Derechos Humanos, ¢ incluso
la libertad de empresa. Sin embargo, se diferencid, ya que en aquel pre-
cedente se trataba de una medida para todas las comunicaciones de los
clientes en lo abstracto, aqui se trataba de una medida delimitada, “clara
y precisa”.” Consecuentemente, la medida se autorizo.

90 Idem.

9 Thidem, plos. 161 y 162.
92 Ibidem, pfo. 164.

93 Ibidem, pfo. 177.
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V. REMEDIOS LEGALES Y CONSIDERACIONES
PARA EL SISTEMA JURIDICO MEXICANO

En este capitulo, se identifican las areas en las que la legislacion nacio-
nal debe ser reformada o actualizada a fin de responder adecuadamente
a los cambios tecnolégicos. Ademas, se exponen algunos problemas sig-
nificativos que ocasionan que la consecucién de los derechos sea particu-
larmente dificultosa e infructifera. La exposiciéon de los precedentes que
anteceden resulta de utilidad porque, el ver la solucion legal que en va-
rios sistemas juridicos se da a problemas actuales derivados del desarrollo
tecnologico, nos ayuda a colocar la legislacion nacional en un contexto
comparado. Si bien la Ley Federal del Derecho de Autor, publicada en
el Duario Oficial de la Federacion el 24 de diciembre de 1996, es de relativa
reciente creacion, las pocas reformas que desde entonces ha sufrido, junto
con el pobre desarrollo jurisprudencial, ha ocasionado que la misma no
vaya a la par de la tecnologia.

El capitulo se estructura por temas, en los cuales se hace un analisis
de la solucion empirica de los casos, la problematica encontrada, asi como
una propuesta general de reforma. Los temas son: litigio, responsabilidad
solidaria, dafios y perjuicios, asi como limitacion de responsabilidad a pro-
veedores de servicios de Internet.

1. Litigio

Todos los casos vistos anteriormente, tienen una caracteristica esen-
cial que no debe pasar inadvertida, son procedimientos iniciados y lle-
vados a cabo en su totalidad ante el poder judicial de su pais,® desde la
primera instancia hasta la resolucion de cualquier recurso. Generalmente,
las autoridades administrativas, agencias u organismos publicos dedicados
a la propiedad intelectual, limitan su actuacién al registro u otorgamiento
del titulo que ampara el derecho. En la Unién Europea, Estados Unidos y
Canad4 no encontramos una accién de declaracién de infraccién llevada
a cabo ante alguna autoridad administrativa equivalente al IMPL.* Mas

9% TIncluso el caso europeo de Scarlet Extended vs. SABAM, inicia y concluye en el Poder
Judicial de su pais, Bélgica.
9 (fi. Garza Barbosa, Roberto, Derechos de autor y derechos. .., cit., p. 196. Por su parte, la

Directiva 2004/48/EC, que es la implementacion del TRIP a nivel Unién Europea, dirige
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aun, no se ha sostenido el absurdo de requerir como presupuesto de una
accion judicial ante un tribunal del poder judicial, haber agotado procedi-
miento administrativo alguno como se ha requerido en el sistema juridico
mexicano.” Sobre todo, porque el objetivo del litigio civil en materia de
derechos de autor y derechos conexos es obtener los siguientes remedios:
compensaciéon econémica por medio de daflos y perjuicios; sacar del mer-
cado las copias que constituyen infraccién, asi como los implementos uti-
lizados para su creacion; y, la obtencion de medidas cautelares y 6rdenes
definitivas para evitar la infraccién.”” Cuando se divide la causa en dos,
ya que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI de aqui en
adelante) no condena a dafios y perjuicios, el resultado son dos procedi-
mientos, uno después del otro, ambos con sus recursos y con su Amparo
de legalidad, lo que se traducira en mayor tiempo y menor eficacia al
intentar la consecucion de derechos. Todo ello, siendo que un juez bien

sus provisiones sobre consecucion de derechos y litigio tinicamente a autoridades judicia-
les; Goldstein, Paul y Hugenholtz, Bernt, International Copyright..., cit., p. 398; Geller, Paul
Edward y Nimmer, Melville B., International Copyright Law and Practice, 16a. ed., Newark,
Matthew Bender & Co, 2004, vol. 2, § 1[2] para el caso especifico de Francia, y §5[1]
de Alemania. En los Estados Unidos, las acciones por infracciéon de derechos de autor
se pueden interponer solamente ante un Juzgado de Distrito Federal. Cfi Federal Judiciary
and Judicial Procedure Act 28 U.S.C § 1338(a); Battersby, Gregory J. y Grimes, Charles W.,
Trademark & Copyright Disputes. Litigation Forms and Analysis, Nueva York, Aspen Publishers,
2003, § 2.01. Existe un estudio que analiza las capacidades de diferentes paises, aunque no
diferencia metodolégicamente si los tribunales pertenecen al Poder Judicial o no, cuestion
que juridicamente es ineludible. El estudio no incluye ni a México ni a China como paises
con consecucién administrativa de derechos, aspecto por demas evidente. El estudio no es
académico y refleja la agenda de impulsar tribunales especializados en propiedad intelec-
tual, judiciales o no, ello no obstante estar financiado por la Oficina de Patentes y Marcas
de los Estados Unidos de América, en cuyo pais las acciones son exclusivamente judiciales.
Cfr: Wati Zuallcobley, Rohazar, Study on Specialized Intellectual Property Courts, International
Intellectual Property Institute and United States Patent and Trademark Office, Wash-
ington, 2012, disponible en http://upr.org/wp-content/uploads/2012 /05 /Study-on-Specialized-
IPR-Courts.pdf, (consultada el 18 de septiembre de 2013).

96 Fl tnico litigio que podemos encontrar ante estas autoridades administrativas es el
procedimiento de oposicién, no sobre infraccién de derechos, sino de oposiciéon al otor-
gamiento del titulo de patente. Cf. Pires de Carvalho, Nuno, The TRIPs Regime of Patent
Rights, 2a. ed., La Haya, Kluwer Law International, 2005, p. 251; ¢fr World Intellectual
Property Organization, WIPO Intellectual Property Handbook, Ginebra, 2004, pp. 211 y 215,
puntualizando que el papel del litigio ante autoridades administrativas se enfoca a los pro-
cedimientos de oposicion.

97 Cfr. World Intellectual Property Organization, ibidem, p. 215.
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podria ordenar todos estos remedios sin requerir cambio alguno en la le-
gislacion.”

Hasta hace poco, el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacioén establecia como requisito para iniciar una accién por infraccién
al derecho de autor ante un juzgado ordinario, el agotamiento de un pro-
cedimiento administrativo de declaracién de infracciéon en materia de co-
mercio ante el IMPL* Tal criterio parecia dejar sin efectos los derechos
exclusivos establecidos por el articulo 27 de la Ley Federal del Derecho
de Autor, puesto que la declaracion de infraccion en materia de comercio
solamente puede basarse en los supuestos del articulo 231 de la propia ley,
supuestos que se perfeccionan siempre que haya lucro directo o indirecto.
Lo anterior ademas de dejar sin accion legal, la infraccion a los derechos
patrimoniales exclusivos establecidos por el articulo 27 de la legislacion,
dejaba sin efectos los derechos patrimoniales que en lo especifico la legis-
lacion otorga en sus articulos 106, 118, 125 y 131 a titulares de ciertas
obras.

En este sentido, tanto el capitulo de observancia y consecucion de
propiedad intelectual del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIP
por sus siglas en inglés),' como la parte que se aboca al mismo tema
dentro del capitulo XVII del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas en inglés),'™ establecen las carac-
teristicas y definen la forma de los procedimientos judiciales destinados a
la consecucién de los derechos de propiedad intelectual, incluyendo los

98 Elarticulo 216 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor establece por concepto de
dafios y perjuicios, al menos, el 40% de lo que se hubiera vendido producto o servicio ori-
ginal. De acuerdo al articulo 228 de la Ley de la Propiedad Industrial, el juez puede aplicar
no solamente las medidas cautelares establecidas por el Codigo Federal de Procedimientos
Civiles, sino también aquellas medidas establecidas por la Ley de la Propiedad Industrial,
e incluso se pueden invocar directamente las medidas establecidas por el propio ADPIC.

99 “Derechos de autor. La procedencia de la accién...requiere una previa declara-
cién por parte del instituto....”, Semanarwo Judicial de la Federacion y su Gaceta, tesis la./
LXXX/2008, Novena Epoca, t. XXVIII, agosto de 2008, p. 47.

100 Publicado en el Diario Oficial de la Federacién, 30 de diciembre de 1994.

101 Publicado en el Diario Oficial de la Federacion, 20 de diciembre de 1993. El capitulo
XVII del TLCAN es parecido al TRIP debido a que aquél esta basado en un borrador del
TRIP. Cfr Woodward, Martin D. H., “TRIPs and NAFTA’s chapter 17: How Will Trade
Related Multilateral Agreements Affect International Copyright?”, Texas International Law
Journal, 1996, vol. 31, pp. 269, 273.
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derechos de autor y derechos conexos. Cabe mencionar que los apartados
en cuestion en ambos tratados internacionales se refieren originalmen-
te a procedimientos judiciales, no administrativos. Sin embargo, tanto el
TRIP, en su articulo 49, como el capitulo XVII del TLCAN en su articulo
1715(8), contemplan que estos procedimientos puedan ser llevados a cabo
ante autoridades administrativas, siempre que dichas autoridades atien-
dan a principios “substancialmente equivalentes”, a los contemplados por
ambos ordenamientos para autoridades judiciales. Aqui cabria hacer la
pregunta de si la carencia de facultades por parte del IMPI para emitir
danos y perjuicios haria “sustancialmente equivalente” su procedimiento
a los que ambos tratados internacionales establecen para autoridades ju-
diciales. Sobre todo debido a que ambos tratados, tanto ¢l TRIP, en sus
articulos del 42 al 50, como el capitulo XVII del TLCAN en sus articulos
1714 al 1716 contemplan que sus remedios —medidas cautelares y de-
finitivas, danos y perjuicios, asi como el aseguramiento y destruccién de
bienes que constituyen infraccién— se realicen en un solo procedimiento.
Ademas, tanto el primer parrafo del articulo 41 del TRIP, como el articu-
lo 1714(1) del TLCAN establecen que los procedimientos de consecucion
deberan ser “eficaces”. En este sentido, se puede asegurar que comenzar
un procedimiento ante el IMPI y agotarlo antes de poder iniciar una ac-
cién por dafos y perjuicios ante una autoridad judicial no es un esquema
eficaz en los términos de ambos tratados internacionales.

Si bien la idea original del articulo 49, que contempla la posibilidad
de procedimientos administrativos, fue brindar una opcién a fin de suplir
alguna deficiencia que paises en vias de desarrollo pudieran tener en sus
poderes judiciales en relacion a la propiedad intelectual, en otros paises
dicha opcidn fue considerada debido a causas relacionadas con las carac-
teristicas de su sistema juridico, politico, de division de poderes, asi como
las necesidades especificas del pais. Es decir, paises sin tradicion judicial
o que se considere que sus tribunales judiciales no cuentan con la capa-
cidad para llevar a cabo litigios en materia de propiedad intelectual. El
parrafo 5 del articulo 41 del TRIP, establece que los paises no tendran la
obligacién de crear un sistema judicial especialmente para la consecuciéon
de derechos de propiedad intelectual.'™ En este sentido, frecuentemente

102 Cfi Von Lewinski, Silke, International Copyright Law and Policy, Nueva York, Oxford,
2008, p. 304. El capitulo XVII del TLCAN no tiene una provision equivalente.
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se identifica a China como pais en el que la consecucion de los derechos
de propiedad intelectual se hace a través de procedimientos administrati-
vos.'” Resulta por demés obvio, que la distancia entre el sistema juridico
mexicano, en relaciéon a su par Chino, no podria ser mas que abismal, ya
que nuestro sistema juridico cuenta con una amplia tradicion judicial.

En cuanto al requerimiento de agotar el procedimiento ante el IMPI
antes de interponer accion por danos y perjuicios ante un juzgado, ya sea
de distrito u ordinario estatal, hubo dos importantes cambios en el sistema
juridico mexicano, que constituyen un importante avance en materia de
litigio de derechos de autor. El primero de ellos fue un cambio de criterio
por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion; después, un cam-
bio legislativo. Si bien el cambio legislativo no lleg6 a tiempo para revertir
el requerimiento de agotar el procedimiento ante el IMPI, comentado
en anteriores lineas, y mas bien se podria argumentar como redundante
debido a que fue posterior al cambio de criterio en la Suprema Corte de
Justicia, el mismo da la certeza juridica de que no habra otro cambio de cri-
terio. El nuevo criterio de la Suprema Corte es el siguiente:

DERECHOS DE AUTOR. LA PROCEDENCIA DE LA ACCION DE INDEMNI-
ZACION DE DANOS Y PERJUICIOS EN LA VIA JURISDICCIONAL SOLO ESTA
CONDICIONADA A LA DECLARACION PREVIA DE LA AUTORIDAD ADMINIS-
TRATIVA CUANDO LA CONTROVERSIA DERIVA DE UNA INFRACCION ADMI-
NISTRATIVA O EN MATERIA DE COMERCIO REGULADA POR LOS ARTICULOS
229y 231 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR. La Ley Federal
del Derecho de Autor prevé que la aplicacion administrativa de la ley co-
rresponde al Instituto Nacional del Derecho de Autor cuando se cometan
las infracciones administrativas establecidas en su articulo 229, las cuales
atentan contra los derechos autorales, y corresponde al Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial cuando se cometan las infracciones en materia de
comercio reguladas por el numeral 231 de la citada ley, las cuales constituyen
violaciones de derechos a escala comercial, industrial o practicas desleales
de comercio. En consecuencia, la competencia de dichos 6rganos se limita
al conocimiento y sancién de infracciones administrativas y en materia de

103 Cf. Correa, Carlos M., Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, A Commentary on
the TRIPs Agreement, Nueva York, Oxford, 2007, p. 432; ¢fr Li, Xuan, “Ten General Mis-
conceptions about the Enforcement of Intellectual Property Rights”, en Li, Xuan y Cor-
rea, Carlos M. (eds.), Intellectual Property Enforcement. International Perspectives, Cheltenham,
South Center & Edward Elgar Publishing Limited, 2009, p. 33.
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comercio respecto de derechos de autor y, por tanto, no se hace extensiva a
controversias de naturaleza civil o penal —que no deriven de infracciones
administrativas o de comercio— de cuyo conocimiento son competentes los
tribunales de la Federacién y de las entidades federativas en términos de los ar-
ticulos 213, 216 y 216 bis de la misma ley. De ahi que la procedencia de la ac-
cién de indemnizacion de danos y perjuicios en la via jurisdiccional s6lo esta
condicionada a la declaraciéon previa de la autoridad administrativa cuando
la controversia deriva de una infraccién administrativa o en materia de co-
mercio regulada por los articulos 229 y 231 de la Ley Federal del Derecho de
Autor, en caso contrario, la accién de indemnizacién por dafios y perjuicios
puede ejercerse directamente ante la autoridad jurisdiccional, sin necesidad
de declaracion previa.'*

De acuerdo con el nuevo criterio, si la accion civil se basa en la in-
fraccion de uno de los derechos exclusivos, digase los contenidos en el
articulo 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor, entonces puede pro-
ceder por la via civil sin necesidad de agotar el procedimiento de decla-
racion administrativa de infraccion ante el IMPI. En el mismo sentido, se
dio el cambio legislativo objeto del comentario, agregandose un segundo
parrafo al articulo 213 de la Ley Federal del Derecho de Autor: “Para el
ejercicio de las acciones derivadas en la presente Ley y su Reglamento no
sera necesario agotar ningun procedimiento ni acciéon previa como condi-
cion para el ejercicio de dichas acciones”.'”

Si bien dichos cambios en la estructura del litigio civil son positivos
para incentivar el mismo y hacerlo acorde a las disposiciones de los tra-
tados internacionales a los que se ha hecho referencia, los mismos no son
suficientes para detener la infraccién a los derechos. Son un paso impor-
tante, aunque el litigio civil contintia siendo poco utilizado y poco disuaso-
rio. Después de estos cambios, sin embargo, se podrd encontrar un mayor
ntimero de precedentes sobre el tema.

2. Dafios y perjuicios

El tema de dafios y perjuicios se abordara desde la perspectiva de los
tratados internacionales y de derecho comparado. Una caracteristica co-

104 Tesis la. XXIX/2011, Semanario Fudicial de la Federacion y su Gacela, novena época, t.
XXXIII, febrero de 2011, p. 613.
105 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacién, 10 de junio de 2013.
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mun tanto del TRIP, como del capitulo XVII del TLCAN sobre los pro-
cedimientos de consecucion de derechos, es que los mismos, ademas de
ser eficaces para defender los derechos en contra de la infraccion, deben
ser disuasorios a fin de prevenir futuras infracciones.'™ De igual manera,
aunque no cuenten con capitulos sobre litigio y consecuciéon de derechos
de propiedad intelectual, tanto el tratado de la OMPI sobre Derecho de
Autor,'"” como el Tratado de la OMPI sobre Interpretacion o Ejecucion y
Fonogramas,'” establecen en sus articulos 14(2) y 23(1) respectivamente,
que los procedimientos de consecucion de derechos deberan de ser agi-
les y a la vez disuasorios. Todo lo anterior estd directamente ligado a los
danos y perjuicios, ya que si la condena por los mismos no es suficiente,
entonces los procedimientos de consecucion de un sistema juridico deter-
minado no seran disuasorios en los términos requeridos por los tratados
mencionados.

Especificamente, el primer parrafo del articulo 45 del TRIP estable-
ce que las autoridades judiciales tendran la facultad de ordenar dafos y
perjuicios a los infractores que, con conocimiento o debiéndolo tener, co-
metan una infraccion.'” La cantidad por este concepto debe compensar
“adecuadamente” el dafio sufrido por el titular. Aqui queda al arbitrio del
Estado miembro determinar en su legislacion la compensacién que sea
adecuada para resarcir al titular."'® Generalmente, el actor tendra que pro-
bar en juicio mediante un enfoque, método o andlisis pericial los danos y
perjuicios sufridos.

El segundo parrafo del articulo 45 TRIP establece que los paises, ade-
mas del remedio establecido en el primer parrafo, pueden fijar en su le-
gislacion una cantidad predeterminada por concepto de dafios y perjui-
cios.'! Lo anterior es potestativo y la mayoria de los paises miembros no
han tomado esta opcion, sino que han establecido que la cantidad por

106 Cfi. TRIP articulo 41(1); TLCAN articulo 1714(1).

107 Publicado en el Diario Oficial de la Federacién, 15 de marzo de 2002.

108 Publicado en el Diario Oficial de la Federacién, 27 de mayo de 2002.

109 F] articulo 1715(2)(d) del TLCAN, por su parte, establece remedio parecido al pri-
mer parrafo del articulo 45 del TRIP.

10 Cfi Correa, Carlos M., Trade Related Aspects. .., cil., p. 426.

L Por su parte, el articulo 1715(4) del TLCAN ofrece un remedio potestativo, similar,
al menos, para derechos de autor y fonogramas.
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dafos y perjuicios sea determinada en relaciéon con el dafio sufrido o a la
pérdida de ganancias.

Cada pais tiene su enfoque, aunque, a final de cuentas, tienden a con-
verger. Por ejemplo, en Alemania, los dafios y perjuicios se determinan
mediante la analogia con una licencia de la obra infringida. En Japén, al
igual que en Irancia, se presume que el dafo es proporcional a la ganan-
cia del infractor. En el Reino Unido, ademas de los dafos y perjuicios, el
titular del derecho puede recibir adicionalmente una cantidad “que la
justicia en cada caso requiera”.'”? Es decir, la compensacién por danos y
perjuicios en estos paises se basa en el parrafo 1 del articulo 45 en lugar
del parrafo 2.

En los Estados Unidos se tienen las dos opciones. La primera consis-
te en los danos sufridos por el titular, ademas de cualquier ganancia que
haya tenido el infractor atribuible a la infraccion.'” Es decir, una opcion
basada en el parrafo 1 del articulo 45 del TRIP. La segunda opcion, que
ya se habia comentado en anteriores lineas, consiste en una cantidad pre-
determinada de dinero por obra infringida sin importar el nimero de
veces en que ocurrid la infraccion, dicha cantidad oscila entre los $200 y
$150,000 délares americanos, la condena varia dependiendo de si se tenia
conocimiento de la infraccién o se actu6 deliberadamente.''* Esta segunda
opcion seria un ejemplo de la cantidad predeterminada establecida por el
segundo parrafo del articulo 45 del TRIP.

En México, el articulo 216 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor,
establece en su primer parrafo un porcentaje predeterminado por concep-
to de danos y perjuicios: “la reparaciéon del dafio material y/o moral, asi
como la indemnizaciéon por dafios y perjuicios por violacion a los dere-
chos... en ningln caso sera inferior al 40% del precio de venta al ptblico
del producto original o de la prestacién original de cualquier tipo de ser-
vicios”.

112 Goldstein, Paul y Hugenhultz, Bernt, International Copyright..., cit., pp. 403 y 404,
Cfi: Geller, Paul Edward y Nimmer, Melville B., International Copyright. .., cit., § 8[4][a][11] y
§8[4][b].

13 US. Copyright Act, 17 U.S.C. §504(a) y 504(b); Goldstein, Paul y Hugenhultz, Bernt,
ibidem, p. 405; Cooper Dreyfuss, Rochelle, Intellectual Property, 2a. ed., Nueva York, 2004, pp.
516y 517.

14 S, Copyright Act, 17 U.S.C. §504(c)(1) y 504(c)(2); Goldstein, Paul y Hugenhultz,
Bernt, idem; Cooper Dreytuss, Rochelle, Intellectual Property, idem.
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El segundo parrafo establece que los dafios y perjuicios podran calcu-
larse por medio de peritos; sin embargo, no establece expresamente el cri-
terio para el calculo de los mismos. Por lo tanto, su determinacion se hace
con base en la definiciéon de danos y perjuicios establecida por los articulos
2108 y 2109 respectivamente, ambos preceptos del Codigo Civil Federal,
aplicado supletoriamente a la Ley Federal del Derecho de Autor,'” en
donde, si dafo es la pérdida o menoscabo en el patrimonio, una opcién
para calcularlo seria en relacion con la ganancia del infractor, como en Ja-
pon o en Francia. En cambio, el perjuicio estaria relacionado directamen-
te con la ganancia que no se tuvo gracias a la infraccion. Sin embargo, los
preceptos juridicos en analisis son lo suficientemente amplios para deter-
minar los dafios y perjuicios utilizando otro enfoque durante el peritaje.

Siguiendo el analisis del segundo parrafo del articulo 216 bis del ci-
tado ordenamiento legal, el mismo se presenta como opcion disponible
solamente “en aquellos casos en que no sea posible su determinacion con-
forme al parrafo anterior”.!'® Es decir, ambos parrafos del articulo 216 bis
no constituyen dos alternativas de las cuales el actor pueda elegir una de
ellas. Ello resulta contradictorio con los preceptos legales tanto del TRIP
como del capitulo XVII del TLCAN, debido a que, en éstos, la primera
alternativa son los dafios y perjuicios adecuados para resarcir, en tanto
que los dafos predeterminados por el legislador son una opcién colocada
en segundo plano, no al revés.

Volviendo al primer parrafo del articulo 216 bis del ordenamiento
en comento, el mismo presenta serias dificultades para el actor de la de-
manda, ya que establece que el porcentaje del cuarenta por ciento es en
relacién al precio de venta del original. Ello significa que para calcularlo,
se tendra que probar el namero de copias infractoras vendidas. Probar el
numero de copias infractoras vendidas o la cantidad de servicios infracto-
res pactados, resulta ser una tarea imposible. En la mayoria de los casos,
el demandado no tendra interés en dar a conocer esta informacion vy, en
muchas ocasiones, el demandado no serd una empresa establecida con un
sistema contable, sino que, mas bien, se tratara de individuos realizando
actividades en la informalidad. Ello se traduce en la dificultad que el actor

15 Cfi: Ley Federal del Derecho de Autor, articulo 10. En caso de infraccién de dere-
chos morales, aplican los articulos 1916 y 1916 bis del Codigo Civil Federal.
116 Tey Federal del Derecho de Autor, articulo 216 bis.
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de la demanda enfrentara para determinar el cuarenta por ciento de lo
que se hubiera vendido el original.

Ademas, aunque se pueda probar el numero de copias o se pudiese
determinar algtn equivalente en el costo de la licencia por alguna trans-
mision o servicio prestado en infraccion, el porcentaje preestablecido por
el legislador no es adecuado, ya que no es suficiente para resarcir al titular
y no resulta disuasorio en los términos establecidos por los tratados inter-
nacionales analizados en anteriores lineas. Para ilustrar lo anterior, cabe
preguntarse, ;por qué el 40% y no el 100% u otro porcentaje? Ello debido
al hecho de que puede ocurrir que un titular legitimo podria ganar por
la venta de ejemplares de su obra, después de gastos y de impuestos, una
cantidad mayor al cuarenta por ciento del producto de la venta, es decir
un porcentaje de ganancia superior al cuarenta por ciento “del precio
de venta al pablico del producto original”.'"” En este caso, el porcentaje
preestablecido por el legislador no seria adecuado para resarcir el dafio
sufrido. Ademas, visto en sentido contrario, dicho porcentaje deja un mar-
gen del sesenta por ciento para el infractor. La sola posibilidad de dicho
margen de utilidad después de la condena, genera que el precepto legal
sea aberrante, ya que en lugar de ser disuasorio, resulta ser un incentivo
a la infraccion.

Consecuentemente, articulo 216 bis de la Ley Federal del Derecho de
Autor, no cumple con los requisitos establecidos por los tratados interna-
cionales por tres razones: primero, no es adecuado para resarcir los danos
y perjuicios; segundo, tampoco lo es para disuadir futuras infracciones;
finalmente, no ofrece la opciéon de demostrar los danos y perjuicios por
medio de alguna pericial, o bien, optar por los dafos y perjuicios preesta-
blecidos por la ley, ya que la primera opcién opera solamente como exclu-
s16n de la segunda. Por lo tanto, dicho precepto legal debe ser reformado.
Se tiene un gran abanico de posibilidades, ya que la Suprema Corte de
Justicia de la Nacién ha sostenido la constitucionalidad del precepto en
cuestion. Lo anterior no significa que el remedio ofrecido por el mismo
sea el adecuado o que haya sido sopesado en relacion a los tratados inter-
nacionales en cita, sino que los dafios y perjuicios preestablecidos por el
legislador no son contrarios a las garantias individuales del infractor.

117 ey Federal del Derecho de Autor, articulo 216 bis.
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Las sentencias en las que la Primera Sala de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nacion sostiene la constitucionalidad del articulo 216 bis de la
Ley Federal del Derecho de Autor, provienen de dos Amparos Directos en
Revision 191672008 y 1917/2008." Cada una de las resoluciones es, ba-
sicamente, un espejo de la otra; solamente cambia el nombre de la quejo-
sa, que promueve el Recurso de Revision. Los procedimientos de Amparo
Directo del que provienen ambas revisiones, alegan entre sus conceptos de
violacion la inconstitucionalidad del articulo 216 bis de la Ley Federal del
Derecho de Autor,"? aplicado por las autoridades responsables. En dichas
sentencias, la Suprema Corte sostuvo que los dafios y prejuicios predeter-
minados por el legislador no constituyen una pena inusitada o una multa
excesiva,' y que no violan la garantia de igualdad.'”’ Ademas, la Supre-
ma Corte sostuvo que el Congreso Federal estd facultado para establecer
dichos danos y perjuicios, por lo que no se viola la garantia de legalidad. '*

Dada la anterior interpretacién judicial, el legislador podria estable-
cer un mayor porcentaje de dafios y perjuicios sin ningun problema de
constitucionalidad, llegando, incluso, al 100% del producto de la venta.
Incluso, se podria establecer un rango de dinero liquido por infraccion sin
importar el niimero de copias infringidas, sino la infraccién a los derechos
exclusivos, lo cual podria resistir un analisis de constitucionalidad, siem-

118 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacién, Amparo Directo en Re-
vision 191672008, 4 de marzo de 2009. Sentencia obtenida a través del Sistema de Con-
sulta de Sentencias y Expedientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, disponible
en http://www2.sgin.gob.mx/Consulta Tematica/PaginasPub/ TematicaPub.aspx, (consultada el 16
de agosto de 2013), pp. 19-35; Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion,
Amparo Directo en Revision 1917/2008, 4 de marzo de 2009. Sentencia obtenida a través
del Sistema de Consulta de Sentencias y Expedientes de la Suprema Corte de Justicia de
la Nacion, disponible en kttp://www?2.sgn.gob.mx./Consulta Tematica/PaginasPub/ TematicaPub.
aspx, (consultada el 16 de agosto de 2013), pp. 19-35.

19 Ibidem, p. 6.

120 “DERECHOS DE AUTOR... EL ARTICULO 216 BIS DE LA LEY FEDERAL RELATIVA,
NO CONSTITUYEN UNA PENA INUSITADA O UNA MULTA EXCESIVA”, Semanario Judicial de la
Federacion, tesis la. CXIII/2009, novena época, t. XXX, agosto de 2009, p. 64.

121 “DERECHOS DE AUTOR. EL ARTICULO 216 BIS... NO VIOLA LA GARANTIA DE
IGUALDAD”, Semanario Judicial de la Federacion, tesis 1a. CX/2009, novena época, t. XXX,
agosto de 2009, p. 62.

122 “DERECHOS DE AUTOR. EL ARTICULO 216 BIS... NO VIOLA LA GARANTIA DE LE-
GALIDAD”, Semanario Judicial de la Federacion, tesis 1la. CXII/2009, novena época, t. XXX,
agosto de 2009, p. 62.
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pre que lo anterior fuese colocado en términos generales de abstraccion,
generalidad e impersonalidad establecidos por la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nacion.

En todo caso, el legislador debe considerar que, actualmente, como se
encuentra el precepto legal, no cumple con lo establecido por los citados
tratados internacionales, lo que podria generar su inconstitucionalidad.

3. Responsabilidad solidaria

La consecucion de los derechos de autor y los derechos conexos pue-
de resultar impracticable o imposible. En la mayoria de los casos, resulta
infructuoso demandar a cada individuo que incurre en alguna infraccion,
aun si la legislacion aplicable estableciera un adecuado resarcimiento por
concepto de dafios y perjuicios. Ello debido a que el demandado puede
resultar insolvente, sin patrimonio sobre el cual se pueda trabar embargo
para hacer liquida la condena resarcitoria.

Se observa en el presente ejercicio comparado, que no se demanda
al que comete la infracciéon directamente, sino al que le da los medios e
incentiva la infracciéon. Se demanda a una sociedad mercantil establecida,
con contabilidad y patrimonio, a la que se le puede ejecutar facilmente
una condena resarcitoria. Ello es mas sencillo que demandar a cientos de
individuos en cientos de litigios.

En el sistema juridico estadounidense, las doctrinas de responsabili-
dad solidaria fueron resultado de desarrollos jurisprudenciales, en lugar
de provenir de una creacién legislativa.'” Sin embargo, se ha argumen-
tado que la inclusion de la palabra “autorizar” a los derechos exclusivos
contenidos en la seccion 106 del Copyright Act estadounidense de 1976 es
una aceptacion implicita del legislador a estas doctrinas, quien no las de-
fine expresamente a fin de que las mismas sigan teniendo una libre evolu-
cién judicial.'**

123 Cfi Oswald, Lynda J., “International Issues in Secondary Liability for Intellectual
Property Rights Infringement”, American Business Law jJournal, 2008, vol. 45, pp. 247, 258.

124 Cfi Nimmer, Melville y Nimmer, David, “Infringement Actions and Procedural As-
pects”, Nimmer on Copyright, Nueva York, Matthew Bender & Co., 2008, vol. 3 § 12.04; (f
Grossman, Craig A., “From Sony to Grokster, the Failure of the Copyright Doctrines of
Contributory Infringement and Vicarious Liability to Resolve the War Between Content
and Destructive Technologies”, Buffalo Law Review, 2005, vol. 53, pp. 141, 150y 151. Inter-
pretacion consistente con la propia historia legislativa; ¢fr. House of Representatives, Copy-
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En el Reino Unido, por el contrario, la responsabilidad solidaria pro-
viene expresamente del propio legislador, quien en la define en el segundo
parrafo de la seccion 16 del Copyright, Designs and Patents Act de 1988, citado
en anteriores lineas. Dicho enfoque basado en “autorizar la infraccién”
parece ser el que prevalece en la tradicion Common Law, donde se asume
que un tercero autoriza en lugar del titular cuando facilita los medios para
infringir, generalmente con conocimiento, infringiendo asi la parte me-
dular de los derechos exclusivos del copyright o derecho de autor, consis-
tente en autorizar su utilizacion.'® En Canada, Australia, Nueva Zelanda
e, incluso, en la India, la responsabilidad solidaria también se basa en el
concepto de autorizar.'*

En la tradicién juridica romano germanica, la responsabilidad solida-
ria proviene de los principios generales sobre los hechos ilicitos civiles.'”
Asi por ejemplo, el articulo 1382 del Codigo Civil francés, establece res-
ponsabilidad sobre “cualquiera que causa a otro un perjuicio,” aplicando-
se al tema de derechos de autor las reglas generales sobre responsabilidad
solidaria establecidas por el articulo 1200 del mismo ordenamiento juridi-
co."® Dichos preceptos legales, encuentran su equivalente en los articulos
1910y 1917 del Codigo Civil Federal mexicano, los mismos se encuentran
contenidos en la primera parte de su libro cuarto que contiene las obliga-
ciones, especificamente los hechos ilicitos civiles. En el caso aleman, la res-
ponsabilidad solidaria encuentra su base en el capitulo de propiedad de su
Codigo Civil; sin embargo, el desarrollo jurisprudencial lo ha extendido a
los derechos de autor, encontrando casos de responsabilidad para activi-
dades como promover conciertos donde la musica se ejecuta sin licencia,

right Revision. Report Together with Additional Views, Report 94-1476, disponible en Attp://wwuw.
copyright.gov/history/law/clrev_94-1476.pdf, p. 61 (consultada el 8 de noviembre de 2013).

125 Cfi. Goldstein, Paul y Hugenhultz, Bernt, International Copyright. .., cit., pp. 330y 331;
Oswald, Lynda J., op. cit. nota 123, pp. 268-272, para los ejemplos especificos de Australia
y Canada.

126 Cfi Oswald, Lynda J., “International Issues...”, cit., 270-274; Seng, Daniel, Com-
parative Analysis of the National Approaches to the Liability of Internet Intermediaries (Preliminary
Version), Ginebra, WIPO, 2010, pp. 25 y 33, disponible en Attp://www.wipo.int/export/sites/
www/copyright/en/doc/liability_of internet_intermediaries.pdf (consultada el 11 de noviembre
de 2013).

127 Cfi Goldstein, Paul y Hugenhultz, Bernt, International Copyright..., cit., p. 332.

128 Cfi. Geller, Paul Edward y Nimmer, Melville B., International Copyright..., cit. 95, FRA
§8[1][a][ii]; Sterling, J. A. L., World Copyright..., cit., p. 512.
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ofertar equipos o servicios para copiar obras sin usos legitimos, asi como
responsabilidad secundaria para proveedores de servicios de Internet.'*

Los tratados internacionales de la materia no establecen expresamen-
te la responsabilidad solidaria.'™ Sin embargo, el Convenio de Berna en
los articulos que contienen los derechos exclusivos, siempre los establece
en términos de autorizar. Por ejemplo, el primer parrafo de su articulo 9o.
establece que los titulares de obras literarias “gozaran del derecho exclusi-
vo de autorizar la reproduccion de sus obras...”, y asi sucesivamente con
todos los derechos exclusivos. Seria facil interpretar que la palabra autori-
zar en el Convenio de Berna, esta alli como un reconocimiento implicito
a la responsabilidad solidaria. Empero, el argumento en contrario seria
que algo tan importante no pudo haber sido agregado implicitamente o
dado por hecho.

En el caso mexicano, estas teorias no se encuentran contempladas
directamente en la legislacion, tampoco ha habido desarrollo jurispruden-
cial como el ocurrido en ciertos paises. No obstante, se podria argumentar
algin tipo de responsabilidad solidaria, tomando como base el término
“autorizar” contenido en el primer parrafo del articulo 27 de la Ley Fede-
ral del Derecho de Autor que dice: “los titulares de los derechos patrimo-
niales podran autorizar o prohibir...”. De manera que, si un tercero colo-
ca los medios o induce a la infraccién, se podria determinar que el tercero
esta autorizando sin tener el derecho, cometiendo asi la infraccion al de-
recho basico de autorizar o prohibir cada uno de los derechos exclusivos.

Ademas, cabria hacer la pregunta de si el legislador mexicano quiso
trasplantar esta doctrina al colocar en el articulo 27 la palabra “autori-
zar”. O bien, la incluyeron debido a que asi lo hace el Convenio de Ber-
na. La historia legislativa de la Ley Federal del Derecho de Autor no hace
mencién alguna sobre el asunto.

Otro argumento en el mismo sentido, mas acorde con la tradicién ro-
mano-germanica, es la aplicacion del articulos 1910 en relacion al 1917,
ambos del Codigo Civil Federal para generar la responsabilidad solidaria:

129 Cfi. Goldstein, Paul y Hugenhultz, Bernt, International Copyright..., cit., p. 332.

130 Cfi Oswald, Lynda J., “International Issues...”, cit., p. 262; Cf. Burger, Scott, “Erad-
ication of a Secondary Infringer’s Safe Havens: The Need for a Multilateral Treaty Ad-
dressing Secondary Liability in Copyright Law”, Michigan State Journal of International Law,
2009, vol. 18, pp. 143,149.
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“las personas que han causado en comun un dafio, son responsables soli-
dariamente hacia la victima por la reparacién a que estan obligadas...”.'!

4. Limutacion de la responsabilidad a proveedores de servicios de Internet

Al no haberse determinado la responsabilidad solidaria en nuestro sis-
tema juridico, y al no existir tampoco demanda por la infraccion directa
de lo hospedado en sus servidores informaticos, los proveedores de servi-
cios de Internet, o los desarrolladores de tecnologia, no tienen razén para
preocuparse respecto a la infraccion de los derechos de autor por parte de
los usuarios.

En todo caso, el tema de limitacion de responsabilidad debe desarro-
llarse después de atender los anteriores temas de danos y perjuicios y res-
ponsabilidad solidaria. Cualquier reforma que se haga con posterioridad
debe evitar los problemas surgidos en el sistema juridico estadounidense,
en el que encontramos proveedores de servicios de Internet cubiertos en
un simulado velo de ignorancia, que limita su responsabilidad, haciendo
dinero a costa de los titulares de derechos de autor. Es por ello, que cual-
quier limitante de responsabilidad debe estar basada en el esquema juri-
dico de la Unién Europea analizado en los casos anteriores.

VI. CONCLUSIONES

Dadas las caracteristicas de los derechos de autor y conexos, asi como
del desarrollo tecnoldgico, la mejor manera de actualizar nuestra legisla-
ci6n a la tecnologia es observar lo que ha ocurrido en otros sistemas juri-
dicos, qué problemas han tenido y como los resolvieron. Qué se desarrollo
bien o mal. Un ejercicio asi constituye un aporte certero para cualquier
cambio legislativo o desarrollo judicial, basado en el laboratorio que pue-
den constituir otros sistemas juridicos. Asi no tendremos que reinventar la
rueda, sino perfeccionarla.

131 Cédigo Civil Federal, articulo 1917.
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