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Introduccién

La historia de la humanidad se ha visto ampliamente marcada por las
revoluciones cientificas y tecnologicas que generan un cambio en el paradigma en
cuanto a la forma de solucionar los problemas cotidianos, desde optimizar la
produccién o simplemente satisfacer necesidades humanas. Estas innovaciones
han sido altamente valoradas al grado de consolidarse y reconocerse derechos
intangibles de propiedad intelectual sobre ellos, constituyendo derechos de
exclusividad mediante una ficcidn juridica que asemeja mucho a la figura econémica

de monopolio natural: las patentes.

En afos recientes se ha observado la tendencia del crecimiento de pequefias
y medianas empresas denominadas start-ups o SME’s debido a la obtencién y
buena administracion de sus derechos de propiedad intelectual, mismos que
recurrentemente protegen o identifican no solo bienes y procesos innovadores en el
sentido tradicional de la palabra, sino que presentan una innovacion orientada hacia
la proteccion del medio ambiente, la inclusion de ciertos sectores sociales
vulnerables o la resolucién cualquier otra problematica social ampliamente
analizada y discutida por los Estados y los organismos internacionales. Este tipo de
empresas han sido denominadas empresas sociales, empresas sostenibles o

empresas con responsabilidad social.

Resulta importante resaltar que la eleccion de las pequefias y medianas
empresas de base tecnolégica como la unidad de analisis, no resulta aleatoria ni del
todo arbitraria. Una variedad de autores e instituciones tales como la IMCQO?,
sefialan que son estas empresas las que generan alrededor del 28% del Producto

Interno Bruto en México y que el 31% de los empleos en 2018 en los paises en

! Instituto Mexicano para la Competitividad, De la informalidad a la competitividad.
Politicas para un ecosistema donde las PYMES crezcan y se desarrollen. Ciudad de
México, Quickbooks, 2020, pp. 14-16



desarrollo como lo es México, fueron generados por pequefias y medianas

empresas.

Asimismo, la eleccion de la definicion en sentido estricto de las empresas de
base tecnologica como unidad de analisis se justifica en tanto son aquellas unidades
econémicas que generan tecnologia o bien la utilizan en sus procesos de
produccion para crear productos o prestar servicios que resultan particularmente

innovadores.

Por otro lado, las empresas de base tecnoldgica permiten en su mayoria
delimitar ain mas el tema, dado que analizar otro tipo de empresas implicarian un
estudio mas amplio de la ponderacion de los derechos de propiedad intelectual

frente a derechos humanos tales como la salud, la educacion, la cultura, etc.

Debido a lo anterior, resulta relevante estudiar a la Propiedad Intelectual
desde una variedad muy amplia de disciplinas, incluso incorporando conocimientos
gue exceden el campo juridico de estudio, tales como la economia, las ciencias

exactas, las ingenierias, la administracion, la psicologia, entre muchas otras.

Para el presente trabajo, fue necesario delimitar el estudio un tema tan
complejo y con tantas aristas, a la conjunciébn que existe entre el derecho
internacional y la gestién corporativa que las pequefias y medianas empresas de
base tecnolégica hacen de sus activos intangibles, particularmente en lo que

respecta a las patentes de invencion.

Las patentes en tanto objeto de estudio del presente trabajo de investigacion,
se analizan en un contexto en el que, tal y como sefiala el Dr. Solorio, en el habla
cotidiana se generaliza el concepto de patente para la proteccion que otorgan los
derechos de propiedad intelectual en su conjunto, sin embargo, sefiala que si bien

la patente es la figura principal, “en la legislacion mexicanay en los diversos tratados



internacionales de los cuales México es parte, se reconocen diversas figuras que

protegen inventos, desde diferentes perspectivas o con diferentes enfoques™

Esa interseccion entre derecho de patentes y tratados internacionales se
justifica en el marco de una economia del conocimiento que otorga un gran valor al
derecho de exclusividad que implica detentar un “monopolio legal y temporal” en el
uso, fabricacion, venta, comercializacion e incluso importacion sobre el producto o
proceso patentado, obligacion de no hacer que como regla general tiene el
otorgamiento del consentimiento por parte del titular de la patente y al cual solo se
oponen ciertas excepciones o “flexibilidades” dentro de las legislaciones nacionales

e internacionales.

Los Tratados internacionales en materia de Propiedad Intelectual establecen
mecanismos Y flexibilidades en materia de patentes que no han sido completamente

incorporadas a la legislacion interna.

Las pequefias y medianas empresas sociales de base tecnoldgica pueden y
deben hacer uso tanto del sistema de propiedad intelectual como de las
flexibilidades que otorgan los Tratados Internacionales para crear un circulo virtuoso

de innovacion.

Las patentes constituyen un bien intangible de Propiedad Intelectual

relevante para la innovacion en empresas sociales de base tecnoldgica.

En virtud de lo anterior es necesaria la existencia de un sistema juridico bien
estructurado que integre los compromisos internacionales suscritos por el Estado
mexicano mediante Tratados internacionales a la par que favorezca el crecimiento

de las pequefas y medianas entidades econdmicas de base tecnologica.

2 Solorio Pérez, Oscar Javier, Derecho de la Propiedad Intelectual. Ciudad de México,
Oxford, 2010 p. 159



El valor que tienen estos derechos de exclusividad que conceden en general
los activos intangibles relacionados con la propiedad intelectual, y en particular con
las patentes, se puede observar mediante la valuacion de los activos en la empresa,
asi como de un andlisis del balance general de ésta, ya que desde hace tiempo se
incorporé una partida especifica relativa a bienes intangibles, entre los que destacan

los derechos de propiedad intelectual, asi como los recursos y el talento humano.

En virtud de lo anterior, es posible adelantar el analisis que hace el Dr. Solorio
en torno al concepto de patente de invencion, derivado de la una interpretacion
literal de la palabra patente la cual “[...] a diferencia del uso corriente que hacemos
de ella en relacién con la materia de propiedad intelectual, no es un sustantivo, sino
un adjetivo cuyos sinénimos serian “manifiesto, visible, claro, perceptible’ (Solorio
Pérez, 2010) .

Asi, cuando aplicamos este término a la administracién publica o al derecho,
una patente en el sentido lato de la expresion significa “Titulo o despacho real

[oficial] para el goce de un empleo o privilegio”. 3

Hoy en dia, los derechos que otorga una patente revisten una importancia
especial debido a que nos encontramos inmersos en la llamada “economia del
conocimiento” en la cual la dinamica de los factores de produccion ha variado
significativamente, siendo que en la actualidad los bienes de mayor valor para las
empresas son los bienes intangibles, entre ellos, los derechos de propiedad
intelectual, siendo en éstos en los que se fundamenta el valor agregado de un bien
0 servicio y, en consecuencia, el valor agregado de la empresa que produce dichos

bienes o presta dichos servicios.

En efecto, el desarrollo tecnolégico es considerado uno de los indicadores
mas importantes al momento de determinar el desarrollo econémico y social de un

pais. Autores como Ronald Dore* han establecido la relacién entre la capacidad

3 Ibidem. p. 161
4 Cypher, James y Dietz, James, The Process of Economic Development, Londres,
Routledge Taylor & Francis Group, 1997.



independiente de aprendizaje tecnoldgico, la capacidad independiente de creacion

tecnoldgica y la eficiencia de la dinamica econémica.

Por otro lado, Leydesdorff y Eckowitz® afirman que el capital humano puede
ser considerado como el factor que genera mas variacion en la generacion de valor

en las economias basadas en el conocimiento.

En ese sentido, el valor agregado del que habla Marx® en su teoria sobre el
capitalismo se mantiene vigente, pero ha evolucionado, ya que hoy en dia es a
través del trabajo intelectual que se desarrollan los mayores diferenciadores entre
un producto o servicio y el de un competidor, ventajas que suelen ser protegidas

mediante los derechos exclusivos de propiedad intelectual.

En lo que respecta al enfoque de derecho internacional del presente trabajo
cabe resaltar en principio la tendencia a la uniformidad que los regimenes de
propiedad intelectual han mostrado desde la adopcién del Convenio de Paris en

1883, el cual establece los estandares basicos de la propiedad industrial.

Sin embargo, tal y como se vera dentro del primer capitulo, la propiedad
industrial encuentra en el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC’) un nuevo paradigma que dicta
los estandares minimos de la Propiedad Intelectual que deben observarse hasta la
fecha, razon por la cual seré el marco normativo de referencia para el presente

trabajo de investigacion.

El Acuerdo ADPIC representa un marco de referencia para medir los
estandares (laxos o elevados) que establecen Tratados de Libre Comercio o

Tratados de Inversion como lo es el T-MEC.

5 Leydesdorff, Loef, y Etkowitz, Henry, “A Triple-Helix of University-Industry-Government”,
en Leydesdorff, Loef, y Etkowitz, Henry, Universities and the Global Knowledge Economy.
A Triple Helix of University-Industry-Government Relations, Londres, Pinter, pp. 155-162,
1997.

6 Idem.

7 Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio. disponible en: https://www.wipo.int/wipolex/es/text/305796
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Ahora bien, resulta relevante mencionar que dicho acuerdo se adopt6 en
1994 durante el proceso de internacionalizacion de la propiedad intelectual,
pasando a formar parte de los acuerdos fundamentales de la Organizacion Mundial
del Comercio (OMC); por lo que representa en el mundo contempordneo un marco
de referencia fundamental para entender la naturaleza juridica y el alcance de los
derechos intangibles de propiedad intelectual, asi como la armonizacion del derecho

interno conforme a los estandares internacionales establecidos en dicho tratado.

De igual manera es importante resaltar que las patentes y los demas
derechos de propiedad intelectual no actian por arte de magia ni toman un valor
simplemente por el hecho de contar con ellos, pues a diferencia de lo que ocurre
con los bienes tangibles tradicionales, los derechos de propiedad intelectual

requieren de estrategias adecuadas para su proteccion, utilizacion y administracion.

Es por ello que el presente trabajo de investigacién abordara la forma en la
gque pequefias y medianas empresas sociales de base tecnoldgica pueden
aprovechar la naturaleza juridica, las caracteristicas y los beneficios que les otorgan
las normas juridicas de los Tratados Internacionales en materia de patentes de
invencion, asi como las reformas a la legislacion interna que se han realizado con

motivo de la recepcion de dichas normas internacionales.

Por lo sefalado anteriormente, en el presente trabajo se pretenden
comprender y analizar las disposiciones de uno de los tratados internacionales mas
recientes de los que el Estado mexicano es parte: el Tratado de Libre Comercio
entre México, Estados Unidos y Canada (T-MEC)?, con la finalidad de generar un
estudio comparado de las mismas frente a los cambios legislativos que se han
originado a raiz de las obligaciones internacionales que dicho tratado conlleva, y

con ello comenzar a sefalar ciertas cuestiones que pueden representar un efecto

¢ Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canada. Disponible en
https://www.gob.mx/t-mec/acciones-y-programas/textos-finales-del-tratado-entre-mexico-
estados-unidos-y-canada-t-mec-2027307?state=published
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positivo 0 negativo para la creacion, desarrollo y crecimiento de pequefias y

medianas empresas de base tecnologica.

Los derechos de Propiedad Intelectual y en particular las patentes de
invencion han recibido una amplia gama de criticas debido a que este tipo de
derechos intangibles constituyen un monopolio temporal a favor del obtentor de la
patente® que en muchas ocasiones no toma en consideracion la afectaciéon que
dicha invencion tendra al medio ambiente, los bloqueos al mercado que se
generaran a partir de dicho derecho de exclusividad o la accesibilidad que personas
en situacion de vulnerabilidad o paises menos desarrollados (LDC por sus siglas en
inglés??) tendran a dichas tecnologias.

Sin embargo, se ha demostrado que el sistema de proteccién de la propiedad
intelectual resulta de gran importancia para incentivar la innovacion, la generacion
de empleos y la ampliacién de mercados alrededor del mundo??, particularmente

cuando esta proteccion tiene un mismo nivel homologado en distintos paises.

Es por ello que en el presente trabajo se propone describir y explicar las
formas con las que cuentan las pequefas y medianas empresas sociales mexicanas
de base tecnoldgica para aprovechar la normativa internacional y su recepcion en
el derecho interno en materia de patentes y otros derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con las invenciones, la ciencia y la tecnologia para tener una mayor
productividad y crecimiento econémico; asi como realizar una aproximacion a las

estructuras juridicas existentes y a las faltantes, necesarias para colmar los

91.3.3Concepto, finalidad y funcién de una patente (infra)

10 Los paises menos desarrollados son paises con ingresos bajos que enfrentan
impedimentos estructurales severos para tener un desarrollo sustentable. Son paises
altamente vulnerables a las crisis econémicas y ambientales y tienen niveles bajos de
recursos humanos. Actualmente 46 paises se encuentran en esta lista, misma que es
revisada cada tres afios por el Comité de Desarrollo de las Naciones Unidas ONU, O. d.
(s.a.). United Nations. Department of Economic and Social Affairs. Obtenido de Economic
Analysis: https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-

category.html

11 1.4.2Relacién entre Innovacion y Propiedad Intelectual (infra)
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compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano mediante la firmay

ratificacion de los tratados de libre comercio objeto del presente estudio.

Por lo tanto, la pregunta de investigacion que se pretende resolver mediante
el presente trabajo de investigacion consiste en determinar si efectivamente las
disposiciones en materia de patentes provenientes de Tratados internacionales
constituyen un estimulo a la innovacion de pequefas y medianas empresas sociales

de base tecnologica.

Los objetivos generales del presente trabajo consisten primeramente en
sefalar las oportunidades o flexibilidades que presentan las normas internacionales
relativas a derecho de patentes para que el Estado mexicano dote de estructuras
juridicas idoneas que estimulen la innovacién y el desarrollo de tecnologias a la par
que da cumplimiento a sus obligaciones internacionales; asi como proponer una
aproximacion a los cambios o adecuaciones en la legislacion interna de propiedad
industrial que colme los compromisos internacionales suscritos por el Estado
mexicano en materia de patentes y que, al mismo tiempo permita a las pequefias y
medianas empresas sociales de base tecnoldgica obtener una proteccion idonea de

sus activos intangibles.

El presente trabajo de tesis parte de la hipétesis de que los cambios a la
legislacibn en materia de propiedad industrial no son suficientes para lograr
incentivar la innovacién, requieren de las adecuadas politicas publicas de
innovacion, ciencia y tecnologia para cubrir la doble finalidad intrinseca de los
derechos que confiere una patente: incentivar la innovacion y difundir el

conocimiento.

El presente proyecto resulta relevante para la linea de investigacion de
Propiedad Intelectual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la cual formo
parte, asi como para el proyecto PAPIIT denominado “Tratados de Propiedad
Intelectual, su recepcion en el derecho interno y su impacto economico-social”,
debido a que el objetivo del presente trabajo contempla la adecuacion de la

legislacibn en materia de Propiedad Intelectual derivada de los Tratados



Internacionales. También contempla las necesidades de innovacion y desarrollo de
nuevas tecnologias que plantea la economia del conocimiento y con ello a la manera
en la que los actores econdémicos de talla pequefia y mediana pueden aprovechar
la naturaleza juridica, las caracteristicas, los beneficios y las limitaciones legales de
las patentes y otros derechos de propiedad intelectual para innovar.

La decision sobre trabajar especificamente con pequefias y medianas
empresas sociales de base tecnoldgica responde a la necesidad de garantizar el
acceso de este tipo de empresas de gran importancia para la generacion de
ingresos y la creacion de empleos en el pais a los derechos de propiedad intelectual
y a los beneficios que ellos conllevan.

La propuesta implica sefialar las areas de oportunidad en la que la legislacion
nacional en materia de Propiedad Intelectual puede mejorar en el marco de los
acuerdos internacionales, con la finalidad de que incremente y mejore la utilizaciéon

del sistema de propiedad intelectual por parte de estos actores econdmico-juridicos.

Finalmente, los objetivos del presente trabajo se presentan como idéneos
particularmente por las necesidades de innovacién y desarrollo de nuevas
tecnologias que plantea la creciente economia del conocimiento, asi como los retos
medioambientales, sociales y econdmicos que presenta la segunda década del siglo
XXI: una recesién econdmica provocada por la pandemia de COVID-19, una falta
de empleos, un cambio climético cada vez mas acentuado y una marcada inequidad
en el reparto de la riqueza, asi como los amplios esfuerzos para lograr una mayor
inclusion, mejores condiciones de vida y mayores oportunidades para las personas

alrededor del mundo.

No obstante lo anterior, resulta relevante mencionar que se excluyen del
presente estudio los impactos que tuvo la pandemia de COVID-19 en la economia
de pequeias y medianas empresas de base tecnoldgica, y el estudio pormenorizado
de las nuevas figuras incorporadas en la Ley Federal de Proteccion de la Propiedad

Industrial que no se relacionan con invenciones o tecnologia, con la finalidad de

10



desarrollar una estructura l6gica controlada y evitar emitir juicios sobre datos

materia de areas del conocimiento diversas al objeto del presente estudio.
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Indust

rial.
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3. Efectos del incremento en los estandares de Propiedad Intelectual: ¢un
estimulo alainnovacion y generacion de valor de pequefias y medianas
empresas de base tecnolégica?

3.1.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

Medicion de la innovacion

indices de Patentabilidad

Global Innovationindex (OMPI)

Limitaciones que presenta el aspecto regulatorio de la Propiedad
Industrial para incentivar la innovacion

Problematicas que presentan la actual regulacion en materia de
patentes para las Pequefias y Medianas Empresas de Base
Tecnoldgica

Patent trolls

Limites a los modelos de transferencia de tecnologia basados en la
imitacion

Falta de desarrollo de capacidades tecnoldgicas necesarias para la
innovacion

4. Recepcion de las disposiciones internacionales en materia de patentes
en el derecho mexicano y su contraste con las necesidades de las
empresas sociales de base tecnoldgica: oportunidades y flexibilidades
gue otorgan los tratados de libre comercio para la mejora del sistema
de propiedad intelectual en la empresa.

4.1.

4.2.
4.2.1.
4.2.2.

Oportunidades y flexibilidades encontrados en los Tratados
Internacionales

Politicas en materia de Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Problemas que presentan las Politicas de CT&l en la actualidad
Propuesta de aspectos a considerar al momento de desarrollar politicas
de CT&l

5. Conclusiones
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Capitulo I. La normativa internacional en materia de Propiedad
Intelectual incorporada al derecho mexicano a través de la Ley Federal
de Proteccion a la Propiedad Intelectual.

1. Conceptos fundamentales, marco historico, marco normativo y marco
teorico

1.1. Antecedentes normativos en Tratados Internacionales de Propiedad
Intelectual de los que el Estado mexicano es parte.

El marco normativo de la Propiedad Intelectual es particularmente dindmico y
novedoso si se coloca en comparacién con otras ramas del derecho. Histéricamente
se ha relacionado con el desarrollo de las ciencias y la tecnologia, como respuesta
a las necesidades éstas han planteado tanto a nivel micro como macroeconémico,
tal y como sefiala el autor Oscar Javier Solorio Pérez cada vez existe un mayor
interés a nivel internacional para promover la proteccién de los derechos intangibles
de propiedad intelectual, tendencia que se observa a en la adopcion de nuevos

instrumentos internacionales, asi como en el fortalecimiento de los ya existentes.?

En tanto derechos intangibles como los denomina acertadamente el Dr. Solorio,
los derechos de Propiedad Intelectual se encuentran clasificados doctrinariamente
dentro del derecho privado, cuya obtencién, tramitacion y defensa se encuentran
bajo una combinacion sui generis del derecho administrativo, el derecho civil, el
derecho mercantil y el derecho econémico, mismos que a su vez mantienen una
estrecha relacién practica con cuestiones constitucionales, internacionales, los
mecanismos alternativos de solucion de controversias y el derecho de la

competencia econémica.

12 “l os derechos de propiedad intelectual, en su concepcién moderna, tienen mas de
dos siglos de existencia. No obstante, en el contexto de un mundo globalizado y una
economia basada en el conocimiento, la comunidad internacional ha cobrado un interés
creciente en estos derechos intangibles, al reforzar los instrumentos internacionales
existentes desde el siglo XIX y crear otros nuevos.” Solorio Pérez, op. cit. p. Xix
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También resulta cierto lo que afirma el Dr. Solorio'® en lo que respecta a la
existencia de instrumentos internacionales relacionados con la Propiedad
Intelectual, ya que en el siglo XIX, especificamente en el afio de 1883 se firmd por
primera vez el Convenio de Paris, el cual representé el primer gran esfuerzo por
definir las directrices del derecho de la Propiedad Industrial, rama de la Propiedad
Intelectual que regula lo relativo a invenciones (protegidas mediante patentes,
modelos industriales, disefios industriales, secretos industriales); signos distintivos
(como lo son las marcas), y las practicas desleales de comercio, 0 practicas de

competencia desleal en su acepcion mas exacta.

Histéricamente, el Convenio de Paris!4 es el Tratado Internacional en materia de
propiedad industrial que sienta las bases del sistema armonizado de patentes, todo
lo relativo a la propiedad industrial parte de él. Dicho Convenio se celebrd por
primera vez en 1883 en Bruselas, pero fue firmado por México hasta el 14 de julio

de 1977, en su quinta revision en la ciudad de Estocolmo.

A Paris le debemos la constitucion de la “Union” para la proteccién de la
propiedad industrial y en su contenido fue posible encontrar por primera vez una
homologacién de las disposiciones relativas a marcas, nombres comerciales,
indicaciones de procedencia, patentes de invencién, modelos de utilidad, dibujos o
disefios industriales, asi como un marcado esfuerzo para prevenir y sancionar la

competencia desleal.

En las disposiciones generales, es posible observar que el Convenio de Paris
reconoce primeramente el principio de Trato Nacional, es decir, que los Estados
Contratantes deben conceder a los nacionales de los otros Estados Contratantes la
misma proteccion que se concede a sus propios nacionales; y por otra parte,
establece el derecho de prioridad, de 12 meses en el caso de las patentes, que se

le debe reconocer a los inventores que hayan presentado su solicitud de patente en

13 Ibidem, pp. 21-22

14 (OMPI, Resefia del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial
(1883), s.f.) disponible en https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html
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alguno de los Estados contratantes, para que se mantenga la novedad de la

invencion y pueda ser solicitada en cualquier otro de los Estados contratantes.

En lo que respecta al tema del presente trabajo de investigacion, cabe resaltar
gue el Convenio de Paris abunda no sélo respecto a los requisitos de patentabilidad
(novedad, actividad inventiva y aplicacion industrial) y los principios de
independencia y territorialidad de la misma; sino que incorpora disposiciones
relativas a las licencias obligatorias, asi como el procedimiento de caducidad de una

patente.

En la actualidad, el derecho de la Propiedad Intelectual ha tomado una
importancia fundamental en los procesos de negociacibn de Tratados
Internacionales en materia de comercio y en materia de inversion, como un
presupuesto necesario para el establecimiento de relaciones comerciales entre los
paises, y México no ha sido la excepcion. De acuerdo con tratadistas como el Dr.
Mauricio Jalifel®, ésta es una tendencia que se ha venido marcada desde la década
de los afios ochenta y que se ha intensificado a raiz del crecimiento exponencial del
avance tecnologico, asi como a la importancia econdémica que dicho sector
tecnologico ha representado en la consolidacion de la llamada “economia del

conocimiento”.

Ahora bien, esta tendencia hacia la armonizacion de normas internacionales en
materia de Propiedad Intelectual ha implicado la necesidad de incorporar la
normativa internacional a la legislacion interna, lo cual ha representado un proceso
paulatino de cambio de paradigma, particularmente en los paises poco
desarrollados, donde la adopcion de los regimenes de Propiedad Intelectual,
corresponden con promesas de desarrollo econdmico y bienestar social para sus

pobladores de acuerdo a una variedad amplia de autores.

15 Jalife Daher, Mauricio, La nueva Ley Federal de Proteccién a la Propiedad Industrial.
Ciudad de México, Tirant Lo Blanch, 2020.
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Un claro ejemplo de lo que se sefiala en el parrafo anterior fue objeto de analisis
del tratadista Rodrigo Corredor Castellano'®, quien en un articulo de divulgacion
cientifica para la Revista Latinoamericana de Derecho Comercial Internacional hace
un notable analisis del efecto que representa la implementacion de politicas publicas
en materia de Ciencia, Tecnologia e Innovacion en la derrama econdmica

proveniente de la Inversidn Extranjera Directa.

A lo largo de dicho analisis, el citado autor afirma que en el mundo
contemporaneo existen nuevos modelos de negocios que nutren las nuevas teorias
comerciales en el plano internacional, mismas que sefialan la relevancia de otorgar
un valor agregado a productos o servicios mediante la configuracion intrinseca de

dichas cadenas de valor.

Es decir, se plantea la posibilidad de que productos o servicios que hasta ahora se
habian venido comercializando de manera muy simple o genérica, en la llamada
economia del conocimiento ciertas empresas adquieran una relevancia debido a la

inclusién de tecnologias y mecanismos disruptivos.’

Por otro lado, Joseph Strauss (Strauss, 2007) sefial6 en el afio 2007 en su
articulo para la revista European Review del Reino Unido que con la firma y
ratificacion en 1994 del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad

Intelectual (ADPIC) relacionados con el Comercio los estdndares en la materia se

16 Corredor Castellano, R. (2014). “Inversion extranjera directa: Incertidumbre del efecto
derrame en materia de innovacién y su implicaciéon en eventuals controversias
relacionadas con la proteccion de activos intangibles”, Revista Latinoamericana de
Derecho Comercial Internacional, pp. 15-33

17De acuerdo con las nuevas teorias del comercio mundial y los nuevos modelos de negocio
que las sustentan, la relevancia del sector productivo en el plano internacional esta
determinada por su capacidad de configurar o tomar parte en cadenas globales de valor,
las cuales por efecto de una creciente fragmentacion de la produccién podrian permitir a
los paises en desarrollo agregar valor a ciertos productos que hasta el momento vienen
siendo explotados como simples commodities. Ibidem p. 18
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han elevado y se ha logrado que sean mayormente vinculantes, permitiendo una

mayor proteccion de los activos intangibles de creadores e inventores.8

Asimismo, Strauss apunta que la principal razén por la que paises en
desarrollo aceptarian el ADPIC en su contexto seria de indole politica y no
econOmica, pues debian asegurar su acceso al mercado internacional y al comercio
con paises desarrollados, sin que ello contemplara un andlisis del costo-beneficio

que dicho tratado representaria para los paises menos desarrollados.*®

En ese sentido, algunos autores sefialan que fueron dos factores los que
principalmente motivaron la adopcion historica de estandares consolidados en
materia de Propiedad Intelectual en México: por una parte, la promesa de desarrollo
econdmico como consecuencia del desarrollo de politicas publicas que incentivaran
la innovacion y el desarrollo tecnoldgico; y por otra parte, no quedar fuera de la

negociacion internacional en la que los mercados internacionales jugaron y

18[...] Con la aceptacion en 1994 del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio se pudieron lograr mas altos e internacionalmente
vinculantes estandares para la proteccion de la Propiedad Intelectual [...] Sin embargo, se
reconoce que el ADPIC [...] sélo representa uno de los pilares que soportan el sistema legal
internacional de la Organizacién Mundial del Comercio (OMC).Traduccién libre, para cita
textual véase Strauss, Joseph, “The Impact of the New World Order on Economic
Development, The Role of the Intellectual Property Rights System”. European Review,
2007, 15(1) pp. 47-63, disponible en: https://www.cambridge.org/core/journals/european-
review/article/abs/impact-of-the-new-world-order-on-economic-development-the-role-of-
the-intellectual-property-rights-system/306D039D3B8D3F29CD9EBC44463D1993 (fecha
de consulta: 14 de diciembre de 2022)

19 Los paises en desarrollo s6lo aceptarian el ADPIC en este contexto con la finalidad de
asegurar su acceso a los mercados de paises industrializados. [...] Las negociaciones del
ADPIC no proveyeron de un amplio analisis del costo beneficio de, por ejemplo, aspectos
relacionados con el bienestar para los paises menos desarrollados. Traduccion libre, para
cita textual véase (Strauss, 2007), Ibidem, p. 55

[...] ADPIC fue aceptado por los paises en desarrollo y otros importadores netos de

conocimiento sélo por razones politicas y no por razones econémicas” Traduccion libre,
para cita textual véase (Strauss, 2007), idem.
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contintan jugando un papel dominante frente a la soberania de los Estados en

desarrollo, como lo es México.

En ese contexto se suscitd la adopcion del ADPIC en 1994, pues la
Organizacion Mundial del Comercio consideré como un requisito fundamental para
su funcionamiento, la adopcion de estandares homologados en materia de
propiedad intelectual, mismos que serian establecidos en el anexo 1C del Decreto
de Promulgacion del Acta Final de la Ronda Uruguay de Negociaciones
Comerciales Multilaterales y, por lo tanto, el Acuerdo por el que se establece la

Organizacion Mundial del Comercio.

Este acuerdo contiene disposiciones lo suficientemente protectoras de los
derechos de Propiedad Intelectual asi como las flexibilidades y oportunidades
necesarias para ejercer su soberania en la adopcién de la normativa internacional

en sus respectivas legislaciones nacionales.

Posterior a la adopcion del ADPIC, el crecimiento de acuerdos
internacionales en materia de comercio e inversion ha sido considerable, siendo el
Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) un acuerdo trilateral
que, en el caso de México, desembocd en cambios relevantes a la ya entonces
vigente Ley de la Propiedad Industrial; asi como una mejora y refuerzo importante
a las instituciones encargadas del otorgamiento y administracion de derechos de
Propiedad Intelectual, en particular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI), organismo descentralizado de la Administracion Publica Federal que hoy en
dia representa presupuestalmente, una entidad muy eficiente en el manejo de los

recursos publicos que él mismo autogestiona.

Ahora bien, a la fecha de elaboracion del presente trabajo de investigacion
(2021), han pasado ya mas de veinte afios en los que el Estado mexicano ha
desarrollado una serie de cambios legislativos, asi como de politicas publicas en
materia de innovacion, transferencia de tecnologia y proteccion de la creatividad a

través de activos intangibles como lo son los derechos de propiedad intelectual.
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Resulta importante también sefialar que aunque el Tratado de Integracion
Progresista de Asociacion Transpacifico (TIPAT?°) no serd objeto de andlisis del
presente trabajo de investigacion, tratadistas como Luna Fandifio?! han analizado
su relevancia en el desarrollo de la nueva Ley Federal de Proteccion a la Propiedad
Industrial, después de su aprobacion el 23 de mayo de 2018 y su posterior entrada

en vigor el 14 de enero de 2019.

En efecto, tal y como lo menciona Luna Fandifio?? en su capitulo relativo a la
patentabilidad, disposiciones relativas a los huevos usos de un producto o proceso
conocido, la compensacion de vigencia de patentes por dilacion en el otorgamiento
de patentes, el reforzamiento del sistema de vinculacion de patentes, la proteccién
de datos clinicos y la clausula bolar son algunas de las adiciones a la nueva ley que
fueron introducidas como consecuencia de la aprobacion y ratificacion de dicho

Tratado.

Por otro lado, el crecimiento del desarrollo tecnolégico ha sido exponencial, y con
ello han surgido una serie de interrogantes respecto a la efectividad del sistema
internacional armonizado de Propiedad Intelectual, en el que las patentes han sido

uno de los principales focos de critica tanto a nivel doctrinal como en la practica.

Lo anterior tiene diversas causas, pero la mayoria de las criticas se
concentran en ciertos aspectos relacionados con la pérdida de la justificacion
teleoldgica relativa a la exclusién del régimen de patentes de la prohibicion
constitucional que el articulo 28 hace respecto de los monopolios.

20 Tratado de Asociacion Transpacifico disponible en

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/86770/Capitulado _completo del Tratado
de Asociaci n_Transpac fico en espa ol.pdf

21 |Luna Fandifio, José Alejandro, et al. Aspectos Relevantes Del Sistema de Patentes En

México, Enfocados a La Innovacion, Las Invenciones y Patentes Farmacéuticas y El

Impacto de Los Tratados Internacionales. 2020, disponible en : https://eds-s-ebscohost-

com.pbidi.unam.mx:2443/eds/detail/detail?vid=1&sid=a5336de6-1196-473a-a210-

878ee754c29c%40redis&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1IZHMtbGI2Z20Q%3d%3d#AN=tes

.TES01000801234&db=cat02029a

22 |bidem, p. 221.
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Al respecto J. Strauss?® establece que las nuevas criticas orientadas al
Acuerdo de los ADPIC hechas por autores como Maskus, Reichman, Musungu y
Dutfiel, y Bolyle [...] no consideran las circunstancias de los paises en desarrollo ni
las de los paises industrializados antes del ADPIC. Ademas, sefiala que incluso en
un articulo de la British Commission on Intellectual Property Rights (CIPR) con
criticas moderadas al sistema, hace alusibn a que los paises en desarrollo
aceptaron el ADPIC no porque la adopcion de estandares de Propiedad Intelectual
estuviera en lista de prioridades, sino por lo que parcialmente ofrecia el paquete
completo, incluida la reduccion de proteccionismo en materia de comercio en los

paises industrializados.

No obstante lo anterior, Strauss?* concluye en su articulo titulado ‘The Impact
of the New World Order on Economic Development: The Role of Intellectual Property
Rights System’ que tal y como sucedia antes de la adopcion del ADPIC, Estados
Unidos ha seguido, desde 1997, la estrategia de imponer altos estandares para la
proteccion de la propiedad intelectual en acuerdos bilaterales de libre comercio
(FTAs por sus siglas en inglés) que incluso sobrepasan los estandares del ADPIC.
Sin embargo, también menciona que el core del ‘plus’, es decir, la parte central de
los estandares mas altos de proteccion de la propiedad industrial, se encuentra

especificamente en la proteccion de invenciones farmacéuticas.

Por otro lado, autores como el Dr. Jalife?® ofrecen una vision critica certera y
balanceada acerca de los cambios mas relevantes en la legislacion mexicana a raiz

de la adopcién de Tratados de Libre Comercio, en particular respecto a las

2 Strauss, op. cit., p. 57

24 [pidem, p. 62

% “l a propia negociacion y aprobacién del antiguo TLCAN (hoy en su version T-MEC) por
parte de los paises miembros, agregd nuevos peldafios a esta materia, al concretarse la
inclusion en el Tratado de todo un capitulo destinado a precisar las normas rectoras de la
Propiedad Intelectual, conformando un texto inspirado, pero superior a su equivalente en
los Tratados de la Organizacion Mundial del Comercio, conocido como ADPIC”. Jalife
Daher, Mauricio, Propiedad Intelectual Corporativa. Ciudad de México, Tirant Lo Blanch,
2021, p. 70.
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negociaciones que se han dado entre el Estado mexicano y sus vecinos del Norte,
seflalando que tanto la negociacion como el propio texto del T-MEC, si bien se

vieron inspirados por el ADPIC, son claramente superiores.

En ese sentido, es posible ver al ADPIC como una base soélida, un punto de
partida firme pero perfectible, que ha dotado de estructura juridica y sentido al
sistema armonizado de la Propiedad Intelectual y con respecto al cual puede y debe
evaluarse tanto la construccion de normas de la legislacion interna, asi como los
compromisos internacionales que se adquieren mediante tratados bilaterales de

comercio e inversion. En palabras del Dr. Jalife el ADPIC:

[...Jrepresentod el concentrado de una vision completa sobre la vocacion
comercial de estos derechos [...] una convergencia mundial sin precedentes,
que reconocio la proteccion de los derechos exclusivos sobre creaciones
tecnoldgicas, artisticas, sobre obras de todo tipo y sobre signos distintivos.
Por primera vez, los paises en vias de desarrollo impulsaron nuevas leyes,
no como moneda de cambio para responder a sus contrapartes
industrializadas, sino bajo la conviccion de que la regulaciéon de patentes y
Derechos de Autor es una ruta clara hacia la conservacion de una economia

mas productiva y una cultura nacional mas basta. 26

En este tenor, se propone advertir las ventajas y avances que ha
representado la adopcion tanto de tratados internacionales de amplio alcance como
lo es el ADPIC, como los Tratados de Libre Comercio y los Tratados Bilaterales y
Multilaterales de Inversion, manteniendo siempre una vision critica que permita

impulsar los procesos de innovacién y el desarrollo de tecnologias.

Corredor Castellano?’ (Corredor Castellano, 2014), sefiala que las variables
gue contribuyen a tanto al crecimiento econémico derivado de la derrama de la
Inversion Extranjera Directa (IED), como a la transferencia de tecnologia en paises

en desarrollo, son los regimenes tributarios favorables, las buenas préacticas y la

% |bidem, p.42
7 Corredor Castellano, op. cit., pp. 22-23
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regulacién en materia de inversion, los incentivos a la produccion, los instrumentos
de politica comercial, asi como una adecuada politica de prevenciéon a la
competencia desleal y la materia del presente trabajo de investigacion: las normas

en materia de Propiedad Intelectual.

Ahora bien, en el contexto actual y una vez vertidos los anteriores
argumentos resulta relevante hacer un poco a un lado las discusiones con respecto
a la idoneidad de la proteccion de la innovacion a través de la figura legal de
patentes, asi como la discusion respecto a una comparacion de los textos del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con respecto al T-MEC
e incluso las propuestas de abolir el sistema de propiedad intelectual y sustituirlo

por otro mas eficiente.

Por el contrario, avocando el sentido de la presente investigacion a los textos
vigentes del ADPIC, el T-MEC vy la Ley Federal de Proteccién a la Propiedad
Industrial, en el capitulo [l comenzaremos estableciendo mediante un analisis de
derecho comparado los cambios a las disposiciones més relevantes de la nueva
Ley con respecto a la anterior; y de ésta misma, con respecto a la parte conducente
de los textos de ADPIC y T-MEC.

1.2. Mecanismo de incorporaciéon de la normativa internacional al
derecho interno

Un tratado internacional es un instrumento juridico que en su aspecto tedérico
representa la concurrencia en expresion de las voluntades de los Estados

contratantes orientados a contraer obligaciones internacionales.

En lo que respecta a tratados de caracter econémico, el Dr. Jorge Witker?®
apunta que si bien en su concepcion tradicional, el derecho internacional era
concebido como un conjunto de normas creadas por voluntad de los propios
Estados para solucionar problemas de caracter juridico, a partir del surgimiento de

la tercera revolucion industrial una multiplicidad de factores han ocasionado que se

28 Witker Velazquez, Jorge, Derecho Econémico, Ciudad de México, Solar Servicios
Editoriales, 2015

23



requiera del llamado derecho economico internacional con la finalidad de regular las
complejas relaciones juridico-econdmicas en las que concurren Estados y agentes

privados.

En virtud de lo anterior, resulta relevante comprender el proceso de
incorporacion de normas provenientes de Tratados internacionales en la legislacion
mexicana, proceso que se encuentra distribuido en la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos?® de la forma en la que se describe a continuacion.

El proceso inicia con la celebracion de los Tratados Internacionales previa
negociacion de las partes contratantes. La facultad para celebrar tratados
internacionales corresponde al Ejecutivo federal de conformidad con la fraccion X
del articulo 89 de la CPEUM vigente.

Si bien el Unico facultado para suscribir Tratados Internacionales es el Ejecutivo
Federal, las actividades de negociacion se llevan a cabo regularmente a través de

las secretarias de Estado en el &mbito de sus competencias.

Ahora bien, una vez suscrito un Tratado Internacional, este procede a ser
adoptado por cada una de las partes contratantes mediante su ratificacion y
posterior incorporacion al derecho interno de un pais. El doctrinario Juan De Dios
Gutiérrez Baylén3° enuncia como teorema fundamental del derecho convencional
internacional que la suscripcion de un Tratado Internacional no implica el nacimiento
de una regla de derecho internacional, pues si bien éste adquiere el caracter de lex
ferenda, en tanto punto de referencia para la materia sobre la cual versa la
convencion internacional, la obligatoriedad de dichas disposiciones se adquiere a

través de la aprobacion y ratificacion correspondientes.

2 Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos Diario Oficial de la Federacion.
Ultima Reforma 28-05-2021. Disponible en
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/fCPEUM.pdf

% Gutiérrez Baylon, Juan de Dios, Derecho de los Tratados, Ciudad de México, Porrua,
2010.

24



Por su parte, la facultad de revision, aprobacion y ratificacion de Tratados
Internacionales en México corresponde a la Camara de Senadores, lo anterior de

conformidad con la fraccion | del articulo 76 de la CPEUM.

En el caso que ocupa al presente trabajo de investigacion, cabe destacar que
con fecha 29 de julio de 2019 se publicé en el Diario Oficial de la Federacién el
Decreto por el que se aprueba el Protocolo por el que se sustituye el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos
Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canada®! celebrado entre las partes
con fecha 30 de noviembre de 2018. Sin embargo, es importante destacar que la
vacatio legis, es decir, el periodo entre la publicacién y la entrada en vigor de dicho
Tratado, corrié del 29 de julio de 2019 al 01 de julio de 2020, misma fecha en la que
se publico en el Diario Oficial de la Federacion la nueva Ley Federal de Proteccion

a la Propiedad Industrial.

Una vez que se ha llevado a cabo la ratificacion de los Tratados Internacionales
mediante los decretos senatoriales correspondientes, la accién que procede para la
incorporacion de la normativa internacional al derecho interno es el proceso

legislativo establecido expresamente en la CPEUM.

En ese sentido, tal y como se demostrara a lo largo del capitulo segundo del
presente trabajo de investigacion, los cambios introducidos por el capitulo 20 del T-
MEC a la legislacién interna en materia de Propiedad Industrial se vieron reflejados
mediante la expedicion de la Ley Federal de Proteccién a la Propiedad Industrial,
misma ley que abrogé la Ley de la Propiedad Industrial vigente desde el 27 de junio
de 1991.

Por otra parte, es importante mencionar que, en la practica, los Tratados
Internacionales pueden invocarse de manera directa en todo lo que no contravenga

a la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella

3t Protocolo por el que se sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por
el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canada
de fecha 30 de noviembre de 2018. Diario Oficial de la Federacion. Publicacion del 29 de
julio de 2019. Disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465881/T-
MEC_Protocolo.pdf
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emanen, tal y como se estableci6 en el articulo 133 de dicha Carta Magna, mediante

la reforma constitucional de 2011.

En efecto, el segundo parrafo del articulo 133 de la CPEUM vigente reconoce
gue los tratados internacionales celebrados de acuerdo con la Constitucion, una vez
publicados, formaran parte del ordenamiento juridico interno, sin necesidad de que
se cumplan las formalidades antes mencionadas. Dicho articulo también dispone
que las disposiciones de los tratados s6lo podran ser derogadas, modificadas o
suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las

normas generales del derecho internacional.

Asimismo, los méaximos tribunales del pais ya han comenzado a reconocer la
aplicacion directa de las normas contenidas en los tratados internacionales en
materia de propiedad intelectual a través de mdltiples criterios e incluso la nueva
Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial en su articulo primero que las
disposiciones de dicha ley son de orden publico y de aplicacion general sin perjuicio

de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que México sea parte.
1.3. Patentes

1.3.1. Fundamento constitucional

Las patentes y en general todos los derechos de propiedad industrial de caracter
exclusivo se encuentran fundamentados en los articulos 25, 27 y 28
constitucionales, en la medida en la que dichos articulos establecen todo lo relativo
a la rectoria del desarrollo econémico, la propiedad originaria del Estado, la
propiedad de los particulares y la prohibicion de los monopolios, salvo ciertas

excepciones respectivamente.

En efecto, por su parte el articulo 25 constitucional establece que la rectoria del
desarrollo nacional estara a cargo del Estado con la finalidad de que se garantice
gue dicho desarrollo sea integral y sustentable, destacando que algunos de los
medios para alcanzarlo son la competitividad y el fomento al desarrollo econémico

y al empleo.
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En ese mismo sentido, dicho articulo constitucional introduce el concepto de
competitividad definiéndola como “el conjunto de condiciones necesarias para
generar un mayor crecimiento econémico, promoviendo la inversion y la generacion

de empleo.”

La rectoria del Estado en materia economica tiene alcances tales como la
regulacion y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco
de libertades que otorga la Constitucion misma. De esta manera, es posible concebir
el surgimiento de la regulacion en materia de Propiedad Intelectual como parte de

las actividades en materia de desarrollo econémico, regidas por el Estado mexicano.

Por otro lado, resulta de vital importancia distinguir el sector social del que habla
este articulo en sus parrafos sexto, séptimo y octavo del término “empresa social”
utilizado a lo largo del presente trabajo de investigacion, pues si bien la actividad
econdmica del sector social entendido en el sentido del articulo 25 constitucional
como “los ejidos, las organizaciones de trabajadores, las cooperativas,
comunidades y, en general, todas las formas de organizacion social para la
produccion, distribucién y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios”;
en la actualidad el término “empresa social”’, tiene una connotacion que esta
relacionada con los objetivos, fines y propdsitos de dichas entidades econémicas,
tal y como se estudiard mas adelante.

Por su parte, el articulo 27 constitucional al establecer los principios sobre los
que se fundamenta la propiedad privada, la cual deriva de la propiedad originaria
del Estado respecto de tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional;
dota a la Propiedad Intelectual de una base sélida de principios y criterios que le
son aplicables, mutatis mutandis, en todo aquello que no contravenga la naturaleza

sui generis de los activos intangibles protegibles mediante la Propiedad Intelectual.

Al respecto, cabe mencionar que de acuerdo a multiples estudios y debates la
Propiedad Intelectual en general, asi como las patentes en particular, no se
consideran que parten de la propiedad originaria del Estado, toda vez que el
derecho de propiedad intelectual es una prerrogativa que reconoce dicho Estado

respecto de las creaciones o invenciones producto de la creatividad humana, de

27



forma que el derecho surge una vez que dicha creacién o invencion se materializa

y no como un derecho inherente u originario.

Sin embargo, para efectos de este trabajo, consideramos importante retomar
algunos de los principios que rigen la propiedad privada como lo son el interés
publico, el beneficio social, la distribucion equitativa de la riqueza y el desarrollo
equilibrado y sustentable del pais; en virtud de que, como se vera mas adelante®?,
las patentes cumplen una doble finalidad en la que tanto la sociedad como el

inventor obtienen beneficios mutuos de su existencia.

Finalmente, el articulo 28 constitucional es el que de manera mas directa refiere
cuestiones relacionadas con el surgimiento de la Propiedad Intelectual y en
particular respecto de la concepcion primigenia de una patente como un derecho de
caracter exclusivo, la cual se establece como una excepcién a la regla de la

prohibicién de los monopolios y las practicas monopdlicas.

En el presente trabajo no se pretende ahondar en las razones histéricas y
politicas que desembocaron en la redaccion de este articulo constitucional, sin
embargo, cabe recordar que una de las principales banderas de la Revolucién
mexicana consistia en una equitativa distribucion de la riqueza, lo que se traducia
en evitar al margen de las posibilidades que alguien pudiera obtener un derecho de

caracter exclusivo que se tradujera en beneficios econémicos exorbitantes.

No obstante lo anterior, el legislador contempla expresamente que no
constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se le concedan
a autores o artistas para la produccion de sus obras (Derechos de Autor) y los que
para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores vy

perfeccionadores de alguna mejora (Derechos de Propiedad Industrial).

En ese sentido, el constituyente ha reconocido de manera amplia que las
creaciones intelectuales son merecedoras de un derecho exclusivo que no solo
permita que se exploten los resultados derivados de su utilizacién, sino que a través

de dicho privilegio se incentive el seguir creando y mejorando lo ya existente, de

321.3.3Concepto, finalidad y funcién de una patente (infra)
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conformidad con lo que la comunidad internacional reconoce como la funcién

primordial de la propiedad intelectual .33

Por otro lado, la parte organica de la Constitucion contempla en su articulo 73
fraccion XXV in fine las facultades del Congreso de la Union para legislar en materia
de derechos de autor y otras figuras de propiedad intelectual relacionadas con la
misma; y el articulo 89 fraccion XV establece que sera facultad del Ejecutivo federal
conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley exclusiva a

los descubridores, inventores o perfeccionadores de algin ramo de la industria.

1.3.2. Legislacion en materia de patentes en México

En México, las patentes se encuentran reguladas en la legislacién en materia de
Propiedad Industrial, rama de la Propiedad Intelectual encargada de las
invenciones, los signos distintivos y las creaciones intelectuales de aplicacion

industrial o empresarial.

Anteriormente las patentes se encontraban reguladas en la Ley de la Propiedad
Industrial®*, misma que fue publicada (originalmente bajo el nombre de Ley de
Fomento y Proteccion a la Propiedad Industrial) en el Diario Oficial de la Federacion
el 27 de junio de 1991, entrando en vigor un dia después, el 28 de junio de 1991 y

la cual tuvo su ultima reforma el 13 de marzo de 2018.

Actualmente, las patentes se encuentran reguladas por la Ley Federal de
Proteccion a la Propiedad Industrial®® (LFPPI), misma que fue publicada el 1 de julio
de 2020 en el Diario Oficial de la Federacidon, misma fecha en la que entré en vigor

el Tratado entre México, Estados Unidos y Canada. La LFPPI entr en vigor en su

3 1.4.4 Papel que juegan las patentes en las Empresas Sociales de Base
Tecnoldgica.(infra)

34 ey de la Propiedad Industrial. (Abrogada). Diario Oficial de la Federacion. Ultima Reforma
13-03-2018. Disponible en hitps://www.sep.gob.mx/work/models/sepl/Resource/7dc3f003-
329b-42ba-abb3-b7921ad2edab/ley propiedad industrial.pdf

3> Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial. Diario Oficial de la Federacion.
Publicacion 01-07-2020. Disponible en
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI_010720.pdf
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totalidad el 5 de noviembre de 2021, de conformidad con lo dispuesto en los

articulos primero y decimoséptimo transitorios.

Lo anterior, toda vez que dicho Tratado Internacional contempla una serie de
obligaciones para el Estado mexicano, entre las que se encontraba adecuar su

legislaciéon en materia de Propiedad Intelectual su correlativo capitulo 20.

De la revision que realiza el Dr. Solorio* en su libro titulado “Propiedad
Intelectual”’, es posible advertir que en la legislacibn mexicana se reconoce a
cualquier persona fisica que realice un invento, el derecho exclusivo a explotarlo por
si 0 a través de terceros mediante el otorgamiento de licencias de uso del derecho
de propiedad industrial (patente, disefio industrial, modelo de utilidad) debidamente

registrado conforme a las formalidades establecidas en la Ley.

En ese mismo tenor, la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial
sefala que la vigencia de las patentes es de 20 afios, contados a partir de la fecha
de la presentacion de la solicitud y que la naturaleza del derecho que otorga al
inventor 0 a su causahabiente se caracteriza por ser un derecho de exclusién pues,
“contrario al saber popular, una patente no da derecho a fabricar, producir , vender,
etc. tal o cual invencion, sino a impedir que otras personas fabriquen, usen, vendan,
ofrezcan en venta o importen el producto patentado, o a impedir que otras personas
utilicen un proceso o los productos obtenidos mediante éste, a menos que, desde

luego, tengan el consentimiento del inventor o de su causahabiente”.3’

Ahora bien, para efectos de delimitacion del andlisis juridico se sefiala que en el
presente trabajo se abordan el analisis de los Capitulos I, II, VII, y VIII del Titulo

Segundo de la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial.

1.3.3. Concepto, finalidad y funcién de una patente

El concepto de patente ha sido objeto de multiples analisis para determinar la

naturaleza juridica asi como las caracteristicas inherentes a dicho derecho de

36 Solorio Pérez, op. cit. p. 161

37 |dem
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Propiedad Intelectual. De acuerdo con el Dr. Solorio, la palabra patente en el idioma
espanol es un sustantivo que hace referencia a algo que es “manifiesto, visible,
claro, perceptible”. Asimismo, sefiala que, en el argot juridico tradicional, la palabra
patente tiene un significado amplio que significa “titulo o despacho real [oficial] para

el goce de un empleo o privilegio”.

Al respecto sefiala el Dr. Solorio que la patente es la figura juridica més popular
para referirse a cualquier derecho de propiedad intelectual, sin embargo, es
importante resaltar que dicha figura se refiere en lo particular a la proteccion de una
invencion que es particularmente novedosa, que tiene una aplicacion industrial y
gue requirié de un proceso intelectual importante que sobrepasa las barreras de lo
evidente, a lo cual se le llama actividad inventiva. Lo anterior tiene su sustento en el

articulo 48 de la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial.

En efecto, el articulo 48 de la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial
establece estas tres caracteristicas que doctrinalmente se conoce como los
requisitos de patentabilidad: novedad, actividad inventiva y aplicacién industrial.
Dicho articulo se encuentra en concordancia con lo dispuesto en el articulo 27.1 del

ADPIC?8 relativo a la materia patentable.

Por su parte el articulo 45 de la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad
Industrial define de manera muy sucinta que se entiende por “nuevo” todo aquello
que no se encuentre en el estado de la técnica, es decir, todo aquel conjunto de
conocimientos técnicos que no sea del conocimiento general de un técnico en la
materia 0 que se hayan hecho accesibles al publico mediante una explotacion oral

0 escrita, por su explotacién o por cualquier otro medio de difusion de informacion.

A su vez, dicho articulo provee la definicion de actividad inventiva en tanto

proceso creativo en el que se obtenga un resultado que no pueda ser deducido de

% Anexo 1C. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio (ADPIC). Organizacion Mundial del Comercio (OMC).
Disponible en https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf
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manera obvia o evidente para un técnico en la materia, dicho requisito se entiende

como sinénimo de no obviedad de conformidad con el ADPIC.

Finalmente, el tercer requisito de patentabilidad denominado “aplicacion
industrial” también se encuentra debidamente definido en el articulo 45 de la Ley
como la posibilidad de que una invencién pueda ser producida o utilizada en
cualquier rama de la actividad econdmica para los fines que se describen en la
solicitud. Esto quiere decir que para que una invencidn sea patentable, debe ser
susceptible de aplicarse a un producto o proceso. El ADPIC equipara este requisito

con el caracter de “util”.

Ahora bien, para efectos del presente trabajo se retoma una definicion doctrinal
proporcionada por el Dr. Mauricio Jalife3?, quien incorpora el aspecto teleolégico de
la concesidn de una patente al sefialar los beneficios que representan las patentes
al proporcionar un acceso a la informacion tecnoldgica, lo que eventualmente se
traduciria —dada una situacién ideal- en una efectiva transferencia de tecnologia y
un aumento en las capacidades tecnoldgicas de los sectores industriales
involucrados. Dicha contraprestacion que tiene el inventor para con la sociedad es
comunmente conocida como el doble efecto a la innovacion en el que

tradicionalmente se conciben las patentes.*°

En el mismo sentido, la Dra. Alenka Guzman*' coincide con esta vision
sefialando que la concesién de una patente constituye una especie de transaccién
entre el Estado y el inventor, o bien un contrato socioeconémico entre el inventor y

la sociedad que tiene tres propdsitos esenciales: i) promover la invencion, ii)

% Jalife Daher, 2021, op. cit. p. 58

40“Una patente concede al inventor, o a quien éste designe, el derecho temporal de explotar
en exclusiva el invento respectivo; como contraprestacion, la sociedad recibe el beneficio
de disponer de la informacién revelada por el inventor y, al fin del término de proteccion, la
opcion derivada de que cualquier interesado pueda explotar el invento materia de la
patente” (idem.)

4 Guzman, Alenka, Propiedad Intelectual y capacidades de innovacion en la industria
farmacéutica de Argentina, Brasil y México, Ciudad de México, Gedisa, 2014, p. 33
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incentivar el desarrollo y la comercializacion de las invenciones vy iii) alentar a los

inventores a hacer publicas sus invenciones.

Ahora bien, cabe mencionar que el derecho conferido por una patente recae
sobre las reivindicaciones solicitadas y otorgadas mediante el titulo
correspondiente, lo anterior de conformidad con los articulos 45, y 94 de la Ley

Federal de Proteccion a la Propiedad Intelectual.

Dichos articulos establecen que se entiende por reivindicacion a la materia
cuya proteccién se reclama de manera precisa y especifica en la solicitud de
patente, y que las mismas deberan ser claras, concisas, definir la materia patentable
en funcibn de sus caracteristicas técnicas esenciales y tener sustento en la
descripcion de la patente, es decir, adherirse a dicha descripcidén sin exceder los

limites que la misma establece.

Por su parte, el articulo 97 de la misma ley distingue entre reivindicaciones
independientes y reivindicaciones dependientes, siendo las primeras las que
comprenden las caracteristicas técnicas esenciales de la invencion sobre la cual se
solicita la proteccion; y las segundas las que precisan las caracteristicas técnicas
adicionales que guardan una relacion congruente con la reivindicacion dependiente,
siempre ateniéndose a las limitaciones de ésta, pues se entiende por reproducida

en cada una de las reivindicaciones dependientes.*?

En ese sentido, las reivindicaciones son la esencia de la materia que se
protege mediante una patente y ademas definen el alcance y los limites que este

derecho exclusivo puede tener. La fraccion V del articulo 45 de la Ley Federal de

42 Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial, énfasis afiadido

Art. 97.- Las reivindicaciones pueden ser independientes o dependientes

La reivindicacion independiente comprenderd las caracteristicas técnicas esenciales de la
invencion cuya proteccién se reclama.

La reivindicacion dependiente comprendera las caracteristicas técnicas esenciales de la
reivindicacion independiente a la que se refiere y precisara las caracteristicas técnicas
adicionales que guardan una relacibn congruente con ésta y de la cual derivan,
entendiéndose que la reivindicacion independiente se reproduce como si a la letra se
insertara.

La reivindicacion dependiente incluird todas las limitaciones contenidas en la reivindicacion
de que dependa.
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Proteccion a la Propiedad Industrial sefiala expresamente que las reivindicaciones
deberan ser claras y concisas, requisitos que se reiteran en la fraccion V del articulo
94, disposicion en la cual se impone el limite de que éstas deberan estar en funcion
de las caracteristicas técnicas esenciales de la invencién y que deberan tener

sustento en la descripcion de ésta.

Las reivindicaciones pueden clasificarse como dependientes o
independientes. Por su parte, una reivindicacion independiente, define la materia u
objeto reclamado mediante la solicitud de patente, es decir, define el alcance
maximo de proteccion de esta. En cambio, una reivindicacién dependiente, tomara
la definicidn de una independiente, a la cual podra agregar una o mas caracteristicas
esenciales sin modificar la naturaleza esencial de la invencion, las reivindicaciones
dependientes Unicamente definen realizaciones o modalidades particulares de la

invencion.

Finalmente, cabe mencionar que el Reglamento a la Ley de la Propiedad
Industrial, aplicable en tanto no se expida un reglamento aplicable a la LFPPI
establece en su articulo 12 que las reivindicaciones deberan contener un

predmbulo, un nexo (caracterizado en que”, “caracterizado por”, “en el que la mejora

comprende”, etc.) y las caracteristicas técnicas esenciales.*?

1.4. Economia del conocimiento, innovacién y relevancia de las
Empresas Sociales de Base Tecnoldgica

1.4.1. Economia del conocimiento y la cuarta revolucién industrial

43 Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

Art. 12. Cuando proceda, las reivindicaciones deberan contener:

l. Un preambulo que indique las caracteristicas técnicas de la invencion que sean
necesarias para la comprension del objeto reivindicado, pero que, en combinacion, formen
parte del estado de la técnica, y

Il. Una parte caracteristica, precedida de las palabras “caracterizado en que”
“caracterizado por”, “en el que la mejora comprende 2, o cualesquiera otras palabras con el
mismo efecto, que exponga concisamente las caracteristicas técnicas que desea proteger,

en combinacion con las caracteristicas mencionadas en la fracciéon anterior

34



La economia del conocimiento es un fenémeno econdémico y social marcado por
una serie de factores como lo son el acceso abierto a la informacion, la construccion
de redes de informacion globales y accesibles; la libre comercializacion de
productos y servicios a nivel internacional, el desarrollo exponencial de tecnologias,

entre otros.

Al respecto, doctrinarios como Jaime Aboites han establecido que los ejes en
torno a los cuales se ha desarrollado la economia del conocimiento son la
acumulacion de conocimiento y su desvalorizacion tras el surgimiento de nuevo
conocimiento tecnolégico. Lo anterior es prueba del crecimiento tecnoldgico

exponencial que prevalece a nivel global.*4

Asimismo, la Dra. Alenka Guzman sefiala que “en la nueva economia del
conocimiento, el capital humano se transforma en capital intelectual, el cual
constituye una nueva fuente de competitividad y produce nuevo conocimiento, es

decir, innovacion”®. (Guzman, 2004)

De esta manera es posible advertir que la economia del conocimiento se
encuentra enmarcada en un cambio de paradigma respecto a la transformacion
tecnologica consistente en una alta valorizacion de las capacidades cientificas y
tecnoldgicas de las personas, pues éstas representan una ventaja competitiva tanto

en el mercado laboral como a nivel industrial.

En ese sentido autores como Foray*® (2004) explican que las diferencias

fundamentales que tienen las empresas en la economia del conocimiento con

4 Aboites, Jaime y Soria, Manuel. Economia del conocimiento y Propiedad Intelectual,
Ciudad de México, Siglo XXI Editores, 2008, p. 19

% Guzman, op. cit., p. 32

% Forey, Dominique y Lundvall, Bengt-Ake, The Knowledge-Based Economy: From the
Economics of Knowledge to the Learning Economy, Routledge Taylor & Francis Group,
1998.
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respecto a las empresas tradicionales se basan en el hecho de que el conocimiento

es un bien econémico parcialmente no-excluyente y no-rival en el consumo.

La parte parcialmente no-excluyente, explica el autor, se debe a que los titulares
o licenciatarios de una patente pueden encontrarse con retos al momento de
controlar las transferencias no autorizadas del conocimiento tecnolégico de su
propiedad, puesto que la difusion del conocimiento o la ingenieria en reversa puede

generar problemas en la exclusividad de sus derechos.

Asimismo, el autor sefiala que el conocimiento tecnolégico es no-rival porque al
ser intangible, el conocimiento puede utilizarse por multiples agentes en distintos

lugares sin conflicto de posesién y sin deterioro.*’

En virtud de lo anterior, autores como Stiglitz afirman que el insumo fundamental
para la produccion de nuevo conocimiento es el conocimiento acumulado
(Stiglitz,2006)%.

En ese tenor, Aboites y Soria abundan en el tema sefialando que para lograr una
generacion constante de conocimiento la propiedad intelectual debe estar asociada
a “un conjunto de recursos ad hoc a los cuales se denomina inversion en
conocimiento: gasto en |+D, capital humano e infraestructura.”™® (Aboites & Soria,
2008)

Los autores sefialan que “este conjunto de insumos especializados

encabezados por el capital humano debe tener capacidades adecuadas para

47 “[...] la produccién de conocimiento tecnolégico tiene diferencias significativas con la
produccion de bienes y servicios estandarizados. Estas diferencias provienen de su
naturaleza, dado que el conocimiento es un bien econémico parcialmente no-excluyente y
no-rival en el consumo. El conocimiento tecnoldgico es no-rival en el consumo porque
multiples agentes los pueden utilizar al mismo tiempo y en diferentes lugares sin conflicto
de posesion y sin deterioro [...] Generalmente, el conocimiento es parcialmente excluyente
porque los propietarios o duefios (por ejemplo, el titular de la patente o el licenciatario)
tienen dificultades para controlar los spillovers y las transferencias no autorizadas del
conocimiento tecnologico de su propiedad” (Aboites, op. cit., pp. 20-21)

“ldem.

“ldem.
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seleccionar (discriminar), adquirir y asimilar el conocimiento tecnoldgico externo vy,
a partir de esto, crear nuevo conocimiento”. Asimismo advierten que autores como

Lall (1996) han denominado a este conjunto de requerimientos: capacidades

tecnoldgicas. 0

Por su parte, otros autores como Foray o Lundvall®® prefieren denominar este
fendbmeno como “economia basada en el conocimiento” o ‘“intensiva en
conocimiento” pues consideran que esta etapa de la economia mundial se
caracteriza por una aceleracion en la creacion de conocimiento por lo que un
aspecto fundamental para esta nueva economia es la rapidez de con la que sus
actores tienen acceso, aprenden dicho conocimiento y lo transforman en mejoras
significativas que trasciendan en la eficiencia de sus procesos, la innovacion, la

calidad de sus productos y servicios, e incluso la equidad social.

En ese sentido Cabrero y Carreén®? coinciden en que la dindmica de la
innovacion en la economia del conocimiento “requiere de un ecosistema que la
propicie, la haga viable y genere el interés y beneficios previstos para los diversos
actores participantes”, lo cual implica poner en marcha una variedad de acciones de
todo tipo encaminadas a ello, siendo el sistema de propiedad intelectual uno de
ellos.

En efecto, desde inicios del nuevo siglo la OCDE®® ha sefialado que para
incentivar la innovacion y lograr que ésta sea el motor del desarrollo econémico se
requieren acciones orientadas a: i] promover politicas publicas focalizadas por
sector; if)] disefiar mecanismos de analisis y mediciéon de los logros; iii] formar capital
humano orientado a la innovacién; iv) apoyar a empresas innovadoras; v] generar

sistemas de difusibn del conocimiento, y vi] posicionar la innovacibn como

0 ldem
1 Foray, op. cit., p. 26

>2 Cabrero, Enrique, et. al. México frente a la sociedad del conocimiento. La dificil transicion.
Ciudad de México, Siglo XXI Editores, 2020, p. 28.

53 (OCDE, La administracion del conocimiento en la sociedad del aprendizaje, 2000)
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mecanismo de solucién de problemas concretos. (OCDE, La administracion del

conocimiento en la sociedad del aprendizaje, 2000)

1.4.2. Relacién entre Innovacion y Propiedad Intelectual

El término innovacion®* se concibe de multiples formas, pero cominmente suele
referirse al proceso de creacion, almacenamiento, transferencia y transformacion de
conocimiento y habilidades tecnolégicas que tiene la finalidad de crear algun
producto o servicio que pueda ser comercializado mediante la actividad empresarial,
de manera que dicho producto o servicio tenga una ventaja competitiva considerable
con respecto a los productos o servicios sustitutos.

Por su parte, el Manual de Oslo®® lo define como “la introduccion de un producto,
servicio o proceso, método de comercializacion u organizacion, nuevo o
significativamente mejorado en las préacticas internas de una empresa, lugar de

trabajo o relaciones extranjeras.”

Asimismo, Howaldt y Shwartz%6, proponen un concepto mas amplio definiendo a
la innovacidn como “intervenciones deliberadas disefadas para iniciar y establecer

futuros desarrollos de practicas tecnoldgicas, econémicas y sociales”

Como ya ha quedado previamente establecido®’, en el contexto de la economia

del conocimiento los productos y servicios tecnologicos suelen ser no excluyentes

>* Definicion propia a partir de Salazar, Monica, et. al., “Science, technology and innovation
for inclusive development in Colombia, pilot programmes developed by Colciencias”, en G.
Dutrénit, & J. Sutz (coords.), National Innovation Systems Social Inclusion and
Development. The Latin American Experience, Cheltenham, Edward Elgar Publishing
Limited, Enero 2014, pp. 133-16

> OCDE, & Eurostat. (2005). Manual de Oslo- Guia para la recogida e interpretacion de
datos sobre innovacion. Paris, Luxemburgo: OCDE, European Communities.

6 Howaldt, Jirgen, y Schwarz, Michael, Social Innovation: Concepts, Research Fields and
International Trends, Dortmund, Sozialforschungsstelle Dortmund, 2010.

571.4.1 Economia del conocimiento y la cuarta revolucién industrial (supra)
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y no rivales en el consumo, por lo que los procesos de innovacion se han

intensificado en los anos recientes.

Concatenando lo anteriormente sefialado respecto a la economia del
conocimiento como un fendmeno macroscopico que se compone de mdultiples
aristas, cabe recordar que el presente trabajo de investigacion se enfocara
especificamente en lo relativo a la relacion intrinseca que existe entre innovacion y
propiedad intelectual, enmarcado en la incorporacion de la normativa internacional

al derecho interno.

Por otro lado, toda vez que el presente trabajo se enfoca en las pequefas y
medianas empresas sociales de base tecnoldgica, se debe considerar la dimension
social de la innovacion ademas de la dimension tecnoldgica, por lo que para efectos
del presente trabajo de investigacion se entendera por innovacion el proceso de
crear, difundir y usar nuevas tecnologias, practicas sociales y formas de
organizacion o la simple combinacion de ideas centradas en alcanzar objetivos
sociales, culturales o politicos orientados a la inclusién social debido a que dichas
ideas estan disefiadas para facilitar a la poblacion el acceso a productos y servicios
mediante la participacion de usuarios y beneficiarios en la toma de decisiones y en

la implementacion de procesos®®.

En ese tenor, resulta importante comprender que la innovacion puede referirse
a una innovacién de producto, de proceso, de comercializacion o de la organizacién

misma.>°

%8 Torres, Arturo et. al., “Strategies and governance of Mexican system of innovation
challenges for an inclusive development®, en G. Dutrénit, & J. Sutz (coords.), The Latin
American Experience, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, Enero 2014, pp. 34-
36

%9 Cabrero, op. cit., p. 28

39



Es relevante mencionar que autores como Sergio Ordofiez® (2011) han
analizado la innovacion desde el punto de vista de las revoluciones tecnologicas,
coincidiendo en que la economia mundial ha evolucionado desde inicios de los afios
ochenta de una economia fundamentalmente basada en el complejo automotriz-
metal-mecénico-petroquimico (fase que denomina como fordismo-keynesianismo)
hacia una economia en la que el conocimiento constituye la principal fuerza
productiva del crecimiento econémico identificando dicho cambio con el aumento
sustancial del niumero de patentes concedidas, la articulacion entre el sector
cientifico y el sector industrial, asi como el incremento de articulos cientificos citados

en las patentes concedidas a partir de esa época.

De esa manera Ordofiez y Bouchain®! (2011) establecen conceptos Utiles para
comprender la relacion entre innovacion y propiedad intelectual, como lo son la
revolucién tecnoldgica, las innovaciones incrementales y las innovaciones radicales.

Al respecto define una revolucién tecnoldgica como:

“un conjunto de innovaciones "incrementales" (de continuidad en una misma
base tecnoldgica), radicales (de ruptura con ella) y que puede abarcar a un
conjunto de nuevos sistemas tecnoldgicos con repercusiones directas o
indirectas en casi todas las ramas de actividad, es decir, un cambio en lo que

Freeman y Pérez (1998) llaman paradigma tecnoeconomico’.

En ese mismo sentido, autores como Klaus Schwab®? (2016) afirman que los
cambios tecnolégicos han sido tales que ya es posible hablar de una cuarta
revolucién industrial pues “las tecnologias emergentes y la innovacion de base
extendida se estan difundiendo mucho mas rapido y mas ampliamente”, ademas de

que es evidente que existe una “creciente armonizacion e integracion de muchas

% Ordofiez, Sergio, y Bouchain, Rafael, Capitalismo del conocimiento e industria de
servicios de telecomunicaciones en México, Ciudad de México, UNAM, Instituto de
Investigaciones Econdmicas, 2011, p. 27

¢ lbidem, p. 26

2 Schwab, Klaus, La cuarta revolucion industrial, Ginebra, Penguin Random House, 2016,
p. 36
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disciplinas y descubrimientos distintos” lo que se traduce en la necesidad de nuevas
reglas de competitividad que permitan “tanto a empresas como a paises [...]

ubicarse en la frontera de la innovacion en todas las formas”.

Al respecto, Ordofiez y Bouchain®® (2011) destacan la relevancia que adquiere
la politica de patentes en el nuevo ciclo econdmico al sefialar que mientras que en
el ciclo econémico anterior era necesaria la regulacion de la demanda agregada
para mantener la oferta en crecimiento, en el actual se requiere la regulacion de la

oferta a precios decrecientes.

Es ese sentido, es posible afirmar que en la economia del conocimiento la oferta
de productos y servicios tecnoldgicos es basta pero al mismo tiempo requiere de un
nivel de innovacién importante, particularmente por la rapidez con la que se supera

la tecnologia.

Este fendmeno requiere de una regulacion que incentive la innovacién sin limitar
el acceso y la transferencia de tecnologia y una parte considerable de dicha
normativa esta directamente relacionada con el derecho de la propiedad industrial
y especificamente, con los derechos derivados de la obtencion de patentes de

invencion.

En virtud de lo anterior, autores como Cozzens®* (2006), Bortagaray y Ordofiez-
Matamoros®® (2012) consideran que ultimamente la innovacion tecnoldgica ha
incrementado la desigualdad social al incrementar la brecha tecnologica, razén por

la cual el disefio de las politicas publicas en materia de innovacion debe adoptar un

6 Ordofiez & Bouchain, op. cit., p. 42

® Cozzens, Susan. E. (2006). Innovation and inequality: Emerging Techonologies in an
Unequal World. Cheltenham, disponible en https://www.e-elgar.com/shop/usd/innovation-
and-inequality-9781781951668.html (fecha de consulta: 30 de octubre de 2021)

6 Bortagaray, Isabel, & Ordofiez-Matamoros, Gonzalo, “Innovation, innovation policy and
social inclusion in developing countries”. Review of Policy Research, Noviembre de 2012,
2(6), pp. 669-671, disponible en https://eds-p-ebscohost-
com.pbidi.unam.mx:2443/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=71f89d15-ffdd-4f53-9ca3-
cel186c0e586e%40redis (fecha de consulta: 11 de septiembre de 2021)
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enfoque de inclusion social tal y como podra observarse en el Capitulo IV:
Recepcion de las disposiciones internacionales en materia de patentes en el
derecho mexicano y su contraste con las necesidades de las empresas
sociales de base tecnolédgica: oportunidades y flexibilidades que otorgan los
tratados internacionales para la mejora del sistema de propiedad intelectual

en la empresa.
1.4.3. Empresas Sociales de Base Tecnologica

El presente trabajo de investigacion toma como objeto de estudio a las empresas
sociales de base tecnoldgica debido a lo anteriormente sefialado con respecto al
nuevo enfoque social de la innovacion en coordinaciéon con el enfoque tecnolégico

tradicional de la innovacion.

De acuerdo con autores como Monica Salazar, Marcela Lozano-Borda y Diana
Lucio-Aria®, tradicionalmente la innovacién se habia reducido Unicamente a la
dindmica del mercado. Desde Schumpeter y hasta la ultima version del Manual de
Oslo, la innovacién se habia estudiado como un proceso que culminaba en el

mercado y se encontraba directamente vinculado a las estructuras de produccion.

Es por ello que, en el contexto de las exigencias y requerimientos de la economia
del conocimiento, la cuarta revolucion industrial y la innovacién social, resulta
relevante estudiar la relacion que tienen las empresas sociales de base tecnolégica
con la proteccion de sus activos intangibles de propiedad intelectual e industrial,

particularmente en lo referente a las patentes de invencion.

El término “empresa social” ha ido evolucionando a la par de términos como
innovacion social, emprendedurismo social (social entrepreneurship) e inversion de
impacto, siendo todos estos conceptos independientes pero que se entrelazan para

llevar a cabo el modelo de negocios de la empresa social.

% Salazar, et. al., op. cit., p. 147
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Las empresas sociales son entidades econdmicas que siguen un determinado

modelo de negocios en el que el eje central es la implementacion de practicas

innovadoras que se traducen en un impacto positivo en la sociedad, ya sea en

términos de cuidado al medio ambiente, educacion, combate a la pobreza, acceso

a la tecnologia o la solucion de problemas sociales especificos.

De acuerdo con el ganador del premio Nobel de la Paz de 2006, Muhammad

Yunus®’, una empresa social se define como la conjuncién de siete principios

fundamentales:

1)

2)

3)

4)

5)

El primero de ellos tiene que ver con el objetivo, en el sentido de superar o
encontrar posibles soluciones a problemas de indole social, muchos de ellos
relacionados con la pobreza, la salud, la educacion el acceso a la tecnologia
y el medio ambiente.

Asimismo, las empresas sociales deben ser sustentables en términos
financieros y econémicos.

Los inversionistas no deben recibir un retorno a su inversion que exceda de
la inversion inicial. Este punto en particular resulta poco viable en la realidad
en virtud de que es ampliamente conocido que los inversionistas requieren
un incentivo suficiente para aportar dinero a un proyecto de esta naturaleza.
Por otro lado, una vez que el financiamiento ha sido pagado al inversionista
0 prestamista, las utilidades de ésta son exclusivamente de la empresa para
continuar con su expansion y mejora, es decir, los dividendos son
practicamente nulos. Esta es otra de las razones por las cuales las empresas
sociales aln son muy pocas Yy las existentes pueden no apegarse al pie de
la letra a lo que comenta Yunus.

El negocio debe ser consciente en materia medioambiental. Este requisito

puede parecer redundante, pero a pesar de que el objetivo principal de la

67 Kickkul, Jill, Terjesen, Siri, Bacq, Sophie, & Griffiths, Mark, “Social Business Education:
An Interview with Nobel Laureate Muhammad Yunus”, Academy of Management Learning
& Education, 2012, 11(3), pp- 453-462, doi: https://dx.doi.org/10.5465/amle.2011.0500
(fecha de consulta: 15 de marzo de 2022)
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empresa social no sea aportar al cuidado del medio ambiente, Yunus
considera que no puede existir una empresa social que ignore los problemas
relacionados con esto.

6) Los trabajadores deben tener sueldos competitivos con mejores condiciones
laborales. Yunus expresa en este principio que una empresa social no sélo
debe intentar resolver problemas de la sociedad a toda costa, sino que debe
ser responsable de su fuerza de trabajo, y en particular del capital humano
con el que cuenta, otro de los activos intangibles de la empresa que cobran
gran relevancia y valor en la actualidad.

7) “Hazlo con gusto” (Do it with joy en inglés) refiere a que el espiritu de la
empresa social es conducir tus acciones dentro de la empresa y hacia afuera
de ella con el animo de ayudar a resolver el problema social que pretende
abordar dicha entidad econdémica y con la satisfaccion de saber que estas

aportando a mejorar el desarrollo social.

Si bien estos principios en efecto rigen lo que en el mundo occidental actual se
entiende por empresa social, tal y como lo narran Kickul, Terjesen, Bacq y Griffiths®®
en su articulo sobre la entrevista que tuvieron en 2012 con Yunus, es cierto que la
definicion de empresa social en tanto entidad econ6mica que no tiene como
propdsito obtener ganancias para el creador y los inversionistas representa por

completo una desconexién del paradigma econémico occidental.

Por otro lado, en relacion al caracter tecnoldgico cabe mencionar que el Instituto
Colombiano para el Desarrollo de Ciencia y Tecnologia®® define a las Empresas de
Base Tecnoldgica e Innovadoras como “aquellas organizaciones generadoras de

valor que, mediante la aplicacién sistematica de conocimientos tecnolégicos y

% 1dem.
% Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnologia "Francisco José de

Caldas", Las empresas de base tecnoldgica e innovadoras y su relacion con los fondos de
inversion de capital, Colombia, COLCIENCIAS, 2007.
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cientificos, estdn comprometidas con el disefio, desarrollo y elaboracién de nuevos

productos, servicios, procesos de fabricacion y/o comercializacion”.

Dicho Instituto menciona que generalmente las Empresas de Base Tecnologica
generalmente operan en los sectores de alta tecnologia, sin embargo, mencionan
gue la innovacion y la tecnologia estan presentes en todos los sectores productivos,

incluso en los mas tradicionales.

En virtud de lo anterior, cabe mencionar si bien las empresas sociales de base
tecnoldgica pueden ser de distintos tamafios y desempefarse en distintos sectores
productivos, la forma en la que es mas viable aproximarse a estudiarlas y analizarlas
es mediante el estudio de los datos estadisticos de las pequefias y medianas
empresas (spin-offs de universidades, start-ups empresariales, SME’s) que

incursionan en temas relacionados con la tecnologia.

De acuerdo con la IMCO"° en México en s6lo 4.1% de las pequefias y medianas
empresas se dedican a servicios profesionales, cientificos y técnicos, sin embargo,
considerando que las empresas sociales de base tecnolégica incursionan en
sectores como la educacion (6.5% del total de las PYMES en 2018), negocios y
manejo de residuos (6.3% del total de las PYMES en 2018), construccion (5% del
total de las PYMES en 2018), y servicios relacionados con salud y asistencia social
(3.2% del total de las PYMES en 2018); las pequefias y medianas empresas son lo
suficientemente representativas para estudiar las empresas sociales de base
tecnoldgica. (IMCO, 2020)

En ese sentido, las empresas sociales de base tecnoldgica se definen para
efectos de este trabajo como aquellas entidades economicas financieramente
sustentables cuyos objetivos primordiales estén orientados a la resolucion de

problematicas sociales mediante la aplicacion de conocimientos cientificos y

0 IMCO, op. cit., p. 25
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tecnologicos para el desarrollo de propuestas innovadoras en el desarrollo,

manufactura y comercializacion de productos y servicios.

1.4.4. Diferencias entre las empresas sociales de base tecnolbgica y la
responsabilidad social empresarial.

Asimismo, cabe mencionar que el término “empresas sociales”, particularmente
en paises como México en los que este término apenas comienza a tomar
relevancia, se usa comunmente como sindnimo de aquellas entidades econémicas
que cuentan con politicas internas de Responsabilidad Social Empresarial, la cual
se estudiara brevemente en este capitulo, para evitar posibles confusiones en el

tema.

La Confederacion de la Industria Britanica (CBI por sus siglas en inglés) define
la Responsabilidad Social Empresarial como “el reconocimiento que las compariias
hacen de que deben ser responsables no sélo de su desemperfio financiero, sino
también del impacto que sus actividades generan en la sociedad o en el medio

ambiente”’1,

Ruhmkorf’? (2015) sefiala que la CBI establece que la Responsabilidad Social
Empresarial tiene como caracteristicas ser “voluntaria”, “orientada al negocio” y que
comunmente va “mucho mas alla de lo que requiere la ley”; sin embargo, este autor
también seflala que la Responsabilidad Social Empresarial puede crear
obligaciones en términos del derecho privado, asi como en el derecho comercial y
derechos del consumidor.

Al respecto, Mauricio Jalife’® sefiala como elementos de la responsabilidad
social empresarial los derechos Humanos, el trato a trabajadores, el vinculo

empresa-comunidad en la que opera, la manera en la que la empresa ayuda a la

L Ruhmkorf, Andreas, Corporate Social Responsability, Private Law and Global Suplly
Chains. Cheltenham, Elgar Publishing, 2015.

2 |dem.

3 Jalife, 2021, op. cit. p. 55
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sociedad a alcanzar sus aspiraciones de desarrollo, el cumplimiento del marco
regulatorio, asi como el compromiso a reducir efectos negativos y riesgos de
actividad empresarial y finalmente la creacion de valor; la innovacion, inversion

estratégica, y la conservaciéon al medio ambiente.

Asimismo, el Dr. Jalife’* enlista una serie de ejes rectores de la responsabilidad
social empresarial en materia de Propiedad Intelectual entre los que se destaca el
impulso a la creatividad y a la innovacion procurando la recompensa justa a los
creadores, el respeto irrestricto a los derechos de Propiedad Intelectual propios y
ajenos como forma de creacién de valor a los activos intelectuales de la sociedad,
las conductas éticas en entornos digitales, la observancia de la confidencialidad, el
uso balanceado de Derechos de Autor y patentes ante el interés publico, la apertura
de espacios a jovenes creadores e innovadores, los esfuerzos por reducir pirateria,

y el impulso de innovacion en materias medioambientales.

Por lo tanto, la diferencia entre una empresa social y las empresas con
compromisos de responsabilidad social adquiridos radica en la finalidad, pues si
bien cualquier empresa puede adquirir compromisos en materia medioambiental,
laboral o social, las empresas sociales de base tecnoldgica tienen como objetivo
principal la resolucién de una problematica especifica y todas sus acciones estan
orientadas a la consecucion de dicho objetivo, mismo que se busca resolver

mediante la aplicacién de conocimientos cientificos o tecnoldgicos.

1.4.5. Papel que juegan las patentes en las Pequeias y Medianas Empresas
Sociales de Base Tecnoldgica.

Las pequefias y medianas empresas sociales de base tecnoldgica, tal y como
fue expuesto anteriormente, son entidades econdmicas que se caracterizan por la
solucion de problemas mediante propuestas innovadoras que en muchas ocasiones

tienen un componente tecnolégico fundamental para su funcionamiento.

En virtud de lo anterior, consideramos que cuando dicha innovacion en este tipo

de empresas involucra una invencion, muchas de ellas son susceptibles de ser

74 |dem.
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protegidas mediante la figura de patente, o bien mediante alguna otra figura juridica

de Propiedad Industrial, contenida en la Ley de la materia.

En ese sentido, recordemos que no toda innovacién necesariamente involucra
una invencion y que no toda invencion es susceptible de patentabilidad, pues para
ello es necesario que la misma cumpla con las caracteristicas de ser nuevo en el
estado de la técnica, tener aplicacion industrial y actividad inventiva (requisito de no
obviedad).”

No obstante lo anterior, las caracteristicas inherentes a una empresa social de
base tecnolégica son favorables para propiciar invenciones que cumplan con los
requisitos antes descritos y aunque la evaluacion de viabilidad e idoneidad de
solicitar una patente o cualquier otro derecho de propiedad intelectual Gtil para estas
empresas debe hacerse caso por caso, en términos generales la obtencion de un
titulo de patente o de registro de modelo de utilidad representa en muchas

ocasiones la “materializacion” de la innovacion.

En efecto, si bien la concepcion tradicional de una empresa social implica en
cierto modo “renunciar” a las ganancias extraordinarias y enfocarse en resolver
problematicas sociales, la realidad econdmica actual requiere de ventajas
competitivas, garantias sobre el retorno a la inversion, e incentivos para que las

empresas continden innovando.

Sin embargo, tal y como podra advertirse en el capitulo 11178, el panorama suele
ser mucho mas complejo: la obtencién de una patente o cualquier otro derecho de
propiedad intelectual no garantiza una explotacién eficiente de los derechos de
exclusividad sobre la invencion; asi como en ocasiones la existencia de un titulo de
patente puede incluso tener el efecto adverso y bloquear la innovacion en ciertos

sectores.

751.3.3. Concepto, finalidad y funcién de una patente (supra)
76 Capitulo lIl. Los estandares altos Propiedad Intelectual y su relaciéon con el estimulo o
inhibicion de la innovacién en pequefias y medianas empresas de base tecnoldgica. (infra)
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Aunado a todo lo anterior, el panorama se complica ain mas si consideramos
los efectos adversos que pueden tener la incorrecta proteccion y utilizacion de
derechos de propiedad industrial por parte y en contra de pequefias y medianas

empresas de base tecnoldgica.

Aqui se presenta el enfoque fundamental del presente trabajo de investigacion:
las empresas sociales de base tecnoldgica en su mayoria se encuentran contenidas
dentro de las pequefias y medianas empresas, éstas suelen tener interacciones
complejas con los derechos de propiedad intelectual propios y de terceros que
pueden representar, dependiendo el enfoque y la forma en la que se aborden,

estimulos o bloqueos a la innovacion.
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Capitulo Il. Cambios en materia de patentes a la Legislacion mexicana
de Propiedad Intelectual: De la Ley de Propiedad Industrial a la Ley
Federal de Proteccion ala Propiedad Industrial.

2.1. Incorporacion de normativa internacional en materia de patentes

Las normas en materia de Propiedad Intelectual tienen un nivel importante de
armonizacion a nivel mundial derivado de las necesidades tecnoldgicas de la
sociedad de la informacion y la economia del conocimiento tal y como quedd

establecido en el capitulo anterior.

La incorporacion de los estandares internacionales de Propiedad Intelectual a la
legislacion interna ha sido particularmente rapida y ha adquirido un particular interés
por los desarrolladores de politicas publicas en materia de Ciencia, Tecnologia e
Innovacién, derivado de la relacion intrinseca que se le ha atribuido a un sistema
fuerte de Propiedad Intelectual con el incentivo a la actividad inventiva de las

empresas en un pais.

En efecto, la legislacion en materia de Propiedad Intelectual y la evolucion que
ésta ha tenido desde los afios noventa hasta la fecha, ha propiciado un ambiente
propicio para que las empresas multinacionales se posicionen fuertemente en todo
el mundo, generando una serie de desarrollos tecnolégicos que han podido ser

aprovechados tanto a nivel industrial como en el dia a dia de cada uno de nosotros.

Una gran cantidad de autores coinciden en que las circunstancias del mundo
globalizado enmarcado en la cuarta revolucion industrial, la sociedad de la
informacion y el aprendizaje y la dinamica regida por la economia del conocimiento
han fungido como un catalizador a las demandas de armonizacion, al respecto
manifiesta el Dr. Jalife’” que en efecto las nuevas tecnologias y el crecimiento
explosivo del internet confirman el rumbo de tratados multilaterales como lo son el
ADPIC, el T-MEC, el TPP-11 o el TLCUEM.

7 Jalife, 2021, op. cit.
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En el presente capitulo, se hace un andlisis de derecho comparado partiendo
del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC)
como un referente de los estandares basicos de la legislacion de la materia frente a
los nuevos estandares internacionales que el T-MEC ha incorporado en nuestra
legislacion interna a través de la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial.

El objetivo de dicho andlisis es contar con un marco de referencia con el cual evaluar
el efecto que la incorporacion de dicha normatividad internacional en materia de
patentes ha tenido en la innovacion y generacion de valor de Pequefias y Medianas
Empresas de Base Tecnoldgica, referencia que si bien se sigue construyendo dia
con dia, después de mas de veinte afilos de mantenerse vigente, hoy nos muestra
una serie de indicios y experiencias valiosas respecto a las tendencias que este tipo
de regulaciones han tenido en la construccion de politicas de Ciencia, Tecnologia e

Innovacion.

2.1.1. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad

Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)

Las normas contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC relativas a la regulacion
de patentes se fundaron sobre la base del Convenio internacional que en su

momento fue el marco referencial de la materia: el Convenio de Paris.

No obstante que el ADPIC representd en su momento “la postura mas rigurosa”
en palabras de Oscar Solorio” o como lo expresa Mauricio Jalife” “el concentrado

de una visibn completa sobre la vocacion comercial de estos derechos [de

8 “[...] a finales del siglo XX, Estados Unidos de América se habia convertido en el
indiscutible paladin de los derechos de propiedad intelectual, lo que se puso de manifiesto
cuando este pais tomo la postura mas rigurosa en las negociaciones sobre el ADPIC o
TRIPS (por sus siglas en inglés) y demand6 que otras naciones implementaran leyes mas
generosas con respecto a la propiedad intelectual, asi como mecanismos efectivos para
hacer valer tales derechos.” Solorio Pérez, op. cit., p. 29, nota 100, cita de William Fisher
[ll, The Growth of Intellectual Property: A History of Ownership of Ideas in the United States,
Harvard University Press, Boston, 2003, p. 11, en referencia a J. H. Reichman, “Intellectual
Property in International Trade and the GATT”, en Exporting our Technology: International
Protection and Transfers on Industrial Innovation, nUm 3, 1995.

%Jalife, 2022, op. cit.
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Propiedad Industrial], una convergencia mundial sin precedentes, que reconocié la
proteccion de los derechos exclusivos sobre creaciones tecnoldgicas, artisticas,
sobre obras de todo tipo y sobre signos distintivos”; hoy en dia es posible visualizarlo
como un excelente termometro para comparar en qué magnitud se ha avanzado,
retrocedido o incluso sobrepasado en lo que hace a la regulacién de Propiedad

Intelectual.

En efecto, doctrinarios y practicantes con amplia experiencia han sefialado que
los estandares sefialados en ADPIC no tienen precedentes de la misma magnitud,
Mauricio Jalife sefiala que el establecimiento de dichos parametros ampliados fue
satisfecho por este tratado internacional, incluso de manera generosa. Asimismo,
este autor sefiala que los efectos que tendrd ADPIC tanto en las legislaciones de
los paises miembros como en sus respectivas economias se seguirdn observando
aun durante los siguientes 100 afos, puesto que es el “centro de gravedad” de estos

derechos.

En tal sentido, se procede al analisis del mismo como un eje rector en lo que hace
a las reformas mas recientes a la legislacion en materia de Propiedad Industrial,

particularmente respecto de las patentes en la legislacién mexicana.

2.1.2. Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canada
(T-MEC)

El Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadéa (T-MEC)
es la evolucion o renovacion del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
el cual tuvo implicaciones muy relevantes para la legislacion, las relaciones

econdmicas y la vida en general de México.

El TLCAN represent6 un nuevo nivel de integracién econ6mica para los tres
paises de América del Norte, volviéndose en un referente histérico que fue objeto
de multiples estudios en diversas materias, dentro de las cuales hubo el
sefalamiento de una serie de ventajas claras, pero también una serie de criticas por
evidentes inequidades entre las sociedades y las capacidades de cada pais para

afrontar los retos que este tipo de integracién representa.
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Ahora bien, como quedoé previamente establecido, toda vez que gran parte de las
estructuras e instituciones juridicas fueron heredadas al hoy vigente T-MEC, el
presente capitulo se abocara a analizar las novedades que presenta este acuerdo
internacional especificamente en lo que respecta al apartado de patentes, asi como
otras disposiciones generales del capitulo 20 relativo a Propiedad Intelectual que
pueden aprovecharse favorablemente para incentivar la innovacion de pequefias y

medianas empresas de base tecnologica.

Al respecto el Dr. Mauricio Jalife®® sefiala que “la propia negociacion y aprobacién
del antiguo TLCAN (hoy en su version T-MEC) por parte de los paises miembros,
agrego nuevos peldafios a esta materia, al concretarse la inclusion en el Tratado de
todo un capitulo destinado a precisar las normas rectoras de la Propiedad
Intelectual, conformando un texto inspirado, pero superior a su equivalente en los

Tratados de la Organizacion Mundial del Comercio, conocido como ADPIC.”

Por lo anterior, y toda vez que este autor afirma que el T-MEC es el “instrumento
gue reconoce los mas altos estandares de proteccién a Derechos de Autor, marcas,
patentes y secretos industriales en este momento en el mundo” en el presente
trabajo de investigacion se propone por una parte, analizar lo que representa la
adopcién de dichos estandares elevados para la legislacion en materia de propiedad
industrial de un pais, y por otro lado analizar el efecto que la adecuacion de dichos
estandares han tenido en el desarrollo de innovacién, particularmente respecto de

pequefias y medianas empresas de base tecnoldgica.

Finalmente, cabe mencionar dos puntualizaciones mas que hace el Dr. Jalife®!

respecto del a este tratado internacional: 1) la trascendencia que adquiere el

8 lbidem, p. 70

8 |lbidem, pp. 60-61

“De hecho, los cambios mas prominentes y exigentes estan dirigidos a mejorar la eficacia
de los estandares de observancia y el llamado ‘enforcement’, esto es, la capacidad
instalada en el sistema para reprimir conductas infractoras, lo que no solo requiere de
cambios en la parte normativa, sino la construccion de un nuevo andamiaje de instituciones
y autoridades.

En cualquier caso nuestra ley interna ha reflejado ya la mayor parte de los compromisos
asumidos en el T-MEC a partir de los compromisos asumidos en el T-MEC a partir del 5 de
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denominado ‘enforcement’ en la proteccion de los derechos de propiedad
intelectual, 2) la afirmacibn de que la mayor parte de los compromisos
internacionales contenidos en el T-MEC ya han sido incorporados a la legislacion
interna mediante la entrada en vigor de la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad
Industrial el pasado 5 de noviembre de 2020.

Primeramente, este autor sefiala que aquello en lo que el T-MEC es mas exigente
y enfatico es el denominado ‘enforcement’, el cual define como “la capacidad
instalada en el sistema para reprimir conductas infractoras”, abundando en que,
para lograr un cambio adecuado que incorpore este enfoque, son necesarios tanto
cambios en la parte normativa como en la estructura institucional de un pais,
elementos que como se podra advertir en el siguiente capitulo, son variables que

se utilizan al momento de medir la innovacion de un pais.

En relacion a la segunda afirmacion del autor antes citado, cabe hacer mencion
de que la misma contraviene a una de las hipétesis planteadas en el presente
trabajo de investigacion, por lo que resultara de gran utilidad considerarla al
momento de realizar el andlisis de derecho comparado ya sea para desvirtuar o bien

confirmar la hip6tesis planteada.

Finalmente, consideramos relevante analizar el T-MEC? centrados en sus
objetivos (Articulo 20.2) y sus principios (articulo 20.3) con la finalidad de establecer
la congruencia de sus disposiciones, asi como la congruencia con su incorporacion

a la legislacion nacional.
Al respecto, el articulo 20.2 sefiala expresamente lo siguiente:

T-MEC

Articulo 20.2: Obijetivos.

noviembre de 2020, que es la fecha en la que la nueva legislacion entré en vigor bajo el
nombre de Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial” Ibidem, pp. 60-61)

8 Capitulo 20 del T-MEC. Derechos de Propiedad Intelectual. p. 2. Disponible en
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465802/20ESPDerechosdePropiedadinte
lectual.pdf
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La proteccion y la observancia de los derechos de
propiedad intelectual deberian contribuir a la
promocion de la innovacion tecnoldgica y a la
transferenciay difusion de la tecnologia, en beneficio
reciproco de los productores y de los usuarios de
conocimientos tecnolégicos y de modo que favorezca el
bienestar social y economico, y el equilibrio de

derechos y obligaciones.

En virtud de lo anterior, todas las disposiciones contenidas en el tratado deben
interpretarse de la forma en la que mas contribuyan a la promocion de la innovacion
y a la transferencia y difusion de la tecnologia, logrando un verdadero equilibrio

entre derechos y obligaciones.

Por otro lado, el articulo 20.3%% establece los principios de dicho tratado
seflalando expresamente que los Estados parte pueden modificar sus leyes y
adoptar las medidas necesarias para tutelar bienes juridicos como la salud publica,
el desarrollo socioeconémico y tecnoldgico o bien para evitar que se susciten
practicas de abuso de los derechos de propiedad intelectual que se traduzcan en
practicas que limiten de manera innecesaria el comercio o afecten negativamente

la transferencia internacional de tecnologia.

Estos articulos son de particular relevancia para el tema de investigacion pues
por un lado los objetivos entrafian el espiritu de la norma internacional y, de

conformidad con los articulos 18 y 31 de la Convencion de Viena sobre Derecho de

8 Capitulo 20 del T-MEC. Derechos de Propiedad Intelectual. Op. cit. p. 2-3

Articulo 20.3: Principios

1. Una Parte, al formular o modificar sus leyes y regulaciones, podra adoptar las medidas
necesarias para proteger la salud puablica y la nutricion de la poblacién, y para promover el
interés publico en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconémico y
tecnolégico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en este Capitulo.
2. Podra ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo
dispuesto en este Capitulo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual
por sus titulares o el recurso a précticas que limiten de manera injustificable el comercio o
afecten negativamente la transferencia internacional de tecnologia.
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los Tratados®, deben ser tomados en cuenta en todo momento, desde la
incorporacion de dicha normativa al derecho interno, hasta la aplicacion e

interpretacion de las disposiciones contenidas en el Tratado.

De la misma manera, cabe recordar que los principios que rigen el tratado son
fuente formal de derechos y obligaciones de los Estados contratantes y por ende
son de observancia obligatoria. Es decir, en el caso de estudio, el Estado mexicano
esta facultado para adoptar las medidas necesarias para tutelar bienes juridicos
como la salud publica, el interés publico, el desarrollo econdémico y social, asi como

el comercio justo, la competencia econémica y el acceso a la tecnologia.

2.2. Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial

2.2.1. Cambios mas relevantes en materia de Patentes entre la LPI y la
LFPPI

Los cambios a la legislacion nacional analizados en el presente trabajo de
investigacion se hacen respecto de la parte sustantiva de la Ley Federal de
Proteccion a la Propiedad Industrial, es decir, se analiza unicamente el capitulo
relativo a las disposiciones de Patentes y los articulos que abundan en el tema de

los certificados complementarios.

A lo largo de los capitulos respectivos, destacamos algunos de los cambios mas
controvertidos en materia de patentes como lo son los segundos usos, los nuevos
supuestos en los que no sera patentable una invencion, las disposiciones relativas
al certificado complementario, la inclusién de la clausula bolar, asi como la opcién
de renunciar, rectificar o limitar voluntariamente los derechos contenidos en una

patente.

Finalmente, se analizan las disposiciones contenidas en el T-MEC que tratan

sobre el Comité de Derechos de Propiedad Intelectual y la Cooperacion en materia

8 Convencion de Viena sobre Derecho de los Tratados, 23 de mayo de 1969, disponible en
https://www.o0as.org/xxxivga/spanish/reference_docs/convencion_viena.pdf
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de Patentes pues ambos temas, a pesar de no estar contenidos propiamente en la

legislacién interna, son de interés para la innovacion y transferencia de tecnologia.

Cabe sefalar que este es s6lo un primer paso para el analisis que debera ser
complementado en algin momento por la regulacion que de estas figuras juridicas
se pueda llegar a establecer en el Reglamento de la Ley Federal de Proteccién a la
Propiedad Industrial. Dicha norma, al momento de escribir todavia esta pendiente
de redaccion, asi como con los criterios, precedentes y jurisprudencias que emanen

de la interpretacion de las normas,.

2.2.1.1. Patentamiento de segundos usos

La primera figura juridica a analizar sera la relativa al patentamiento de
segundos usos. Cabe sefialar que la denominacién “patente de segundo uso”® es
un concepto que se concibe en la doctrina, mientras que la legislacion en materia

de propiedad industrial no lo denomina tal cual.

La controversia respecto de esta figura radica en que la posibilidad de patentar
un segundo uso médico de un compuesto resulta contrario a la interpretacion que
se le da al articulo 33 del ADPIC, incorporado a la legislacion nacional mediante el
articulo 53 de la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial (antes articulo

23 de la hoy abrogada Ley de la Propiedad Industrial), mismo que establecia que el

8 “Los segundos usos médicos de un producto conocido también se denominan en la
doctrina como “Swiss form of claims” derivado de la interpretacion que las cortes inglesas
realizaron respecto del concepto de novedad contenido en el Convenio sobre la Patente
Europea (EPO), también llamado Convenio de Munich. Francesca Rodriguez Spinelli
menciona que este consiste basicamente en que la patente debe reivindicar el uso de una
sustancia, para la fabricacién de una medicina, para un nuevo y especifico uso terapéutico”
Rodriguez Spinelli, Francesca Antonella,Patentes de Segundo Uso: Nuevas tendencias en
el derecho comparado y en los Tratados de Libre Comercio. Propiedad Intelectual, Enero-
Diciembre de 2011, 10(14), pp. 127-148, disponible en
http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/34136/articulo6.pdf?sequence=2&is
Allowed=y (fecha de consulta: 28 de abril de 2022)
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plazo de proteccion de veinte afios contados a partir de la fecha de presentacion de

la solicitud de la patente eran improrrogables.

La regulacion del mismo en la actual legislacion en materia de propiedad
industrial ha sido objeto de amplio debate y con justa razén, sin embargo, ya en
ADPIC se vislumbraba —especificamente en el articulo 31- una posibilidad de que
existieran “segundas patentes” respecto de usos autorizados en dicho articulo, no
sin antes mencionar que la “segunda patente” debia suponer un avance técnico
importante de una importancia econémica considerable con respecto a la invencién
reivindicada en la primera patente; y concediendo al titular de la primera patente un
derecho a una licencia cruzada de conformidad con lo contenido en dicho tratado

internacional.

Por su parte, en el T-MEC se contempla —especificamente en el articulo 20.36
inciso 2- una posibilidad de que fueran materia patentable los nuevos usos de un
producto conocido, los nuevos métodos de usar un producto conocido o los nuevos
procedimientos de un producto conocido, no sin antes mencionar que lo anterior se

encuentra sujeto a lo contenido en dicho tratado internacional.

En virtud de lo anterior, y toda vez que la antigua Ley de la Propiedad Industrial,
si bien no contemplaba expresamente los segundos usos, tampoco los prohibia, en
la practica esta situacion se daba de facto en algunas situaciones, particularmente

en la industria farmacéutica con respecto a principios activos.

Rodriguez Spinelli®® (2011) menciona como ejemplos de patentes que fueron
otorgadas respecto de segundos usos de productos ya conocidos el uso de la
Pirazolopirimidona [sic] para la preparacion de un medicamento util en el tratamiento
de la disfuncion eréctil (caso Viagra), el uso de un aditivo para reducir la friccion
automotriz fabricado por la empresa Mobil y cuya novedad fue cuestionada por
Chevron, bajo el argumento que el aditivo era ampliamente utilizado en la industria

como inhibidor de la corrosion de metales ferrosos (caso Mobil).

sldem.
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De una investigacion realizada en el sistema de Visualizador de Documentos del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial fue posible observar que el citrato de
sildenafilo, mas conocido por su nombre comercial “Viagra”, desarrollado y
patentado en un inicio por la empresa Pfizer con la finalidad de tratar la angina de
pecho, y mas tarde reivindicada para tratar la disfuncién eréctil, es hoy objeto de un
segundo titulo de patente a nombre de las empresas espafiolas Farmalider S.A. e
Innovazone Labs, debido a que se desarrollé en forma de suspension para uso

oral.8’

Por otro lado, tal y como puede apreciarse del titulo de patente No. 3805462, la
Pirazolopirimidona, principio activo que se utiliza desde el 2001 para el tratamiento
de lesiones precancerosas y cancer, es también objeto de proteccion de patente por
su uso para tratar la endometriosis, enfermedad ginecolégica dependiente de

estrogenos comun.

Sin duda uno de los ejemplos mas claros en lo relativo al otorgamiento de
patentes de segundos usos es el &cido acetilsalicilico (mas conocida como
Aspirina®) la cual fue patentada por primera vez por la empresa alemana Bayer
desde finales del siglo XIX, dandola a conocer el 6 de marzo del afio 1899 en

Alemania.

8 Farmalider, S.A., Innovazone Labs LLC (2019). Composicion farmacéutica de citrato de
sildenafilo en forma de suspensién para uso oral. México, Patente n°® 369760. Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial. Disponible en
https://vidoc.impi.gob.mx/visor?usr=SIGA&texp=Sl&tdoc=E&id=MX/a/2016/003327,
consultado el 05 de mayo de 2022

8 Shanghai Hengrui Pharmaceutical Co., LTD; Jiangsu Hengrui Medicine Co., LTD (2021).
Derivados de pirazolopirimidona o pirrolotriazona, metodo y preparacion de los mismos y
aplicaciones farmaceuticas de los mismos, México Patente n° 380546, Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial, disponible en
https://vidoc.impi.gob.mx/visor?usr=SIGA&texp=Sl&tdoc=E&id=MX/a/2016/005142,
consultado el 05 de mayo de 2022.

8 Delgado, D. (08 de Agosto de 2019). Muy Interesante. Obtenido de La curiosa historia de
la patente de la aspirina: https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/la-curiosa-historia-
de-la-patente-de-la-aspirina-911394014559
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Alrededor del afio 1971 John R. Vane descubrié el funcionamiento del acido
acetilsalicilico como inhibidor de prostaglandinas, un conjunto de sustancias de

caracter lipidico que actian como mediadores celulares®.

Actualmente, el acido acetilsalicilico es objeto de proteccion de al menos dos
patentes en México: una a nombre de la farmacéutica Bayer®® la cual incorpora
aminoécidos bésicos a las sales estables del &cido acetilsalicilico para lograr una
mayor solubilidad y por ende incrementar la velocidad de resorcion; y otra bajo la
titularidad de la Universidad Auténoma de Nuevo Ledn%, la cual reivindica un
segundo uso médico como agente antiviral, particularmente en el tratamiento contra

el virus de la hepatitis C.

Ahora bien, en la legislacién interna vigente, al conceptualizar lo que se
entendera por “Nuevo”, se establece expresamente la posibilidad de contemplar
como patentable una utilizacion nueva de cualquier sustancia, compuesto o
composicién comprendida en el estado de la técnica de conformidad con el articulo
45 de la Ley Federal de Proteccién a la Propiedad Industrial, mismo que se

transcribe a continuacion:

Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial

Articulo 45.- Para los efectos del presente capitulo, se
entenderd por:

% |dem.

%1 Bayer Healthcare AG (2007). Sales Estables de Acido O-Acetilsalicilico con Aminoacidos
Bésicos Il. México, Patente n° 247420, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
disponible en
https://vidoc.impi.gob.mx/visor?usr=SIGA&texp=Sl&tdoc=E&id=PA/a/2004/006832,
consultado el 05 de mayo de 2023.

92 Universidad Autonoma de Nuevo Ledn (2014). Uso del Acido Acetilsalicilico en Terepia
Antiviral México Patente n® 322426, disponible en
https://vidoc.impi.gob.mx/visor?usr=SIGA&texp=Sl&tdoc=E&id=MX/a/2008/016111,
consultado el 05 de mayo de 2022.
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l.- Nuevo, todo aquello que no se encuentre en el

estado de la técnica. No se excluira de la

patentabilidad a cualguier sustancia, compuesto o

composicion comprendida en el estado de la

técnica, siempre y cuando Ssu utilizacion sea

nueva,

Lo anterior representa un primer acercamiento a la amplitud que se le concede a
la materia patentable en el articulo 20.36 del T-MEC, sin embargo, la redaccion de
la LFPPI resulta imprecisa y poco clara al momento de incorporar esta figura dentro
de la legislacion pues se incorpora como una doble excepcién al sefialar que “No
se excluira de la patentabilidad [...] siempre y cuando su utilizacion sea nueva”;
ademas, se regula como si fuese una segunda parte de la definiciébn que la nueva
ley hace de “novedad”, lo cual puede escandalizar a cualquier persona al pensar
que existe de facto el caracter patentable de nuevos usos, cuando dicho caracter
patentable debe pasar no sélo por el examen de novedad, sino también por el de

no obviedad (actividad inventiva) y por el de aplicacion industrial.

Por ultimo, no sobra destacar que habla especificamente de “sustancia,
compuesto 0 composicion” por lo que sélo se puede patentar un segundo uso
médico, lo cual hace que la regulacion de segundos usos en la LFPPI se quede
corta con respecto a la amplitud de la materia patentable por segundos usos que
establece el articulo 20.36 del T-MEC.

2.2.1.2. Supuestos adicionales de invenciones no patentables

Tanto la doctrina como la ley siempre han considerado supuestos en los que las
invenciones, a pesar de contar con los requisitos de novedad, actividad inventiva y

aplicacion industrial, no son elegibles para adquirir el caracter de patentables.

Lo anterior se encuentra fundamentado en el criterio juridico de la razonabilidad,
asi como en razones de orden publico y cuestiones éticas que permiten establecer
el limite de lo protegido mediante un monopolio temporal como lo es un titulo de

patente.
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Dichas consideraciones constituyen lo que se denomina “clausula moral”, pues
involucra la exclusion de la patentabilidad de todas aquellas invenciones cuya
explotacion comercial implique riesgos al orden publico, a la moralidad, a la salud o
a la vida de personas, animales o vegetales o bien con la finalidad de evitar dafios

graves al medio ambiente.

Dicha clausula moral fue contenida en el articulo de la Ley de la Propiedad

Industrial®® de la siguiente manera:

Ley de la Propiedad Industrial

Articulo 4.-No se otorgara patente, registro o
autorizacion, ni se daré publicidad en la Gaceta, a ninguna
de las figuras o instituciones juridicas que regula esta Ley,
cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden
publico, a la moral y a las buenas costumbres o

contravengan cualquier disposicion legal.

En virtud de lo anterior, es posible advertir que el ADPIC sigue la linea de la
llamada clausula moral al establecer discrecionalidad a los estados miembros para
establecer aquello que se excluye de la materia patentable con las finalidades y
bajo los principios antes enunciados, enunciando expresamente aquellas materias
que convencionalmente se consideran que constituyen limites juridicos al derecho
exclusivo que otorga una patente como lo son los métodos de diagnadstico,
terapéuticos y quirdrgicos para el tratamiento de personas o animales; el

patentamiento de las plantas y los animales.

Por otra parte, el T-MEC mantiene estas limitaciones al patentamiento no sin
antes exaltar las excepciones a la excepcion de patentamiento, es decir, casos
dentro de estas materias en los que las invenciones si resultan patentables, tales
como los microorganismos, asi como los procesos no biolégicos o microbioldgicos.

Por otra parte, el T-MEC reafirma el criterio de permitir el patentamiento respecto

% Ley de la Propiedad Industrial. Op. cit. p. 2
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de invenciones derivadas de plantas, tema que permanecié como un objeto

constante de discusion durante mas de veinte afios de vigencia del T-MEC.

Finalmente, en lo que respecta al articulo 49 de la hoy vigente Ley Federal de
Proteccion a la Propiedad Industrial, se puede advertir que se incorporan en un
mismo articulo la multicitada clausula moral -ahora desprovista de este caracter
“moral” por las dificultades que la misma representdé para su interpretacion-, asi
como el catalogo de invenciones que no pueden tener el caracter de patentable por
considerarse contrarios al criterio de razonabilidad juridica y a los estandares éticos

establecidos.

Tal y como puede apreciarse el texto del articulo 49, en la primera fraccion se
incorpora la antes llamada clausula moral, estableciendo como limites al
patentamiento de una invencion que la explotacion de la misma sea contraria al
orden publico, a alguna disposicién legal o bien que ponga en riesgo la salud o vida
de las personas, animales, vegetales; o que la misma represente un riesgo de dafio

grave al medio ambiente.

En esa misma fraccion se incorpora enunciativa mas no limitativamente que en
particular se prohibird la clonacion de seres humanos y sus productos; los
procedimientos de modificacion de identidad genética humana, asi como cuando
éstos impliquen el desarrollo de un ser humano; las utilizaciones de embriones
humanos con fines industriales o comerciales.; y finalmente los procedimientos de
modificacién de la identidad genética de animales cuando estos impliquen un
sufrimiento y no tengan utilidad médica o veterinaria relevante, representando esto
altimo un avance considerable en materia de modificaciébn genética y crueldad
animal, avance que, sin embargo, resulta rebuscado al momento de establecer
cuando si y cuando no es posible patentar un procedimiento de modificacion

genética animal.

Por otra parte, la fraccion segunda es el equivalente a la fraccion V del articulo
16 de la Ley de la Propiedad Industrial, al establecer la prohibicion de patentar las

variedades vegetales y las razas animales, salvo que se trate de microorganismos,
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excepcion gue se encuentra en debida concordancia tanto con ADPIC como con T-
MEC.

La fraccion tercera es el equivalente a la antigua fraccion | de la Ley de la
Propiedad Industrial, incluyendo la permision que se hace tanto en ADPIC como en
T-MEC del patentamiento de procedimientos microbiolégicos o cualquier otro

procedimiento técnico o producto obtenido por dichos procedimientos.

Por lo que hace a la fraccidén cuarta, ésta representa una nueva limitacion a la
materia patentable, consistente en no permitir el patentamiento de métodos de
tratamiento quirdrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal y los métodos de
diagnéstico aplicados a éstos. Dicha limitacion se encuentra contemplada tanto en
ADPIC como en T-MEC en los articulos 27.3 inciso a) y 20.36 inciso a)

respectivamente.

Cabe sefialar que, si bien esa nueva prohibicién fue incorporada como limite a la
materia patentable, ya anteriormente la Ley de la Propiedad Industrial contemplaba
en su articulo relativo a delimitar lo que se entiende por invencion, una fraccién que
negaba expresamente que los métodos de tratamiento quirargico, de diagnéstico y
terapéuticos aplicables a humanos y animales pudieran ser considerados

invenciones para efectos de esa ley.

Finalmente, en lo que respecta a la Ultima fraccién del articulo 49 de la Ley
Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial, la cual establece la prohibicién de
establecer un monopolio temporal respecto del cuerpo humano en cualquiera de
sus estadios de constitucion y desarrollo, asi como las partes que lo componen -
prohibicién que antes se encontraba contenida en la fraccién cuarta de la Ley de la
Propiedad Industrial-; cabe sefalar que se incorpora expresamente la exclusion de

patentamiento de la secuencia genética total o parcial.

No obstante, la parte final de dicha fraccion deja abierta la posibilidad de patentar
aplicaciones industriales de una secuencia parcial o total de un 4cido nucleico o

proteina, misma que debera divulgarse expresamente en la solicitud de patente.
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Asimismo, se incorpora una excepcion a dicha prohibicién de patentamiento: el
material bioldgico aislado de su entorno y obtenido mediante un procedimiento
técnico estableciendo una delgada linea entre el material bioldgico y genético tal y
como se encuentra en la naturaleza, categoria que no se considera como invencion
de conformidad con la fraccion VIl del articulo 47 de la Ley Federal de Proteccion a
la Propiedad Industrial; y el material biolégico aislado al que refiere dicha excepcion

contenida en la fraccion V del articulo 49 de la misma ley.

Cabe sefalar que esa delgada linea se debe a la necesidad de homologar la
legislacion local con el inciso b) del articulo 20.36 del T-MEC y claramente se
requerirdn de criterios objetivos bien establecidos para saber diferenciar entre un
supuesto y el otro, por lo que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene
una responsabilidad muy amplia en la construccidon de capacidades tecnoldgicas de

sus examinadores de patentes en esta materia.

2.2.1.3. Clausula bolar

Esta es una de las figuras juridicas claves para lograr un equilibrio justo entre los

derechos y las obligaciones establecidos por el sistema de Propiedad Industrial.

Cabe resaltar que en la doctrina se le conoce como clausula bolar®* a la
excepcion a los derechos exclusivos que concede una patente, ya que permite la
utilizacion de los productos o procesos patentados con fines experimentales y de
investigacion necesarios para la obtencion de la autorizacion sanitaria

correspondiente.

% La denominacion “clausula bolar” proviene de una controversia planteada en 1984 ante
los tribunales de Nueva York por la empresa Roche Products relativa a la infraccion de
patentes frente a la solicitud de autorizacion para la fabricacion del genérico flurazepam por
parte de la empresa Bolar Pharmaceuticals. La sentencia del Tribunal de Apelacién declar6
que la excepcion del uso experimental de un producto patentado debia interpretarse de
forma restrictiva lo que imposibilitaba la utilizacion experimental para la obtencion de dicha
autorizacion. Tudor, Elena Cristina, “La clausula bolar como excepcion a los derechos
conferidos por una patente farmacéutica en Europa”. Revista de Estudios Europeos, Enero-
Junio de 2018 (71), pp. 300-308, obtenido de http://www.ree-uva.es/ (fecha de consulta: 04
de junio de 2022)

65


http://www.ree-uva.es/

Tradicionalmente, en México la clausula bolar se ha utilizado para realizar los
ensayos clinicos necesarios para la obtencion de la autorizacidon sanitaria
correspondiente de medicamentos genéricos, de conformidad con el articulo 75 del

Reglamento de Insumos para la Salud®.

Es una incorporacion de la nueva Ley Federal de Proteccién a la Propiedad
industrial. EI ADPIC ya establecia en su articulo 30, que los Estados miembros
pueden prever en sus legislaciones internas una serie de excepciones a los
derechos conferidos por una patente, siempre y cuando éstas no vulneren de
manera injustificable la explotacion normal de una patente ni causen perjuicio

injustificado a los legitimos titulares de una patente.

Por otro lado, el articulo 31 del ADPIC enlista una serie de excepciones al
derecho de exclusividad que otorga una patente, sefialando que es posible permitir
el uso no autorizado de una patente en funcion de las circunstancias propias, en
caso de alguna emergencia nacional, en situaciones de extrema urgencia, o bien en
los casos de uso no comercial; cuando el alcance y la duracién de dicha utilizacion

sean delimitados a los fines; y cuando se trate de usos de caracter no exclusivo.

Por otro lado, el T-MEC establece en su articulo 20.39 la posibilidad de que los
Estados miembros establezcan excepciones limitadas de los derechos exclusivos
conferidos por una patente, manteniendo la linea del ADPIC de que dichas
excepciones no deben atentar en contra de la explotacién normal de una patente ni
causar perjuicios injustificados a los legitimos intereses del titular de una patente,

teniendo en cuenta los intereses legitimos de terceros.

En ese sentido, el T-MEC incorpora los intereses legitimos de terceros como
criterio a considerar al momento de evaluar las limitaciones que se hacen del
derecho conferido por una patente. Cabe recordar que, para el derecho mexicano,
un interés legitimo representa una concepcion mas amplia que el interés juridico

tradicional, pues para probar el interés legitimo se necesita acreditar que: a) exista

% Reglamento de Insumos para la Salud. Diario Oficial de la Federacion. 03 de febrero de
1998. Disponible en http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/ris.html
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una norma constitucional en la que se establezca o tutele algun interés difuso en
beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese
interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente

pertenezca a esa colectividad.®®

Asimismo, el T-MEC remite al articulo 31 del ADPIC permitiendo los usos antes
sefialados como usos que no requieren de la autorizacion del titular del derecho de
patente, asi como cualquier exencion o enmienda que las partes deseen hacer de

dicho articulo.

Dicho principio o clausula bolar tiene como antecedentes en la legislacion interna
la fraccion | del articulo 22 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual a la letra

enuncia lo siguiente:

Ley Federal de la Propiedad Industrial

Articulo 22.- El derecho que confiere una patente no

producird efecto alguno contra:

l.- Un tercero que, en el ambito privado o académico y con
fines no comerciales, realice actividades de investigacion
cientifica o tecnolégica puramente experimentales, de
ensayo o de ensefianza, y para ello fabrique, importe o

utilice un producto o use un proceso igual al patentado;

Es posible observar que si bien la Ley de la Propiedad Industrial incorpora una
disposicion en la que permite que el producto o proceso resultado de una patente
sea usado, fabricado o importado con fines académicos y de investigacion, lo

anterior no implica que otros entes econdmicos o los mismos estudiantes o

% Registro digital: 2019456. Instancia: Segunda Sala. Décima Epoca. Materia(s): Comun.
Tesis: 2a./J. 51/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federacion. Libro
64, Marzo de 2019, Tomo I, pagina 1598. Tipo: Jurisprudencia

INTERES LEGITIMO E INTERES JURIDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO,
CONFORME AL ARTICULO 107, FRACCION |, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
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investigadores puedan utilizar la informacion tecnologica descrita por las
reivindicaciones de las patentes para desarrollar nuevos inventos con una
innovacion incremental o radical suficiente para ser objeto de proteccion por

personas diversas a los titulares de la patente inicial.

En efecto, al restringir dicha excepcién Unicamente al &mbito privado o
académico se rompia con la finalidad preponderante de las patentes: la
democratizacion del conocimiento y el incentivo a la innovacion, pues dicho
incentivo se quedaba reservado exclusivamente a los anteriores titulares de
derechos, quienes podian perpetuar indirectamente sus monopolios artificiales a

través de innovaciones incrementales y segundas patentes.

Ahora bien, con la incorporacion de las disposiciones contenidas en el T-MEC, la
legislacion mexicana mejoro esta excepcion a la prohibicion del uso de una patente
logrando los estandares internacionales conocidos como “clausula bolar” en las
fracciones | y Il del articulo 57 de la Ley de Proteccion a la Propiedad Industrial de

la siguiente manera:

Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial

Articulo 57.-EI derecho que confiere una patente no

producird efecto alguno contra:

l.- Un tercero que realice actividades de investigacion
cientifica o tecnolégica puramente experimentales, de
ensayo o de ensefianza, en el &mbito privado o académico
y con fines no comerciales, y para ello fabrique, importe o

utilice la invencion patentada,;

Il.- Un tercero que use, fabrique, ofrezca en venta o importe
un producto con una patente vigente, exclusivamente para
generar pruebas, informacién y produccion experimental
necesarias para la obtencién de registros sanitarios de

medicamentos para la salud humana,;
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Mauricio Jalife®” considera que la excepcién contenida en la fraccion | permite
introducir lo que se conoce como una “patente dependiente” o “segunda patente”
hablando en los términos en los que el ADPIC lo establece. Al respecto, este autor
sefiala que es posible obtenerla mediante la autorizacion del titular de la primera
patente o patente originaria, cuando se realicen innovaciones incrementales, esto

es, que se mejore la solucion técnica ya aportada.

Por otra parte, en relacién a la segunda fraccion Jalife®® sefiala que la formay los
términos en los que la excepcion deberia ser incluida en la ley ha sido objeto de
multiples debates puesto que algunos consideran que el desarrollo de productos
durante la vigencia de una patente atenta contra los derechos exclusivos que ésta

otorga.

En mi opinién, la clausula bolar representa una oportunidad para que las
pequefias y medianas empresas, asi como instituciones académicas e institutos de
investigacion publica se beneficien del contrato social que genera el otorgamiento
de una patente, aprovechando que una vez que la informacién de la misma ha sido
publicada por la respectiva oficina de patentes, pasa a formar parte del estado de la
técnica.En efecto, considero que una correcta aplicacion de este principio
denominado clausula bolar permitiria mantener por una parte el incentivo que
representa el derecho exclusivo o “monopolio temporal” que otorga una patente sin
afectar la innovacion y el desarrollo de capacidades tecnolégicas a nivel académico

e industrial.

Tanto la regulacion como la aplicacion practica de este principio juridico deben
atenerse a los principios teleoldgicos y la finalidad del otorgamiento del derecho
exclusivo de la patente. Asimismo, deben establecerse mediante la practica juridica,
criterios objetivos que determinen de manera equilibrada el limite entre los
supuestos que legitiman un uso por este principio y aquellas practicas que

efectivamente encuadran en el supuesto de infracciones en materia de patente. Lo

% Jalife, 2020, op. cit. p. 15

% |dem.
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anterior con la finalidad de evitar tanto abusos en el derecho de exclusividad que
otorga una patente, como abusos en la aplicacion de la clausula bolar que podrian

afectar a titulares de patentes.

No obstante lo sefialado en este apartado, es relevante recordar que dicha
excepcion solamente es aplicable en el tema de desarrollo de medicamentos,
puesto que estos requieren de un estricto control de calidad y el cumplimiento de
ciertos tramites con las autoridades sanitarias. Sin embargo, consideramos que
pese a los amplios debates que esto pueda generar, puede y debe analizarse la

posibilidad de extender dicha excepcidn a invenciones de todo tipo.

2.2.1.4. Certificado Complementario

Esta figura juridica es una de las mas novedosas de la nueva Ley y nuevamente,
una de las que mayor controversia generaron desde su discusion en las

negociaciones del T-MEC.

El certificado complementario representa una oportunidad para extender la
vigencia de una patente y tiene su origen en los posibles perjuicios que pudieran
generarse a raiz de retrasos irrazonables de las autoridades nacionales encargadas
de realizar el examen de patentabilidad de una invencion, ya sea por ineficiencias
administrativas, por negligencia de las autoridades o cualquier otra deficiencia
atribuible a las oficinas de patentes que no pueda justificarse por sucesos 0

circunstancias extraordinarias.

En efecto, la incorporacion de una disposicion que ofrezca la posibilidad de
extender la vida de una patente y, por lo tanto, los derechos exclusivos que ésta
otorga. Esta disposicibn no tiene precedente alguno en el ADPIC por lo que
claramente representa un estandar elevado de los sistemas de Propiedad

Intelectual.

Cabe resaltar que el articulo 33 del ADPIC establece que la duracién minima de
una patente son 20 afios a partir de la fecha de solicitud de la misma, sin que ello
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implique que este tratado haya fijado en algiin momento una vigencia maxima de

proteccion.

Ahora bien, para poder analizar la concordancia de las disposiciones de la Ley
Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial que regulan el certificado
complementario, es necesario recurrir a un analisis del articulo 20.44 del T-MEC, el

cual a la letra sefala lo siguiente:

T-MEC

Articulo 20.44: Ajuste de la Duracion de la Patente por

Retrasos Irrazonables de la Autoridad Otorgante

1. Cada Parte hara sus mejores esfuerzos para procesar las
solicitudes de patentes de una manera eficiente y oportuna,

con el fin de evitar retrasos irrazonables o innecesarios.

2. Una Parte podra disponer procedimientos para que los
solicitantes de patentes soliciten la aceleracion del examen

de sus solicitudes de patente.

3. Si hubiere retrasos irrazonables en el otorgamiento de una
patente por una Parte, esa Parte dispondra los medios para
que, a peticién del titular de la patente, se ajuste el plazo

de la patente para compensar esos retrasos.

4. Para los efectos de este Articulo, un retraso irrazonable
incluye, al menos, un retraso en el otorgamiento de una
patente de mas de cinco afos contados a partir de la
fecha de presentacion de la solicitud en el territorio de la
Parte, o de tres afios desde que se haya hecho la solicitud
de examen, cualquiera que ocurra con posterioridad. Una
Parte puede excluir de la determinacion de dichos retrasos,
los periodos de tiempo que no ocurran durante la tramitacion

o el examen de la solicitud de la patente por la autoridad
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otorgante; los periodos de tiempo que no sean directamente
atribuibles a la autoridad otorgante; asi como los periodos

gue sean atribuibles al solicitante de la patente.

El articulo antes transcrito sefiala en un inicio el compromiso que cada uno de
los paises que son parte del tratado reafirman para mejorar y hacer mas eficientes
los procesos de examen de patentes, con la finalidad de evitar retrasos innecesarios

en la concesion de las mismas.

Por otra parte, esta disposicion concede la posibilidad de establecer
procedimientos para que los solicitantes de patentes puedan acelerar el proceso de
examen y con ello, que los 20 afios contados a partir de la presentacion de la

solicitud puedan ser aprovechados de mejor manera.

Recordar que los derechos exclusivos que otorga una patente son reconocidos
mediante la expedicion del titulo, sin embargo, la vigencia de estos se contabilizan
a partir de la presentacién de la solicitud, por lo que en ocasiones pueden llegar a
pasar varios meses 0 incluso afios entre la presentacién de la solicitud y la

concesion del derecho exclusivo.

En consecuencia, en el inciso 3 del articulo 20.44, el T-MEC introduce la férmula
de “medios para que, a peticién del titular de la patente, se ajuste el plazo de la
patente”, mecanismo que fue denominado “certificado complementario” por la Ley

Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial.

Finalmente, el inciso 4 define minimamente lo que deberda entenderse por
“retraso irrazonable” sefialando que esto ocurrira, al menos, cuando se haya
otorgado la patente 5 afios después de que ésta haya sido solicitada o bien, 3 afios

después de que se haya realizado la solicitud de examen.

Asimismo, sefiala que para contabilizar dichos plazos cada Estado miembro
puede excluir los retrasos que no sean directamente atribuibles a la autoridad, asi

como los que son directamente atribuibles al solicitante de la patente.
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Como es posible observar, de la lectura de los articulos 36, 37, 126y 127 y demas
aplicables de la Ley Federal de Protecciéon a la Propiedad Industrial®® es posible
advertir que al ser una figura juridica totalmente novedosa se ha incorporado el
certificado complementario casi en los términos exactos en los que fue establecido
en el T-MEC. El articulo 36 introduce esta figura al establecer que el derecho
exclusivo y temporal de explotacién de una invencion puede ser otorgado a través
del certificado complementario siempre y cuando se cumplan con los requisitos

establecidos en el Capitulo VIII del Titulo Segundo de la ley.

Por otro lado, el articulo 37 sefiala que la titularidad de los derechos de un
certificado complementario, al igual que la titularidad de los derechos exclusivos de

las patentes, podra estar a favor de una persona fisica o0 moral.

En lo que respecta propiamente a la procedencia de la tramitacion de dicho
certificado complementario, la ley sefiala en concordancia con el articulo 20.44 del

T-MEC, que éste se podra otorgar cuando existan retrasos irrazonables

% Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial. Op. cit. pp. 10, 11,
30, 31

Articulo 36.- La persona fisica que realice una invencién, modelo de utilidad,
disefio industrial 0 esquema de trazado de circuito integrado o su causahabiente,
tendra el derecho exclusivo y temporal de explotaciéon en su provecho, por si 0
por otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en
esta Ley y su Reglamento. El derecho a que se refiere el parrafo anterior se
otorgara a través de:

.- Un certificado complementario en el caso de que una patente cumpla con los
requisitos previstos en el Capitulo VIII de este Titulo.

Articulo 37.- Los titulares de patentes, de registros o de certificados
complementarios podran ser personas fisicas o morales.

Articulo 126.- Cuando en la tramitacion de una patente existan retrasos
irrazonables, directamente atribuibles al Instituto que se traduzcan en un plazo
de mas de cinco afios, entre la fecha de presentacion de la solicitud en México y
el otorgamiento de la patente, a peticién del interesado se podra otorgar un
certificado complementario para ajustar la vigencia de la misma.

Articulo 127.- La vigencia del certificado complementario al que se refiere el
articulo anterior no podra exceder de cinco afos.
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directamente atribuibles al IMPI que se traduzcan en un plazo de mas de cinco afios

entre la fecha de presentacion y el otorgamiento de la patente.

Por su parte, el articulo 127 impone un limite de cinco afios a la vigencia de dicho
certificado, limite bastante prudente considerando que son esos mismos 5 afios los
que dan pie a que se analice la existencia de retrasos irrazonables. El articulo 129
impone otro limite a la concesion de estos certificados al establecer que este se

podré solicitar una sola ocasion.

En ese mismo sentido, la legislacion mexicana va més all4 de lo establecido en
el T-MEC, sefialando expresamente en su articulo 132 las circunstancias que no se
consideraran como retrasos irrazonables atribuibles al Instituto, entre las que se
encuentran: los periodos entre la fecha de presentacién de la solicitud y la fecha de
resolucién favorable del examen de forma; los periodos atribuibles a acciones u
omisiones del solicitante y los plazos adicionales solicitados; los periodos que
gueden fuera de su control, sefialando de forma enunciativa mas no limitativa, los
que ocurren entre la sustanciacion de cualquier medio de impugnacion
administrativa o jurisdiccional o que deriven de ellos; y los periodos atribuibles a

causas de fuerza mayor o caso fortuito.

El procedimiento para la solicitud de un certificado complementario parece en
esencia muy sencillo, pues el articulo 130 de la ley sefiala que los requisitos que
debe contener la solicitud son el nUmero de expediente, fecha de presentacion y
fecha de concesion de la patente; los argumentos sobre la procedencia del

certificado complementario y el pago de la tarifa correspondiente.

Finalmente, la ley incorpord cuestiones relativas al surtimiento de efectos del
certificado complementario, la naturaleza de los derechos que este otorga y la

caducidad de pleno derecho al término de la vigencia del mismo.

Al respecto, la ley sefiala que una vez que se resuelva favorablemente la
concesion de dicho certificado complementario, en el plazo de un mes contado a
partir de la publicacion en la gaceta, el solicitante debe realizar el pago por concepto

de expedicién del certificado y por el periodo concedido mediante este. El certificado
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complementario surtira efectos al dia siguiente del vencimiento de la vigencia de
veinte afos de la patente de la cual deriva, siempre y cuando se ésta se haya

mantenido vigente y surtiendo sus plenos efectos legales.

La naturaleza de los derechos que concede el certificado complementario sera la
misma que la que concede el titulo de patente, esto es, derechos exclusivos
temporales para el uso, fabricacion, venta, ofrecimiento en venta o importacion del
producto o proceso en el que consista la invencidn; estaran sujetos a las mismas

limitaciones y obligaciones.

Por ultimo, el certificado complementario caduca de pleno derecho al término de
su vigencia, incorporandose al dominio publico los derechos que ampara sin

necesidad de declaracion administrativa.

En conclusién, la figura juridica del certificado complementario podria representar
una barrera considerable al desarrollo tecnolégico, particularmente considerando lo

rapido que evolucionan las tecnologias en la economia del conocimiento.

Ademas, de acuerdo con autores como Mark Rogers® y Brandt, J.L. mientras
gue la innovacion implica la comercializacién de nuevas ideas, las invenciones no
estan directamente relacionadas con la comercializacién, ya que muchas de ellas

“mueren solitariamente, sin nunca haber visto la luz del éxito comercial.”101

2.2.1.5. Renuncia, rectificacion o limitacién voluntaria del derecho de
patente

Este apartado de la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial resulta
particularmente novedoso, toda vez que el ADPIC no establece renuncia,

rectificacion ni limitacion voluntaria al derecho que otorga una patente. No obstante

100 Rogers, Mark, “The Definition and Measurement of Innovation.” Melbourne Institute
Working Paper, 1998, 10 (98), Melbourne Institute of Applied Economic and Social
Research, disponible en https://research.aston.ac.uk/en/publications/the-definition-and-
measurement-of-innovation (fecha de consulta: 25 de marzo de 2022)

101 Brandt, J. L. Capturing innovation: turning intellectual assets into business assets, 2002.
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que este tratado en su articulo 32 establece la posibilidad de establecer
mecanismos de revocacion o caducidad de una patente, ésta solo podia darse

mediante revision judicial.

En ese sentido, el T-MEC en su articulo 20.38 ha ahondado un poco en relacion
a este tema sefialando como causales de cancelacion, revocacion o anulacion de
una patente el fraude, la falsedad, la conducta injusta o cualquier otro fundamento
qgue habria justificado la denegacion del otorgamiento de la patente; sin embargo,
este tratado también ha seguido la linea de lo antes mencionado, refiriendo incluso
a lo dispuesto en el articulo 5A del Convenio de Paris y al Acuerdo ADPIC para
efectos de que cada Estado parte establezca los mecanismos de revocacion de

conformidad con ellos.

En adicion a lo anterior, en el articulo 20.41 el T-MEC si contempla que cada
parte debe disponer de mecanismos para que los solicitantes de patentes puedan
realizar enmiendas, correcciones y observaciones respecto a sus solicitudes,
sefialando que por lo menos debera dotar de una oportunidad a los solicitantes para
efectuar dichas correcciones.

Ahora bien, la Ley Federal de Proteccién a la Propiedad Industrial contempla de
manera mas o menos exhaustiva el procedimiento y los supuestos en los que
procede la renuncia, rectificaciéon o limitacién de los derechos contenidos en una
patente, sefialando que ninguna de estas figuras puede solicitarse para ampliar el
espectro de proteccién que el titulo confiere.

Cabe recordar que tal y como quedo establecido en el capitulo anterior, los
derechos que confiere una patente se encuentran contenidos en las

reivindicaciones que fueron solicitadas y posteriormente concedidas.

En ese sentido, la renuncia puede interpretarse en un sentido amplio como la
supresién de todo derecho exclusivo derivado de un titulo de patente, mientras que
la limitacion debe entenderse en los términos en los que se plantea en el articulo
123 de la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial, como la posibilidad

de eliminar una o mas reivindicaciones, o bien la inclusibn de una o mas
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reivindicaciones dependientes de la reivindicacion independiente, lo que podria

ocasionar una mejor precision respecto de lo que en efecto protege la patente.

Por otro lado, cabe sefialar que la rectificacion se refiere, en términos del articulo
122 de la Ley Federal de la Proteccion a la Propiedad Industrial, a una aclaracion
que se realiza respecto a un error en alguno de los elementos que constan en el
titulo de patente, es decir, al nimero y clasificacion de la patente; el nombre y
domicilio de la persona o personas a quienes se expide; el nombre del inventor o
inventores; las fechas de presentacion de la solicitud y de prioridad reconocida, y
en su caso, de expedicion; en la denominacion o titulo de la invencién; y/o en su

vigencia.

Finalmente, se sefiala que estos procedimientos no son exclusivos de las
patentes, por lo que también aplican para los modelos de utilidad, figura juridica
gue, aunque no es objeto del presente trabajo de investigacién, también es muy
relevante en el ambito de la innovacion y las empresas de base tecnolégica, razon
por la cual se destaca su papel como derecho sustituto o complementario de las

patentes.

En efecto, los modelos de utilidad son cominmente llamados Petty10? (del francés
petit) patents o “patentes pequenas” debido a que protegen invenciones que
cumplen con los requisitos de novedad y aplicacién industrial, pero que no cuentan
con una actividad inventiva lo suficientemente fuerte para ser susceptibles de ser

protegidos mediante una patente.

Una udltima puntualizacion sobre los modelos de utlidad: a través de la
incorporacion de las disposiciones del T-MEC en la legislacion interna, se logré

ampliar la vigencia de este derecho de propiedad industrial de 10 a 15 afios,

102 Simin, Marina., (et. al). Current condition and development of the innovative sector of
small and medium enterprises (SMESs) in AP Vojvodina. Ekonomija: teorija i praksa, 14(3),
pp. 22-43, 2021, disponible en
https://doaj.org/article/718d595e42f344cd8c9c8cl4d8a7b7dd (consultado el 27 de febrero
de 2022)
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permitiendo que invenciones que representan innovaciones incrementales puedan

competir en el mercado de las patentes en un plano de mayor equidad.

2.2.1.6. Comité DPI

El T-MEC establece en su articulo 20.14%3 Ja creacién de un Comité de Derechos
de Propiedad Intelectual (Comité DPI), el cual estard compuesto por representantes
del gobierno de cada Parte, y aun cuando éste no figura (todavia) en la legislacion
interna, en el presente estudio se presentan las bondades que dicho organismo
puede llegar a tener para incentivar la innovacién y la generacion de valor de
pequefias y medianas empresas de base tecnoldgica a través de los derechos

intangibles de propiedad intelectual.

Al respecto, la composicion de dicho comité tiene entre sus actividades a realizar
la promocion de actividades relacionadas con incentivar la innovacion, la
creatividad, el crecimiento econdémico y el empleo, sefialando expresamente en el
inciso iii) de su apartado a) que se privilegiara entre otros aspectos, la promocion
de cuestiones relativas a la Propiedad Intelectual que resulten particularmente
relevantes a pequefias y medianas empresas; actividades en materia de ciencia,
tecnologia e innovacién; asi como a la generacién, transferencia y difusién de

tecnologia.

103 T-MEC. Op. cit. p. 7
Articulo 20.14: Comité de Derechos de Propiedad Intelectual 1. Las Partes establecen un
Comité de Derechos de Propiedad Intelectual (Comité DPI) compuesto por representantes
del gobierno de cada Parte.
2. El Comité DPI deberéa: (a) intercambiar informacion, relativa a asuntos de derechos de
propiedad intelectual, incluyendo cémo la proteccion a la propiedad intelectual contribuye
a la innovacion, la creatividad, el crecimiento econémico y el empleo, tales como:

(i) cuestiones de propiedad intelectual particularmente

relevantes a pequefias y medianas empresas; actividades en

materia de ciencia, tecnologia e innovacion; asi como a la

generacion, transferencia y difusion de tecnologia,

(v) programas de educacién y concientizacion relacionadas
con propiedad intelectual y desarrollo de capacidades
referente a asuntos de derechos de propiedad intelectual, e
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En efecto, dicho tratado incorpora esta nueva figura del Comité DPI como un ente
de caracter internacional que permita crear una conciencia social respecto de las
ventajas que representan los derechos de propiedad intelectual para la generacion,
transferencia y difusion de tecnologia, por lo que consideramos que este organismo
debe democratizar tanto el desarrollo de capacidades tecnoldgicas suficientes, asi

como difundir los conocimientos y la cultura de la propiedad intelectual.

Por otro lado, consideramos que dichas actividades de educacion vy
concientizacion del Comité DPI deben ser compartidos con las respectivas oficinas
de registro de patentes y marcas, con la finalidad de que en el &mbito de sus
competencias puedan coadyuvar para tener un mayor impacto y un alcance mas
amplio, evolucionando la llamada economia del conocimiento en paises en

desarrollo.

2.2.1.7. Cooperacion en Patentes y Trabajo Compartido

Finalmente, otra disposicion del T-MEC que es de relevancia para el presente
trabajo es la contenida en el articulo 20.15, en la que se reconoce la importancia de
crear sinergias entre los sistemas de registro de patentes, asi como entre sus

respectivas oficinas de patentes que los coordinan. 104

104 T-MEC. Op. cit. p. 8

Articulo 20.15: Cooperacion en Patentes y Trabajo Compartido

1. Las Partes reconocen la importancia de mejorar la calidad y eficiencia de sus propios
sistemas de registro de patentes asi como de simplificar e integrar los procedimientos y
procesos de sus respectivas oficinas de patentes, para el beneficio de todos los usuarios
del sistema de patentes y del publico en general.

2. Ademas de lo dispuesto en el parrafo 1, las Partes procuraran cooperar entre sus
respectivas oficinas de patentes para facilitar el intercambio y el aprovechamiento del
trabajo de busqueda y examen de las Partes. Esto podra incluir:

(a) poner a disposicion de las oficinas de patentes de las otras Partes, los resultados de
blusqueda y examen;7 e

(b) intercambiar informacion referente a sistemas de aseguramiento de calidad y
estandares de calidad relacionados con el examen de patentes.

3. Con el fin de reducir la complejidad y el costo para obtener el registro de una patente,
las Partes procurardn cooperar para reducir las diferencias en los procedimientos y
procesos de sus respectivas oficinas de patentes.
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Es un hecho que la cooperacién en materia de patentes ha tenido avances
relevantes en los ultimos afos, siendo materia de ello Tratados como lo son el
Tratado de Cooperacion de Patentes (Patent Cooperation Treaty, o PCT por sus
siglas en inglés), sin embargo, la era de la informacion demanda un fortalecimiento
en este trabajo conjunto, particularmente en lo que refiere a la informacién de
busqueda y examen de solicitudes de patente, actividades que hoy en dia gozan de
las ventajas de la libre circulacion de datos en la red, asi como de una amplia

automatizacion de dichos procesos.

Cabe resaltar que a través de la cooperacion y trabajo compartido de los sistemas
nacionales de patentes es posible incentivar la generacion de capacidades
tecnoldgicas necesarias para impulsar la innovacion incluso a niveles donde se
requiere una mayor maduracion de la tecnologia, como es el caso de pequefias y

medianas empresas de base tecnoldgica.

Asimismo, es importante subrayar que la obligacién internacional contenida en
este articulo del Tratado no queda satisfecha simplemente con poner a disposicion
sus bases de datos de informacion tecnolégica, sino que requiere la creacion de un
sistema eficiente de capacitacion, orientacion sobre el estado de la técnica y una

clara definicién de criterios de patentabilidad.

Resulta evidente que este trabajo compartido debe hacerse al margen de la
soberania de cada pais, manteniendo la facultad discrecional de establecer criterios
propios respecto al caracter patentable de cada invencion, sin embargo, una mayor
comprension del estado de la técnica permitira definir criterios correctamente

motivados.

2.2.2. ¢Representa la LFPPI un incremento en los estandares de Propiedad

Intelectual con respecto a la LPI?

Una vez realizado el analisis comparativo entre la normativa internacional
contenida en el ADPIC y el T-MEC, sus adecuaciones al derecho interno mediante
la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial y la ahora abrogada Ley de
la Propiedad Industrial, es posible confirmar lo que los autores citados en el capitulo
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| sefialan respecto de la elevacion de los estandares legales de proteccion a los

derechos de Propiedad Intelectual.

En efecto, la incorporacion de la mayoria de las disposiciones convenidas
mediante el T-MEC representa avances considerables en la manera de blindar los
activos intangibles de propiedad intelectual, sin embargo, una proteccion mas
amplia o limitaciones mas estrictas no necesariamente implican la construccion de
un andamiaje juridico solido que prevenga conductas infractoras y abusos en los

derechos exclusivos otorgados.

Es verdad que nuestra legislacion ya ha incorporado la mayor parte de los
compromisos internacionales asumidos en el T-MEC, sin embargo, aun quedan
algunos aspectos pendientes por regularse de manera especifical®® mediante la
expedicion del reglamento de la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial,
que a mas de un afio de su vigencia, sigue rigiéndose por el Reglamento de la Ley
de la Propiedad Industrial.

En ese sentido, la recomendacion de los doctrinarios de aprovechar las
flexibilidades, es decir, los vacios legislativos o las areas grises que conceden los
tratados, debe ser atendida para lograr adminicular el Reglamento, la Ley, los
Tratados y las politicas publicas en materia de ciencia, tecnologia e innovacion y
lograr un equilibrio entre los derechos y las obligaciones que involucran ser titular

de un derecho de patente o cualquier otro derecho de propiedad intelectual.

2.2.3. Areas de oportunidad encontradas en ADPIC y T-MEC para ser

incorporados a la LFPPI o bien a su reglamento.

En lineas anteriores ha quedado establecido que a pesar de que la Ley Federal
de Proteccion a la Propiedad Intelectual representa un avance considerable con
respecto a la hoy abrogada Ley de la Propiedad Industrial, reflejando la mayor parte

de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano mediante

105 2.2.1Cambios mas relevantes en materia de Patentes entre la LPl y la LFPPI
(supra)
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Tratados Internacionales como el T-MEC y el ADPIC, aun es necesario precisar

ciertas cuestiones dentro del reglamento de la Ley o mediante politicas publicas.

Comenzando por el Reglamento de la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad
Industrial -cuya expedicion se ha demorado bastante desde la publicaciéon de la Ley
en el Diario Oficial de la Federacion el 01 de julio de 2020 y su posterior entrada en
vigor el 05 de noviembre del mismo afio- consideramos que el mismo debe traer un
poco de luz sobre la aplicacion de las instituciones juridicas nuevas, sin que ello
implique caer en la sobre regulacion, toda vez que multiples aspectos o
problematicas sélo podran ser tangibles a partir de la aplicacion misma y la practica

administrativa y jurisdiccional.

En ese sentido, un primer aspecto que debe contemplar el Reglamento de la Ley
Federal de Proteccién a la Propiedad Industrial en materia de patentes es
especificar las condiciones necesarias para considerar que la utilizacion de una
sustancia, compuesto o composicidn es nueva, lo anterior con la finalidad de
establecer un criterio claro que ayude a dilucidar cuando es procedente que se

proteja un segundo uso.

Asimismo, en relaciébn con la cldusula bolar, deben establecerse en el
Reglamento los procedimientos necesarios para hacer uso de ésta, pues el uso,
fabricacion venta o importacion de un producto que esté protegido por una patente

que se encuentre vigente, constituye una infraccion administrativa.

En virtud de lo anterior, una acertada regulacion sera de gran utilidad para
establecer criterios de razonabilidad que ayuden a diferenciar la delgada linea entre
los casos en los que resulta aplicable la excepcion contenida en la fraccién 1l del

articulo 57 de la LFPPI -conocida como clausula bolar- de los casos infractores.

Por otro lado, si bien la Ley es un poco mas extensa en lo que respecta a la nueva
figura juridica del certificado complementario, toda vez que incorpora disposiciones
relativas al procedimiento para solicitarla, asi como del surtimiento de efectos de
este, la naturaleza de los derechos que este otorga y la caducidad de pleno derecho

al término de la vigencia del mismo, el reglamento podria ahondar en algunos
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requisitos de forma o fondo necesarios para su concesion, asi como detallar el

procedimiento de otorgamiento de dicho certificado.

Finalmente, consideramos que los siguientes aspectos que deben ser

considerados al momento de desarrollar politicas publicas y todo tipo de acciones

gubernamentales de caracter no regulatorio comprenden lo siguiente:

a)

b)

d)

e)

Establecer una cultura del patentamiento que recoja los principios
teleoldgicos establecidos en el capitulo I, asi como las flexibilidades que los
Tratados Internacionales aqui expuestas.

Evaluar constantemente el estado del arte a nivel internacional con la
finalidad de construir las capacidades tecnoldgicas necesarias con ayuda de
los técnicos en cada materia.

Establecer un canal de comunicacion regido por los principios de
transparencia y maxima publicidad para que el gobierno mexicano dé a
conocer las acciones llevadas a cabo dentro del Comité de Derechos de
Propiedad Intelectual (Comité DPI) previsto en el articulo 20.14 del T-MEC.
Hacer uso de las herramientas tecnoldgicas de cooperacién en materia de
patentes para acrecentar las capacidades tecnoldgicas en el pais, incentivar
la innovacion y la maduracion de tecnologias patentadas y lograr una
eficiente comercializacion de las mismas.

Evaluacion de como la regulacion estd impactando realmente a la sociedad
mexicana, para poder hacer adecuaciones gue sean necesarias. Analizar las
capacidades y el entorno con la finalidad de que la mejora regulatoria en
materia de propiedad intelectual, innovacion y transferencia tecnoldgica sea
dinamicay efectiva. Esta revisién debe hacerse en periodos cortos de tiempo
(por ejemplo, en Jalisco se hacen afio con afo) para verificar que exista el
andamiaje juridico y presupuestal necesario para atender las necesidades

del sistema de innovacion.196

108 |Instituto de Investigaciones Juridicas, U. (2022). Buenas practicas y areas de oportunidad del
manejo de la Propiedad Intelectual en la Universidad. Buenas practicas y areas de oportunidad del
manejo de la Propiedad Intelectual en la Universidad. México. Obtenido de
https://fb.watch/dzRHQ7Kx1l/
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Capitulo lll. Los estandares altos Propiedad Intelectual y su relacién con
el estimulo o inhibicién de la innovacién en pequefias y medianas
empresas de base tecnoldgica.

Los regimenes de Propiedad Intelectual se han fortalecido en los ultimos 25 afios
desde la adopcion del ADPIC hasta la incorporacion de estandares mas elevados
en Tratados Internacionales bilaterales y multilaterales, tal y como ha quedado
establecido en el estudio comparativo realizado en el capitulo anterior.

Es también evidente que estos cambios han sucedido debido a un cambio de
paradigma en los avances cientificos y tecnoldgicos que experimenta el mundo
entero, una revolucién tecnoldgica que nos afecta de manera directa e indirecta por
efecto de la globalizacion, la sociedad de la informacién y la economia del

conocimiento.

En el presente capitulo se presentan una serie de andlisis que han realizado
especialistas en temas de economia del conocimiento o economia del aprendizaje,

revoluciones tecnoldgicas y procesos de innovacion en ciencia y tecnologia.

En este andlisis se advierten los efectos que han tenido los cambios en la
legislacién en materia de patentes en coadyuvancia con las politicas publicas en
materia de innovacién con respecto a las pequefias y medianas empresas de base

tecnoldgica en México.

Para ello es necesario comenzar por analizar los diversos aspectos que se
evalian al momento de medir la innovacion, presentando dos tipos de medicién
comunmente usadas para estos efectos: por un lado, el que sigue la corriente
Schumpeteriana al analizar los indices de patentabilidad de cada pais; y por otro, el
indice Global de Innovacién que desde elabora desde 2008 la Organizacion Mundial
de la Propiedad Intelectual en coadyuvancia con instituciones especializadas en

evaluar los sistemas nacionales de innovacion.

Posteriormente, serd necesario analizar la interaccion existente entre los

conceptos de economia del conocimiento, los procesos de innovacion, desarrollo y
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transferencia de tecnologia, con la finalidad de poder sefialar las diversas
problematicas que experimentan las pequefias y medianas empresas de base

tecnoldgica frente a la actual legislacion en materia de patentes.

Asimismo, se presenta la articulacion de los fenémenos anteriormente sefialados
con la politica de Ciencia, Tecnologia e Innovacién que ha adoptado México a partir
de la incorporacion de la normativa contenida en los ADPIC y los retos que enfrenta
dicha politica frente a la incorporacion de los estandares de Propiedad Intelectual

contenidos en el T-MEC.

Esta politica debe entenderse en sentido amplio pues involucra una variedad
inmensa de factores a considerar, siendo de interés para el presente trabajo los
aspectos relacionados con la legislacién en materia de patentes, evaluando desde
una perspectiva critica, a través la evolucion en los indices de patentabilidad y en el
indice global de innovacion elaborado por la Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI).

3.1. Medicién de lainnovacion

La dinamica econémica de la actualidad ha tenido cambios significativos en los
altimos treinta afos. Es verdad que ya en los afios ochenta se anticipaba una
economia globalizada, que mas tarde en la década de los noventa fue impulsada
por la eliminacién de restricciones al comercio internacional derivada de la adopcién

de numerosos Tratados de Libre Comercio tanto a nivel bilateral, como regional.

Adicionalmente, el desarrollo exponencial de tecnologias de la informacion ha
revolucionado los modelos de negocios, permitiendo no sélo la satisfaccién de las
necesidades intrinsecas del ser humano, sino que se han creado nuevas
necesidades o comodidades derivadas del desarrollo de innovaciones al margen de

la barrera tecnolégica.

Al respecto, numerosos autores especialistas en temas econdmicos han
analizado el efecto de la llamada economia del conocimiento, también llamada
economia de la informacion o economia del aprendizaje, en relacion con los

cambios en la estructura juridica del sistema internacional de Propiedad Intelectual.
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3.1.1. indices de Patentabilidad

De acuerdo con Aboites y Soria, los actores politicos de los aflos noventa
buscaban un derrame de conocimiento tecnoldgico y, por ende, una modernizacion
de la industria nacional que generara valor para las empresas locales propiciando
el crecimiento economico. Sin embargo, el efecto positivo en indicadores
econdémicos como el crecimiento en el PIB o la productividad no se sostuvieron por
mucho tiempo, mientras que la derrama de conocimiento tecnolégico cesoé al poco

tiempo.

En efecto, fue gracias a la incorporaciéon de los estdndares minimos en materia
de Propiedad Intelectual adoptados mediante el ADPIC y el TLCAN que se lograron
resultados positivos en cuanto a importacion de tecnologia. A pesar de ello, la
transferencia de tecnologia fue muy limitada y el crecimiento en la productividad no

se mantuvo constante.1%’

Asimismo, para efectos del presente trabajo de investigaciéon resulta relevante
analizar que el efecto de la incorporacién de los estandares internacionales de
Propiedad Intelectual en las empresas nacionales fue practicamente nulo: no
surgieron grupos significativos de empresas nacionales basadas en las nuevas
tecnologias; ademas las alianzas y sinergias con empresas extranjeras fueron

practicamente inexistentes en materia de innovacion.

Aboites y Soria no son los Unicos en realizar afirmaciones respecto a los bajos y
poco significativos niveles de patentamiento que las empresas mexicanas tuvieron
en la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos (United States Patent and

Trademark Office, USPTO por sus siglas en inglés).

Autores como Cabrero, Carreén y Guajardo'® explican mediante gréficas
generadas con datos del Banco Mundial, que si bien los patrones de solicitudes de

patentes solicitadas por residentes se mantuvieron constantes durante 20 afios de

107 Aboites, op. cit., p. 14.
108 Cabrero, op. cit., p. 54
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los 80’s al afio 2000, a partir de esta fecha se despegan exponencialmente los
indices de patentamiento de paises asiaticos como India, China, y Turquia mientras
gue México, Indonesia y Sudafrica se mantienen con nimeros muy estaticos, tal y

COmo se muestra a continuacion:

GRAFICA 22. SOLICITUDES DE PATENTES (RESIDENTES): GRUPO BRICS-MEXICO
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Fuente: Cabrero, E.; Carredn, V.; Guajardo, M. (2020) México frente a la sociedad

del conocimiento. La dificil transicién. Siglo XXI Editores. CIDE. México.
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GRAFICA 23. SOLICITUDES DE PATENTES (RESIDENTES): GRUPO MINT
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Fuente: Cabrero, E.; Carredn, V.; Guajardo, M. (2020) México frente a la sociedad

del conocimiento. La dificil transicidon. Siglo XXI Editores. CIDE. México.

GRAFICA 24. SOLICITUDES DE PATENTES (NO RESIDENTES);

GRUPO BRICS-MEXICO
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Fuente: Cabrero, E.; Carredn, V.; Guajardo, M. (2020) México frente a la sociedad

del conocimiento. La dificil transicidn. Siglo XXI Editores. CIDE. México.
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GRAFICA 25. SOLICITUDES DE PATENTES (NO RESIDENTES): GRUPO MINT
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Fuente: Cabrero, E.; Carredn, V.; Guajardo, M. (2020) México frente a la sociedad
del conocimiento. La dificil transicion. Siglo XXI Editores. CIDE. México.

De acuerdo con autores como Cabrero, Carredn y Guajardo'®® un incremento en
el nUmero de patentes de entidades extranjeras (no residentes) solicitadas implica
que las personas, empresas O instituciones extranjeras le asignan un valor

importante a que se otorgue la patente en el pais en cuestion.

No obstante lo anterior, los indices de patentabilidad no proporcionan mucha
informacion a nivel microeconémico con relacién a la importancia y los efectos que
éstas tienen en las pequefas y medianas empresas de base tecnoldgica, es decir,
resulta dificil afirmar si el nUmero de patentes tiene una relacién directa con el
desemperio de dichas empresas, si las patentes fueron solicitadas por este tipo de
empresas 0 por empresas de diversos tamafos, y determinar si dichas patentes

afectan de forma positiva 0 negativa a este tipo de empresas.

Al respecto es necesario tomar en cuenta que, si bien el nivel de patentamiento

gue tiene un pais resulta un indicador comunmente usado para medir el nivel de

109 |pidem. p. 57
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innovacion, es necesario tener en cuenta muchos otros factores para mejorar la

comprension amplia del tema.

En efecto, la metodologia que utiliza el nimero de patentes concedidas por un
pais o el niumero de patentes obtenidas por empresas nacionales en oficinas
extranjeras tiene sesgos cognitivos que impiden medir el efecto que pequefias y
medianas empresas de base tecnoldgica tienen en los procesos de innovacion,

transferencia y desarrollo de nuevas tecnologias.

En virtud de lo anterior, se debe adoptar una perspectiva integral que supere las
teorias Shumpeterianas que Unicamente consideraban los indices de patentamiento
como indicador de la innovacion en un pais, particularmente en paises en desarrollo

como lo es México.

3.1.2. indice Global de Innovacion (OMPI)

Es por ello que en el presente trabajo de investigacion se propone como
alternativa para la medicion de los niveles de innovacién de paises y empresas, la
metodologia utilizada por la OMPI en el indice Global de Innovacion (Global
Innovation Index, por sus siglas en inglés), la cual incorpora variables tales como la
calidad de la regulacion, la seguridad juridica, la sofisticacién del mercado, la
sofisticacion del negocio, la facilidad de empezar un negocio o de superar la
insolvencia, las importaciones en alta tecnologia, los flujos de inversion extranjera
directa, las colaboraciones entre universidades, asi como los outputs o resultados

de dicha generacion y transferencia de conocimientos y tecnologia.

En efecto, el documento publicado por la OMPI correspondiente al indice Global
de Innovacién 20210 sefiala que su metodologia se compone de 81 indicadores
de los cuales 63 son datos “duros”, es decir, informacién estadistica cuantitativa
metodoldgicamente, 15 son indicadores compuestos y 3 son datos cualitativos y

subjetivos, provenientes de preguntas que se realizan en la encuesta ejecutiva de

110 OMPI. (2021). indice Global de Innovacién. Ginebra, Suiza: OMPI. Obtenido de
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo _pub gii 2021.pdf
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opinidon realizada por el Foro Econdmico Mundial (World Economic Forum’s

Executive Opinion Survey, EOS por sus siglas en inglés).

Asimismo, algunos de los indicadores del indice Global de Innovacion son
llevados a escala durante su captura y cOmputo para hacerlos mas comparables
entre las distintas economias del mundo, ello se logra dividiendo entre el Producto
Interno Bruto de cada pais en doélares estadounidenses, la paridad de capacidad

adquisitiva, poblacién, comercio total, etcétera.

Por otro lado, para efectos del indice Global de Innovacion se adopta una
definicibn amplia de lo que implica una innovacion, retomando la nocion que
proporciona el Manual de Oslo 2018 desarrollado por las Comunidades Europeas y

la Organizacién para la Cooperacion y el Desarrollo Econdmicos (OCDE):

“Una innovacién es un producto, proceso (0 la combinacion de
ambos) que es nuevo o mejorado, que difiere significativamente de
los productos o procesos previos y que se ha puesto a la disposicion
de potenciales usuarios (en el caso de productos) o llevados a cabo

en unidades de produccién (en el caso de proceso).11

De la misma manera, autores como Corredor!!2, sefialan que del indice Global
de Innovacion a través de la interaccion entre criterios como la sofisticacion de los
negocios y la capacidad de absorcion de tecnologias enmarcados en un clima de
promocion de la Inversiébn Extranjera Directa como factor dinamizante; permite
inferir que los paises que han logrado aumentos considerables en su productividad,
se ha puesto en marcha una estrategia de mejora de la misma basada en el

concepto de “convergencia incondicional”’, es decir, en el apoyo que se le

111 An innovation is a new or improved product or process (or combination thereof) that
differs significantly from the unit’s previous products or processes and that has been made
available to potential users (product) or brought into use by the unit (process). Traduccion
libre de OCDE, & Eurostat. (2005). Manual de Oslo- Guia para la recogida e interpretacion
de datos sobre innovacion. Paris, Luxemburgo: OCDE, European Communities.

112 Corredor, op. cit., pp. 22-23
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proporciona a una industria para cerrar la brecha con los niveles de produccion

tecnoldgica en los paises avanzados.

Esto tiene una relacién estrecha con los enfoques de sistemas nacionales y
sistemas sectoriales de innovacion!®, propuestos desde los afios noventa por
numerosos autores, entre los que destacan Freeman (1993), Lundvall (1988),
Nelson (1993), Archibugi y Howells (1999).

En ese sentido, el indice Global de Innovacion resulta de gran utilidad para
comparar el desempefio de los sistemas nacionales de innovacion entre las distintas
economias y presenta los cambios en las calificaciones sobre las variables

econdmicas medidas conforme al tiempo.

No obstante lo anterior, cabe aclarar que tanto Corredor* como el propio
documento del Gll expedido y revisado por la OMPI, advierten que la metodologia
usada para evaluar la innovacién de los paises, no puede aplicarse a la ligera
descontextualizando el analisis de dichas variables, debido a que los puntajes y la

clasificacién no son comparables directamente afio con afio.11°

Dicha precision se explica en el sentido de que cada puntaje refleja el
posicionamiento relativo de una economia particular basado en un marco
conceptual especifico, ademas de que el desempefio de la economia en cuestion,
los marcos de referencia del indice Global de Innovacion y la forma, fuente o

ausencia de datos puede cambiar de afio con afio.

De la misma manera, el indice Global de Innovacién 2021 menciona que las
mediciones directas que tratan de cuantificar los resultados de la innovacion siguen
siendo muy escasos, razén por la cual no existen estadisticas oficiales que indiquen
la cantidad de actividad innovadora — definida como el numero de productos,

procesos y otras innovaciones — para un actor especifico en un pais en particular,

113 Archibugui, Daniele, et al. Innovation Policy in a Global Economy, Reino Unido,
Cambridge University Press, 1999.

114 Corredor, op. cit., p. 23
115 Indice Global de Innovacién 2021, op. cit., p. 177
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lo cual complica nuevamente medir la innovacion en pequefias y medianas

empresas sociales de base tecnoldgica.

Sin perjuicio de lo anterior, se retoman algunos datos y gréaficas del indice Global
de Innovacion en distintos afios para poder aproximarse a la medicion de la

innovacion en pequefias y medianas empresas sociales de base tecnoldgica.

En primer lugar, encontramos que México nunca ha sido considerado un pais
destacado en el manejo de la innovacién (innovation achiever!l6), a pesar de afio
con afio encontrarse bien posicionado en los rankings regionales de América
Latina'’” -con una posiciéon 2 sélo por debajo de Chile en 2021- y en los rankings de
ingreso medio-alto, encontrdndose la posicion 9 en la edicion de 2021.

Asimismo, la edicién de 2021 del indice Global de Innovacién muestra una
tabla'® que relaciona los clusters vinculados con ciencia y tecnologia con sus
respectivos puntajes y ubicaciones. Un cluster es una entidad que combina
empresas y centros de investigacion y de formacion publicos o privados en un
espacio geografico o sector productivo con la finalidad de llevar a cabo un proyecto

innovador al mercado.

Los resultados contenidos en dicha tabla se presentan también en un mapat® en
el que se alcanza a apreciar que México tiene ain muy pocos clusters de innovacion
a comparacion de los paises de la Unién Europea, Estados Unidos y paises del
blogue asiatico de ingresos medios-altos como lo son India y China.

Por si fuera poco, México tampoco destaca en su desempefio en la relacidon entre

las inversién destinada a innovacion y los resultados de esos esfuerzos tanto de

116 E| término innovation achiever lo define el indice Global de la Innovacién como las
economias que han tenido un desempefio innovador por encima de sus expectativas de
acuerdo con su nivel de desarrollo. Indice Global de Innovacién, op. cit. p. 25

17 Figura 9. Ranking de lideres de innovacion por region. lbidem. p. 23

118 Tabla 6. Ranking Top Clusters de Ciencia y Tecnologia para cada region. indice Global
de Innovacion 2021. Ibidem. p. 34

119 Mapa 1. Top Clusters alrededor del mundo. indice Global de Innovacion 2021. Ibidem.
p. 35
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caracter econémico como a nivel de capacidades tecnologicas y produccion de

conocimiento.

A pesar de que el puntaje y el lugar en la clasificacion de los paises no son
directamente comparables afio con afio, México se ha mantenido en posiciones
estaticas entre el lugar 50 y el 60 en la tabla de posiciones generales y a pesar de
contar con legislaciones que se adeclUan a los estdndares internacionales
elevados'?® en materia de Propiedad Intelectual, las calificaciones que recibe el

rubro de Instituciones parecen ir a la baja.

En ese sentido, podemos advertir la complejidad de la medicién de la innovacién
en términos generales, la variedad de indicadores que deben ser tomados en cuenta
al momento de evaluar el desempefio de un pais y de una empresa involucrada en
el sector tecnoldgico, y la necesidad de continuar trabajando en indicadores para
medir el efecto que tienen los cambios en la legislacion de Propiedad Intelectual,

asi como las politicas publicas en materia de innovacion.

En el presente trabajo de investigacion, se propone disefiar a futuro un indicador
mas confiable que permita evaluar el nivel de innovacién de una empresa de base

tecnologica, tomando en consideracion los factores antes sefialados.

3.2. Problematicas que presentan la actual regulacion en materia de
patentes para las Pequefias y Medianas Empresas de Base
Tecnolodgica

Tal y como quedd demostrado en el apartado anterior, los indices utilizados para
medir la innovacion arrojan una tendencia a mantenerse constantes a pesar de los
cambios en la legislacién en materia de propiedad intelectual y particularmente en

materia de patentes.

Es por ello que se deben analizar algunos de los vicios 0 malas practicas que se

han suscitado como resultado de la actual regulacién en materia de patentes o bien,

1202 2.2¢ Representa la LFPPI un incremento en los estandares de Propiedad Intelectual
con respecto a la LPI? (supra)
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que son consecuencia de la ausencia de coordinar dicha regulacion con las politicas

publicas necesarias para contribuir al circulo virtuoso de la innovacion.

A continuacion se presentan solo algunas de las probleméticas actuales como son
las entidades no practicantes (mas conocidas como Patent Trolls), las patentes
como limite a los modelos de transferencia de tecnologia basados en la imitacion y
la falta de capacidades tecnoldgicas necesarias para hacer uso de la denominada

“‘informacion de patentes” que se encuentra disponible en el estado de la técnica.

3.2.1. Patent trolls

De acuerdo con autores como Babin y Jarell*?! las entidades no practicantes
(Non-Practicing Entities, NPE’s por sus siglas en inglés, y “patent trolls” como se le
conoce en el argot) basan su modelo de negocios en el litigio de patentes y no en

la utilizacion de éstas para proteger e incentivar la innovacion.

Se trata de empresas que no fabrican ni venden productos protegidos mediante
una patente pero que aun asi amenazan a otras empresas con iniciar en su contra

un procedimiento administrativo de infraccién de patentes.

Nicholas Varchaver'?? en un articulo para la revista Fortune define a los patent
trolls como entidades que no inventan ni fabrican productos pero adquieren patentes
y las usa para extraer dinero de negocios legitimos mediante litigio 0 amenazando

con demandar.

121 Babin, Laurie, & Jarell, Allison, “Patent Trolls' Threat to Small and Medium-Size
Enterprises”, International Journal of Businness and Public Administration, Septiembre
2018, 15(1), pp. 1-15., disponible en https://eds-s-ebscohost-
com.pbidi.unam.mx:2443/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=80f70071-2833-4e73-bc38-
42568141af4b%40redis

122 yvarchaver, Nicholas, “Who's afraid of Nathan Myhrvold? The giants of tech, that's who.
And they have a nasty name for the former Microsoft honcho: "patent troll", Fortune, 10 de
Julio de 2006, obtenido de
https://archive.fortune.com/magazines/fortune/fortune_archive/2006/07/10/8380798/index.
htm (fecha de consulta 15 de septiembre de 2021)
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Este problema es visto por mudltiples doctrinarios como una barrera a la
innovacion e incluso como una amenaza para empresas de todo tipo pues incluso
empresas con grandes portafolios de patentes como Microsoft, Blackberry y eBay

han sido objeto de ataque por parte de estas entidades.?

Mauricio Jalife'?* califica a este fendmeno como un aspecto que ha contaminado
el sistema de propiedad intelectual pues coincide en que éstas son “firmas de
abogados o empresas que no realizan negocio alguno, ni mucho menos producen
tecnologia, que son constituidas especificamente para apropiarse de patentes
importantes en un campo tecnolégico determinado y presionan el pago de quienes
eventualmente las utilicen, recurriendo a mecanismos judiciales o negociaciones

hostiles.”

Al respecto, Babin y Jarrell*?® afirman que, si bien se trata de un fenémeno que
afecta a empresas de todo tipo, la presa principal de este tipo de entidades no
practicantes son las pequefias y medianas empresas en virtud de que suelen ser

las mas vulnerables y las que menos controvierten este tipo de litigios.

Asimismo, después de estudiar el impacto que tienen este tipo de précticas,
Bessen y Meurer*?6 (2014) encontraron que, de los 29 billones de délares estimados
en 2011 como costos directos de este tipo de litigios, la mitad provenian de

pequefias y medianas empresas.

123 | dem.
124 Jalife, op. cit., p. 63
125 Babin & Jarell. op. cit., p. 3

126 Bessen, James, & Meurer, Michael, “The direct costs from NPE disputes”. Cornell Law
Review, Enero 2014, 99(2), pp. 387-424, disponible en: https://eds-s-ebscohost-
com.pbidi.unam.mx:2443/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=a787e254-e904-4560-8e88-
4a05f4694fe5%40redis (fecha de consulta: 17 de junio de 2021)
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Por otro lado, Babin y Jarrell*?” también retoman los resultados obtenidos por
Smeets!?®, quien en 2014 encontré que el litigio de patentes redujo la actividad de
investigacion y desarrollo entre 2.6 y 4.7 puntos porcentuales en las pequefias y
medianas empresas involucradas en este tipo de litigios. Situacion que se confirma
por la reduccion en el gasto de investigacion y desarrollo del 25% sefialado por

Cohen, Gurun y Kominers'?® en 2016.

Babin y Jarrell también confirman que de acuerdo con las conclusiones a las que
llegé Tucker3® en 2014 el litigio de las patent trolls tiene directamente un efecto
negativo en la innovacion de pequefias y medianas empresas. Lo anterior se
concluyo durante el estudio de la correlacidén entre el nUmero de casos de patentes
presentados por ‘litigantes de patentes frecuentes” (indicador de que existe la
practica de patent troll), y la inversion de capital de riesgo (indicador de la inversion

emprendedora).

En el estudio mencionado anteriormente se analizan tres casos de estudio
después de los ataques de los patent trolls: en uno de ellos se abandonaron las
mejoras de productos y la introduccién de nuevos productos; mientras que en otro

la valuaciéon de la empresa descendio entre 3 y 4 millones de délares, causando la

127 Babin & Jarell. op. cit., p. 2

128 Smeets, Roger. “Does patent litigation reduce corporate R&D? An analysis of US public
firms. Management & Global Business, pp. 22-43, Abril de 2014, disponible en
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract id=2443048 (fecha de consulta: 05 de
diciembre de 2021)

129 Cohen, Lauren, Gurun, Umit, & Kominers, Scott, “Patent trolls: Evidence from targeted
firms”, Harvard Business School Finance Working Paper, Julio 2014, revisado en Junio
2018, 15(2), disponible en https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfim?abstract id=2464303
(fecha de consulta: 15 de febrero de 2022)

130 Tucker, Catherine, The effect of patent litigation and patent assertation entities on
entrepreneurial activity, Febrero 2016, 45(1), pp. 218-231 disponible en
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048733315001158 (fecha de
consulta: 08 de enero de 2022).
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pérdida de mas del 25% de sus empleados a pesar de que el juez condend el pago

de los gastos y costas del juicio a la empresa troll.

Ademas, estos autores advierten que comunmente la base de la accion de este
tipo de litigios esta constituida sobre patentes que tienen descripciones y
reivindicaciones vagas e imprecisas; mismas que hacen valer en jurisdicciones con
poco conocimiento sobre temas de tecnologia y propiedad intelectual, por lo que el
fendmeno denominado forum shopping!3! también es otro aspecto a cuidar al

momento de prevenir este tipo de actividades.

Cabe recordar que todos estos estudios se han hecho en Estados Unidos, Reino
Unido, paises de la Unién Europea y paises en los que esta practica suele ser mas
comun, sin embargo, toda vez que la legislacion en materia de patentes se desplaza
hacia fortalecer la proteccion de estos activos intangibles y su exigibilidad ante los
tribunales, este es un problema al que las pequeiias y medianas empresas de base

tecnoldgica en México se enfrentardn en los préximos afios.

Cabe resaltar, que a pesar de la homogeneidad del ambito regulatorio en materia
de propiedad intelectual, las condiciones sociales y econdmicas e incluso
jurisdiccionales de México son muy distintas a las de Reino Unido, Estados Unidos
y Canada, paises en donde se harealizado este estudio, por lo que los efectos antes
enlistados pueden llegar a variar significativamente para bien o para mal de las

pequefias y medianas empresas.

Un ejemplo de esto son los costos de litigio, que si bien son altos en México,
pudieran llegar a ser mas sobrellevables para las entidades no practicantes,
llegando a afectar en mayor medida a las pequefias y medianas empresas sociales
de base tecnologica.

131 E| forum shopping consiste en la eleccion arbitraria por parte del actor del tribunal o
juzgado que resolvera el asunto planteado ante él, estableciendo puntos de contacto
artificiales para determinar la jurisdicciébn de manera que la eleccion de la misma favorezca
a los intereses de dicha parte, ya sea por la composicion de dicho foro o por la regulacion
que rige en el lugar donde se plantea la controversia. Véase Morales, M. (2018); Mehrle, H.
(2020)

98



En ese sentido, y toda vez que los Tratados Internacionales no prevén
disposiciones encaminadas a evitar o disuadir estas practicas de entidades no
practicantes y forum shopping, deben comenzar a establecerse regulaciones y
politicas publicas que inhiban este tipo de conductas que vician de facto el sistema
de propiedad intelectual, asi como los sistemas nacionales de innovacion

mencionados anteriormente.

3.2.2. Limites a los modelos de transferencia de tecnologia basados en la
imitacion

El indice Global de Innovacion ha destacado el desempefio de paises Asiaticos
como India, Turquia, Korea, Japén, China, Vietnam, Tailandia ya que han tenido un
gran avance tanto en el numero de patentes obtenidas, asi como en la construccion

de ambientes propicios para la innovacion.

En la edicién del indice Global de Innovacion de 2021132 destacan los clusters
relacionados con ciencia y tecnologia en ciudades asiaticas como Tokyo, Hong

Kong, Beijing, Seoul, Tel Aviv, Tai Pei y Singaporte.

Es por ello que los textos especializados en medir y analizar los niveles de
innovacion de cada pais recurrentemente voltean a ver la experiencia de los paises
del Sudeste Asiatico, concluyendo de manera coincidente que el alcance (catch up)
gue éstos han tenido con respecto al bloque de los lideres tecnolégicos mundiales,
fue posible gracias a la implementacion de estrategias de construccién de
capacidades a partir de la imitacion y la ingenieria a la inversa en un marco de DPI

laxo.133

132 Tabla 6. Ranking Top Clusters de Ciencia y Tecnologia para cada region. indice Global
de Innovacion 2021, op. cit., p. 34
133 Guzméan, op. cit., p. 44
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Lo anterior ha sido confirmado por doctrinarios asiaticos especializados, como lo es
el caso del doctrinario Hung-Ju Chen®3, quien, al analizar el efecto del
fortalecimiento de los derechos de Propiedad Intelectual, analiza también el papel
que juega la imitacidén en los procesos de innovacion y propone que la naturaleza
del proceso innovativo (innovacién que involucre mayor variedad o mayor calidad)
y los objetivos de la innovacion son dos factores relevantes a considerarse para
conocer el efecto que tendran legislaciones mas estrictas en materia de Propiedad

Intelectual

Asimismo, este autor sefiala que si bien en paises desarrollados, estandares mas
elevados mitigan los riesgos de imitacion e incentivan la innovacion; en paises en
desarrollo prevalece el debate y la duda sobre si el fortalecimiento de los derechos
de propiedad intelectual incrementara o no el nivel de innovacion, propiciando un
desarrollo econdmico esperado, desarrollando las capacidades tecnoldgicas e
intelectuales de la poblacién y ocasionando una adecuada transferencia de

tecnologia.

Chen también sefala que a pesar de que se tiende a considerar que los costos de
imitar son bajos o incluso nulos, ello no siempre es cierto. De hecho, una vez
analizados dos escenarios distintos de innovaciébn en paises en desarrollo
(innovacién orientada a todos los productos e innovacion orientada a s6lo productos
imitados) este autor concluye que en cualquiera de los dos casos el fortalecimiento
de la proteccion de los derechos de propiedad intelectual la intensidad de la

innovacion disminuye, mientras que la intensidad de la imitacion incrementa.

134 Chen, Hung-Ju. (2022). “Innovation and imitation: Effects of Intellectual Property Rights
in a Product-Cycle Model of Skills Accumulation”, Macroeconomic Dynamics, Septiembre
de 2018, 22(6), pp. 1475-1509, disponible en https://eds-p-ebscohost-
com.pbidi.unam.mx:2443/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=69ce5e79-70dc-4d60-9b39-
103e5e0156bd%40redis (fecha de consulta: 10 de septiembre de 2021)
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Alenka Guzman!®* coincide con Chen en ese sentido pues resulta evidente que
mientras que en paises industrializados los derechos de propiedad intelectual y
particularmente las patentes constituyen un estimulo a la innovacion, “en los paises
pobres y en desarrollo, la actividad tecnologica se orienta al aprendizaje para el uso

de tecnologias de manera eficiente, mas que a innovar en la frontera tecnologica”.

Asi, Guzman afirma que en paises en desarrollo como México en donde la
estrategia de desarrollo estad basada en la imitacién, “poca significacion se le
atribuye a las patentes como estimulos para la innovacion”3¢. De hecho, dado que
existen muchas practicas o estrategias de bloqueo, en ocasiones las patentes
concedidas, en especial las que contienen reivindicaciones poco claras inhiben el

desarrollo de nuevas tecnologias innovadoras.

La estrategia de los paises Asiaticos, caracterizados hace unos afios por tener una
estrategia de desarrollo basada en la imitacion y bajos estandares en materia de
proteccion a la Propiedad Intelectual, consistié en aprovechar los conocimientos
tecnoldgicos, no solo para el uso eficiente de tecnologias, sino también para innovar

en la frontera tecnoldgica.

En ese sentido, y a pesar de que los objetivos y principios del T-MEC y del ADPIC
establecen que la regulacién en materia de propiedad intelectual debe contribuir a
la construccion un ambiente propicio para la innovacién tecnoldgica y la
transferencia y difusiébn de la tecnologia, las disposiciones contenidas en estos
tratados resultan insuficientes para lograr alcanzar una capacidad de independencia
tecnoldgica tanto en el aspecto del aprendizaje (capacidades tecnoldgicas) como

en el aspecto creativo (desarrollo de nuevas tecnologias).

Se dice facil, pero para lograr innovar en la frontera tecnolégica se requiere de
politicas solidas en materia de educacion, la construccion de clusters de innovacion

135 Guzméan, op. cit., p. 41

136 |dem.
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eficientes para lograr una vinculacion entre las universidades ycentros de
investigacion, la sociedad y el sector empresarial; asi como una fuerte inversion en
la formacién de capital humano, incentivar el flujo de inversion extranjera directa y
lograr que las entidades econdmicas estén dispuestas a destinar una mayor parte
de recursos a las partidas de Investigacion y Desarrollo.

3.2.3. Falta de desarrollo de capacidades tecnoldgicas necesarias para la
innovacion

En virtud de los datos proporcionados anteriormente es posible inferir que uno de
los principales problemas relacionados con la innovacion no estan relacionados
directamente con la legislacion en materia de patentes, ni con los Tratados
Internacionales per se, sino con la falta de capacidades tecnoldgicas adecuadas

gue permitan el desarrollo de tecnologias de frontera.

Alenka Guzman recupera mucha de esta informacién sobre la brecha tecnolégica
en la hipétesis de la que parte en su libro Propiedad Intelectual y capacidades de
innovacion en la industria farmacéutica de Argentina, Brasil y México, sefalando
que los efectos inhibitorios de la innovacién que ejerce el fortalecimiento de las
legislaciones en materia de patentes resultan particularmente evidentes en paises
en desarrollo que no cuentan con las capacidades tecnolégicas suficientes para

asimilar la diseminacién del conocimiento tecnolégico.'3” (Guzman, 2004)

Por otro lado, desde 2007 la OCDE y el Foro Consultivo ya evidenciaban un
estancamiento en el gasto publico destinado a la formacion de capital humano y el
gasto en Investigacion y Desarrollo, ocasionando que existiera poca o nula
vinculacion entre universidades e instituciones de investigacion publica y el mercado
creciente de la economia globalizada del conocimiento.®® (OCDE, 2007 y Foro
Consultivo, 2007). P.14-15

137 «|as reformas a los derechos de propiedad intelectual fortalecen la actividad inventiva de
los paises industrializados pero inhiben la capacidad imitativa de las naciones en desarrollo,
en especial para aquellos que no han desarrollado Ibidem, p. 7

138 No existen evidencias significativas de que las universidades e instituciones de 1+D
publicas se hayan incorporado a los nuevos mercados de conocimiento caracteristicos de
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Estos efectos suelen ser particularmente dificiles de sobrellevar para las pequefas
y medianas empresas de base tecnoldgica debido a las multiples amenazas a las
que estd expuesta, tal y como pudo notarse en el apartado sobre patent trolls.
Alenka Guzman sefiala de manera acertada que “no obstante la imitacion y la
ingenieria a la inversa, las pocas patentes pueden contribuir a que las firmas locales,

en etapas iniciales, construyan capacidades tecnolégicas.”3° (Guzman, 2004)

Por otro lado, las perspectivas financieras de empresas de base tecnoldgica
también son aspectos complejos de sobrellevar, puesto que toda empresa

[

innovadora debe superar el llamado “valle de la muerte”4° después de invertir
tiempo, dinero y recursos humanos a la concepcioén, desarrollo y lanzamiento del

producto o servicio innovador.

Lo anterior presupone un riesgo para las pequefias y medianas empresas,
particularmente porque en ocasiones éstas carecen de los recursos financieros,
legales y técnicos para llevar a cabo un proyecto innovador de manera eficiente y

sustentable.

las economias que participan en la globalizacion. Ademas, durante las dos Ultimas décadas
los recursos gubernamentales destinados a la formacién de capital humano, el gasto en
I+D, no han variado de manera sensible para estimular la formacion de capacidades
tecnoldgicas de la economia nacional. Ibidem. pp.14-15

139 Guzméan, op. cit., p. 47

1o E| término valle de la muerte es una metéafora utilizada para describir una etapa de vacio
o cuello de botella que experimentan los proyectos de innovacion tecnoldogica después
de las fases de investigacion y desarrollo, y antes del desarrollo de nuevos productos y
su lanzamiento al mercado. Jiménez-Medina, (et. al.), “Valle de la muerte: factores que
dificultan el éxito de las innovaciones tecnoldgicas”, Septiembre-Diciembre de 2021, CEA,
7(15), pp. 1-23, doi: https://doi.org/10.22430/24223182.19 (fecha de consulta 04 de junio de
2022)
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Capitulo IV. Recepcion de las disposiciones internacionales en materia
de patentes en el derecho mexicano y su contraste con las necesidades
de las empresas sociales de base tecnoldgica: oportunidades y
flexibilidades que otorgan los tratados internacionales para la mejora
del sistema de propiedad intelectual en la empresa.

4.1. Oportunidades vy flexibilidades encontrados en los Tratados
Internacionales

Los mecanismos Y las flexibilidades en materia de patentes han sido incorporados
casi en su totalidad de manera adecuada al derecho interno, ademas, es posible
invocar normas internacionales para la proteccion de los derechos exclusivos que

confiere una patente.

En efecto, con la entrada en vigor de la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad
Industrial se ha logrado dar cumplimiento a la mayoria de las obligaciones
internacionales adquiridas por el Estado mexicano mediante la firma de tratados

internacionales como el T-MEC y el ADPIC.

Sin embargo, es posible vislumbrar que aun existen ciertos mecanismos que, si bien
se encuentran contemplados en la Ley Federal de Protecciéon a la Propiedad
Industrial, pueden ser regulados de manera correcta a través del reglamento de la
misma Ley con la finalidad de crear un ambiente propicio para la innovacion de las

pequefias y medianas empresas de base tecnoldgica.

Asimismo, dichos mecanismos deben ser correctamente articulados con politicas
publicas en materia de innovaciéon que contemplen los conocimientos teoricos
desarrollados por los Sistemas Nacionales y los Sistemas Sectoriales de
Innovacion, privilegiando el gasto publico en el desarrollo de capacidades técnicas
gue permitan no soélo el adecuado manejo de la tecnologia desarrollada por las
empresas multinacionales en los paises desarrollados, sino también generar
innovacion a partir de la informacién que las reivindicaciones de las patentes

proporcionan.
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Resulta relevante recordar que de acuerdo con la fraccion V del articulo 94 de la
Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Intelectual las reivindicaciones de las
patentes deberan ser claras, concisas, definir la materia para la que se solicita la
proteccion en funcidén de sus caracteristicas técnicas esenciales, y tener sustento

en la descripcion de la patente.

En ese sentido, la aplicacion de las nuevas figuras juridicas incorporadas a la Ley
tales como la clausula bolar o el certificado complementario debe hacerse
contemplando en todo momento los limites de la materia objeto de la proteccion, es

decir, los limites que las mismas reivindicaciones de la patente imponen.

Lo anterior resultard muy util para evitar un abuso del derecho conferido por la
patente asi como para inhibir las practicas infractoras que invadan dichos derechos

exclusivos.

Asimismo, es importante retomar que las patentes tienen una doble funcién: por un
lado ser un estimulo a la innovacion al constituir un monopolio artificial que restringe
qgue los competidores del inventor obtengan las ganancias derivadas del uso o
comercializaciéon de la invencion; y por otro lado hacer del conocimiento publico
dichos desarrollos tecnoldgicos, de modo que una persona con conocimientos
técnicos en la materia pueda hacer uso de la informacion que dicha invencién otorga

en el momento en el que ésta cae en el dominio publico.

De lo anterior se desprende que, tanto a nivel teleoldgico como a nivel legislativo,
las patentes fueron ideadas como una manera de propiciar no sélo el desarrollo de
nuevas tecnologias innovadoras, sino también la propagacion de los conocimientos
cientificos, técnicos y tecnologicos en ellas contenidas para el crecimiento de las

capacidades tecnoldgicas de la sociedad en conjunto.4!

141 Autores como Alenka Guzman (2004), Jorge Kors (2019), Jaime Aboites (2008), Hung-
Ju Chen (2022), Corredor Castellano (2014), Mauricio Jalife (2021), Pérez Miranda (2016),
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En razon de ello, y tomando en cuenta las recomendaciones que los doctrinarios
formulan en materia de innovacion, queda confirmado que la Unica via de acercarse
a la barrera tecnoldgica mundial por medio de las patentes es desarrollando las
debidas capacidades cientificas y tecnoldgicas en la sociedad, pues solo de ésta
manera se lograra democratizar el conocimiento y que cada vez una mayor cantidad
de personas puedan ser “técnicos en la materia”, elevando la propensién al
desarrollo de nuevas tecnologias y elevando el nivel de patentamiento, generando

el ciclo virtuoso del que ya se ha hablado anteriormente.

Esto dltimo esta relacionado con las teorias de vinculacion de las hélices de la
innovacion, las cuales representan una evolucion de los sistemas nacionales y
sectoriales de innovacion planteados por autores como Freeman (1993), Lundvall
(1988), Nelson (1993), Archibugi y Howells (1999), planteando que para lograr un
verdadero estimulo a la innovacion se debe crear un ambiente propicio en el que
interactien las empresas con las universidades y centros de investigacion para
impulsar la investigacion y desarrollo apoyados en las politicas publicas que
fomenten la generacién, desarrollo y difusion del conocimiento en los sistemas

productivos42.

La teoria de la triple hélice fue desarrollada por Etzkowitz y Leydesdorff como un
modelo de innovacién en espiral que permite generar vinculos en diferentes etapas
de la capitalizaciéon del conocimiento3. Surge como una evolucién de los sistemas

nacionales y sectoriales de innovacion enmarcados en la economia del

Freeman (1993), Lundvall (1988), Nelson (1993), Archibugi y Howells (1999) sustentan esta
doble finalidad de las patentes.Véase 1.3.3. Concepto, finalidad y funcién de una patente
(supra)

142 Cabrero, op. cit., p. 29

143Gulbrandsen, Magnus, “Universities and Industrial Competitive Advantage”, en Etzkowitz,
Henry y Leydesdorff, Loef (cords.), Universities and the Global Knowledge Economy, pp.
121-131.
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conocimiento y sugiere que una adecuada colaboracion entre los agentes o “hélices”
de la innovacion (academia-empresa-gobierno) basada en la colaboracion y la

confianzal#4 generara una dindmica de innovacion y transferencia de tecnologia.

No obstante que estas teorias han ido evolucionado conforme a los afos, llegando
a incorporar una cuarta hélice (la sociedad), o incluso una quinta hélice (el medio
ambiente), el presente trabajo de investigacion se circunscribe en la teoria de la
Economia del conocimiento como punto de partida debido a dos razones: 1) Se ha
demostrado que la normativa internacional, la legislacion y las politicas publicas en
materia de propiedad industrial e innovacion aun no conteplan directrices que
incorporen esta vinculacion entre las hélices!*® o bien, dichas normas se encuentran
en la transicion a incorporarlas!#®; y 2) Se ha demostrado*’ que “en los paises
latinoamericanos como México, aun prevalecen los procesos locales de innovacion
caracterizados por la adaptaciéon y las mejoras incrementales”* y no por el

desarrollo de invenciones radicales basadas en conocimientos cientificos.

Los efectos de los cambios a la legislacion en materia de patentes no podran verse

en los préximos afios, requiere de un plazo considerable para comenzar a notar los

144 Cabrero, op., cit., pp. 29-30

145 2. Cambios en materia de patentes a la Legislacién mexicana de Propiedad
Intelectual: De la Ley de Propiedad Industrial a la Ley Federal de Proteccién a la
Propiedad Industrial. (supra)

146 Un ejemplo de una legislacién que se encuentra en transicién y ya ha incorporado
algunas directrices relacionadas con el establecimiento de canales de comunicacién entre
las hélices, asi como acciones concretas para construir una cultura de la propiedad
intelectual es la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnoldgico e Innovacion del Estado de Jalisco.

147-3.2.2. Limites a los modelos de transferencia de tecnologia basados en la imitacion.
(supra)

148 Alba Betancourt, Ana., Bonadio, Enrico., & McDonagh, Luke., “Social innovation and
university intellectual property rights: insights from the UK and Mexico.” European
Intellectual Property Review, Junio de 2020, 42(5), pp. 293-304, disponible en
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfim?abstract id=3614430 (fecha de consulta 15 de
octubre de 2021)
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efectos. Un ejemplo de ello es que hasta que hayan pasado los 20 afios de la
vigencia de las patentes concedidas con la nueva Ley Federal de Proteccion a la
Propiedad Industrial, podremos advertir los efectos que tendra el otorgamiento de

los certificados complementarios.

Apenas empiezan a vislumbrarse los efectos del ADPIC a casi 28 afios de su
adopcion. Aun hay efectos de los cambios en la legislacién que no se han reflejado
en el desarrollo y transferencia de tecnologia. En particular actualmente se discute
mucho sobre las flexibilidades contenidas en este acuerdo, tales como las licencias
obligatorias, la amplitud de la materia patentable que otorga este tratado!4?, asi
como la enmienda que represento la Declaracion de Doha de 14 de noviembre de

2001, en lo que respecta al acceso de medicamentos y el derecho a la salud*®°,

Ademas, los cambios en la legislacidon son s6lo uno de muchos factores que afectan
la innovacion y el desarrollo de nuevas tecnologias. Factores sociales, politicos,
econémicos y culturales que exceden el presente trabajo también deben ser
considerados en conjunto con la legislacion para formar politicas publicas integrales

en materia de Ciencia, Tecnologia e Innovacion.

En virtud de lo anterior, se debe adoptar una perspectiva integral que supere las
teorias Shumpeterianas que Unicamente consideraban los indices de patentamiento
como indicador de la innovacién en un pais y en las empresas de ese pais,

particularmente en paises en desarrollo como lo es México.

149 Kors, Jorge, “Acuerdo sobre los ADPIC: balance critico a 20 afios de su vigencia. Las
Flexibilidades del Tratado” en Pérez, Rafael y Becerra, Manuel (coords.), En la frontera de
la Propiedad Intelectual, México, UAM Azcapotzalco, 2019, pp. 59-93.

150 Becerra Ramirez, Manuel, “La propiedad intelectual en transformacién. El Acuerdo sobre
los ADPIC, 20 afios después. Lineas generales”, en Pérez, Rafael y Becerra, Manuel
(coords.), En la frontera de la Propiedad Intelectual, México, UAM Azcapotzalco, pp. 95-
113.
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Se ha probado que un cambio en la legislacibn de un pais no genera
automaticamente un incremento en el patentamiento nacional'®. Tampoco
desencadena la generacion de nuevas tecnologias y a su vez un crecimiento
econdémico y social considerable, sélo por el hecho de cambiar la regulacion de la
tecnologia..

No obstante lo anterior, la armonizacion en la legislacion en materia de patentes a
nivel internacional, la diversificacion, profesionalizacion y promocién de la cultura de
propiedad intelectual si son factores importantes aunque no determinantes para

ayudar a la economia del conocimiento de un pais.

4.2. Politicas en materia de Ciencia, Tecnhologia e Innovacion

Los regimenes elevados de propiedad intelectual han estado fuertemente
relacionados con estimulos a la innovacion y el desarrollo de nuevas tecnologias,

sin embargo esto no siempre es verdad.

El Instituto Max Plack'®® ha establecido que si bien las patentes se han
caracterizado por cumplir con objetivos tales como atraer inversion extranjera,
transferencia y diseminacion de tecnologia y la obtencion de ganancias
comerciales. “tanto la falta como el exceso de proteccion perjudican la operacion
del mercado”. Por un lado, explica que la falta de proteccién perjudica el incentivo
de explotar las oportunidades de una innovacién mientras que el exceso de

proteccion limita a otros integrantes del mercado para competir en él.

El fortalecimiento de las legislaciones en materia de propiedad intelectual desde los
afos 90 han evolucionado constantemente hasta lograr un régimen armonizado que

forma parte de la politica de ciencia innovacion y tecnologia de cada pais.

151 3.1.3Limitaciones que presenta el aspecto regulatorio de la Propiedad Industrial para
incentivar la innovacion (supra)

152 Max Planck Institute. (2014). Declaration on Patent Protection. Regulatory Sovereignity.
Mdanich.
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Por otra parte, estudios recientes realizados por Jonathan M. Barnett!®® han
establecido que contrario a lo que lo que convencionalmente se piensa respecto a
gue los incrementos en los estandares de propiedad intelectual reducen el margen
de actuacion de los competidores mientras que una una debilitacion de éstos
representa un libre flujo de conocimiento e informacion; los derechos de propiedad
intelectual y en particular las patentes pueden ayudar a evitar que se adopten otro
tipo de estrategias limitadoras que impidan la transferencia de conocimiento y

tecnologia.

Esto es particularmente cierto para las pequefias y medianas empresas de base
tecnoldgica, pues éstas suelen tener un umbral inferior para soportar los costos que
implican adoptar mecanismos alternativos para obtener ganancias econémicas de
sus innovaciones, por lo que reducen sus actividades de investigacion y desarrollo

de innovacion o simplemente deciden salir, o incluso no entrar al mercado.

Es por ello que las politicas publicas deben estudiar laimagen completa, procurando
tomar en cuenta la mayor parte de los factores que afectan a una sociedad
determinada. En el presente trabajo de investigacion se apuntaran algunas de las
problematicas y propuestas que presentan las politicas en materia de ciencia,
tecnologia e innovacion sin que ello implique un estudio pormenorizado, ya que esto

excede los objetivos del mismo.

4.2.1. Problemas que presentan las Politicas de CT&l en la actualidad

En el presente apartado se presentardn unos indicios de las problematicas
encontradas en las politicas relacionadas con Ciencia, Tecnologia e Innovacion que
se citan en la doctrina y que se suscitan en la practica de la actividad innovadora de

nuestro pais, México.

Jaime Aboites y Manuel Soria®* realizan un estudio pormenorizado de los efectos

gue tuvieron los ADPIC sobre la produccién doméstica de conocimiento tecnoldgico

153 Barnet, Jonathan. Innovators, Firms and Markets, Nueva York, Oxford University Press, 2021.

154 Aboites, op. cit.
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y la formacion de capacidades tecnoldgicas locales en sus primeros 14 afios de ser

incorporados a la legislacion nacional.

Ademas, los autores antes citados permiten vislumbrar dos problemas asociados a

la politica en materia de Ciencia, Tecnologia e Innovacion, a saber:

1) La falta de involucramiento de instituciones y universidades publicas en
actividades de investigacion y desarrollo con el sector empresarial privado.
2) La falta de inversion en el desarrollo de capacidades tecnoldgicas en la

economia nacional.

En efecto, numerosos autores han confirmado la necesidad de incorporar en las
politicas publicas en materia de innovacion los enfoques de los Sistemas Nacionales

de Innovacion y los Sistemas Sectoriales de Innovacion.

De acuerdo con autores como Rodrigo Corredor?®®, la tendencia global a incorporar
politicas en materia de Ciencia, Tecnologia e Innovacién ha sido impulsada por la
economia del conocimiento y ha llevado a que los paises de renta media de la regién
latinoamericana las implementen con la finalidad de lograr una interaccion entre el
sector empresarial local y las empresas multinacionales de las que resulten “nuevas
sinergias que permitan la transformacion tecnoldgica de sectores estratégicos o el

aprovechamiento comercial de una parte significativa de sus recursos naturales”.

Lo anterior, tal y como lo menciona brevemente Corredor implica someterse a la

evaluacion de las capacidades humanas, técnicas, institucionales y financieras.

En este tenor, es posible advertir que la adecuacion de las legislaciones en materia
de Propiedad Intelectual a los estandares internacionales, ha sido, entre muchos
otros factores, un elemento que los creadores de politicas publicas han adoptado
en pro de la transferencia de conocimiento con la finalidad de construir capacidades
tecnoldgicas suficientes y alianzas estratégicas necesarias para lograr el desarrollo

econdémico y con ello completar el ciclo virtuoso del desarrollo tecnoldgico y social.

135 Corredor, op. cit., p. 16
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Sin embargo, la adopcién de la normativa internacional en la legislacion nacional no
es el unico medio para lograr una sana interaccion entre estos actores, ya que como
ha quedado previamente demostrado, existen multiples factores que incrementan la
brecha tecnoldgica, impiden la construccién de capacidades tecnoldgicas e inhiben
la innovacion, particularmente en pequefas y medianas empresas sociales de base

tecnoldgica.

De hecho, autores como Mauricio Jalife reconocen que “Muchas empresas de las
llamadas “grandes”, tienen por practica cotidiana aprovechar la incapacidad de
firmas pequefias para apoderarse de activos intangibles cruciales para su
supervivencia, gracias a Sus mejores recursos y experiencia empresarial. Es en este
punto en el que la responsabilidad social de los competidores puede hacer la

diferencia’™>%

En la practica, especialistas en la materia como Patricia Conelly, Rodolfo Ramirez,
Maria Mascorro, Mariana Gonzéalez y Julio César Cosbert coinciden en que existen
problemas en cada uno de los agentes o “hélices” que componen el sistema de
innovacion: las empresas, y particularmente las pequefias y medianas empresas
sociales de base tecnologica, encuentran dificultades para realizar actividades de
investigacion y desarrollo; existe una deficiente vinculacion entre las universidades,
el sector privado (empresas) y el sector publico; la carga administrativa es muy
grande dentro de las universidades y centros de investigacion; las politicas publicas
de financiamiento a la innovacién son escasas, temporales y no se adecuan al Plan
Nacional de Desarrollo; los enfoques de las lineas de investigacion son vetustos y
con poca aplicacion industrial; y existe un umbral muy débil respecto al riesgo que

implica el desarrollo de innovaciones tecnoldgicas.®’

156 Jalife, 2021, op. cit., p. 27

137 |Instituto de Investigaciones Juridicas, U. (2022). Retos de la Propiedad Intelectual en el
Flujo de la Innovacion entre Universidades, Gobierno y el sector privado. Retos de la
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4.2.2. Propuesta de aspectos a considerar al momento de desarrollar politicas de
CT&l

Considero relevante que los encargados de desarrollar politicas publicas en materia
de innovacion tomen en cuenta algunas circunstancias que algunos economistas
especializados en la economia del conocimiento y propiedad intelectual han
apuntado respecto del cambio de paradigma de una economia fordista-keynesiana
basada en los insumos fisicos hacia una economia del conocimiento basada en los

activos intangibles.

1. Elaspecto de mantener una politica de innovacion que contemple un modelo
de transferencia de tecnologia basado en la regulacion, en lugar de un
basada en el mercado, tal y como apunta Rodrigo Corredor®®®, pues en los
paises en desarrollo existe una clara desventaja toda vez que éstos son
importadores de tecnologia, consumen mas tecnologia de la que produceny

estan en una posicion mas alejada de la frontera tecnoldgica.

2. ElI aspecto de regular en conjunto la competencia econdémica en
concordancia con los principios teleolégicos y axioldégicos®®® de la propiedad
intelectual y los principios propios de la competencia econdémica, sin que ello
implique el incumplimiento de las obligaciones adquiridas mediante tratados

internacionales o acuerdos bilaterales de inversion.

3. Tomar en cuenta que las politicas de CT&l tienden a favorecer o seleccionar,

sectores internos del aparato productivo con el objetivo de determinar areas

Propiedad Intelectual en el Flujo de la Innovacion entre Universidades, Gobierno y el sector
privado. Ciudad de México. Obtenido de
https://www.juridicas.unam.mx/videoteca/evento/2076-el-flujo-de-la-innovacion-practicas-
de-propiedad-intelectual-entre-universidades-gobierno-y-el-sector-privado

138 Corredor, op. cit., p. 16

159 1.3.3 Concepto, finalidad y funcién de una patente (supra)
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que se consideran estratégicas, para propiciar interaccion entre ellas.
Igualmente, puede afirmarse que estas politicas per se estan sometidas a
una gran incertidumbre derivada de los riesgos implicitos en las actividades
de I&D,y por ultimo, que los resultados esperados de politicas suelen estar
plasmados en objetivos de largo plazo en los que concurren los resultados
favorables de otras politicas transversales en areas tales como educacion,
salud o medio ambiente. Es por ello que se propone tener algin medio de
dotar de seguridad juridica a proyectos en materia de innovacion de tal forma
que puedan ser blindados contra la incertidumbre de la agenda politica bajo

el estricto escrutinio de la transparencia y el acceso a la informacion publica.

4. Tomar en cuenta que en la nueva economia del conocimiento la oferta va
dinamizando la demanda; y no al contrario la demanda a la oferta, por lo que
si en el ciclo economico fordista-keynesiano era necesaria la regulacion de
la demanda agregada para mantener la oferta en crecimiento, en el actual se
requeriria la regulacion de la oferta a precios decrecientes, puesto que ésta

seria la condicion para que la oferta dinamizara a la demanda.6°

5. Crear un circulo virtuoso del conocimiento y la innovacion, desarrollando las
capacidades tecnoldgicas de los técnicos en cada materiay facilitar el acceso
a la informacién de patentes mediante el uso de los recursos tecnoldgicos
disponibles. Esto requiere un gran esfuerzo en materia educativa, asi como
un redisefio de la dinamica de concesion de patentes ante el Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

6. Procurar la interaccion entre gobierno, universidad, empresas vy
sociedad®Lograr la integracion de las “hélices” de la innovacion con base

en los principios de cooperacion y confianza, pero sobre todo lograr la

160 Ordofiez & Bouchain, op. cit., pp. 42-43

161 Alba, et. al., op. cit.
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permanencia de las politicas publicas en materia de innovacion, mas alla de
temas politicos relacionados con el cambio de administracion y los factores

reales de poder.

Seguir el ejemplo de Jalisco'®?, en donde el gobierno incentiva a los
investigadores y estudiantes a comercializar sus innovaciones desarrollando
sistemas que alivien las cargas administrativas asi como mediante politicas
publicas de integracion de estas hélices, mismas que son revisadas afio con
aflo para lograr que sean dinamicas y adaptadas a las necesidades,

capacidades y al entorno.

En ese tenor, el Dr. Mauricio Jalife sefiala que al momento de formular politicas

publicas en el marco de los derechos conferidos por las patentes y el sistema de

Propiedad Intelectual se debe tomar como referencia la Agenda para el Desarrollo

impulsada por la OMPI en 2007 en la que, entre otros aspectos se propone lo

siguiente:

1)

2)

3)

La asignacién de recursos humanos y financieros para fomentar la cultura de
la Propiedad Intelectual orientada a impulsar el desarrollo mediante la
incorporacion de dichos cursos a diferentes niveles de ensefianza,con
especial énfasis en las necesidades de las Pequefias y Medianas empresas

y de las Instituciones de Investigacion cientifica.

Acotar la brecha digital mediante el fomento de practicas adecuadas de
concesion de licencias en pro de la competencia, creatividad, innovacion y

transferencia y difusion de tecnologia

Agilizar procesos burocraticos de acceso a financiamiento y constitucion de

sociedades orientadas a la comercializacién de las invenciones

162 | dem.
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Aspectos relevante en paises como México:

Programas nacionales que analicen los obstaculos que se interponen a la
proteccion de la Propiedad Intelectual en la economia informal,
contemplando costos y beneficios tangibles de la proteccion, en particular en

lo que refiere a la creacion de empleos

¢ Intercambiar experiencias sobre proyectos de colaboracion abierta, asi como

considerar la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual desde
e Objetivos orientados a impulsar el desarrollo
e Intereses generales de la sociedad

Mauricio Jalife sugiere algunos aspectos relevantes a considerar para mejorar el
sistema de patentes, en particular en paises como México, entre las que sefiala la
posibilidad de realizar un nuevo examen a patentes ya concedidas, la necesidad de
limitar los alcances de las patentes para impedir que una descripcidon demasiado
amplia, que desborde la naturaleza de la novedad reclamada, restrinja de manera
injustificada el acceso de los deméas competidores a toda una rama de actividad
industrial o comercial.16® (Jalife, M., 2022).

Ahora bien, las propuestas para utilizar las herramientas de propiedad intelectual en
la estrategia de desarrollo de un pais industrializado consisten en una articulacion
de los sistemas de patentes en coordinacion con la creacién de sistemas nacionales
y sectoriales de innovacion: construccion y fortalecimiento de capacidades sociales
(Abramovitz, 1986), capacidades tecnoldgicas (Lall, 1993; Bell y Pavitt, 1993) y de
innovacion en los paises para favorecer el desarrollo de otros tipos de
especializacion tecnolégica, economica y comercial en cuyo ambito las patentes y

otras formas de propiedad intelectual adquieren relevancia.1®* (Guzman, A., 2014)

163 Jalife, 2021, op. cit.
164 Guzman, op. cit.
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De la misma manera, el doctrinario Rodrigo Corredor® sefiala que para equilibrar
la interaccion desigual entre el sector de investigacion incipiente -como lo son las
universidades publicas y las pequefias y medianas empresas de base tecnoldgica
que de ella puedan emanar- y los intereses comerciales de las Empresas
Multinacionales, es indispensable que el Estado mantenga politicas que permitan
acceder a bienes intangibles protegidos “en el marco de los acuerdos de inversion,
con el fin de utilizarlos de manera estratégica en Actividades de Investigacion y
Desarrollo (1&D) lideradas por instituciones publicas y con fondos publicos como
medio de asegurar la efectividad de sus politicas en materia de CT&I a partir de la

vinculacion y pertinencia con el modelo econémico”

Es por ello que otra propuesta para mejorar los procesos de innovacion en las
PYMES de base tecnoldgica consiste en adminicular la legislacion en materia de
propiedad intelectual con las legislaciones en materia de competencia econémica,
ciencia y tecnologia, fortaleciendo éstas ultimas a la par que se fortalece el régimen
de Propiedad Intelectual de conformidad con los compromisos internacionales

adquiridos por el Estado Mexicano.

165 Corredor, op. cit., p.16
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CONCLUSIONES

En el presente trabajo de investigacion el principal objetivo consistié en sefialar las
oportunidades o flexibilidades que presentan las normas internacionales relativas a
derechos de patentes para que el Estado mexicano dote de estructuras juridicas
idoneas que estimulen la innovacion y el desarrollo de tecnologias a la par que da

cumplimiento a sus obligaciones internacionales.

En virtud de lo anterior, se realiz6 un estudio comparativo de los cambios mas
relevantes al capitulo relativo a las patentes en la legislacion de propiedad industrial
en México. Dichos cambios se realizaron en el marco de la adopcion del Tratado
entre México, Estados Unidos y Canada (T-MEC), mismo que consistié en una
reafirmacion de los principios contenidos en el extinto TLCAN (Tratado de Libre
Comercio de América del Norte), asi como en una elevacion en los estandares de

la propiedad intelectual en general.

El contexto histérico de la adopcion de un Tratado como el T-MEC, obligé a tomar
como marco de referencia al Acuerdo sobre aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), un acuerdo multilateral que a
pesar de encontrarse proximo a cumplir 20 afios (en el 2024) sigue repercutiendo

en la vida econémica, cientifica, tecnolégica y social.

En el primer capitulo quedo establecido que en la economia del conocimiento y en
la cuarta revolucién industrial, los productos y servicios innovadores tienen mayor
funcionalidad y calidad, ya que muchos de ellos no tienen rival, tienen costos
marginales que tienden a cero y se destacan en mercados bastante competitivos a

través de plataformas digitales.'% (Schwab, 2016)

166 ] os productos y servicios innovadores creados en la carta revolucion industrial poseen
significativamente un mayor funcionalidad y calidad, pero se entregan en mercados que son
fundamentalmente diferentes de aquellos que estamos acostumbrados a medir. Muchos
nuevos bienes y servicios no tienen rival, tienen cero costos marginales y/ o se destacan
en mercados bastante competitivos a través de plataformas digitales, todo lo cual da lugar
a precios mas bajos. Dadas estas circunstancias, nuestras estadisticas tradicionales bien
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En ese mismo sentido, en el segundo capitulo se destacé la importancia de
legislacion, reglamentacion y la creacion de politicas publicas en materia de
innovacion que incentiven la construccion de las capacidades tecnolégicas
suficientes para afrontar los retos que presupone la dindmica econdmica
internacional actual desde un punto de vista integral a nivel macro y no solo desde

una simple reforma a la Ley.

El proceso de investigacion, recopilacion y seleccion de la informacion bibliogréafica
permitié refutar parcialmente la primera hipétesis principal del presente proyecto,
pues, si bien es cierto que los mecanismos juridicos que otorgan los tratados
pueden invocarse y aplicarse de multiples formas a los cambios en la legislacion

interna, dichos cambios ya han sido en su mayoria incorporados a esta ultima.

Sin embargo, el andlisis de derecho comparado también arrojé ciertas areas grises,
no muy bien definidas o poco exploradas por su novedad tanto en la ley mexicana,
como en la normativa internacional. Ejemplo de ello son los certificados
complementarios y la clausula bolar, figuras que a pesar de tener tanto aspectos
favorables como desfavorables para el desempefio de pequefias y medianas
empresas de base tecnoldgica, de ser reguladas correctamente, podrian impulsar

la innovacién y procurar el cierre de la brecha tecnolégica.

Asimismo, se destaca el papel que juegan las politicas en materia de ciencia,
tecnologia e innovacién, mismas que, debidamente adminiculadas con una
estrategia educativa integral, pueden ayudar a la construccién de capacidades

tecnoldgicas, sociales y por ende, incentivar la innovacion de frontera.

podrian ser incapaces de captar los aumentos reales del valor dado que el excedente del
consumidor aun no se refleja en las ventas totales o mediante ganancias superiores.
Schwab, op. cit., p. 50-51.
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En efecto, dichas flexibilidades, areas grises, no exploradas o simplemente dejadas
al arbitrio de cada parte para su mejor regulacion y aplicacion, pueden representar
oportunidades importantes para construir el circulo virtuoso de la innovacion que el

discurso de las patentes ha manejado como idilico.

De acuerdo con autores como Sergio Ordéfiez y Rafael Bouchain®’ en la economia
del conocimiento se obtiene una ganancia creciente derivada de la escala de
produccién de las actividades intensivas en conocimiento, la cual esta asociada a
una modificacién del patron de competencia en la medida en que el productor que
logra establecer su estandar tecnolégico en un sector productivo determinado,

obteniendo una ganancia extraordinaria y una posicion de monopolio natural.

Dicho monopolio natural adicionalmente es susceptible de ser protegido ya sea
mediante Secreto industrial o mediante patente, tal y como sefialan Jaime Aboites
y Manuel Sorial®®, dependiendo el tipo de industria que se trate, si se trata de una
innovacion de producto o de proceso o bien dependiendo del tipo de estrategias
tecnologicas que la naturaleza de la competencia y de las innovaciones en una

industria exija.

La concepcion tradicional de las empresas sociales de base tecnolbgica suele
contraponerse por completo a la idea de un derecho exclusivo sobre una invencién
novedosa, con actividad inventiva y aplicacion industrial, sin embargo, la realidad
occidental capitalista esta intentando moldear este modelo de negocios con
objetivos sociales que permiten la formacion de start-ups, spin-offs y toda clase de
pequefias y medianas empresas cuya base es la tecnologia y la innovacion.

En efecto, existe un potencial vinculo entre emprendimiento social, pequefas y
medianas empresas sociales de base tecnoldgica y patentes, puesto que la

proteccion de activos intangibles ayuda a “materializarlo” de alguna manera.

167 Ordofiez & Bouchain, op. cit.
168 Aboites, op. cit.
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Ahora bien, la pregunta principal del presente trabajo de investigacion ¢ las patentes
son un estimulo para la innovacion de pequefias y medianas empresas de base
tecnologica? ¢qué efecto tienen los cambios legislativos introducidos por los

tratados internacionales en ellas?

Es muy pronto para contestar dichas preguntas. Los efectos de la normativa
internacional en materia de propiedad intelectual estdn proyectados a largo plazo,
por lo que los efectos de los tratados aqui analizados se veran hasta dentro de unos

50 afios como minimo.

No obstante lo anterior, podemos advertir que normativas estrictas, con estandares
elevados de Propiedad Intelectual y una exigibilidad de los derechos exclusivos que
esta protege, no siempre estan relacionados directamente con un impacto positivo

a la innovacion.

De hecho, en la mayoria de los casos, en regimenes mas estrictos de Propiedad
Intelectual la innovacién suele inhibirse debido a que sube el costo de la imitacion y
se bloquea el aprendizaje y la construccion de las capacidades tecnoldgicas en los

técnicos de la materia.

Lo anterior es particularmente cierto para pequefias y medianas empresas de base
tecnoldgica puesto que, por su estructura, financiamiento, costos y amenazas,
ciertas practicas o estrategias de patentamiento suelen generarse mas como un
obstaculo a la innovacién que como un estimulo, como lo es el caso de las patentes

de bloqueo o las llamadas troll patents.

Sin embargo, las patentes siguen siendo el mecanismo mas idoneo para la
proteccion de activos intangibles que requieren de un estimulo debido al gasto en

investigacion y desarrollo que estos procesos implican.
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Es por ello que cualquier propuesta que promueva la eliminacion del sistema de
patentes no solo resulta irreal y utdpico, sino que también resulta poco conveniente
en un panorama en el que la innovacién se esté inclinando hacia la proteccion del
medio ambiente, la resolucién de probleméticas sociales o la optimizacién de
procesos de forma que se requieran una menor cantidad de recursos o energia para

satisfacer las necesidades de la economia global actual.

En ese tenor se confirma otra de las hipoétesis base del presente trabajo de
investigacion: Los cambios a la legislacion en materia de propiedad industrial
requieren de las adecuadas politicas publicas de innovacién, ciencia y tecnologia
para cubrir la doble finalidad intrinseca de los derechos que confiere una patente:

incentivar la innovacion y difundir el conocimiento.

Es un hecho que la construccién de politicas publicas debe acompafar los procesos
de innovacion, sin embargo, a través del presente trabajo se propone comenzar a
plantear estrategias que no solo se queden en una platica informativa, un folleto o

un descuento en el pago de derechos por registrar tu invencion como persona fisica.

Por el contrario, se deben comenzar a planear estrategias de innovacién donde los
clusters de ciencia y tecnologia estén cada vez mas presentes y vinculen a mas
universidades y centros de investigacion con el sector privado empresarial; una
propuesta educativa basada en la tecnologia de frontera que no sélo sirva para dar

un adecuado manejo a la misma y por supuesto, un enfoque cada vez mas social.
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ANEXO [. Cuadro comparativo entre las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial y la Ley Federal de

Proteccién ala Propiedad Industrial.

Rubro
Nuevas Facultades del IMPI
a) Determinary recaudar
multas que imponga
b) Condenar pago de daios y
perjuicios y cuantificar
monto de indemnizacion

Articulo anterior LPI

ya establecidas por la Ley de la
Propiedad Industrial en su entonces
articulo 6.

Se mantiene su naturaleza juridica
como autoridad administrativa en
materia de propiedad industrial,
organismo  descentralizado, con
personalidad juridica y patrimonio
propio

Patentamiento de segundo uso Ya en la Ley anterior se interpretaba
gue era posible el patentamiento de
segundo uso, ya que la misma no
prohibia ni limitaba nada al respecto.
No obstante lo anterior, no lo decia

expresamente.

Se adicionaron dichas facultades a las

Articulo nuevo LFPI

Articulo 5.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es
un organismo descentralizado con personalidad juridica y
patrimonio propio, el cual tendra las siguientes facultades:

VI.- Determinar en cantidad liquida el monto de las multas que
imponga vy, en su caso, de los respectivos accesorios; requerir
su pago y recaudar el crédito fiscal resultante;

VII.- Exigir el pago de los créditos fiscales que no hubiesen sido
cubiertos oportunamente a través del procedimiento
administrativo de ejecucién, en términos del Codigo Fiscal de la
Federacion;

VIIl.- Condenar al pago de los dafios y perjuicios causados al
titular afectado en los procedimientos de declaraciéon
administrativa de infraccion previstos en las leyes cuya
aplicacion le corresponde, y cuantificar el monto de la
indemnizacidn respectiva;

Articulo 45.- Para los efectos del presente Capitulo se
entendera por: |.- Nuevo, todo aquello que no se encuentre en
el estado de la técnica. No se excluird de la patentabilidad a
cualquier sustancia, compuesto o composicidon comprendida en
el estado de la técnica, siempre y cuando su utilizacidn sea
nueva;

Puede representar una limitacion a la creatividad y a la
actividad inventiva de pequefias y medianas empresas de base



Supuestos adicionales de
invenciones no patentables

.- Los procesos esencialmente
biolégicos para la produccién,
reproduccion y propagacion de
plantas y animales;

.- El material bioldgico y genético tal
como se encuentran en la naturaleza;

lll.- Las razas animales;

IV.- El cuerpo humano y las partes
vivas que lo componen, y

V.- Las variedades vegetales.

Con la incorporacidn de nuevos
supuestos de no patentabilidad de
invenciones es posible detallar
procesos cientificos y tecnolégicos
avanzados, particularmente en
materia de biotecnologia

tecnoldgica, ademas de que no inhibe practicas desleales de
comercio como las troll patents.

Articulo 49.- No serdn patentables:

l.- Las invenciones cuya explotacién comercial sea contraria al
orden publico o contravengan cualquier disposicion legal,
incluyendo aquéllas cuya explotacion deba impedirse para
proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o
vegetales, o para evitar dafios graves al medio ambiente. En
particular:

a) Los procedimientos de clonacién de seres humanos y sus
productos;

b) Los procedimientos de modificacion de la identidad genética
germinal del ser humano y sus productos cuando éstos
impliquen la posibilidad de desarrollar un ser humano;

c) Las utilizaciones de embriones humanos con fines
industriales o comerciales, o

d) Los procedimientos de modificacion de la identidad genética
de los animales, que supongan para éstos sufrimientos sin
utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el
animal, y los animales resultantes de dichos procedimientos; II.-
Las variedades vegetales y las razas animales, salvo en el caso
de microrganismos;

1l.- Los procedimientos esencialmente bioldgicos de obtencion
de vegetales o de animales y los productos resultantes de estos
procedimientos. Lo anterior no afectara a la patentabilidad de
las invenciones cuyo objeto sea un procedimiento
microbiolégico o cualquier otro procedimiento técnico o un
producto obtenido por dichos procedimientos;

IV.- Los métodos de tratamiento quirdrgico o terapéutico del
cuerpo humano o animal y los métodos de diagndstico
aplicados a éstos, y
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Certificado complementario

Es una incorporacién de la nueva Ley.
Una buena regulacién, utilizacién y
promocién del uso de este
instrumento juridico resultara
benéfico para Pequefas y Medianas
Empresas de base tecnoldgica, asi
como para Instituciones de
Investigacion Publica y Centros de
Investigacion de las Universidades.

Deberd observarse en la practica
juridica cdmoy qué tanto se utiliza, asi
como reducir los tramites
burocraticos para hacer uso de ella.

Es una incorporacién de la nueva ley.
En mi opinién, en tanto la patente
constituye un derecho negativo de
exclusion, esta disposicion puede
causar perjuicios a los procesos de
innovacion constituyendo un
inhibidor de la creatividad en las

V.- El cuerpo humano en los diferentes estadios de su
constituciéon y desarrollo, asi como el simple descubrimiento de
uno de sus elementos, incluida la secuencia total o parcial de
un gen. El material bioldgico aislado de su entorno natural y
obtenido mediante un procedimiento técnico, podra ser objeto
de una invencidon patentable, aun cuando ya exista
anteriormente en la naturaleza. La aplicacién industrial de una
secuencia total o parcial de un acido nucleico o proteina debera
divulgarse expresamente en la solicitud de patente.

Articulo 57.- El derecho que confiere una patente no producira
efecto alguno contra:

I.- Un tercero que realice actividades de investigacion cientifica
o tecnoldgica puramente experimentales, de ensayo o de
ensefianza, en el dmbito privado o académico y con fines no
comerciales, y para ello fabrique, importe o utilice la invencion
patentada;

Il.- Un tercero que use, fabrique, ofrezca en venta o importe un
producto con una patente vigente, exclusivamente para
generar pruebas, informacion y produccién experimental
necesarias para la obtencion de registros sanitarios de
medicamentos para la salud humana;

éCudl sera el criterio para establecer el limite entre los
supuestos que entran en la cldusula bolar y los que constituyen
una infraccién en materia de patentes?

Articulo 36.- La persona fisica que realice una invencion,
modelo de utilidad, disefio industrial o esquema de trazado de
circuito integrado o su causahabiente, tendrad el derecho
exclusivo y temporal de explotacion en su provecho, por si o por
otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones
contenidas en esta Ley y su Reglamento. El derecho a que se
refiere el parrafo anterior se otorgara a través de:



Renuncia, Rectificacidn o limitacion
del derecho de patente conferido

empresas y centros de investigacion,
sin embargo, hasta el momento no es
posible afirmar ni comprobar dicha
hipotesis.

Por otro lado, también puede ayudar
a las pequenas y medianas empresas
de base tecnoldgica a extender la vida
de sus patentes y obtener el maximo
aprovechamiento de los derechos
exclusivos sobre sus invenciones.

lll.- Un certificado complementario en el caso de que una
patente cumpla con los requisitos previstos en el Capitulo VI
de este Titulo.

Articulo 37.- Los titulares de patentes, de registros o de
certificados complementarios podran ser personas fisicas o
morales.

Articulo 126.- Cuando en la tramitacion de una patente existan
retrasos irrazonables, directamente atribuibles al Instituto que
se traduzcan en un plazo de mas de cinco afios, entre la fecha
de presentacidn de la solicitud en México y el otorgamiento de
la patente, a peticion del interesado se podra otorgar un
certificado complementario para ajustar la vigencia de la
misma. Articulo 127.- La vigencia del certificado
complementario al que se refiere el articulo anterior no podra
exceder de cinco afios.

Articulo 121.- El titular de una patente o registro, mientras
se encuentre vigente, podra renunciar a este derecho, o
solicitar su rectificacion o limitacién, mediante solicitud
dirigida al Instituto y acompafiando el comprobante de pago
de la tarifa correspondiente, en los términos que establezca
el Reglamento de esta Ley.

Si la solicitud resulta procedente, el Instituto lo comunicara
al solicitante y procederad a publicar en la Gaceta larenuncia
o rectificacién o limitacion, respectiva.

En caso de que el Instituto advierta algin impedimento en
la solicitud, podrarequerir al titular para que precise o aclare
en lo que considere necesario, o subsane omisiones. De no
cumplir el solicitante con dicho requerimiento en un plazo
de dos meses, se desechara de plano la solicitud.



Extension de 10 a 15 aiios en

modelos de utilidad

Rubro
Nuevas
IMPI

Facultades

del

Articulo 29.- El registro de los modelos
de utilidad tendra una vigencia de diez
afios improrrogables, contada a partir
de la fecha de presentacion de la
solicitud y estara sujeto al pago de la
tarifa correspondiente.

T-MEC ADPIC

Articulo 122.- Serd procedente la rectificacion de errores de
forma del titulo de una patente o registro, previsto en el
articulo 119 de esta Ley.Si la rectificacién concierne a las
reivindicaciones o a los elementos que sirvan para
interpretarlas, los errores deberan ser evidentes para un
técnico en la materia. El titulo no podra ser rectificado de
modo tal que se amplie la proteccién que éste confiere.

Articulo 123.- Serd procedente la limitacion del derecho
conferido por una patente o registro de modelo de utilidad,
si ésta consiste en:

I.- La eliminacién de una o mas reivindicaciones, o

II.- La inclusion de wuna o varias reivindicaciones
dependientes en la reivindicacién independiente, de la cual
dependen.

No se admitira la modificacion cuando con los cambios
propuestos se amplie la proteccién conferida por la patente
o el registro. La limitacidn se efectuard sin perjuicio de las
resoluciones  exigibles  previamente dictadas sobre
infracciones a la patente o al registro de modelo de utilidad,
tal y como fueron concedidos.

Articulo 62.- El registro de los modelos de utilidad tendra
una vigencia de quince afios improrrogables, contada a
partir de la fecha de presentacion de la solicitud y estara
sujeto al pago de las tarifas correspondientes a cada
anualidad.

Articulo nuevo LFPI

Al constituir temas relativos a la Al constituir temas relativos a la  Articulo 5.- El Instituto Mexicano de la
Administracion Publica Federal y las Administracidn Publica Federaly = Propiedad Industrial, autoridad



a) Determinar y
recaudar multas
que imponga

b) Condenar pago de
dafos y perjuicios
y cuantificar
monto de
indemnizacion

Patentamiento de
segundo uso

atribuciones del Instituto Mexicano
de la Propiedad Intelectual, éstas
s6lo pueden ser definidas por el
Congreso de la Unidn en la Ley
respectiva.

Articulo 20.36: Materia Patentable

2. Sujeto a los parrafos 3y 4 y de
conformidad con el parrafo 1, cada
Parte confirma que las patentes
estan disponibles para invenciones
gue se reivindiquen como al menos
uno de los siguientes: nuevos usos
de un producto conocido, nuevos

las atribuciones del Instituto
Mexicano de la Propiedad
Intelectual, éstas sdlo pueden
ser definidas por el Congreso de
la Unidn en la Ley respectiva.

Articulo 31

[) cuando se hayan autorizado
esos usos para permitir la
explotacién de wuna patente
(“segunda patente”) que no
pueda ser explotada sin infringir
otra patente (“primera
patente”), habran de observarse

administrativa en materia de propiedad
industrial, es un organismo
descentralizado con personalidad
juridica y patrimonio propio, el cual
tendrd las siguientes facultades:

VI.- Determinar en cantidad liquida el
monto de las multas que imponga y, en
su caso, de los respectivos accesorios;
requerir su pago y recaudar el crédito
fiscal resultante;

VII.- Exigir el pago de los créditos fiscales
que no hubiesen sido cubiertos
oportunamente a través del
procedimiento administrativo de
ejecucioén, en términos del Cddigo Fiscal
de la Federacién;

VIIl.- Condenar al pago de los danos y
perjuicios causados al titular afectado en
los procedimientos de declaracién
administrativa de infraccidn previstos en
las leyes cuya aplicacién le corresponde,
y cuantificar el monto de Ia
indemnizacién respectiva;

Articulo 45.- Para los efectos del
presente Capitulo se entenderd por: I.-
Nuevo, todo aquello que no se encuentre
en el estado de la técnica.

No se excluird de la patentabilidad a
cualquier sustancia, compuesto o
composicion comprendida en el estado



métodos de usar un producto
conocido, o nuevos procedimientos
de uso de un producto conocido.

Supuestos adicionales de Articulo 20.36: Materia Patentable

invenciones
patentables

no Una Parte puede excluir de la
patentabilidad las invenciones
cuya explotacion comercial en su
territorio deba impedirse
necesariamente para proteger el
orden publico o la moralidad,
incluso para proteger la salud o
la vida de las personas o de los

las  siguientes  condiciones

adicionales:

i) la invencién reivindicada en
la segunda patente ha de
suponer un avance técnico
importante de una importancia
econémica considerable con

respecto a la invencidn
reivindicada en la primera
patente;

ii) el titular de la primera

patente tendra derecho a una
licencia cruzada en condiciones
razonables para explotar Ia
invencion reivindicada en |la
segunda patente; y

iii) no podra cederse el uso
autorizado de la primera
patente sin la cesién de la
segunda patente.

Articulo 27.

2. Los Miembros podran excluir
de la patentabilidad las
invenciones cuya explotacion
comercial en su territorio deba
impedirse necesariamente para
proteger el orden publico o la
moralidad, inclusive para
proteger la salud o la vida de las

de la técnica, siempre y cuando su
utilizacion sea nueva;

Articulo 49.- No seran patentables:

l.- Las invenciones cuya explotacion
comercial sea contraria al orden publico
o contravengan cualquier disposicion
legal, incluyendo aquéllas cuya
explotacién deba impedirse para
proteger la salud o la vida de las personas
o de los animales o vegetales, o para



animales o para preservar los

vegetales, o para evitar danos
graves a la naturaleza o al medio
ambiente, siempre que dicha

exclusién no se haga meramente

porque la  explotacién  esté
prohibida por su ordenamiento
juridico. Una Parte puede excluir

asimismo de la patentabilidad:

(a) métodos de  diagndstico,
terapéuticos y quirdrgicos para el
tratamiento de personas o
animales;

(b) animales
microorganismos,
procedimientos esencialmente
bioldgicos para la produccién de
plantas o animales, que no sean
procesos no bioldgicos o
microbioldgicos.

excepto los
y los

4. Una Parte puede excluir
asimismo de la patentabilidad alas
plantas que no sean
microorganismos. Sin embargo, de
conformidad con el parrafo 1 vy
sujeto al parrafo 3, cada Parte
confirma que las patentes estaran
disponibles al menos para
invenciones derivadas de plantas.

personas o de los animales o
para preservar los vegetales, o
para evitar dafios graves al
medio ambiente, siempre que
esa exclusion no se haga
meramente porque la
explotacién esté prohibida por
su legislacion.

3. Los Miembros podran excluir
asimismo de la patentabilidad:

a) los métodos de diagndstico,
terapéuticos y quirdrgicos para
el tratamiento de personas o
animales;

b) las plantas y los animales
excepto los microorganismos, y
los procedimientos
esencialmente bioldgicos para la
produccion de plantas o
animales, que no sean
procedimientos no bioldgicos o
microbiolégicos. Sin embargo,
los Miembros otorgaran
proteccion a todas las
obtenciones vegetales mediante
patentes, mediante un sistema
eficaz sui generis o mediante
una combinacion de aquéllas y
éste. Las disposiciones del

evitar dafios graves al medio ambiente.
En particular:

a) Los procedimientos de clonacién de
seres humanos y sus productos;

b) Los procedimientos de modificacién
de la identidad genética germinal del ser
humano y sus productos cuando éstos
impliquen la posibilidad de desarrollar un
ser humano;

c) Las utilizaciones de embriones
humanos con fines industriales o
comerciales, o

d) Los procedimientos de modificacion
de la identidad genética de los animales,
gue supongan para éstos sufrimientos
sin utilidad médica o veterinaria
sustancial para el hombre o el animal, y
los animales resultantes de dichos
procedimientos;

Il.- Las variedades vegetales y las razas
animales, salvo en el «caso de
microrganismos;

lll.- Los procedimientos esencialmente
biolégicos de obtencién de vegetales o
de animales y los productos resultantes
de estos procedimientos. Lo anterior no
afectard a la patentabilidad de las
invenciones cuyo objeto sea un
procedimiento microbioldgico o
cualquier otro procedimiento técnico o
un producto obtenido por dichos
procedimientos;
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Articulo 20.39: Excepciones

Una Parte puede disponer
excepciones limitadas de los
derechos exclusivos conferidos por
una patente, a condicién de que
tales excepciones no atenten de
manera injustificable contra la
explotacién normal de la patente ni
causen un perjuicio injustificado a
los legitimos intereses del titular de
la patente, teniendo en cuenta los
intereses legitimos de terceros.

presente apartado seran objeto
de examen cuatro afios después
de la entrada en vigor del
Acuerdo sobre la OMC.

Articulo 30

Excepciones de los derechos
conferidos

Los Miembros podran prever
excepciones limitadas de los
derechos exclusivos conferidos
por una patente, a condicion de
que tales excepciones no
atenten de manera injustificable
contra la explotacién normal de
la patente ni causen un perjuicio
injustificado a los legitimos
intereses del titular de la

IV.- Los métodos de tratamiento
quirdrgico o terapéutico del cuerpo
humano o animal y los métodos de
diagndstico aplicados a éstos, y

V.- El cuerpo humano en los diferentes
estadios de su constitucidn y desarrollo,
asi como el simple descubrimiento de
uno de sus elementos, incluida Ila
secuencia total o parcial de un gen. El
material bioldgico aislado de su entorno
natural y obtenido mediante un
procedimiento técnico, podrd ser objeto
de wuna invencién patentable, aun
cuando ya exista anteriormente en la
naturaleza. La aplicacion industrial de
una secuencia total o parcial de un acido
nucleico o proteina debera divulgarse
expresamente en la solicitud de patente.
Articulo 57.- El derecho que confiere una
patente no producird efecto alguno
contra: l.- Un tercero que realice
actividades de investigacién cientifica o
tecnoldgica puramente experimentales,
de ensayo o de ensefanza, en el ambito
privado o académico y con fines no
comerciales, y para ello fabrique,
importe o utilice la invencién patentada;
Il.- Un tercero que use, fabrique, ofrezca
en venta o importe un producto con una
patente vigente, exclusivamente para
generar  pruebas, informacion vy
produccién experimental necesarias



Certificado
complementario

Articulo 20.40:
Autorizacién  del
Derecho

Las Partes entienden que nada de
lo dispuesto en este Capitulo
limita los derechos y obligaciones
de una Parte conforme al Articulo
31 del Acuerdo ADPIC y cualquier
exencion de, o enmienda a ese
Articulo que las Partes acepten.

Otros Usos Sin
Titular  del

Articulo 20.44: Ajuste de |la
Duracion de la Patente por Retrasos
Irrazonables de la Autoridad
Otorgante

1. Cada Parte hard sus mejores
esfuerzos para procesar las
solicitudes de patentes de una
manera eficiente y oportuna, con el
fin de evitar retrasos irrazonables o
innecesarios.

2. Una Parte podra disponer
procedimientos para que los
solicitantes de patentes soliciten la

patente, teniendo en cuenta los
intereses legitimos de terceros.

Articulo 31
Otros usos sin autorizacion del
titular de los derechos
a) En funcién de las
circunstancias propias
b) Emergencia nacional o
circunstancias de
extrema urgencia, o en
los casos de uso publico
no comercial
c¢) Alcance 'y duraciéon
delimitado a los fines
d) Usos de caracter no
exclusivo

No se contempla explicitamente
ninguna disposicidn que regule
los certificados
complementarios ni figuras
juridicas similares.

Sin embargo, el articulo 33
establece que la duracién
minima de una patente son 20
afos a partir de la fecha de
proteccion de la solicitud, sin
que ello impligue un maximo
establecido
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para la obtencidn de registros sanitarios
de medicamentos para la salud humana;

Articulo 36.- La persona fisica que realice
una invencién, modelo de utilidad,
diseno industrial o esquema de trazado
de circuito integrado o su causahabiente,
tendra el derecho exclusivo y temporal
de explotacion en su provecho, por si o
por otros con su consentimiento, de
acuerdo con las disposiciones contenidas
en esta Ley y su Reglamento. El derecho
a que se refiere el parrafo anterior se
otorgara a través de:



aceleracion del examen de sus
solicitudes de patente.

3. Si hubiere retrasos irrazonables
en el otorgamiento de una patente
por una Parte, esa Parte dispondra
los medios para que, a peticidn del
titular de la patente, se ajuste el
plazo de la patente para compensar
esos retrasos.

4, Para los efectos de este Articulo,
un retraso irrazonable incluye, al
menos, un retraso en el
otorgamiento de una patente de
mas de cinco afios contados a partir
de la fecha de presentacién de la
solicitud en el territorio de la Parte,
o de tres afios desde que se haya
hecho la solicitud de examen,
cualquiera que ocurra con
posterioridad. Una Parte puede
excluir de la determinacién de
dichos retrasos, los periodos de
tiempo que no ocurran durante la
tramitacion o el examen de la
solicitud de la patente por la
autoridad otorgante; los periodos
de tiempo que no sean
directamente atribuibles a Ia
autoridad otorgante; asi como los
periodos que sean atribuibles al
solicitante de la patente.
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[Il.- Un certificado complementario en el
caso de que una patente cumpla con los
requisitos previstos en el Capitulo VIl de
este Titulo.

Articulo 37.- Los titulares de patentes, de
registros o de certificados
complementarios podran ser personas
fisicas o morales.

Articulo 126.- Cuando en la tramitacion
de wuna patente existan retrasos
irrazonables, directamente atribuibles al
Instituto que se traduzcan en un plazo de
mas de cinco anos, entre la fecha de
presentacion de la solicitud en México y
el otorgamiento de la patente, a peticidén
del interesado se podrd otorgar un
certificado complementario para ajustar
la vigencia de la misma. Articulo 127.- La
vigencia del certificado complementario
al que se refiere el articulo anterior no
podra exceder de cinco afios.



ncia,
acion  del
ate conferido

Rectificacion

derecho

o Articulo 20.38: Revocaciéon de

de Patentes
1. Cada Parte dispondrd que una
patente pueda ser cancelada,
revocada o anulada solo sobre la
base de fundamentos que habrian
justificado la  denegaciéon de
otorgar la patente. Una Parte
también podrd disponer que el
fraude, la falsedad o la conducta
injusta pueden ser el fundamento
para cancelar, revocar o anular
una patente o para declarar que
una patente no sea ejecutable.
2. No obstante lo dispuesto en el
parrafo 1, una Parte podrd
disponer que una patente sea
revocada, siempre que se haga de
conformidad con el Articulo 5A del
Convenio de Paris y el Acuerdo
ADPIC.
Articulo 20.41: Enmiendas,
Correcciones y Observaciones.
Cada Parte dispondra para los
solicitantes de patentes al menos
una oportunidad para realizar
enmiendas, correcciones y
observaciones con respecto a sus
solicitudes.

No se establecen renuncia,
rectificacion ni limitacion
voluntaria al derecho de patente

conferido.  Unicamente el
articulo 32 establece Ia
posibilidad de revocaciéon o

caducidad pero sdlo mediante
revisién judicial.
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Articulo 121.- El titular de una patente
0 registro, mientras se encuentre
vigente, podrd renunciar a este
derecho, o solicitar su rectificacién o
limitacion, mediante solicitud dirigida
al Instituto y acompafiando el
comprobante de pago de la tarifa
correspondiente, en los términos que
establezca el Reglamento de esta Ley.
Si la solicitud resulta procedente, el
Instituto lo comunicard al solicitante y
procederd a publicar en la Gaceta la
renuncia o rectificacion o limitacion,
respectiva.

n caso de que el Instituto advierta
algin impedimento en la solicitud,
podra requerir al titular para que
precise o aclare en lo que considere
necesario, o subsane omisiones. De no
cumplir el solicitante con dicho
requerimiento en un plazo de dos
meses, se desechara de plano Ia
solicitud.

Articulo 122.- Serd procedente |la
rectificacion de errores de forma del
titulo de una patente o registro,
previsto en el articulo 119 de esta Ley.
Si la rectificacion concierne a las
reivindicaciones o a los elementos que
sirvan para interpretarlas, los errores



Extension de 10 a 15 anos Articulo 20.56: Plazo de

en modelos de utilidad

proteccion

Cada Parte dispondra que el plazo
de proteccion de disefios
industriales sera de al menos 15
anos contados a partir de:

(a) la fecha de solicitud o

Articulo 26
3. La duracién de la proteccién

otorgada equivaldra a 10 aios
como minimo.
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deberan ser evidentes para un técnico
en la materia. El titulo no podra ser
rectificado de modo tal que se amplie la
protecciéon que éste confiere.

Articulo 123.- Serd procedente la
limitacion del derecho conferido por
una patente o registro de modelo de
utilidad, si ésta consiste en:

I.- La eliminacion de una o mas
reivindicaciones, o

Il.- La inclusion de wuna o varias
reivindicaciones dependientes en la
reivindicacién independiente, de la cual
dependen.

No se admitira la modificacion cuando
con los cambios propuestos se amplie
la proteccion conferida por la patente
o el registro. La limitaciéon se efectuara
sin perjuicio de las resoluciones
exigibles previamente dictadas sobre
infracciones a la patente o al registro
de modelo de utilidad, tal y como
fueron concedidos.

Articulo 62.- El registro de los modelos
de utilidad tendrd una vigencia de
quince afios improrrogables, contada a
partir de la fecha de presentacion de
la solicitud y estara sujeto al pago de
las tarifas correspondientes a cada
anualidad



(b) la fecha de otorgamiento o
registro

T-MEC

Articulo 20.2: Objetivos La proteccion y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberian contribuir a la
promociéon de la innovacion tecnoldgica y a la transferencia y difusién de la tecnologia, en beneficio reciproco de los
productores y de los usuarios de conocimientos tecnoldgicos y de modo que favorezca el bienestar social y econémico, y
el equilibrio de derechos y obligaciones.

Articulo 20.3: Principios

1. Una Parte, al formular o modificar sus leyes y regulaciones, podra adoptar las medidas necesarias para proteger la salud
publica y la nutricion de la poblacién, y para promover el interés publico en sectores de importancia vital para su desarrollo
socioecondémico y tecnoldgico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en este Capitulo. 2. Podra
ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en este Capitulo, para prevenir
el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a practicas que limiten de manera
injustificable el comercio o afecten negativamente la transferencia internacional de tecnologia.

Articulo 20.7: Acuerdos Internacionales

1. Cada Parte afirma que ha ratificado o se ha adherido a los siguientes acuerdos: (a) Tratado de Cooperacién en materia
de Patentes, enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984; (b) Convenio de Paris;

3. Cada Parte debera dar la debida consideracion a la ratificacion o la adhesién al TDP o, en su defecto, adoptara o
mantendra estandares procedimentales compatibles con el objetivo del TDP.

Articulo 20.14: Comité de Derechos de Propiedad Intelectual 1. Las Partes establecen un Comité de Derechos de Propiedad
Intelectual (Comité DPI) compuesto por representantes del gobierno de cada Parte.
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2. El Comité DPI debera: (a) intercambiar informacion, relativa a asuntos de derechos de propiedad intelectual, incluyendo
como la proteccidon a la propiedad intelectual contribuye a la innovacion, la creatividad, el crecimiento econémico y el
empleo, tales como:

(i) cuestiones de propiedad intelectual particularmente relevantes a pequefias y medianas empresas; actividades en
materia de ciencia, tecnologia e innovacion; asi como a la generacion, transferencia y difusion de tecnologia,

(v) programas de educacion y concientizacion relacionadas con propiedad intelectual y desarrollo de capacidad referente
a asuntos de derechos de propiedad intelectual, e

Articulo 20.15: Cooperacion en Patentes y Trabajo Compartido

1. Las Partes reconocen la importancia de mejorar la calidad y eficiencia de sus propios sistemas de registro de patentes
asi como de simplificar e integrar los procedimientos y procesos de sus respectivas oficinas de patentes, para el beneficio
de todos los usuarios del sistema de patentes y del publico en general.

2. Ademas de lo dispuesto en el parrafo 1, las Partes procuraran cooperar entre sus respectivas oficinas de patentes para
facilitar el intercambio y el aprovechamiento del trabajo de busqueda y examen de las Partes. Esto podra incluir: (a) poner
a disposiciéon de las oficinas de patentes de las otras Partes, los resultados de busqueda y examen;7 e (b) intercambiar
informacion referente a sistemas de aseguramiento de calidad y estandares de calidad relacionados con el examen de
patentes.

3. Con el fin de reducir la complejidad y el costo para obtener el registro de una patente, las Partes procuraran cooperar
para reducir las diferencias en los procedimientos y procesos de sus respectivas oficinas de patentes
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Anexo |l. indice Global de Innovacion
Table 1
10 best-ranked economies by income group

Rank Global Innovation Index 2021 Rark Global Innovation Index 2021

High-income economies (51 in total) Upper middle-income economies (34 in total)
1 Switzerland (1) 1 China (12)
2 Sweden (2) 2 Bulgaria (35)
3 United States (3) 3 Malaysia (36)
4 United Kingdam (4) 4 Turkey [41)
5 Republic of Korea (5) 5 Thailand (43)
53 Metharlands () 6 Russian Federation (45)
7 Finland (7) 7 Montenegro (50)
2] Singapore (8) 8 Sarbia (54)
] Denmark (3) 9 Meaxico (55)

10 Germany (10) 10 Costa Rica (56)
1 Viet Nam (44) 1 Rwanda {(102)
2 India (486) 2 Tajikistan (103)
3 Ukraine [49) 3 Malawi (107)
4 Philippines (51) 4 Madagascar (110}
5 Mangolia (58) 5 Burkina Faso (115)
[ Republic of Maldova (64) [ Uganda (119)
7 Tunisia (71) 7 Mozambique (122)
8 Morocco (77) ] Mali (124)
9 Keanya (85) 9 Togo (125)

10 Uzbekistan (86) 10 Ethiopia (126)

Source: Global Innovation Indeax Databasea, WIPD, 2021.

Mote: Tha overall Global Innovation Indax rank is reported in brackets next to the economy.

Fuente: Global Innovation Index 2021. 10 best-ranked economies by income group. WIPO. 2021
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Figure 8
Global innovation leaders, 2021
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Table 2

Innovation achievers in 2021, their income group, region, and years as an innovation achiever

Economy Income group Region Years as an innovation achiever (total)

India Lower-middle income  Cantral and Southern Asia 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2017, 2018, 2018,
2020, 2021 (11)

Kerya Lower-middla income  Sub-Saharan Africa %1”21%12 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,

Republic of Moldova Lower-middla income  Europe %}ﬁwi 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,

Wiet Nam Lower-middle income  South East Asia, East Asia, and Oceania %11?1[‘!;2 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,

Malawi Low-incomea Sub-Saharan Africa 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (9)

Mangalia Lowar-middle income  South East Asia, East Asia, and Oceania 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021 (9)

Awanda Low-incomea Sub-Saharan Africa 202, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (9)

Ukraina Lowar-middle income  Europe 202, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (9)

Thailand Upper-middle income  South East Asia, East Asia, and Oceania 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021 (7)

Bulgaria Upper-middle incoma  Europa 2015, 2017, 2018, 2020, 2021 (5)

Madagascar Low-income Sub-Saharan Africa 2018, 2017, 2018, 2020, 2021 (5)

South Africa Upper-middle incoma  Sub-Saharan Africa 2018, 2019, 2020, 2021 4)

Morococo Lowar-middle income  MNortharm Africa and Western Asia 2015, 2020, 2021 (3)

Philippines Lower-middle income  South East Asia, East Asia, and Oceania 2019, 2020, 2021 (3)

Tunisia Lowar-middle income  MNortharm Africa and Western Asia 2018, 2020, 2021 (3)

United Republic of Tanzania Lower-middle income  Sub-Saharan Africa 2017, 2020, 2021 (3)

Braxzil Upper-middle income  Latin Amarica and the Caribbeaan 2021 (1)

Iran {Islarmic Republic of) Upper-middle income  Central and Southarn Asia 2021 (1)

Peru Upper-middle income  Latin Amarica and the Caribbean 2021 (1)

Source: Global Innovation Index Databasa, WIPO, 2021.

MNotes: Income group classification follows the World Bank Income Group Classification (June, 2020). Geographic regions correspond to the United
MNations publication on standard country or area codes for statistical use (M43).
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Table 5

Gll 2021 rankings overall and by pillar

Unibed States of America

%dm

nland

China

quuu RIRSRRASVEBERSRERERY
a uuu-u_u uuumuunu_uu_m_muum

RTINS ERSIHEIRE

LR

28379 un_uu_muumu v-m_ﬂmnuh_uuu
Hlmmuuﬂuu EROBE9LRABRESIE
uu.uumuuaﬂ_unﬁ_u_munmﬂmﬂu
i

YESRAARESIEESERIRAETEE

ARBRRRSTUIIVISINESUEIES

Turkey
Croatia

M
IR R




Fuente: Global Innovation Index 2021. Gll rankings overall and by pillar 2021 . WIPO. 2021

Table &
Top S&T cluster of each economy or cross-border
region, 2021

Rank
Rank Clustér mame Eﬂﬂl‘lh‘i‘l" Hw
1 Tokyo—Yokohama JP [1]
2  Shenzher—Hong Kong-Guangzhou CH/HE [1]
3 Beding CH 1
4  Beou KR =1
5 SanJose-Ban Francicn, CA us [i]
10  Pari FR [i]
1§  Loadan GB [i]
18 Amstandam-FRobiesdam ML =1
20 Cologne DE =1
27 Tel Aviv—Jerusalem IL -3
28 Taipei-Hsinchu W =1
28  Singapaore fe] =1
31 Malboume Al 4
32 Meoscow AL [i]
35  Siockhalm ZE =2
368 Eindhowen BE/ML =2
40 Toronto, ON & =1
41 Tehwan R 2
43  Brussels BE =2
48  Madrid EZ =1
48 MHan m
48 Etanbul TR 2
50  Frch CH/DE =1
58 Copenhagan D =2
62 Bengaluu N =2
668 S0 Paulo BR =5
™ \Vemna AT =1
T4 HebEnki Fl -8
92 Lsusaine CHFR -3
100 \Warssw PL =1
Source: WIPD Stalistics Databage, April 2021,
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Fuente: Global Innovation Index 2021. Top Science&Technology Cluster of each economy or cross border

region . WIPO. 2021

Map 1
Top 100 clusters worldwide
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Source: WIPO Statistic Database, April 2021.

Mote: Noise refers to all inventor/author locations not classified as being in a cluster.

Fuente: Global Innovation Index 2021. Top 100 Cluster Worldwide . WIPO. 2021
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Table B: Top cluster of countries or cross-border regions, within the top 25

Rank Cluster name Territory(ies)
1 Tokyo-Yokohama Japan
2 Shenzhen-Hong Kong (China) China/Hong Kong (China)
3 San Jose—5an Francisco, CA United States
4 Seoul Korea, Rep.
10 Paris France
12 Frankfurt—-Mannheim Germany
18 Eindhowven Netherlands/Belgium
21 London United Kingdom
22 Tel Aviv Israel
24 Stockholm Sweden

Source: Derived fram Table 1in Annex 2 in the Special Section on Clusters.

Fuente: Global Innovation Index 2017. Top cluster of countries or cross border regions, within the top 25.
WIPO. 2017
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Figure 1a: Investment growth, 2005-15

10
5

ey

=

E 0 1 1 1

& 2010 2m 2012 2013 2014 2015
_5 .............
ol &= World |

Middle income
15 -&~ Highincome |
== (hina

BILE

Fuente: Global Innovation Index 2017. Investment growth 2005-2015. WIPO. 2017
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Figure 1b: R&D expenditures growth, 2005-15
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Source: 1a. World Bank World Development Indicators database, March 2017; 1b. Authors’ estimate based on the UNESCO Institute for Statistics {UIS) database
and the IMF World Economic Outlook database, March 2017.

Nate: ‘Investment” refers ta real gross fixed capital formation.

Fuente: Global Innovation Index 2017. R&D expanditures growth 2005-2015. WIPO. 2017
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