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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE ASIPI

Enrique Diaz
Presidente de ASIPI

0N gran entusiasmo presento el vigésimo octavo nimero de
la revista “Derechos Intelectuales” que circula anualmente y
que refleja la vitalidad y diversidad de la comunidad global de
profesionales que hace parte de la Asociacion Interamericana
de la Propiedad Intelectual (ASIPI).

En este fascinante viaje a través del conocimiento y la innovacion que
constituye este numero, me complace destacar la colaboracion de expertos
provenientes de diversas nacionalidades, géneros vy edades que producen
una amalgama de perspectivas, ideas, creencias y visiones, que enriquece
enormemente estas paginas.
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Ademaés, en los articulos publicados el lector podra observar un equilibrio
entre los temas tratados que van desde las ultimas tendencias en tecnologia
y propiedad intelectual hasta los desafios éticos de la era digital. Pero no
nos detenemos ahi; también nos sumergimos en temas de interés comun
para todos, como son los conflictos de interés para los abogados v las
oportunidades que tienen 10s paises latinoamericanos para desarrollar
emprendimientos Deep Tech a través de fondos de capital de riesgo espe-
Cializados.

Todas estas cuestiones que afectan nuestra practica profesional se
abordan en esta obra con sosiego y profundidad, ofreciendo una vision
reflexiva y constructiva. Al fin y al cabo se trata del vigésimo octavo
aniversario de esta publicacion, conocido como las “bodas de perla”, imagen
que alude a las gemas preciosas que se forman en el interior de algunas
especies de moluscos, como las ostras, que representan la idea de que todas
las relaciones se fortalecen y maduran con el tiempo.

Ademaés, con el nimero 28 de esta obra, cierro un periodo de dos afios
de dedicacion y compromiso ante ustedes. Me retiro como presidente de la
Asociacion Interamericana de la Propiedad Intelectual —ASIPI- pero seguiré
trabajando incansablemente por la asociacion.

iBienvenidos al numero 28 de nuestra revista anual
“Derechos Intelectuales”!

ASIPI
La voz de la propiedad intelectual

iASIPI en movimiento!
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PROLOGO

Jorge Chévarro
Vicepresidente 2 de ASIPI

es presentamos la revista “Derechos Intelectuales No. 28” de la
Asociacion Interamericana de la Propiedad Intelectual — ASIPI —.
Se trata de una obra Unica y diversa, donde abogados de distintas
nacionalidades y generaciones se unen en torno a un tema comun:
la propiedad intelectual. Desde voces jovenes y frescas hasta
la experiencia de veteranos, esta publicacion es un reflejo de la variedad
de perspectivas que enriquecen el campo de la propiedad intelectual.
Descubran un mundo de conocimiento legal globalizado que trasciende
fronteras y generaciones, proporcionando una vision integral y actualizada de
los desafios y oportunidades en este apasionante campo del conocimiento.

16
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La publicacion incluye 1os siguientes articulos:

1. La doctrina de los equivalentes en la Comunidad Andina: el caso
Telemetrik vs Excelec en Colombia, perspectivas y retos
Eliana Portilla Mogollén
Melissa Villareal Marquez
Carolina Vargas NUfiez

Un reciente fallo en una disputa de infraccion de derechos de patente
en Colombia ha sentado un precedente sobre la posibilidad de aplicar la
doctrina de los equivalentes en la Comunidad Andina. Si bien este fallo,
y la interpretacion del Tribunal Andino de Justicia correspondiente a ese
Proceso, se constituyen en un avance significativo para la resolucion de
este tipo de disputas en los paises miembros de tal acuerdo, todavia
queda mucho camino que recorrer para que tanto los titulares de 10s
derechos como sus competidores tengan certeza sobre como van a ser
analizados los casos especificos.

2. Elmagnicidio (del Osito Bimbo) y la alternativa tributaria (del Tigre
Tofo) contra la pérdida de valor de las marcas por prohibiciones
regulatorias (a Chester Chetos)

Luis Kudo

Araiz de las prohibiciones regulatorias en Latinoamérica, muchos titulares
de marcas han perdido gran parte de su valor financiero y contable. El
autor de este ensayo considera que, por justicia y simetria, es dable que
dicha pérdida de valor y merma en el patrimonio sea reconocida por 10s
gobiernos y se permita disminuir/deducir del monto del impuesto por
ingresos a cargo, el equivalente monetizado de la pérdida de valor del
activo intangible.

3. Proteccion de la imagen comercial en México
Jimena Cuevas
Aldo de Landa
Guillermo Antonio Ballesteros

El “trade dress” 0 imagen comercial se refiere a la apariencia visual y
estética general de un producto o servicio, asi como de su empaque
0 presentacion, que identifica y distingue el origen comercial de los
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bienes o servicios en el mercado. Esto incluye elementos como el disefio
del producto, el empaque, la combinacion de colores, las formas, las
etiquetas, la tipografia y cualquier otro aspecto visual que pueda ser
distintivo y reconocible por los consumidores. En México esta figura se
protege de dos formas que no se excluyen ni se contraponen sino que se
complementan: el “trade-dress” no registrado, en donde el derecho nace
a partir del uso efectivo que su titular ha venido haciendo, y la imagen
comercial registrada como marca, en donde el derecho exclusivo nace a
partir del registro.

4., Exorcizando al sistema de patentes de invencion
Francisco Astudillo Gomez

Elautor explica algunas verdades y mitos sobre el sistema de patentes con
la idea de ofrecer mayor claridad sobre su compleja estructura y utilidad.
Explica su origen, funciones, rechazos, criticas en 10s paises en desarrollo y
laimportancia para la transferencia de tecnologia y la salud publica.

5. Sistema de vinculacion de patentes de medicamentos alopaticos
y su aplicacién en México
Armando Arenas Reyes

El sistema de vinculacion de patentes, también conocido en inglés como
“linkage”, es el proceso legal mediante el cual las autoridades sanitarias
de un pais revisan las solicitudes de comercializacion de medicamentos
para asegurarse de que no infrinjan las patentes existentes. Este sistema
se utiliza para evitar que los fabricantes de medicamentos genéricos
introduzcan en el mercado versiones genéricas de medicamentos
patentados antes de que expire la patente correspondiente. Este trabajo
analiza el papel gue han desempefado las autoridades mexicanas en la
aplicacion de ese sistema.

6. Tratamiento de datos personales en el uso de la inteligencia
artificial: el escenario mundial y, en particular, el argentino
Sofia Malena Bertossi

Explica el concepto de tratamiento de datos personales aplicado a los
sistemas que utilizan tecnologias de Inteligencia Artificial, con énfasis en
los derechos de los titulares de los datos y las medidas que se deben
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aplicar para cumplir con los estandares internacionales. También se
hace alusion a la actualidad argentina en estas materias y Se expone, a
modo de cierre, una de las Ultimas novedades propuestas por ese pais: el
“Programa de Transparencia y Proteccion de Datos Personales en el Uso
de la Inteligencia Artificial”.

. Creando el ecosistema Deep Tech en LATAM. Jugadores clave:
fondos de capital de riesgo, emprendedores y la Propiedad
Intelectual

Juan David Martinez

Matilde Acevedo

Eddie Manotas

Carlos Olarte

En este articulo se analizan las oportunidades que tienen 1os paises
latinoamericanos para desarrollar emprendimientos “Deep Tech” y
se examina como los fondos de capital de riesgo especializados son
facilitadores clave para el crecimiento y éxito de esta industria. También
se muestra como la proteccion de la Propiedad Intelectual contribuye al
desarrollo de ecosistemas tecnologicos en la region.

. ¢Mas alla de la geografia?: Reflexiones sobre la extension del
alcance de la proteccion de las denominaciones de origen en
Colombia en un supuesto de apropiacion cultural

Andrés Eduardo Quiroz Brito

Las denominaciones de origen (DO) se diferencian de otros derechos
de propiedad industrial en que protegen el origen geografico y las
caracteristicas Unicas de un producto. Este articulo analiza, a la luz del
caso del Sombrero Vueltiao, como en Colombia la interpretacion que
hace la Superintendencia de Industria y Comercio sobre las DO en casos
de apropiacion cultural puede entrar en conflicto con el régimen de libre
competencia.

. Las bibliotecas digitales y la Propiedad Intelectual en México
Maria Teresa Bazan Zamudio

Durante la pandemia se experimentd un incremento significativo en la
consulta de bibliotecas digitales, electronicas o virtuales. Sin embargo,
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10.

1.

12.

este aumento estuvo a menudo marcado por la violacion de los derechos
de autor. En México se intentd abordar esta problematica mediante un
proyecto de reforma a la Ley General de Bibliotecas. A pesar de estos
esfuerzos, la autora critica dicho proyecto por varias razones y argumenta
que aln falta una regulacion equitativa y solida que proteja los derechos
de autores, editores y lectores por igual.

Reflexiones sobre el Informe Técnico del INDECOPI en los delitos
contra la Propiedad Intelectual
José Renato Paredes Roca

El autor explica la naturaleza del Informe Técnico para la persecucion de
los delitos contra la propiedad intelectual que emite el INDECOPI. Sostiene
que tratandose de la persecucion de delitos contra la propiedad industrial
el informe técnico tiene la fuerza probatoria suficiente para confirmar, a
la Fiscalia competente, que existe un derecho sustancial valido vy eficaz
sobre la base del registro. En cambio, en la persecucion de los delitos
contra el derecho de autor y derechos conexos, considera gque no es
indispensable contar con el documento publico en mencion, pues la
existencia, validez y eficacia del derecho sustancial se puede demostrar
por cualquier medio probatorio y no solo con el registro.

Infracciones causadas por creaciones generadas por inteligencia
artificial: titularidad y responsabilidad
Camilo Echeverry Martinez

Este texto ofrece una aproximacion juridica a la determinacion de la
autoria y la responsabilidad por infracciones a la propiedad intelectual
causadas por sistemas inteligentes. El autor muestra los distintos
escenarios sobre la titularidad de tales sistemas que van desde la
atribucion a sus creadores, la intervencion de los usuarios, las propias
maguinas o simplemente a ninguno de 10s anteriores.

Perspectiva estadounidense y europea sobre la acumulacion de
derechos sobre una misma creacion
Carlos Fernando Farfan Parvina

¢Qué pasa cuando se cruzan en una sola creacion varios sistemas
de proteccion, como el derecho de autor, las marcas comerciales, 10s
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13.

14.

15.

disefios y las patentes? Este articulo examina el tema de la acumulacion
de derechos de propiedad intelectual en una Unica creacion a la luz de la
legislacion v jurisprudencia estadounidense y europea.

Anadlisis a la vinculacion entre el Fashion Law y la Propiedad
Intelectual
Maria Cristina Trujillo Molina

La interseccion entre propiedad intelectual y moda es de suma
importancia. Los disefadores de moda confian en las leyes de derechos
de autor para proteger sus creaciones originales, desde patrones
hasta diseos Unicos. Ademas, las marcas registradas resguardan
los nombres y logotipos iconicos que definen las identidades de las
casas de moda, vy las patentes se utilizan para proteger innovaciones
tecnologicas en textiles y procesos de fabricacion. La autora sostiene
que esta combinacion de derechos de propiedad intelectual no solo
salvaguarda la creatividad y la innovacion en la moda, sino que también
impulsa la competencia leal y el desarrollo continuo en esta vibrante
industria creativa.

Los nombres de dominio y la “Ciber Apropiacion” de marcas
Rossana Andrea Pacheco Lostaunau

La “ciber apropiacion” ocurre cuando un tercero realiza el registro de
nombre de dominio que afecta los derechos marcarios de un agente del
mercado, impide u obstaculiza el registro por parte del titular legftimo y/o
genera confusion entre la audiencia. Este texto explora diversos aspectos
en torno a los nombres de dominio, conflictos que el registro de estos
puede ocasionar frente al sistema marcario y mecanismos de solucion
de controversias ofrecidos por diversas organizaciones.

Periodismo y Propiedad Intelectual; enfoque sobre los derechos
de autor
Lorenzo Hernandez

En este articulo se estudia como se aplica la propiedad intelectual, en
particular el sistema de derechos de autor a la actividad periodistica,
sobre todo en un mundo que ha sufrido una transformacion radical
debido al rapido desarrollo de las tecnologias de la informacion y la
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comunicacion, asf como al uso cada vez mas extendido de Internet y l0s
contenidos digitales.

16. Precisiones sobre los conflictos de interés para abogados en
varias jurisdicciones
Natalia Tobon Franco

El conflicto de interés se presenta cuando un abogado asesora, patrocina
0 representa, al mismo tiempo o de forma sucesiva, a clientes con
intereses opuestos. Se trata de algo que ocurre en todas las areas del
derecho, inclusive la propiedad intelectual. Como la variedad de casos
que se pueden presentar es infinita, en este texto la autora hace ciertas
precisiones sobre esta falta a la luz de la legislacion y jurisprudencia
colombiana, estadounidense y espariola, y propone varias herramientas
para evitar incurrir en ella.

Como puede observar el lector, se trata de una revista que abarca una amplia
variedad de temas y enfoques que ofrece una experiencia de lectura diversa y
enriquecedora.

iEspero que la disfruten!
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Resumen

Un reciente fallo en una disputa de infraccion de derechos de
patente en Colombia ha sentado un precedente sobre la posibilidad
de aplicar la doctrina de los equivalentes en la Comunidad Andina.
Si bien este este fallo y la interpretacion del Tribunal Andino de
Justicia correspondiente a ese proceso se constituyen en un avance
significativo para la resolucion de este tipo de disputas en los paises
miembros de tal acuerdo, todavia queda mucho camino que recorrer
para que tanto los titulares de los derechos como sus competidores
tengan certeza sobre como van a ser analizados los casos futuros.
Palabras clave: Doctrina de los equivalentes; infraccion de patente;
alcance de la patente; reivindicaciones.

Abstract

A recent ruling in a patent infringement dispute in Colombia has set a
precedent regarding the possibility of applying the doctrine of equiv-
alents in the Andean Community. While this ruling and the interpreta-
tion of the corresponding Andean Tribunal of Justice represent a Sig-
nificant advancement in resolving such disputes among the member
countries of this agreement, there is still a long way to go before both
rights holders and their competitors can be certain about how cases
will be analyzed.

Keywords: Doctrine of equivalents, patent infringement, scope of a
patent, claims.

25



Derechos Intelectuales - 28 - ASIPI

Introduccién

Un reciente fallo en una disputa de infraccion de derechos de patente en Colombia ha
sentado un precedente sobre la posibilidad de aplicar la doctrina de los equivalentes
en la Comunidad Andina. Si bien este este fallo y la interpretacion del Tribunal Andino
de Justicia correspondiente a ese proceso se constituyen en un avance significativo
para la resolucion de este tipo de disputas en los paises miembros de tal acuerdo,
todavia queda mucho camino que recorrer para que tanto los titulares de los
derechos como sus competidores tengan certeza de como van a ser analizados los
Casos.

I. Generalidades sobre patentes y su infraccion

Las patentes son reconocidas como una modalidad de proteccion de propiedad
intelectual directamente relacionada con el desarrollo tecnologico de un pais.
Brindar exclusividad sobre una tecnologia permite no solo que el titular recupere
la inversion realizada para obtener dicha tecnologia, sino que garantiza que se
proporcione informacion importante para que terceros puedan hacer desarrollos a
partir de ese conocimiento.

Sin embargo, tener certeza sobre 1os limites del derecho concedido es funda-
mental para todos los actores del sistema, ya que una proteccion excesiva iria en
contra de la libre competencia y una muy restringida dejaria sin valor la patente.

Tal como lo define el articulo 52 de la Decision Andina 486 de 2000, la patente
confiere a su titular el derecho negativo de impedir que terceros aprovechen su
invencion sin su consentimiento. La patente no brinda el derecho de realizar la
invencion, pero si de evitar que otros la practiquen.

Lo que delimita este derecho son las reivindicaciones, es decir las clausulas que
se encuentran al final de la descripcion de una patente y que, como lo indica el
articulo 30 de la Decision 486, definen la materia que se desea proteger de forma
claray concisa.

La primera reivindicacion, es una reivindicacion de tipo independiente, es decir
gue no se refiere a ninguna otra del pliego reivindicatorio, y que comprende todas
las caracteristicas esenciales de la invencion que se esta reclamando. Seguido a esta
pueden venir una serie de reivindicaciones dependientes, las cuales hacen referencia
a al menos una reivindicacion anterior, incorporando todas las caracteristicas de
dicha reivindicacion anterior e indicando que existen caracteristicas adicionales
que no son indispensables para que la invencion brinde su efecto técnico, pero
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que la complementan v, en general, hacen parte de la realizacion preferida que se
comercializa 0 se usa en la industria.

Consecuentemente, la primera reivindicacion es generalmente laméasimportante,
porgue es la que cubre el concepto inventivo desarrollado y exclusivo del titular de
la patente.

En este sentido, el articulo 51 de la Decision Andina 486 establece que el alcance
de la proteccion de una patente sera dado por “el tenor de las reivindicaciones”,
y que la descripcion vy los dibujos (si existieren) serviran para interpretar dichas
reivindicaciones. Esto implica que el lenguaje de las reivindicaciones resulta
fundamental para establecer si un producto o un proceso de un tercero esta cobijado
0 no por el derecho exclusivo del titular de la patente.

En vista de lo anterior, en una disputa por una posible vulneracion de los
derechos concedidos en una patente el Juez debe dirigirse a las reivindicaciones e
interpretarlas de forma que se establezca cuél es el limite del derecho concedido y
si el presunto infractor esta o no dentro de ese limite.

Por lo tanto, para que pueda constituir una infraccion de una patente es
necesario primero tener claridad del alcance de la proteccion, es decir, de cuéles
son los limites de ese derecho. Todo lo que pueda considerarse dentro de dichos
limites estara infringiendo.

Un precepto general en este tipo de andlisis es que todas y cada una de las
caracteristicas definidas en la reivindicacion independiente deben estar presentes
en el producto o proceso presuntamente infractor para que pueda considerarse que
este se encuentra realmente transgrediendo el derecho exclusivo.

Sin embargo, siendo las reivindicaciones relacionadas con desarrollos tecno-
l6gicos, y teniendo que ser analizadas en contra de productos comerciales o procesos
puestos en practica en una industria, gue no necesariamente tienen una descripcion
escrita, resulta un reto definir exactamente tanto el alcance de las reivindicaciones
como las caracteristicas de 10s productos/procesos presuntamente infractores.
Asi mismo, pueden existir variaciones tecnoldgicas que no estén especificamente
descritas dentro del lenguaje de la reivindicacion y que aprovechen la esencia
misma del concepto inventivo desarrollado, por ejemplo, variaciones desarrolladas
en una fecha posterior a cuando la invencion fue concebida.

Resulta entonces una necesidad cuestionarse si el legislador al indicar que el
alcance de la proteccion esta dado por “el tenor de las reivindicaciones” implicaba
que todos los elementos de dicha reivindicacion deberian ser interpretados de
manera literal y solo si se encontraban en esta interpretacion en el producto/proceso
presuntamente infractor se podria establecer una vulneracion del derecho, o si, en
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cambio, se deberia hacer una interpretacion mas amplia del lenguaje, cubriendo
variaciones que evidentemente no desvian al presunto infractor de la esencia de la
invencion.

En algunas jurisdicciones dicha cuestion ha sido abordada con la posibilidad de
incluir “equivalentes” de 10s elementos constitutivos de una invencion dentro del
alcance de la proteccion brindada.

Il. Conceptos generales de la doctrina de equivalentes

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua, equivalente hace referencia a
una persona o una cosa que equivale a otra (Real Academia Espafiola, 2014),
es decir que esa persona o cosa tiene la propiedad de “[sjer igual a otra en la
estimacion, valor, potencia o eficacia” (Real Academia Espafiola, 2014, sobre el
término ‘equivaler’).

Consecuentemente, lo que busca la doctrina de los equivalentes es precisamente
establecer si caracteristicas que pueden ser consideradas como iguales a las
definidas dentro del lenguaje literal de las reivindicaciones deberian ser tenidas
como cubiertas por el alcance de esta.

De estaforma, y aunque no existe una unica definicion, la doctrina de equivalentes
se relaciona con la potestad que tiene el juez de considerar que una reivindicacion
esta siendo infringida aun cuando el producto o proceso infractor no esta cobijado
por el alcance literal de la reivindicacion concedida.

Una de las primeras jurisdicciones que desarrolld una aproximacion a la doctrina
de los equivalentes fue Estados Unidos, en donde en promedio se presentan
alrededor de 5000 demandas de infraccion de patentes al afio (Helmers, 2018),
buscando que 10s “copiadores inescrupulosos” no tuvieran la posibilidad de hacer
variaciones menores a la patente y pudieran aprovechar impunemente el concepto
inventivo desarrollado por el titular (Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products
Co., 1950). Aunque dicha doctrina no esta especificamente establecida dentro de
la legislacion de la mayoria de los paises, esta ha sido adoptada por las Cortes y
aplicada en muchas oportunidades.

Si bien cada jurisdiccion tiene una forma propia de aplicar la doctrina de los
equivalentes el principio fundamental de esta se basa en la “construccion de la
reivindicacion” por parte del juez, es decir, como el juez a partir de lo que esta
escrito en las reivindicaciones delimita el alcance real de la proteccion que fue
conferida (Wang, 2019). Siendo cada término susceptible de ser interpretado, esto
hace que el lenguaje de la reivindicacion no necesariamente deba ser tomado con
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un Unico significado, lo que hace que el alcance deba ser determinado segun como
se “construya” la reivindicacion.

Evidentemente, el juez tiene una responsabilidad apremiante de hacer que estos
limites sean proporcionales y protejan a todas las partes involucradas. Si se da una
interpretacion muy amplia de la reivindicacion se tiene injustificadamente un alcance
mayor incluso al visionado por el titular de la patente, creando artificialmente una
exclusividad que deteriora la posibilidad de que existan competidores, que crea
una incertidumbre juridica porque no es posible tener certeza de hasta donde
van los limites del derecho y que resulta frenando el desarrollo tecnoldgico que
es el principio mismo del sistema de patentes. Sin embargo, si la interpretacion es
Unicamente literal, un tercero malintencionado puede encontrar la forma de copiar
la invencion sin tener que compensar al titular que hizo el esfuerzo econdmico y
mental para desarrollarla.

La construccion de las reivindicaciones en una disputa por infraccion se realiza
entonces de forma distinta en cada jurisdiccion y es esta construccion la que
constituye la base de la doctrina de los equivalentes y su aplicacion.

Por ejemplo, en los Estados Unidos se hace primero una evaluacion sobre si
todos los elementos de la reivindicacion, tal como estan escritos, se encuentran o no
en el presunto producto infractor. Si es asi se constituye una infraccion literal. En caso
contrario, se realiza el ‘test de triple identidad” desarrollado por la Corte Suprema, en
el cual se evallia si el producto infractor “realiza sustancialmente la misma funcion,
en sustancialmente la misma manera, para obtener el mismo resultado” (Graver
Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 1950).

Adicionalmente, en decisiones posteriores la Corte implement? la ‘regla de todos
los elementos’, es decir, que la comparacion del test de triple identidad se debia
realizar elemento por elemento de la invencion reclamada y no con la invencion
como un todo. Asi mismo, la Corte indico que se deberia establecer si el presunto
infractor realizO 0 no un cambio sustancial al producto reivindicado (Warner-
Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 1997).

Adicionalmente, para la Corte, a medida que la tecnologia se hace mas compleja
se deben adoptar nuevas estrategias para aplicar de forma mas adecuada la doctrina
de los equivalentes, por ejemplo, implementando el ‘test de intercambiabilidad’, en
el cual se determina si la persona normalmente versada en la materia técnica de
la invencion consideraria si la caracteristica distinta entre el presunto producto o
proceso infractor y la reivindicacion serfa intercambiable (Warner-Jenkinson Co., Inc.
v. Hilton Davis Chemical Co., 1997).
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Resulta importante resaltar que dentro de la practica de los Estados Unidos en
el marco de un proceso de infraccion de una patente las Cortes tienen la potestad
de tomar en consideracion el historial del tramite de concesion de dicha patente
(conocido en el derecho comparado como el ‘prosecution history estoppel’), para
determinar, por ejemplo, Si una 0 Mas variaciones de alguna de las caracteristicas
que hacen parte de la reivindicacion presuntamente infringida fueron eliminadas del
alcance para superar objeciones de novedad o nivel inventivo (Wang, 2019).

Esto implica que, si, por ejemplo, durante el tramite alguna caracteristica incluida
en la reivindicacion principal fue retirada o fue definida de forma especifica para
poder lograr la concesion de la patente, las variaciones de dicha caracteristica que
fueron excluidas no seran consideradas como cubiertas dentro del alcance de la
reivindicacion. Asi mismo, la construccion de la reivindicacion es deber del juez y no
del jurado’, ya que, evidentemente, se requiere un entendimiento y experiencia en el
campo de las patentes para poder realizar esta interpretacion (Wang, 2019).

Sin embargo, en casos en los cuales el alcance ha sido incorrectamente
establecido por el juez se ha encontrado también una limitacion por la falta de
conocimiento técnico del juez en el campo de la invencion en disputa (Wang, 2019).

La aplicacion préactica sigue siendo un reto para los jueces 10s que deben evaluar
las circunstancias particulares de cada caso. Por ejemplo, en Johnson Johnston
Associates Inc. v. R.E. Service Co. (2002) el juez de primera instancia considero que
existia infraccion por la doctrina de los equivalentes, pero esta decision fue revocada
en la apelacion frente al Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, quien, con
tribunal pleno, llegd a la decision de que la variante habia sido considerada en la
descripcion, pero no fue incluida en las reivindicaciones, haciéndola, por tanto, no
cubierta por el alcance de las reivindicaciones.

El caso se refiere a la patente US5153050, cuyo titular es Johnson Johnston
Associates Inc., y su reivindicacion 1 reclama:

1. Un componente para usar en la fabricacion de articulos tales como placas
de circuito impreso que comprende: un laminado construido con una lamina de
lamina de cobre que, en una placa de circuito impreso terminada, constituye
un elemento funcional y una lamina de aluminio que constituye un elemento
descartable; estando una superficie de cada una de la 1dmina de cobre y de la
lamina de aluminio esencialmente no contaminada y acoplables entre si en una
interfaz, una banda de adhesivo flexible que une las superficies no contaminadas
de las ldminas entre si en sus bordes y define una zona central sustancialmente

1. SegUn la préactica de los Estados Unidos la mayoria de los juicios involucran un jurado que es el que analiza los
hechos y aplica la ley tal como fue establecida por el juez para llegar a un veredicto.
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no contaminada hacia el interior de la bordes de las hojas y sin unir en la interfaz.
(Johnson Johnston Associates Inc. v. R.E. Service Co., 2002) (Enfasis afiadido,
traduccion libre).

El titular presentd demanda contra R.E. Service Co., quienes se encontraban
comercializando un componente para la fabricacion de placas de circuito
impreso que comprende todas las caracteristicas del componente de la patente
US5153050, pero incluye un laminado de una lamina de cobre y una ldmina de
acero (el cual, evidentemente, es un metal completamente distinto al aluminio de
la reivindicacion).

Dentro de la descripcion de la patente US5153050 se indica expresamente que,
si bien el aluminio es el metal preferido, otros metales, entre ellos el acero, pueden
ser empleados en este tipo de componentes:

Aunque actualmente el aluminio es el material preferido para el sustrato, se
pueden utilizar otros metales, como acero inoxidable o aleaciones de niquel.
En algunos casos, como en el laminado de tarjetas de crédito de plastico, se
puede utilizar polipropileno. (Patente n° US 5,153,050, 1992, columna 5, lineas 5 a
9, traduccion libre).

El'jurado en la primera instancia consider6 que no habia infraccion literal, pero si
se podia establecer infraccion aplicando la doctrina de los equivalentes, ya que una
lamina de un metal como el acero, en el caso particular de este tipo de componentes,
realizaria lamisma funcion gue una lamina de aluminio, en la misma formay llegando
al mismo resultado (Johnson Johnston Associates Inc. v. R.E. Service Co., 2002).

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal (en su mayoria, uno
de los jueces discrepd del fallo) considerd que el hecho de que la consideracion
de la inclusion de una lamina de acero fuera especificamente considerada en la
descripcion, pero no haya sido reclamada, hace que el solicitante no tuviera interés
en esta variacion y esta quedara “dedicada al publico” en su revelacion en la
descripcion (Johnson Johnston Associates Inc. v. R.E. Service Co., 2002). Por lo tanto,
la decision de la mayoria de los jueces del Tribunal de Apelaciones fue revocar el
fallo de primera instancia y considerar que no existia una infraccion por doctrina de
los equivalentes.

En contraste con los Estados Unidos, el Convenio de Munich sobre Concesion
de Patentes Europeas (2020), que aplica para los 39 paises miembros, considera
abiertamente la posibilidad de que se incluya dentro del alcance de la proteccion
caracteristicas equivalentes a las indicadas en la reivindicacion. De esta forma, el
articulo 69 de dicho Convenio sefiala que el alcance de la proteccion sera determinado

31



Derechos Intelectuales - 28 - ASIPI

por las reivindicaciones, siendo la descripcion y los dibujos la herramienta para
interpretarlos.

Sin embargo, el Protocolo de Interpretacion del articulo 69 (2000) es claro en
sefalar que este no debe interpretarse como que el alcance de una patente europea
esta limitado exclusivamente al estricto sentido literal del lenguaje empleado en las
reivindicaciones, sino que, como lo indica el articulo 2 de dicho protocolo, al definir
el alcance de la proteccion se debera tomar en consideracion “cualquier elemento
que es equivalente a un elemento especificado en las reivindicaciones” (Protocol on
the Interpretation of Article 69 EPC, 2000).

Cabe anotar, que el mismo articulo 1 del Protocolo resalta que esta inclusion
de posibles equivalentes no significa que las reivindicaciones sean una simple
“guia” sobre la proteccion real que se ha concedido, ya que como sea el alcance
no puede sobrepasar lo que la descripcion vy los dibujos consideraron inicialmente,
y solo se busca dar una proteccion justa al titular de la patente evitando copias
malintencionadas, pero sin ir de ninguna manera mas alla del alcance originalmente
desarrollado (Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC, 2000).

Dado que el Tribunal Unificado de Patentes entrd en funcionamiento apenas el
primero de junio de 2023, no se tiene jurisprudencia todavia de como se aplicara la
doctrina de los equivalentes en el nivel centralizado, ya que antes las disputas de
infraccion eran exclusivamente manejadas en las Cortes nacionales de cada uno de
los paises miembros?.

En Alemania, por ejemplo, se aplica un protocolo estricto de la construccion
de las reivindicaciones, basado en el propésito o funcion de la invencion vy el
contexto general que brinda la descripcion de la patente a la persona versada
en la materia®.

En primer lugar, se evallia si con este entendimiento de la persona versada en
la materia el producto o proceso presuntamente infractor comprende todos y cada
uno de los elementos de la reivindicacion, caso en el cual se tendra una infraccion
literal. Sin embargo, si se encuentra que existen diferencias que se alejan de los
significados del lenguaje de la reivindicacion, se evaluara si esta variacion pudiese
considerarse un equivalente de lo expresamente protegido.

Para esto, las Cortes alemanas analizan si se cumple con tres condiciones:

2. Ahora compartiran jurisdiccion con el Tribunal Unificado, siendo ambos competentes.

3. Lapersona versada en la materia es una ficcion juridica que se emplea para evaluar, por ejemplo, si una solicitud
de patente serfa 0 no obvia a la luz del arte previo existente en el momento de su desarrollo. Corresponde a una
persona con un conocimiento general de la técnica, sin ser un experto, pero que tiene suficiente entendimiento
del campo técnico.
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a) la variacion presuntamente infractora resuelve el mismo problema de la
invencion con la modificacion realizada y objetivamente tiene el mismo
efecto que en la invencion,

b) una persona versada en la materia con su conocimiento general puede
encontrar, sin ningun esfuerzo inventivo, que esta modificacion tiene el
mismo efecto, y

¢) las consideraciones de la persona versada en la materia deben estar
orientadas a la esencia técnica de la invencion y para dicha persona
versada en la materia resulta claro que la solucion proporcionada por
el presunto producto o proceso infractor es equivalente a la solucion
brindada por la invencion (Klett, 2008, pag. 16).

Un precepto importante en esta interpretacion es que, si la variacion presente
en el producto o proceso presuntamente infractor ha sido incluida dentro de la

descripcion de la solicitud, pero no hace parte de las reivindicaciones concedidas,

no es posible considerarla como cubierta por el alcance de la proteccion concedida
(X ZR 16/09, 2011).

Por su parte, el Reino Unido, a pesar de ser miembro de la Convencion de
Patentes, historicamente habia considerado que la aproximacion de la doctrina
de los equivalentes debia ser mas conservadora, proponiendo una “construccion
propositiva” de la reivindicacion, en la cual se buscaba si la “médula y el tuétano™
de la invencion podian o no identificarse en el presunto objeto infractor (Van der Lely
v Bamfords, 1963, RPC641; Rodi & Weinenberger v Showell, 1969, RPC 367 citados por
Benussi, 2004).

En decisiones posteriores las Cortes empezaron a desarrollar un test similar al
aleman, para determinar si un producto que incluye una variante que lo aleja del
lenguaje literal de la reivindicacion estaria 0 no cubierto por su alcance, para lo cual
se evalla si dicha variante tiene un efecto sobre la forma en la que la invencion
funciona; de no ser asi, se evalla si al momento de la publicacion de la invencion
la ausencia de dicho efecto habria sido evidente para una persona versada en la
materia, y si dicha persona versada en la materia habria entendido del lenguaje
de la reivindicacion que el titular de la patente tenia la intencion de mostrar que el
estricto cumplimiento del leguaje de la reivindicacion era esencial para la invencion
(Improver Corporation v Remington Consumer Products Ltd, 1990, FSR 181, citado
por Benussi, 2004.

4.

“Pith and marrow” en inglés.
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Decisiones més recientes han refinado el test, por ejemplo, en la sentencia de la
Corte Suprema del Reino unido en el caso de Actavis UK vs Eli Lilly, donde se sefial6
que dicho test deberia ser el siguiente:

i) Independientemente de que no esté dentro del significado literal de
la(s) reivindicacion(es) pertinente(s) de la patente, ¢la variante logra
sustancialmente el mismo resultado de la misma manera que la invencion,
es decir, el concepto inventivo revelado por la patente?

ii) ¢Seria obvio para el experto en la materia, leyendo la patente en la fecha
de prioridad, pero sabiendo que la variante logra sustancialmente el
mismo resultado que la invencion, que lo hace sustancialmente de la
misma manera que la invencion?

iii) ¢Habria llegado tal lector de la patente a la conclusion de que, no
obstante, el titular de la patente tenia la intencion de que el cumplimiento
estricto del significado literal de las reivindicaciones pertinentes de la
patente fuera un requisito esencial de la invencion? (Actavis UK Limited
and others v Eli Lilly and Company, 2017).

Se considera que existira infraccion si la respuesta a las dos primeras preguntas
es afirmativa, pero es negativa para la tercera pregunta.

Apesar de estas distintas aproximaciones en las Cortes nacionales, los resultados
pueden ser similares para el mismo caso. Ejemplo de esto son las demandas con
respecto a una supuesta infraccion de la patente europea EP 808 138, cuyo titular es
AGA Medical y que se relaciona con un dispositivo médico colapsable intravascular
y su método de elaboracion, el cual es Util para reparar defectos cardiacos (Patente
n° EP808138, 1995). Las demandas se entablaron contra un competidor, Occlutech,
que comercializa productos similares, y fueron presentadas en distintos paises de
la Union Europea, incluyendo Alemania, Reino Unido, Suecia, Paises Bajos e Italia.

La reivindicacion 1 de dicha patente EP 808 138 (1995) reclama:

Un dispositivo médico plegable (60) que comprende una tela metalica formada
por hebras metdlicas trenzadas, teniendo el dispositivo (60) una configuracion
colapsada para su administracion a través de un canal un paciente, y tiene
una configuracion expandida generalmente en forma de mancuerna con dos
porciones de diametro expandido ( 64) separados por una porcion de diametro
reducido (62) formada entre extremos opuestos del dispositivo, caracterizado
porque abrazaderas (15) estan adaptadas para sujetar los hilos en 10s extremos
opuestos del dispositivo. (Enfasis afiadido, traduccion libre).
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De esta forma, el dispositivo patentado en una primera configuracion colapsada
permite ser introducido por un vaso sanguineo de un paciente y luego es susceptible
de ser abierto una vez esta posicionado en el sitio requerido dentro del paciente,
eliminando de esta forma oclusiones vasculares o tratando defectos septales. Dicho
dispositivo comprende entonces una malla metalica y abrazaderas que sujetan l0s

hilos metalicos en los extremos opuestos del dispositivo.

Occlutech, comercializa un producto llamado “Figulla Occluder”, el cual cumple
la misma funcion, también es colapsable y esta constituido por una malla metélica.
Sin embargo, el producto de Occlutech no comprende abrazaderas, sino que los
hilos son soldados y dicho producto estad hecho como una “media” haciendo que
5010 un extremo requiera que los hilos sean sujetados.

En el caso aleman, la Corte de primera instancia en Dusseldorf consider6 que
habia infraccion literal de la reivindicacion, ya que segin Su criterio la persona
versada en la materia consideraria que el lenguaje de la reivindicacion podria cubrir
una variacion donde s6lo un extremo estuviera unido, y no por una abrazadera sino
por soldadura (X ZR 16/09, 2011).

Sin embargo, esta decision fue revocada por la Corte Federal de Justicia, la
cual considerd que no existia infraccion literal porque no se puede construir
la reivindicacion para incluir un solo extremo soldado y procedié entonces a
verificar la existencia de una infraccion por la doctrina de equivalentes (X ZR
16/09, 2011).

Al realizar el test, la Corte encontr6 que, si bien el dispositivo resolvia el mismo
problema técnicoy tenia el mismo y efecto, y dicho efecto seria obvio para la persona
versada en la materia, en la opinion de la Corte, para dicha persona también seria
claro que la presencia de las abrazaderas en mas de un extremo es esencial para la
invencion v, por lo tanto, la variante no puede ser considerada como equivalente (X
ZR 16/09, 2011).

Asi mismo, la Corte considerd que si la descripcion revela mas de una manera
de obtener un efecto técnico (en este caso con una abrazadera o con distintos tipos
de soldadura), y solo una de estas maneras es reclamada en las reivindicaciones,
las otras maneras que fueron consideradas, pero no reclamadas no podrian
ser cobijadas dentro del alcance de la invencion por medio de la doctrina de los
equivalentes (X ZR 16/09, 2011).

En Reino Unido, la primera y segunda instancia estuvieron de acuerdo en gue no
se podia considerar infraccion directa ni aplicando la doctrina de 10s equivalentes. La
Corte de primera instancia realizo una construccion propositiva de la reivindicacion,
plantedndose las preguntas:
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cestan los productos presuntamente infractores unidos por una abrazadera en el
sentido que indica la patente ya que 10s hilos metalicos estan asegurados entre
sf con soldadura?, ;qué significa que las abrazaderas estén a extremos opuestos
del dispositivo?, y sestan los posibles productos infractores sujetos de esta
manera ya que las fibras metélicas terminan en un solo extremo en lugar de en
dos? (Special Edition no. 3 to 0J EPO 2011: Case Law from the Contracting States
to the EPC 2004-2011, 2011).

La Corte de primera instancia sefiald que la limitacion del empleo de las
abrazaderas claramente constituia una limitacion deliberada que no podia ser
ignorada (Special Edition no. 3 to 0J EPO 2011: Case Law from the Contracting States
to the EPC 2004-2011, 2011).

Por su parte la Corte de Apelaciones encontrd que una abrazadera excluia
un dispositivo externo colocado sobre los extremos soldados vy fijado fisicamente
a ellos después de completar el proceso de moldeo. La sujecion tampoco incluia
ningun tipo de soldadura. No habia nada que hiciera que la persona versada en la
materia adoptara una vision diferente de la que le daria el significado natural de
las palabras. La referencia a abrazaderas (plural) seria considerada por la persona
versada en la materia como una caracteristica distintiva y necesaria de la invencion.
Por lo tanto, la Corte de Apelaciones confirmd el fallo y consideré gue no habia
infraccion (Occlutech GmbH v AGA Medical Corporation & Ors, 2010).

Todo lo discutido hasta el momento muestra que, si bien no hay una aproximacion
Unica de como analizar una disputa de infraccion de patentes, la forma de construir
la reivindicacion e interpretar el significado técnico de los términos que esta
comprende es de fundamental importancia para delimitar el alcance real de la
proteccion conferiday el juez tiene la dificil tarea de buscar el balance entre no limitar
excesivamente dicho alcance y no extenderlo mucho mas alla de 1o que realmente
fue desarrollado por el titular. Las distintas maneras de abordar el problema pueden
llevar a diferentes resultados dependiendo de como se valore la esencia técnica de
la invencion.

lll. La interpretacion de las reivindicaciones en la Comunidad Andina

Como se expuso anteriormente, el articulo 51 de la Decision 486 establece que el
alcance de la proteccion esta dado por el “tenor de las reivindicaciones”, y que los
dibujos y la descripcion serviran para interpretarlo.

Algunos académicos han discutido que el término “tenor” implica una literalidad
en el lenguaje de dichas reivindicaciones, y por lo tanto excluyen completamente
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la posibilidad de que exista cabida a una aplicacion de la doctrina de equivalentes
(Reyes Villamizar, 2003).

Sin embargo, algunos otros académicos discuten que si este fuera el caso no se
requeririan herramientas adicionales para la interpretacion de una reivindicacion, lo
que comprueba que dicha literalidad no llega en muchos casos a brindar el alcance
real que tiene la invencion realizada por el titular (Kresalja Roselld, 2011).

Hasta antes de la decision en el caso Telemetrik Vs Excelec, el Tribunal Andino
no se habia pronunciado en este sentido y las disputas habian sido resueltas
€aso por €aso sin ninguna posicion definida con respecto a la construccion de las
reivindicacionesy la posibilidad o no de considerar la doctrina de los equivalentes en
el marco de lo establecido por el articulo 51 de la Decision Andina.

Por ejemplo, en el caso entre Victor Raul Canepa Llanos, titular de la patente, y Nor
Industrias Elliott S.R.L, el Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia
y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en 2008 fall6 a favor del titular
de la patente de modelo de utilidad que protegia una cerradura de sobreponer, a pesar
de que el producto del demandado tenia diferencias de forma, pero proporcionaba la
misma ventaja técnica y tenia las mismas caracteristicas esenciales de la reivindicacion
concedida (Victor Raul Canepa Llanos v Nor Industrias Elliott S.R.L., 2009).

Para llegar a esta conclusion el Tribunal empled el ‘test de la triple identidad’
(funcion-modo-resultado), encontrando que el resultado obtenido era idéntico, el
cambio de forma era obvio para una persona versada en la materia pues no habia
un cambio en el funcionamiento de la cerradura, haciendo que el resultado se haya
realizado por medio de un elemento equivalente (Victor Radl Canepa Llanos v Nor
Industrias Elliott S.R.L., 2009).

En Colombia, la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia
de Industria y Comercio no habia construido jurisprudencia en este sentido v, en
general, se limitaba a indicar que el alcance de la proteccion es delimitado por las
reivindicaciones de acuerdo con lo establecido por el articulo 51 de la Decision
Andina (Jairo Roberto Cabezas Velasquez v. C.I. Disefios y Sistemas Ltda., 2014).

Resulta entonces un hecho sin precedentes que dentro del caso Telemetrik Vs
Excelec se tenga un pronunciamiento del Tribunal Andino de Justicia al respecto y un
primer fallo empleando la interpretacion del Tribunal.

IV. Hechos del caso Telemetrik Vs Excelec y fallo de primera instancia

La disputa entre Telemetrik y Excelec verso sobre la patente de modelo de
utilidad de Telemetrik, la cual se refiere a un sistema de fotocelda inteligente para
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la gestion remota y control en sistemas de iluminacion publica que cuenta, entre
otros, con un modulo de comunicacion infrarrojo que opera bajo el protocolo IrDA,
tramitada ante la oficina colombiana de patentes, Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC), bajo el expediente administrativo 15122643 y cuya reivindicacion
principal concedida reclama lo siguiente:

1. Fotocelda inteligente para el control de luminarias LED o Sodio de alta
presion para alumbrado publico caracterizado porque comprende:

e Una carcasa externa (1) que recubre los elementos,

¢ Una fuente de alimentacion (2) que suministra la energia al modulo de
control;

¢ un modulo de control principal (3) que corresponde a una unidad de
procesamiento central, conectado directamente a los elementos de
la fotocelda;

e unmedidor de energia;

e Un mbdulo de comunicacion RF (5) encargado de comunicarse con
otros modulos de control ubicados en luminarias cercanas;

e Un modulo de comunicacion IrDA de medicion local;
* Una memoria;

e unmodulo de sensores,

e unmodulo de dimerizacion; y

e un moddulo de control de encendido de luminaria. (Colombia Patente
n° 31155, 2017)

La solicitud inicialmente buscaba la proteccion via patente de invencion para una
fotocelda inteligente para el control de luminarias LED o Sodio de alta presion para
alumbrado publico.

En el Unico examen de patentabilidad realizado, la SIC, objeto el nivel inventivo de
las reivindicaciones e indico que las Unicas diferencias entre la invencion reclamada
y el arte previo encontrado eran la carcasa externa y el modulo de comunicacion
IrDA de medicion local.

En respuesta a este examen de patentabilidad, Telemetrik transformo la solicitud
de patente de invencion en una de modelo de utilidad para que, en sus palabras,
Unicamente se tuviera en cuenta “el cumplimiento del requisito de novedad sin ser
relevante el de nivel inventivo” (Telemetria Industrial Telemetrik S.A.S, 2017). En esta
respuesta, ademas, Telemetrik expresamente aceptd que la carcasa externa y el
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modulo de comunicacion IrDA de medicion local eran los elementos que dotaban de
novedad a la invencion.

Como consecuencia de la modificacion de solicitud de patente de invencion a
patente de utilidad, la SIC resolvid conceder la patente de modelo de utilidad a favor
de Telemetrik.

Luego de la concesion de la patente, Telemetrik decidid instaurar demanda contra
Excelec por considerar que se le estaban infringiendo sus derechos de propiedad
industrial pues, en su criterio, las caracteristicas del producto comercializado por
Excelec, denominado lluplus, se compaginaban “al grado de identidad” con las de
su patente de modelo de utilidad (Telemetria Industrial Telemetrik S.A.S. y 0tros v.
Excelec International S.A.S., 2019).

En la mencionada demanda, Telemetrik aportd un dictamen pericial en el que
se realizd una comparacion elemento por elemento de la reivindicacion principal
concedida de su patente y en el que el perito concluye la identidad en todos 10s
elementos, salvo por el médulo de comunicacion IrDA de medicion local, que no se
encontraba presente en el dispositivo lluplus.

Asi, la estrategia de Telemetrik (2019) consistio en afirmar que el modulo de
comunicacion IrDA no constituia un elemento esencial de su modelo de utilidad y
que no era susceptible de determinar la funcionalidad de la patente o resultado pues
solo cumplia funciones de medicion local, que lluplus desarrollaba sustancialmente
la misma tarea, de la misma forma, y con el mismo resultado y que, en cualquier
€aso, el modulo de comunicacion RF del lluplus y el modulo de comunicacion IrDA
del modelo de utilidad de Telemetrik podian ser intercambiables®.

Es decir, en su demanda Telemetrik le restd importancia al modulo de
comunicacion IrDA al punto de afirmar que no era un elemento sustancial dentro
de la reivindicacion, a pesar de que fue dicho médulo el que, de acuerdo con la SIC
y con el mismo Telemetrik durante el tramite de la solicitud, dotd de novedad al
producto para que fuera merecedor de la patente de modelo de utilidad.

En su defensa, Excelec (2019) expuso, entre otros, que, a diferencia de lo afirmado
por la demandante, el lluplus no tenia un médulo de comunicacion IrDA y que dado
que no reproducia los elementos de la reivindicacion 1 de la patente de modelo de
utilidad de Telemetrik, no existia una infraccion literal de la patente ni necesitaba la

Al respecto, valga la pena aclarar que el modulo de comunicacion IrDA de medicién local es un sistema de
comunicacion Util para validar pardmetros a muy corta distancia, que para usarse requiere que el dispositivo no
esté montado sobre la luminaria (no esté en el poste de luz) o que el operario suba a donde esté la luminaria
para estar a la distancia adecuada para validar el parametro, mientras que el modulo de comunicaciéon RF (5)
encargado de comunicarse con otros médulos de control ubicados en luminarias cercanas simplemente puede

validar todos los paréametros de la luminaria desde un ordenador remoto.
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autorizacion de este. Excelec, ademas, presentd un dictamen pericial en el que, al
igual que el aportado por Telemetrik, se concluia que el lluplus no contaba con un
modulo de comunicacion IrDA.

Excelec resaltd que la SIC en el examen de patentabilidad realizado habia
encontrado que las Unicas diferencias entre la solicitud, en ese entonces de patente
de invencion, y el arte previo eran la carcasa externa y el modulo IrDA, pero que, al
estar ambos mencionados en una referencia relacionada, afectaban el nivel inventivo
del desarrollo y que Telemetrik habia reconocido que 1o nuevo de su modelo y que
eventualmente constituia una mejora sobre 10 ya existente, era un dispositivo de
fotocontrol que necesariamente debia incorporar una carcasa externa 'y un modulo
de comunicacion IrDA de medicion local (Telemetria Industrial Telemetrik S.AS. y
otros v. Excelec International S.A.S., 2019).

Sin embargo, de conformidad con el estandar internacional ANSI C136.10,
existente desde 1988, la carcasa externa es un elemento obligatorio en todos 10s
dispositivos de fotocontrol, por lo que el tinico elemento que la SIC debid considerar
para reconocer la novedad del producto, era el mddulo de comunicacion IrDA
(Telemetria Industrial Telemetrik S.A.S. y otros v. Excelec International S.A.S., 2019).

Excelec, ademas, alegd que no existia infraccion por equivalencia pues ningun
lluplus contenia el moédulo de comunicacion IrDA de medicion local, su modulo de
comunicacion RF se encargaba de comunicarse con otros modulos de control, y
ninguno de sus elementos cumplia funciones de medicion local (Telemetria Industrial
Telemetrik S.A.S.y otros v. Excelec International S.A.S., 2019).

Adicionalmente, Excelec alegd que la infraccion de un producto en el mercado no
puede buscarse seleccionando de manera alternativa los elementos estructurales
que resulten aplicables de una reivindicacion, menos cuando esa Seleccion
alternativa recae sobre productos ya existentes en el estado de la técnica, pues
con ello se ampliaria ilimitadamente el alcance de la patente (Telemetria Industrial
Telemetrik S.A.S.y otros v. Excelec International S.A.S., 2019).

Luego de practicadas las pruebas, el juez de primera instancia resaltd que 10s
peritos de ambas partes habian llegado a conclusiones similares respecto de las
diferencias de los dispositivos evaluados en tanto la patente de modelo de utilidad
incluia un modulo de comunicacion IrDA, mientras que el producto lluplus no hacia
referencia a la lectura en sitio (Telemetria Industrial Telemetrik S.A.S. y otros v. Excelec
International S.A.S., 2019) de Telemetrik.

Para eljuez de primera instancia, para determinar si existio 0 no infraccion en este
caso, primero debia determinarse si el hecho de que un producto no reprodujera la
totalidad de Ias reivindicaciones de un modelo de utilidad implicaba necesariamente
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que dicho producto no era infractor, 0 si con la reproduccion de varios de sus
elementos -no todos- se podia hablar de infraccion, caso en el cual serfa necesario
establecer en qué medida se requeriria la similitud de los componentes, o el
porcentaje de similitud necesario para hablar de infraccion (Telemetria Industrial
Telemetrik S.A.S.y otros v. Excelec International S.A.S., 2019).

De esta manera, teniendo en consideracion los articulos 51y 52 de la Decision
486 la interpretacion prejudicial emitida en el proceso 383-IP-2015, que indican que
la proteccion del titular de la patente esta limitada por el tenor de las reivindicaciones,
para el juez de primera instancia, la metodologia de determinacion de una posible
infraccion acogido por la normatividad comunitaria fue la de infraccion literal
(Telemetria Industrial Telemetrik S.A.S. y otros v. Excelec International S.A.S., 2019).

Adicionalmente, el juez de primera instancia establecid que una vision extensiva
del sistema de infraccion literal implicaria que la modificacion a la patente mediante
elementos adicionales no la harfa perder su caracter de infraccion literal, es decir,
que el examen del operador juridico en una evaluacion de infraccion literal no puede
limitarse “a una comparacion exegética sobre la presencia de todos y cada uno de
los elementos reivindicados”, sino que debe tener en cuenta “aquellos elementos
esenciales de la patente a efectos de no pasar por alto que a pesar de que un
producto incorpore otros elementos a su composicion en efecto esteé reproduciendo
las caracteristicas esenciales de la patente” (Telemetria Industrial Telemetrik S.A.S.y
otros v. Excelec International S.A.S., 2019).

Para el juez de primera instancia, contrario a lo argumentado por Telemetrik,
el tramite de la solicitud de patente demostrod que la presencia del modulo de
comunicacion IrDA de medicion local si fue relevante y tenido en cuenta como
elemento indispensable para la concesion de la patente, por 10 que no era posible
luego pretender que este no era un elemento esencial de la reivindicacion
independiente a efectos de determinar si hubo o no infraccion (Telemetria Industrial
Telemetrik S.A.S.y otros v. Excelec International S.A.S., 2019).

Asl, la sentencia de primerainstancia concluyo que desde un criterio interpretativo
restrictivo de la infraccion literal no habia infraccion pues el lluplus no incorporaba
todos y cada uno de los elementos reivindicados en la patente de modelo de utilidad
de Telemetrik (Telemetria Industrial Telemetrik S.A.S. y otros v. Excelec International
SAS., 2019).

La sentencia de primera instancia concluyd, por Ultimo, que desde un criterio
interpretativo extensivo de la infraccion literal tampoco habria infraccion pues lluplus
no adiciona elementos, manteniendo los esenciales, para disfrazar una infraccion,
sino que, por el contrario, prescinde del modulo de comunicacion IrDA de medicion
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local que, ademas, fue el que le permitid al demandante cumplir con el requisito
de novedad y obtener la concesion de la patente de modelo de utilidad (Telemetria
Industrial Telemetrik S.A.S. y otros v. Excelec International S.A.S., 2019).

V. Primer precedente jurisprudencial sobre la aplicacion de la
doctrina de los equivalentes bajo el marco normativo andino
y fallo de segunda instancia del caso Telemetrik Vs Excelec

El juez de primera instancia cumplio con su labor de efectuar la construccion de
las reivindicaciones para determinar el alcance de proteccion de la patente v llevo a
cabo un examen literal de las reivindicaciones en el que con base en la comparacion
uno a uno los elementos del modelo de utilidad concedido con aguellos del producto
supuestamente infractor, pudo concluir que el dispositivo lluplus no incluia el modulo
de comunicacion IrDA de medicion local, siendo este no solo un elemento esencial
de la patente, sino el elemento que dotd de novedad al producto para que pudiera
ser concedido como modelo de utilidad (Telemetria Industrial Telemetrik S.AS. y
otros V. Excelec International S.A.S., 2019).

Asi, el a quo no tuvo que llevar a cabo una evaluacion por equivalencia en el
€aso concreto por cuanto el dispositivo lluplus no contenia un elemento que pudiera
considerarse equivalente al moédulo de comunicacion IrDA de medicion local vy,
ademas, porque almomento de laemision de dicho fallo no existian pronunciamientos
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) con respecto a la aplicabilidad
de la doctrina de equivalentes en el marco del derecho andino, a pesar de que
dentro del mismo proceso se habian elevado preguntas al TICA en este respecto
(Telemetria Industrial Telemetrik S.A.S. y otros v. Excelec International S.A.S., 2019).

Ademas, ante la ausencia de precedentes jurisprudenciales con respecto a
criterios diferentes a la interpretacion literal de las reivindicaciones, no era claro,
al momento del fallo de primera instancia, si una evaluacion por equivalencia seria
aplicable a la luz de la normativa comunitaria Andina.

Ahora bien, transcurrido un afo desde el inicio del proceso de segunda instancia,
el TICA emitid una primera interpretacion prejudicial bajo radicado nimero 129-IP-
2019 de 7 de octubre de 2020, en la cual analizd los articulos 81, 85y 55 de la
Decision 486 de 2000 con respecto a la definicion y requisitos de patentabilidad de
los modelos de utilidad, la buena fe y el uso anterior por un tercero.

Sinembargo, el TICA no dio respuesta a la totalidad de preguntas que se le habian
formulado, por lo que, ante la insistencia de las partes, el TICA emitio una segunda
interpretacion prejudicial, 475-IP-2019, en la que se pronuncié con respecto al
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articulo 51 de la Decision 486 de 2000, reiterando que las reivindicaciones contienen
el alcance de la patente y por tal en ellas se encuentran todas las caracteristicas
técnicas esenciales de la invencion (475-1P-2019, 2022).

En la mencionada interpretacion prejudicial, 475-1P-2019, el TICA sento el primer
precedente con respecto a la aplicabilidad de la doctrina de los equivalentes en el
marco comunitario andino al sefialar que el juez puede, si asi lo considera, realizar
una evaluacion de equivalencia con respecto a los elementos del producto 0 proceso
que se alega infractor (475-1P-2019, 2022).

Para dicha evaluacion, el TICA (2022) sugiere -mas no impone- aplicar el test
de la triple identidad sustancial que consiste en determinar si el elemento del
producto o proceso presuntamente infractor: (i) desempefia la misma funcion, (i)
opera del mismo modo, y (iii) cumple el mismo resultado técnico, que el elemento
de la reivindicacion contra la cual se compara. ES decir, segun este test, no se toma
el producto o proceso como un todo, sino que la comparacion se hace elemento
por elemento y la equivalencia se evallia para un elemento particular del producto o
Proceso presuntamente infractor (475-1P-2019, 2022).

A fin de realizar su labor interpretativa, el ad quem, Tribunal Superior de Bogota,
realizd nuevamente la construccion de las reivindicaciones para determinar el
alcance de proteccion de la patente, de modo que, tal como |0 sefiala el TICA al
hacer un analisis del articulo 51 de la Decision 486 en analogia con el articulo 69 del
Convenio de Munich sobre Concesion de Patentes Europeas, se hiciera una adecuada
interpretacion de las reivindicaciones, de forma equilibrada, que garantizara, de una
parte, una proteccion equitativa, suficiente e idonea al titular de la patente y, de otra
parte, suficiente seguridad y previsibilidad juridica a terceros (475-IP-2019, 2022).

Sin embargo, el Tribunal Superior no solo debia determinar si el juez de primera
habia fallado correctamente al concluir que no existia identidad entre los elementos
esenciales de la reivindicacion 1 de la patente concedida y el dispositivo de la
demandada, sino, ademaés, si procedia una evaluacion por equivalencia (475-1P-2019,
2022).

Ahora bien, la interpretacion prejudicial 475-IP-2019 (2022), no especifica si 1o
expuesto en la descripcion presupone que ciertas caracteristicas no puedan ser
consideradas como equivalentes, o si las restricciones en el tramite administrativo
serdn tomadas en cuenta al momento de realizar el analisis. Ambos puntos son
cruciales porque, como en los casos antes descritos, si no se toman en cuenta,
pueden significar que mas variantes se consideran equivalentes.

Aungue el Tribunal Superior (2023, pag. 22) no aclar6 si se deben 0 no tener
en cuenta la descripcion de la solicitud y el trdmite que esta surtio, si sefala que
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el moédulo de comunicacion IrDA de medicion local fue uno de los elementos que
proporciond novedad al modelo de utilidad de Telemetrik 1o cual por o menos
insinla que las modificaciones en el tramite pueden ser relevantes al momento de
interpretar el alcance de la interpretacion.

Adicionalmente, cabe anotar que el juez de alzada al iniciar su analisis partio de la
base de que todos los elementos incluidos en la Unica reivindicacion independiente
de la patente son elementos esenciales (Telemetria Industrial Telemetrik S.AS. y
otros v. Excelec International S.A.S., 2019), por o que dicha discusion, en ese punto
del proceso se encontraba ya zanjada.

Esta apreciacion de que “todos los elementos que integran las reivindicaciones de
la patente son esenciales” es compartida por el TICA (475-IP-2019, 2022, numerales
1.12 y 1.13(i) y cobra importancia en tanto Unicamente si todos y cada uno de
los elementos estan presentes directamente o por equivalentes en el producto o
proceso presuntamente infractor, se podra considerar que existe infraccion.

En cuanto a la literalidad o identidad, el Tribunal Superior tuvo que confrontar
cada uno de los elementos de la reivindicacion 1 de la patente con el producto
presuntamente infractor, lluplus, para determinar si existia 0 no una coincidencia
literal entre ellos (Telemetria Industrial Telemetrik S.A.S.y otros v. Excelec International
SAS., 2023).

Dado que todos l0s elementos de la reivindicacion independiente, incluido el
modulo de comunicacion IrDA de medicidn local, son esenciales, y que el dispositivo
lluplus no incluye dicho modulo, el juez de segunda instancia confirmd lo sefalado
por el a guo, al afirmar que lluplus no incluye uno de los diez elementos esenciales
comprendidos en la reivindicacion principal de la patente y por consiguiente no
existe infraccion directa o literal (Telemetria Industrial Telemetrik S.A.S. y 0tros V.
Excelec International S.A.S., 2023).

Ahora, resulta razonable pensar que el Tribunal Superior con miras a determinar si
procedia un analisis por equivalencia en el caso concreto, debid seguir 10s siguientes
pasos, de manera preliminar:

1. Identificar el elemento sustancial de la invencion patentada que no se
encuentra presente en el producto supuestamente infractor. En este
caso dicho elemento sustancial es el médulo de comunicacion IrDA de
medicion local.

2. Establecer si el producto supuestamente infractor contiene algln
elemento que pueda considerarse equivalente al elemento de la
invencion identificado en el paso anterior. En este caso, el modulo de

44



La doctrina de los equivalentes en la Comunidad Andina:
el caso Telemetrik vs Excelec en Colombia, perspectivas y retos

comunicacion IrDA de medicion local de la Reivindicacion 1 no estaba
remplazado por otro elemento para cumplir esa funcion de medicion
local en los dispositivos lluplus, por lo cual el anlisis con respecto a la
aplicabilidad de la doctrina de equivalentes pudo parar en este punto. Sin
embargo, el juez decidid continuar con el analisis comparativo entre el
modulo de comunicacion IrDA de medicion local presente en la invencion
y el modulo de comunicacion RF (5) que también es elemento sustancial
de la invencion patentada, a fin de dar respuesta a la peticion puntual de
la parte demandante.

3. Una vez identificados l0s elementos que seran objeto de comparacion se
procede a analizar si existe equivalencia entre ellos para lo cual el juez
tiene libertad de aplicar el criterio que considere conveniente.

En este caso, el juez de segunda instancia decidio aplicar el test de la triple
identidad sustancial sugerido por el TICA en la 475-IP-2019, el cual fue desarrollado
por la Corte Suprema de los Estados Unidos desde 1997. Sin embargo, el juez
bien pudo aplicar otros criterios desarrollados en el derecho comparado, como el
protocolo de construccion de las reivindicaciones basado en el proposito o funcion
de la invencion y el contexto general que brinda a la persona versada en la materia
aplicado por las Cortes alemanas, aquel aplicado por las Cortes del Reino Unido o
incluso un criterio de creacion propia que considerara adecuado para determinar i
existia equivalencia o no entre los elementos comparados.

Dando aplicacion al test de la triple identidad sustancial, si la respuesta a las
siguientes tres preguntas es afirmativa existe equivalencia entre los elementos
comparados:

1. ¢El médulo de comunicacién IrDA de medicion local presente en

la invencion y el médulo de comunicacion RF (5) presente en el
dispositivo supuestamente infractor, cumplen la misma funcion?
El juez de segunda instancia encontrd que los elementos comparados no
cumplen la misma funcion. Mientras el modulo de comunicacion IrDA de
medicion local es una herramienta de comunicacion de largo alcance que
podria configurarse para suministrar dicho servicio de comunicacion en
espacios de corta dimension, el modulo de comunicacion RF (5) se encarga
de comunicarse con otros modulos de control ubicados en luminarias
cercanas y solo puede validar los parametros de la luminaria desde un
ordenador remoto (Telemetria Industrial Telemetrik S.A.S. y otros V. Excelec
International S.A.S., 2023).
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Aunqgue la demandante afirm6 que la comunicacion inalédmbrica por
radiofrecuencia RF (5) incluida en el producto supuestamente infractor podia
ser usada para comunicacion de largo, medio y de corto alcance, esto es,
para monitoreo remoto 0 para realizar una medicion local de la fotocelda
y determinar el estado de una luminaria en un momento dado, no se pudo
demostrar dentro del proceso que el modulo de comunicacion RF (5) se
hubiera programado en el dispositivo de la demandada para garantizar la
medicion local, la transferencia de datos ni que el factor de radiofrecuencia
cumpliera con el respaldo dado por el médulo de comunicacion IrDA, ante
un eventual dafo integral del sistema (Telemetria Industrial Telemetrik S.A.S.
y otros v. Excelec International S.A.S., 2023).

2. ¢El mddulo de comunicacion IrDA de medicion local presente en

la invencién y el médulo de comunicaciéon RF (5) presente en el
dispositivo supuestamente infractor operan del mismo modo?
El modulo de comunicacion IrDA requiere una linea de vista directa en
cercania, de maximo 15° a 30° para poder realizar la comunicacion. El
modulo de comunicacion por radiofrecuencia RF, en cambio, no requiere una
linea de vista en cercania, pues, al operar por ondas de radio, funciona de
manera omnidireccional. Asi, con base en las pruebas practicadas durante el
proceso, el juez pudo concluir que los elementos comparados son protocolos
con rasgos y formas de operar diferente (Telemetria Industrial Telemetrik
S.AS.y otros v. Excelec International S.A.S., 2023).

3. ¢(El médulo de comunicacioén IrDA de medicion local presente en

la invencién y el médulo de comunicacion RF (5) presente en el
dispositivo supuestamente infractor cumplen el mismo resultado
técnico?
El Tribunal Superior encontrd que los elementos comparados no cumplen el
mismo resultado técnico por cuanto no se probd dentro del proceso que el
protocolo RF estuviera configurado para asumir la comunicacion, medicion y
transmision local de datos ni que dicho protocolo pudiera funcionar en caso
de colapso sistémico del dispositivo (Telemetria Industrial Telemetrik S.A.S. y
otros v. Excelec International S.A.S., 2023).

Asi, una vez realizado el test, el Tribunal Superior concluyd gue no
existia infraccion por equivalencia y procedio a confirmar la decision del
juez de primera instancia en el sentido de declarar que el dispositivo de la
demandada no transgredia los derechos de la patente de modelo de utilidad
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de la demandante (Telemetria Industrial Telemetrik S.A.S. y otros V. Excelec
International S.A.S., 2023).

Ahora, aunque en principio no era necesario hacer un analisis por
equivalencia en el caso concreto, por cuanto no cobra sentido que dos
elementos sustanciales existentes dentro de la misma reivindicacion
cumplan la misma funcion, operen del mismo modo y cumplan el mismo
resultado técnico, se destaca la labor del juez de alzada al resolver el test de
la triple identidad sustancial pues esto sirvio para reforzar 10s argumentos
que lo llevaron a confirmar la decision del a quo v sirvid ademas como
gjercicio académico, ya que es la primera vez que un juez nacional analiza la
existencia de infraccion de patentes a la luz de la doctrina de 10s equivalentes
en el marco de la normativa Andina.

conclusiones

La sentencia del Tribunal Superior de Bogot, aplicando 10s parametros establecidos
en lainterpretacion prejudicial 475-1P-2019, es el primer precedente de aplicacion de
la doctrina de equivalentes en la Comunidad Andina.

NoO es posible establecer criterios estrictos para la aplicacion de la doctrina de
los equivalentes en tanto el criterio adecuado dependera de las particularidades de
cada caso.

Tanto la interpretacion prejudicial como su aplicacion en la sentencia por el
Tribunal Superior de Bogota constituyen un buen primer antecedente en tanto abrio
las puertas para la aplicacion de la doctrina de equivalentes en el marco de litigios
por infraccion de patentes, pero al mismo tiempo muestra las dificultades técnicas y
retos a los que deben someterse 10s jueces nacionales en un analisis de infraccion
por equivalente.

Dichas dificultades estan dadas por las particularidades de cada caso, razon por
la que, de manera acertada, el TICA no definid criterios taxativos para determinar
la existencia 0 no de infraccion —pues solo enuncio ciertos parametros orientativos
para realizar el analisis-, ni de las limitaciones de 1o que se considerara como
equivalente o no.Para determinar la existencia o no de infraccion siempre debera
acudirse a la construccion de la reivindicacion presuntamente infringida.

Aungue no haya criterios estrictos establecidos para aplicar la doctrina de 10s
equivalentes, el juez siempre deberd llevar a cabo una labor de construccion de la
reivindicacion presuntamente infringida.
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La forma de construir la reivindicacion e interpretar el significado técnico de
los términos que esta comprende es de fundamental importancia para delimitar el
alcance real de la proteccion conferida y en esta construccion el juez debe buscar el
balance entre no limitar excesivamente dicho alcance y no extenderlo mucho mas
alla de lo que realmente fue desarrollado por el titular

AUn no es claro sila descripcion o las modificaciones realizadas en el tramite de
la solicitud de la patente deberan ser tenidas en cuenta para evaluar el alcance de la
reivindicacion —como sucede en algunas jurisdicciones-.

Ni el TICA ni el Tribunal Superior determinan de manera contundente si la
descripcion de la solicitud o las modificaciones realizadas en el tramite son 0 no
relevantes para determinar el alcance de la proteccion de la patente.

Sin embargo, la sentencia del Tribunal Superior si sefiala que el modulo de
comunicacion IrDA fue uno de los factores que dotd de novedad al modelo de
utilidad, lo que por lo menos insinta que el ‘history prosecution estoppel’, es decir,
el historial del tramite administrativo para la concesion de la patente, si puede tener
relevancia en la interpretacion del alcance de la reivindicacion en el marco de un
proceso de infraccion.

Por Ultimo, el pronunciamiento aqui analizado es apenas un primer acercamiento
a la aplicacion de la doctrina de equivalentes en la Comunidad Andina, pero todas
las dudas que de él se derivan solo podran resolverse en tanto tengamos mas
pronunciamientos en materia de infracciones de patentes.

48



La doctrina de los equivalentes en la Comunidad Andina:
el caso Telemetrik vs Excelec en Colombia, perspectivas y retos

Referencias

475-1P-2019, 11001319900120182951501 (Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina 4 de Octubre de 2022).

Actavis UK Limited and others v Eli Lilly and Company, UKSC 2015/0181 (UK Supreme
Court 12 de Julio de 2017). Recuperado el Septiembre de 2023, de https.//www.
supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2015-0181-judgment.pdf

AMPLATZ. (1995). Europa Patente n° EP808138.

Benussi, F (25 a 29 de Octubre de 2004). Teoria de los equivalentes: Principios
fundamentales y jurisprudencia. En Tercer seminario regional sobre propiedad
intelectual para jueces y fiscales de América Latina. Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina
Espaniola de Patentes y Marcas (OEPM). Antigua, Guatemala.

European Patent Convention. (2020). 17. Obtenido de https://www.epo.org/en/legal/
epc

Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605 (U.S. Supreme Court 29
de Mayo de 1950). Recuperado el Septiembre de 2023, de https://supreme.justia.
com/cases/federal/us/339/605/

Helmers, C. (2018). Economic Research Working Paper No. 48. The economic
analysis of patent litigation data. Ginebra, Suiza: WIPO. doi:https://doi.org/10.34667/
tind.29071

Improver Corporation v Remington Consumer Products Ltd, FS.R. 181 (UK. Court of
Appeal 1990). Obtenido de https.//www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi_pi_
ju_lac_04/ompi_pi_ju_lac_04_21.pdf

Jairo Roberto Cabezas Velasquez v. C.I. Disefos y Sistemas Ltda., 13-179975
(Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales
enero de 2014). Recuperado el Septiembre de 2023, de http://vimeo.com/86050941
Johnson Johnston Associates Inc. v. R.E. Service Co., 285 F.3d 1046 (US Court of
Appeals for the Federal Circuit 28 de Marzo de 2002). Recuperado el Septiembre de
2023, de https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/285/1046/570109/
Johnston, J. A. (1992). Estados Unidos de América Patente n® US 5,153,050.
Recuperado el Septiembre de 2023, de https.//patentimages.storage.googleapis.
com/h6/93/4e/b2879f6e56e8db/US5153050.pdf

Klett, A. S. (2008). Part 1 Protection of Intellectual Property Rights. Chapter 1: Patents
and Utility Models, F. Patent Enforcement. Pagina 16. En Intellectual Property Law in
Germany. Verlag C.H. Beck Munchen.

Kresalja Rosello, B. (2011). El alcance de la proteccion de la patente de invencion
otorgada por el articulo 51 de la Decision 486y la aplicacion de la Doctrina de los
Equivalentes. Anuario Andino de Derechos Intelectuales, 203-228. Obtenido de

49



Derechos Intelectuales - 28 - ASIPI

https://www.academia.edu/44664751/El_alcance_de_la_proteccion_al_titular_de_
la_patente_KRESALIA

e Montoya Correa, G. J., & Montoya Montoya, O. D. (2017). Colombia Patente n° 31155.

e QOcclutech GmbH v AGA Medical Corporation & Ors, EWCA Civ 702 (England and
Wales Court of Appeal (Civil Division) 22 de Junio de 2010). Recuperado el Septiembre
de 2023, de https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff7a660d03e7f57eb0cal

e Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC. (29 de Noviembre de 2000).

e Real Academia Espariola. (17 de Octubre de 2014). Equivalente. Recuperado el
Septiembre de 2023, de Real Academia Espariola: https://dle.rae.es/equivalente

e Real Academia Espanola. (17 de Octubre de 2014). Equivaler. Recuperado el
Septiembre de 2023, de Real Academia Espanola: https://dle.rae.es/equivalente

e Reyes Villamizar, J. L. (2003). Infraccion de patentes de invencion: Una aproximacion
a sus fundamentos en la normativa subregional andina. Civilizar Ciencias Sociales y
Humanas. Recuperado el Septiembre de 2023, de https://repository.usergioarboleda.
edu.co/bitstream/handle/11232/366/CienciasSocialesyHumanas357.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

e Special Edition no. 3 to OJ EPO 2011: Case Law from the Contracting States to the
EPC 2004-2011. (22 de Diciembre de 2011). Obtenido de European Patent Office:
https://www.epo.org/en/legal/official-journal/2011/etc/se3.html

e Telemetria Industrial Telemetrik S.A.S. (21 de Febrero de 2017). Respuesta a Oficio
3624, solicitud de patente No. 15-122.643.

e Telemetria Industrial Telemetrik S.A.S. y otros v. Excelec International S.A.S., 18-
129515 (Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura para Asuntos
Jurisdiccionales 11 de Junio de 2019).

o Telemetria Industrial Telemetrik S.A.S.y otros v. Excelec International SAS.,
11001319900120182951501 (Tribunal Superior de Bogota 23 de Febrero de 2023).

e Victor Raul Canepa Llanos v Nor Industrias Elliott S.R.L., Exp. N.° 838-2008/0IN,
Resolucion N.° 3114-2009 (TPI-Indecopi 2009).

e Wang, S.-C. (2019). What Constitutes Equivalents? Focus on the Doctrine of
Equivalents in the US, Germany, and China. MUnich: Munich Intellectual Property
Law Center (MIPLC) . Obtenido de http://www.miplc.de/research/ Available at SSRN:
http://ssrn.com/abstract=3663890

¢ Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (U.S. Supreme
Court 3 de Marzo de 1997).

e X 7R 16/09 (Bundesgerichtshof 10 de Mayo de 2011). Obtenido de http://juris.
bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&n
r=56437&p0s=0&anz=1

50



51



El magnicidio (del Osito Bimbo)
y la alternativa tributaria (del Tigre Tofio) contra la pérdida de valor
de las marcas por prohibiciones requlatorias (a Chester Chetos)

Luis Kudo*

I. El proceso creativo y contexto

Il. Adquisicion de valor del activo intangible
(marca/empaque/personaje)

Ill. Prohibicién regulatoria utopica

IV. El dafno causado al titular de marca por la prohibicion

V. Iniciativa de deducibilidad del valor perdido contra el impuesto
al ingreso

VI. Valuacién y mecanica de deducibilidad

conclusion

*  Luis Kudo. Licenciado en derecho por la Universidad Tecnologica de México, con espe-
cialidad en derecho fiscal y propiedad intelectual. Tiene una Maestria en Impuestos por la
Universidad Panamericana con sede en la Ciudad de México. Fundador y socio director de la
firma Kudo y Nifio de Rivera Abogados. Correo: Lkudo@knr.mx, @LuiskudoAbogado.

52



Resumen

Debido alas restricciones legales en Latinoamérica, muchas empresas
han sufrido grandes pérdidas en el valor financiero y contable de
sus activos intangibles. El autor de este ensayo argumenta que, por
equidad, los gobiernos deberian reconocer estas pérdidas y permitir a
las empresas deducir del impuesto sobre ingresos el valor monetario
equivalente a la disminucion del activo intangible.

Palabras clave: Activo intangible, deducibilidad, impuesto al ingreso,
pérdida de valor, prohibicion regulatoria, valuacion.

Abstract

Due to regulatory prohibitions in Latin America, many brand owners
have suffered damage to their sales potential and have lost a signifi-
cant portion of their financial and accounting value. The author of this
essay argues that, in the interest of fairess and symmetry, it is rea-
sonable for governments to recognize this loss of value and depletion
of assets. They should allow for the deduction from the income tax
payable, the monetized equivalent of the lost value of the intangible
asset.

Keywords: Iintangible asset, deductibility, income tax, 10ss of value,
regulatory ban, valuation
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I. El proceso creativo y contexto

Durante décadas, la publicidad ha ayudado a aumentar la visibilidad de los
productos alimenticios preenvasados y de las bebidas no alcohdlicas, creando
conciencia e identidad de marcas. Las empresas han utilizado herramientas graficas
- con caracter de marcas registradas — en television, medios impresos, empaqgues
y redes sociales para hacer mas atractivos sus productos y asegurarse de que sean
conocidos por el publico consumidor, pues ciertamente, el mercado esta saturado
de opciones alimenticias y bebidas. La publicidad tiene un impacto significativo en
el posicionamiento de marcas y consecuentemente en el consumo de los alimentos
preenvasados y bebidas no alcohdlicas vinculadas a las mismas, por 1o que el
combo “publicidad y marcas” juega un papel crucial para el estado de resultados de
cualquier compafia.

A través de mensajes convincentes y creativos, las empresas persuadieron a
las personas a probar nuevos alimentos y comprar bebidas especificas, siendo que
dichos mensajes fueron reforzados con empaques y personajes cuya fama llego a
superar a la del producto.

Algunos ejemplos de estos personajes son “Sam el Tucan” con su nariz grande
y llamativa amante de los Froot Loops y “Tony el Tigre” con su optimismo y energia
por consumir Frosted Flakes o Zucaritas, ambos cereales producidos por Kellogg's
que también cuenta con su personaje el “Gallo Cornelius”, asimismo tenemos al
desparpajado Chester Chetos, la ternura navidena del Oso Polar de Coca Cola, la
jarra sonriente de grandes 0jos de Kool-Ald y al panadero mas grande del mundo
y orgullosamente mexicano, el Osito Bimbo. Tratandose de empagues destacados
tenemos el del "huevito Kinder” con un juguete sorpresa en sus entrafias o la
elegancia dorada de los chocolates Ferrero Roche y que decir de las bolsas
abombachadas de frituras Lays o Takis.

Estos personajes y empaques, ademas de ser un orgullo para sus creadores y
generar identificacion y vinculacion entre los colaboradores de la marca con sus
consumidores, ciertamente se convirtieron en un catalizador para la venta de los
productos que los coloca como un factor determinante en el estado de resultados
y subsecuente éxito de la empresa, de ahi que el valor de estos intangibles llega a
superar cualquier recurso material, activo fijo o inmueble propiedad del titular de la
marca.

54



El magnicidio (del Osito Bimbo) y la alternativa tributaria (del Tigre Tofio)
contra la pérdida de valor de las marcas por prohibiciones regulatorias (a Chester Chetos)

1. Adquisicion de valor del activo intangible
(marca/empaque/personaje)

Los empaques y 10s personajes son marcas registradas de las empresas que forman
parte de su patrimonio como activos intangibles que tienen un valor contable y para
efectos tributarios y para esto, hay que entender como la marca/empague/personaje
adquiere su valor financiero y contablemente. Primero existe una inversion inicial
para su creacion, que generalmente son honorarios para disefiadores y agencias
0 los salarios de trabajadores y herramientas de trabajo cuando los empagues
0 personajes son creados al interior de la compania; en esta etapa se disefa el
empaque y se dibuja al personaje incrustandole atributos de personalidad y una vez
que se tiene el resultado final, el empaque y/0 el personaje se protege juridicamente
mediante un registro marcario, tanto en la jurisdiccion de su creacion, como en
todas aquellas donde se pretendan comercializar productos al amparo de la nueva
imagen.

Por 1o tanto, el nuevo activo intangible si bien no tiene una existencia fisica, Si
tiene un valor real, el cual habra de expresarse en el patrimonio del titular financiera
y contablemente sumando el equivalente de los gastos de creacion mas 10s gastos
de registro, a lo cual, para efectos de este texto, denominaremos “valor N”.

Ahora bien, cuando la marca/empaque/personaje comienza a ser usada por su
titular en publicidad y su uso provoca un incremento de ventas, el activo intangible
(empaque/personaje) comienza a incrementar su valor’, pues no puede valer lo
mismo aquello que no genera ingreso a aquello que o provoca. A medida que la
marca se vuelve mas reconocida vy valiosa debido a las ventas y la preferencia del
consumidor, el valor delintangible aumentay debe reflejarse enlos libros contables de
la empresa, por lo que el “valor N, ahora es NAK?, y asi continuara incrementandose
en la misma proporcion que las ventas aumenten por su explotacion.

En este orden de ideas, la revalorizacion de la marca/personaje incrementa
el patrimonio de su ftitular y conforme a las diversas legislaciones tributarias,
dicha reexpresion de valor debe asentarse en los libros contables reflejando méas
riqueza a favor de su propietario, 10 que evidentemente tendra efectos tributarios

Existen varios métodos de valuacién de marcas cominmente aceptados como son el “método de ingresos
futuros”, “valor presente de la regalia”, “comparables de mercado”, “costo de reemplazo”, “alivio de deuda”,

“costo de oportunidad” y “percepcion de la marca”.

Para expresar numéricamente algo a la maxima potencia, generalmente se utiliza la notacion de exponente.
Cuando elevas un nimero a la maxima potencia, estas multiplicando ese nimero por si mismo varias veces. La
notacion de exponente se ve asi: Nk, donde “n” es el nimero base y “k” es el exponente o la potencia a la que

se eleva el numero base.
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recaudatorios, como por ejemplo: que Si se concede una licencia de uso de lamarca
auna parte relacionada, la regalia esta sujeta a un estudio de precios de transferencia
partiendo del valor “NAK"y no del “valor N”; 0 mas aln, si la marca se vendiera a un
tercero no podria hacerse a “valor N”, sino a valor “NAK", y el diferencial entre "N" y
“NAK" serfa considerado como ingreso acumulable para el vendedor.

Luego entonces, si el incremento de valor tiene impacto tributario recaudador en
su titular, por simetria fiscal y acorde con un sistema de garantias de proporcionalidad
y equidad tributaria, es valido concluir gue cuando el intangible sufre una pérdida
de valor, dicha disminucion de patrimonio debe de ser reconocida por 10s gobiernos.
La simetria fiscal es un principio de politica tributaria que establece un parametro
de vinculacion entre los contribuyentes y de equilibrio entre ingresos y pérdidas, de
manera que si a una persona le corresponde el reconocimiento de un ingreso que
sera gravado, también debe reconocérsele la pérdida del valor de sus activos y mas
por causas imputables al Estado, como se expondra a continuacion.

lll. Prohibici6n regulatoria utopica

Para el caso mexicano, la historia comienza el 27 de marzo del 2020, cuando se
publicaron en el Diario Oficial de la Federacion las modificaciones a la Norma Oficial
Mexicana 051 sobre las “Especificaciones generales de etiquetado para alimentos
y bebidas no alcoholicas preenvasados-informacion comercial y sanitaria”. En
dicha normativa se impuso un sistema de etiquetado frontal para los alimentos
preenvasados y bebidas no alcohdlicas en cuanto a su informacion nutrimental
cuando presenta un contenido en exceso de energia, nutrimentos criticos e
ingredientes que representen un riesgo a la salud en un consumo excesivo, y el cual
comprende los siguientes sellos:

Esta restriccion no se limita a la patria del Osito Bimbo, sino que se ha esparcido
por varios paises de la region: Chile fue uno de los primeros paises en América Latina
en implementar un sistema de etiquetado frontal en 2016 mediante un semaforo
nutricional; mientras que en Per( y Uruguay comenzo en el 2020 mediante un
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etiquetado de advertencia basado en octdgonos negros para indicar productos altos
en azlcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio; y el caso mas reciente es el de
Paraguay que ha emulado el sistema de advertencia brasileno; sin que ninguna de
estas jurisdicciones reconozca el dafio patrimonial por la disminucion de ventas de
producto que causa el sistema de etiguetado.

Regresando a México, el 8 de septiembre del 2022, se modificaron diversas
disposiciones del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios y del
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, estableciéndose que:

e Laetiqueta de los alimentos preenvasados y bebidas no alcohdlicas que
incluyan el sistema de etiquetado frontal no deben contener personajes
infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o
mascotas.

e Lapublicidad de los alimentos preenvasados y las bebidas no alcoholicas
sujetas al sistema de etiquetado frontal, no debera incluir personajes
infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o
mascotas.

Es decir que con esas disposiciones y mediante 0ctagonos negros se contamino
el arte visual de los empaques y se dicto sentencia de muerte para “Sam el Tucan”,
“Tony el Tigre"”, el “Gallo Cornelius”, “Chester Chetos”, el “Osito Bimbo" y todos 10s
demas personajes resultado de la creatividad empresarial, puesto que ya no pueden
aparecer en etiquetas o empaques ni en publicidad de los productos que arroparon
por décadas. Luego entonces, si los empagues y dichos personajes fueron creados
exprofeso para dar identidad marcaria al producto y catalizar ventas con el uso de
su imagen, es claro que con la prohibicion de su uso, tales intangibles se tornan
inservibles y de un dia para otro, con un mero plumazo reglamentario, perdieron su
valor por completo, pues ¢de que sirve una marca que licitamente fue concedida y
autorizada para usarse, pero que ahora no puede ser explotada por una disposicion
regulatoria posterior? El activo no pierde su potencial por el paso del tiempo o por
volverse obsoleto o por dejar de ser atractivo para el consumidor, sino por una
disposicion del Estado que evidentemente causa un dafo patrimonial a su titular.

El activo intangible que hasta antes de la disposicion regulatoria tenia un valor
contable y financiero de “NAK", ahora refleja una pérdida de valor hasta llegar a cero,
pues pierde toda utilidad para la cual fue creado y sin que dicho impacto ruinoso en
el patrimonio del titular marcario sea reconocido por el Estado.

Sibien es cierto que se alude a una razon de salud publica detras de la restriccion
regulatoria en estudio, esta no debe de ser irrestricta ni estar por encima de 10s

57



Derechos Intelectuales - 28 - ASIPI

derechos patrimoniales de los gobernados, ya que en cualquier estado de derecho
deben respetarse los derechos adquiridos y de propiedad y es incuestionable que
todos los titulares de los empaques y personajes en cuestion obtuvieron su registro
marcario y autorizacion de uso de manera licita, por 10 que no es valido que de un
dia para otro se les retire el derecho de explotacion de la marca.

La justificacion gubernamental para la contaminacion visual de empaques v
restriccion de uso de los personajes reside en la hipdtesis de que los alimentos
preenvasados v las bebidas no alcohdlicas sujetas al sistema de etiquetado frontal
dafian la salud por causar obesidad, pero la restriccion de uso de una marca no
elimina el supuesto dafio que pretende evitarse, ya que el producto sigue ala ventay
ademas, el uso moderado del producto no lo determina si un personaje se asocia a la
marca 0 no, sino que ello depende del autocontrol y la conciencia de cada individuo
y tratandose de nifos, con la educacion y habitos del hogar, sin que Chester Chetos
pueda trastornar las costumbres v 1os habitos familiares, ni que 10s 0ctagonos negros
sean la Unica forma de conocer las propiedades de cada producto.

Efectivamente, existe un falso juicio sobre el uso de l0S personajes, pues
su simple aparicion en empaques 0 medios no genera publicidad engafiosa ni
promueve el consumo desmedido y no es justo desestimar que las empresas
también tienen conciencia social y que puede comulgar la publicidad de sus
productos con la sugerencia de uso moderado a través de los personajes, asi como
tampoco nada asegura que el dejar de usar los personajes traiga publicidad ética
ni que se promueva la educacion alimentaria, por 1o que la prohibicion de uso de
los personajes genera Una mera expectativa, mientras que el dano que produce la
imposibilidad de uso de las marcas en el patrimonio de sus titulares es real, cierto
e inmediato y al no reconocerse alternativa de compensacion por la prohibicion,
ruinoso e irremediable.

... Hay que tener en cuenta que esta restriccion
de uso de marca no se da por una conducta ilicita
de su propietario...

Hay que tener en cuenta que esta restriccion de uso de marca no se da por
una conducta ilicita de su propietario, dado que éste cumplio con lo que dispone
la legislacion en cuanto a obtener un registro de marca y usarlo en los términos
permitidos por la ley, por 1o que el titular no hizo otra cosa méas que aquello que le
estaba permitido, ya que no es un deber juridico para el propietario del intangible
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educar al consumidor en cuanto a sus habitos alimenticios, sino que en todo caso
corresponde a la autoridad sanitaria, pero sin que ello justifique pasar por alto y
atropellar los derechos de propiedad y patrimoniales de los titulares de marcas.

... La restriccion de uso de las marcas/personaje se
soporta en cuestiones que si bien son importantes
por tratarse de politicas de salud puablica, no son
responsabilidad legal ni constitucional de los
propietarios de las mismas...

Larestriccion de uso de las marcas/personaje se soporta en cuestiones que si bien
son importantes por tratarse de politicas de salud publica, no son responsabilidad
legal ni constitucional de los propietarios de las mismas, pues resulta muy injustoy
desproporcional atribuirle a los alimentos preenvasados y las bebidas no alcoholicas
toda la responsabilidad de los problemas nutricionales y de obesidad que existen
en la region, cuando es mas que sabido que la cocina latinoamericana, si bien es
exquisita, también es cierto que es muy alto su contenido calorico, pues basta pensar
en las arepas venezolanas, en los asados uruguayos, las empanadas argentinas, 10S
tintos chilenos, 10s ceviches peruanos, 10s tacos mexicanos o la feijoada brasileira
para comprobarlo. Con la restriccion total de uso de las marcas/personaje pareceria
que la deficiencia alimentaria solamente es imputable a los productos a los que se
encuentran vinculadas, 1o que ha quedado demostrado no es asf, de ahi que es del
todo desproporcional e injustificada la imposibilidad total de uso de los personajes,
cuando estos no son la unica causa, ni mucho menos la mas determinante de los
problemas alimenticios en mencion.

IV. El dafio causado al titular de marca por la prohibicién

La prohibicion en analisis se traduce en que un gobernado sin haber hecho mal uso
del activo intangible y no haber incumplido con norma alguna, pierde el derecho
de explotacion del activo sufriendo un detrimento en su patrimonio, es decir que
sin causa ilicita imputable al titular de la marca, el Estado ataca su patrimonio, pues
como se ha sefialado previamente, el bien pierde su valor al transformarse en un
inservible y es por so que se sostiene que lo minimo que corresponde para el
perjudicado es que el Estado de una u otra manera le reconozca el dano sufrido y
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pueda obtener una compensacion, que en este texto se propone y soporta, sea de
indole tributaria.

En efecto, si el activo intangible se torna inservible por disposicion estatal,
entonces pierde su valor contable y financiero y en consecuencia el patrimonio
del titular disminuye, por lo que, por justicia y simetria, es dable que dicha pérdida
de valor y merma en el patrimonio sea reconocida por los gobiernos y se permita
disminuir/deducir del monto del impuesto por ingresos a cargo, el equivalente
monetizado de la pérdida de valor del activo intangible.

V. Iniciativa de deducibilidad del valor perdido
contra el impuesto al ingreso

La alternativa de compensacion propuesta no impacta directamente en las finanzas
publicas porque no representa una erogacion a favor del contribuyente que implique
una asignacion presupuestal, dado gue no se pide el “pago” 0 “devolucion” del monto
monetizado de la pérdida de valor de la marca, sino que la alternativa propuesta es
un reconocimiento contable y tributario en cuanto a que aquella minusvalia sufrida
se reconozca en libros y pueda ser disminuida del impuesto sobre el ingreso para
restituir al afectado por el dano sufrido.

Esta hipOtesis de compensacion, ademas de justa es simétrica, porque si el
propietario de lamarca/empague/personaje laenajenaraal valor NAK, evidentemente
tendria un ingreso acumulable gravable por el diferencial incremental entre el valor
Ny el valor NAK, luego entonces, siguiendo esa misma linea de pensamiento, es
equitativo concluir que si el incremento de valor para efectos de enajenacion del
intangible causa impuesto, entonces la disminucion de valor del mismo intangible
por cuestiones regulatorias gubernamentales debe de ser reconocida como una
pérdida deducible para efectos tributarios.

La teorfa general de la pérdida fiscal, en el contexto de la deducibilidad para el
contribuyente (titular marcario), se relaciona con los menoscabos financieros que
la empresa puede experimentar y como estas pérdidas pueden afectar su carga
tributaria y su situacion financiera en general. Una pérdida fiscal — en un sentido
convencional - ocurre cuando los pasivos deducibles de un contribuyente superan
sus ingresos imponibles en un periodo fiscal determinado, por 1o que para efectos
de la hip6tesis del resarcimiento del dafio que se plantea en este texto, bien cabe
la reflexion en cuanto a que si la pérdida de valor de un activo por cuestiones
imputables al Estado por temas regulatorios (con finalidad y metas cuestionables)
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gue impacta negativamente en la contabilidad y la rigueza del contribuyente, puede
equipararse a una perdida fiscal deducible del impuesto a cargo.

En consideracion de este autor, ciertamente puede presumirse cierta analogia
entre la pérdida fiscal convencional y la disminucion de valor de la marca, dado
que la pérdida de valor del activo intangible se traduce en un quebranto financiero
en perjuicio de su titular que impacta en su esfera tributaria, pues al disminuir la
riqueza del contribuyente, de igual forma baja su potencial para contribuir. ES mas
que evidente que en la tributacion no existe aspecto moral alguno, sino que todo
se resume al resultado entre ingresos contra gastos, pero si la legislacion tributaria
le da reconocimiento a la perdida fiscal convencional y que esta puede generarse
por causas imputables al contribuyente como podria ser una mala administracion
0 la no consecucion de ventas, luego entonces, desde un aspecto moral del deber
ser ¢COmo no darle reconocimiento tributario a la pérdida de valor de un activo por
cuestiones completamente ajenas a su propietario? ;Como es que se justifica la
deducibilidad de una pérdida imputable al propio contribuyente, pero no una pérdida
contable y financiera provocada por el gobierno?

... La prohibicion de explotacion del disefio de un
empaque o0 de una marca/personaje que en su
momento fue obtenida licitamente y bajo un uso
permitido y que con los afios llega a tener mas
reconocimiento y posicionamiento que el producto
mismo, definitivamente merma el potencial
generador de utilidades que tiene su titular...

No debe pasar por desapercibido el tamafio de las marcas que se afectan, ni
dejar de dimensionar la magnitud de lo que se pierde ante la prohibicion de uso
de los personajes o la alteracion de los empagues con 0Ctagonos negros, pues
en la economia moderna es un hecho irrefutable que los intangibles superan el
valor de los materiales, pues una botella de Coca Cola, sin la marca Coca Colay su
vestimenta roja, se transforma de ser el refresco mas vendido en el mundo a simple
agua negra con azucar. La prohibicion de explotacion del disefio de un empague o
de una marca/personaje que en su momento fue obtenida licitamente y bajo un uso
permitido y que con los afos llega a tener mas reconocimiento y posicionamiento
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que el producto mismo, definitivamente merma el potencial generador de utilidades
que tiene su titular, y de tener contablemente un activo por demas valioso y cotizado,
de un dia para otro — por la prohibicion regulatoria — se tiene un inservible, siendo
evidente que en el patrimonio del titular se causa una pérdida equiparable a las
fiscales por provocar un impacto significativo y negativo en su situacion financiera,
por lo que si en diversos sistemas tributarios las pérdidas pueden ser deducidas en
anos fiscales futuros, también es dable disminuir del impuesto a cargo la pérdida de
valor del intangible, pues solo asi se alivia y se ayuda al contribuyente a recuperarse
de la pérdida sufrida.

... el cese de uso de un personaje o la contaminacion
de un empaque con octagonos negros no resuelve la
mala nutricion ni los problemas de obesidad de nadie...

El reconocimiento de las pérdidas fiscales es un elemento importante en la
politica tributaria en aras de la equidad v la justicia fiscal, luego entonces, bajo el
mismo espiritu de equidad y justicia fiscal ¢Por qué no reconocer la afectacion
negativa en el patrimonio frente al impuesto a cargo por la pérdida de utilidad y valor
del intangible? Mas, como se ha repetido a lo largo de este texto, que la pérdida
de valor obedece a cuestiones ajenas al titular de la marca y siguiendo intereses
de salud publica del Estado que ciertamente se antojan utopicos, pues el cese de
uso de un personaje 0 la contaminacion de un empague con 0ctagonos Negros no
resuelve la mala nutricion ni los problemas de obesidad de nadie, sino que poniendo
las cosas en su justa dimension, es mayor el dafio que causa la prohibicion de uso
del intangible en la empresa, que el beneficio gue obtiene la sociedad.

VI. Valuacion y mecanica de deducibilidad

Permitir ladeducibilidad de la pérdida de valor de lamarcahace que los contribuyentes
sean tratados de manera mas equitativa al reconocerse el detrimento en el negocio y
se evita que el contribuyente se vea sobrecargado con impuesto a cargo y al mismo
tiempo perder uno de sus mayores catalizadores para la generacion del ingreso.

... esta alternativa de compensacion puede tener
aplicacion diferida para no causar un impacto mayor
en la recaudacion gubernamental...
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Incluso, esta alternativa de compensacion puede tener aplicacion diferida para
Nno causar un impacto mayor en la recaudacion gubernamental mediante la creacion
de un esquema de deducibilidad del valor perdido de manera porcentual por cada
gjercicio fiscal; esto es que el contribuyente no deduzca en un solo ejercicio fiscal
el valor total perdido, sino amortizarlo en el tiempo hasta por diez afios a razon de
diez puntos porcentuales por cada afo y para evitar abusos o practicas fraudulentas
puede establecerse que para que el contribuyente acceda al beneficio planteado,
debe contar con una valuacion pericial de la marca o del empaque registrada en
libros contables y un estudio que soporte el potencial economico que se ha perdido
y el dafio financiero que se ha causado ante la prohibicion de uso, pues 10 que
busca esta propuesta no es lucro indebido, sino que la empresa se recupere de la
adversidad financiera que le provoca la prohibicion regulatoria y se le ayude a no
perder su capacidad participativa en el mercado.

La valuacion de un activo intangible no monetizado es un proceso que implica
determinar la valia significativa del mismo para reflejarse en los libros contables de
la organizacion, para lo cual, el primer paso es identificar y definir claramente el
intangible que se va a valorar, que en este caso sera aquel que ha sido prohibido
para su Uso por la restriccion regulatoria, debiéndose considerar su naturaleza, su
contexto de Uso, Su impacto en las ventas, su posicionamiento en la poblacion y su
importancia para la empresa. Existen varios métodos para valorar intangibles, y la
eleccion depende de la naturaleza del intangible y de la finalidad de la valuacion, pero
los métodos mas comunes incluyen el enfoque de costo, el enfoque de mercado, y
el enfoque de ingresos.

... Para llevar a cabo una valuacion precisa, es
necesario recopilar datos relevantes sobre el
intangible, el mercado en el que opera y considerar
el “principio de separacion” ...

Para llevar a cabo una valuacion precisa, €s necesario recopilar datos relevantes
sobre el intangible, el mercado en el que opera y considerar el “principio de
separacion” que es un concepto clave para la valuacion cuando se trata de
determinar el valor de lo perdido, ya que el negocio continuara, al igual que la venta
del producto, si se considera que la prohibicion se limita al uso de la marca/personaje
0 a la contaminacion con octagonos negros de un empague y en consecuencia,
el valor perdido del intangible prohibido se determinard de manera independiente
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y separada de los otros activos relacionados del mismo propietario, por 10 que a
través del “principio de separacion” se logra que la expresion de valor perdido del
intangible se obtenga por sus caracteristicas propias y Unicas sin estar influida por
0tros activos o pasivos de la empresa, 10 que permitira que la deduccion del valor
perdido se limite al efecto causado por la prohibicion de uso del activo intangible sin
considerar variables adicionales que pudieran resultar en una deduccién mayor a la
que corresponde.

... a través del “principio de separacion” se logra
que la expresion de valor perdido del intangible se
obtenga por sus caracteristicas propias y Unicas sin
estar influida por otros activos o pasivos
de la empresa...

La metodologia de valuacion puede incluir investigaciones de mercado, analisis
de comparables, y datos financieros historicos, entre otros. Otro punto vital para
obtener una valuacion correcta para los fines aqui pretendidos, es reflejar la
expectativa sensata de 1os flujos de ingresos asociados con ese intangible que se
habran perdido por la prohibicion de uso. Esto requiere estimar 10s ingresos futuros
que se esperaban generar con la explotacion del intangible y que ahora ya no se
podran obtener. En este orden de ideas, la expresion del valor de lo perdido para
la deducibilidad pretendida se habra de centrar en la revaluacion historica que ha
tenido el intangible desde su creacion hasta el momento de la prohibicion, asi como
determinar el valor intrinseco del intangible en funcion de la capacidad que perdid
para generar ingresos futuros o proporcionar otros beneficios econdmicos.

... La metodologia de valuacion puede incluir
investigaciones de mercado [...] la expresion del
valor de lo perdido para la deducibilidad pretendida
se habréa de centrar en la revaluacion historica que
ha tenido el intangible desde su creacion hasta el
momento de la prohibicion...

Una vez aplicado el método de valuacion y se hayan realizado todas las
estimaciones, se llega al valor perdido del intangible y dicho monto es el que podra
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deducirse del impuesto a cargo diferido y amortizado a diez afios. Este valor debe
presentarse de manera clara y transparente, e incluso, para efectos de probidad
y buenas practicas, ponerse a disposicion de las autoridades tributarias para
ser revisado y validado, sin que el monto del valor perdido del intangible pueda
actualizarse, sino que el valor de lo perdido, una vez cuantificado debera ser la base
inamovible para la deduccion diferida, pues la pérdida de valor se genera en una
Unica ocasion al momento de la prohibicion de uso y no por el paso del tiempo ni el
comportamiento de la industria.

... La propuesta que se plantea se apoya
en la justicia fiscal...

conclusion

La propuesta que se plantea se apoya en la justicia fiscal, la cual se refiere a la
equidad, la proporcionalidad y la imparcialidad en el sistema tributario de un pafs.
La justicia fiscal es un principio fundamental en la politica tributaria que busca
garantizar que los impuestos se recauden y distribuyan de manera justa y equitativa
entre los contribuyentes y que las cargas fiscales sean proporcionales a la capacidad
de pago de cada empresa. La justicia fiscal debe ser un objetivo en cualquier politica
e implica una tributacion que reconozca tanto las ganancias, como las pérdidas que
sufre el contribuyente y en este caso es claro que el titular de la marca/personaje
sufre un golpe patrimonial que merma su riqueza y potencial para el pago del
tributo, por lo que 1o menos que debe de hacer el Estado, es reconocer la pérdida
COmo un concepto disminuible del impuesto a cargo, pues de lo contrario, se tiene
como resultado un Estado recaudador que no da importancia a las condiciones que
impactan al contribuyente y que con el tiempo habra de perder su interés como
destino de inversion.

En efecto, el reconocimiento de los impactos negativos en el patrimonio del
contribuyente incentiva la inversion y el emprendimiento, pues se reduce el riesgo
financiero para las empresas y los individuos. Cuando el inversionista sabe que su
capital se encuentra en una jurisdiccion que reconoce la deduccion de pérdidas de
valor como la que nos ocupa, tiene el aliento de seguir invirtiendo en ese lugar, pues
se crea una relacion simbidtica donde el ingreso produce impuesto v la perdida una
disminucion de éste y ello ayuda a que las personas tomen riesgos empresariales e
inviertan en proyectos que pueden generar nuevas ganancias en el futuro y que con
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el tiempo reponen el tributo no recaudado por la deduccion de la pérdida del valor
del activo intangible.

... Consentir la pérdida de valor de las marcas y
empaques registrados por una prohibicion regulatoria
sin compensacion alguna no es cosa menor ni debe
ser permitido por la industria con resignacion...

Consentir la pérdida de valor de las marcas y empaques registrados por una
prohibicion regulatoria sin compensacion alguna no es cosa menor ni debe ser
permitido por la industria con resignacion, pues si bien hoy se trata de personajes y
empagues con octagonos negros, mafnana puede tratarse de cualquier marca en lo
general por el simple argumento de tratarse de alimentos preenvasados o bebidas
no alcohdlicas, lo cual no es descabellado, pues ya ha sucedido v si no, basta voltear
a ver alaindustria del tabaco (sin que esto obvie la nocividad del tabaquismo).

Por supuesto que la opcion aqui propuesta es controvertible y muchos puristas
contables no la habrén de compartir, pero estamos ante la realidad incuestionable
de que aquellos propietarios de las marcas/personajes o comercializadores
de productos bajo el sistema de etiquetado que han disminuido ventas por la
prohibicion regulatoria, han sufrido un dafo patrimonial por una cuestion que no les
es atribuible, sino por la expectativa utdpica de gue la restriccion publicitaria y de
imagen habréa de resolver los problemas de educacion alimentaria de la region, por
lo que ante la pérdida de valor del activo intangible por tornarse inservible, es claro
que el gobernado tiene derecho a demandar alternativas creativas a sus legisladores
para que se le compense por el dano sufrido.

... ante la pérdida de valor del activo intangible
por tornarse inservible, es claro que el gobernado
tiene derecho a demandar alternativas creativas a

sus legisladores para que se le compense
por el dano sufrido...
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Resumen

El “trade dress” 0 imagen comercial se refiere a la apariencia visual y
estética general de un producto o servicio, asi como de su empaque
0 presentacion, que identifica y distingue el origen comercial de 10s
bienes 0 servicios en el mercado. Esto incluye elementos como el
disefio del producto, el empague, la combinacion de colores, las
formas, las etiquetas, la tipografia y cualquier otro aspecto visual
que pueda ser distintivo y reconocible por los consumidores. En
Meéxico esta figura se protege de dos formas que no se excluyen ni
contraponen sino que se complementan: el trade-dress no registrado,
en donde el derecho nace a partir del uso efectivo que su titular ha
venido haciendo, y la imagen comercial registrada como marca, en
donde el derecho exclusivo nace a partir del registro.

Palabras clave: Imagen comercial, trade dress, marca tridimensional

Abstract

Trade dress refers to the overall visual and aesthetic appearance of a
product or service, including its packaging or presentation that iden-
tifies and distinguishes the commercial origin of goods or Services
in the market. This encompasses elements such as product design,
packaging, color combinations, shapes, labels, typography, and any
other visual aspect that can be distinctive and recognizable to con-
sumers. In Mexico, this concept is protected in two ways that are not
mutually exclusive or contradictory but rather complementary: unreg-
Istered trade dress, where the right arises from the effective use by its
owner, and registered commercial image as a trademark, where the
exclusive right arises from registration

Keywords: Commercial image, trade dress, three-dimensional trade-
mark.
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La imagen comercial o trade-dress se ha convertido en un elemento esencial en la
estrategia de marketing y branding de las empresas en la actualidad. Representa la
apariencia distintiva de un producto, servicio o establecimiento; de manera literal,
la imagen con la que un comerciante viste su producto o su tienda para que sea
identificable en el mercado.

En el caso de productos, puede incluir elementos como el disefio del envase o
empaque, la combinacion de los colores, la tipografia y otros aspectos visuales que le
brinden una imagen e identidad propias. En un establecimiento comercial, interviene
la apariencia particular que le otorga la combinacion de elementos de arquitectura,
mobiliario, decoracion, disposicion, ambientacion y hasta menus y vestimenta del
personal. Hablando de servicios, cobra especial relevancia el entorno digital y la
manera en que las tiendas online, paginas web, redes sociales, plataformas de
contenidos y apps buscan crear no solo la mejor experiencia de usuario posible sino
también una identidad visual Unica, a través, por ejemplo, de las llamadas interfaces
gréficas de usuario (GUI por sus siglas en inglés).

Esta creciente importancia de la imagen comercial en la economia global ha
servido para que su proteccion legal evolucione dentro del marco de los derechos
de propiedad industrial y especificamente el Derecho de Marcas.

En México, en términos generales podemos ubicar tres distintos modos vy
momentos en torno a la proteccion de esta figura juridica: (1) antes de 2006, dentro
del' marco de represion de conductas de competencia desleal; (2) entre 2006 y 2018,
como proteccion pensada fundamentalmente para franquicias, pero reconocida
tanto en ley como por 1os tribunales indistintamente para cualquier tipo de producto
0 servicio; y (3) 2018 en adelante, agregando un nivel complementario de proteccion
como signo distintivo registrable dentro de la familia de las llamadas marcas no
tradicionales.

En efecto, el concepto de imagen comercial se introdujo por primera vez en
la legislacion mexicana en el afio 2006, con motivo de un paquete de reformas
relacionadas a franquicias, buscando dotar de proteccion precisamente a una de
las columnas vertebrales de ese modelo de negocio, esto es, el trade-dress con el
gue natural y necesariamente deben identificarse todas las unidades franquiciadas.
Una tienda Starbucks debe Iucir como una tienda Starbucks donde sea que la
encontremos, siguiendo un determinado estandar de sillas, mesas, muebles,
letreros, menus, pantallas, iluminacion, espacios, uniformes y en general una
apariencia y ambientacion que en conjunto permiten al consumidor saber que se

1. Diario Oficial de la Federacion, Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la
Propiedad Industrial el 25 de enero de 2006. Ley de la Propiedad Industrial (1994), Articulo 213.XXVI.

70



Proteccion de la imagen comercial en México

encuentra en una cafeteria de esa franquicia, incluso sin necesidad de observar el
nombre 0 logotipo.

Antes de su incorporacion legislativa, la imagen comercial de alguna forma
lograba encontrar proteccion a través de dos normas que sancionaban conductas
de competencia desleal relacionadas con la propiedad industrial: la primera, bajo
la formula general que prohibia “realizar actos contrarios a os buenos usos y
costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal
Y que se relacionen con la materia que esta Ley regula™; la segunda, bajo la figura
del riesgo de asociacion que sancionaba los actos comerciales que causaban o
inducian al publico a confusion, error 0 engafio por hacer creer infundadamente que
un establecimiento tenfa relacion con otro o0 que un comerciante fabricaba o vendia
productos o prestaba servicios con la autorizacion o especificaciones de un tercero®.

Sinembargo, fue hasta 2006 que el legislador sanciond expresamente la conducta
consistente en “usar la combinacion de signos distintivos, elementos operativos y de
imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado
de confusion a otros protegidos por esta Ley y que por Su USo causen o induzcan al
publico a confusion, error 0 engario, por hacer creer o suponer la existencia de una
relacion entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado™. Si
bien este concepto legal reconocia expresamente la aptitud de la imagen comercial
para identificar no solo servicios sino también productos, en la practica parecia
no existir consenso al respecto, sobre todo al observar el requisito de “elementos
operativos” que fue insertado en la norma, teniendo una afinidad mucho mas
cercana a los establecimientos que a los productos. No obstante, los tribunales
pronto comenzaron a reconocer que el trade-dress no es una figura exclusiva de
las franquicias, establecimientos o servicios, y que su proteccion surge y se justifica
con independencia de otros derechos que pudieran (0 no) estar presentes en el
producto o servicio en cuestion, incluyendo marcas registradas.

El primer precedente publicado de imagen comercial (2007) definid sus
caracteristicas como elementos que forman parte de la marca o van a asociadas
a ella (incluyendo apariencia, presentacion, ornamentos y complementos) y que
tienen un ingrediente psicoldgico y una funcion dinamica, toda vez que evocan en
la mente del consumidor un conjunto de las peculiaridades del producto o servicio®.

g W

Ley de la Propiedad Industrial (1994), Articulo 213.1.

Ley de la Propiedad Industrial (1994), Articulo 213.IX.

Ley de la Propiedad Industrial (1994), Articulo 213.XXVI.

Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean
Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martinez Lopez. Registro digital: 170512. Cuarto Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito.
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Otra tesis aislada del mismo tribunal (2008) se refirid a esta figura — bajo el nombre
de imagen publicitaria — como uno de los componentes que producen impacto en
el consumo de productos con empaques y cuyo estudio resulta relevante al analizar
practicas de competencia desleal®. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nacion analizd el derecho a la imagen comercial (2015) y lo
definié como una derivacion del derecho de propiedad industrial, entendida como la
pluralidad y combinacion de elementos que permite distinguir productos 0 servicios
y que representa una ventaja competitiva en virtud de la identificacion generada’.

En 2018, se fortalece aln mas la proteccion del trade-dress en México
al establecerse que puede constituir una marca “la pluralidad de elementos
operativos; elementos de imagen, incluidos, entre otros, el tamario, disefio, color,
disposicion de la forma, etiqueta, empaque, la decoracion o cualquier otro que
al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado”, precepto que se
mantuvo en la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial promulgada en
20207, con la importante correccion legislativa de indicar “elementos operativos o
de imagen™°.

Esta nueva capa de proteccion a la imagen comercial no debe entenderse como
una transformacion de su naturaleza juridica ni como una condicion de proteccion el
gue se registre como marca, Sino como un reconocimiento expreso adicional como
uno de los derechos de propiedad industrial que, si bien es afin a las marcas, merece
una salvaguarda independiente y sin necesidad de registro previo, a fin de garantizar
que la identidad visual que viste a los bienes y servicios sea asociada con el origen
comercial Unico del cual provienen.

En suma, podemos decir que en México la imagen comercial encuentra hoy dos
tipos 0 niveles de proteccion que se complementan y no se excluyen ni contraponen:
el trade-dress no registrado, en donde el derecho nace a partir del uso efectivo

10.

Amparo directo 238/2008. Pepsico, Inc. 15 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron
Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. Registro digital: 164947. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito.

Amparo directo en revision 5287/2014. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. 20 de mayo de 2015. Mayoria de cuatro votos.
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rodrigo de la Peza Lopez Figueroa. Registro digital: 2009677. Segunda Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion.

Diario Oficial de la Federacion, Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Ley de la Propiedad Industrial el 18 de mayo de 2018. Ley de la Propiedad Industrial (1994), Articulo 89.VII.

Diario Oficial de la Federacién, Decreto por el que se expide la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad industrial
y se abroga la Ley de la Propiedad Industrial del 1° de julio de 2020 (edicion vespertina).

Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial (2020), Articulo 172.VIl. Esta modificacion también fue
adoptada en el Articulo 386.XXIV, el cual define ahora la conducta sancionada como “fujsar la combinacion de
signos distintivos, elementos operativos o de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o
similares en grado de confusion a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al publico a
creer o suponer una asociacion inexistente con quien acredite el derecho”.
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que su titular ha venido haciendo, y la imagen comercial registrada como marca, en
donde el derecho exclusivo nace precisamente a partir del registro.

Ahora, hablando en particular sobre las marcas de imagen comercial, se entienden
entonces como la combinacion de elementos que reuniria una marca nominativa,
mixta, tridimensional y hasta marcas no tradicionales, tales como olfativas y sonoras,
pero entonces ¢qué es lo que diferencia a una marca de imagen comercial de otras?

La definicion legal' no nos brinda una respuesta clara o satisfactoria, pues
pareceria que la Unica diferencia es que la marca de imagen comercial ampara la
presentacion de un producto mientras que una marca tridimensional ampara su
forma. Es decir, podriamos pensar que la marca tridimensional es un subconjunto
de una marca de imagen comercial o, mejor dicho, que la imagen comercial puede
reunir una marca tridimensional.

Sin embargo, la imagen comercial abarca la imagen total y la apariencia global
de un producto o establecimiento y no solo el envase; se ocupa de la totalidad de
elementos como son colores, forma, palabras, textura, graficos. Esto implica entonces
gue una marca de imagen comercial puede amparar el color con el que se vende un
producto 0 su empaque, aunque pareciera gue el color, por si mismo, pareceria no
reunir el requisito de conformar una pluralidad de elementos operativos o de imagen.

Como cualquier otro tipo de marca, para que una solicitud de imagen comercial
sea exitosa debe demostrar que es distintiva y ademas no caer en ninglin supuesto
de prohibicion absoluta, incluyendo descriptividad y funcionalidad. En caso de que
no sea intrinsecamente distintiva, el interesado podra cumplir con este requisito Si
demuestra la distintividad adquirida de su signo, esto es, que el publico asocia la
marca de imagen comercial con un origen empresarial. Al respecto, es importante
sefalar que la distintividad adquirida no es un tipo de marca sino un supuesto de
excepcion que permite el registro de signos que originalmente no podrian obtenerlo,
precisamente por falta de distintividad originaria o intrinseca.

También resulta pertinente preguntarnos las razones por 1as que conviene contar
con un registro de marca de imagen comercial y si podria existir duplicidad entre un
registro de marca de imagen comercial y un registro de una marca tridimensional o
mixta.

Actualmente, se han obtenido en México 1,020 registros de marca de imagen
comercial’, de los cuales muchos podrian componer una marca mixta y/o
tridimensional mixta, como se observa a continuacion:

1.
12

Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial (2020), Articulo 172.VII.

NUmero obtenido de la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. https://marcia.impi.gob.

mx/marcas/search/result?s=dc54633b-b945-4a49-800¢-210d3e67bc53&M=I&fS=REGISTRADO
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Reg. No. 2251508

Marca de imagen comercial de un empague:

Titular: Grupo Bimbo,
SABdeCV.

Descripcion de la marca: La imagen comercial gue se
detalla sera utilizada sobre empaques para productos
de la clase 30. en la parte media-superior del
empaque se despliega el signo distintivo takis, que es
parcialmente subrayado por un trazo. posteriormente
en la parte media-inferior e inferior del empaque se
incorpora la imagen de un remolino. este remolino
despliega verticalmente dos signos distintivos de forma
enrolladay caracter tridimensional los cuales se inclinan
en distintas perspectivas diagonales. el remolino
también incluye estilizaciones de los ingredientes que
conforman al producto correspondiente.

De la imagen anterior, se desprende que en la legislacion
mexicana sigue siendo un reto lamaneraen como se protegenlas
imagenes comerciales. Una primera dificultad para el solicitante
es describir sumarca de una manera clara y comprensible para
todos, pues dicha descripcion podria terminar siendo decisiva
en la delimitacion de los derechos por parte de un tribunal en
caso de algn conflicto. Pareciera que la marca arriba sefalada
es de naturaleza mixta cuando en realidad no lo es. De hecho,
Grupo Bimbo también cuenta con el registro de marca No.
2295983 que corresponde a una marca mixta.
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Tambiénhan existido retosimportantes en los diferentes momentos de proteccion
ya comentados. Antes de 2006, era comun buscar proteccion registral de imagen
comercial a traves de marcas mixtas que combinaban 10s elementos nominativos y
gréficos que se incluian en la etigueta de un producto y que comprendian tipografia,
combinacion de colores, disefios y formas de empaques.
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Sin embargo, a partir de 2018 este tipo de marcas ya pueden registrarse
bajo la nomenclatura de imagen comercial y brindar una proteccion adicional y
complementaria a los agentes econdmicos, presentando no solo una vista del
signo 0 “etiqueta” sino todas las perspectivas que permitan percibir, el conjunto
de caracteristicas propias de sus productos, servicios o tiendas, las cuales se
ejemplifican para una mejor apreciacion:

Envases de productos de limpieza para el hogar
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Maquina dispensadora de combustible y estacion de servicio

Tiendas de servicio
y farmacias

77



Derechos Intelectuales - 28 - ASIPI

Guantes de box

Camioneta pick-up reparto de garrafones de agua purificada

Estuche para dispositivos auriculares inaldmbricos
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Finalmente, la proteccion de marcas de imagen comercial tendra, al igual que
cualquiera otra clase de marca y los avisos comerciales, una vigencia de diez afios
contados a partir de la fecha de concesion, renovables por el mismo periodo,
siempre y cuando se declare el uso real y efectivo de la marca dentro de los tres
meses posteriores, contados a partir del cumplimiento del tercer afo de concedido
el registro. En el supuesto de no presentar la declaracion de uso dentro del plazo
referido, el registro caducara.

En conclusion, el derecho de imagen comercial o trade-dress debera entenderse
como la proteccion derivada de la pluralidad de elementos distintivos, operativos
0 de imagen de productos, servicios y establecimientos, en las que se combinan
colores, formas, tipografia y diversos aspectos visuales que les brindan una imagen
e identidad propias. Esta proteccion puede derivar del simple uso de la imagen
comercial 0 bien obtenerse a partir de su registro como marca, 0 bien en un esquema
complementario o0 acumulativo de ambos.
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“No es posible frenar la creatividad humana. Si no se puede
prohibir a un artista el despliegue de su capacidad creadora,
tampoco se puede inhabilitar a quienes tienen especiales
dones para el desarrollo cientifico y tecnologico, cuyas
capacidades han sido donadas por Dios para el servicio a oS
demas”.

Francisco, 2015, p.103, N° 131
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Resumen

Aungue sin poder ni licencia para expulsar demonios de conformidad
con los preceptos concernientes de la fe catélica, intentaremos
en las proximas lineas desvelar algunas verdades y mitos sobre el
sistema de patentes, con la idea de tener mayor claridad sobre su
compleja estructura y utilidad. En tal sentido a continuacion se explica
el origen, funciones y rechazos de las patentes, asi como su papel en
la transferencia de tecnologia, su relacion con la salud publica y las
criticas que se hacen a ellas en los paises en desarrollo.

Palabras clave: Patentes-mitos, patentes-origen, patentes-funcio-
nes, patentes-criticas

Abstract

Although without the power or license to expel demons in accor-
dance with the precepts of the Catholic faith, we will attempt to unveil
some truths and myths about the patent system in the following lines,
with the idea of gaining greater clarity about its complex structure
and utility for society in general and for countries in particular. This
takes into account its validity, derived from the so-called principle of
territoriality, which governs this particular private right concerning
technical creations (inventions). In this regard, the following explains
the origin, functions, rejections of patents, as well as their role in tech-
nology transfer, their relationship with public health and the criticisms
in developing countries.

Keywords: Patents-myths, patents-origins, patents-functions, pat-
ents-criticismes.
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I. Origen del derecho de patentes

Aungue la nocion de recompensar las creaciones técnicas con un derecho de
uso exclusivo se remonta en el pasado hasta la antigua Grecia, donde incluso los
creadores de especialidades gastronomicas podian recibir ganancias exclusivas
durante un afo (Lapointe, 2000, p. 2), y a la Inglaterra medieval, reflejados en las
llamadas letters patents (litterae patentes), que eran documentos otorgados por
monarcas para conferir derechos y privilegios, aungue no exclusivamente sobre
invenciones, el derecho de patentes, como lo conocemos hoy, tiene su origen
en Venecia en plena edad media, mediante la sancion del Parte Veneziana por el
Senado de esa ciudad-estado (forma de organizacion politica en Europa durante
el medievo).

Lo usual enlamayor parte de las ciudades-estado en dicha época, principalmente
en ltalia, era que monarcasy gobernantes absolutistas otorgaran en forma caprichosa
a subditos y favoritos monopolios sobre productos, servicios o actividades que las
demas personas requerian, para que se beneficiaran econdmicamente explotandolos
en forma exclusiva.

Existen muchos casos documentados de privilegios dados por gracia de
superiores en ciudades de la Europa medieval. Por ejemplo, en la misma ciudad de
\enecia, se confirieron privilegios o derechos de exclusiva mineros y agricolas. Asi,
expone Giulio Mandich: “...que las concesiones del Senado se daban a personas
especiales que intentaban dedicarse, casi siempre con Socios U otros participantes,
a nuevas actividades en el campo minero o0 agricola: sea explotando una nueva
mina, especialmente en el Dominio de Terraferma, sea introduciendo nueva cultura,
especialmente en Creta” (Astudillo, 2019, p. 72).

El mismo autor sefiala que “una privativa sobre una nueva maquina para enfurtir
tejidos fue concedida a Franciscus Pieri, en 1416 y pudiera considerarse como la
primera prueba documentada de una patente” (Ammanati, 2019, p. 20).

El instrumento fundamental de esta politica se identificd en la concesion de
varios derechos resumidos en la expresion ‘privilegio’ (u otros como ‘licencia’,
0 'patente’, 0 'privado’, etc.). La forma institucional del privilegio respondia de
forma relativamente sencilla a las necesidades mencionadas y se insertaba
con naturalidad, sin causar demasiados traumas, en el marco conceptual
de los gobiernos absolutistas, apareciendo bajo la forma de una graciosa
concesion 0 mecenazgo (Ammanati, 2019, p. 20).
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1. La Serenissima

Durante 1.100 afos, desde el 697 (D.C.) hasta el 1797 (D.C.), existio en el nordeste
de Italia una ciudad-estado soberana y maritima denominada Republica de Venecia,
mas conocida como la Serenissima, por ser una tranquila ciudad comparada con
otras localidades de la época y donde imperaba la diplomacia y no la guerra. Liego a
ser uno de los centros méas activos del desarrollo econdmico y cultural mundial gue
giraba en torno al mar Mediterraneo.

Fue la Serenissima, la entrada que dio acceso a productos manufacturados en
Europa que se trasladaban hacia el oriente, en un intercambio que permitio, que
llegaran por esta misma via articulos como especies, alfombras, trabajos en metal,
perfumes, etc., pero igualmente llegaron personas, especialmente artesanos con
sus ideas para la materializacion y fabricacion de articulos necesarios y Utiles.

Si en alglin lugar podia germinar la intencion por parte de algunas personas
de poseer para si (animus possidendi) el conocimiento por ellas generado, fue en
la Serenissima, debido a la creatividad reflejada en el arte y la arquitectura Unicos
de Venecia, pero principalmente por el extenso vy brillante grupo de artesanos y
orfebres que hicieron vida en la misma generando productos Unicos, como las
piezas de vidrio trabajadas a mano. Esta particular técnica fue desarrollada por
sopladores de vidrio de Constantinopla después de la invasion veneciana de
1204 y fue enriquecida alin mas por los refugiados bizantinos tras la conquista
otomana de Constantinopla en 1453. Pero ya en 1271, “la magistratura de la ciudad
habia reconocido oficialmente a los vidrieros como artesanos con derechos y
deberes vinculados a su profesion” (El Reto Historico. El Cristal de Murano, 2023).
El vidrio de Murano se volvid apreciado en toda Europa por la riqueza de su color
y su brillo. Los refinamientos en el oficio reflejaron los avances en la investigacion
del vidrio sobre dxidos metalicos, que intensificaron los matices, y los aditivos, que
a su vez realzaron el brillo.

El vidrio veneciano alcanzo la cima de su popularidad en los siglos XV y XVI. En
esta época, el maestro Angelo Barovier invento el proceso de produccion del vidrio
transparente (cristallo), que permitio a los vidrieros de Murano convertirse en los
Unicos productores de espejos de Europa. “El cristallo, ademas de los materiales
comunes para la fabricacion de vidrio, contiene manganeso, guijarros de cuarzo y
alume catino, una forma particularmente adecuada de carbonato de sodio” (Images
of Venice, 2023). “Los maestros vidrieros venecianos crearon para su trabajo
herramientas especializadas que incluyen borselle (pinzas o alicates que solian usar
para dar forma el vidrio al rojo vivo), canna da soffio (tubo de soplado), pontello (una
barra de hierro que el artesano conecta al cristal después de soplar para afiadir
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toques finales), scagno (banco de trabajo del maestro vidriero) y tagianti (para cortar
vidrio)” (Wikipedia, 2023). Murano se mantiene hasta el presente como uno de los
centros mundiales de produccion de fina cristaleria artistica.

Pero el cristal de Murano no fue la Unica artesania lograda en esos siglos.
Los encajes (tejidos) de la isla de Burano, logrados a partir de seda o lino y cuya
manufactura se mantiene hasta el presente, es otra representacion de la creatividad
de los artesanos de esta hermosa ciudad de Italia.

Asimismo, de su condicion de ciudad maritima, también surgieron en La
Serenissima creaciones generadas del oficio, como las embarcaciones y sus
aparejos. Entre ellas, destacan los remos y las chumaceras (piezas donde descansan
los primeros para su soporte y pivote). Los arsenalotti (constructores de barcos),
“fueron a su vez, recompensados por su confinamiento dentro del astillero publico
del Arsenale v por la proteccion de los estratégicos secretos invalorables sobre la
construccion de los barcos” (Visitvenezia.eu, 2023).

La gestion del territorio v la densa red de trafico mercantil de La Serenissima,
fueron de avanzada para la época y, en consecuencia, el trabajo estaba muy
protegido. “El Estado veneciano era muy previsor y sabia bien que un trabajo
protegido se convertia en un trabajo duradero: habia muchas categorias que debian
protegerse porque tenian artes que debian permanecer secretas a 10s 0jos y en
manos de extranjeros. Por eso se dotd a todas las categorias de un verdadero
estatuto moderno con derechos y deberes para salvaguardar el trabajo y a 10s
trabajadores: asi nacié la Mariegola” (Visitvenezia.com, 2023). Esta Ultima definia
entonces a 10s estatutos de las corporaciones de artes y oficios existentes en la
Serenissima, las cuales contenian igualmente listados de miembros vy bienes de la
entidad. Las mariegolas constituyen fuente de informacion de primer orden sobre
la vida y funcionamiento de la sociedad veneciana de entonces para proteger al
trabajo y a los trabajadores.

"Algunas categorias de trabajadores recibieron caléndulas especiales,
llamadas "mariegolas de oro”, en particular los vidrieros de Murano,
considerados un gran recurso para la prosperidad de la Republica, y que
necesitaban ser protegidos”. (Visitvenezia.com, 2023).

Fueron entonces estas comunas italianas medievales urbanas, las que
proporcionaron el contexto para el desarrollo de actitudes propietarias hacia
el conocimiento. El crecimiento urbano, la expansion de los oficios y labores
artesanales, el surgimiento de una clase mercantil y el desarrollo de gremios de
comerciantes y artesanos, todos estos fendmenos intrinsecamente relacionados,
contribuyeron a ello.
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En este popurri humano, integrado por comerciantes, orfebres y marineros que
convivian en la Serenissima, nace la primera ley de patentes, el 19 de marzo de 1474
concretamente, aprobado por el Senado de la ciudad (Statuto dei novi et ingegnosi
artificij).

El Estatuto de Patentes de Venecia, como se le conoce en espafiol, marca un
hito en la materia por ser el primer instrumento legal en la historia. Otorgaba a
los inventores facultad exclusiva de utilizar sus invenciones por un periodo de 10
anos, considerado como recompensa para 10s inventores, pero igualmente como
incentivo gque conduciria al crecimiento econdmico y a la prosperidad de todos los
habitantes de la Serenissima.

Por medio del Estatuto se podian otorgar patentes para “cualquier dispositivo
nuevo e ingenioso, no fabricado anteriormente”, siempre que sea Util. Esta novedad
era relativa, circunscrita al territorio de Venecia (Attali, 2022, p.26-27). La duracion de
la patente era de 10 afos. Durante el término de proteccion ninguna otra persona
(incluyendo al gremio del inventor), podia reproducir la invencion so pena de multa
y destruccion de los productos que infringian el derecho. Las patentes pueden
revocarse Si la invencion no se utiliza dentro de un plazo razonable (Attali, 2022,
0.26-27).

Indudablemente, el Estatuto de Patentes de Venecia es igualmente una pieza
innovadora con profundo impacto en el desarrollo posterior del sistema de patentes.
Es un testimonio de la prevision y el ingenio del gobierno veneciano, al crear un
sistema sin precedentes conocidos para la época. Entre 1474 y 1797 se otorgaron
2004 patentes y constituye la categoria mas antigua de los denominados derechos
de propiedad intelectual (DPI) contemporaneos, integrados igualmente entre otras,
por los disefos industriales (modelos y dibujos), las marcas y otros signos distintivos
de productos y servicios en el comercio, el derecho de autor sobre obras literarias
y artisticas, 10s secretos empresariales (informacion competitiva no divulgada) y
los derechos de obtentores de variedades vegetales (basicamente homogéneas y
estables hereditariamente).

Es de hacer notar, que la mayor parte del texto del Estatuto estd dedicado a
establecer el derecho a excluir a terceros que tiene el creador de artilugios
protegidos dentro y fuera del territorio de la Repubblica Serenissima, 1o que le da
caracter de instrumento legal de competencia. Incluso, establece una accion ante
autoridad competente y una pena para el infractor.

No obstante, esta ley mantuvo el principio de que solo el Estado puede conceder
privilegios de esta naturaleza, al reservarse el poder de tomar y usar libremente para
sus necesidades los instrumentos protegidos, pero sin limitar su uso por parte del
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creador. Esta importante limitacion interventora del estado, conjuntamente con la
caducidad en un lapso establecido (diez afios), configuraron el caracter excepcional
del derecho de explotacion exclusiva que confieren las patentes modernas.

2. El Estatuto de Monopolios Inglés

“El Parlamento Inglés aprobo en 1624, bajo el reinado de Jaime |, el famoso
Estatuto de Monopolios, que constituye el segundo texto legislativo sobre el
tema en la historia. Su objeto fue limitar la concesion arbitraria de monopolios
y que de esta restriccion se exceptud a las patentes y privilegios sobre
manufacturas concedidos a sus inventores. En otras palabras, a través del
mismo se abolieron los monopolios existentes a excepcion de los concedidos
sobre invenciones. El Estatuto limitd la duracion de las patentes sobre
invenciones a catorce afios” (Astudillo Gomez, 2019, p. 77).

El Estatuto de Monopolios inglés tuvo amplia difusion al contrario del Estatuto
de Venecia. Incluso algunos autores lo mencionan como la “Carta Magna de 10s
Derechos de los Inventores” (Machlup, 1958, p. 3). Ello por cuanto representa la
base del derecho de patentes inglés y de los Estados Unidos, a donde arribd con
los colonos. En este pals, al momento de su independencia en 1787, las provincias
coloniales contaban con leyes sobre patentes de invencion, inspiradas en el Estatuto
de Monopolios inglés, asi como sobre copyright (derecho de autor), siguiendo la
Ley de la Reina Ana de 1710, también inglesa. "Sobre la naturaleza de los derechos
contemplados en esas leyes y estatutos coloniales, tenemos gue 10s mismos eran
Vistos como un derecho natural del individuo sobre su creacion” (Astudillo Gomez,
2019, p. 82).

1. Funciones de las patentes de invencion

Previo a tratar los temas que han generado polémica, destacaremos las funciones
del sistema de patentes que reflejan la importancia y utilidad de estas para la
humanidad. Revisaremos solo cinco de ellas:

1. Funcioén incentivadora de la creatividad técnica

Sin una proteccion mediante patente, los inventores no podrian disfrutar de 10s
beneficios que reportan sus creaciones intelectuales, lo cual tendria consecuencias
negativas respecto de 1os incentivos a la innovacion para la sociedad en su conjunto.
Quizas el ejemplo mas ilustrativo de ello, se dio con la pandemia COVID-19 generada
por el SARS-Cov-2 y sus variantes y sub variantes, que sorprendio a la humanidad
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sin medicamentos para prevenirla y enfrentarla, y con insuficiencia de equipos para
paliar sus efectos, pero dejo en claro el potencial de la ciencia, la tecnologia y la
innovacion como lo demostrd el rapido desarrollo de las pruebas de diagnostico
y las nuevas vacunas basadas en técnicas ya conocidas, como la sustentada en
vectores adenovirales y otras novedosas como el ARNm (Acido Ribonucleico
mensajero) convencional y amplificado. En esta carrera, las patentes ejercieron su
funcion incentivadora de los esfuerzos de investigacion e inversion. Las compafias
farmacéuticas e institutos publicos, trabajaron mancomunadamente y contintan
en ello, para desarrollar, probar y lanzar vacunas para prevenir otras enfermedades
como el melanoma, influenza, herpes genital, etc.

En dicho sentido, tenemos que, “en 2023, el 85 % de los ensayos de vacunas de
ARNM planificados estan patrocinados por la industria, frente a solo el 34 % de 10s
ensayos en 2021, segln la base de datos de ensayos clinicos de GlobalData” (Clinical
Trials Arena, 2023).

¢Hubiesen llegado estas innovaciones al publico sin el incentivo que generan las
patentes para empresas y organizaciones que trabajaron en ellas? Las solicitudes
de patentes introducidas en muchos paises para obtener derechos sobre vacunas
durante la pandemia COVID-19, parecen por si solas dar la respuesta. De conformidad
conlaOMPI, “desde 2020, se han publicado 8.050 solicitudes de patentes relacionadas
con la COVID-19 en 49 oficinas de patentes, incluidos diagndsticos, tratamientos,
vacunas y otros relacionados con el virus SARS-CoV-2 0 la enfermedad de la
COVID-19. Entre estas, 1.298 solicitudes de patentes relacionadas con el desarrollo
de la vacuna COVID-19 se presentaron por primera vez en 30 oficinas de patentesy
4.787 relacionadas con la terapia COVID-19 en 44 oficinas” (OMPI, 2023. P.12).

2. Funcién transaccional

La disponibilidad de proteccion mediante patentes se considera una condicion
previa necesaria, en algunos casos, para la introduccion de tecnologias a nuevos
mercados. Las tecnologias generadas por empresas privadas y publicas son bienes de
consumo con valor econdmico, que satisfacen necesidades determinadas, pudiendo
ser objeto de derechos de naturaleza privada reflejadas en 1os titulos de patentes,
que resumen el cumplimiento de las invenciones protegidas, con las condiciones
uniformes mundialmente previstas en las leyes de los diferentes paises y acuerdos
internacionales en la materia (novedad mundial, altura o paso inventivo y aplicacion
industrial). Las patentes incrementan el valor de 10s productos o procedimientos
protegidos y facilitan la comercializacion de estos. Por la credibilidad que generan,
pueden considerarse activos empresariales y funcionar como herramientas de
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marketing, haciéndolas mas atractivas a los potenciales interesados por cuanto
protegen tecnologias que superaron el estado de la técnica existente al ser otorgadas.

Elproceso de adquisicion de una tecnologia patentada se materializa usualmente
por medio de contratos de complejidad media y alta dependiendo del alcance
de cada uno, por cuanto estas licencias suelen ir acompanadas por transferencia
de conocimientos empresariales (informacion no divulgada protegida por leyes
contra su acceso ilicito) (Astudillo Gomez, 2019, p.320), asistencia técnica e incluso
marcas y derechos de autor, con pagos previstos por el uso de cada uno de ellos.
Los licenciatarios deben tener la certeza de la vigencia de los DPI (las patentes,
por ejemplo, tienen una duracion minima de 20 afios no renovables en los paises
miembros de la OMC) y resguardarse en clausulas que obliguen a los licenciantes
a asumir los costos inherentes a acciones judiciales de terceros y dafios que le
ocasionen estas.

En el campo de las patentes, las licencias a menudo contienen restricciones
para la realizacion de ciertas actividades por parte de 10s licenciatarios, que podrian
considerarse practicas anticompetitivas a juicio de las oficinas de patentes o
agencias antimonopolios.

En dicho sentido, el articulo 8.2 del ADPIC expresa: Podra ser necesario aplicar
medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente
Acuerdo, 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
redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnologia.

En cuanto a este tipo de abusos, el mismo ADPIC prevé una seccion completa (8),
para el control de estas practicas, aunque solo menciona tres de ellas: condiciones
exclusivas de retrocesion, condiciones que impidan la impugnacion de la validez y las
licencias conjuntas obligatorias. No obstante, 10s paises miembros de la OMC podran
alaluz de este mismo articulo determinar cuales actos, ademas de los mencionados,
consideran abusos de derechos de patente en particular y de propiedad intelectual
en general y preverlo legalmente.

Algunas practicas como las siguientes podrian calificar como tales en mate-
ria de patentes: pagos de regalias excesivas (por ejemplo, méas altas que las
previstas por la misma patente en otros paises); pago por patentes no obtenidas
en los paises donde se acuerden las licencias; restricciones de acceso a ciertos
territorios 0 mercados; adquisiciones forzadas de otros productos a los titulares de
patentes; prohibiciones de adquirir o representar tecnologias competidoras en el
pais; obligacion de informar y ceder mejoras de la tecnologia licenciada logradas
por el licenciante o incluso prohibicion de hacer 1+D sobre la misma; obligacion de
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contratar asistencia técnica o personal para prestarla proveniente exclusivamente
de la licenciante de la patente.

Para evitar en lo posible dichas practicasy en virtud de la libertad de contratacion
que impera en la mayoria de los paises, resulta Util buscar asesoramiento
especializado en la materia.

3. Funcion divulgadora de informacion

En principio se trata de la divulgacion de la informacion técnica prevista en las
patentes, que de lo contrario se mantendria en secreto. Al solicitar una patente, debe
incluirse por escrito la informacion inherente a la tecnologia que presuntamente
es novedosa, que supera al estado de la técnica en el area y que es susceptible de
aplicarse en cualquier clase de industria, condiciones concurrentes que deberan ser
evaluadas por un examinador en las oficinas donde se solicite el derecho.

“El requisito de la “suficiencia de la descripcion” o “suficiencia de la divulga-
cion” no se encuentra incluido entre los de patentabilidad, al no referirse a la
invencion en st misma (intrinseco) sino a su divulgacion (extrinseco), pero no por ello
debe considerarse menos importante” (Patentes y Marcas, 2014). Correspondera
igualmente a los examinadores de las oficinas de patentes apreciar el cumplimiento
0 no de este requisito.

De conformidad con el ADPIC, articulo 29, numeral 1, los paises miembros de
la OMC exigiran al solicitante de una patente que divulgue la invencion de manera
suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica
de que se trate puedan llevar a efecto la invencion, y podran exigir que el solicitante
indique lamejor manera de llevar a efecto la invencion que conozca el inventor en la
fecha de la presentacion de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, en la fecha de
prioridad reivindicada en la solicitud.

\Vemos entonces que es “obligatorio describir la invencion” en forma suficien-
temente clara y completa al momento de solicitarla, 10 que vimos se conoce como
requisito de la repetibilidad de la invencion y discrecionalmente, pueden exigir 1os paises
en sus leyes, que se precise “la mejor forma” de ejecutar la invencion de que se trate.

Todo esto actlia a modo de quid pro quo (derecho por informacion) en la
negociacion entre el inventor y la sociedad para optar al derecho. “La premisa es
simple: a un inventor se le otorga una patente y el periodo limitado de exclusividad
que conlleva, pero a cambio, el inventor debe divulgar su invenciony decirle al mundo
como fabricarla y usarla” (Ratzmann and Chapman, 2023, p.8). Esta divulgacion
evidentemente nutrird el acervo de conocimientos sobre la técnica especifica y
sera de libre acceso una vez publicada la solicitud, pudiendo entonces ser utilizada
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como base para otras invenciones. En este mismo sentido, las oficinas de patentes
actlan en nombre de la sociedad al analizar las solicitudes para verificar si cumplen
con las condiciones de ley (novedad mundial, altura 0 paso inventivo y aplicacion
industrial). En ese orden de ideas, “se presume que las invenciones presentadas a
consideracion de las oficinas de patentes para optar por el derecho cumplen con
las sefnaladas condiciones. Correspondera a los examinadores de las diferentes
areas, con sus conocimientos e informacion disponible, tratar de desmontar esas
presunciones” (Astudillo Gomez, 2022, p. 125).

Si esto es asi y el patentamiento de la invencion especifica no esta prohibido
en la ley, la oficina no podréa negar el derecho requerido. No es facultad del estado
otorgarlo 0 no cuando las invenciones cumplen con las condiciones de ley, por
cuanto su intervencion se agota con la consideracion de las solicitudes.

4. Funcion de ensefanza

La informacion técnica contenida en las patentes tiene un fin didactico, pudiendo
considerarse "“literatura técnica” y constituye fuente primaria de informacion en la
investigacion y desarrollo de nuevos productos 0 procesos.

Al respecto, las oficinas de patentes tienen bases de datos muy completas y de
acceso gratuito paratodo publico. Elmejor ejemplo es Espacenet de la Oficina Europea
de Patentes (EPQ). Esta base de datos “es accesible para principiantes y expertosy se
actualiza diariamente. Contiene datos sobre mas de 140 millones de documentos de
patentes de todo el mundo. La informacion de respaldo puede ayudar a comprender
si se ha otorgado una patente y sialin esta vigente. Contiene informacion de patentes
y tecnologias desde 1782 hasta el presente” (EPO, 2023). “Se puede considerar esta
base de datos como una gran enciclopedia técnica, que centraliza una coleccion
mundial de documentos controlados por expertos y clasificados por una taxonomia
de clasificacion. Estos puntos nos hacen ver una base de datos de patentes como
una enciclopedia técnica” (Reymond, 2020, p. 4). Las bases de datos constituyen la
mas grande recopilacion de informacion técnica existente y permiten obtener una
busqueda del estado de la técnica de una determinada tecnologia en minutos, 10 gue
antes de la existencia de las redes telematicas tomaba semanas y hasta meses. Su
utilidad para investigadores, universidades, empresarios, emprendedores, abogados
especializados y estudiantes es innegable.

5. Funcion indicadora de inversion y capacidad de I1+D

Las solicitudes de patentes y las otorgadas pueden servir como indicadores
estadisticos para sefialar la capacidad innovadora y de inversion en 1+D de paises
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y empresas. Son indicadores de innovacion porque muestra cuanta actividad
inventiva se esta produciendo en un pais, una empresa, una universidad, etc.
Sin embargo, no son 1os Unicos indicadores. Hay otros como la cantidad de
publicaciones cientificas, la cantidad de inversion de capital de riesgo y el nimero
de nuevas empresas creadas. Las patentes son entonces una medida de la
actividad y progreso tecnoldgico.

Elindice Global de Innovacion que publica anualmente la Organizacion Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI), considera otros factores que contribuyen a
la innovacion, como la calidad de la educacion, el nivel de infraestructura vy la
solidez del sistema legal. “Para el 2022 este indice se baso en 132 economias de
diferentes paises y tomo en cuenta 80 indicadores para su elaboracion” (OMPI,
2022).

lll. Los primeros rechazos

Superada la lenta gestacion y nacimiento del sistema de patentes, para 1850, la
mayor parte de 10s paises de Europa y los Estados Unidos de América contaban
con leyes sobre la materia. “Asi tenemos a Francia (1790-1791), Austria (1818), Rusia
(1812), Prusia (1815), Bélgica y 10s Paises Bajos (1817), Espafa (1820), Baviera (1825),
Suecia (1834), Wurtemberg (1836), Portugal (1837) y Sajonia (1843)" (Drahos, 2010,
Summary).

El sistema de patentes ha sufrido intensos embates durante diferentes épocas
y por diversas razones, principalmente por su origen y naturaleza monopolica. Asf,
en Francia, Simonde de Sismondi en 1819 sefalaba: “El resultado del privilegio
concedido a un inventor es darle una posicion de monopolio en el mercado frente a
los demas productores del pais. Como consecuencia, 10s consumidores se benefician
muy poco del invento, el inventor gana mucho, los demas productores pierdeny sus
trabajadores caen en la miseria” (Machlup, 1958, p. 3).

En este mismo orden de ideas, en el ano 1860y siguientes, un fuerte movimiento
para la abolicion del sistema de patentes recorrid Europa, liderado por los partidarios
del liberalismo. “ES conocida la posicion del economista Michel Chevallier del
Colegio de Francia, quien en una carta publica sefiald en 1863 que las patentes son
un ultraje a la libertad y a la industria” (Astudillo, 2019, p. 68). Las patentes fueron
consideradas durante esta época como instrumentos del proteccionismo v trabas
al libre comercio por su caracter monopolista, desconociéndose la utilidad de las
mismas por ejemplo en el area técnica por la informacion técnica aportada para el
logro de nuevas invenciones.
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Pero al triunfar el nacionalismo en Alemania en el mismo siglo XIX, el protec-
cionismo se impone sobre el libre comercio como doctrina econdmica y el sistema
de patentes se esparce por el mundo.

Los conocimientos técnicos generados permitieron satisfacer necesidades del
ser humano en general y su requerimiento se hizo entonces universal, lo gue dio
origen ala comercializacion internacional de estos conocimientos. Ello, el espionaje y
la pirateria industrial, alentado esto Ultimo por las famosas exposiciones universales
de adelantos industriales de la época, motivaron la busqueda de una proteccion
para la tecnologia.

Es por esto que en “la gran exposicion universal de Viena de 1873 (Weltaustelung)
para conmemorar el acceso al trono de Francisco José, se destind un pabellon a
la historia de las invenciones v la celebracion de un congreso sobre la propiedad
industrial” (Astudillo Gomez, 2019, p. 125). Este Ultimo se celebrd en un ambito
privado, pero fue el origen de otros congresos oficiales celebrados en Paris, el primero
en 1878, donde se decidio constituir una Union Internacional para la proteccion de
la Propiedad Industrial; luego en 1880 donde se presentd un proyecto de convenio 'y
finalmente en 1883 donde se firmo la convencion que cred la Union de Paris.

El Convenio de Paris de 1883, como se le conoce coloquialmente en el medio
de la propiedad intelectual, ha sido el mas importante tratado suscrito en materia
de Propiedad Industrial, por cuanto sus disposiciones se encuentran reflejadas en la
mayoria de las legislaciones del mundo en la materia, incluso en el Acuerdo sobre
los ADPIC de 1994, que resultd un codigo uniformador de la propiedad intelectual
en general. Este Ultimo declara expresamente su subordinacion al Convenio de Paris
(articulo 2. numeral 2), el cual ha sido revisado en varias oportunidades. Primero en
Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934,
en Lishoa en 1958 y en Estocolmo en 1967.

Por afios el Convenio de Paris fue considerado una suerte de “club de paises
desarrollados”, sefialandose paralelamente, que el sistema de patentes tenia
efectos nocivos en las economias de los paises en desarrollo, sobre todo por la
concentracion de estas en manos de grandes empresas de paises desarrollados.
Incluso, fueron llamadas un “mal econdmico” y consideradas “instrumentos de
politica de negocios”, con varios efectos. Uno de ellos es el control del mercado a
través de la concentracion de patentes en pocas manos” (Vaitzos, 1973, p. 90). Este
autor igualmente sefiald que, “la introduccion de derechos de propiedad intelectual
en la esfera del conocimiento y las ideas crea escasez artificial por cuanto persigue
generar renta economica y control sobre el mercado méas que promover la actividad
inventiva” (Preslava, 2005, p. 152).
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Sin embargo, no pasaron de criticas circunstanciales, por cuanto incluso paises
de economias centralizadas y planificadas han mantenido durante su existencia
sistemas de patentes. Ejemplo de ello es la Union Soviética, la cual luego de una
corta interrupcion de 1917 a 1919, preservo leyes de patentes o certificados de
inventor hasta su disolucion el 25 de diciembre de 1991, al igual que la Republica
Democratica Alemana (RDA), donde coexistieron dos tipos de patentes: la “patente
exclusiva” (AusschlieBungspatent) v la “patente economica” (Wirtschaftspatent).
“La patente exclusiva garantizaba al titular de la patente el derecho a explotar la
invencion, era muy similar a la patente de la Republica Federal Alemana (RFA) y
se otorgaba principalmente a solicitantes extranjeros, especialmente de paises
occidentales, a quienes se les otorgaban derechos exclusivos durante 18 afios para
usar la invencion registrada. El tipo dominante de patente de la RDA era la “patente
economica”, que se asignaba al respectivo inventor, pero no le otorgaba derecho
de explotacion de la invencion; por cuanto el derecho de uso se transferia a toda la
economia de la RDA" (Hipp et al., 2020, p.3)

Cuba por su parte, igualmente ha mantenido leyes de patentes desde sus inicios
como nacion. Es parte del Convenio de Paris para la proteccion de la Propiedad
Industrial desde 1904, del Patent Cooperation Treaty (PCT) desde 1996 vy de la
Organizacion Mundial del Comercio (OMC) desde 1995. Este pais puso en vigencia
una nueva Ley en 2012, ajustada completamente a las normas previstas en el ADPIC.
Al 1° de septiembre 2023 pertenecen al Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial 179 paises.

IV. Papel del sistema de patentes en la transferencia de tecnologia

El articulo 7 del ADPIC contempla los objetivos que este persigue. Expresa textua-
Imente: La proteccion y la observancia de los derechos de propiedad intelectual
deberan contribuir a la promocion de la innovacion tecnologicay a la transferencia y
difusion de la tecnologia, en beneficio reciproco de los productores y de los usuarios
de conocimientos tecnologicos y de modo que favorezcan el bienestar social y
economico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

Esta referencia a la transferencia de tecnologia tiene una larga historia. Durante
los afos sesenta y setenta del siglo XX se formularon criticas sobre 10s procesos
de adquisicion de tecnologia, especialmente sobre los contratos entre proveedores
de paises desarrollados y adquirientes de paises en desarrollo, por cuanto preveian
clausulas restrictivas y onerosas, muchas de ellas relacionadas con patentes, que
motivaron la regulacion legal de estos contratos en paises en desarrollo, para
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proteger a sus nacionales y equilibrar asf, su falta de capacidad de negociacion para
la compra de tecnologias adecuadas para sus necesidades.

Los argumentos presentados en esos afos sobre el efecto nocivo del sistema
de patentes en paises en desarrollo, llevaron al gobierno de Brasil a solicitar a la
Asamblea General de la N.U., la preparacion de un estudio que analizara el papel del
sistema de patentes en materia de transferencia de tecnologia. La Asamblea General
basandose en una resolucion previa para incentivar el intercambio de ciencia
aplicaday tecnologia (1.429 del 05 de diciembre de 1959), dicto el 19 de diciembre de
1961 la Resolucion 1.713, ordenando al Secretario General la elaboracion de dicho
estudio, que analizara los efectos de las patentes en la economia de 10s paises en
desarrollo, la legislacion sobre patentes en los paises seleccionados desarrollados y
en desarrollo y las caracteristicas de la legislacion sobre patentes de estos Ultimos,
a la luz de sus objetivos de desarrollo econdmico.

La Resolucion 1.713 fue adoptada el 19 de diciembre de 1961, y se tituld “La
funcion de las patentes en la transmision de tecnologia a los paises insuficientemente
desarrollados”. Esta reconocio la importancia de las patentes en la transferencia
de tecnologia a los paises en desarrollo, pero también sefiald que el sistema de
patentes a veces puede ir en contra de los intereses de estos. Pidio a los paises
desarrollados que tomaran medidas para garantizar que el sistema de patentes,
fuera mas accesible para los paises en desarrollo y que brindaran asistencia técnica
a estos en el uso del mismo, Asimismo, pidio a 10s paises en desarrollo que tomaran
medidas para fortalecer sus propios sistemas de patentes y asegurar que estos
fueran consistentes con los acuerdos internacionales sobre DPI, labor gue han venido
cumpliendo con el apoyo de la OMPI, sobre todo una vez aprobado el Acuerdo de
Marrakech que constituyo a la OMC en 1994, cuyo anexo 1C es el Acuerdo sobre
ADPIC, previendo éste normas basicas sobre estos derechos y su defensa, para ser
cumplidas por los paises integrantes de la OMC.

Esta resolucion 1.713 fue aprobada con 97 votos a favor, 0 en contra y 11
abstenciones. Las abstenciones fueron de Bélgica, Francia, Republica Federal de
Alemania, Italia, Japon, Paises Bajos, Espana, Reino Unido y Estados Unidos. ES un
documento historico que ayudo a dar forma al debate internacional sobre propiedad
intelectual en los anos subsiguientes.

Posteriormente, el Consejo Economico y Social de las N.U. dicto el 27 de julio
de 1964, la Resolucion 1.013 intitulada en forma similar a la Resolucion 1.713, “La
funcion de las patentes en la transmision de tecnologia a los paises insuficientemente
desarrollados”, donde pide al Secretario General que “estudie las posibilidades
de adaptar la legislacion relativa a la transferencia de tecnologia industrial en los
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paises en desarrollo, en general y en colaboracion con los drganos internacionales
competentes, entre ellos los de las Naciones Unidas y la Oficina de la Union
Internacional para la Proteccion de la Propiedad Industrial (UN. ECOSOC, 1964).

Como consecuencia de dichas resoluciones, el Secretario General de las N.U.
de entonces, Sefior U Thant, present6 en fecha 15 de octubre de 1964, una Nota
en la sesion XIX de la Asamblea General (N.U. Resol. 1.013, 1964), donde sefiald
“los efectos desfavorables para las balanzas de pago que tienen los contratos de
licencias en los paises en desarrollo, tales como excesivas regalias y altos costos
de las piezas de repuesto y servicios suplidos por los licenciantes de patentes”.
Asimismo, se menciond que se espera que los conocidos abusos que presenta el
sistema de patentes desaparezcan” (UN. General Assembly, Note by the Secretary
General, 1964).

Todo este trabajo inspird una serie de andlisis e iniciativas de otras organizaciones
internacionales, que terminaron en resultados como la adopcion de politicas e incluso
de leyes especiales que suplieran la falta de capacidad de negociacion de tecnologia
patentada por parte de los paises en desarrollo, como fueron las Decisiones 24
(Régimen ComUn de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas,
Patentes, Licencias y Regalias) y 85 (Reglamento para la Aplicacion de las Normas
sobre Propiedad Industrial) de la Comision del Acuerdo de Cartagena (Comunidad
Andina). En este mismo orden de ideas, la Union de Oficinas Internacionales para
la Proteccion de la Propiedad Intelectual (BIRPI), hoy Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), redactod una Ley Modelo sobre Invenciones para los
paises en desarrollo (OMPI, 1979), incorporando las sugerencias del estudio previo
de las N.U.,, organizacion que inicié luego debates sobre la Estrategia Internacional
del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas y los paises en
desarrollo, donde insistieron en el tema de la revision del sistema internacional de
patentes, 10 cual se plasmo en el paragrafo 64 de la Resolucion 2.626 (XXV) del 24 de
octubre de 1970 (UN. 1970).

Como consecuencia de estos debates, la India solicitd en 1974, en nombre de
los paises en desarrollo, una revision del Convenio de Paris. En 1975 se adopto la
Declaracion de Objetivos sobre la Revision del Convenio de Paris, aprobada por
unanimidad por 10s paises participantes. En 1980 se celebro la primera sesion de la
Conferencia Diplomética de Revision del Convenio, la que, a pesar del entusiasmo y
buenos augurios, devino en fracaso y abandono del proceso. “Mucho tiempo, tinta'y
papel fue utilizado durante la Conferencia y en reuniones previas, resultando todas
estériles” (Astudillo, 2015, p. 44).
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V. La salud publica y las patentes

A menudo se dice que las patentes y la salud en general son incompatibles. Que no
puede el derecho publico a la salud subordinarse a un derecho privado individual,
como el de las patentes. ES una asociacion mental entre medicamentos y patentes,
que diluye una realidad: que las patentes se pueden obtener para invenciones en
todas las areas de latécnica. En el caso concreto de los medicamentos resultantes de
lainvestigacion farmoquimica y la biologia, estos son a la luz del derecho de patentes
“Invenciones”, como 1o son las creaciones de la metalmecanica o la electronica. Una
hipotética exclusion de medicamentos como objeto de las patentes, desestimularia
las inversiones e +D de nuevos medicamentos para prevenir y tratar enfermedades,
algo que nadie desea.

Esa mencionada asociacion de patentes con medicamentos, se debe sin dudas
a la relacion de estos con la denominada “salud publica”, la cual fundamentalmente
esta bajo la responsabilidad de los estados. Ahora bien, ;qué se entiende por salud
publica?

Sefala la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) en su constitucion que:

“La salud es un estado de completo bienestar fisico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

Es esta una definicion progresista, en el sentido de considerar a la salud no sélo
como un fendmeno somatico (biologico) y psicoldgico, sino también social.

La salud es “publica” cuando esta enfocada en la atencion, por parte de los
gobiernos, en los diferentes estratos de la poblacion, preferiblemente en los de
menores ingresos (en contraposicion a la salud “privada”, practicada en 10s paises
donde existe, por organizaciones y médicos particulares con fines lucrativos). Pero
no es la salud publica exclusiva responsabilidad de los estados, ya que su quehacer
va més alla de las tareas propias de estos e igualmente no abarca todo lo que los
estados pueden hacer en la materia. Podria decirse que la salud publica es una
responsabilidad humana.

El estado debe organizar la salud publica y financiar su funcionamiento. Ello varia
de pais a pais, pero presenta caracteristicas propias, algunas de las cuales son las
siguientes:

e Estaorientada mas a la salud de poblaciones o grupos gue de individuos.

¢ Incide mas en la prevencion de enfermedades que en su tratamiento. Esto
puede incluir la promocion de estilos de vida saludables, proporcionar
vacunas e inspeccionar los suministros de alimentos y agua.

97



Derechos Intelectuales - 28 - ASIPI

e Procura la eliminacion de desigualdades en la salud de la poblacion.

e Persigue la prolongacion de la vida, brindando atencion a las personas
con afecciones cronicas y desarrollando nuevos tratamientos para las
enfermedades.

e Promueve el mejoramiento de la salud, como por ejemplo la creacion
de entornos propicios en las comunidades, mejorando el acceso al agua
potable, construyendo parques e instalaciones recreativas, etc.

Pero en relacion con las medicinas, la salud publica descansa sobre dos
fundamentos:

e Atencidnhospitalaria. Se refiere aactividades asistenciales, de diagnostico,
terapéuticas y de rehabilitacion y cuidados. Depende en gran medida de
0tros sectores para su operatividad, entre 10s cuales tenemos educacion,
comunicaciones, energia, alimentos, instrumental médico, tecnologia de
la informacion, transporte, suministro de agua vy tratamiento de aguas
residuales, etc.

e Acceso a los medicamentos. En general, es la posibilidad que tienen
las personas de obtener los medicamentos, cuando los necesitan y a
un precio asequible. Sin embargo, los pacientes del sistema de salud
publica, que son la mayoria, dependen generalmente de las compras
gubernamentales de medicamentos y distribucion para su acceso. En
esto juegan un importante papel factores como precios, disponibilidad,
distribucion, derechos de propiedad intelectual, etc. Para reducir su costo,
los gobiernos pueden negociar precios mas bajos para los medicamentos
originales y genéricos, que pueden 0 no tener patentes vigentes. ESto
Ultimo es intrascendente a 10s efectos. Por ejemplo, el gobierno federal de
los Estados Unidos como politica, adquiere solo medicamentos originales
"y tiene para ello un acuerdo de precios pre negociados con las empresas
proveedoras” (U.S. Congressional Budget Office, 2017, p. 10).

1. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC)

En el &mbito internacional, la incidencia directa de las patentes en la salud publica

se hizo evidente en la década de los 90 del siglo pasado, con la introduccion de

la propiedad intelectual como tema del comercio internacional, en la denominada

Ronda Uruguay del GATT (1986) y su adopcion como tal por el Acuerdo de Marrakech.
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que creo la OMC, suscrito en 1994 y cuyo Anexo 1-C constituye el Acuerdo sobre los
ADPIC. Este Ultimo abrié el debate en diferentes foros sobre comercio y acceso a la
salud, fundamentalmente en la OMS. Importante resaltar que uno de l0s principios
del ADPIC esta previsto en el articulo 8.1, que reza: “Los Miembros, al formular o
modificar sus leyes y reglamentos, podran adoptar las medidas necesarias para
proteger la salud publica y la nutricion de la poblacion, o para promover el interés
publico en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconémico y
tecnologico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el
presente Acuerdo.”

2. Declaracion relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Publica

Pero fue evidente que ese principio en materia de salud publica previsto en €l
articulo 8 del ADPIC, condicionado al cumplimiento de las disposiciones del mismo,
no era suficiente a los efectos de su implementacion.

“De alli que los gobiernos de los diferentes paises, ante la disyuntiva de
atender la salud de las poblaciones y respetar los derechos de propiedad
intelectual, dictaron la “Declaracidn relativa al Acuerdo sobre los ADPIC
y la Salud Publica”, adoptada el 14 de noviembre de 2001 por la Cuarta
Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Doha, Qatar y aprobada por
142 Miembros. En esta declaracion los Miembros de la OMC, basandose en
la libertad soberana incuestionable que tienen los paises de proteger la salud
publica, acordaron que tienen la facultad de acordar licencias obligatorias
sobre patentes en el area de la salud y la libertad de establecer las bases
sobre las cuales se concederan” (Astudillo Gomez, 2020, p. 197).

“La Declaracion de Doha fue una excelente iniciativa, pero para su
implementacion tuvo que ser apuntalada con la Decision del Consejo de
los ADPIC en Cancun, México (30/08/03), implementando el parrafo 6.
De acuerdo con esta decision 10s paises con inexistentes o insuficientes
capacidades para hacer uso del mecanismo de licencias obligatorias del
ADPIC, pueden importar medicamentos patentados de paises con capacidad
para ello, pero fabricados por empresas diferentes al titular y al amparo de
licencias obligatorias otorgadas exclusiva y puntualmente para satisfacer la
necesidad especifica del pais importador. La decision constituye una exencion
provisional, que permite a los paises que produzcan copias genéricas de
productos patentados al amparo de licencias obligatorias, exportar los
productos a los Paises Miembros importadores habilitados” (Astudillo Gomez,
2019, p. 198-199).

99



Derechos Intelectuales - 28 - ASIPI

“El ADPIC fue enmendado en el 2005 para facilitar la aplicacion del parrafo 6
de la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Doha (Qatar),
el 14 de noviembre de 2001, relativo al Acuerdo sobre los ADPIC v la Salud
PUblica, incorporando un articulo 31 bis (en vigencia desde el 23 de enero
de 2017 en los paises que la aprobaron), para proporcionar a 0s paises en
desarrollo un medio juridico para acceder a medicamentos asequibles en
el marco de la normativa de la OMC, donde sf se menciona a las licencias
obligatorias como tales. Esta enmienda permite a los paises exportadores
otorgar licencias obligatorias a proveedores de medicamentos genéricos,
con el fin exclusivamente de fabricar y exportar los necesarios a paises que
carecen de capacidad de produccion” (Astudillo Gomez, 2019, p.198).

Los Miembros de la OMC que aun no han aceptado la enmienda tienen hasta el
31 de diciembre de 2023 para hacerlo. Los paises que no la acepten podran aplicar
la exencion del parrafo 6 de la Declaracion de Doha.

3. Panel de Alto Nivel sobre Innovacién y Acceso a las Tecnologias de la
Salud

Las deliberaciones sobre el tema patentes-salud no cesaron con la enmienda del
ADPIC, por lo que el Secretario General de las Naciones Unidas de entonces, Sefior
Ban Ki Moon, en noviembre de 2015, anuncié la designacion de un Panel de alto
nivel sobre innovacion y acceso a las tecnologias de la salud (HLP por sus siglas
eninglés), con el mandato de “revisar y evaluar propuestas, asi como recomendar
soluciones para remediar la incoherencia entre los derechos justos de los inventores,
las leyes internacionales de derechos humanos, las normas comerciales y la salud
publica en el contexto de las tecnologias de la salud. Todo ello, en el contexto de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” (Patentes y Marcas, 2017). Esa sefialada
“incoherencia” entre derechos de patentes y derechos humanos en materia de
salud, fue un pesado fardo dificil de manejar por el Panel, por cuanto se acepto de
entrada que existian las tales incoherencias. La propia Comision Europea, en una
reunion sostenida en la OMPI el 14 de diciembre de 2016 sobre el informe, sostuvo
que el trabajo realizado por el Panel partid de la suposicion mencionada “... y que
no lo compartian” (European Parlament, 2017).

El informe del HLP fue publicado el 14 de septiembre de 2016, sefalando en el
Resumen Ejecutivo que, “la adopcion del ADPIC en 1994, marco el inicio de una nueva
era sin precedentes de normas sobre DPI'y cre6 un nuevo estandar de proteccion
y observancia de estos derechos” (UN. 2016). Ello no es completamente cierto. El
ADPIC resultd un codigo uniformador de los DPI, gue lucian muy dispersos hasta

100



Exorcizando al sistema de patentes de invencion

ese momento (1994) en los diferentes paises, con lapsos y requisitos que diferian
de unos a otros. Prevé este acuerdo, disposiciones estandar para la observancia
de los derechos, de lo que carecen los convenios internacionales previos sobre la
materia. Incluso los acuerdos de libre comercio posteriores al ADPIC han superado
los estandares minimos contemplados en este. Un ejemplo de ello, es la extension
del derecho de patente sobre invenciones, cuando el otorgamiento del derecho
se demore por causas no imputables al solicitante o por el tiempo transcurrido
para obtener la autorizacion de comercializacion por la instancia correspondiente,
particularmente cuando las invenciones constituyan productos farmacéuticos,
previsto esto Ultimo en el Acuerdo entre el Gobierno de la Republica Popular China
y el Gobierno de los Estados Unidos de América, conocido como Acuerdo de Fase
Uno, Seccidn D, Articulo 1.12, suscrito el 15 de enero de 2020.

El informe del HLP parte de la premisa de “que la obligacion de respetar las
patentes sobre tecnologias de la salud que impone el ADPIC, crea obstaculos para la
consecucion de los objetivos de salud publica de los estados miembros de la OMC”
(Patentes y Marcas, 2017). Aunque era ese el objetivo expreso de su creacion, el
Panel centrd su analisis solo en el ADPIC y concretamente en el sistema de patentes
y su incidencia en la salud para redactar su informe, sin mencionar las importantes
funciones que cumple el sistema de patentes, que actlia como incentivador en
todas las areas de la técnica y no fue concebido solo para proteger invenciones
relacionadas con la salud. Al menos esto es o que refleja el Resumen Ejecutivo.
Este (ltimo, en sus sugerencias, hace un llamado a los paises miembros de la OMC
para que respeten la letra y espiritu de la Declaracion de Doha sobre el ADPIC v
la salud publica, absteniéndose de acciones que limiten su implementacion y uso,
limitaciones que hasta el presente no han sucedido.

... evitando préacticas como el evergreening (solicitud de
nuevas patentes contemplando el ingrediente activo de la
patente original con otros componentes 0 métodos de uso,
para extender la duracion del derecho)...

De la misma forma, sugiere el Resumen Ejecutivo, que 10s paises hagan uso
de las flexibilidades previstas en el ADPIC vy ratificadas en la Declaracion de Doha,
para acceder a las tecnologias de la salud. Pero va mas allg, instando a los paises
a hacer uso de la flexibilidad que confiere concretamente el articulo 27 del ADPIC,
aplicando rigurosas definiciones de 1o que se considera una invencion, asi como de
las condiciones de patentabilidad que sean del mayor interés de la salud publica
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para el pais y sus habitantes, evitando practicas como el evergreening (solicitud
de nuevas patentes contemplando el ingrediente activo de la patente original con
otros componentes 0 métodos de uso, para extender la duracion del derecho).
Coincidimos en que “algunas de estas modificaciones pueden mejorar la eficacia,
la seguridad o el cumplimiento del farmaco, mientras que otras no” (Berger et al,
2017). En dicho sentido, el Informe del Panel hace un llamado a las organizaciones
multilaterales (UNCTAD, PNUD, OMPI'y OMC) para que fortalezcan la capacidad de
los examinadores de patentes a nivel local o regional para aplicar criterios rigurosos
de los estandares sensitivos sobre salud, tomando en cuenta las necesidades de la
salud publica (U.N. 2016).

Por supuesto, las diferentes oficinas de patentes deben tomar en cuenta la
vinculacion que tienen las patentes farmacéuticas con la salud en general, aplicando
con rigurosidad las condiciones de patentabilidad que deben cumplir las invenciones
en esta area para ser acreditadas con el derecho y asi, evitar otorgarlo cuando se
trate de extenderlo con estrategias de ligeros cambios para ello, pudiendo incluso
prevenirse enleyes, comoen la Ley de Cuba de 2012, la cual en su articulo 21.2, literal
n, No considera como invencion, el cambio de forma, dimensiones, proporciones o
materia de un objeto, a no ser que se modifique esencialmente las propiedades
de este. Esto es positivo, aunque las patentes farmacéuticas terminan realmente
disfrutando de un lapso menor, por cuanto para entrar al mercado estan sujetas a la
aprobacion de la instancia sanitaria correspondiente. Pero en general, los titulares
de patentes tienen al menos 20 afos con un monopolio legal sobre las invenciones
objeto de estas y en ese lapso han disfrutado de un dominio sobre los competidores.
Sino existen legalmente previsiones para evitarlo, buscaran formas de continuar con
la hegemonia.

Enrelacion conla capacitacion de los examinadores de patentes de las diferentes
oficinas, estos reciben formacion constante sobre el analisis de solicitudes de
patentes en general y particularmente sobre invenciones relacionadas con la salud,
con el apoyo de organizaciones como la OMPI (OMPI; 2022-2023) y South Centre
(South Centre, 2023).

4. Solicitud de exencion de determinadas disposiciones del Acuerdo sobre

los ADPIC para la prevencion, contencion y tratamiento de la COVID-19
Las previsiones de la Declaracion de Doha y la enmienda del ADPIC, se tomaron
para funcionar en la normalidad y no en crisis o situaciones de emergencia como la
pandemia COVID-19.
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Por ello, con base en la pandemia mundial declarada por la OMS en marzo de
2020, las dificultades para la aplicacion de las flexibilidades previstas en ADPIC y la
presuncion de que los DPI dificultan o pueden dificultar el suministro oportuno de
productos médicos a 10s pacientes, la India y Surafrica plantearon ante el Consejo
de los ADPIC en octubre de 2020, para todos los miembros de la OMC, una exencion
de la ejecucion, aplicacion y cumplimiento de las secciones 1 (Derecho de Autor y
Derechos Conexos), 4 (Dibujos y Modelos Industriales), 5 (Patentes) y 7 (informacion
no Divulgada) de la Parte Il del Acuerdo (OMC, 2020).

La propuesta fue hecha por estos dos paises, destacados por contar con un sector
farmacéutico productor de medicamentos genéricos y biosimilares importante. La
India es el primer exportador mundial de genéricos y Surafrica el tercero (The Access
to Medicine Foundation 2023, p. 6). “La India por si sola suministra el 20% del mercado
mundial de medicamentos genéricos y expende el 80% de las compras globales
anuales de retrovirales” (The Conversation, 2015). Asimismo, la “India suministra mas
del 50 % de los requisitos de genéricos de Africa; 40 % de la demanda de genéricos
enlos EE. UU.y 25 % de todos los medicamentos en el Reino Unido, siendo el primer
productor de vacunas en el mundo” (Invest India, 2023). Si alglin pais podria salir
beneficiado econdmicamente con la suspension de DPI era sin dudas este Ultimo.
La propuesta de suspension de DPI origind muchos debates, destacando el apoyo
del gobierno de los Estados Unidos en su momento, lo que causd un pequerio sismo
en el resto de paises desarrollados y por supuesto en la industria farmacéutica
productora de nuevos medicamentos por medio de la 1+D, por cuanto ello fortalecio
la percepcion publica de que la propiedad intelectual y especialmente las patentes,
eran los Unicos obstaculos para acceder a los medicamentos para prevenir y tratar
la COVD-19. Evidencia de ello, es un titular de la BBC de marzo de 2021, donde se
preguntaba en relacion con las vacunas para prevenir la COVID 19 (BBC News Mundo,
2021), “¢por qué no se liberan las patentes para que puedan producirse de manera
masiva Y lleguen a todo el mundo?” Aungue en ese momento no existian patentes
otorgadas (aunque si solicitadas) sobre vacunas para prevenir la COVID-19, percibia
la opinidn publica que éstas eran el Unico obstaculo para su acceso. La realidad
indica que la investigacion, desarrollo, produccion y distribucion de medicamentos
es un proceso largo y complejo, donde las patentes son solo un elemento importante
dentro de los muchos factores, pero del cual no depende exclusivamente el disponer
0 no de los medicamentos protegidos por ellas.

En medio de los debates generados por la propuesta, el Director de Propiedad
Intelectual de la OMC, Sefor Anthony Taubman, expreso al respecto, “existe el riesgo
de que los derechos de propiedad intelectual se puedan exceder y no sean leidos
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como lo que son, herramientas de politicas que deben estar subordinadas a 10s
intereses publicos”. Pero afladio a continuacion que, “las cadenas de produccion
y suministros son muy complejas. La vacuna de Pfizer y BioNtech, por ejemplo, fue
desarrollada gracias a una colaboracion internacional y requiere 280 componentes
de 19 paises. Necesita una temperatura muy baja para Su almacenamiento y
transporte”. Culmind sus comentarios sefialando que, “la suspension de patentes
no elimina esta complejidad, por 10 que apuntd ademas a otras barreras, como los
controles de exportacion enlos insumos que se necesitan para fabricar el inyectable”
(MDZ, 2021).

La mencionada propuesta de exencion de DPI no fue considerada. En su lugar
la Conferencia Ministerial realizada en la OMC el 22 de junio de 2022, tomando nota
de las circunstancias excepcionales de la pandemia de COVID-19; y apoyandose
en las bases legales sobre exenciones previstas en el Acuerdo de Marrakech que
constituyd a la OMC, aprobd por consenso un nuevo borrador pre negociado de
decision ministerial, promovido por la directora general de la OMC, Sefiora Ngozi
Okonjo-lweala, (OMC, 2022). Esta decision autoriza el uso, sin el consentimiento
del titular, de los derechos sobre la materia (ingredientes y procesos) de patentes
requeridas para la produccion y el suministro de vacunas para prevenir la COVID-19,
basandose en las disposiciones del articulo 31 del Acuerdo; y las previsiones de la
misma decision ministerial. Esta Ultima suspende por 5 aflos algunas disposiciones
del articulo 31 del ADPIC, que prevé las condiciones para que 10s paises miembros
de la OMC otorguen licencias obligatorias.

... Esta decision autoriza el uso, sin el consentimiento
del titular, de los derechos sobre la materia (ingredientes
y procesos) de patentes requeridas para la produccion
y el suministro de vacunas para prevenir la COVID-19,
basandose en las disposiciones del articulo 31 del Acuerdo;
y las previsiones de la misma decision ministerial...

Los Miembros acordaron asimismo en esa ocasion, considerar en un lapso de
6 meses, ampliar las mencionadas medidas a las patentes relativas a la produccion
y el suministro de medios de diagndstico y tratamientos contra la COVID-19. Sobre
esto Ultimo, el Consejo General de la OMC acepté la recomendacion del Consejo de
los ADPIC de diciembre de 2022, en el sentido de posponer esa decision y en marzo
de 2023, resolvio mantener la cuestion abierta para el debate, mientras prosiguen las
deliberaciones sustantivas en el Consejo de los ADPIC.
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Como vimos previamente cuando explicamos la funcion incentivadora de las
patentes, la OMPI recogi6 recientemente en una publicacion, informacion sobre
solicitudes de patentes relacionadas con la COVID-19. Reiteramos lo sefalado
por esta organizacion, en el sentido de que “desde 2020, se han publicado 8.050
solicitudes de patentes relacionadas con la COVID-19 en 49 oficinas de patentes,
incluso sobre diagnosticos, tratamientos, vacunas y otras relacionadas con el virus
SARS-CoV-2 0 la enfermedad de la COVID-19. Entre estas, 1.298 solicitudes de
patentes relacionadas con el desarrollo de la vacuna COVID-19 se presentaron por
primera vez en 30 oficinas de patentes y 4.787 relacionadas con la terapia COVID-19
en 44 oficinas” (OMPI, 2023, p. 12). Interesante destacar que “Los cuatro principales
solicitantes fueron universidades y organizaciones de investigacion” (OMPI, 2023, p.
15).

Veremos Si el mecanismo limitativo previsto en esta decision, es utilizado antes
de su vencimiento. Pertinente sefialar en este punto que en 10s paises donde no
se obtengan patentes, las vacunas seran del dominio publico. En consecuencia,
no habiendo derecho de exclusiva derivado de patentes, las vacunas pueden ser
producidas y comercializadas en esos paises por quienes tengan la capacidad
de hacerlo, pero la cantidad de solicitudes de patentes, indica que la funcion
incentivadora de estas mantiene muy despierto el interés en la 1+D en la materia.

5. Proyecto de convenio, acuerdo u otro instrumento internacional
de la OMS sobre prevencion, preparacion y respuesta ante pandemias

Araizdelapandemia COVID-19, la OMS, ante la evidencia notoria de gue la humanidad
fue sorprendida por la misma sin medicamentos y equipos medicos para prevenirla
y tratarla, asi como sin previsiones legales internacionales para facilitar enfrentarla,
prepard un proyecto de normas internacionales para ello (OMS, 2023). Siguiendo
el mandato de la 742 reunion de la Asamblea de la OMS en mayo de 2021, donde
los Estados Miembros solicitaron que el Director General, Sefior Tedros Adhanom
Ghebreyesus, convocara una sesion especial de la Asamblea ese mismo afo, para
sopesar "los beneficios de desarrollar una convencion, acuerdo u otro instrumento
internacional de la OMS sobre preparacion y respuesta”, en sesion especial en
noviembre de 2021, los Estados miembros acordaron iniciar la consideracion de un
“Proyecto de convenio, acuerdo u otro instrumento internacional de la OMS sobre
prevencion, preparacion y respuesta ante pandemias” (WHO CA+).

Para las consideraciones del WHO CA+, la OMC establecié un Organo de
Negociacion Intergubernamental (INB), que ha sesionado en marzo y junio de 2023,
Sin mayores progresos.
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El citado proyecto contiene 49 considerandos y otras fundamentaciones en su
preambulo para su adopcion, de las cuales 9 (37 al 46) se refieren alos DPI'y al ADPIC.
NO obstante, en su articulado, esta Ultima materia es tratada solo en el articulo 7,
numeral 4, que transcribimos a continuacion:

“En caso de pandemia, las Partes:

(a) tomaran las medidas apropiadas para apoyar las exenciones de derechos
de propiedad intelectual con plazos determinados que puedan acelerar o
ampliar la fabricacion de productos relacionados con la pandemia durante la
misma, en la medida necesaria para aumentar la disponibilidad y suficiencia
de productos asequibles;

(b) aplicara el pleno uso de las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre 10s
ADPIC, incluidas aquellas  reconocidas en la Declaracion de Doha relativa
al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud PUblica de 2001y en los articulos 27, 30
(incluida la excepcion de investigacion v la disposicion “Bolar”), 31y 31bis del
Acuerdo sobre los ADPIC;

(c) alentara a todos los titulares de patentes relacionadas con la produccion de
productos relacionados con la pandemia a que renuncien al pago de regalias
por parte de los fabricantes de paises en desarrollo por el uso, durante la
pandemia, de su tecnologia para la produccion de productos relacionados
con la pandemia, 0 gestionen, segun corresponda, y exigira, en su caso, a
los que hayan recibido financiacion publica para el desarrollo de productos
relacionados conla pandemia para hacerlo; y (d) alentara a todos los institutos
de investigacion y desarrollo, incluidos los fabricantes, en particular aquellos
que reciben una financiacion publica significativa, a renunciar a las regalias
sobre el uso continuado de su tecnologia para la produccion de productos
relacionados con la pandemia, 0 gestionarlas segun corresponda”.

Pensamos que los acuerdos internacionales no deben en principio abordar areas
cuya competencia les es ajena. El objetivo del WHO CA+ (articulo 2) es prevenir
pandemias, salvar vidas, reducir la carga de enfermedades y proteger los medios de
subsistencia mediante el fortalecimiento, de forma proactiva, de las capacidades del
mundo para prevenir, prepararse y responde; y recuperacion de los sistemas de salud
ante pandemias. Sin embargo, las disposiciones relativas a los DPI lucen sensatas y
de conformidad con el ADPIC. En este sentido, el propio WHO CA+ prevé en su
articulo 2, numeral 2 que “las disposiciones no afectaran los derechos y obligaciones
de ninguna de las Partes en virtud de otros instrumentos internacionales existentes

106



Exorcizando al sistema de patentes de invencion

y respetaran las competencias de otras organizaciones y 6rganos creados en virtud
de tratados. En consecuencia, de aprobarse el WHO CA+, sus disposiciones no serian
contrarias a las normas previstas en el ADPIC.

... Los paises deben centrarse en la necesidad de
garantizar, en caso de pandemia, el acceso a los
medicamentos a toda la poblacion mundial
y no solo a sus habitantes...

Los paises deben centrarse en la necesidad de garantizar, en caso de pandemia,
elacceso a los medicamentos a toda la poblacion mundial y no solo a sus habitantes,
asi como en la produccion de estos, con el objeto de crear y fortalecer la capacidad
de respuesta ante futuras pandemias. El sistema de patentes no debe ser obstaculo
para ello, como no lo fue durante la COVID-19, donde se concertaron licencias
consensuadas preferenciales entre titulares de medicamentos existentes para el
momento para otras enfermedades, como el caso del Remdesivir, originalmente
destinado sin éxito al tratamiento del Ebola y enfermedades relacionadas (virus
Filoviridae), por lo que ya se sabia por ensayos anteriores que se puede administrar
a humanos sin efectos secundarios graves. La empresa Gilead, de los Estados
Unidos, obtuvo una patente sobre el Remdesivir en India el 18 de febrero de 2020.
La patente indica que Remdesvir, es Util para tratar la infeccion por virus “Filoviridae”
y el SARS-Cov-2 también pertenece a la misma familia. “Esta empresa basandose
en sus patentes vigentes, firmd en mayo 12 de 2020, licencias voluntarias no
exclusivas con cinco fabricantes de medicamentos genéricos de La India y Pakistan
para producir Remdesivir. Estas licencias previeron que las empresas (Cipla Ltd.,
Ferozsons Laboratories, Hetero Labs Ltd., Jubilant Lifesciences y Mylan) lo fabricaran
para su distribucion en 127 paises de ingresos bajos y medios bajos, asi como para
paises de ingresos medios altos y altos, que enfrentan obstaculos significativos para
el acceso a la atencion médica” (Astudillo Gomez. 2020, p. 192-193).

VI. Apreciacion de algunas criticas
a las patentes en paises en desarrollo

En los paises en via de desarrollo se hacen las siguientes criticas al sistema de
patentes actual:
e Altos costos para la obtencion de patentes. Estos varian de pais a
pais. Pueden ser prohibitivos en algunos casos para empresas U otras

107



Derechos Intelectuales - 28 - ASIPI

organizaciones de paises en desarrollo. Los derechos de patente
son locales y debe analizarse con detenimiento la pertinencia de los
mercados donde interesa contar con el derecho, dependiendo de la
tecnologia de la cual se trate y el grado de competencia presente
en los mismos. Debe ponderarse por parte de 10s interesados, que
donde no se obtenga la patente, no se contard con el derecho para
impedir que otras personas produzcan y comercialicen la invencion
correspondiente.

El proceso de obtencion de las patentes es lento y complejo, por
cuanto ademas del proceso administrativo, las invenciones deben
ser analizadas por un examinador del area técnica respectiva para
verificar si cumple 0 no con las condiciones previstas en las leyes
(novedad mundial, altura o paso inventivo y aplicacion industrial).
El lapso promedio mundial va de tres a cuatro afios para tener una
decision favorable 0 no sobre el otorgamiento del derecho. En todo
caso, siempre conviene asistirse con especialistas locales calificados
para los tramites, lo que evidentemente elevara 10S costos.

Para beneficiar a las pequenas empresas e inventores individuales
locales, los paises usualmente establecen tarifas preferenciales
y exoneraciones de pagos de derechos y tasas por los tramites
correspondientes. En los Estados Unidos, por ejemplo, la ley establece
el pago de un 50 por ciento menos para las solicitudes de patentes
por parte de pequefias empresas (menos de 500 empleados) (37 CFR
1.27(a)(2), inventores individuales (37 CFR 1.27(a)(1), universidades y
organizaciones sin fines de lucro (37 CFR 1.27(a)(3) y un 75 por ciento
menos si califica como micro empresa (37 CFR 1.29). La oficina de
patentes de dicho pais (USPTO), debe calificar previamente el estatus
alegado para beneficiarse del trato preferencial.

Las Pymes, microempresas, universidades e inventores
individuales pueden interesar, bajo acuerdos de confidencialidad, a
empresas para la explotacion de la tecnologia lograda a fin de que
estas cubran los gastos de las solicitudes de patentes en 10s paises
gue convenga hacerlo para su explotacion.

e Las patentes bloguean a las innovaciones. Se sefiala que, por su

naturaleza monopolica, las patentes pueden impedir el surgimiento
de innovaciones en el area especifica en general y ello puede darse
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en paises en desarrollo, impidiendo que otras empresas locales
entren al mercado con la tecnologia protegida. Ello es cierto, pero
ese es el objetivo del derecho de patentes: impedir legalmente que
otras personas produzcan y comercialicen las invenciones protegidas
mientras esté vigente el derecho (20 afios como minimo). Forma parte
de las reglas del juego. Pero ello no bloquea las posibilidades de hacer
I+D e innovar. Las empresas competidoras, incluyendo Pymes pueden
entrar con sus propias tecnologias, asi como tratar de mejorar las
invenciones protegidas a partir de la informacion contenida en el
estado de la técnica y obtener patentes con el objeto de negociar
licencias cruzadas. Asimismo, pueden intentar lograr una licencia
del titular del derecho o incluso utilizar tecnologias similares no
patentadas en el pais, que son por ello del dominio publico. Estas
Ultimas pueden explotarse libremente e incluso “llegar a generar
productos y servicios que tornen en innovaciones en el mercado del
propio pais” (OMPI, 2020, p. 8).

Las patentes pueden elevar los precios de los medicamentos. “ES
importante destacar que el costo promedio de investigary desarrollar
un nuevo compuesto farmacéutico (incluyendo a las empresas
biofarmacéuticas), desde su descubrimiento hasta el lanzamiento,
fue para el 2020 de 2500 millones de dolares estadounidenses”
(STATISTA, 2023). Puede tomar entre 12 y 14 anos disponer de un
nuevo medicamento en el mercado, tomando en cuenta las diferentes
etapas (investigacion, pruebas clinicas y aprobacion por parte de las
autoridades sanitarias).

Los anteriores datos reflejan cuan importante es para las
empresas de la industria farmacéutica, el poder obtener derechos
de explotacion exclusiva sobre procesos y productos que obtienen
luego de grandes inversiones. ESOS recursos invertidos por empresas
privadas o instituciones publicas, para la solucion de un problema
social tan importante como es la salud de la poblacion, no se
destinarian seguramente a este fin, si no se contara con un sistema de
proteccion que impida a otros, por un tiempo prudencial, la utilizacion
y comercializacion de productos y procesos obtenidos a través de
esfuerzos e inversion, 1o que permite la recuperacion del capital
invertido y la obtencion de ganancias. Esto, aunado a lo competido
del mercado farmacéutico mundial, hace que el sistema de patentes
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Sea vital para esta industria. El sistema de patentes garantiza en cierta
medida, la inversion privaday publica en 1+D lo en el campo de la salud.

Por muchos afnos, algunos paises prohibian en sus leyes el
patentamiento de medicamentos y alimentos como invenciones, sin
justificacion para ello. Al respecto, en 1958 el Profesor Fritz Machlup
comentaba esta excepcion y se preguntaba que, “si las patentes
se consideran un medio para estimular el progreso tecnologico y s
este progreso, no es menos deseable en las industrias de alimentos
y medicamentos que en otros sectores, ¢por qué se deben hacer
estas excepciones? ¢Silos monopolios en alimentos y medicinas son
intolerables, es esta respuesta consistente con la creencia en la teoria
del progreso acelerado a través de los monopolios de patentes? ¢No
refleja alguna duda en esta teorfa?” (Machlup, 1958, p. 9-10).

Estas excepciones se mantuvieron por algunos paises hasta la
entrada en vigencia del ADPIC en 1994, que no discrimina area alguna
de la técnica como objeto del derecho de patente. Asi, el articulo 27,
numeral 1 del ADPIC establece que ... las patentes podran obtenerse
por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en
todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, entrafien
una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacion industrial.

Al fin'y al cabo, como sefialamos previamente, 1os nuevos medi-
camentos en general son, a la luz de los derechos de propiedad
intelectual “invenciones”, sobre las cuales se puede obtener la tutela,
si cumplen las condiciones de ley. Su exclusion como objeto de
patentes no esta contenida entre las posibles prohibiciones taxativas
previstas para los paises de la OMC en el articulo 27, numerales 2 y
3 del ADPIC.

Como abono a lo anterior, sefialaremos que la OMPI destaca que de
las 8.050 solicitudes de patentes relacionadas con el COVID-19 en 49
oficinas de patentes del mundo, incluidas diagnosticos, tratamientos,
vacunas y cualquier otra referencia al virus SARS-CoV-2 0 a la
infeccion por COVID-19. “... el mayor porcentaje de solicitudes (52
por ciento de vacunas y 49 por ciento de tratamientos) correspondio
a empresas. Pero que “las universidades y organizaciones publicas
de investigacion tienen una contribucion similar (42 por ciento de
vacunas y el 38 por ciento en terapias), mientras que 1os inventores
independientes fueron mas activos en el campo terapéutico (12 por
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ciento) que en el de las vacunas (6 por ciento)” (WIPO, 2023, p. 15). Son
datos que respaldan la funcion incentivadora de las patentes en la 1+D
para la obtencion de nuevos medicamentos en general.

El sistema de patentes ha dividido a los medicamentos en dos
grandes categorias: originales y genéricos. Los primeros son 10s
obtenidos por las empresas innovadoras que hacen investigacion y
desarrollo para obtenerlos y basan la recuperacion de su inversion y
expectativas de lucro generalmente en las patentes, debiendo contar
adicionalmente con la aprobacion de las autoridades de salud para
entrar al mercado.

Por su parte, los genéricos son copias legales de los originales por
cuanto cuentan con sus mismos ingredientes activos, que pueden
entrar al mercado a competir con estos una vez finalizada la vigencia
de la patente, bien por transcurso del lapso legal o por cualquier
otra causa de pérdida del derecho prevista en la ley, debiendo en
todo caso ser aprobados igualmente por las autoridades de salud
correspondientes para acceder al mercado. Desde el punto de vista
terapéutico, los medicamentos genéricos deben ser tan eficaces
como los originales y al entrar al mercado, una vez caducado el
derecho sobre el medicamento original, o hacen con un precio menor
para el publico consumidor, por lo que son una alternativa valida que
dinamiza y estimula la competencia.

Ello no obsta para que las empresas productoras de genéricos
obtengan grandes ingresos. Asi, “se prevé que el mercado global de
medicamentos genéricos crezca a $ 574,63 mil millones para 2030,
debido a la creciente aplicacion de la automatizacion de procesos
roboticos, el vencimiento de patentes de medicamentos de marca
y la creciente prevalencia de enfermedades cronicas” (European
Pharmaceutical Review, 2021).

VII. Consolidacion definitiva del sistema de patentes

Se destacan a continuacion algunos hechos que evidencian la consolidacion del
sistema de patentes en el mundo.

e Seglinla OMPI, “se han presentado mas de 385 millones de solicitudes
de patentes en todo el mundo entre 1883 y 2022. De estas, se han
concedido mas de 250 millones” (STATISTA, 2023).
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Este continuo aumento en el numero de solicitudes, se debe a factores como,
el dinamismo de la tecnologia en todas las areas, la globalizacion de la economia
que llevo a la aceptacion de los DPI como tema del comercio internacional en la
Ronda Uruguay del GATT en 1986y la creciente comprension de la proteccion de la
propiedad intelectual en general y de la tecnologia por via de patentes en particular.
En 2022, China continuo siendo el lider en materia de solicitudes de patentes por
medio del PCT con 70.015 con un ligero crecimiento de (0.6% con relacion al 2021).
Estados Unidos ocupd el segundo lugar con 59.056 (-0.6), Japon con 50.345 (+0.1%),

“El nlmero de solicitudes de patentes ha aumentado constantemente
con el tiempo. En 1990, se presentaron 1,2 millones de solicitudes de
patentes en todo el mundo. Para el afio 2000, el nimero de solicitudes
de patentes en el mundo habia aumentado a 2,5 millones y en 2022,
se presentaron mas de 3,8 millones de peticiones de estos derechos”
(OMPI, 2023).

Corea con 22.012 (+6.2%) y Alemania con 17.530 (+1,5) (OMPI, 2023).

La no existencia de una alternativa para incrementar las inversiones
en +D y promover la competencia, el aumento sostenido de las
solicitudes de patentes en elmundo 'y el hecho de que solo dos paises
no cuentan con ellas, Liberia y San Marino, por razones diferentes,
reflejan indudablemente la definitiva consolidacion del sistema de
patentes. “ES necesario en consecuencia conocerlo e implementar
sus flexibilidades, tratar de que realmente ayude a impulsar la
Creatividad técnica en nuestros paises en desarrollo de conformidad
con la realidad de cada uno” (Astudillo Gomez, 2015, p. 46 y sgtes).

Como hemos sefalado previamente, los derechos que confieren 1as
patentes son territoriales, 1o que obliga a las empresas a solicitarlos
pais por pais, afrontando 0s inconvenientes que ello trae. Las tareas
de simplificar este proceso unificando solicitudes se iniciaron con el
PCT (Washington, 1970), administrado por la OMPI, que permite la
presentacion de una sola solicitud de patente en la que se designan
los paises (partes del Tratado), donde se desea la proteccion de una
invencion. Aungue tortuoso el proceso previsto por para ello, por
cuanto consta de dos fases (internacional y nacional), simplifica
mucho la tarea de solicitar una patente en varios paises y reduce
costos. EI PCT cuenta al 1° de septiembre 2023 con 157 Estados
contratantes.
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Otra iniciativa de unificacion de patentes en el mundo, entrd en
vigencia el 1° de junio de 2023. Se trata del Sistema de la Patente
Unitaria Europea, que permite obtener patentes que proporcionan
proteccion uniforme en todos 10S paises participantes en la EPQ,
generando enormes ventajas en costos y reduciendo las cargas
administrativas. La regulacion de la patente unitaria se contiene en
dos Reglamentos de la UE, publicados en el Diario Oficial de la Union
Europea L 361, de 31 de diciembre de 2012: el Reglamento (UE) n.°
1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre
de 2012, por el que se establece una cooperacion reforzada en el
ambito de la creacion de una proteccion unitaria mediante patente,
y se complementa con el Reglamento (UE) n.° 1260/2012 del Consejo
de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperacion
en o que atafie a las disposiciones sobre traduccion. Permite obtener
patentes en 17 Estados miembros de la UE con una solicitud.

Integra igualmente el sistema de la patente unitaria europea, la Corte
Unificada de Patentes (UPC), la cual es un tribunal internacional (ya
en vigor) Unico vy especializado, creado por los Estados miembros
de la UE mediante un acuerdo internacional, publicado en el diario
oficial de la UE el 20 de junio de 2013, para tratar la infraccion y la
validez de las patentes unitarias y europeas, poniendo fin a costosos
litigios paralelos y mejorando la seguridad juridica en la defensa de
los derechos de patentes unitarias y europeas. Inicio sus actividades
el 1° de junio de 2023.

conclusiones

Las patentes de invencion constituyen la primera categoria de
derechos de propiedad intelectual creada por la humanidad. Nace
en la Venecia medieval (1483), como respuesta al animus possidendi
sobre el conocimiento de los artesanos y orfebres que la habitaban.

Las funciones mas importantes de las patentes son el incentivo
que proporcionan a la creatividad técnica, la facilitacion de las
transacciones de tecnologias en el mercado, la divulgacion de
la informacion técnica, su utilidad como material de ensefianza
(literatura académica) y su utilizacion estadistica como indicadores
de inversiones y capacidad de 1+D de empresas Yy paises.
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... Los rechazos y criticas al sistema de patentes han
sido utiles para lograr la flexibilizacion que garantice un
equilibrio entre los derechos otorgados y los beneficios que
brinda a la sociedad...

e |0S rechazos y criticas al sistema de patentes han sido Utiles para
lograr la flexibilizacion que garantice un equilibrio entre los derechos
otorgados y los beneficios que brinda a la sociedad.

e Las patentes han jugado historicamente un importante papel en
la adquisicion de tecnologias, proceso complejo desde la fase de
seleccion hasta la recepcion de la misma. Se sugiere asistencia
especializada, sobre todo en cuanto a la elaboracion de contratos o
licencias.

e Lasalud publicay el sistema de patentes son compatibles. Los paises
en desarrollo deben conocer y aplicar las flexibilidades previstas en
ADPIC y las leyes internas. Los nuevos medicamentos son invenciones
que requieren un examen riguroso por parte de las oficinas patentes.

e En materia de incentivos a la creatividad técnica e innovaciones, no
existe alternativa al sistema de patentes.

e LOsS eventuales abusos que puedan darse en el ejercicio de los
derechos inherentes a las patentes pueden evitarse con previsiones
legales. Por esta misma via se pueden contemplar tratamientos
preferenciales para el pago de tasas y derechos a pequefas empresas,
inventores individuales, etc.

e El incremento de solicitudes de patentes a nivel mundial y las
tendencias a unificar procesos para la obtencion de derechos
simultaneamente en varios paises, asi como para la defensa judicial
de estos, son indicadores de la robustez del actual sistema de
patentes.

¢ Todo lo anterior nos permite concluir con una sentencia del célebre
economista Fritz Machlup, emitida en 1958, que, aunque lo hizo
basado en el conocimiento que tenia del funcionamiento del sistema
de patentes en los Estados Unidos de América, podria reflejar su
consideracion actual a la luz de la globalizacion:
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“Si no tuviéramos un sistema de patentes, serfa irresponsable, sobre la
base de nuestro conocimiento actual de sus consecuencias econdmicas,
recomendar la institucion de uno. Pero dado que hemos tenido un sistema
de patentes durante mucho tiempo, seria irresponsable, sobre la base de
nuestro conocimiento actual, recomendar su abolicion” (Machlup, 1958, p.80).
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Resumen

El sistema de vinculacion de patentes, también conocido como
“linkage” eninglés, es el proceso legal mediante el cual las autoridades
sanitarias de un pals revisan las solicitudes de comercializacion de
medicamentos para asegurarse de que no infrinjan las patentes
existentes. Este sistema se utiliza para evitar que los fabricantes
de medicamentos genéricos introduzcan en el mercado versiones
genéricas de medicamentos patentados antes de que expire la patente
correspondiente. Este trabajo analiza el papel que han desempefado
las autoridades mexicanas en la aplicacion de ese sistema.

Palabras clave: Linkage, patentes-sistema de vinculacion, medica-
mentos genéricos, medicamentos alopaticos.

Abstract

The patent linkage System, also known as “linkage” in English, is the
legal process by which health authorities in a country review appli-
cations for the marketing of medicines to ensure they do not infringe
existing patents. This system is used to prevent generic drug manu-
facturers from introducing generic versions of patented drugs into the
market before the corresponding patent expires. This study examines
the role played by Mexican authorities in implementing this system.
Keywords: Linkage, patent linkage system, generic drugs, allopathic
medicines.
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Introduccién

La Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial de 1991" y su reforma
de 1994 reconocié la proteccion de las patentes de productos farmacéuticos
(medicamentos) en México y mejord los medios de defensa existentes a través
de procedimientos contencioso-administrativos ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI). Sin embargo, durante ese periodo y hasta antes del afo
2003, no existia en México un mecanismo efectivo que permitiera a las autoridades
sanitarias verificar la existencia de derechos de patente vigente sobre medicamentos
antes de otorgar un registro sanitario para un medicamento genérico. Esto hizo que
se otorgaran indebidamente registros sanitarios para medicamentos genéricos a
terceros que carecian de derechos de patente 0 de una licencia de explotacion,
ya que conforme a sus atribuciones, la autoridad sanitaria solo verificaba que el
solicitante del registro sanitario cumpliera con los requisitos relacionados con
la calidad, seguridad y eficacia del medicamento prescindiendo de cualquier
consideracion relacionada con derechos de patentes.

Como consecuencia de esto, los titulares y licenciatarios de patentes promovieron
acciones administrativas de infraccion de patente ante el IMPI enfrentando
prolongados y costosos litigios, en los cuales 10s infractores negaban la invasion de
patente y sostenian como defensa principal que su conducta deberia ser considerada
legitima al gozar de una autorizacion sanitaria otorgada por el gobierno mexicano
que les permitia importar, exportar, fabricar, acondicionar, vender o suministrar al
publico un medicamento, defensa que hizo dudar a nuestros tribunales acerca de
su conducta infractora.

Ante tal panorama era necesario dotar a las autoridades de herramientas legales
que les permitieran verificar el respeto de patentes al aprobar medicamentos,
mediante un procedimiento efectivo, denominado sistema de vinculacion o linkage
system.

Este trabajo analiza la situacion de las patentes que no son listadas en la gaceta
por el IMPI, los avances en su inclusion y el papel que han desempefiado las
autoridades en la aplicacion del sistema de vinculacion.

I. Fundamento legal

Con motivo del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacion del 19 de
septiembre de 2003, se adicionaron las fracciones IV del articulo 167 y el articulo

1.

Diario Oficial de la Federacion de 27 de junio de 1991.
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167 bis del Reglamento de Insumos para la Salud?, asi como el articulo 47 bis
del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, a través de los cuales se
establecio en México un mecanismo de prevencion de violacion de derechos de
patentes conocido como sistema de vinculacion o linkage System entre la Comision
Federal para la Proteccion Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) encargada entre
otras cuestiones de indole regulatorio de conceder autorizaciones sanitarias para
medicamentos alopaticos y el IMPI responsable de proteger derechos de propiedad
industrial a través del otorgamiento de patentes, mediante la publicacion en la
gaceta a cargo del IMPI, de patentes vigentes de medicamentos alopaticos que debe
ser observada por la COFEPRIS, a efecto de que, en forma previa al otorgamiento de
un registro sanitario y tomando en consideracion la opinion técnica emitida por el
IMPI se asegure que no se otorgue la autorizacion sanitaria para un medicamento
a persona que no sea el titular o licenciatario de la patente que reivindique la
explotacion en exclusiva del medicamento y por ende no se infrinjan derechos de
patente.

Es de destacar que la Ley de la Propiedad Industrial fue abrogada por la Ley
Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial®, misma que entré en vigor el 20

Articulo 167-bis. El solicitante del registro de un medicamento alopéatico deberd anexar a la solicitud la
documentacion que demuestre que es el titular de la patente de la sustancia o ingrediente activo o que cuenta con
la licencia correspondiente, ambas inscritas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Alternativamente,
y de acuerdo con el listado de productos establecidos en el articulo 47 bis del Reglamento de la Ley de la
Propiedad Industrial, podré manifestar, bajo protesta de decir verdad, que cumple con las disposiciones aplicables
en materia de patentes respecto a la sustancia o ingrediente activo objeto de la solicitud. En este supuesto, la
Secretaria pedird de inmediato la cooperacion técnica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que,
dentro del &mbito de su competencia, éste determine a mas tardar dentro de los diez dias habiles posteriores
a la recepcion de la peticion, si se invaden derechos de patente vigentes. En caso de que el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial concluya que existen patentes vigentes sobre la sustancia o ingrediente activo de las
que el solicitante no sea titular o licenciatario, lo informara a la Secretaria para que ésta prevenga al solicitante
con el objeto de que demuestre que es titular de la patente 0 que cuenta con la licencia respectiva, dentro
del plazo que determine la Secretaria y que no podra ser menor a cinco dias habiles contados a partir de que
haya surtido efectos la notificacion. En el supuesto de que el solicitante no subsane la omision, la Secretaria
desechara la solicitud e informaré al solicitante los motivos de esta determinacién para que, en su caso, los dirima
ante la autoridad competente. La falta de respuesta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dentro
del plazo sefalado se entendera en sentido favorable al solicitante. Sin perjuicio de lo establecido en los dos
péarrafos anteriores, se podra solicitar el registro de un genérico respecto de un medicamento cuya sustancia
o ingrediente activo esté protegida por una patente, con el fin de realizar los estudios, pruebas y produccion
experimental correspondientes, dentro de los tres afios anteriores al vencimiento de la patente. En este caso, el
registro sanitario se otorgara solamente al concluir la vigencia de la patente.La informacion a que se refieren los
articulos 167 y 167 bis de este Reglamento que tenga el caracter de confidencial o reservada de conformidad con
lo establecido en los tratados internacionales de los que México sea parte y con las demés disposiciones legales
aplicables, estara protegida contra toda divulgacion a otros particulares.

Articulo 162.- El Instituto publicaré de forma periodica en la Gaceta aquellas solicitudes, patentes o registros de
modelo de utilidad, disefos industriales o esquemas de trazado de circuitos integrados, respecto de las cuales
no llegd a constituirse el derecho exclusivo solicitado o éste una vez otorgado caducd; asi como la informacion
tecnologica que se encuentra en el estado de la técnica o que se ha incorporado al dominio publico. Se exceptian
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de noviembre de 2020 en el que se incluyo en el articulo 162, segundo parrafo,
la obligacion a cargo del IMPI, de publicar semestralmente un listado de patentes
relacionadas con invenciones susceptibles de ser empleados en medicamentos
alopéticos.

Asimismo, en la fecha en que se escribe este articulo el Ejecutivo Federal no ha
expedido el Reglamento de la Ley, de manera que continta en vigor el Reglamento
publicado en el Diario Oficial de la Federacion de 23 de noviembre de 1994, por o
tanto, contintia vigente el articulo 47 bis antes mencionado.

La funcion de publicidad del sistema de vinculacion es salvaguardar los derechos
de propiedad industrial de los titulares de patentes a través de un mecanismo
efectivo de cooperacion y comunicacion entre dos autoridades distintas, el IMPIy la
COFEPRIS para conferir certidumbre legal a todos los interesados, quienes pueden
conocer mediante la publicacion semestral de la gaceta si pueden 0 no acceder
al otorgamiento de un registro sanitario para un medicamento genérico por existir
patente vigente. Asi como el momento en que se puede presentar una solicitud de
registro sanitario y realizar las pruebas y analisis clinicos a que se refieren las leyes
sanitarias y normas oficiales aplicables, que contiene la llamada excepcion Roche-
Bolar, a fin de que los interesados puedan proporcionar a las autoridades sanitarias
la informacion relacionada con su autorizacion.

Es preciso destacar que la nueva Ley Federal de Proteccion a la Propiedad
Industrial, contiene en su articulo 57, fraccion II*, una excepcion al derecho que
confiere la patente y que permite a terceros a usar, fabricar, ofrecer en venta
0 importar un producto con una patente vigente, exclusivamente para generar
pruebas, informacion y produccion experimental necesarias para la obtencion de
registros sanitarios de medicamentos, sin temporalidad alguna.

Esta excepcion contrasta claramente con la excepcion Roche Bolar prevista
en los articulos 177 bis2® y 167 bis del Reglamento de Insumos para la Salud, que

de lo anterior aguellas solicitudes que se encuentren en el supuesto previsto en el articulo 24 de esta Ley. El Instituto
publicard cuando menos, semestralmente en la Gaceta, un listado de patentes relacionadas con invenciones
susceptibles de ser empleadas en medicamentos alopéticos, en los términos previstos en el articulo 167 bis del
Reglamento de Insumos para la Salud, y se coordinara con la autoridad sanitaria competente, para proporcionar la
informacion que se requiera dentro del trdmite de autorizacion de comercializacion de medicamentos.

4. Articulo 57.- El derecho que confiere una patente no producira efecto alguno contra:

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

5. Articulo 177 Bis 2. Para obtener el registro sanitario de medicamentos biotecnolégicos biocomparables se requiere
presentar solicitud en el formato oficial, que para tal efecto se publique en el Diario Oficial de la Federacion, a la
que se anexara la documentacion contenida en las fracciones | a IX del articulo 177 y los estudios preclinicos y
clinicos como estudios de biocomparabilidad, estudios de inmunogenicidad y reportes de eventos adversos, y
otros que la Secretaria determine, previa opinion del Comité de Moléculas Nuevas.
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establecen el derecho de los interesados a proporcionar a las autoridades sanitarias
la informacion relacionada con su autorizacion, dentro de los tres y ocho afios
anteriores al vencimiento de la patente y que en mi opinion provoca incertidumbre
a los titulares de patentes, debido a que la ausencia de temporalidad para obtener
una autorizacion facilita la invasion de derechos de patentes ante la ausencia de una
regulacion estricta que permita confirmar y verificar dicha finalidad.

II. Criterios de la aplicacion del sistema de vinculacién

Con la entrada en vigor de los articulos que regulan en México el sistema de
vinculacion se generaron amplias expectativas en la industria farmacéutica en
cuanto a su aplicacion, debido a que se considerd que el IMPI incluiria en la gaceta
a todas aquellas patentes que protegen productos farmacéuticos (medicamentos
alopéticos) permitiendo a la COFEPRIS realizar una eficaz revision de dicho listado
implementando adecuadamente el mecanismo de consulta a que se refiere el
articulo 167 bis del Reglamento de Insumos para la Salud y de esta forma prevenir la
invasion de patentes que protegen medicamentos alopaticos.

Sin embargo, desde la primera edicion de la gaceta de patentes vigentes
de medicamentos alopaticos publicada en el mes de septiembre de 2003, el
IMPI se limitd a publicar patentes que protegen principios activos, excluyendo
injustificadamente a las patentes que reivindican formulaciones 0 composiciones
farmacéuticas y usos médicos en una equivocada interpretacion del articulo 47 bis
del Reglamento de Insumos para la Salud®, que solo excluye de su publicacion a las

Una vez que un medicamento biotecnolégico biocomparable haya demostrado su biocomparabilidad, le seran
autorizadas las indicaciones que tenga aprobadas el medicamento biotecnoldgico de referencia, siempre y
cuando el medicamento biotecnolégico biocomparable se presente en la misma forma farmacéutica y dosis que
el biotecnologico de referencia y que dichas indicaciones compartan el mismo mecanismo de accion o que el
medicamento biotecnologico biocomparable presente el mismo efecto farmacodinamico, ya sea de acuerdo a lo
publicado por el de referencia, 0 en su caso de acuerdo a la experiencia clinica y evidencia cientifica disponible.
Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte.

Sin perjuicio de lo establecido en los parrafos anteriores, se podré solicitar el registro de un medicamento
biocomparable respecto de un medicamento biotecnolégico protegido por una patente, con el fin de realizar los
estudios, pruebas y produccion experimental correspondientes, dentro de los ocho afios anteriores al vencimiento
de la patente. En cuyo caso, el registro sanitario se otorgara solamente al concluir la vigencia de la patente.
Articulo 47 bis. Tratdndose de patentes otorgadas a medicamentos alopaticos, el Instituto publicara en la Gaceta,
y pondré a disposicion del publico un listado de productos que deban ser objeto de proteccion industrial de
acuerdo con la sustancia o ingrediente activo, el cual precisara la vigencia de la patente respectiva. Este listado
contendra la correspondencia entre la denominacién genérica e identidad farmacéutica de la sustancia o
ingrediente activo y su nomenclatura o forma de identificacion en la patente, la cual deberé realizarse conforme
al nombre reconocido internacionalmente. El listado a que se refiere este articulo no contendra patentes que
protejan procesos de produccion o de formulacion de medicamentos. En caso de existir controversia respecto
de la titularidad de la patente de la sustancia o principio activo, los interesados podran someterse, de comdn
acuerdo, a un arbitraje, en los términos de la legislacién mercantil.
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patentes que protegen procesos de produccion o de formulacion de medicamentos,
al estar relacionadas con la manufactura de farmacos y medicamentos.

Dicho criterio, tuvo un efecto indeseado en su aplicacion y restd eficacia al
sistema de vinculacion, debido a que al incluirse en el listado solo a las patentes que
protegen principios activos, la COFEPRIS no consideraba en la consulta que realizaba
al IMPI a las patentes de formulacion y uso médico, practica que provoco que dicha
autoridad solo analizara en su opinion técnica a las patentes que protegen principios
activos.

Como consecuencia, la COFEPRIS neg0 el registro a aquellos solicitantes
que no acreditaron la titularidad o licencia inscrita ante el IMPI respecto de
patentes que protegen principios o ingredientes activos y continuo otorgando
indebidamente registros sanitarios a terceros respecto de medicamentos genéricos
que corresponden con patentes que reivindican formulaciones 0 composiciones
farmacéuticas y usos médicos favoreciendo la invasion de los derechos de
propiedad industrial de sus titulares, quienes promovieron acciones legales para
lograr la inclusion de sus patentes en la gaceta y de forma paralela demandar el
ilegal otorgamiento de registros sanitarios a terceros ajenos a su explotacion.

El IMPI decidid no publicar en la gaceta aquellas patentes que protegen
formulaciones farmacéuticas y usos médicos interpretando de forma equivocada el
primer parrafo del citado dispositivo que a la letra establece lo siguiente: “...y pondra
a disposicion del publico un listado de productos que deban ser objeto de proteccion
industrial de acuerdo con la sustancia activa o ingrediente activo”, al considerar que
el listado se refiere a patentes de ingredientes activos sin tomar en cuenta que dicho
parrafo refiere expresamente a la publicacion de un listado de productos, esto es, de
productos farmacéuticos verbigracia medicamentos alopaticos.

De igual forma, paso por alto que para interpretar el sistema de vinculacion
conforme a la hermenéutica juridica; era necesario tomar en consideracion que el
articulo 25 de la derogada Ley de la Propiedad Industrial” y su correlativo articulo 552

7. Articulo 25.- El derecho exclusivo de explotacion de la invencion patentada confiere a su titular las siguientes
prerrogativas: |.- Si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras personas que
fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su consentimiento, y Il.- Si la
materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras personas que utilicen ese proceso
y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese proceso, sin su
consentimiento. La explotacion realizada por la persona a que se refiere el articulo 69 de esta Ley, se considerara
efectuada por el titular de la patente. (Ley de la Propiedad Industrial abrogada)

8. Articulo 55.- El derecho exclusivo de explotacion temporal de la invencion patentada confiere a su titular la
prerrogativa de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen la invencion
patentada, sin su consentimiento. Si la materia objeto de la patente es un producto, la patente confiere el derecho
de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin
su consentimiento. Si la materia objeto de la patente es un proceso, la patente confiere el derecho de impedir a
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de la actual Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial reconocen que las
patentes pueden ser de producto o de proceso.

Dentro de la primera categoria podemos ubicar a las patentes que refieren a
principios activos, formulaciones y composiciones farmacéuticas, asi como a usos
médicos de patentes relativas a una segunda indicacion terapéutica 0 nuevos
regimenes de dosificacion de medicamentos conocidos, las cuales han sido
otorgadas por el IMPI conforme a la reforma a la ley desde el afio 1991.

En efecto, de acuerdo con lo establecido por la fraccion | del articulo 2217 asf
como el articulo 224 inciso B, subinciso |, ambos de la Ley General de Salud, se
define a los medicamentos alopaticos como productos debido a que tienen las
siguientes caracteristicas: /) contienen una substancia 0 mezcla de substancias;
i) tienen un efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, esto es, deben tener
una indicacion terapéutica; fij) se presentan en una forma farmacéutica y iv) deben
identificarse por su actividad farmacologica.

Adicionalmente, es menester sefialar que la COFEPRIS no otorga registros
sanitarios para principios activos per se, ya que éstos no se pueden administrar por
sf mismos al cuerpo humano, solo otorga el registro a los medicamentos alopaticos
los cuales contienen principios activos, formulaciones farmacéuticas, se presentan
en una forma farmacéutica y tienen indicaciones terapéuticas.

Ccomo podemos observar, nuestra legislacion ha permitido la concesion de
patentes que protegen ademas de principios activos, también formulaciones
0 composiciones farmacéuticas, asi como usos médicos, las cuales entran en la
definicion legal de medicamentos alopaticos de conformidad con los dispositivos
citados. Habiendo explicado lo anterior, es claro que no queda duda alguna en cuanto
a que, en términos de la Ley de la materia, interpretada en forma arménica con la

10.

otras personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido
directamente de ese proceso, Sin su consentimiento. El alcance de los derechos conferidos por una patente no
podra interpretarse mas allé de la materia protegida y de lo dispuesto por esta Ley.

Articulo 221. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: I. Medicamentos: Toda substancia 0 mezcla de
substancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se
presente en forma farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacoldgica, caracteristicas fisicas,
quimicas y biolégicas. Cuando un producto contenga nutrimentos, sera considerado como medicamento,
siempre que se trate de un preparado que contenga de manera individual o asociada: vitaminas, minerales,
electrolitos, aminoacidos o &cidos grasos, en concentraciones superiores a las de los alimentos naturales y
ademas se presente en alguna forma farmacéutica definiday la indicacion de uso contemple efectos terapéuticos,
preventivos o rehabilitatorios.

Articulo 224. Los medicamentos se clasifican. B. Por su naturaleza; |. Alopaticos: Toda substancia o mezcla
de substancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que
se presente en forma farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacolégica, caracteristicas
fisicas, quimicas y biologicas, y se encuentre registrado en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos para
medicamentos alopaticos.
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Ley General de Salud, las patentes que reivindican formulaciones y usos médicos
constituyen productos farmacéuticos y como tal son juridicamente elegibles para
ser listadas en la gaceta.

En este contexto, los titulares de patentes de formulaciones y usos médicos
promovieron acciones constitucionales ante Tribunales Federales reclamando del
IMPI su inclusion en la gaceta resolviendose un numero importante de casos en
los que se ordeno a la autoridad a publicarlas siendo en su mayoria patentes que
protegen formulaciones farmacéuticas; Sin embargo en uno de 0s pocos asuntos
que fueron resueltos en contra en el ano 2009 relativo a una patente de formulacion,
el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa sustento la tesis aislada
1.40.A.672 A", en la que establecio que las patentes de medicamentos alopaticos que
deben publicarse en la gaceta son Unicamente aquellas que protegen una sustancia
0 ingrediente activo. El razonamiento del tribunal para rechazar la inclusion de este
tipo de patentes, partio de la consideracion relativa a que 1os ‘productos” a que se
refiere el articulo 47 bis son identificados con una sustancia, ingrediente o principio
activo conforme al lenguaje comin y como se entiende a la parte biologicamente
activa presente en una formulacion farmacéutica.

Al igual que el IMPI, el Tribunal se alejo de la definicion y caracteristicas de un
medicamento alopético que nos proporciona la legislacion sanitaria y omitio realizar un
analisis a profundidad de la funcion del sistema de vinculacion para resolver que no
deben serincluidas en la gaceta, criterio que se estima incorrecto, toda vez gue estamos
en presencia de cuestiones eminentemente técnicas cuyas definiciones y alcance no
pueden ser interpretadas en el ambito del lenguaje comuin como 1o hizo el tribunal.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito, al resolver el amparo en revision 59/2009 también relativo al reclamo
de inclusion de una patente de formulacion en la gaceta, resolvio 10 contrario,
al establecer que el articulo 47 bis en su parrafo primero, no solo se refiere a las
patentes que protegen una sola sustancia, sino también a las que protegen una
mezcla de sustancias y una composicion farmacéutica se presenta como remedio
de enfermedades o para conservar la salud, concluyendo que se encuentra en el
supuesto a que alude el dispositivo para su publicacion.

1.

Propiedad Industrial. Las Patentes de Medicamentos Alopéaticos que deben publicarse en la Gaceta Relativa,
deben ser Unicamente aquellas que protegen una sustancia, ingrediente o principio activo. De la interpretacion de
los articulos 47 bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y 167-bis del Reglamento de Insumos para
la Salud, se colige que las patentes de medicamentos alopéticos que deben incluirse en el listado de productos
a publicarse en la Gaceta de la Propiedad Industrial a que alude el dispositivo citado en primer lugar, deben ser
Unicamente aquellas que protegen una sustancia, ingrediente o principio activo, que -considerando el contexto
general en el que se utilizan dichas palabras y conforme a su sentido habitual en el lenguaje- deben entenderse

como la parte biolégicamente activa presente en una formula farmacéutica”.
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Al existir una clara contradiccion de criterios judiciales respecto a un
mismo problema juridico, consistente en si deben publicarse aquellas patentes
de medicamentos alopéaticos cuyas reivindicaciones protegen una sustancia,
ingrediente o principio activo, o si, por el contrario dicha publicacion también puede
incluir medicamentos alopaticos patentados, que aun cuando sus reivindicaciones
no protejan propiamente una sustancia, ingrediente o principio activo, constituyan
una composicion farmacéutica que 1o incluya fue denunciada por el Segundo
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Region la
contradiccion de tesis 386/2009 y resuelta en sesion privada de fecha 13 de enero
de 2010 por la Segunda Sala en Materia Administrativa de la Suprema Corte de
Justicia de la Nacion, que dio lugar a la tesis de jurisprudencia por contradiccion
N° 2a./). 7/2010™.

e Esta decision considerd dos aspectos que son torales para interpretar el
sistema de vinculacion, a saber:

e Confirmd que son patentables los productos conformados por una
sustancia 0 mezclade sustancias que se presenten enforma farmacéutica,
gue tengan un efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio; que sean
creados por el hombre como resultado de una actividad inventiva y
susceptible de aplicacion industrial, afiadiendo que ello corresponde a un
medicamento alopatico patentado, y

e Aclar0 que la sustancia, ingrediente o principio activo contenido en
la composicion farmacéutica del medicamento alopatico patentado
constituye un referente para la clasificacion del producto en el listado
a que se refiere el articulo reglamentario, sin que de ese numeral
se desprenda sefialamiento alguno en el sentido de que solo podria
publicarse un medicamento por cada ingrediente activo.

12. "Propiedad Industrial. Las patentes de medicamentos alopéaticos o sus reivindicaciones que no constituyan
procesos de produccion o de formulacién de medicamentos y que en su composicion farmacéutica incluyan un
ingrediente, sustancia o principio activo, deben incluirse en la publicacion a que se refiere el articulo 47 bis del
reglamento de la ley de la propiedad industrial. Las patentes referidas deben publicarse en la gaceta de patentes
vigentes de medicamentos, pues cumplen con los requisitos previstos en el articulo 47 bis del Reglamento de la
Ley de la Propiedad Industrial, el cual establece que tratdndose de patentes otorgadas a medicamentos alopéticos,
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicara en la Gaceta y pondré a disposicion del publico un listado
de productos que deban ser objeto de proteccion industrial de acuerdo con la sustancia o ingrediente activo, el
cual precisara la vigencia de la patente respectiva. Contradiccion de tesis 386/2009.- Entre las sustentadas por el
Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Regién, el Cuarto Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito.- 13 de enero de 2010.- Mayoria de tres votos.- Disidentes: Luis Maria Aguilar Morales y José Fernando
Franco Gonzélez Salas.- Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Armida Buenrostro Martinez”.
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Asi, la Segunda Sala concluy6 por mayoria de votos que las patentes que se
refieran a medicamentos alopaticos, que no constituyan procesos de produccion
0 de formulacion de medicamentos, y que contengan un ingrediente, sustancia o
principio activo en su composicion o formulacion farmacéutica, de conformidad con
el articulo 47 bis, deben ser objeto de publicacion en la gaceta de patentes vigentes
de medicamentos.

No obstante que dicha jurisprudencia por contradiccion de tesis fue sustentada
en el afio 2010, fue hasta el 31 de julio de 2012, que el IMPI publicd por primera
0casion esta categoria de patentes en la gaceta sin mediar una orden judicial. A
partir de ese momento y hasta la fecha el IMPI ha publicado patentes que protegen
formulaciones o composiciones farmacéuticas sin necesidad de reclamar su
inclusion a traves de un litigio.

No ha sucedido lo mismo con las patentes que protegen el uso terapéutico de un
compuesto ya conocido, debido a que el IMPI continua aplicando injustificadamente
a esta categoria de patentes el mismo criterio que hasta antes del ano 2012
aplicaba a las patentes que protegen composiciones farmacéuticas; Interpretacion
que claramente es contraria a la jurisprudencia por contradiccion de tesis N° 2a./).
7/2010, que si bien es cierto no analizo la inclusion de una patentes de uso médico,
si abordd en su estudio las caracteristicas de los medicamentos alopaticos entre las
que destacan para éstas patentes el efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio
de un medicamento.

Luego entonces, la misma razon legal sustentada en la referida contradiccion
de tesis es aplicable a las patentes de uso de compuestos conocidos, puesto que
tal como hemos sefalado, la definicion legal de medicamento incluye el efecto
terapéutico del mismo 'y la Unica restriccion de acuerdo con la ley y la jurisprudencia
que la interpreta es respecto a las patentes que protegen procesos de produccion o
de formulacion de medicamentos.

Cabe afadir que, en México, las patentes de uso médico que han sido listadas
en la gaceta derivan de decisiones judiciales que asi 1o han ordenado, en las cuales
los Tribunales han considerado que son patentes que protegen medicamentos
alopaticos, criterio que ha sido consistente en la mayoria de los Tribunales
Administrativos en México.

1. El papel de las autoridades en el sistema de vinculacién

Bajo dicho escenario a pesar de que la COFEPRIS esta obligada a observar todas
las patentes que se encuentran listadas en la gaceta de patentes vigentes de
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medicamentos alopéaticos antes de conceder registros sanitarios aterceros diferentes
al titular, dicha autoridad aplicé el sistema de vinculacion respetando Unicamente a
las patentes que protegen principios activos replicando el mismo criterio que adoptd
el IMPI'y otorgd registros sanitarios para medicamentos alopaticos que coinciden
con la materia protegida por patentes de formulacion farmacéutica y usos médicos.

El ilegal otorgamiento de registros sanitarios permitio a estos terceros fabricar
y comercializar sus medicamentos genéricos en México. Por 1o que claramente
el sistema de vinculacion no estaba cumpliendo su funcion de salvaguarda de
derechos de propiedad industrial, de manera que la omision de aplicar el sistema de
vinculacion por parte de dicha autoridad también fue llevada para su interpretacion
ante nuestros tribunales en dos vertientes.

La primera vertiente esta relacionada con la existencia de solicitudes de registro
sanitario en tramite respecto de la cuales se tenia el temor que la COFEPRIS no
observaria el sistema de vinculacion respecto de patentes (formulacion y uso
médico) listadas en la gaceta y otorgaria la autorizacion sanitaria sin consultar al
IMPI acerca de su alcance.

Un caso emblematico se ventild en el afio 2014 ante el Tercer Tribunal Colegiado
del Primer Circuito en Materia Administrativa, que declard la inconstitucionalidad
del articulo 167 bis del Reglamento de Insumos para la Salud, por lo que respecta
a la violacion a la garantia de audiencia del titular de una patente que protege una
formulacion farmacéutica, debido a que ante el inminente otorgamiento de un registro
sanitario para un medicamento genérico a un tercero ajeno a la patente listada en
la gaceta, se ordend a la COFEPRIS que se permitiera al titular a exhibir documentos
y presentar argumentos de indole técnico a fin de demostrar que el medicamento
genérico materia de la solicitud corresponde con la patente de formulacion, debido
a que durante el juicio de amparo la COFEPRIS rechazo la aplicacion del sistema de
vinculacion para esta patente.

Ccomo resultado de los efectos dados a la sentencia, la COFEPRIS desecho el
tramite de la solicitud de registro sanitario debido a que el IMPI sefiald en su opinion
técnica que la formulacion coincidia con la formulacion farmacéutica de la patente
listada en la gaceta.

La segunda vertiente estd relacionada con el otorgamiento de registros
sanitarios por parte de la COFEPRIS en franca violacion del sistema de vinculacion.
Al respecto, otro caso destacado fue promovido en el afno 2009 respecto de un
medicamento genérico otorgado a un laboratorio ajeno al titular de la patente
cuya formulacion farmacéutica coincidia con una patente listada en la gaceta.
Dicho asunto fue tramitado ante la Sala Especializada en Materia de Propiedad
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Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y después de
varias impugnaciones que pasaron por el Primer Tribunal Colegiado del Primer
Circuito en Materia Administrativay la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nacion, en el afio 2014 se confirmo la decision de la Sala Especializada, que
declar6 la nulidad del registro sanitario debido a que la COFEPRIS no observo
el sistema de vinculacion respecto de la patente de formulacion listada en la
gaceta.

En cumplimiento de ejecutoria la COFEPRIS revocO el registro sanitario v
posteriormente desechd su tramite, debido a que con motivo de la consulta que
establece dicho dispositivo, el IMPI emitid su opinion técnica y concluyo que el
medicamento materia de la solicitud de registro sanitario correspondia con dos
patentes propiedad de la actora en el juicio de nulidad y que se encontraban
debidamente listadas en la gaceta.

A partir del afio 2015, en sintonia con la aplicacion por parte del IMPI de la
jurisprudencia por contradiccion sustentada por la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justica y posiblemente como resultado de las decisiones judiciales antes
mencionadas, la COFEPRIS aplica el sistema de vinculacion a las patentes de
formulacion y composicion farmacéutica.

Por lo que respecta a las patentes de uso médico de compuestos conocidos,
como ya mencioné los Tribunales Federales han resuelto de manera consistente
la inclusion de este tipo de patentes en la gaceta de conformidad con el criterio
adoptado respecto a las patentes de formulacion, sin embargo, la COFEPRIS suele
ser omisa en observarlas.

Por lo que respecta a la cooperacion técnica entre la COFEPRIS v el IMPI, si bien
han mejorado substancialmente las opiniones técnicas que emite el IMPIy se toman
en consideracion todas las patentes publicadas en la gaceta, alin hay errores en
las opiniones u omisiones emitidas por el IMPI, gue han provocado el otorgamiento
ilegal de registros sanitarios a terceros sin autorizacion.

Asimismo, s justo sefalar que el IMPI ha hecho esfuerzos de publicidad y
ha publicado en su sitio de internet las respuestas que ha emitido con relacion
a dichas consultas técnicas, lo que ha permitido que los interesados las
conozcan, 1o que constituye un ejercicio que dota de transparencia al sistema
de vinculacion.

No obstante, lo anterior alin es necesario que México implemente como parte
de su marco legal un mecanismo de colaboracion técnica a través de un aviso o
notificacion al titular y/o sublicenciataria de las patentes publicadas en la gaceta,
como lo ordena el Anexo al articulo 20.51 1 del Tratado entre México, Estados Unidos
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de Américay Canada (-MEC)", a efecto de que se respecte su garantia de audiencia
y Se encuentren en aptitud de presentar argumentos técnicos y legales previo a la
autorizacion de un registro sanitario, como ya o establecio un Tribunal Administrativo.

Conclusiones

Sin duda el sistema de vinculacion constituye un gran avance en la prevencion
de invasion de derechos de patentes que protegen productos farmacéuticos y ha
estado vigente en México por veinte afios durante 10s cuales nuestros Tribunales
han emitido criterios para mejorar su aplicacion por parte de las autoridades. Sin
embargo, en mi opinion todavia hay cosas por hacer en esta materia a fin de construir
un mejor sistema legal en beneficio de todos los participantes de la industria.

En efecto, si bien los criterios positivos emitidos por nuestros Tribunales
Administrativos han permitido mejorar la eficacia de este mecanismo juridico de
prevencion de invasion de derechos, no solo respecto de las patentes que protegen
principios activos, también de patentes que protegen formulacionesy composiciones
farmacéuticas, nos tomo mas diez afios para que el IMPI publicard en la gaceta
éstas Ultima patentes sin restricciones y mas de trece anos para que la COFEPRIS las
considere como parte de la norma.

Con base en lo anterior podemos concluir lo siguiente:

1. La reticencia del IMPI'y la COFEPRIS de aplicar el sistema de vinculacion
respecto alas patentes de uso médico de compuestos conocidos no debe
esperar una orden judicial porque a esta categoria de patentes se debe
aplicar el mismo razonamiento en la jurisprudencia por contradiccion de

13.

Anexo al articulo 20.50 1. Como alternativa a la implementacion del Articulo 20.50, y sujeto al parrafo 2, México
podra mantener, en cambio, un sistema distinto a los procedimientos judiciales que impida, basado en informacion
relacionada con patentes presentada a la autoridad de autorizacion de comercializacion por un titular de patente
o el solicitante de la autorizacion de comercializacion, o basado en la coordinacion directa entre la autoridad de
autorizacion de comercializacion y la oficina de patentes, el otorgamiento de la autorizacion de comercializacion
a cualquier tercera persona que busque comercializar un producto farmacéutico sujeto a una patente que
reivindigue ese producto, a menos que cuente con el consentimiento o conformidad del titular de la patente. 2.
Si México mantiene el sistema mencionado en el parrafo 1, México se asegurara de que en los procedimientos
administrativos bajo ese sistema: (a) se otorgue a una persona de otra Parte que sea directamente afectada por el
procedimiento, siempre que sea posible, y de conformidad con los procedimientos internos, aviso razonable del
inicio de un procedimiento, incluyendo una descripcion de la naturaleza del procedimiento, una declaracion del
fundamento juridico bajo la cual se inicia el procedimiento y una descripcién general del asunto en cuestion; (b)
a una persona de otra Parte que sea directamente afectada por el procedimiento se le otorgue una oportunidad
razonable para presentar hechos y argumentos en defensa de la posicion de esa persona antes de cualquier
accion administrativa final, cuando el tiempo, la naturaleza del procedimiento y el interés publico lo permitan; y (c)
los procedimientos sean acordes a su ordenamiento juridico.
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tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia para
el listado de las patentes de formulacion y/o composicion farmacéutica.

2. A raiz de la aplicacion del sistema de vinculacion a las patentes de
formulacion farmacéutica ha mejorado el mecanismo de consulta
entre la COFEPRIS vy el IMPI, actualmente existe un formato de consulta
intergubernamental sobre patentes de medicamentos alopéticos
que contiene como informacion importante a considerar entre otras:
[) sustancias activas en combinacion y/0 sustancias activas solas o
separadas /) denominacion genérica o sales; i) nombre quimico del
compuesto; iv) formula quimica; v) formulacion de farmacos y aditivos, vi)
indicacion terapéutica; vii) dosis etc., que consideramos es valiosa para
que el IMPI pueda emitir una opinion completa acerca del medicamento
en cuestion.

... Araiz de la aplicacion del sistema de vinculacion a las
patentes de formulacion farmacéutica ha mejorado el
mecanismo de consulta entre la COFEPRIS y el IMPI...

Sin embargo, dicho formato no contiene el nimero de solicitud de registro
sanitario de que se trata, situacion que ha generado dudas respecto a
gue producto en especifico se realizd la consulta y como es procesada
la informacion por parte de la COFEPRIS en los distintos expedientes a
su cargo. Por lo tanto, considero gue es necesario se anada dicho dato
para que se pueda identificar adecuadamente el medicamento y dotar de
transparencia a este mecanismo legal.

3. Con motivo de la firma por los miembros del Tratado de Asociacion
Transpacifico por sus siglas en inglés como TPP (Trans-Pacific Partner-
ship) vemos una ventana de oportunidad en México como parte de
dicho acuerdo para dar claridad al sistema de vinculacion a través de
una reforma a los articulos que lo componen especialmente al primer
parrafo del articulo 167 bis del Reglamento de Insumos para la Salud, que
hemos analizado, en el cual se debe afadir “patentes de medicamentos
alopaticos” en lugar de “patentes de la sustancia o ingrediente activo” a
fin de evitar interpretaciones equivocadas y excluyentes.
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4. ES necesario que, en el Reglamento de la Ley Federal de Proteccion de
la Propiedad Industrial, que se encuentra pendiente de ser expedido por
el Ejecutivo Federal, se implemente este mecanismo de colaboracion
técnica a que se refiere el articulo 20.51 1 a efecto de conferirle garantia
de audiencia al titular o licenciatario de la patente.

... se debe anadir “patentes de medicamentos
alopaticos” en lugar de “patentes de la sustancia o
ingrediente activo” a fin de evitar interpretaciones

equivocadas y excluyentes...

137



Tratamiento de datos personales en el uso
de la Inteligencia Artificial: el escenario mundial
Y, en particular, el argentino

Sofia Malena Bertossi*

Introduccion
I. Nociones introductorias
1. ¢Qué se entiende por “Tratamiento de Datos Personales”?
Conceptos
2. ;Como trata datos personales la IA? Mas conceptos
Il. Principios y Derechos
1. Principios Rectores de la Proteccion de Datos Personales en
lalA
2. Derechos de los titulares
lll. Medidas Proactivas
1. Evaluacion de Impacto de Proteccion de Datos (EIPD)
2. Herramientas de Anonimizacién
3. Esquemas de Gobernanza sobre Tratamiento de Datos
Personales en las Organizaciones que Desarrollan Productos
de IA.
IV. Argentina hoy: “Programa de Transparencia y Proteccion de
Datos Personales en el Uso de la Inteligencia Artificial”
conclusién
Bibliografia

* Sofia Malena Bertossi. Abogada por la Universidad Austral, Argentina, diplomada en
Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologias, en Derecho 4.0. y en Compliance. Abogada
en estudio juridico Noetinger & Armando, Buenos Aires, Argentina. Correo electronico:
bertossisofia@gmail.com

138



Resumen

En este articulo se explorara el concepto de Tratamiento de Datos
Personales en el contexto de los sistemas que utilizan Inteligencia
Artificial (1A). Se prestara especial atencion a 1os principios que
deben ser seguidos v a los derechos de las personas cuyos datos se
manejan. Ademas, se examinaran las medidas que pueden tomarse
para cumplir con los estandares internacionales al usar IA. A lo largo
del texto, se discutira la situacion actual en Argentina respecto a la
proteccion de datos personales vy la regulacion de la 1A. Finalmente,
se presentara una de las Ultimas novedades: el “Programa de
Transparencia y Proteccion de Datos Personales en el Uso de la
Inteligencia Artificial”.

Palabras clave: Proteccion de datos personales; Inteligencia Artificial,
Argentina; RGDP; responsabilidad demostrada; transparencia; anoni-
mizacion; evaluacion de impacto.

Abstract

Throughout this article, it will be explained the concept of Personal
Data Processing applied to systems that use Artificial Intelligence (Al)
technologies. In particular, special reference will be made to the prin-
ciples that must be respected and the rights of the personal data’s
owners. Then, some of the measures applicable in the use of Al to
comply with international standards will be developed. Finally, and
throughout the paper, reference will be made to the Argentine cur-
rent situation regarding the protection of personal data, as well as
the regulation of Al, concluding one of the latest developments: the
“Transparency and Protection of Personal Data in the Use of Artificial
Intelligence Program”.

Keywords: Data protection; Artificial Intelligence, Argentina, GDPR;
accountability; transparency; pseudonymisation; data protection im-
pact assessment.

139



Derechos Intelectuales - 28 - ASIPI

Introduccién

Al dia de la fecha, hay 4760 millones de usuarios de redes sociales en el mundo. Esto
significa que, solamente tomando como fuente a las redes sociales, estan circulando
datos de 4760 millones de personas. No solo circulando, sino siendo procesados
por algoritmos, creandose perfiles y tomandose decisiones que repercuten en cada
individuo. Tal como dijo un profesor mio una vez, “los datos son la nueva moneda
de cambio”.

En este escenario actual con tecnologias avanzadas donde la informacion esta
mas accesible que nunca, los derechos de Ias personas se encuentran cada vez mas
en riesgo de ser afectados.

La proteccion de datos personales aplicada a sistemas que involucran Inteligencia
Artificial (1A) no solo compromete a profesionales de numerosas areas y paises, sino
a todas y cada una de las personas.

I. Nociones introductorias

1. ¢{Qué se entiende por “Tratamiento de Datos Personales”? Conceptos
En primer lugar, debemos definir qué son “datos personales”; una definicion que
actualmente esta casi estandarizada a nivel mundial. En la Union Europea se definen
como “"toda informacion sobre una persona fisica identificada o identificable («el
interesado»)”’. En América Latina, especificamente en Argentina, la normativa
vigente es del afio 2000 y esta desactualizada. De hecho, a diferencia del derecho
europeo, la ley argentina actual, incluye el tratamiento de datos personales de
personas juridicas.

En este sentido, el Proyecto de reforma de la ley, recientemente presentado en
el Congreso, propone una nueva definicion gue incluye a la informacion referida
solamente a personas humanas determinadas o determinables.

Por lo tanto, se puede ver cierta tendencia hacia la estandarizacion de
definiciones que se van construyendo en base a derecho comparado y antecedentes
jurisprudenciales. Por ejemplo, en el caso "Amann contra Suiza”, el TEDH interpretd
que el término «datos personales» no se limitaba a las cuestiones del ambito privado
de una persona fisica’.

1. Uniobn Europea, Reglamento General de Proteccion de Datos, articulo 4, apartado 1.

2. Cfr. TEDH (2000), Amann contra Suiza [GS], n.0 27798/95, apartado 65 en Agencia de los Derechos Fundamentales
de la Unién Europea y Consejo de Europa (2019), Manual de legislacion europea en materia de proteccion de
datos, Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Union Europea.
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Siguiendoelestandar de Europa, se define “tratamiento de datos personales” como
“cualquier operacion o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales
0 conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no,
como la recogida, registro, organizacion, estructuracion, conservacion, adaptacion
0 modificacion, extraccion, consulta, utilizacion, comunicacion por transmision,
difusion o cualquier otra forma de habilitacion de acceso, cotejo 0 interconexion,
limitacion, supresion o destruccion”®. Como surge de la definicion, tales operaciones
pueden ser automatizadas o no automatizadas.

Por un lado, el Tribunal de Justicia de la Union Europea (TIUE) resolvid que
constituye un "tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales”
la conducta que consiste en hacer referencia, en una pagina web, a diversas
personas y en identificarlas por su nombre 0 por otros medios, como su nimero de
teléfono o informacion relativa a sus condiciones de trabajo y a sus aficiones, en el
sentido del articulo 3, apartado 1, de la Directiva 95/46".

El Proyecto de ley argentino propone definir a las decisiones parcialmente
automatizadas o semi automatizadas como “aquellas en las que no hay intervencion
humana significativa”®.

... cualquier tratamiento de datos personales realizado
por medios automatizados con ayuda, por ejemplo, de un
ordenador personal, un dispositivo movil o un enrutador,

esta sujeto a las normas de proteccion de datos
de la UE y del CdE...

En la practica europea, cualquier tratamiento de datos personales realizado
por medios automatizados con ayuda, por ejemplo, de un ordenador personal, un
dispositivo movil 0 un enrutador, esta sujeto a las normas de proteccion de datos de
la UE y del CdE®.

Por otro lado, también se contempla el tratamiento de datos no automatizado, es
decir, manual. Esto implica que la informacion se organiza en ficheros fisicos que se
gestionan a traves de carpetas y archivadores.

Unién Europea, Reglamento General de Proteccion de Datos, articulo 4, apartado 2.

Cfr. TJUE, C-101/01, Procedimiento penal entablado contra Bodil Lindgvist, 6/11/2003, apartado 27 en Agencia de
los Derechos Fundamentales de la Unién Europea y Consejo de Europa (2019), Manual de legislacion europea en
materia de proteccion de datos, Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de la Union Europea, p.5.

AAIP(2023), Proyecto de Ley de Proteccion de Datos Personales, p. 9.

Cfr. Ibid, p. 114.
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En particular, en relacion con el tratamiento de datos automatizado, aparece
en escena la IA que puede o no implicar el tratamiento de datos personales. Con
la aplicacion de IA, se puede, entre otras cosas, automatizar decisiones y elaborar
perfiles.

“Las decisiones automatizadas pueden llevarse a cabo con o sin elaboracion de

perfiles; la elaboracion de perfiles puede darse sin realizar decisiones automatizadas.

No obstante, ambas no son necesariamente actividades independientes. Algo que

empieza como un simple proceso de decisiones automatizadas puede convertirse

en un proceso basado en la elaboracion de perfiles, dependiendo del uso que se dé

a los datos"’.

La elaboracion de perfiles esta formada por tres elementos:

a) debe ser una forma automatizada de tratamiento;

b) debe llevarse a cabo respecto a datos personales; y

c) el objetivo de la elaboracidon de perfiles debe ser evaluar aspectos
personales sobre una persona fisicad.

El Proyecto de ley presentado en Argentina propone en el articulo 31 que el
“titular de los datos tiene derecho a no ser objeto de una decision basada Unica
0 parcialmente en el tratamiento automatizado de datos, incluida la elaboracion
de perfiles e inferencias, que le produzca efectos juridicos perniciosos, 10 afecte
significativamente de forma negativa o tengan efectos discriminatorios”’.

En este sentido, se le reconoce el derecho a solicitar revision por una persona
humana de las decisiones tomadas sobre la base del tratamiento automatizado o
semi automatizado. ES aqui que toma protagonismo la figura del responsable del
tratamiento quien debe, entre otras cosas, aplicar medidas técnicas y organizativas
apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme
con laley.

2. ;Como trata datos personales la IA? Mas conceptos

El término Inteligencia Artificial fue usado por primera vez en 1956 por John
McCarthy para referirse a “la ciencia y la ingenieria de crear maquinas inteligentes,
especialmente programas de computacion inteligentes”. EI Grupo de Alto Nivel
en Inteligencia Artificial (Al - HLEG) que ha creado la Comision Europea lo aplica a

7. Grupo de Trabajo sobre Proteccion De Datos del Articulo 29, Directrices sobre decisiones individuales
automatizadas y elaboracion de perfiles a los efectos del Reglamento 2016/679, WP251rev.01, p.8.

8. Cfr.lbid, p.7.

9. AAIP (2023), Proyecto de Ley de Proteccion de Datos Personales, Articulo 31, p. 23.
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“sistemas que manifiestan un comportamiento inteligente, al ser capaces de analizar
el entorno y realizar acciones, con cierto grado de autonomia, con el fin de alcanzar
objetivos especificos”™.

... La A es un término general que abarca muchos tipos
diferentes de aprendizaje automatico (machine learning)...

Considerando su impacto en diversas areas de nuestra sociedad, la 1A se
relaciona inevitablemente también con 10s datos y su tratamiento.

La IA es un término general que abarca muchos tipos diferentes de aprendizaje
automatico (machine learning). El aprendizaje automatico puede definirse como un
conjunto de técnicas y herramientas que permiten a las computadoras “pensar”
mediante la creacion de algoritmos mateméticos basados en datos acumulados'.
Entre los tipos de machine learning, se encuentra el deep learning.

La eficacia del machine learning puede verse fuertemente influenciada por
los datos introducidos; por la manera en la que se seleccionan, presentan y son
procesados por los algoritmos.

Ademas, como adelantamos previamente, el tratamiento de datos por la IA
puede implicar el tratamiento de datos personales (por ejemplo, modelo de perfilado
de marketing o electoral) 0 puede no incluir este tipo de datos (por ejemplo, modelo
de prediccion meteorologico que recoge datos de estaciones geograficamente
distribuidas)™.

... "sesgo algoritmico” (“machine bias"). ocurre cuando un
sistema informatico refleja los valores de los humanos que
estuvieron implicados en su codificacion y en la recoleccion

de los datos usados para entrenar al algoritmo...

U

Eneste sentido, aparece un concepto interesante denominado “sesgo algoritmico’
("machine bias"): ocurre cuando un sistema informatico refleja los valores de los
humanos que estuvieron implicados en su codificacion y en la recoleccion de los
datos usados para entrenar al algoritmo. Existen tres tipos de sesgos clasicos: el

10.

1.

12.

Cfr. Artificial Intelligence for Europe, Comision Europea en AEPD (2020), Adecuacion al RGPD de tratamientos que

incorporan Inteligencia Artificial, p. 5.

Cfr. DATATILSYNET (2018) Artificial intelligence and privacy, The Norwegian Data Protection Authority, p. 6
recuperado de https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/english/ai-and-privacy.pdf el 09 de septiembre

de 2023.
Cfr. AEPD (2020), Adecuacion al RGPD de tratamientos que incorporan Inteligencia Artificial, p. 6.
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estadistico (como se obtienen los datos), el cultural (estereotipos) y el cognitivo
(creencias)™.

Cuantos més datos etiquetados vea un algoritmo, mejor seré la tarea que realice.
Sin embargo, la desventaja radica en que éstos pueden desarrollar puntos ciegos
basados en el tipo de informacion sobre 10s que estan entrenados. Esta situacion se
vuelve mas dramética cuando las decisiones automatizadas afectan los derechos
fundamentales de las personas'™.

Un ejemplo claro es el programa COMPAS (Correctional Offender Management
Profiling for Alternative Sanctions) por el cual sujetos privados de su libertad
responden preguntas. Con ellas se busca crear un “perfil” y determinar si la persona
tiene 0 no un “pensamiento criminal”. Las respuestas son analizadas por estos
sistemas de IA'y concluyen si esa persona en el futuro podria cometer un crimen.
Entonces aparece un valor promedio de riesgo que decide si alguien puede salir
bajo fianza, debe ser enviado a prision o recibir otra pena. Cuando la persona
ya esta encarcelada, el algoritmo determina si merece el beneficio de la libertad
condicional™.

Tanto en este caso como en muchos otros, el algoritmo puede incurrir en error
y juzgar errbneamente a la persona o, al menos, no de manera imparcial. De alli
el derecho que se explico al comienzo del presente articulo; a solicitar revision
por una persona humana de las decisiones tomadas sobre la base del tratamiento
automatizado o semi automatizado. Y también de alli todo el sistema existente para
proteger a los titulares de datos personales ante la aplicacion de IA.

II. Principios y Derechos

1. Principios Rectores de la Proteccion de Datos Personales en la IA
Antes de ahondar en la parte practica de la proteccion de datos personales en
proyectos de IA, hay que tener presente que, i bien en el tratamiento de datos
personales intervienen todos 1os principios que forman parte del estandar
internacional en esta materia, podemos destacar algunos de ellos que toman
particular relevancia.

En primer lugar, los principios de licitud, lealtad y transparencia implican que el
tratamiento de datos debe hacerse conforme a la ley, privilegiando los intereses del

13. Cfr. Morales Caceres A. (2020), El impacto de la Inteligencia Artificial en la Proteccion de Datos Personales, World
Compliance Association, recuperado de https://www.worldcomplianceassociation.com/2767/articulo-el-impacto-
de-la-inteligencia-artificial-en-la-proteccin-de-datos-personales.html el 09 de septiembre de 2023.

14. Cfr.ibid.

15. Cfr. ibid.
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titular sin intervencion de medios engafiosos e informando las caracteristicas del
tratamiento al que se someteran sus datos. Sobre el requisito de la transparencia, el
Proyecto de ley de Argentina aclara que “es transparente si la informacion vinculada
al tratamiento de los datos es facilmente accesible y utiliza un lenguaje sencillo y
claro”.

En particular, en el Reglamento General de Proteccion de Datos (RGPD), la licitud
requiere que se cumpla al menos una de las siguientes condiciones:

a) consentimiento del interesado;
b) necesidad de ejecutar un contrato;
€) una obligacion legal;

d) necesidad de proteger los intereses vitales del interesado o de otra
persona fisica;

e) necesidad de cumplir una mision realizada en interés publico;

f) necesidad de satisfacer los intereses legitimos del responsable del
tratamiento de un tercero, siempre gue sobre 10s mismos no prevalezcan
los intereses y derechos del interesado™.

Cuando los datos son tratados por sistemas que contienen IA, entonces, para
garantizar los principios antes mencionados, debe darse especial atencion a la
normativa vigente aplicable al caso, monitorear que el modelo de IA 'y su algoritmo
no incurra en un tratamiento discriminatorio arbitratorio y los sesgos explicados,
entre otras medidas.

En el supuesto de que los datos personales sean objeto de un tratamiento
automatizado, se sugiere como buena practica informar continuamente a los titulares
de manera que puedan conocer la forma en como las decisiones automatizadas
pueden afectarlos, y en su caso solicitar la intervencion humana, con el objetivo
de que puedan tomar una decision informada respecto a Si consiente 0 no el
tratamiento’”.

En particular, para alcanzar mayor confianza y transparencia se sugiere lo
siguiente:

. Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unién Europea y Consejo de Europa (2019), Manual de legislacion
europea en materia de proteccion de datos, Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Union Europea.

. Cfr. Red Iberoamericana de Proteccion de Datos (2019), Orientaciones Especificas para el Cumplimiento de los
Principios y Derechos que Rigen la Proteccion de los Datos Personales en los Proyectos de Inteligencia Artificial,
México, p. 17.
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a) Mantener canales abiertos de comunicacion y divulgacion del uso de los
datos personales en los procesos 0 productos de IA. ES importante que
esto se haga en términos muy claros y completos utilizando un lenguaje
muy sencillo que pueda ser entendido por una persona no experta en IA.

b) Efectuar pruebas piloto para evaluar el modelo de toma de decisiones y
corregir cualquier problema que pueda existir.

c) Proveer al titular del dato la opcion de que su informacion, en ciertos
casos, sea excluida de los datos entregados y estudiados por la maquina
en el desarrollo de algoritmos y patrones en los casos permitidos por la

ley.

d) Establecer canales de revision para que las decisiones tomadas por
una maquina puedan ser revisadas por humanos para ratificarlas o
rectificarlas'.

El principio de proporcionalidad también adquiere un lugar interesante con
relacion a la IA. Implica que solo podran ser objeto de tratamiento 10s datos
personales que resulten adecuados, pertinentes vy limitados al minimo necesario
con relacion a las finalidades que justifican su tratamiento.

... el hecho de que la Directiva abarcase de manera
generalizada “a todas las personas, medios de
comunicacion electronica y datos relativos al trafico sin
que se establezca ninguna diferenciacion, limitacion o
excepcion en funcion del objetivo de lucha contra los
delitos graves” se considero problematico...

En este sentido, el TJUE por ejemplo, en el caso “Digital Rights Ireland Ltd contra
Minister for Communications, Marine and Natural Resources y otros y Karntner
Landesregierung y otros”, examind la validez de la Directiva sobre conservacion
de datos. Esta tenia por objeto armonizar las disposiciones nacionales relativas a
la conservacion de datos personales generados o tratados por medio de servicios
de comunicaciones electronicas de acceso publico o de redes publicas de
comunicaciones para su posible transmision a las autoridades competentes en la

18. Cfr. Singapore Personal Protection Data Commission (2019) en Red Iberoamericana de Proteccion de Datos (2019),
Recomendaciones Generales para el Tratamiento de Datos en la Inteligencia Artificial, p. 24.
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lucha contralos delitos graves, como el crimen organizadoy el terrorismo. Sin perjuicio
de que se considerd que esta finalidad respondia efectivamente a un objetivo de
interés general, el hecho de que la Directiva abarcase de manera generalizada “a
todas las personas, medios de comunicacion electronica y datos relativos al trafico
sin que se establezca ninguna diferenciacion, limitacion o excepcion en funcion del
objetivo de lucha contra los delitos graves” se considerd problematico™.

Particularmente, aplicando el principio de proporcionalidad a los proyectos
gue involucran IA, se recomienda adoptar ciertas medidas como usar técnicas
de pseudonimizacion o cifrado para proteger la identidad del titular de los datos
personales (de forma tal que se limite el grado de intervencion o afectacion a su
derecho a la privacidad y proteccion de datos). Por otro lado, si bien es complicado
establecer la informacion exacta que sera necesaria y relevante para el desarrollo de
unalgoritmoen|A, y esta podria ser modificada, es importante que de forma continua
se sometan a una evaluacion para identificar si ella contintia siendo necesaria®.

... En el nuevo proyecto de ley en Argentina, a comparacion
de la actual ley vigente, los principios que rigen la materia
se presentan mejor definidos...

En el nuevo proyecto de ley en Argentina, a comparacion de la actual ley vigente,
los principios que rigen la materia se presentan mejor definidos, entre ellos: licitud,
lealtad y transparencia, finalidad, conservacion, minimizacion de datos y exactitud.

Resulta interesante la incorporacion del principio de responsabilidad proactiva
y demostrada (principio de “accountability”) donde se establece que el responsable
0 encargado del tratamiento debe adoptar las medidas técnicas, organizativas o de
cualquier otra indole que sean Utiles para garantizar un tratamiento adecuado de los
datos personales, el cumplimiento de la ley y que permitan demostrar a la Autoridad
de Aplicacion su efectiva implementacion.

Seré responsable del tratamiento de datos personales aquella persona fisica,
juridica, autoridad publica u otro que tome la decision de realizar el tratamiento de

19.

20.

TJUE, asuntos acumulados C-293/12 y C-594/12, “Digital Rights Ireland Ltd contra Minister for Communications,
Marine and Natural Resources y otros y Karntner Landesregierung y otros” [GS], 8 de abril de 2014 en Agencia de
los Derechos Fundamentales de la Union Europea y Consejo de Europa (2019), Manual de legislacién europea en

materia de proteccion de datos, Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de la Unién Europea, p.143.

Cfr. Red Iberoamericana de Proteccion de Datos, Orientaciones Especificas para el Cumplimiento de los Principios
y Derechos que Rigen la Proteccién de los Datos Personales en los Proyectos de Inteligencia Artificial, México,

2019, p. 21.
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datos personales. Es posible que dicho responsable contrate a terceras partes para
realizar, en su nombre y bajo sus instrucciones, diferentes tareas. Dichos terceros
tendrén el caracter de encargados de tratamiento siempre y cuando todo tratamiento
de datos personales lo realicen bajo las instrucciones de ese responsable. Cualquier
otro tratamiento adicional sobre dichos datos que puedan llegar a realizar para sus
propios fines los convertird en responsables para esos tratamientos?”.

En relacion a este principio surge el principio de explicabilidad, brevemente
introducido al comienzo. En términos de gobernanza de la IA, el requisito de
explicabilidad, en la medida en que sea factible, requiere que las partes responsables
describan los vinculos causales entre los datos de entrada y las decisiones finales?.

2. Derechos de los titulares

Los titulares de los datos personales que son tratados por IA, con [0S que se toman
decisiones automatizadas o elaboran perfiles, tienen derechos especificos que
deben ser debidamente protegidos y garantizados.

La cuarenta (40) Conferencia Internacional de Autoridades de Proteccion de
Datos Y Privacidad considerd que, “cualquier creacion, desarrollo y uso de sistemas
de inteligencia artificial deben respetar los derechos humanos, particularmente 10s
derechos a la proteccion y privacidad de los datos personales, asi como a la dignidad
humana, la no discriminacion, y los demas valores fundamentales. Estas creaciones
deben ademaés proveer soluciones para permitirle a los individuos mantener control
y entendimiento sobre los sistemas de inteligencia artificial".

... Entre estos derechos se encuentra el derecho de acceso,
rectificacion, cancelacion, oposicion, a no ser objeto de
decisiones individuales automatizadas, a la portabilidad de
los datos personales y a la limitacion del tratamiento
de los datos personales...

Entre estos derechos se encuentra el derecho de acceso, rectificacion, cance-
lacion, oposicion, a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, a la
portabilidad de los datos personales y a la limitacion del tratamiento de los datos
personales.

21. Cfr. AEPD (2020), Adecuacion al RGPD de tratamientos que incorporan Inteligencia Artificial, p. 17.
22. Cfr. CEDPO (2023), “Al and Personal Data A Guide for DPOs “Frequently Asked Questions”, p.12.
23. Conferencia Internacional de Autoridades de Proteccion de Datos y Privacidad, ICDPPC (2018).
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Existe una gran cantidad de medidas concretas que pueden y/o deben tomarse
en procesos de IA para garantizar la proteccion de tales derechos. Por ejemplo,
informar a los titulares que interactlian con una aplicacion de IA; permitir que
los titulares conozcan la logica de los algoritmos utilizados en IA; considerar la
implementacion de mecanismos para que los titulares verifiquen su perfil; incluir
herramientas para la administracion de preferencias, como un panel de privacidad;
entre otras?*.

En particular, la actual ley de Argentina, en materia de proteccion de datos, dedica
8 articulos para desarrollar los derechos de los titulares de datos: a la informacion,
acceso, rectificacion, actualizacion o supresion de los datos personalesy la gratuidad
de dichos actos.

El nuevo proyecto de ley suma los derechos a la oposicion y portabilidad.
También se regula la inferencia y la elaboracion de perfiles, asi como también el
derecho a solicitar la revision por una persona humana de las decisiones tomadas
sobre la base del tratamiento automatizado o semiautomatizado entre otras
novedades.

lll. Medidas Proactivas

A continuacion, se procedera a explicar algunas de las medidas que deben o se
recomiendan tomar para garantizar la proteccion de datos personales en procesos
de involucran IA.

1. Evaluacion de Impacto de Proteccion de Datos (EIPD)
Las organizaciones deben efectuar una EIPD al realizar actividades o aplicar politicas
que involucran el tratamiento de datos personales. Si bien ahora “deben” porque
actualmente es una obligacion en Ameérica Latina y Europa, desde hace tiempo
constituye una préactica relevante reconocida por normas internacionales.

Tal préctica es necesaria y aplicable tanto por grandes empresas como por
pequenas organizaciones, como podrian serlo start-ups de tecnologia, ya que el
objetivo es identificar riesgos en el tratamiento de datos personales y prevenirlos.

“Los riesgos que sean identificados en el proceso deben evaluarse tanto en una
dimension individual como en una dimension comunitaria. Hay operaciones de
tratamiento de datos que, consideradas individualmente, no lucen relevantes, pero

. Cfr. Red Iberoamericana de Proteccion de Datos (2019), Orientaciones Especificas para el Cumplimiento de los
Principios y Derechos que Rigen la Proteccion de los Datos Personales en los Proyectos de Inteligencia Artificial,
México, p. 37.
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que en el agregado podrian suponer un riesgo significativo para derechos y garantias

fundamentales de las personas®.

La EIPD presupone distintas fases. En primer lugar, antes de la propia Evaluacion,
se debe realizar un andlisis preliminar. Esto implica a) determinar los factores que
inciden en la necesidad de efectuar una EIPD, b) definir los participantes y procesos
para la documentacion y ¢) analizar la normativa aplicable.

Una vez realizado, comienza la etapa de contextualizacion en la cual se desarrolla
el ciclo de vida de los datos. “Es fundamental que las entidades describan como
recolectan, almacenan, utilizan vy finalmente eliminan la informacion en su poder.
Deben explicar qué datos personales tratan, para qué y qué personas tienen acceso
autorizado al flujo de informacion”?.

... Es fundamental que las entidades describan como
recolectan, almacenan, utilizan y finalmente eliminan
la informacion en su poder...

Luego se tendran que identificar los riesgos en cada etapa concreta para
proceder con una correcta gestion de riesgos. Aqui se deberd analizar la probabilidad
que suceda cada amenaza, cOmo impactara en los derechos de las personas, qué
medidas deberian tomarse para minimizar €stos riesgos, entre otros aspectos.

Por tal motivo, es que la etapa de gestion de riesgos se organiza en tres fases: a)
identificacion del riesgo (en base a la identificacion de amenazas); b) evaluacion del
riesgo; y ¢) plan de tratamiento del riesgo.

En estos procesos, deben tenerse en cuenta varios aspectos en relacion a la
IA donde hay datos de entrada y decisiones de salida que generan determinados
riesgos. Explica la doctrina que "los datos de entrada estan afectados principalmente
por dos variables: los sesgos (incorporacion de datos parciales, insuficientes, no
actualizados o manipulados)y la pertinencia (relevancia, inconsistencia o completitud
de los datos); por su parte, el desarrollo del algoritmo, se puede ver afectado por los
patrones (sesgos de la logica de programacion, inclusion de funciones no previstas
y fallas inherentes de las funciones utilizadas para su codificacion) y los errores
(condiciones de la operacion que reflejan un funcionamiento diferente al previsto y

25. Agencia de Acceso a la Informacion Publica y Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, “Guia de
Evaluacion de Impacto en la Proteccion de Datos”, argentina.gob.ar/aaip, gub.uy/urcdp, p. 6.

26. Agencia de Acceso a la Informacion Publica y Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, “Guia de
Evaluacion de Impacto en la Proteccion de Datos”, argentina.gob.ar/aaip, gub.uy/urcdp , p. 16.
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gue atentan contra las premisas del disefio planteado). Finalmente, los riesgos en las
decisiones de salida estan relacionados con la pertinencia y precision del resultado
de la ejecucion del algoritmo y como respuesta al analisis de los datos de entrada“?’.

En particular, en el plan de tratamiento del riesgo, se debe considerar gue no
siempre se podran mitigar 10s riesgos, sino reducir su impacto. Para ello, algunas de
las medidas més frecuentes son las siguientes:

a) No recolectar o almacenar algun tipo de dato personal y datos sensibles.

b) Monitorear o limitar la toma de decisiones automatizada cuando esta se
funde en el tratamiento de datos personales.

¢) Implementar periodos razonables de conservacion de los datos vy
mecanismos seguros para la destruccion de informacion.

d) Implementar medidas adecuadas de seguridad de la informacion.

e) Capacitar al personal en materia de proteccion de datos y concientizarlo
respecto de 10s riesgos involucrados en las operaciones de tratamiento®.

... Capacitar al personal en materia de proteccion de datos
y concientizarlo respecto de los riesgos involucrados en las
operaciones de tratamiento...

Como base se recomienda detallar (al menos) para cada riesgo identificado
el control a implementar, el responsable de su implementacion y el plazo de
implementacion.

La EIPD y los resultados que esta arroja, deben aplicarse a los procesos de la
organizaciony controlarse adecuadamente para asegurar la minimizacion de riesgos.

2. Herramientas de Anonimizacion

Ante un proyecto que involucra 1A, es sumamente importante cuestionarse que
tan necesario es utilizar informacion que esté asociada a una persona, tal como
se explico bajo el concepto de principio de proporcionalidad. Si es necesario, se
recomienda utilizar la informacion de manera anonimizada a fines de impedir la
identificacion del titular de los datos.

27.

28.

Red Iberoamericana de Proteccion De Datos (2019), Recomendaciones Generales para el Tratamiento de Datos en

la Inteligencia Artificial, México, p. 16.

Cfr. Agencia de Acceso a la Informacion Publica y Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, “Guia de

Evaluacion de Impacto en la Proteccion de Datos”, argentina.gob.ar/aaip.gub.uy/urcdp , p. 16.
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Es por ello que se debe tener en cuenta que “el responsable del tratamiento
solo podra tratar aquellos datos que sean adecuados, pertinentes y limitados a lo
necesario en relacion con los fines, que a su vez deben ser determinados, explicitos
y legitimos"?.

En otras palabras, 10 que se busca es que el grado de identificacion del individuo
esté restringido tanto por la cantidad como por la naturaleza de la informacion
utilizada, ya que algunos detalles revelan méas sobre la identidad de una persona que
otros. Esto, sumado al uso de las técnicas de anonimizacion y encriptacion, ayudan a
proteger de mejor manera la identidad de los titulares de datos personales®.

3. Esquemas de Gobernanza sobre Tratamiento de Datos Personales en las
Organizaciones que Desarrollan Productos de IA
Resulta relevante tener en cuenta también la estructura jerérquica de las
Organizaciones que Desarrollan Productos de IA. En ella, deberan estar claras las
funciones y responsabilidades de cada uno de los funcionarios.
Principalmente, las funciones y responsabilidades que deben repartirse en el
interior de una organizacion son las siguientes:

a) Realizar evaluaciones y manejo de riesgos;
b) Decidir qué modelos de toma de decision seran utilizados;
€) Realizar actividades de mantenimiento, monitoreo, y revision;

d) Revisar los canales de comunicacion con los usuarios y/o consumidores®'.

... Realizar actividades de mantenimiento, monitoreo,
y revision...

De esta manera, se garantizara el funcionamiento correcto del gobierno corpo-
rativo, cumpliendo las normas y garantizando los derechos de los titulares de los
datos.

29.

30.

31.

Morales Caceres A. (2020), El Impacto De La Inteligencia Artificial En La Proteccion De Datos Personales, World
Compliance Association, recuperado de https://www.worldcomplianceassociation.com/2767/articulo-el-impacto-

de-la-inteligencia-artificial-en-la-proteccin-de-datos-personales.html

Cfr. Morales Céceres A. (2020), El Impacto De La Inteligencia Artificial En La Proteccion De Datos Personales, World
Compliance Association, recuperado de https://www.worldcomplianceassociation.com/2767/articulo-el-impacto-

de-la-inteligencia-artificial-en-la-proteccin-de-datos-personales.html

Cfr. Red Iberoamericana de Proteccion De Datos (2019), Recomendaciones Generales para el Tratamiento de Datos

en la Inteligencia Artificial, México, p. 19y 20.
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IV. Argentina hoy: «Programa de Transparencia y Proteccion de
Datos Personales en el Uso de la Inteligencia Artificial»

Tal como se adelantd previamente, la Argentina es un pais que, i bien no es lider en
esta materia, esta comenzando a incorporar en su agenda cuestiones de Proteccion
de Datos Personales e IA.

Ademas de las modificaciones que propone incorporar el Proyecto de Ley
de Proteccion de Datos Personales, presentado el pasado 30 de agosto de 2023,
la Agencia de Acceso a la Informacion Publica (AAIP) formalizo el “Programa
de Transparencia y Proteccion de Datos Personales en el Uso de la Inteligencia
Artificial”.

Las Direcciones Nacionales de Evaluacion de Politicas de Transparencia y de
Proteccion de Datos Personales fueron designadas para supervisar la ejecucion
efectiva del programa y seran responsables de llevar a cabo acciones conjuntas y
establecer mecanismos apropiados para monitorear y evaluar su progreso.

Tal como indica el Anexo | de la Resolucion 161/2023, el objetivo general es
impulsar procesos de analisis, regulacion y fortalecimiento de capacidades estatales
necesarias para acompanar el desarrollo y uso de la IA, tanto en el sector publico
como en el ambito privado, garantizando el efectivo ejercicio de los derechos de la
ciudadania en materia de transparencia y proteccion de datos personales.

Luego se enumeran como objetivos especificos, los siguientes:

a) Indagar acerca de las implicancias sociales, econdmicas, laborales,
culturales y ambientales del desarrollo de la 1A en Argentina,

b) Analizar el estado de situacion respecto al uso de la IA en las organiza-
ciones del Sector Publico nacional,

¢) Generar conocimiento que permita identificar buenas practicas, apren-
dizajes y recomendaciones en materia de transparencia, transparencia
algoritmica y proteccion de datos personales en el uso de la IA;

d) Realizar acciones de fortalecimiento de capacidades institucionales de
actores claves en la implementacion de la IA en materia de transparencia
y proteccion de datos personales;

e) Impulsar procesos participativos para la generacion de propuestas
regulatorias de la IA en el pals, en coordinacion con otros organismos
gubernamentales competentes en la materia.
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Todos estos objetivos se dan el marco de los principios y recomendaciones
de organizaciones internacionales, como la Organizacion para la Cooperacion y el
Desarrollo Econdmicos (OCDE) y la Organizacion de las Naciones Unidas para la
Educacion, la Ciencia 'y la Cultura (UNESCO).

Muchos de estos principios y recomendaciones fueron explicados en el presente
articulo. Pero ;qué propone la Argentina para garantizarlos?

Conmirasacumplir conlos estandares internacionales, la AAIP propone organizar
el programa en tres modulos: a) observatorio sobre IA; b) gobernanza y participacion
social; y ¢) fortalecimiento de capacidades en Transparencia y Proteccion de Datos
Personales en el uso de la IA.

En el observatorio, se procura a) realizar un mapeo de actores clave involucrados
en la tematica (gubernamentales y no gubernamentales); b) seguir 10s avances
regionales y globales en materia de regulacion de los desarrollos tecnologicos
basados en IA; y ¢) elaborar estadisticas e informes periddicos sobre la materia.

A través del segundo componente, se propone: a) la institucionalizacion de un
Consejo Asesor Multidisciplinario con expertos/as en la materia, para la generacion
de consensos y concertacion de politicas sectoriales; b) la interaccion de la AAIP con
organos gubernamentales de gobernanza tecnolégica v juridica en la materia; y ¢) la
elaboracion participativa de estrategias regulatorias para abordar la vulneracion de
derechos y prevenir impactos negativos del uso de la 1A, en coordinacion con otros
organismos gubernamentales competentes en la materia.

Por ultimo, para lograr el Fortalecimiento de capacidades en Transparencia y
Proteccion de Datos Personales en el uso de la 1A, se propone a) la elaboracion
de guias de buenas préacticas para entidades publicas y privadas en materia de
transparencia y proteccion de datos personales en el uso de la IA; b) realizar
capacitaciones y asistencia técnica en materia de transparencia y proteccion de
datos personales en el uso de la IA; ¢) confeccionar campanas de sensibilizacion,
alfabetizacion mediatica e informacional; y d) documentar los Sistemas de
Decisiones Automatizados (SDA) y publicar de los criterios de transparencia en el
Portal Nacional de Transparencia.

La creacion del Programa de Transparencia y Proteccion de Datos Personales
en el Uso de la Inteligencia Artificial representa un avance importante en la
regulacion y supervision de la IA en Argentina, con enfoque en garantizarlos
derechos de los ciudadanos y promover practicas éticas en el desarrollo y uso
de esta tecnologia.
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conclusion

Hoy solamente estamos frente al comienzo de la IA 'y, por o mismo, es el momento
perfecto para que la ley se adelante y evite la produccion de dafios irreparables en
las personas. La privacidad vy facultad de gestionar nuestra informacion personal
constituye un derecho humano fundamental y, por lo tanto, la IA debe ser regulada
bajo un marco normativo completo y coherente.

La Argentina con la presentacion del proyecto de ley que busca actualizar la
actual Ley de Proteccion de Datos Personales, se posiciono entre 10s paises con un
de las propuestas mas completas, como puede verse a continuacion:

Sin embargo, en materia regulacion de 1A, Argentina no es un pais pionero. La
comparacion con otros paises es notable en el siguiente grafico:
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Mas alla de la comparacion con el sistema europeo 0 anglosajon, son destacables
los avances que se estan logrando en Argentina y en el mundo.

La relevancia de la proteccion de datos personales en el ambito de la 1A es cada
vez mas notable y con ella se reconocen derechos e imponen deberes orientados
en todo el mundo hacia el mismo estandar.

Es fundamental que las cuestiones de la privacidad y el uso de la 1A se mantengan
en la agenda local e internacional, para poder garantizar que la legislacion vy las
conductas sigan lalinea de evoluciony avances que presentan las nuevas tecnologias.
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Resumen

En este articulo se analizan las oportunidades que tienen los paises
latinoamericanos para desarrollar emprendimientos Deep Tech y
se examina como los fondos de capital de riesgo especializados se
posicionan como facilitadores clave para el crecimiento y éxito de
esta industria. El texto explica algunos casos de estudio y muestra
la forma en que el sistema de propiedad intelectual contribuye al
desarrollo de ecosistemas tecnoldgicos en la region.

Palabras clave: Deep Tech, emprendimientos, fondos de capital de
riesgo.

Abstract

This article analyzes the opportunities available to Latin American
countries for developing Deep Tech startups and examines how spe-
cialized venture capital funds position themselves as key facilitators
for the growth and success of this industry. The text explains some
case studies and demonstrates how the protection of the intellectu-
al property system contributes to the development of technological
ecosystems in the region.

Keywords: Deep Tech, startups, venture capital funds.”
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I. :Qué es Deep Tech?

La Industria Deep Tech ha emergido como un campo de innovacion y desarrollo
tecnologico de vanguardia que ha captado la atencion de inversionistas, empren-
dedores y el sector en diferentes partes del mundo’. Si bien el desarrollo de
tecnologias profundas ha sido una constante a lo largo del siglo XX, su auge actual
estarelacionado con un decrecimiento en el costo de hacer desarrollos tecnologicos,
en especial, en paises en via de desarrollo. Especificamente en América Latina,
la posibilidad de realizar innovacion cientifica a bajo costo, en comparacion con
décadas pasadas, asi como las nuevas capacidades del recurso humano, estan
dando lugar a la investigacion y desarrollo de tecnologias avanzadas y disruptivas en
aras de solventar los grandes desafios que enfrenta la estabilidad econdmica, social
y medioambiental global (Basilio Ruiz de Apodaca, O., Frolund, L., Murray, F, 2023).

Eltérmino Deep Tech fue acufiado por Swati Chaturvedi, en 2014, quien lo definio
asl:"Las empresas de Deep Tech estan construidas sobre descubrimientos cientificos
tangibles o innovaciones de ingenieria. Tratan de resolver los grandes desafios que
realmente afectan al mundo. Por ejemplo, creando un nuevo dispositivo médico o
una técnica para combatir el cancer, soluciones se data analytics para ayudar a los
agricultores a producir mas alimentos, 0 una solucion de energia limpia que reduzca
el impacto humano en el cambio climatico” (Pefia, . y Jenik, M., 2023)3,

Si bien esta definicion abarca las principales caracteristicas de los empren-
dimientos Deep Tech, una definicion mas acertada es la utilizada por MIT que es:
“soluciones tecnolégicas basadas en la ciencia asociadas con dimensiones criticas
de incertidumbre, que permiten adaptarse a las dindmicas cambiantes tipicas de un
panorama tecnoldgico en rapida evolucion” (Basilio Ruiz de Apodaca, O., Frolund, L.,
Murray, F, 2023, p.2).

Por lo anterior, las caracteristicas clave de los emprendimientos Deep Tech,
segun Basilio Ruiz de Apodaca, O., Frolund, L. y Murray, F. (2023) son las siguientes:

... Son emprendimientos posicionados en la frontera
cientifica, con ciclos de 1+D largos e inciertos...

1. Ver. Gourévitch, A., Portincaso, M., de la Tour, M., Goeldel, N. y Chaudhry, U. (11 de marzo de 2011). Deep Tech
and the Great Wave of Innovation. Boston Consulting Group. https://www.bcg.com/publications/2021/deep-tech-
innovation

2. Basilio Ruiz de Apodaca, O., Frolund, L., Murray, F. 6 de enero de 2023. What is “Deep Tech” and What Are Deep
Tech Ventures? https://reap.mit.edu/assets/What_is_Deep_Tech_MIT_2023.pdf

3. Pefia, .y Jenik, M. 2023. Deep Tech, la nueva ola. https://publications.iadb.org/es/deep-tech-la-nueva-ola
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1. Son emprendimientos posicionados en la frontera cientifica, con ciclos de
I+D largos e inciertos;

2. Construccion de productos y procesos, en la gran mayoria de casos,
tangibles, a menudo altamente regulados,

3. Estan vinculados a actores clave del ecosistema, especialmente a
Instituciones de Educacion Superior o0 a centros de investigacion
independientes,

4, Estan orientados intensivamente a problemas o impulsados por una
mision global, y por lo tanto dirigidos a la solucion de fallos en la creacion
de valor,

5. Son emprendimientos construidos a través de un ciclo dindmico de
reduccion de riesgos (de-risking) que reconoce los retos complejos
que enfrentan los fundadores e inversionistas y el amplio catalogo de
opciones en desarrollar diferentes modelos de negocio basado en la
investigacion en desarrollo.

6. Utilizan conexiones entre diferentes ramas de las ciencias exactas, como
aplicadas (matematicas, fisica, quimica, biologia, ingenieria, medicina,
etc.) para resolver problemas complejos actuales.

7. Generalmente son titulares de patentes de invencion o cuentan con
licencias de patentes.

... Los emprendimientos en Deep Tech abarcan disciplinas
como la inteligencia artificial, la biotecnologia, la robotica,
la nanotecnologia y la computacion cuantica...

Los emprendimientos en Deep Tech abarcan disciplinas como la inteligencia
artificial, la biotecnologia, la robotica, la nanotecnologia y la computacion cuantica
(Gourévitch, A., Portincaso, M., de la Tour, M., Goeldel, N. y Chaudhry, U., 2011). Se
caracterizan por su alto grado de complejidad. La génesis de estas innovaciones
suele implicar extensos procesos de investigacion y desarrollo en laboratorios de
quimica, fisica y ciencias computacionales, con un enfoque en resolver problemas
complejos y abordar desafios de gran magnitud (Hafied, F, 2022)*.

4. Hafied, F. 2 de septiembre de 2022. Una estrategia nacional de Deep Tech para Espafia. Real Instituto ELCANO.
https://www.realinstitutoelcano.org/policy-paper/una-estrategia-nacional-de-deep-tech-para-espana/
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Estas tecnologias tienen la capacidad de crear nuevos escenarios de accion para
la propiedad intelectual, pues con frecuencia generan valiosos activos intangibles.
La proteccion y gestion adecuadas de los activos intelectuales resulta esencial
para promover la innovacion y garantizar un ambiente propicio para la creatividad
y el progreso tecnologico (University of Cambridge, 2023). La interseccion entre
Deep Tech'y la Propiedad Intelectual abre un abanico de oportunidades y desafios
gue requiere una aproximacion solida para garantizar el desarrollo sostenible y
responsable de estas tecnologias avanzadas (Pefia, 1. y Jenik, M., 2023).

Actualmente, dentro del mundo de capital de riesgo, existe el concepto de
“Science Equity” que merece ser analizado por cualquier interesado en desarrollar
ciencia para solucionar problemas en el mercado. Segiin Aimudena Trigo, a mediano
plazo se proyecta como otro activo dentro del portafolio de inversionistas privados
especialmente en etapas pre-semilla, semilla y etapas tempranas. “Science Equity
esta fundamentado en tecnologias industriales, también llamadas ciencia profunda
(Deep Science), e involucra campos como la nanotecnologia, la ciencia de materiales,
lafotonica, la biotecnologia industrial y la computacion cuantica. A diferencia de Deep
Tech, el concepto Science Equity no involucra soluciones digitales y se concentra
especificamente en inversiones especializadas en las etapas pre-semilla, semilla y
etapas tempranas” (Trigo, A. 2021)°. Este articulo se centrara en las soluciones Deep
Tech teniendo un enfoque de Science Equity.

... A diferencia de Deep Tech, el concepto Science
Equity no involucra soluciones digitales y se concentra
especificamente en inversiones especializadas en las

etapas pre-semilla, semilla y etapas tempranas...

Regresando a la definicion de emprendimientos Deep Tech, es importante definir
la distincion entre éstos a otros tipos de emprendimientos, generalmente llamados
“Soft Tech”. La diferencia principal se concentra en que estas Ultimas basan sus
modelos de negocio en las capas superiores de un stack o apilamiento tecnologico.
En el caso de las tecnologias de la comunicacion estas capas generalmente son el
desarrollo de aplicaciones 0 apps para solucionar problemas de oferta y demanda
en diferentes industrias como por ejemplo servicios financieros, inmobiliarios, de
seguros, de gestion de software, entre otros. En el caso de los emprendimientos
Deep Tech, su propuesta de valor se centra en generar nuevas capas profundas

Trigo, A. 12 de octubre, 2021. It’s not deeptech. The new asset class VCs need to look at is science equity. https://
sifted.eu/articles/science-equity-deeptech
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utilizando conocimientos cientificos para desarrollar soluciones a problemas
globales como la descarbonizacion de las industrias actuales en energia, agricultura,

alimentos, salud humana y animal.

Caracteristicas Deep Tech vs. Soft Tech

Caracteristicas Emp. Deep Tech

Caracteristicas Emp. Soft Tech

Requiere mayor tiempo para desarrollar
un minimo producto viable (MPV) dado
la complejidad de crear nuevas capas de
tecnologia para solucionar un problema de
saludo o de sostenibilidad.

Requiere menor tiempo para desarrollar
un MPV dado que estan enfocadas en
desarrollar aplicaciones o software o que
permite iteraciones mas rapidas y ajustes
en tiempo real.

Requiere mayor uso de patentes para
proteger sus nuevas invenciones en el
campo cientifico.

Requiere menor uso de patentes debido ala
rapidez con la que evolucionan e iteran sus
productos o Servicios.

La capacidad de generar traccion
generalmente es mas lenta dada la
naturaleza compleja y disruptiva de sus
productos o servicios. Toma mas tiempo
convencer a los primeros usuarios (Early
Adopters), realizar pilotos y asegurar
inversiones

La capacidad de generar traccion es mas
rapida ya que son productos o servicios
mas accesibles y entendibles para el
mercado masivo, permitiendo una adopcion
mas rapida

La capacidad de solucionar problemas
globales es mas alta al enfocarse en
problemas profundos en ciencia y
tecnologia que, cuando se resuelven, tienen
la capacidad de impactar a nivel global.

Respecto a la capacidad de solucionar
problemas su impacto es variable. Mientras
gue algunos emp. soft tech pueden abordar

problemas globales (como plataformas de
educacion en linea), otros pueden ser mas
de nicho o de interés regional.

Al igual que en los emprendimientos Soft Tech, los fondos de capital de riesgo
especializados en Deep Tech, y los fondos emergiendo en Science Equity, son actores
clave en el impulso de la innovacion y el crecimiento tecnologico Deep Tech a nivel
mundial, y por supuesto, en Latinoamérica. Estos fondos de inversion, centrados
en respaldar emprendimientos y startups que desarrollan tecnologias profundas,
desempenian un papel fundamental en catalizar el desarrollo de soluciones
tecnologicas de vanguardia que estan dando forma al futuro de la humanidad (Pefa,

.y Jenik, M., 2023).



Creando el ecosistema Deep Tech en LATAM. Jugadores clave: fondos de capital de riesgo,
emprendedores y la Propiedad Intelectual

II. ;Cudl es la relacion entre Deep Tech y Venture Capital?

A medida en que el progreso en estos campos impulsa cambios disruptivos en
multiples sectores, el Venture Capital (capital de riesgo) ha desempefiado un papel
fundamental al financiar y respaldar el desarrollo de empresas que lideran el camino
en la industria Deep Tech. Ahora, ¢cOmo esta interaccion entre Deep Tech y Venture
Capital ha catalizado la innovacion tecnoldgica y el crecimiento empresarial?

1. Financiacion para el Desarrollo de emprendimientos Deep Tech
Las investigaciones que se desarrollan en las universidades y en centros de
investigacion independientes, tradicionalmente, se han tratado de comercializar
a través de transferencia de tecnologia entre estos centros de investigacion y los
grandes corporativos. En el caso de América Latina este modelo no ha logrado los
resultados esperados en relacion a los desafios de innovacion que existen en nuestra
region (Pefia Ceniceros, M. (2022). Resultados de la Primera Encuesta de Indicadores
deTransferencia de Tecnologia de los paises de la Alianza del Pacifico: Chile, Colombia,
México y Perl. https://drive.google.com/file/d/17KOArriD_IBKIY4gLSIgMéd5rarsl-z-/
view).

Por otro lado, el mecanismo de introduccion de nuevos modelos de negocio al
mercado a través de financiacion de capital de riesgo ha demostrado grandes logros
en la Ultima década (Ver tabla 1).

Tabla 1. NUmero de deals y capital de riesgo invertido desde 2011 a 2022 en LATAM.
(Fuente: Crunchbase y LAVCA).

Los datos de la Tabla 1 reflejan las inversiones realizadas mayoritariamente en
emprendimientos Soft Tech. Si bien los resultados de capital de riesgo entre 2022
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y 2023 (Tabla 2) demuestren una fuerte caida tanto de volumen invertido como
en deals a nivel mundial, si se revisan en detalle, especialmente en Europa, estos
también demuestran un crecimiento en los segmentos Deep Tech (Tabla 3).

Tabla 2. Volumen de Venture Capital Global entre Q1 de 2021 a Q2 de 2022.
Fuente: Crunchbase.

Tabla 3. Inversion de Capital de Riesgo por industria entre 2015 a 2022. Fuente: Dealroom.
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La Industria Deep Tech presenta desafios Unicos que requieren una inversion
significativa en investigacion y desarrollo. La naturaleza de estas tecnologias
profundas implica que los plazos para alcanzar la madurez comercial pueden
ser prolongados, vy los riesgos asociados a su desarrollo suelen ser mayores en
comparacion con inversiones en tecnologfas mas tradicionales. El Venture Capital ha
demostrado ser una fuente valiosa de financiamiento para las empresas emergentes
y startups dedicadas al desarrollo de tecnologias profundas. A través de rondas
de financiamiento, 1os inversores de capital de riesgo proporcionan el respaldo
financiero necesario para que estas companias puedan llevar a cabo investigaciones
avanzadas, adquirir talento especializado vy lograr avances significativos hacia la
comercializacion de sus productos y servicios (Wolves Summit, 2014).

... La Industria Deep Tech presenta desafios Unicos
que requieren una inversion significativa en investigacion
y desarrollo...

2. Identificacion de Oportunidades de Inversion en Deep Tech

El'Venture Capital también ha demostrado ser un catalizador clave para la Industria
Deep Tech al identificar y apoyar oportunidades de inversion prometedoras. LoS
inversionistas especializados en Deep Tech se enfocan en empresas que desarrollan
soluciones innovadoras para desafios complejos, o que incluye aplicaciones
disruptivas en sectores como la medicina, la energia, la agricultura, la manufactura y
la movilidad, entre otros. Al respaldar proyectos de alto potencial y emprendedores
visionarios, el capital de riesgo contribuye a la construccion de un ecosistema solido
para el avance de la tecnologia profunda y la aceleracion de su adopcion en diversos
mercados (Boston Consulting Group [BCG], 2019).

Uno de los desafios comunes en la Industria Deep Tech es el puente entre la
innovacion tecnologica y su aplicacion comercial. Aqui es donde el Venture Capital
puede jugar un papel transformador. Al proporcionar financiamiento, asesoramiento
Yy recursos a las empresas tecnologicas emergentes, 10s inversores de capital de
riesgo les permiten alcanzar hitos clave para la comercializacion de sus productos y
servicios. Asimismo, la experiencia y las conexiones de los inversionistas de capital
de riesgo pueden facilitar la identificacion de oportunidades de mercado, el acceso a
redes de clientes potenciales y la creacion de alianzas estratégicas que impulsen la
adopcion y el éxito comercial de las tecnologias profundas.

Aungue la oportunidad de involucrar a mas fondos de Venture Capital en
inversiones Deep Tech es prometedora teniendo en cuenta los desafios actuales que

167



Derechos Intelectuales - 28 - ASIPI

existen en términos de salud y cambio climéatico, aun existen algunas dificultades
para los gestores profesionales (GPs) de fondos de venture capital al momento
de analizar una tesis de inversion especializada en Deep Tech. Algunas de estas
paradojas estan relacionadas con los siguientes puntos:

e (estion del riesgo tecnologico: La gran mayoria de GPS son expertos en
asumir el riesgo de mercado, pero no el riesgo asociado a la financiacion
de investigacion de nuevas tecnologias. Hoy en dia el 90% de las
inversiones de VC en América Latina se han dirigido a emprendimientos
Soft Tech, los cuales se basan en el desarrollo de software o aplicaciones
(Pefa, 1.y Jenik, M., 2023).

... La gran mayoria de GPs son expertos en asumir el riesgo
de mercado, pero no el riesgo asociado a la financiacion de
investigacion de nuevas tecnologias...

e Falta de experiencia en procesos de Due Dilligence de modelos de
negocio en sectores de alta complejidad e intensivos en investigacion
y desarrollo: La mayoria de los gestores profesionales en LATAM cuenta
con una formacion en finanzas. No cuentan con equipos técnicos o
PhDs especializados en evaluar modelos de negocios basados en
investigaciones cientificas.

... Dificultad en el proceso de scouting de potenciales
activos a invertir...

¢ Dificultad en el proceso de scouting de potenciales activos a invertir: En
la mayoria de casos para los GPs no es un proceso sencillo identificar
proyectos de investigacion cientifica que puedan ser financiados a través
de capital de riesgo. Esto se debe a la baja sofisticacion que los lideres
de los proyectos cientificos tienen al comprender lo que Se requiere para
que su investigacion, y 10s potenciales negocios que se deriven de ésta,
pueda generar retornos atractivos para los inversionistas de un fondo de
inversion de capital de riesgo.

e Ciclos de inversion no alineados a los ciclos de investigacion cientifica: x
gran mayoria de tesis de inversion de los fondos en LATAM se proyectan
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a 8-10 anos, de los cuales aproximadamente un tercio se usa para hacer
inversiones, el otro tercio se usa para gestionar el portafolio y el Gltimo
tercio se usa pararealizar des-inversiones. En el caso de lasinvestigaciones
cientificas, en especial en salud y en clima, los procesos de investigacion
y desarrollo que incluyen varios pilotos y pruebas de concepto pueden
llevar de 3a 5 anos. Estos tiempos rezagan la posibilidad de lograr generar
ingresos en tiempos similares a los de los emprendimientos Soft Tech.

... Ciclos de inversion no alineados a los ciclos
de investigacion cientifica...

¢ Faltade conocimiento en protecciony estrategia de Propiedad Intelectual:
En el caso de que un GP en general, decida realizar una evaluacion
de inversion en un emprendimiento con caracteristicas Deep Tech, se
enfrenta a algunos desafios en términos de Propiedad Intelectual gue, en
el caso de una evaluacion de Soft Tech, no son tan criticos. Por ejemplo
asuntos como valoracion de los activos intangibles y negociacion con
las universidades; estrategia de proteccion integral de diferentes activos
intangibles para asegurar la exclusividad y la capacidad de mantener
fuera del potencial mercado en el futuro a diferentes competidores,
estrategias regulatorias para introducir nuevos servicios o productos en
mercados globales en sectores altamente regulados como salud, energia,
agricultura, etc.; proyeccion de presupuestos aproximados a corto y
mediano plazo de estrategias de propiedad intelectual y regulatorias;
ubicacion jurisdiccional de la holding de PI basado en la estrategia de
negocios planteada.

... Actualmente la industria de capital de riesgo a nivel global

presenta una oportunidad para invertir en Deep Tech o en el

emergente concepto de Science Equity, especialmente ante
desafios globales en salud y cambio climatico...

Actualmente la industria de capital de riesgo a nivel global presenta una
oportunidad para invertir en Deep Tech 0 en el emergente concepto de Science
Equity, especialmente ante desafios globales en salud y cambio climatico. Sin
embargo, la mayoria de los GPs, centrados en emprendimientos Soft Tech,
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como ocurre en regiones como LATAM, enfrentan obstaculos significativos en la
gestion del riesgo tecnologico, due diligence de proyectos de alta complejidad,
identificacion de activos prometedores, adaptacion a los ciclos de la investigacion
cientifica, y comprension de estrategias de propiedad intelectual. Para capitalizar
estas oportunidades emergentes, es imperativo sofisticar y capacitar tanto a 10s
potenciales founders de este tipo de emprendimientos como a los GPS en LATAM en
estas areas especializadas.

lll. Relacién entre Propiedad Intelectual y Deep Tech

La Propiedad Intelectual desempena un papel fundamental al proteger las invenciones,
las cuales tienen capacidad de transcender hacia la innovacion, por lo cual los
emprendimientos Deep Tech no son ajenos al papel que ésta juega. La obtencion de
patentes, derechos de autor y marcas registradas salvaguarda los activos intangibles
generados por la investigacion y desarrollo, permitiendo a los emprendimientos
aprovechar su ventaja competitiva y generar valor economico a partir de su innovacion
(Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI], 2023.

1. Proteccion de la innovacion
La propiedad intelectual, gue incluye patentes, derechos de autor, marcas registradas
y disefos industriales, ofrece una proteccion legal a las innovaciones desarrolladas
en la Industria Deep Tech. Las patentes, en particular, son una herramienta esencial
para proteger las caracteristicas técnicas de las invenciones, en cuanto estas sean
novedosas y cuenten con cierto nivel inventivo y aplicacion industrial. Por ende,
invenciones correspondientes a invenciones implementadas por computador (tales
como nuevos algoritmos de inteligencia artificial, machine learning), dispositivos
médicos avanzados o tecnologias de energia limpia son susceptibles de proteccion
via patentes (Superintendencia de Industria y Comercio [SIC], 2012). El derecho de
patentes otorga a sus titulares el derecho de exclusion sobre el uso, fabricacion,
oferta, venta e importacion de sus inventos durante un periodo determinado
(Decision 486)°, 1o que permite recuperar inversiones y obtener beneficios
economicos derivados de la innovacion a largo plazo.

Adicional al argumento tradicional del uso de las patentes como jugador clave
en la innovacion como una herramienta para excluir la competencia a mediano

6. Ver: Superintendencia de Industria y Comercio. Diciembre de 2012. Guia para examen de solicitudes de
patente de invencion y modelo de utilidad. https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/
Publicaciones/121774_Guia_de_patentes.pdf
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0 largo plazo, este derecho juega un rol fundamental en las etapas tempranas de
un emprendimiento Deep Tech a un plazo mas corto. Este rol de las patentes, en
especial de las patentes primarias, se podria definir como la opcion de pivoteo
con proteccion. Lo anterior significa que el emprendedor podra pivotear diferentes
aplicaciones dependiendo de la madurez vy los resultados conforme se desarrolla
la investigacion. Una patente bien disenada le permite al emprendedor mantener
diferentes estrategias de proteccion no solo de manera amplia para el invento
inicial, sino también para mejoras posteriores y aplicaciones especificas que se
iran probando durante el avance del proyecto y las pruebas en el mercado que se
definan y efectivamente se ejecuten.

2. Fomento de la colaboracion y transferencia de tecnoldgica

La propiedad intelectual también desempefia un papel crucial en la facilitacion
de la colaboracion vy la transferencia de tecnologia en el campo de la Industria
Deep Tech. Las licencias y acuerdos de transferencia tecnologica permiten a las
empresas compartir conocimientos y tecnologias con otros actores del mercado,
lo que fomenta la sinergia entre distintas partes interesadas y acelera el desarrollo
de soluciones integrales mas completas. Estos acuerdos también pueden generar
ingresos adicionales para los titulares de derechos de propiedad intelectual, lo que
puede fortalecer alin mas la inversion en investigacion y desarrollo (Bowen, H.,
2019), (OMPI, 2023).

... Las licencias y acuerdos de transferencia tecnoldgica
permiten a las empresas compartir conocimientos y
tecnologias con otros actores del mercado, lo que fomenta
la sinergia entre distintas partes interesadas y acelera el
desarrollo de soluciones integrales mas completas...

3. Estimulo a la competencia y la difusion del conocimiento

A pesar de que la propiedad intelectual protege los derechos exclusivos de los
titulares, también fomenta la competencia en el &mbito de la Industria Deep Tech.
Al proteger la innovacion, la Propiedad Intelectual crea un ambiente propicio para
que otras empresas y actores del mercado desarrollen soluciones alternativas o
complementarias, lo que estimula la difusion de conocimientos, la competenciay la
evolucion constante de las Deep Tech (Bockenholt, J., 2018).
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IV. Desafios de desarrollar Deep Tech en América Latina

Esinnegable que América Latina enfrenta muchos desafios a nivel social y economico
que pueden llevar a la conclusion de que desarrollar investigacion y soluciones a
problemas complejos a nivel global no deberia ser el reto prioritario. Problemas
relacionados al crecimiento economico, seguridad, inequidad, reduccion de la
pobreza y educacion estan a la orden del dia. Sin embargo, factores asociados al
cambio climético, el envejecimiento de la poblacion y las enfermedades también son
desafios que se deben enfrentar con la misma preocupacion que los mencionados
anteriormente.

Como lo menciona el reporte Deep Tech: La nueva ola (2023), la innovacion a
través de Deep Tech es una oportunidad para que nuestros paises superen varios de
los obstaculos que plantean los objetivos de desarrollo sostenible. Con ese objetivo
planteamos algunos desafios adicionales que se requieren cumplir para lograr
contar con la posibilidad de desarrollar emprendimientos basados en tecnologia:

1. Desarrollar un ecosistema Deep Tech regional

El camino de los emprendimientos Deep Tech es complejo, largo y costoso, v
encierra un gran potencial, pero no se puede recorrer con éxito de forma solitaria.
Es imperativo lograr crear, y promover, un ecosistema latinoamericano fuerte para
que las nuevas soluciones basadas en tecnologia profunda desarrollen todo su
potencial. Este ecosistema debe facilitar la construccion de una red de contactos
de alto valor en asuntos cientificos y en capital de riesgo para fortalecer la
construccion de equipos, estructuracion de modelos de negocio y propuestas de
valor de emprendimientos Deep Tech en LATAM que puedan catalizar las fortalezas
de nuestro recurso humano y de la biodiversidad de nuestra region para enfrentar
desafios globales.

Este ecosistema debe estar compuesto por actores clave de la academia,
grupos empresariales, fondos de capital de riesgo, cientificos, emprendedores,
sector publico y expertos en desarrollos de modelos de negocios basados en
investigacion cientifica. EI objetivo principal debe ser acelerar el desarrollo vy Ia
expansion internacional de los emprendimientos Deep Tech de alto potencial,
facilitando el acceso a capital, oportunidades de mercado, a través de un entorno
colaborativo entre los actores del ecosistema para lograr que LATAM se inserte en
el mercado Deep Tech global. Esto incluye fomentar un ambiente que promueva
la innovacion, el intercambio de conocimientos y el crecimiento mutuo para todas
las partes interesadas.
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2. Promover puentes entre el mundo cientifico y el mundo
del emprendimiento

Uno de los retos principales en desarrollar modelos de negocio basados en
investigaciones cientificas es que los equipos cuenten tanto con habilidades técnicas
para el desarrollo de la investigacion, como con habilidades para escalar esas
investigaciones en productos y servicios que solucionen efectivamente problemas
en el mercado. Esto implica muchas veces construir equipos que logren mezclar
esas habilidades que tengan el potencial de crecimiento acelerado que se requiere
para ser financiados por jugadores del sector privado, en especial, de capital de
riesgo.

3. Dirigir la investigacion cientifica a los problemas complejos que
enfrenta la humanidad actualmente y que se intensificaran
a lo largo siglo XXI
De acuerdo con Global Footprint Network, para el 2030, los seres humanos
necesitaremos dos planetas tierra para sostener la calidad de vida actual y se
requeriran cinco planetas para que toda la poblacion pueda disfrutar de la calidad de
vida de los Estados Unidos. Para lograrlo se requiere multiplicar la matriz productiva
en agricultura, transformacion, energia y movilidad por diez respecto a la capacidad
actual.

... Esto requiere de innovacion radical para transformar las
formas de produccion actuales a nivel global...

Esto requiere de innovacion radical para transformar las formas de produccion
actuales a nivel global’. América Latina no es la excepcion. Es importante que las
universidades vy 10s centros de investigacion incentiven y prioricen investigaciones
relacionados a este tipo de problemas para poder aumentar la produccion de ciencia

y de patentes que busquen solucionar de manera disruptiva estos desafios.

La produccion de patentes en la region (LATAM Yy el Caribe) ha quedado rezagada.
Con una cifra que oscila entre 52 y 58 mil patentes presentadas cada afio, (20-40

Veces menos patentes anuales por investigador en relacion a China o Israel) es

necesario aumentar la produccion de patentes con el objetivo de lograr mayores
posibilidades de desarrollo de tecnologias para crear emprendimientos Deep Tech.

7.

Ver: Pefa, I. y Jenik, M. 2023. Deep Tech, la nueva ola. https://publications.iadb.org/es/deep-tech-la-nueva-ola
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Fuente: Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. (2022). Datos v cifras de la OMPI
sobre PI. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo-pub-943-2022-es-wipo-ip-facts-and-
figures-2022.pdf, p. 9).

Fuente: Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. Julio de 2023. Centro de datos
estadisticos de la OMPI sobre propiedad intelectual. https://www3.wipo.int/ipstats/key-
search/search-result?type=KEY&key=203

4. Aumentar los niveles de inversion de capital de riesgo en
emprendimientos Deep Tech

Si bien en el afo en curso (2023) la industria de capital de riesgo a nivel global se

encuentra en contraccion, este mecanismo de financiacion esté llamado a jugar un

rol clave en el desarrollo de etapas tempranas de emprendimientos Deep Tech en
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LATAM. Es importante capacitar a los GPs que dirigen los fondos actuales en LATAM,
asi como lograr mas casos de éxito a corto plazo para generar incentivos que ayuden
a financiar emprendimientos Deep Tech en la region.

Adicionalmente, es importante analizar con mayor detalle los casos de GPs
levantando capital a través del concepto de Science Equity y 1o que comprende este
tipo de acompariamiento. Aimudena Trigo, socia de BeAble Capital, lo define asi:

“Los inversores (GPs) deben estar preparados para brindar a estos emprendimientos
basados en ciencia un apoyo gue sea diferente al que se brinda a los emprendimientos
de portafolios tradicionales o digitales de capital de riesgo (VC). Por lo general, estos
emprendimientos nacen en un laboratorio de investigacion, y el apoyo y el consejo
de los inversores para construir un negocio alrededor de este ‘nucleo cientifico’
es crucial. Esto puede incluir el desarrollo de recursos humanos, la creacion del
producto minimo viable, trabajar y guiar las relaciones con 10s primeros clientes y
obtener traccion en el mercado.

Esto significa que necesitamos fondos de capital especializados en ciencia (LPs), asi
como GPs. Si los fondos de capital en Science Equity intervienen incluso antes que los
fondos VC generalistas, pueden ayudar a esos fondos generalistas a comprender las
particularidades del sector.” (Trigo, A. 2021)%.

En América Latina, en especial en Argentina, ya existen los primeros fondos de
capital especializado en inversiones Deep Tech. Algunos de ellos son: Air Capital,
Einstein, Ganesha Lab, GridX, Draper Cygnus, CITES, GridX, SF500 y Zentynel.
Necesitamos muchos mas gestores que tomen el riesgo de levantar fondos dirigidos
a etapas pre-semilla, semilla y etapas tempranas en Deep Tech.

Un ejemplo del cual cabe hacer una mencion especial es SOSV. SOSV es el fondo
mas activo en inversiones en etapa temprana del mundo, segln Pitchbook (2021)°
y tiene una sola tesis de inversion: invertir en emprendimientos basados en ciencia
con el objetivo de enfrentar los desafios de climay de salud. En la actualidad SOSV
cuenta con méas de US $1.4 mil millones en activos bajo gestion (Desmond, N.,
2023)'°. Su estrategia ha sido apostar por desarrollar aceleradoras especializadas
en crear el mejor ecosistema posible, con la mayor cantidad de recursos disponibles

10.

Trigo, A. 12 de octubre, 2021. It's not deeptech. The new asset class VCs need to look at is science equity. https:.//

sifted.eu/articles/science-equity-deeptech

PitchBook. Octubre 26 de 2021. Emerging Tech Research: Climate Tech. https://pitchbook.com/news/reports/

(3-2021-emerging-tech-research-climate-tech

Ver: Desmond, N. 2 de Julio de 2023. How SOSV's deep tech, multi-stage approach sets us apart: A response
to PitchBook’s accelerator report. SOSV. https://sosv.com/how-sosvs-deep-tech-multi-stage-approach-sets-us-

apart-a-response-to-pitchbooks-accelerator-report/

175



Derechos Intelectuales - 28 - ASIPI

(Iaboratorios, red de contactos, dinero, mentoria, etc.) para que emprendimientos
basados en ciencia puedan convertirse en unicornios. El éxito de un fondo de
inversion se resume en los retornos de inversion generados. Los fondos il y IV de
SOSV generaron una Tasa Interna de Retorno del 49.5%, fuera del promedio de la
industria de capital de riesgo que estad entre el 20-25% (Hodgson, L., 2023)". La
buena noticia es que, recientemente, SOSV ha invertido en varios emprendimientos
Deep Tech latinoamericanos que han demostrado un rendimiento sorpresivamente
positivo™.

V. Potencial de América Latina para desarrollar Deep Tech

América Latina promete un desarrollo de la Industria Deep Tech, pues alberga
una creciente comunidad de cientificos, ingenieros y emprendedores altamente
capacitados que estan trabajando en tecnologias innovadoras vy disruptivas'®. Asi
mismo el costo del recurso humano, sumado a la devaluacion de las monedas
latinoamericanas puede hacer mucho mas atractivo desarrollar investigaciones
en etapa temprana en paises en via de desarrollo, que en universidades y centros
de investigacion ubicados en Estados Unidos o Europa™. Sin embargo, hay ciertos
obstaculos en la region que dificultan su detonacion.

En primer lugar, al tratarse de productos o servicios altamente novedosos,
es comln que en Latinoamérica haya una falta de familiaridad por parte de los
consumidores y empresas con estas tecnologias disruptivas. Como resultado, l0s
emprendimientos Deegp Tech en Latinoamérica enfrentan el desafio de educar al
mercado sobre las ventajas y beneficios de sus innovaciones, asi como generar
confianza en los clientes y empresas para que adopten estas tecnologias
emergentes (Pefa, I. y Jenik, M., 2023). Para ello, es fundamental fomentar no solo la
formacion de equipos multidisciplinarios sino también la colaboracion entre ellos y
los profesionales con experiencia en ciencia y tecnologia, estrategia empresarial y
desarrollo de negocios.

Latinoamérica cuenta con una abundante riqueza de recursos naturales y un
talento cientifico destacado en diversas areas. Los fondos de capital de riesgo
especializados en Deep Tech aprovechan estas ventajas, financiando proyectos e
iniciativas que aplican tecnologias avanzadas para abordar desafios relacionados con

11.

12
13.
14.

Hodgson, L. 21 de septiembre de 2023. Battle of the funds: Do VC specialists outperform generalists?. PitchBook.

https://pitchbook.com/news/articles/generalist-specialist-vc-funds-performance.

Ver: Pefia, I. y Jenik, M. 2023. Deep Tech, la nueva ola. https://publications.iadb.org/es/deep-tech-la-nueva-ola
Ver: Pefia, I. y Jenik, M. 2023. Deep Tech, la nueva ola. https://publications.iadb.org/es/deep-tech-la-nueva-ola
Ver: Pefa, I.y Jenik, M. 2023. Deep Tech, la nueva ola. https://publications.iadb.org/es/deep-tech-la-nueva-ola
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energia, agricultura sostenible, biotecnologia y mas. Estas inversiones estratégicas
promueven el desarrollo tecnoldgico alineado con las necesidades y oportunidades
locales de la region.

En la actualidad, América Latina ha sido la cuna de 24 emprendimientos Deep
Tech que ya han alcanzado valoraciones superiores de US$ 50 millones. La empresa
mas valiosa en el ecosistema regional es Establishment Labs, una empresa de
dispositivos médicos de Costa Rica que cotiza en NASDAQ y tiene un valor de US$1,8
mil millones. Le siguen NotCo, una empresa de tecnologia alimentaria, y Bioceres, una
empresa de biotecnologia agricola, ambas valoradas en mas de US$500 millones'™.
(Para mas informacion ver el reporte Deep Tech: La nueva 0la).

Adicional a los casos de éxito, también destacamos casos que estan en etapas
mas tempranas, es decir, que todavia se encuentran en la etapa de des-escalamiento
del riesgo tecnologico, construccion de equipoy afinacion de estrategia para abordar
los mercados objetivo. Presentamos algunos casos del portafolio de OlarteMoure,
como inversionista en etapa pre-semilla, en desarrollos cientificos que ya son
emprendimientos:

Rivanima Therapeutics

Rivanima Therapeutics es un emprendimiento en el sector de biotecnologia que
tiene como objetivo solucionar el problema de acceso a bajo costo de tratamientos
de enfermedades respiratorias utilizando moléculas ya conocidas, que a través de
rutas de administracion innovadoras, pueden inhibir la reproduccion o carga viral de
virus de las familias de corona virus e influenza.

El proyecto inici6 en medio de la pandemia de Covid-19, cuando el investigador
principal requeria encontrar una terapia para sus pacientes para reducir la carga viral
de Covid-19.

Con la ayuda de OlarteMoure, se identificd la CEO del proyecto que se asociaria
con el investigador para darle vida a Rivanima en el 2022. Hoy en dia Rivanima
ha levantado mas de $200,000 USD. Se encuentra en el proceso de concesion de
patentes para proteger sus innovaciones clave en mas de 20 paises. El hito a cumplir
este afno, 2023, es finalizar la formulacion farmacologica del primer producto y
definicion de estrategia regulatoria basada en los mercados priorizados.

15. Ver: Pefia, I.y Jenik, M. 2023. Deep Tech, la nueva ola. https://publications.iadb.org/es/deep-tech-la-nueva-ola
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Biotérmica Innovacion

Biotérmica es un emprendimiento en etapa temprana en el sector de energia y
economia circular que tiene como objetivo solucionar el problema de los residuos
organicos al convertirlos en una fuente de energla a través de subproductos como
biochar, syngas y biocombustible, usando biorefinerias portéatiles.

Biotérmica se fundo en el 2022, basada en la tesis de maestria de su fundador
enfocada en desescalar los procesos de pirdlisis para transformar in situ residuos
organicos en energia. En el 2023, Biotérmica se ha concentrado en desarrollar
pilotos en diferentes industrias agricolas, papel y eventos masivos. Los proximos
hitos se centran en desarrollar el modelo de negocios basado en los resultados
para solucionar los problemas de residuos organicos y en la generacion de energia
a partir de los mismos.

Lexica Corporation

Lexica es un emprendimiento en el nicho de No Code Development Platform
en etapa temprana. Su objetivo es transformar la produccion de conocimiento
digitalizado, permitiendo a los usuarios construir software a partir del lenguaje
natural sin utilizar métodos de programacion tradicionales.

Lexica se fundd enel 2016 concentrandose en el area de investigaciony desarrollo
para lograr unir las reglas semanticas que utiliza el lenguaje para desarrollar una
plataforma que permita crear software a través de Ordenes dadas en lenguaje
natural, sin necesidad de saber ningln lenguaje de programacion tradicional.

Actualmente (2023) esta ingresando al mercado de los Estados Unidos para
continuar su proceso de escalamiento y de generacion de traccion.
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conclusiones

Los anteriores casos de estudio son una muestra, todavia en etapa temprana, de 10s
desarrollos Deep Tech que se pueden construir en América Latina. Identificamos 10s
siguientes puntos clave para continuar construyendo la oportunidad de convertir a
LATAM en la region en via de desarrollo con mas emprendimientos Deep Tech del
mundo:

1. Incentivar la capacitacion tanto de cientificos y emprendedores como
de gestores profesionales en los retos de crear emprendimientos Deep
Tech
Los fondos de capital de riesgo especializados en Deep Tech son una fuente

vital de financiamiento para startups y empresas emergentes que buscan introducir
tecnologias disruptivas en el mercado. Estas inversiones fomentan la innovacion en
sectores clave como salud, educacion, transporte y medio ambiente, impulsando
la creacion de soluciones tecnologicas que pueden tener un impacto significativo
en la sociedad y la economia de Latinoamérica. ES necesaria la construccion de
propuestas de valor que vendan a América Latina como el lugar ideal para crear
emprendimientos Deep Tech. Lo anterior con el fin de generar apetito de inversion
tanto para inversionistas en LATAM, como para atraer la atencion de fondos de
capital de riesgo globales.

Asi mismo, es necesaria la creacion de mas incubadoras, aceleradoras y venture
builders especializados en Deep Tech que permitan la estructuracion de mejores
proyectos cientificos, que puedan convertirse en emprendimientos financiables por
fondos de capital de riesgo, tanto locales, como globales.

... El'apoyo gubernamental y los incentivos fiscales
juegan un papel esencial en el fomento de los fondos de
capital de riesgo especializados en Deep Tech...

2. Incentivos Gubernamentales

El apoyo gubernamental y los incentivos fiscales juegan un papel esencial en
el fomento de los fondos de capital de riesgo especializados en Deep Tech en
Latinoamérica.Los gobiernos locales reconocen el potencial de estas inversiones para
estimular el crecimiento econémico y tecnoldgico, 1o que lleva a la implementacion
de politicas y programas que respaldan la inversion en tecnologias avanzadas.
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Ademas, la ubicacion geogréfica de Latinoamérica facilita la colaboracion
internacional, 1o que brinda oportunidades para el intercambio de conocimientos,
la transferencia de tecnologia y el acceso a mercados internacionales. Los
fondos de capital de riesgo especializados actlian como catalizadores para estas
colaboraciones, potenciando el flujo de ideas e innovaciones entre distintas regiones
del mundo.

3. Internacionalizacion

Desarrollar emprendimientos que tienen como objetivo solucionar problemas
globales requiere de contactos y redes a nivel global que aporten valor en las
diferentes etapas de crecimiento de un emprendimiento. América Latina tiene la
oportunidad de convertirse en una region productora de emprendimientos Deep
Tech en etapa temprana, Pero se necesita crear canales con regiones desarrolladas
en la produccion de ciencia y tecnologia y en el escalamiento de emprendimientos.
Por 1o tanto, es clave atraer la atencion de incubadoras, aceleradoras y fondos de
inversion especializados en Deep Tech que juegan a escala global, respecto a los
emprendimientos y la ciencia que se desarrolle en América Latina.

4. Promocion de Science Equity

En el panorama evolutivo de la inversion en América Latina (LATAM), fomentar el
concepto de “Science Equity” entre los Socios Generales (GPS) y 1os Socios Limitados
(LPs) es de sumaimportancia. Science Equity requiere que las decisiones de inversion
estén basadas en evidencia empirica y metodologias cientificas solidas, en lugar de
ser impulsadas Unicamente por intuicion, experiencias anecdoticas, relacionamiento
con los fundadores o traccion en el mercado. Al enfatizar la importancia de enfoques
objetivos y basados en datos cientificos, se promueve la posibilidad de invertir en
innovaciones radicales para soluciones globales. En LATAM, especialmente, que
esta llena de oportunidades sin explotar y potencial, integrar Science Equity en
las estrategias de inversion puede ser el eje central para fomentar la innovacion,
garantizar un posible alto retorno en el largo plazo y, en Ultima instancia, impulsar a
la region a entrar a nuevos negocios basados en el potencial de su biodiversidady la
capacidad de crear de los latinoamericanos.
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Resumen

Las denominaciones de origen (DO) se diferencian de otros derechos
de propiedad industrial en que protegen el origen geografico y las
caracteristicas Unicas de un producto. Este articulo analiza cdmo en
Colombia la interpretacion sobre las DO que hace la Superintendencia
de Industria y Comercio, en casos de apropiacion cultural, puede
entrar en conflicto con su alcance tradicional y con el régimen de
libre competencia.

Palabras clave: Denominaciones de origen, apropiacion cultural,
sombrero vueltiao, denominaciones de origen-competencia desleal,
patrimonio cultural.

Abstract

This article delves into geographical indications (Gl) and how they dif-
fer from other forms of intellectual property rights. GIs primarily aim
to protect a product’s unique characteristics and geographical origin.
In Colombia, this protection is overseen by the Superintendence of
Industry and Commerce. However, there have been instances where
the interpretation of Gls in cases of cultural appropriation has clashed
with their traditional scope and the free competition regime.
Keywords: Geographical indications, cultural appropriation, “Vueltiao
Hat”, geographical indications - unfair competition, cultural heritage.
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Introduccién

Los derechos de propiedad industrial, comprendiendo patentes, signos distintivos
y disenos industriales, confieren generalmente a su titular un monopolio temporal
para la explotacion comercial de ciertos activos intangibles. Este monopolio tiene
por objeto recompensar la inversion en investigacion y desarrollo por el titular, a la
vez que promueve la innovacion y el avance tecnoldgico y el desarrollo del mercado
en favor de los consumidores.

Sin embargo, las denominaciones de origen (en adelante, las “DO") representan
una categoria disimil dentro de los derechos de propiedad industrial. En lugar de
proteger una invencion o creacion, las DO ofrecen un mecanismo para certificar
el origen geogréafico especifico de un producto, del cual se derivan atributos y
caracteristicas Unicas. Asi, las DO no tienen como finalidad retribuir la actividad
inventiva, sino mas bien distinguir de manera apropiada aquellos productos que,
debido a su proveniencia, poseen rasgos distintivos relevantes para las decisiones
de consumo en el mercado. Asimismo, incentivan la preservacion de procesos
productivos asociados a una identidad cultural particular, gue resultan en productos
de caracteristicas excepcionales en el mercado.

El presente articulo examina la manera en que el alcance de la proteccion
conferida a las DO ha sido entendido en Colombia en situaciones de apropiacion
cultural, utilizando como criterio estudio de caso el del Sombrero Vueltiao'.
Particularmente, se analizard como la interpretacion de la Delegatura para la
Proteccion del Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio? (en
adelante, la “SIC") sobre las DO, gue persigue un fin legitimo como lo es la proteccion
de los consumidores y la preservacion de la identidad cultural de una region
colombiana, puede entrar en conflicto con el entendimiento tradicional del alcance
de la proteccion de las DO desde la propiedad industrial e incluso con el régimen
juridico de libre y leal competencia en Colombia, en particular considerando la
jurisprudencia de la SIC en materia de competencia desleal sobre la extralimitacion
en el gjercicio de derechos de propiedad industrial.

De esta manera, €l articulo cuestiona si la extension del alcance de los derechos
sobre una DO corresponde a un mecanismo idoneo para la proteccion del patrimonio

1. Para ahondar en las caracteristicas e historia del Sombrero Vueltiao, referirse a la Seccion 5.

2. En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad nacional de proteccion de la
competencia, de datos personales y metrologia legal. Tiene a su cargo la proteccion de los derechos de los
consumidores y administra el Sistema Nacional de Propiedad Industrial, a través del ejercicio de sus funciones
administrativas y jurisdiccionales.
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cultural y los conocimientos tradicionales, o si por el contrario deberia optarse por
herramientas juridicas disimiles e independientes para la consecucion de ese fin.

1. Los derechos de propiedad industrial y su justificacion econémica:
el caso particular de las denominaciones de origen

Los derechos de propiedad industrial comprenden distintas categorias de proteccion
para activos intangibles de naturaleza comercial e industrial, principalmente las
patentes, los signos distintivos y disefios industriales, todas ellas protegidas en
Colombia a través de la Decision 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones
(en adelante, la “Decision 486"). Si bien existen diferencias importantes entre estas
categorias, todas tienen en comun el hecho de conferir a su titular un derecho de
exclusividad temporal sobre la explotacion comercial del activo protegido.

Lo anterior en principio es contrario a la libre competencia, que por definicion
supone la rivalidad de agentes de mercado en la busqueda de participacion efectiva
de sus productos y servicios en un mercado determinado.

Ahora bien, la justificacion economica subyacente a la proteccion de la propiedad
industrial se basa en dos premisas fundamentales. En primer lugar, la informacion
y el conocimiento poseen atributos de bienes publicos, caracterizandose por la no
rivalidad en su consumo y por la complicacion inherente a excluir a terceros de
sU uso. En segundo lugar, la informacion y el conocimiento aplicado tienen altos
Costos fijos de produccion, pero bajos costos marginales de reproduccion. (Marquez
Escobar, 2005)

Estas premisas conllevan una falla de mercado conocida en economia como
el problema del polizén (free rider): si no existiera propiedad industrial, terceros
podrian copiar y explotar comercialmente invenciones o signos distintivos sin haber
incurrido en los costos de investigacion y desarrollo (en adelante, “R&D" por sus
siglas en inglés). Esto desincentivaria la inversion en innovacion, resultando en una
provision socialmente subdptima de informacion y conocimiento. (Barnett, J, 2023)

La propiedad industrial busca solucionar esta falla otorgando un monopolio
legal temporal al titular, permitiéndole explotar exclusivamente, por un tiempo
determinado, de los beneficios derivados de su invencion o creacion. Esto restablece
incentivos para invertir en investigacion y desarrollo, estimulando la innovacion, el
Progreso tecnoldgico y crecimiento econdmico.

Cada categoria de propiedad industrial presenta particularidades en su
justificacion. Las patentes protegen invenciones que cumplen requisitos de novedad,
altura inventiva y aplicacion industrial. Otorgan a su titular el derecho de impedir a
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terceros la fabricacion, uso, venta o importacion de la invencion patentada durante
un periodo limitado (en Colombia, de acuerdo con la Decision 486, 20 afios). Esto
permite recuperar 10s costos de R&D y obtener retornos que reflejen el valor de
mercado de la invencion.

Las marcas confieren a su titular el derecho exclusivo a impedir el uso de
signos idénticos o similarmente confundibles para productos o servicios idénticos
0 conexos, cuando dicho uso genere riesgo de confusion o de asociacion. La
justificacion radica en que las marcas reducen costos de busqueda v sirven como
indicador de un estandar de calidad para los consumidores. También generan valor
comercial al crear imagen y reputacion, permitiendo a sus titulares apropiarse del
valor generado por la distintividad y reputacion de la marca.

Los disefios industriales protegen la apariencia estética u ornamental de productos
con aplicaciones industriales. Su fundamento es similar a las patentes: otorgan un
monopolio temporario para gue los creadores de disefios innovadores puedan
recuperar suinversion y ser remunerados de acuerdo con el éxito comercial del diseno.

En contraste, la justificacion econodmica de las denominaciones de origen no
radica en proveer incentivos a la innovacion. Mas bien, las DO cumplen una funcion
informativa para los consumidores sobre atributos y cualidades especificas que se
derivan del origen geografico del producto. Al certificar dicho origen, transmiten
informacion valiosa que influye en las decisiones de compra.

Por ejemplo, productos originarios de ciertas zonas geograficas pueden adquirir
propiedades o reputacion particulares debido a factores locales como clima, suelo,
know-how? tradicional de productores, etc. Las DO identifican y comunican dicha
relacion calidad-origen de manera confiable mediante controles y reglamentaciones,
generando utilidad para consumidores. (Garcia Velasco, 2017)

Ademas, al establecerse como signos distintivos, las DO permiten a los
productoresapropiarse en parte de lareputaciony valor asociado al origen geografico.
Esto incentiva a mantener y mejorar la calidad y caracteristicas tradicionales que
sustentan la reputacion del producto v su vinculo con el origen.

... la proteccion de las DO no busca recompensar
la innovacion, sino mas bien reducir asimetrias de
informacidn en el mercado, diferenciando de manera
confiable productos con origen geografico
especifico...

3. El know-how puede definirse como un conjunto de conocimientos técnicos y administrativos que resultan
imprescindibles para llevar a cabo un proceso comercial o productivo y que no estan protegidos por una patente.

188



¢Mas allé de la geografia?: reflexiones sobre la extension del alcance
de la proteccion de las denominaciones de origen

En sintesis, la proteccion de las DO no busca recompensar la innovacion, sino
mas bien reducir asimetrias de informacion en el mercado, diferenciando de manera
confiable productos con origen geografico especifico. El derecho de uso exclusivo
para dicho origen incentiva a conservar la calidad y reputacion que permitieron
obtener la DO en primer lugar.

II. Alcance de la proteccion de la denominacion de origen en la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

El articulo 201 de la Decision 486 define las DO en 10s siguientes t&rminos:

Se entenderd por denominacion de origen, una indicacion geografica
constituida por la denominacion de un pais, de una region o de un lugar
determinado, 0 constituida por una denominacion que sin ser la de un
pais, una region o un lugar determinado se refiere a una zona geografica
determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya
calidad, reputacion u otras caracteristicas se deban exclusiva o esencialmente
al medio geogréfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y
humanos.

De esta definicion, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el
“TICA") ha extraido dos elementos que individualizan el concepto de denominacion
de origen. A saber, (i) la alusion a un lugar geografico determinado;, (i) la existencia de
caracteristicas particulares del producto asociadas a aquel lugar geografico.

Primer elemento: que la Denominacion de Origen debe estar constituida por
el nombre de un pais, region o lugar determinado; o, la denominacion gue sin
ser la de un pais, region o lugar determinado se refiera a uno de ellos.

El criterio para determinar los limites de dicha referencia debera ser analizado
de acuerdo con el caso concreto, considerando que se tenga suficientemente
acreditado que en la vida del trafico comercial se emplea dicha denominacion
para distinguir al producto objeto de proteccion.

Segundo elemento: que la reputacion u otras caracteristicas del producto
se deban exclusiva o esencialmente al medio geogréfico referido con la
denominacion, es decir, que el producto protegido como denominacion de
origen sea producto de factores culturales, naturales y humanos, lo que
significa, que si el producto no se produjera, elaborara, extrajera o cultivara en
la region geogréfica determinada con dichos factores, no tendria las mismas
caracteristicas y, por tanto, constituiria un producto diferente. (TICA, 2021)
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En este sentido, el TICA ha entendido de manera consistente que la infraccion
de una DO ocurre no solo con el uso de una denominacion idéntica o similar,
sino también con el uso de otros signos distintivos e incluso como informacion
puray simple suministrada a los consumidores respecto de las caracteristicas del
producto, siempre que estos puedan generar un riesgo de confusion respecto de
su origen:

(...) todo uso no autorizado de la denominacion de origen que cree confusion
constituye una infraccion al derecho de propiedad industrial. Dicho supuesto
no solo es sancionado en casos de usos como denominacion de origen, sino
como signo distintivo, 0 como descripcion referencial de las caracteristicas
del producto; es decir, no se podra utilizar la denominacion protegida en
referencias que incluyan indicaciones como “género, tipo, imitacion” o
similares. (TJCA, 2021)

En otras palabras, de acuerdo con el entendimiento actual del TICA, una DO
Unicamente podria infringirse cuando se comercializa un producto bajo la indicacion
falsa de que el producto ha sido producido o fabricado en cierta region geografica
cuando ello no corresponde a la realidad, pues es en estos supuestos cuando se
materializa un riesgo de confusion en los consumidores de l0s productos.

lll. Aproximacion doctrinal y regulatoria al concepto
de apropiacion cultural

La apropiacion cultural puede definirse como la adopcion o uso, total o parcial,
generalmente con fines comerciales, de elementos culturales de un grupo
minoritario 0 marginalizado por parte de miembros de la “cultura dominante”,
generalmente de forma descontextualizada y sin reconocer apropiadamente
la fuente o el significado original, y sin hacer participes de los réditos de dicho
uso 0 adopcion al grupo minoritario involucrado. Este fendmeno suele involucrar
una asimetria o desequilibrio de poder entre la cultura que se apropia y la cultura
apropiada. (Gonzalez Tostado, 2020)

De acuerdo con la doctrina, algunas caracteristicas clave de la apropiacion
cultural son:

e Eluso de simbolos, artefactos, técnicas, conocimientos o expresiones tradi-
cionales de un grupo cultural por parte de personas ajenas a ese grupo,
especialmente cuando se hace con fines comerciales 0 estéticos sin un
vinculo real con la cultura de origen.
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e Falta de consentimiento, participacion 0 compensacion para los miembros
de la cultura originaria.

e Descontextualizacion y distorsion del significado y valor original que tiene el
elemento apropiado dentro de su cultura de origen.

... Descontextualizacion y distorsion del significado y valor
original que tiene el elemento apropiado dentro de su
cultura de origen...

e Perpetuacion de estereotipos y relaciones de poder coloniales al invisibilizar
0 subvalorar la contribucion de las culturas minoritarias.

e Impacto negativo en la cultura origen al erosionar su patrimonio e identidad
cultural cuando sus elementos tradicionales son apropiados.

e Aprovechamiento de asimetrias de la informacion por parte de la cultura o
grupo social dominante sobre otros grupos marginados.

La Decision 486 no es ajena a las preocupaciones frente a la posibilidad de
apropiacion cultural, al contener diferentes disposiciones tendientes a proteger los
derechos de las comunidades locales. Particularmente para el caso de 10s signos
distintivos, el articulo 136 de la Decision 486 contempla una causal amplia de
irregistrabilidad asociada al uso indebido 0 no autorizado de formas de expresion
de las culturas locales:

No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(...)

g) consistan en el nombre de las comunidades indigenas, afroamericanas
0 locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos
utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos,
0 que constituyan la expresion de su cultura o practica, salvo gue la solicitud
sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso,
y(.)

Mas alla de la normativa andina, en el caso colombiano han existido proyectos
regulatorios recientes tendientes a combatir la apropiacion de culturas tradicionales,
especialmente indigenas y tribales. En efecto, en Proyecto de Ley No. 452 de 2022 (en
adelante, el “Proyecto”) se plante0 tipificar la apropiacion, divulgacion o explotacion
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de los conocimientos tradicionales o del patrimonio colectivo de las comunidades
étnicas como una conducta sancionable por el régimen de competencia desleal.
Particularmente, el articulo primero del Proyecto establece:

Articulo 1. Adicidnese el siguiente articulo a la ley 256 de 1996.

Articulo 16a. Apropiacion, divulgacion o explotacion de conocimientos
tradicionales o del patrimonio colectivo de las comunidades étnicas. Se
considera desleal la apropiacion, divulgacion o explotacion, sin autori-
zacion de sus titulares, de conocimientos tradicionales o del patri-
monio colectivo de las comunidades étnicas del territorio nacional,
a los que haya tenido acceso legitimamente, pero con deber de
reserva, o ilegitimamente, a consecuencia de algunas conductas de las
conductas previstas en el inciso siguiente o en el articulo 18 de esta ley.
Tendrad asi mismo la consideracion de desleal, la adquisicion de conoci-
mientos tradicionales o del patrimonio colectivo de las comunidades étnicas
del territorio nacional por medio de espionaje, enganos, omisiones de
informacion sobre el fin para el cual se adquieren, compensaciones injustas
alas comunidades o procedimientos analogos, sin perjuicio de las sanciones
que otras normas establezcan.

La apropiacion, divulgacion o explotacion de conocimientos tradicionales o
del patrimonio colectivo de las comunidades étnicas también comprendera la
aplicacion de dichos conocimientos para el desarrollo de productos derivados
de estos. (Murillo Benitez, 2022)

Mas aln, en la motivacion del Proyecto se refiere de manera especifica a las
asimetrias de la informacion existentes en la economia colombiana, donde resulta
materialmente sencillo explotar los conocimientos tradicionales y la mano de obra
de comunidades étnicas para obtener un rédito econdmico, como ha ocurrido ya en
el pais seglin lo referenciado por el ponente del Proyecto:

Otro de los aspectos que contempla el nuevo tipo desleal es el de reprimir
conductas utilizadas para adquirir estos conocimientos o el patrimonio
colectivo, como 1o son la utilizacion del espionaje, los enganos, las
omisiones sobre los fines para los cuales se les pide acceso al conocimiento
a los miembros de las comunidades, las compensaciones injustas u
otros procedimientos analogos. Esto Ultimo por cuanto se han podido
vislumbrar casos en 10s que personas inescrupulosas se aprovechan del
desconocimiento de miembros de estas comunidades para pagar precios
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irrisorios por su trabajo incluso en monedas totalmente devaluadas como
ocurrio en diciembre de 2021 en el departamento del Chocd en donde
personas inescrupulosas pagaron por un mes de trabajo a miembros de una
comunidad indigena quinientos bolivares (500Bs.), haciéndoles creer que
equivalian a quinientos mil pesos ($500.000.00),Io gue pone en evidencia
el aprovechamiento de las asimetrias de informacion en contra de dichas
comunidades. (Murillo Benitez, 2022)

De esta manera, el tipo desleal propuesto en el Proyecto busca otorgar una
proteccion al conocimiento tradicional que se asemeje a aquella recibida por
los secretos empresariales, al incluso eliminar los requisitos generales para la
configuracion de un acto de competencia desleal en Colombia para la procedencia
de la accion por competencia desleal, como lo son la ocurrencia en el mercado y la
finalidad concurrencial®:

Finalmente, este articulo, deja en claro que, al igual que pasa con el acto
por violacion de secretos, las acciones de competencia desleal por infraccion
del nuevo tipo procederan sin que para ello sea preciso que concurran 10s
requisitos a que hace referencia el articulo 2 de la Ley 256 de 1996, esto es,
el denominado ambito objetivo, es decir, que al igual que pasa con el acto de
violacion de secretos, no sera preciso que 10s actos contemplados en este
tipo desleal se realicen en el mercado y con fines concurrenciales. Situacion
gue se justifica en la medida en que se le quiere dar un trato igualitario a
los conocimientos tradicionales y al patrimonio colectivo de las comunidades
étnicas del territorio nacional que el que recibe el conocimiento desarrollado
por un empresario y gue se considera secreto.

A pesar de que el legislador colombiano ha propuesto proyectos para abordar
las dinamicas de apropiacion cultural en el pais, todavia no se han establecido
normas especificas que sancionen estas conductas. En su lugar, las autoridades han
recurrido a regimenes juridicos mas amplios, como el de la propiedad industrial y
proteccion del consumidor, para tratar casos de apropiacion cultural, como ocurrid
en el caso del Sombrero Vueltiao que se detallard mas adelante.

La Superintendencia de Industria y Comercio, en Sentencia No. 11 de 2006 y Sentencia No. 3300 de 2012 se ha
referido a los conceptos de mercado y finalidad concurrencial. Sobre el primero ha dicho que se trata del espacio
juridico en el cual cada empresario que busca atraer clientela para sus productos o servicios, realiza ofertas de
bienes y servicios que conducen a la celebracion de negocios juridicos, acudiendo a diferentes instrumentos para
tal efecto. Sobre la segunda ha indicado que se refiere a la idoneidad del acto para mantener o incrementar la
participacion en el mercado de quien lo ejecuta, o de un tercero.
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IV. El Sombrero Vueltiao: historia, caracteristicas
y su proteccion a través de la DO “Tejeduria Zenu”

El Sombrero Vueltiao tiene sus origenes en las comunidades indigenas zenles
gue habitaban en el departamento de Cordoba y zonas aledafias en la época
precolombina. Los zenues desarrollaron una avanzada cultura agricola y artesanal.
Entre sus creaciones se encontraba un peculiar sombrero tejido en cafa flecha, con
el cual se protegian del sol en las labores del campo (Puche, 2001).

Con la llegada de los espanoles, el Sombrero Vueltiao fue adoptado también por
la poblacion mestiza de la region, pasando a formar parte de la indumentaria tipica
del Caribe colombiano. Cada sombrero era tejido de forma artesanal por las mujeres
zenues, quienes fueron perfeccionando su técnica textil ancestral (Mufioz, 2009).

Para finales del siglo XIX, el sombrero vueltiao se habia difundido ampliamente
en la costa Caribe y se convirtid en un producto comercializado hacia el interior
del pais. Poblaciones como Tuchin, San Jacinto, San Andrés de Sotavento, Chinl'y
Sincelejo se consolidaron como importantes centros de produccion artesanal del
sombrero zenu (Serpa, 2000).

En las décadas de 1960 y 1970, su popularidad crecio significativamente,
posicionandose como un icono de la cultura costefia colombiana. Influyentes
musicos, deportistas y politicos contribuyeron a establecerlo como un elemento
distintivo de la identidad del Caribe colombiano (Larrain, 2015).

El sombrero vueltiao se elabora de forma completamente artesanal a partir del
tejido de las fibras de cafia flecha, una especie de cafa silvestre que crece en los
valles de los rios Sinu'y San Jorge, en Cordoba.

Su caracteristica méas distintiva son las figuras geomeétricas que se forman al
entrelazar las tiras de cafia tefidas con vistosos colores. Estas figuras se conocen
como “vueltas” y son el resultado de una antigua técnica de tejido en espiral propia
de la cultura zenu (Puche, 2001).

Para tejer el sombrero, las cafias de colores primarios se tuercen manualmente
hasta obtener las “trenzas”. Luego se tejen sobre un molde de madera las vueltas
de colores que van del ala hacia la copa. Las combinaciones de colores y disefios
tienen un significado preciso que permite identificar la procedencia y el grupo étnico
del artesano (Mufioz, 2009).

Los tintes utilizados anteriormente eran naturales, extraidos de plantas, raices
y minerales de la region. Hoy en dia se emplean también tintes sintéticos para
acelerar el proceso. El tejido del sombrero puede tardar desde uno hasta tres meses,
dependiendo de los disenos (Serpa, 2000).
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El sombrero vueltiao es liviano, fresco y resistente. Su tejido en espiral permite
que se amolde perfectamente a la cabeza. Ademas de su utilidad practica para el
trabajo rural, el sombrero se convirtid en un simbolo de estatus social y adquirié un
hondo valor cultural para la poblacion zenl y costefa (Larrain, 2015).

De acuerdo con Puche (2001), el sombrero vueltiao representa hoy en dia la
pervivencia de la tradicion artesanal indigena zenu, asi como un emblematico
referente de la cultura Caribe colombiana. Su elaboracion sigue transmitiéndose
de generacion en generacion, principalmente por las habilidosas artesanas de los
pueblos zenues.

La Ley 908 de 2004 declar6 el Sombrero Vueltiao como Simbolo Cultural de
la Nacion. Ademas, mediante Resolucion 71097 de 2011, la Superintendencia de
Industriay Comercio declar la proteccion de la DO “Tejeduria Zent", cuya proteccion
fue delimitada de la siguiente manera:

Producto Designado: Sombreros elaborados en la zona geografica delimitada,
a partir de la cafia flecha.

Caracteristicas: La trenza a partir de la cual se elabora el sombrero debe ser
continua; sus dimensiones deben ser exactas; las lineas de sus lados son
rectas y no deben ser curvas ni onduladas; el pegue o union de trenzas no
debe ser notorio; no se deben observar fibras sueltas o flojas; no debe tener
doble costura o costura repisada; el ancho de la trenza debe ser parejo, esta
no debe tener partes mas anchas o angostas; se cosen con hilo blanco, pero
no debe haber trenza blanca cocida con hilo negro o viceversa, durante el
proceso de costura, se debe tener en cuenta el encogimiento y “cotejao”:
Al coser la trenza esta se va encogiendo para ir dando forma, y a su vez
se van cotejando las pintas de tal manera que estas y los pegues queden
completamente alineados; la cafa flecha a partir de la cual se elabora
el sombrero, consiste en una graminea tropical aborigen, que en terrenos
bajos de composicion arcillosa y arenosa adquiere Su mayor crecimiento,
desarrollo y propagacion, cultivada y procesada en la comunidad artesanal
del Resguardo Indigena Zenu de San Andrés de Sotavento; el sombrero no se
trenza por metros, sino por sombrero.

Delimitacion Geogréfica: La zona geografica comprende el Resguardo
Indigena de San Andrés de Sotavento, el cual fue reconocido mediante
resolucion No. 54 de 23 de julio de 1990 y nuevamente extendida en la
resolucion No. 43 del 30 de noviembre de 1998, en donde los municipios de
Sampués, Sincelejo y San Antonio de Palmito por el departamento de Sucre 'y
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San Andrés de Sotavento por el departamento de Cordoba y, el municipio de
Tuchin, que hace dos afios era un corregimiento del municipio de San Andrés
de Sotavento y que al crearse como municipio del departamento de Cordoba,
continua perteneciendo al resguardo Indigena de San Andrés de Sotavento.

... el Sombrero Vueltiao representa una invaluable
pieza del patrimonio cultural de la region
Caribe colombiana...

En conclusion, el Sombrero Vueltiao representa una invaluable pieza del patri-
monio cultural de la regidn Caribe colombiana. Originario de los pueblos indigenas
zenues, este singular sombrero tejido en cafa flecha ha persistido por generaciones
como simbolo de la identidad de la region y como muestra del talentoso trabajo
artesanal de esta etnia. Su elaboracion sigue transmitiéndose de generacion en
generacion y goza de proteccion legal como DO en Colombia. El Sombrero Vueltiao
encarnala riqueza de las tradiciones culturales de Colombiay la habilidad creativa de
SuS artesanos, por 1o que su pervivencia debe ser preservada como parte invaluable
del legado de la nacion.

V. Resolucion 439 de 2013 - Interpretacion de la Delegatura
de Proteccion al Consumidor de la SIC frente al alcance de la DO
“Tejeduria Zeni” en un supuesto de apropiacion
del Sombrero Vueltiao

La Resolucion 439 de 2013 (en adelante, la "Decision”), a través de la cudl la SIC
se pronunci6 en el marco de una investigacion administrativa en relacion con la
comercializacion de productos similares a los Sombreros Vueltiaos, establece un
precedente relevante frente al alcance que puede tener la proteccion de las DO en
Colombia.

En 2013, entraron a Colombia 944.081 sombreros provenientes de China, que
tenian similaridades desde el punto de vista artistico y estético al Sombrero Vueltiao.
Asi, al tener conocimiento de esta circunstancia, la Delegatura para la Proteccion al
Consumidor de la SIC (en adelante, la “DPC") inici¢ averiguacion preliminar para los
fines pertinentes en relacion con la proteccion de los derechos de los consumidores.

Con base en la averiguacion preliminar iniciada, y de acuerdo con informacion
ampliamente difundida por los principales medios de comunicacion a nivel nacional
y regional, la DPC encontrd que a lo largo de los distintos puestos de venta callejeros
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del Centro Historico de Cartagena se comercializaban imitaciones provenientes de
China de Sombreros Vueltiaos manipulados por los mismos comercializadores. De
esta manera, los vendedores callejeros de Cartagena les arrancaban la etiqueta de
“made in China"y las reemplazaban por nombres sugestivos del caribe, como "Alejo”
0 "Vallenato”.

Al respecto, es importante mencionar que este caso resulto ser muy mediatico
y discutido en redes sociales, en cuanto, a 1os 0jos del publico, se trataba de un
supuesto de apropiacion cultural. En efecto, en diferentes comunicados se afirmé
que China, a través de la introduccion de réplicas de sombreros al mercado
colombiano, se apropiaba de elementos de la cultura zenu:

... Si por algo se ha caracterizado China, més alla de los
rollitos de primavera o las peliculas de Jackie Chan, - sin
desprestigiar con ello el valor de sus tradiciones o topicos
culturales -, es por la sorprende habilidad, de convertir todo
elemento artesanal en la copia barata de un producto en
serie, manufacturado bajo una marca falsa y, a menudo,
suministrado a través del contrabando...

Si por algo se ha caracterizado China, més alla de los rollitos de primavera
0 las peliculas de Jackie Chan, - sin desprestigiar con ello el valor de sus
tradiciones o topicos culturales -, es por la sorprende habilidad, de convertir
todo elemento artesanal en la copia barata de un producto en serie,
manufacturado bajo una marca falsa y, a menudo, suministrado a través del
contrabando.

En Colombia, no podia faltar la intrusion de este fendmeno que ya asola todos
los paises de occidente, como tampoco la apropiacion de un simbolo cultural,
comercial y de interés turistico como es el famoso sombrero vueltiao, propia
de los sabaneros de la region de Cordoba y Sucre. (El Heraldo, 2013)

En la Decision, que termind entre otras cosas en la prohibicion de la
comercializacion de los productos provenientes de China, la DPC amplid el espectro
y el entendimiento que se le ha dado a las DO en la jurisprudencia del TICA, al
hacerla extensible a caracteristicas propias de los productos (como su apariencia)
y esto incluso sin considerar las indicaciones que haga el productor respecto del
auténtico origen geografico de los productos:
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La denominacion de origen esta determinada por el alcance del derecho
otorgado por el Estado al momento de evaluar la naturaleza del bien a
proteger vy las caracteristicas que 1o hacen merecedor de la proteccion.
Por lo tanto, el ambito de proteccion no se circunscribe a la utilizacion o
posible confusion terminoldgica de la indicacion geografica que comporta
la denominacion, sino a la exaltacion o evocacion de las caracteristicas
protegidas que hacen generar en la mente del consumidor una imagen de
referencia de la denominacion protegida, bien sea por medio de imagenes,
simbolos y hasta formas de los productos, sus envases, envoltura o
etiquetado. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2013) (énfasis fuera
del texto original)

En otras palabras, con la Decision, la definicion de DO cambia drasticamente
en el sentido de que su infraccion no depende exclusivamente de la utilizacion
0 confusion terminologica de la indicacion geografica de donde provienen los
productos comercializados. Al contrario, la entidad da a entender que la proteccion
de las DO se extiende a tal nivel gue son las mismas caracteristicas del producto las
que deben ser protegidas bajo la clasificacion de DO:

Enel caso de ladenominacion de origen “Tejeduria Zenu” concedida mediante
Resolucion 71097 de 2011 y que ademas su producto corresponde con el
gue identifica actualmente en el mercado con la marca colectiva registrada
“Sombrero Vueltiao" concedida mediante Resolucion 70661 de 2011, se ha
protegido, precisamente, en virtud del lugar de su elaboracion, el insumo
utilizado y las personas que le proporcionan su material y su apariencia.

En consecuencia, en Colombia solo es "Sombrero Vueltiao” aquel elaboradoen
la zona geogréfica delimitada por la infraccion de origen protegida “Tejeduria
Zenu" y que una vez producido refleja las caracteristicas que aparecen en
la Resolucion 71097 de 2011 expedida por la Superintendencia de Industria
y Comercio. Por lo tanto, y dadas estas caracteristicas, todo producto
gue lo imite, evoca la denominacion de origen protegida, y Si se presenta
una apariencia analoga pretende sustituirlo, aun si quien lo ofrece provee
informacion sobre su verdadero origen o caracteristicas. (Superintendencia
de Industria y Comercio, 2013) (énfasis fuera del texto original)

Esto Ultimo resulta particularmente llamativo, pues plantea cuestionamientos
importantes frente al entendimiento tradicional de las denominaciones de origen.
Por ejemplo ¢qué sucede con las DO asociadas a productos alimenticios? ¢la
elaboracion de un café, un queso, o cualquier otro producto alimenticio similar en
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apariencia a otro protegido por una DO constituiria infraccion ala DO? Si la respuesta
a esta pregunta resultare afirmativa ¢podria pensarse en la apropiacion exclusiva de
una receta a través de una denominacion de origen?

Pues bien, con la Decision de la DPC, el alcance de la proteccion concedida por
las DO se extiende también a las caracteristicas especificas de un producto. Si bien
esto permitio acabar con una situacion que podria entenderse como apropiacion
cultural, deja dudas respecto de su justificacion legal y economica, pues si el fin
econdmico de las DO es principalmente informativo, la proteccion respecto del
producto en si mismo y Su apariencia se asemeja mas a la de otros derechos de
propiedad intelectual como el derecho de autor y las patentes, cuya justificacion
economica es diferente.

VI. Jurisprudencia de competencia desleal sobre la extralimitacion
en el ejercicio de derechos de propiedad industrial

A pesar del precedente establecido frente al alcance del derecho sobre una DO
en la Decision referenciada mas arriba, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales
de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la “DPAJ") cuenta
con precedentes en asuntos de competencia desleal que resultan contrarios a la
extension del alcance de derechos de propiedad industrial, al punto de considerarla
un acto de competencia desleal sancionado por la Ley.

Como ejemplo ilustrativo, en Sentencia No. 020 del 17 de diciembre de 2009,
la DPJA resolvi6 sobre una accion preventiva por competencia desleal interpuesta
por la empresa colombiana Tecnoguimicas S.A. (en adelante, “Tecnoguimicas”) en
contra de Pfizer Products Inc. y Pfizer S.A. (en adelante referidos conjuntamente
como "Pfizer”)

Tecnoquimicas alego que Pfizer le envid una comunicacion en 2004 requiriéndole
que se abstuviera de usar en sus productos Erilin y Sildenafil MK, pues en concepto
de la demandada dicho uso infringla sus derechos respecto de una marca
tridimensional consistente en una pastilla azul con forma romboidal, que Pfizer
utilizaba en su producto Viagra.

Tecnoquimicas argumento que este requerimiento estaba sustentado en un
derecho marcario inexistente, pues la marca que Pfizer tenia registrada era una
marca figurativa (no una tridimensional) que le habia sido concedida irregularmente
en 2002, luego de dos solicitudes denegadas previamente.

Tecnoquimicas alegd que el requerimiento, al estar basado en un derecho
marcario ejercido de forma abusiva, extralimitandose de su alcance, constitufa
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competencia desleal y tenia como Unico objetivo sacar del mercado a un competidor
que participa del mismo legitimamente.

En su analisis del caso, la DPAJ explica las diferencias entre marcas figurativas y
tridimensionales. Para referencia inmediata del lector, pero sin necesidad de ahondar
de manera detallada en estos conceptos, las marcas figurativas son imagenes en un
soporte bidimensional. Las tridimensionales, por su parte, ocupan volumen en el
espacio®.

De acuerdo con lo anterior, analizando las resoluciones que concedieron el
registro de la marca Viagra de Pfizer, la DPAJ concluye que se trata de una marca
figurativa, pues en los actos administrativos se especific ese caracter sin que
Pfizer lo objetara en forma alguna. Al respecto, advirtid que, en la comunicacion a
Tecnoquimicas, Pfizer afirmo ser titular de una marca tridimensional consistente en
la pastilla azul romboidal, 1o cual no se compadece con la realidad de su registro
marcario:

Bajo estas condiciones, el derecho de propiedad industrial de Pfizer
Products Inc, que importa en este caso, recae sobre una marca figurativa con
reivindicacion del color azul, dada la armonia que existio entre el objeto de
las solicitudes de registro y los actos administrativos con los que se accedio
a dicho pedimento.

Por esta razon, que Pfizer Products Inc. hubiera afirmado, al absolver el
interrogatorio de parte al que fue citada, que la solicitud de registro que
aca interesa “corresponde a una marca tridimensional que por la técnica
de redaccion de memoriales de solicitud de registro disefados por la
Superintendencia corresponde a figurativa” (fl. 9, cdno. 2), ni siquiera alcanza
a poner en duda la validez y el contenido de los actos administrativos
con 1os que se concedid el registro de marca en comento, en tanto que,
independientemente de la veracidad o falsedad de la alegacion de la
demandada, aquellos actos fueron explicitos al sefialar que el signo registrado
tenia el caracter de figurativo, y no de tridimensional, sin que la interesada
hubiera manifestado inconformidad alguna al respecto. Valga anotar, sobre
este particular, que ademas que el derecho sobre la marca, desde su dimesion

5. Las marcas figurativas han sido definidas como aquellas que suscitan en la mente de los consumidores la
impresion de un objeto determinado, concreto y conocido por éste o familiar a éste, y que ademés evocan en él
un concepto determinado [que] se puede definir o expresarse en el lenguaje corriente, por ejemplo: una casa, un
perro, una botella, un utensilio de cocina (...) (TICA, 1997)

Las marcas tridimensionales, por su parte, corresponden a un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio
y que es perceptible no sélo por el sentido de la vista sino por el del tacto” (TICA, 2007).
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positiva, “recae sobre el signo tal como fue registrado”12, en aquellos eventos
en que la Division de Signos Distintivos de esta Superintendencia concede el
registro de marcas tridimensionales, sefiala explicitamente que el signo en
cuestion tiene ese caracter, lo que, seglin quedd visto, no acontecio en este
caso.

Pues bien, la DPAJ continlia su analisis afirmando que el principio de buena fe
comercial exige a los agentes del mercado actuar con honradez, lealtad y evitando
perjudicar a otros con informaciones inexactas. Concluye que la comunicacion de
Pfizer, al estar orientada a incidir en la conducta de un competidor con base en
derechos inexistentes, fue contraria a la buena fe comercial.

... el correcto ejercicio de un derecho no genera
responsabilidad aun si causa dano...

Precisa, ademas, que el correcto ejercicio de un derecho no genera
responsabilidad aun si causa dafo. Pero en este caso no hubo ejercicio legitimo de
un derecho por parte de Pfizer. Sefala que, si la comunicacion se hubiera basado
en afirmaciones veridicas sobre su marca figurativa, habria sido legitima como
mecanismo de autocomposicion de conflictos.

Aclara entonces que el problema no fue la defensa de su marca, sino hacerlo
mediante la extralimitacion de sus derechos atribuyéndose una marca tridimensional
inexistente.

Por estas razones, concluyo la DPAJ que hubo competencia desleal, pues la
conducta de Pfizer esta desprovista de lealtad y probidad comercial al pretender
determinar el comportamiento de un competidor con base en derechos que no
ostenta.

... el gjercicio legitimo de un derecho de propiedad
industrial no constituye competencia desleal por regla
general. Sin embargo, se vuelve desleal si se ejerce
de forma abusiva...

En sintesis, la DPAJ explica que el ejercicio legitimo de un derecho de propiedad
industrial no constituye competencia desleal por regla general. Sin embargo, se
vuelve desleal si se ejerce de forma abusiva, en extralimitacion del alcance de los
derechos concedidos 0 atribuyéndose derechos inexistentes, como ocurrio en
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este caso al exigir respeto por una supuesta marca tridimensional que no estaba
registrada.

Vale la pena mencionar que esta posicion de la DPAJ es concordante con la
justificacion economica de los derechos de propiedad industrial analizada en la
Seccion 2 del presente documento. En efecto, si conceder un monopolio sobre
un activo intangible resulta de suyo restrictivo de la competencia y se autoriza de
manera excepcional para la propiedad industrial por constituir un incentivo para
la innovacion, mal se harfa en permitir a los titulares de derechos de propiedad
industrial extender el alcance de sus derechos, pues ello restringiria de manera
ilegitima la competencia.

Asi, en el caso de la Decision, la DPC optd por extralimitar el alcance de la
proteccion de la DO “Tejeduria Zenu" con el fin de proteger a los consumidores y
evitar lo que se proyectaba como un supuesto de apropiacion cultural respecto del
Sombrero Vueltiao. Sin embargo, bajo los pardmetros interpretativos de la DPAJ, la
extralimitacion en el ejercicio de derechos de propiedad industrial es contraria a la
buena fe comercial y puede constituir un acto de competencia desleal prohibido y
sancionado por la Ley.

De esta manera, la variabilidad interpretativa de las diferentes delegaturas de
la SIC difumina el alcance de los derechos de propiedad industrial en Colombia en
supuestos de apropiacion cultural, donde la DPO ha desplegado un entendimiento
que parece privilegiar la identidad cultural sobre la justificacion econdmica que
subyace a los derechos de propiedad industrial.

Cconclusiones

De acuerdo con la Decision 486 vy su interpretacion por parte del TICA, las DO
protegen la designacion de una proveniencia geografica particular, a la cual se
asocian caracteristicas particulares de los productos que de alli se comercializan.
Asi, la infraccion de este derecho esté dada por la indicacion falsa de que el producto
comercializado por el infractor proviene de aquel lugar geografico, o del uso de signos
0 referencias que aludan a tal lugar, generando confusion en los consumidores.

La DPO de la SIC, en Resolucion 439 de 2013, planted una posicion disruptiva
frente al alcance de la proteccion concedida por una DO en Colombia, al extenderla
a elementos artisticos o0 estéticos de los productos asociados a la DO. Mas aln, en
dicha Resolucion la SIC abrié la posibilidad de que se entienda la existencia de una
infraccion incluso cuando el comercializador del producto manifiestamente expresa
gue el mismo tiene un origen geografico disimil a aquel protegido por la DO pues,
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en el entendimiento de la DPO, la mera similaridad de un producto con aquellos
protegidos por una DO puede dar lugar a una infraccion. Esto Ultimo lo hizo con
un fin legitimo, como lo era la proteccion de los consumidores v, especialmente,
la proteccion del patrimonio cultural representado por el Sombrero Vueltiao en un
contexto de apropiacion cultural.

Ahora bien, la DPAJ de la misma entidad, en sede de asuntos de competencia
desleal, ha sido clara en afirmar que la extension artificial del alcance de un derecho
de propiedad industrial no corresponde al ejercicio legitimo de un derecho, sino que
por el contrario constituye una conducta desleal. Lo anterior tiene un fundamento
econdmico claro, cual es el caracter necesariamente limitado del monopolio
concedido por los derechos de propiedad industrial.

De esta manera, llama la atencion que diferentes grupos dentro de la SIC
parecen tener posturas diametralmente opuestas frente a la validez de extender
el alcance de la proteccion a derechos de propiedad industrial. Particularmente,
pareceria que la Delegatura para la Proteccion del Consumidor, al no contar con
herramientas legales especificas para combatir 10 que en su concepto se trataba
de apropiacion cultural, se vio forzada a extender la proteccion de la DO “Tejeduria
Zent” a elementos estéticos de los productos.

... la Delegatura para la Proteccion del Consumidor, al no
contar con herramientas legales especificas para combatir
lo que en su concepto se trataba de apropiacion cultural,
se vio forzada a extender la proteccion de la DO “Tejeduria
Zenu” a elementos estéticos de los productos...

Pues bien, es esencial que los organismos y entidades gubernamentales trabajen
en conjunto'y se alineen en sus interpretaciones y decisiones para proporcionar una
base claray coherente para la regulacion y sancion de las conductas de apropiacion
cultural. La dualidad interpretativa en asuntos de propiedad industrial puede tener
repercusiones en el ambito econdémico y en la percepcion de la seguridad juridica
en el mercado. La apropiacion cultural es un fendmeno complejo que necesita ser
abordado con rigurosidad, evitando ambigtiedades en la aplicacion de la Ley que
puedan generar mas conflictos. Por ello, es imprescindible que exista una clara
delimitacion y definicion de lo que abarca la DO, y que se establezcan mecanismos
especificos para combatir la apropiacion cultural sin afectar los fundamentos y
principios de la propiedad industrial.
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Resumen

Durante la pandemia se experimentd un incremento significativo en
la consulta de bibliotecas digitales, electronicas o virtuales muchas
veces violando los derechos de autor. En México, se intentd abordar
esta problematica mediante un proyecto de reforma a la Ley General
de Bibliotecas. La autora desde su experiencia critica tal estatuto
y argumenta que aun falta una regulacion equitativa y solida que
proteja los derechos de autores, editores y lectores por igual.
Palabras clave: Bibliotecas digitales, depdsito legal, derechos de
autor, propiedad intelectual.

Abstract

During the pandemic, there was a significant increase in the use of
digital, electronic, or virtual libraries, often infringing upon copyright.
In Mexico, an attempt was made to address this issue through a pro-
posed reform to the General Library Law. The author, drawing from
her experience, critiques this Statute and argues that there is still a
need for fair and robust regulation that equally protects the rights of
authors, publishers, and readers.

Keywords: Digital libraries, legal deposit, copyright, intellectual

property.
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Las bibliotecas digitales y la Propiedad Intelectual en México

Introduccién

Después de una situacion excepcional como lo fue la pandemia, sin duda nos
enfrentamos a un nuevo paradigma, una nueva estructura social. Durante este
periodo de emergencia se desarrollaron nuevos habitos de alimentacion, trabajo,
esparcimiento, consumo, movilidad, actividad fisica, gestion del tiempo, negocios,
salud y sanidad entre otros, en 1os que sin duda la tecnologia se convirtio en la
herramienta principal y nuestra habilidad para utilizarla se desarrolld rapidamente
en medio del confinamiento. No obstante las circunstancias adversas, un aspecto
positivo de esta condicion lo fue sin duda el impulso y la transformacion que se dio
en el ambito digital. Se dice que la pandemia aceler( casi diez anos el uso de las
tecnologias de la informacion y comunicacion (TICs).

En el plano de la educacion y el aprendizaje con una modalidad no presencial,
surgid una nueva dindmica de autoestudio, autoformacion y manejo de nuevas
tecnologias y acceso a dispositivos y aplicaciones digitales que nos ubicod en el
plano virtual 0 computarizado, el cual ha permanecido. La demanda de informacion
y el consumo de libros electronicos alcanzo un maximo historico que condujo
positivamente al uso y aprovechamiento de bibliotecas digitales, electronicas y
virtuales, pero también se tradujo desfavorablemente en un abuso y violacion de
la propiedad intelectual y en el incremento de la pirateria mediante la considerable
descarga ilegal de libros e informacion.

Como precisaron Dusollier, Poullet y Buydens ante la United Nations Educational
Scientific and Cultural Organization (UNESCO), en un mundo en el que circulan
libremente la informacion y la expresion, la tecnologia oscila entre la libertad y la
propiedad.

Encontrar el “justo medio”y el equilibrio aristotélico entre el derecho de autor y
el derecho de acceso a la cultura sin duda representara un gran desafio.

... Encontrar el “justo medio” y el equilibrio aristotélico
entre el derecho de autor y el derecho de acceso a la
cultura sin duda representara un gran desafio...

I. Un nuevo lector

Si bien es cierto gue un impulso en procesos de digitalizacion y automatizacion ya
se advertia en diversos ambitos antes de la pandemia, también es cierto que el
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Coronavirus Disease of 2019 (COVID-19) la acelerd, originando un nuevo usuario
de la informacion digital que surgid en medio de un universo descontrolado y
desorganizado: el lector digital.

De acuerdo con Leda Romero, el lector digital es aquel usuario que emplea un
dispositivo electronico o computadores portatiles ya sea una laptop, una tablet,
un teléfono celular que conectado a internet le permite acceder a informacion
y leerla (Romero, 2014)".Es verdad que este lector lee mas, se ha convertido en
un “superlector”, disfruta mas de la lectura empleando diversos medios, pero
desafortunadamente también gusta de consumir informacion de forma gratuita.
La gran mayoria de estos lectores, en la medida de lo posible, evitan pagar y
estan haciendo de esta argucia, un habito desfavorable y gravoso para otros
sectores.

El fin de la emergencia sanitaria no disip0 a los lectores de informacion digital. A
partir de este brote el ereader como lo llaman otros, se ha potenciado. De acuerdo
con el Modulo sobre Lectura 2023 (MOLEC 2023) del Instituto Nacional de Estadistica
y Geografia (INEGI) que mide el comportamiento lector, la lectura de los libros en
formato digital se incrementd 13.7 puntos porcentuales entre 2016 y 2023 (INEGI,
2023)%. Como se menciond, la pandemia dio el empujon con el cual la lectura digital
adquiere otra dimension, pues de 2020 a la fecha los lectores aficionados a este
tipo de formato se duplicaron y los medios y métodos para piratear cada dia van en
aumento.

II. La biblioteca digital. Concepto

Durante el aislamiento mundial, las bibliotecas digitales se convirtieron en un medio
recurrente de consulta y busqueda de informacion. No obstante el encierro, estas
bibliotecas permanecieron de “puertas abiertas”, y es gracias a su capacidad de
adaptacion a la nueva normalidad que alin después de la pandemia se mantienen
activas.

Actualmente se hace referencia indistintamente 1o mismo a bibliotecas digitales
que a bibliotecas electronicas o virtuales, que aunque comparten varias similitudes
también se diferencian por caracteristicas muy claras. Una biblioteca electronica es
aquella que haciendo uso de las tecnologias de la informacion almacena toda su

1. Romero, L. (2014, noviembre 28). Lectura tradicional versus lectura digital. Correspondencias & anélisis. Recuperado
17 de julio, 2023, de https://ojs.correspondenciasyanalisis.com/index.php/Journalcya/article/view/214/190

2. Instituto Nacional de Estadistica y Geografia [INEGI]. (2023, 20 abril), Mddulo sobre lectura 2023, INEGI. Contenidos.
Recuperado 17 de septiembre de 2023, de https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/
molec/molec2023.pdf
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acervo en soportes electronicos, magnéticos o digitales, automatiza sus servicios
y los proporciona en linea a través de internet, 1o que le permite conservar ciertas
colecciones impresas, con un local o espacio fisico mas reducido, ofreciendo
servicios tradicionales y en red simultaneamente.

La biblioteca virtual esta conformada por bases de datos con textos electronicos
y digitales, pero sus contenidos y servicios son Unicamente accesibles a través de la
red. La biblioteca no existe fisicamente (Sénchez Diaz & Vega Valdés, 2002)°,

La International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) y la
American Digital Library Federation (ADLF) coinciden que las bibliotecas digitales
son organizaciones que brindan los recursos, incluido el personal especializado,
para seleccionar, estructurar, interpretar, distribuir, preservar la integridad v
asegurar la persistencia de las colecciones de obras digitales, de manera que éstas
se encuentren rapida y econdémicamente disponibles para ser utilizadas por una
comunidad definida (Cleveland, 1988)".

De lo anterior se infiere que una biblioteca digital requiere esencialmente de
infraestructura especial para su funcionamiento: informacion digital y personal
especializado que selecciona, recopila, gestiona, administra, organiza, referencia,
preserva y difunde contenidos digitales.

El numero de bibliotecas digitales ha crecido. La Biblioteca de México en
su portal de internet hace referencia a 200 bibliotecas digitales universitarias
nacionales, pero este incremento también ha sido patente en bibliotecas publicas
escolares, gubernamentales e infantiles y qué decir del sector privado con las
bibliotecas especializadas que han venido transformando los soportes de sus
colecciones.

Su desarrollo se debe sin duda a que una biblioteca digital representa mayor
comodidad en cuanto a desplazamiento fisico, horario y disponibilidad del material,
asi como ahorro de tiempo. Es factible tener acceso a grandes volimenes de
informacion y una diversidad de material actualizado como libros, audiolibros,
revistas, mapas, musica, fotografias, audios, grandes colecciones, informacion
multimedia etc. Una biblioteca digital representa una extensa red organizada de
informacion global compartida y accesible a cualquier hora, por diversos medios y
desde cualquier punto.

Sénchez Diaz, M. & Vega Valdés, J. C. (2002, diciembre), Bibliotecas electrénicas, digitales y virtuales: tres
entidades por definir. ACIMED, 9-10, p.5-6. Recuperado el 16 de agosto de 2023, de http://scielo.sld.cu/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=51024-94352002000600005#: ~:text=Seg%C3%BAN%205e%20afirma%20en%20
otra,d0s%20c0sas%3A%20contenidos%20y%20servicios.

Cleveland, G. (1988), Digital libraries: definitions, issues and challenges. Occasional Paper 8, 1-8. https://archive.
ifla.org/VI/5/0p/udtop8/udt-op8.pdf
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Llamese biblioteca virtual, electronica o digital lo cierto s que todas se conforman
de informacion digitada, magnética o electronica accesible través de internet.

lll. Ventajas y desventajas de las bibliotecas digitales

Las bibliotecas digitales sin duda representan una excelente herramienta en el
estudio vy la investigacion para la preservacion vy difusion de la cultura y la ciencia
universal. El provecho que el usuario o lector puede obtener de este conjunto de
recursos de informacion es considerable. EI acceso al acervo resulta mas rapido,
sencillo y comodo. La consulta simultanea de varios lectores al mismo contenido
no esta limitado por un nimero especifico de ejemplares; la facilidad de exportar
el documento por diversos medios permite migrar y compartir la informacion; no
se requiere del traslado a un punto especifico para la consulta 0 devolucion de
las obras, ni existen restricciones en el horario; el acervo no esta limitado por un
espacio fisico; la actualizacion de sus obras puede realizarse con mayor rapidez; no
hay un deterioro fisico del material, particularmente de ediciones especiales que por
su naturaleza requieren de consulta restringida; hay mayor equidad y diversidad en
el acceso; diferentes fuentes pueden consultarse paralelamente; la busqueda por
temas o palabras claves facilita su consulta, 1o que le da mayor independencia al
lector y al referencista. Finalmente representan un ahorro en impresion, fotocopiado
y una considerable reduccion en el uso de papel.

Como desventajas principales pueden mencionarse la limitacion en el acceso a
internet por el gasto monetario o por falta de infraestructura; el precio en recursos
tecnologicos y humanos especializados, el mantenimiento y actualizacion de una
biblioteca de esta indole es costosa.

No obstante, ninguna de las anteriores desventajas resulta tan nociva como lo es
la violacion a los derechos de autor y a la propiedad intelectual, que colateralmente
favorecen este tipo de bibliotecas en nuestro pais y que afecta ala comunidad autoral
y a la industria editorial. La carencia de regulacion, proteccion v ética, fomentan la
pirateria y el plagio. Esto también representa una afectacion monetaria y patrimonial
gue conjuntamente dafian la economia de un pais y por 1o tanto su crecimiento y
desarrollo.

IV. El sector afectado: los autores y los editores

NO obstante sus desventajas, la proliferacion y consulta de bibliotecas digitales
se ha incrementado. Como puede observarse, las ventajas son abundantes y sin
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duda favorecen casi en su totalidad al usuario, y ante tales beneficios la balanza se
inclina a continuar con la creacion y difusion de este tipo de bibliotecas, pasando
por encima de los derechos de los creadores de los contenidos que conforman la
biblioteca digital: el escritor, el autor.

Parece ser que cuando somos los beneficiarios y favorecidos directamente, el
apoyo y defensa de los proyectos es evidente, pero hay un elemento que ha pasado
inadvertido, en cualguier momento podemos ser parte del sector desfavorecido y
convertirnos en autores de un documento y es ahi cuando nuestros intereses se
veran afectados. Desafortunadamente en nuestro pais la cultura de la proteccion de
la propiedad intelectual aun es insuficiente.

La pirateria crece cada dia mas. Durante veintilin afios consecutivos, MEéxico
ha permanecido en la lista de paises con mas altos niveles de pirateria, sobre
todo lo que se refiere a piraterfa en linea. La informacion se comparte sin control
ni responsabilidad, ante la cual los autores se ven afectados en sus derechos
patrimoniales como lo s la retribucion economica y el reconocimiento de su autoria,
de sus ideas, de su creacion intelectual.

Desafortunadamente, la digitalizacion sin control debilita la proteccion y
regulacion legal de los autores, las bibliotecas y su acervo bibliogréafico.

Pero hay otro sector quizas mas olvidado y no menos afectado con el tema
de las bibliotecas digitales, las casas editoriales que ademas del analisis, disefio y
correccion de obras, se encargan de la impresion, distribucion, publicidad y difusion
de material bibliogréfico diverso. Ambos sectores parecen ser muy vulnerables ante
la escasa v fragil legislacion y proteccion existente.

V. Marco juridico para la bibliotecas publicas y el autor

No existe una norma especifica que regule las bibliotecas digitales en México, pero
hay disposiciones generales que contemplan el tema'y su objetivo, como medio para
promover la cultura y difundir la informacion. Entre estas se encuentran:

e La Constitucion en su articulo 30., fraccion V, establece que el Estado
apoyaralainvestigacion e innovacion cientifica, humanistica y tecnologica
garantizando el acceso abierto a la informacion al proveer de 10S recursos
suficientes. Para ello agrega en su articulo 40., parrafo décimo primero,
que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de
los bienes y servicios que presta el Estado y al ejercicio de sus derechos
culturales.

El articulo 60., segundo parrafo, establece que toda persona tiene
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derecho al libre acceso a la informacion y a buscar y recibir informacion
por cualquier medio. En el siguiente parrafo también indica que el
Estado debe garantizar el acceso a las tecnologias de la informacion,
comunicacion e internet.

Finalmente el articulo 73, fraccion XXV, faculta al Congreso para establecer,
organizar y sostener bibliotecas en toda la Republica.

e Lla Ley General de Bibliotecas (LGB) vigente (DOF, 2021)°. en su
exposicion de motivos determina que esta norma tiene como finalidad
permitir el acceso a la cultura, la educacion, el conocimiento y a las
nuevas tecnologias a través de la Red Nacional de Bibliotecas Publicas
(RNBP). En su articulo 10., fraccion VI ratifica que el proposito de esta ley
es fomentar y garantizar la conservacion del patrimonio digital.

El articulo 20., fraccion |, define a la biblioteca como el espacio
dispuesto para la consulta de acervos digitales o virtuales entre otros.
La fraccion XIV incluye en la definicion de libro, también aquél que se
encuentra en soporte digital o electronico y en la fraccion XVII determina
que una publicacion periddica puede encontrarse tambien en soporte
digital.

Elarticulo 7 aclara que el acervo de una biblioteca publica se compone
entre otro tipo de materiales, de colecciones digitales.

El articulo 13, fraccion IV determina que la RNBP tiene como uno
de sus objetivos fomentar la lectura y la alfabetizacion digital y en el
articulo 14, fraccion XIV se sefala que es la Secretaria de Cultura la que
debera fomentar investigaciones encaminadas al uso de 10s servicios
bibliotecarios digitales y que dotara a las nuevas bibliotecas publicas de
acervo impreso v digital conforme lo establece el articulo 15.

El articulo 16, fraccion IV sefiala que el objetivo de las RNBP en las
entidades federativas es el difundir los servicios, actividades y colecciones
de las bibliotecas digitales y virtuales de que dispone y en la fraccion
VI agrega que se realizara conservacion preventiva y correctiva de los
acervos digitales.

Elarticulo 25fraccionlestablece que el Sistema Nacional de Bibliotecas
PUblicas (SNBP) deberéa integrar y ordenar la informacion bibliografica
digital. En el tltimo pérrafo indica que se auxiliaran de organismos para

5. Decreto por el que se expide la Ley General de Bibliotecas y que abroga en su articulo 2° transitorio a la Ley
General de Bibliotecas del 21 de enero de 1988. (2021, 1 junio). Diario Oficial de la Federacion. https://www.dof.
gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619932&fecha=01/06/2021#gsc.tab=0
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el desarrollo de tecnologias de la informacion y comunicacion en materia
de publicaciones digitales.

El articulo 26 sefnala que SNBP elaborard un catalogo de acervos
digitales y finalmente el articulo 33, indica que toda obra de contenido
educativo, cultural, cientifico, técnico o de esparcimiento con el objeto
de ser comercializado o distribuido gratuitamente o en formato
electronico, analogico o digital constituiran el denominado depdsito
legal (DL) y para ello, segun el articulo 37 se entregara un solo ejemplar
de obras en formato electronico, analogico o digital a las bibliotecas
depositarias.

Eltema del DL es un punto que mas adelante se considerara y que ha
confrontado criterios y opiniones entre los sectores involucrados.

* EIPlan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 (DOF 2019)° establece
que el gobierno federal priorizara la construccion de recintos culturales, y
finalmente el

¢ Programa Sectorial de Cultura 2020-2024, el cual deriva del PND
debera consolidar y expandir la RNBP

Para proteccion del autor puede referirse la siguiente legislacion:

e |a Constitucion establece en su articulo 28, décimo parrafo que no
“constituyen monopolio los privilegios que por determinado tiempo se
conceden a los autores” (Constitucion, 2023)’.

¢ La Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) y su Reglamento en
general otorgan reconocimiento y proteccion a quien crea obras literarias
y artisticas.

e Existen también numerosos tratados internacionales, bilaterales y mul-
tilaterales suscritos por México, como el Convenio de Berna para la
Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas, la Convencion de Paris para
la Proteccion de la Propiedad Industrial, la Convencion Universal sobre
Derecho de Autor, la Convencion sobre Propiedad Literaria y Artistica, la
Convencion de Roma, la Convencion Interamericana sobre Derechos de
Autor en Obras Literarias, Cientificas y Artisticas y el Tratado de la OMPI
sobre Derecho de Autor entre muchos otros.

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (2019, 12 julio). Diario Oficial de la Federacion. Recuperado 25 de agosto de
2023, de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019#gsc.tab=0

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. (2023). Camara de Diputados. Recuperado el 7 de
septiembre de 2023, de https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
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Como puede observarse, no existe una disposicion que regule especificamente
las bibliotecas digitales publicas como es el caso de otros paises. Solo hay disposi-
ciones que en general apuntan y fomentan el uso de informacion en formato digital
que formaran parte de las colecciones de las bibliotecas publicas a través del DLy
gue posteriormente se hara accesible a cualquier usuario.

VI. El dep6sito legal en debate

Juan B. Iguiniz, bibliotecologo e investigador define el DL como una ley que obliga a
todo editor, impresor 0 autor a depositar en determinadas bibliotecas cierto nimero
de ejemplares de las obras o periodicos, con sanciones a los controventores (Iguiniz,
1987)8,

El articulo 36 de la LGB reconoce como instituciones depositarias:

o La Biblioteca de México 0 Biblioteca “José Vasconcelos” ubicada en La
Ciudadela,

e LaBiblioteca del Congreso de la Union ubicada en la calle de Tacuba y

e |a Biblioteca Nacional de México que se encuentra en el Centro Cultural
Universitario de la Universidad Nacional Autonoma de México (UNAM).

En febrero de 2023 se publicd una iniciativa de proyecto de Decreto por el
que se reforman los articulos 33, 39 y 43 y se adiciona el articulo 34 Bis de la LGB
(Camara de Diputados, 2022)°. Al parecer estas adiciones de alguna manera fueron
la respuesta a la serie de inconformidades y amparos que Se presentaron en contra
de los dispuesto enla LGB de junio del 2021 ante lo cual la Suprema Corte de Justicia
de la Nacion (SCIN) formul6 diversos criterios que se consideraran mas adelante.

Particularmente, el articulo 34 Bis, que pretende atenuar los conflictos, enlista
seis criterios bajo los cuales se integrara el DL. En el articulo se enfatiza “respeto
a los derechos de autor y conexos” y ofrece garantizar “medidas tecnologicas de
proteccion por parte de las instituciones depositarias”, ademas se precisa que
los materiales estaran disponibles “para consulta publica”, punto que encendio
las alarmas entre la comunidad de autores y editores, pues esto implica poner

8. lguiniz, J. B. (1987), Léxico bibliografico, UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliograficas, p.91.

9. Cémara de Diputados (2023, 14 febrero). Dictamen de la Comision de Cultura'y de Cinematografia del H. Congreso
de la Union de la LXV Legislatura, relativo a la minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los
articulos 33, 39 y 43 y se adicionan el articulo 34 Bis de la Ley General de Bibliotecas, Gaceta Parlamentaria. Afio
XXVI, Numero 6214-VIIl, Anexo VIIl. Recuperado el 27 de septiembre de 2023, de http://gaceta.diputados.gob.mx/
PDF/65/2023/feb/20230214-VIIl.pdf#page=2
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a disposicion del publico en general a través de la RNBP todo el material de DL,
incluyendo por supuesto el material digital y electronico.

Desafortunadamente es por deméas conocido que las instituciones receptoras del
DL en nuestro pais no cuentan con los medios tecnologicos adecuados y necesarios
para proteger el material en soporte digital y para evitar una oleada de pirateria,
problema ya incontrolable en un terreno rezagado como 1o es México en materia
de defensa de la propiedad intelectual como asf 1o establece la Seccion 301 de la
Representacion Comercial de EU (USTR) en su Reporte 2023 referente a proteccion
a la propiedad intelectual o “watch list” (USTP, 2023)'°, en cuya lista México ha
permanecido por veintitrés anos consecutivos en esta lista nada honrosa.

Tampoco se cuenta con la capacidad requerida de almacenaje y proteccion de
material digital que garanticen los derechos de autor.

Las instituciones depositarias son sumamente vulnerables en el plano
tecnoldgico, no se les ha asignado los recursos que les permitan contar con el
software adecuado, por o que las casas editoriales han decidido ampararse y no
entregar sus ejemplares requeridos mediante DL.

La piraterfa desmedidamente veria su oportunidad en el material digital como
libros electronicos, audiolibros, periodicos y revistas digitales, fotografias, videos,
archivos sonoros, juegos, videobandas sonoras y material audiovisual.

La iniciativa de reforma también contempla en la modificacion al articulo 43
sanciones a quienes incumplan la entrega de los materiales.

VIL. Criterios de la Suprema Corte

Ante esta situacion se han promovido hasta la fecha mas de 80 amparos solicitando
la suspension de la iniciativa de reformas a la LGB del 2021. Diversos criterios han
surgido de la SCIN:

La Segunda Sala ha definido:

e Que el manejoy resguardo de las obras y los materiales proporcionados
por los autores al DL de publicaciones en los términos de la LGBy la LFDA
son de estricta responsabilidad de la institucion depositaria y que deben
contar con salvaguardas y medidas de proteccion eficaces, incluso de
tipo tecnologicos (SCIN, 2022)".

10.

1.

USA. Office of the United States Trade Representative (2023). 2023 Special 301 Report, USTR. Recuperado el 20 de

septiembre de 2023, de https://ustr.gov/sites/default/files/2023-04/2023%20Special%20301%20Report. pdf

SCIN (2022, 7 octubre). Gaceta del Semanario Judicial de la Federacion. Tesis 22./).60/2022 (11a.) Jurisprudencia.

Recuperado el 25 de septiembre de 2023, https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2025330
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e Enotratesis esta misma sala aclara que el articulo 39 de la LGB, que preve
la temporalidad para efectuar la entrega de los materiales relacionados
con el DL de publicaciones, no viola los derechos de los autores en
sus vertientes patrimonial 0 moral, puesto que las obras que deben
enviarse al DL deben ser aquellas que ya hayan sido distribuidas para
comercializacion o de manera gratuita, excluyendo el material inédito o
que no ha sido publicado o divulgado (SCIN, 2022)™.

e Otrocriterio determind que el articulo 43 de la LGB que prevé laimposicion
de lamulta para editores y productores que no cumplan con la obligacion
consignada en el articulo 39 del mismo ordenamiento, no forma parte del
sistema normativo que regula el DL de publicaciones, pues la sancion que
contiene ante el incumplimiento no es inmediata ni inminente y por tanto,
es de caracter heteroaplicativo (SCIN, 2022)".

e Qtrocriteriode laSegunda Sala determind que los preceptos que integran
el sistema normativo que regula el DL de publicaciones establecidos
en la LGB, no violan los derechos de autor y conexos, puesto que la
base sobre la que opera dicho sistema es el debido acatamiento a las
disposiciones contenidas en la LFDA, en lo que se refiere a consulta,
copia o digitalizacion de obrasy publicaciones, con independencia de su
formato, refiriéndose a materiales entregados y con previa autorizacion
de los titulares de los derechos de las obras, las cuales podran ser
digitalizadas Unicamente para fines de conservacion. Agrega que se
implementara un catalogo de lineamientos que establece la adopcion
de medidas tecnoldgicas de proteccion efectivas y la informacion sobre
la gestion de derechos para proteger los derechos de autor y conexos
(SCIN, 2022)™.

El Pleno de Circuito: Ante las sentencias contradictorias de los Tribunales
Colegiados de Circuito, el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito
determind que la no entrega a las bibliotecas depositarias de dos ejemplares
impresos 0 uno en archivo electronico, digital 0 analogico, por parte de las personas
fisicas 0 morales obligadas a ello, seria transitoria y no permanente, 1o cual

SCIN (2022, 7 octubre). Gaceta del Semanario Judicial de la Federacion. Tesis 22./1.58/2022 (11a.) Jurisprudencia.
Recuperado el 25 de septiembre de 2023, https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2025331
SCIN (2022, 7 octubre). Gaceta del Semanario Judicial de la Federacion. Tesis 22./1.57/2022 (11a.) Jurisprudencia.
Recuperado el 25 de septiembre de 2023, https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2025332
SCIN (2022, 7 octubre). Gaceta del Semanario Judicial de la Federacion. Tesis 22./1.59/2022 (11a.) Jurisprudencia.
Recuperado el 25 de septiembre de 2023, https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2025333
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implica una limitacion en forma temporal, pues las bibliotecas pueden continuar
con la recopilacion necesaria para incrementar su acervo cultural a través de la
adquisicion de obras mediante compraventa o por donaciones, pero no mediante
el depdsito legal forzoso bajo el cual se compromete la exclusividad de las obras
de la parte agraviada y la eventual difusion de las mismas sin su autorizacion.
Tampoco supone impedir permanentemente el acceso a la culturay la educacion
(SCIN, 2022)".

En criterios mas recientes la Primera Sala de la Corte concluyo:

e Que el sistema normativo que regula la figura del DL, al interpretarse de
conformidad con los tratados internacionales de la materia y la LFDA,
no vulnera los derechos de los autores y productores a decidir sobre
la puesta a disposicion de sus obras al publico en general y a utilizar
medidas tecnoldgicas de proteccion (SCIN, 2023)6.

e Asi mismo en otro criterio considera que la obligacion de las personas
editoras y productoras de obras literarias, de entregar seis ejemplares
de todas sus ediciones y producciones para integrar el DL que conforme
el acervo cultural de la Nacion (dos obras a cada biblioteca depositaria),
es una medida de solidaridad para consolidar el acceso universal al
desarrollo cultural. Esto no se trata de una contribucion sujeta a 10s
principios de justicia fiscal (SCIN, 2023)".

e Finalmente lafigura del DL, regulada por la LGB, tiene como fin preservar el
patrimonio bibliogréfico, sonoro, visual, audiovisual y digital y asegurar el
derecho de acceso de la poblacion a bienes culturales y al conocimiento
acumulado (SCIN, 2023)18.

AUn hay mucho por definirse respecto a este tema y seguramente se aten-
deran méas amparos, discusiones y criterios con relacion a la LGB y su iniciativa
de reforma. Se espera que se escuche a todas las partes afectadas y se corrija
el rumbo.

15.

16.

17.

18.

SCIN (2022, 7 octubre). Gaceta del Semanario Judicial de la Federacion. Tesis PC.I.A.J/20A (11a.) Jurisprudencia.
Recuperado el 25 de septiembre de 2023, de https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2025475
SCIN (2023, 7 octubre). Gaceta del Semanario Judicial de la Federacion. Tesis 1a.XX/2023 (11a.) Jurisprudencia.
Recuperado el 25 de septiembre de 2023, de https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027193
SCIN (2023, 7 octubre). Gaceta del Semanario Judicial de la Federacion. Tesis 1a.XXI/2023 (11a.) Jurisprudencia.
Recuperado el 25 de septiembre de 2023, de https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027171
SCIN (2023, 7 octubre). Gaceta del Semanario Judicial de la Federacion. Tesis 1a.XIX/2023 (11a.) Jurisprudencia.
Recuperado el 25 de septiembre de 2023, de https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027153
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VIII. La responsabilidad del bibliotecdlogo

En la adaptacion a la “nueva normalidad”, el documentalista o bibliotecario se
esta enfrentando por un lado, a dar mayor acceso a la informacion y a la cultura,
ofreciendo recursos bibliograficos abiertos a través de colecciones digitales, dar
prioridad a libros en formato electronico y finalmente formar lectores digitales, ése
es el objetivo y el reto.

El bibliotecdlogo conoce las necesidades de informacion del usuario y tiene la
clave para facilitar o reducir el acceso a ella, mas no limitarla. Los profesionales de
la informacion tienen la responsabilidad de apoyar el derecho de autor y el derecho
de acceso a la informacion a la vez. No necesariamente tiene que contraponerse
ambos derechos, debe lograrse un equilibrio.

... Las bibliotecas deben ser el punto de equilibrio entre la
informacion y los usuarios, entre el derecho de autor y el
derecho de acceso a la informacion...

Las bibliotecas deben ser el punto de equilibrio entre la informacion y los usuarios,
entre el derecho de autor y el derecho de acceso a la informacion, constituyendo un
contrapeso. Debe darse un uso justo a la informacion y promover la creatividad, el
conocimiento, la investigacion, la cultura y la ciencia a la vez.

Cconclusiones

e La cultura y la educacion son la clave. Capacitar constantemente a
documentalistas, bibliotecdlogos y especialista en informacion sobre la
legislacion en temas de derechos de autor y propiedad intelectual en
nuestro pais, ayudara a comprender, respetar y valorar a los creadores de
la informacion, a 1os autores.

e Gestionar en las bibliotecas y centros de documentacion el conocimiento
sobre propiedad intelectual en lo digital. Desarrollar cursos, platicas y
apoyo a usuarios en temas de propiedad intelectual y derecho de autor.

e Establecer una infraestructura en las bibliotecas digitales que cuente
con un presupuesto que permita que éstas sean informatica y
tecnologicamente sustentables.
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Modificar la legislacion sobre bibliotecas y sus reglamentos internos para
ofrecer mayor proteccion y garantias a los escritores; asi como disefiar
una regulacion especifica para las bibliotecas digitales.

Gestionar iniciativas legislativas que consideren a todos los sectores
involucrados: autoral, editorial y bibliotecoldgico, previo a la promulgacion
de disposicion, y analizar la factibilidad de su aplicacion.

Los bibliotecologos deben hacer pruebas de plagio, sensibilizar a 10s
usuarios de la biblioteca, promover la citacion y referencias, y supervisar
el uso de la informacion digital protegida.

Sugerir penas por violacion de derechos de propiedad intelectual mas
solidas y gestionar su aplicacion.

Ponderar la produccion intelectual y la difusion de la cultura por encima
de las sanciones por incumplimiento.

... Los bibliotecdlogos deben hacer pruebas de plagio,
sensibilizar a los usuarios de la biblioteca, promover la
citacion y referencias, y supervisar el uso de la
informacion digital protegida...
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Resumen

Se analiza la naturaleza del “Informe Técnico para la persecucion de
los delitos contra la propiedad intelectual” que emite el INDECOPI.
Se sostiene que tratandose de la persecucion de delitos contra la
propiedad industrial el informe técnico tiene la fuerza probatoria
suficiente para confirmar a la Fiscalia competente que existe un
derecho sustancial valido y eficaz sobre la base del registro. En
cambio, en la persecucion de los delitos contra el derecho de autor
y derechos conexos, no sera indispensable contar con el documento
publico en mencion, pues la existencia, validez y eficacia del derecho
sustancial se puede probar por cualquier medio probatorio y no soélo
con el registro.

Palabras clave: Derecho penal; derecho de propiedad industrial;
derecho de autor; naturaleza declarativa; naturaleza constitutiva;
requisito de procedibilidad; valoracion probatoria.

Abstract

The nature of the technical report issued by INDECOPI for prosecut-
ing crimes against intellectual property is being analyzed. It is argued
that in the prosecution of crimes against industrial property, the tech-
nical report has sufficient probative force to confirm to the compe-
tent Prosecutor’s Office that there is a valid and effective substantive
right based on the registration. However, in the prosecution of crimes
against copyright and related rights, it will not be essential to have
the aforementioned public document, as the existence, validity, and
effectiveness of the substantive right can be proven by any means of
evidence, not just through registration.

Keywords: Criminal law; industrial property right; copyright; declar-
ative nature, constitutive nature, procedural requirement; evidentiary
assessment.
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Introduccién

El Codigo Penal peruano regula una extensa gama de delitos, 1os cuales se clasifican
dependiendo el bien juridico que se pretende proteger. En consecuencia, el
legislador ha descrito supuestos de hechos especificos, a los cuales les atribuye una
consecuencia juridica determinada. Esto Ultimo se conoce como tipo penal. Cuando
el operador juridico tiene un caso concreto ante si, debe verificar si la conducta
detectada coincide con el supuesto de hecho descrito. Este proceso valorativo de
verificacion se conoce como juicio de tipicidad.

Ahora bien, los tipos penales se pueden clasificar de diversas maneras,
dependiendo el criterio que se use. Por ejemplo, por 10s sujetos (agentes comunes o
calificados), por la conducta (delito de actividad o de resultado), por la afectacion al
bien juridico (de lesion o de resultado) o por la naturaleza del bien juridico (simples o
compuestos). Asi, en el presente trabajo, abordaremos un tipo penal compuesto: [0s
delitos contra la propiedad intelectual.

En ese sentido, antes de desarrollar el objeto del presente articulo, conviene
recordar que —como todo tipo penal- el delito contra la propiedad intelectual tiene
elementos subjetivos y objetivos. Sin que sea parte del andlisis, basta precisar que
el primer elemento se refiere, esencialmente, al dolo y otros elementos subjetivo
distintos a él. Ahora bien, respecto al segundo elemento, y desde el punto de vista
de la teoria causalista, nos referimos puntualmente al verbo rector (descripcion del
hecho delictivo) y las circunstancias que rodean descriptivamente a dicho verbo
(modalidad, tiempo, medio, etc.)

En ese contexto, debemos aterrizar el objeto del presente articulo: los informes
técnicos que emite el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Proteccion de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI') en los delitos contra
la propiedad intelectual. Estos estan regulados expresamente la primera disposicion
final del decreto legislativo 822, “Ley sobre el Derecho de Autor” (en adelante, la
“LDA") y la tercera disposicion complementaria final del decreto legislativo 1075,
“Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina que establece el Régimen Comun de
Propiedad Industrial” (en adelante, la “DLPI").

226



Reflexiones sobre el informe técnico del INDECOPI en los delitos contra la Propiedad Intelectual

I. Regulacion especial de los informes técnicos en los delitos
contra la propiedad intelectual

En primer lugar, debemos anotar que los informes técnicos no se encuentran
regulados expresamente en 10s tipos penales bases del delito contra el derecho de
autor (art. 217) ni delito contra la propiedad industrial (art. 222). Por el contrario, la
regulacion de los informes técnicos se encuentra en disposiciones normativas extra
penales: decretos legislativos 822 y 1075 respectivamente.

En efecto, en el caso de delitos contra el derecho de autor, se regula actualmente
en la primera disposicion final de la LDA (modificado por el articulo 3 del decreto
legislativo 1391, publicado el 5 de septiembre de 2018), que sefiala:

Primera.- En los delitos contra los derechos de autor y derechos conexos,
previamente a gue el Ministerio Publico emita acusacion u opinion, segun
sea el caso, la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi, en caso lo solicite el
Ministerio Publico, emitira un informe técnico dentro del término de cinco (5)
dias habiles. Dicho informe técnico no tiene la calidad de documento pericial
ni testimonial, no estando sujeto a ratificacion por parte del funcionario
emisor del informe. (Enfasis agregado).

Por su parte, en el caso de delitos contra la propiedad industrial, se regula en la
tercera disposicion final del DLPI (modificado por el articulo 1 del decreto legislativo
1397, publicado el 7 de septiembre de 2018), que senala:

Tercera.- Informe Técnico

En los delitos contra la propiedad industrial, previamente a que el Ministerio
PUblico emita acusacion u opinion, segin sea el caso, las Direcciones
competentes del INDECOPI deben emitir un informe técnico dentro
del término de cinco dias. Dicho informe técnico no tiene la calidad de
documento pericial ni testimonial, no estando sujeto a ratificacion por parte
del funcionario emisor del informe. (Enfasis agregado).

De una lectura detenida de la redaccion de ambas disposiciones normativas, se
puede advertir que existen elementos comunes, los cuales —de manera enunciativa,
mas no limitativa— son los siguientes:

e El informe técnico tiene lugar dentro de un delito contra la propiedad
intelectual;

e Elinforme técnico es emitido por la entidad competente, antes de que se
emita una acusacion u opinion.
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e El informe técnico es emitido dentro del término de cinco (5) dias
habiles.

e El informe técnico no tiene naturaleza de pericia ni declaracion tes-
timonial.

... El informe técnico no tiene naturaleza de pericia ni
declaracion testimonial...

Sin perjuicio del analisis posterior, cabe anotar una diferencia importante entre
el informe técnico en los delitos contra el derecho de autor y derechos conexos y
que no esta presente en os delitos contra la propiedad industrial. En los primeros, €l
legislador usa ‘emitira”y agrega el texto ‘en caso lo solicite el Ministerio Publico’. En
los segundos, el legislador usa ‘deben emitir’.

La diferencia antes advertida no solo es meramente gramatical. Por el contrario,
consideramos que el texto ‘en caso lo solicite” sugiere que la solicitud del informe
técnico en los delitos contra el derecho de autor es facultativa para la Fiscalia.
De ahi que el legislador haga esta diferencia, pues el Ministerio Publico puede
perfectamente no solicitarlo. Pero, por qué serfa asi en derecho de autor, mas no en
propiedad industrial. Una interpretacion sistematica nos lleva a considerar que esa
diferencia sustancial obedece a la naturaleza declarativa y constitutiva de cada uno,
como se desarrolla en el siguiente numeral.

IIl. La naturaleza declarativa del derecho de autor y la naturaleza
constitutiva del derecho de propiedad industrial

Para seguir con el orden de ideas, no debemos perder de vista el hecho que el
derecho de autor se caracteriza por ser declarativo, tal como se desprende de una
lectura concordada de los articulos 3, 170y 171 de la LDA:

‘Articulo 3.- La proteccion del derecho de autor recae sobre todas las obras
del ingenio, en el &mbito literario o artistico, cualquiera que sea Su género,
forma de expresion, mérito o finalidad.

Los derechos reconocidos en esta ley son independientes de la propiedad del
objeto material en el cual esta incorporada la obra y su goce 0 ejercicio no
estan supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra
formalidad.’ (Enfasis agregado)
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‘Articulo 170.- (...)
El registro es meramente facultativo para los autores y sus causahabientes y
no constitutivo, de manera gue su omision no perjudica el goce ni el ejercicio
pleno de los derechos reconocidos y garantizados por la presente Ley. (...)'
(Enfasis agregado)

‘Articulo 171.- La inscripcion en el registro no crea derechos, teniendo un
carécter meramente referencial vy declarativo, constituyendo solamente un
medio de publicidad y prueba de anterioridad.’ (Enfasis agregado)

La naturaleza declarativa del Registro Nacional del Derecho de Autor y Derechos
Conexos implicara, entonces, que el objeto del informe técnico que podra emitir la
Oficina de Derechos de Autor sera netamente informativa o referencial. ¢Por qué?
Porque es juridicamente posible que exista prueba en contrario sobre aspectos
sustanciales alrededor del derecho de autor (bien juridico protegido), como la
titularidad del derecho moral o transferencia de la titularidad de algin o todos los
derechos patrimoniales.

En efecto, y tal como dispone el articulo 11 de la LDA, la titularidad del derecho
Se rige por una presuncion furis tantum, ya que el registro es solo un medio de
publicidady prueba de anterioridad del derecho. Por tanto, esta naturaleza declarativa
explicarfa por qué en los delitos contra el derecho de autor y derechos conexos el
legislador califica como atribucion que la oficina competente emita dicho informe
técnico. Ello se observa claramente del articulo 169 de la LDA:

‘Articulo 169.- La Oficina de Derechos de Autor tendra las atribuciones
siguientes:

(...)

e. Emitir informe técnico sobre 10s procedimientos penales que se ventilen por
los delitos contra el derecho de autor y derechos conexos.’ (Enfasis agregado)

Por el contrario, el derecho de propiedad industrial se caracteriza por ser
constitutivo, tal como se desprende del articulo 7 del DLPI:

‘Articulo 7.- Registro de actos.

Las transferencias, licencias, modificaciones y otros actos que afecten
derechos de propiedad industrial podran inscribirse en los registros de la
Propiedad Industrial.

LOS actos y contratos, a que se refiere el parrafo anterior surtirdn efectos
frente a terceros a partir de su inscripcion, salvo las licencias que afecten
registros sobre signos distintivos.
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Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona
tiene conocimiento del contenido de las inscripciones efectuadas en los
registros_correspondientes, 10s cuales se presumen ciertos mientras no
sean rectificados 0 anulados. La Direccion competente establecera la forma
de organizacion de sus respectivos registros y dictara las disposiciones de
inscripcion que sean necesarias. (...)." (Enfasis agregado)

En efecto, aqui el registro donde se inscriben los derechos de propiedad
industrial si es constitutivo (es decir, no hay derecho si no esta inscrito). Todo lo
concerniente al bien juridico protegido (propiedad industrial), como su titularidad,
vigencia, alcance, renovacion, licencias, actos modificatorios, etc.) se presume como
cierto y no admite prueba en contrario.

Por tanto, esta naturaleza constitutiva explicaria por qué en los delitos contra la
propiedad industrial el legislador no indica ‘en caso lo solicite el Ministerio PUblico’, pues
no es facultativo. Es decir, se necesita de un documento escrito publico para confirmar
todo lo concerniente con relacion al bien juridico protegido v, por eso, las oficinas
competentes ‘deben emitir’ tales informes técnicos. No obstante, y como veremos mas
adelante, el informe técnico del INDECOPI no es el Unico documento escrito publico que
tiene la fuerza probatoria suficiente para acreditar todos 10s aspectos sustanciales con
relacion al presunto derecho de propiedad industrial infringido.

No obstante, en ambos casos 10s informes técnicos que se emiten en 1os delitos
contra la propiedad intelectual se apoyan en lainformacion contenida en los registros
respectivos que administran las oficinas competentes, 10s cuales son registros
juridicos ya que tienen la capacidad de crear presunciones juridicas. Sin embargo,
no debemos perder de vista que la naturaleza juridica de cada derecho determinaré
ante qué tipo de presuncion estamos: iuris tantum en el caso de derecho de autor y
conexos (ya que admite prueba en contrario) o juris et de iure en el caso de derecho
de propiedad industrial (no admite prueba en contrario).

IIl. Hacia una nocion de los informes técnicos

Ahora bien, tomando en cuenta la naturaleza de los derechos de propiedad
intelectual que son bienes juridicos protegidos como delitos, cabe preguntarse ;qué
son los informes técnicos? Lamentablemente, no tenemos una definicion normativa
gue nos permita concretamente afirmar qué es. Curiosamente, el legislador si
nos dice expresamente qué cosa no son, cuando indica que 'no tiene la calidad
de documento pericial ni testimonial, no estando sujeto a ratificacion por parte del
funcionario emisor del informe.”
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¢Por qué el legislador, en lugar de definir qué son o su alcance, reguld qué
no son? Para acercarnos a una respuesta, es conveniente aplicar el método de
interpretacion auténtica. Asi, para conocer la voluntad del legislador, nos remitimos al
contexto juridico, para luego entender la exposicion de motivos de las disposiciones
normativas aplicables.

Antes de la publicacion de los decretos legislativos 1391y 1397 (en setiembre
de 2018), los informes técnicos en la persecucion de los delitos contra la propiedad
intelectual se regulaban bajo el siguiente texto:

"“Primera .- En los delitos contra los derechos de autor y derechos conexos,
previamente a gue el Ministerio PUblico emita acusacion u opinion, segin sea
el caso, la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi debera emitir un informe
técnico dentro del término de cinco dias.”

"Tercera.- Informe Técnico

En los delitos contra los derechos de propiedad industrial, previamente a
que el Ministerio Publico emita acusacion u opinion, segin sea el caso, la
Direccion Competente del INDECOPI, debera emitir un informe técnico dentro
del término de cinco dias.”

Enconsecuencia, cuandolas persecucionesfiscalesllegabanafuerojurisdiccional,
las autoridades consideraban a los informes técnicos como informes periciales o,
incluso, declaraciones testimoniales. Ello implicaba someter los informes técnicos al
rigor del examen probatorio que rige el proceso penal peruano. Ante tal situacion,
las oficinas competentes del INDECOPI empezaron a indicar que, de acuerdo a la
Corte Suprema de la Justicia de la Republica (Acuerdo Plenario 2-2007/CJ-116, 2007),
la falta de ratificacion de los informes técnicos no afecta el valor probatorio de tales
medios probatorios, tal como se observa a continuacion:

“Establecer como doctrina legal, conforme a los fundamentos juridicos ocho
y nueve, que la ausencia de la diligencia de examen o ratificacion pericial no
necesariamente anula o actuado ni excluye el informe o dictamen pericial del
acerbo probatorio. A estos efectos, 10s Jueces y Salas Penales deberan tener
en cuenta, obligatoriamente, 10s criterios indicados en dichos paragrafos.”
(Enfasis agregado).

Sin embargo, ante el caso omiso por parte de 1os 6rganos jurisdiccionales, se
modificaron la primera disposicion final de la LDA 'y la tercera disposicion final del
DLPI: decretos legislativos 1391 y 1397 respectivamente. Ambas modificatorias
plasmaron 1o que las oficinas competentes del INDECOPI sostuvieron a lo largo
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de los anos: la no ratificacion de los informes técnicos no debe invalidar su valor
probatorio, ya que no son dictamenes periciales ni declaraciones testimoniales.

En ciertamedida, laidea anterior se apoya en la exposicion de motivos del decreto
legislativo 1391 (Decreto Legislativo que simplifica procedimientos contemplados en
normas con rango de Ley que se tramitan en el INDECOPI y precisa competencias,
regulaciones y funciones del INDECOPI). Si bien no se observa un analisis especifico
sobre qué el informe técnico en 10s delitos contra el derecho de autor y derechos
CONexos, si se observa la necesidad de precisar su concepto.

Imagen 1 - Exposicion de motivos del decreto legislativo 1391

No obstante, a diferencia de 10s otros aspectos de la LDA gue sf fueron ampliamente
desarrollados, en el caso del informe técnico en la persecucion del delito contra el
derecho de autor s0lo Se alega ‘adecuar la condicion del informe técnico’.

Imagen 2 - Cuadro elaborado por la Gerencia de Estudios Econémicos del INDECOPI,
incluido en la exposicion de motivos del decreto legislativo 1391
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Ahora bien, donde se advierte con mayor nitidez la idea de que la no ratificacion
de los informes técnicos no deberia invalidar su valor probatorio, s en la exposicion
de motivos del decreto legislativo 1397 (Decreto Legislativo que modifica el Decreto
Legislativo 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina). Si bien no se observa un analisis especifico sobre
el informe técnico en los delitos contra la propiedad industrial, si hay mayor contenido,
a diferencia del decreto legislativo 1391 precitado. Aqui si podemos advertir cual es
el problema u obstaculo a superar con la modificacion normativa: la carga procesal
entendido como costo de recursos. Ello se desprende del siguiente texto:

Se propone modificar la Tercera Disposicion Complementaria Final del
Decreto Legislativo 1075, a efectos de precisar que el informe técnico no
esta sujeto a ratificacion por parte del funcionario emisor del informe. Con
ello, se busca mejorar la gestion v eficiencia de la actuacion articulada del
Indecopi y el Ministerio Publico, al prescindir de una actuacion que supone
un sobre costo innecesario (en término de tiempo y uso de recursos de
personal), respecto de un documento publico (informe técnico), que no posee
la calidad de pericia 0 prueba testimonial, gue amerite ratificacion por parte
del funcionario emisor del informe.

Para mayor informacion, nos remitimos al siguiente cuadro comparativo a fin
de demostrar que la finalidad de negar expresamente la naturaleza de pericia y
declaracion testimonial fue una decision de politica legislativa. Dicha politica priorizd
la reduccion de costos de transaccion, tanto para la persecucion penal de los delitos
contra la propiedad industrial, asi como la emision de dichos informes por parte de
las Direcciones competentes.
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Imagen 3 - Cuadro comparativo incluido en la exposicion de motivos del decreto legislativo 1397

Ahora bien, teniendo claro cual fue la razon que motivo a que el legislador niegue
expresamente la calidad de dictamen pericial y declaracion testimonial al informe
técnico del INDECPI, cabe preguntarnos ;entonces qué tipo de medio probatorio
es? En este punto, conviene recordar cuales son 1os medios probatorios que regula
el sistema juridico en el Peru. Para tal efecto, debemos remitirnos al articulo 192 del
Codigo Procesal Civil (en adelante, ‘CPC’) peruano, que sefiala 1o siguiente:

Articulo 192.- Son medios de prueba tipicos:
1. Ladeclaracion de parte;

2. Ladeclaracion de testigos;

3. Los documentos,

4. Lapericia;y

5. Lainspeccion judicial.

... el informe técnico no es ni una declaracion de testigo ni
una pericia (por mandato expreso de Ley)...

Asi, el informe técnico no es ni una declaracion de testigo ni una pericia (por
mandato expreso de Ley). Tampoco es una declaracion de parte (pues la oficina
competente que la emita no es parte en el proceso penal) nies unainspeccion judicial
(porgue quien la emita no es la judicatura que resuelve). Especificamente, somos de
la postura que el informe técnico es un documento publico escrito, conforme a 10s
articulos 233, 234 y 235, numeral 1, del CPC, tal como se lee a continuacion:

Articulo 233.- Es todo escrito u objeto que sirve para acreditar un hecho.

Articulo 234.- Son documentos los escritos publicos o privados, los impresos,
fotocopias, facsimil o fax, planos, cuadros, dibujos, fotografias, radiografias,
cintas cinematograficas, microformas tanto en la modalidad de microfilm
como en la modalidad de soportes informaticos, y otras reproducciones
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de audio o video, la telematica en general y deméas objetos que recojan,
contengan o representen alguin hecho, o una actividad humana o su resultado.
Articulo 235.- Es documento publico:

1. El otorgado por funcionario publico en ejercicio de sus atribuciones; (...)

Esta afirmacion es pacifica incluso con la misma clasificacion de medios
probatorios que regula el Nuevo Codigo Procesal Penal (en adelante, ‘NCPP')
peruano. En efecto, ya vimos que el informe técnico no es una pericia ni testimonio
(por mandato expreso de Ley). Por tanto, y a la luz de dicha esta segunda clasificacion,
es valido afirmar que el informe técnico:

e Tampoco es una confesion porque el funcionario publico emisor no es la
parte imputada.

e Tampoco es susceptible de careo, ya que el informe técnico no es una
testimonial.

e Tampoco es implica un reconocimiento, pues no es necesario individualizar a
la persona emisora.

e Por la naturaleza de la oficina competente, tampoco es una inspeccion
judicial ni reconstruccion (ya que éstas solo son emitidas por el Juez o el
Fiscal, durante la investigacion preparatoria).

e Tampoco es una prueba especial, ya que el articulo 201-A del NCPP solo
contempla expresamente como tal a los informes técnicos oficiales
especializados de la Contraloria General de la Republica

Es importante parar en este Ultimo punto (Iéase, prueba especial). Tal como
se lee del propio articulo 201-A precitado, se observa que el legislador describe
caracteristicas Unicas, tales como: j) atribuye a este medio probatorio una calidad
especifica (pericia institucional extraprocesal), /i) reglas para examen o interrogatorio,
fii) permite aclaracion, y iv) hasta establece la regla procesal para su valoracion
probatorio. Todo ello se desprende del texto que citamos a continuacion:

Articulo 201-A.- Informes técnicos oficiales especializados de la Contraloria
General de la Republica

Los informes técnicos especializados elaborados fuera del proceso penal por
la Contraloria General de la RepUblica en el cumplimiento de sus funciones
tienen la calidad de pericia institucional extraprocesal cuando hayan servido
de mérito para formular denuncia penal en el caso establecido por el literal
b) del inciso 2 del articulo 326 del presente Codigo o cuando habiendo sido
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elaborados en forma simultdnea con la investigacion preparatoria sean
ofrecidos como elemento probatorio e incorporados debidamente al proceso
para su contradiccion.

La respectiva sustentacion y el correspondiente examen 0 interrogatorio se
efectlia con los servidores que designe la entidad estatal autora del informe
técnico.

Cualquier aclaracion de los informes de control que se requiera para el
cumplimiento de los fines del proceso debera ser solicitada al respectivo ente
emisor.

El juez desarrolla la actividad y valoracion probatoria de conformidad con
elinciso 2 del articulo 155y el inciso 1 del articulo 158 del presente Codigo.

Estas caracteristicas Unicas del articulo 201-A del NCPP no se presentan en las
disposiciones normativas que regulan los delitos contra la propiedad intelectual.
Siendo ello asi, somos de la postura de acudir a una interpretacion sistematica del
articulo 188 del NCPP y el articulo 239 del CPC para arribar a una conclusion:

Articulo 188.- Requerimiento de informes

El Juez 0 el Fiscal durante la Investigacion Preparatoria podra requerir
informes sobre datos que consten en registros oficiales o privados, llevados
conforme a Ley. (...). (Enfasis agregado)

Articulo 239.- Informes

Se puede pedir a los funcionarios publicos que informen sobre documentos o
hechos. Los informes se presumen auténticos.

En los casos previstos por la ley se puede pedir a particulares informes sobre
documentos o hechos. Los informes tendran la calidad de declaracion jurada.
(Enfasis agregado)

En ese sentido, nos reafirmarnos en que los informes técnicos que emite el
INDECOPI en los delitos contra la propiedad intelectual son documentos escritos
publicos. Especificamente, reciben la nomenclatura y tratamiento de los informes
como medio probatorio.

... hos reafirmarnos en que los informes técnicos que emite
el INDECOPI en los delitos contra la propiedad intelectual
son documentos escritos publicos. Especificamente,
reciben la nomenclatura y tratamiento de los informes
como medio probatorio...
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IV. Equiparacion del informe técnico
como requisito de procedibilidad

Para abordar este analisis, es importante explicar qué son los ‘medios técnicos de
defensa’. Estos son herramientas procesales al alcance del imputado y que estan
regulados en los articulos 4 y 5 del Codigo de Procedimientos Penales:

"Articulo 4.- Contra la Accion Penal pueden promoverse:

a) Cuestiones Previasy

b) Cuestiones Prejudiciales
Las Cuestiones Previas proceden cuando no concurre un requisito de
procedibilidad vy pueden plantearse en cualquier estado de la causa o
resolverse de oficio. Si se declara fundada, se anulara lo actuado dandose por
no presentada la denuncia. (...)."

“Articulo 5.- Contra la Accion Penal pueden deducirse las Excepciones
de Naturaleza de Juicio, Naturaleza de Accion, Cosa Juzgada, Amnistia y
Prescripcion. (...)".

Asi, los requisitos de procedibilidad son ‘aquellas causas que condicionan el
gjercicio de la accion penal y sin cuya presencia no es posible promoverla.” (Ulloa
Reyna, 2011). Cuando falta un requisito de procedibilidad, se puede interponer el
medio técnico de defensa denominado ‘cuestion previa'. Ambos conceptos de
naturaleza procesal coexisten y no se pueden explicar por separado.

¢La ausencia del informe técnico del INDECOPI implica que no se ha cumplido
con un requisito de procedibilidad? Para el autor precitado, el informe técnico
serfa un requisito de procedibilidad, frente al cual cabe oponer una cuestion
previa:

“Son requisitos de procedibilidad, por ejemplo, (...). El informe técnico que
debera emitir la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi para promover
accion penal por delitos contra los derechos de autor previstos en 10s
articulos 216° al 221° del Codigo Penal.” (pag. 282)

Algunos operadores juridicos competentes en la persecucion del delito contra la
propiedad intelectual también consideran que el informe técnico serfa un requisito
de procedibilidad. Una muestra de ello la encontramos en un dictamen fiscal emitido
por el Ministerio Publico, especificamente la 2° Fiscalia Provincial Penal especializada
en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual de Lima (2016) opin6 en un
proceso judicial lo siguiente:
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“Estando a lo expuesto, se debe precisar que en la Primera Disposicion
Final del Decreto Legislativo N° 822, relativo al delito contra los Derechos
de Autor y Conexos, asi como en la Tercera Disposicion Final del Decreto
Legislativo N° 1075, relativo al delito contra la propiedad industrial, se
establece respectivamente: “Que en los delitos contra los derechos de
autor y derechos conexos, y en los delitos contra los derechos de propiedad
industrial, previamente a que el Ministerio PUblico emita acusacion u opinion,
seglin sea el caso, la Direccion Competente del INDECOPI, deberd emitir un
informe técnico dentro del término de cinco dias”; en ese sentido el Informe
Técnico constituye un requisito de procedibilidad sin el cual no se puede
emitir pronunciamiento de fondo.” (Enfasis agregado).

En esa misma linea, encontramos también un auto de sobreseimiento expedido
por el 6° Juzgado Penal de Lima (2016), en el cual se acoge dicha postura lo siguiente:

"5.- Que, conforme se advierte de 10s actuados, no obra en autos éste requisito
de procedibilidad (Informe Técnico de INDECOPI), sobre los delitos contra
los derechos de Autor y al delito contra la Propiedad Industrial, requisito
fundamental para emitir pronunciamiento de conformidad lo establecido
por el decreto Legislativo Ochocientos Veintidos, y el Decreto Legislativo
N° 1075, sin los cuales esta Judicatura no puede acreditar la existencia de
la infraccion a los derechos intelectuales (Derechos de Autor y Derechos
de Propiedad Industrial) presuntamente cometidos por 1os procesados.
De lo expuesto se puede colegir que no existe suficientes evidencias
0 indicios en contra de los procesados; se debe tener en cuenta que
no existe suficientes elementos que permita concluir con certeza la
realizacion de los hechos instruidos puesto que hasta la fecha no se
recabado el Informe Técnico de INDECOPI conforme estaba solicitado en
autos, la_cual constituye un requisito de procedibilidad en el presente
delito, para asi acreditar la individualizacion de los agraviados, asi como
establecer la infraccion penal de cada uno de los imputados. (...)" (Enfasis
agregado).

o
.

Este mismo razonamiento no solo se ha detectado en la persecucion de delitos
contra la propiedad industrial. También se ha encontrado en la persecucion de
delitos contra el derecho de autor. Asi, una muestra de ello la encontramos en el
siguiente pronunciamiento del 3° Juzgado Penal Transitorio de Reos Libres del Callao
(2013), como Se observa a continuacion:
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“(...) resultaba relevante identificar el medio de prueba que acredite la calidad
de autor de la obra audio visual “(...)" que viene ejerciendo a la actualidad
la empresa (...), en tal sentido en aplicacion del Principio de Presuncion de
Inocencia consagrado en el articulo dos, inciso 24 - Letra “e” de nuestra
Constitucion Politica del Estado, NO se ha acreditado la titularidad o la autoria
de la obra audiovisual “(...)" sobre la comision del ilicito penal imputado
contra la procesada por no haberse logrado recabar el informe Técnico de
INDECOPI respecto al registro de la obra audiovisual.” (Enfasis agregado).

Un pronunciamiento similar en la persecucion del delito contra el derecho de
autor encontramos también por parte del 1° Juzgado Penal Liquidador del Callao
(2017), el cual resolvio lo siguiente:

“(...) Por Ultimo, mediante Dictamen Fiscal N° 079-2016 (fis 569-572) se
requiri a la Direccion de Derechos de Autor del INDECOPI elaborar un
Informe Técnico de conformidad con la Primera Disposicion del Decreto
Legislativo N° 822 sobre vulneracion de derechos de autor. En suma, no se_
ha cumplido con el requisito formal, el cual tiene caracter obligatorio, no
pudiéndose determinar si se ha producido la afectacion de los derechos
de autor de la empresa agraviada; en los hechos materia de investigacion.”
(Enfasis agregado).

V. Mas alla de la praxis: el informe técnico
no es requisito de procedibilidad

No obstante, nuestro anélisis nos lleva a una conclusion contrario a la anterior. Para tal
efecto, realizamos una interpretacion sistematica de otras disposiciones normativas
reguladas en el propio Codigo Penal y el NCPP. Para tal efecto, partimos del principio
de legalidad que rige al derecho penal y procesal penal, en general. Dicho principio
juridico esta regulado en el articulo 65, numeral 5, del NCPP, conforme se observa a
continuacion:

"Articulo 65. La investigacion del delito destinada a ejercitar la accion penal
(.)

5. EI Ministerio Publico y la Policia Nacional del Peru, en la investigacion

del delito, observan en todo momento el principio de legalidad, pudiendo

establecer programas de capacitacion conjunta que permitan elevar la

calidad de sus servicios.” (Enfasis agregado)
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Una de los sub principios que se derivan del principio de legalidad es el principio
de tipicidad o de taxatividad. Conforme indica el Tribunal Constitucional (2004), dicho
principio es un limite que obliga a que exista un nivel de precision gue permita
entender a cualquier justiciable la ley, conforme se desprende a continuacion:

Elsubprincipio de tipicidad o taxatividad constituye una de las manifestaciones
0 concreciones del principio de legalidad respecto de los limites que
se imponen al legislador penal o administrativo, a efectos de que las
prohibiciones que definen sanciones, sean éstas penales o administrativas,
estén redactadas con un nivel de precision suficiente que permita a cualguier
ciudadano de formacion basica, comprender sin dificultad o que se esta
proscribiendo bajo amenaza de sancion en una determinada disposicion
legal. (Enfasis agregado)

Ahora bien, doctrina nacional (Cristobal Tamara, 2020) desarrolla este concepto
y puntualiza que dicho sub principio de taxatividad tiene como objetivo una
interpretacion fuera de 10 que persigue la Ley Penal. En efecto, dicho sub principio
persigue la mayor claridad y precision posible de la Ley Penal, tal como se observa
a continuacion:

Es preciso insistir en que el principio de taxatividad previene contra cualguier
posibilidad de interpretacion antojadiza y desleal de la ley penal, ya sea por
consideraciones del lenguaje o por las variaciones respecto a sus significados
(proposiciones juridicopenales), ya que asf se incurriria en una incertidumbre
legal. Lo mas importante es que, bajo este principio, la ley penal se perciba
objetivamente, en cla