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Abstract

s

tection, ng its protection, and the international trends

i E
Ias empresas trasnacionales a través de la Propiedad Intelectual.

Introduccién

Durante el siglo XX, como resultado de la tercera revo-
luci6n industrial, en el sistema de las relaciones interna-
cionales (SRI), hay una tendencia hacia la ampliacién
de la soberania espacial de los Estados; por ejemplo,
ahora de conformidad con el Derecho Internacional Pi-
blico, el Estado ejerce soberanfa sobre una franja de
‘mar territorial de 12 millas marftimas y al mismo tiem-
po, sobre la plataforma continental, ademds de que se

rights by States and transnational companies.

que los complejos tecnolégicos invierteny que son pa-
ralos Estados una importante porcién de su PNB.

Una manera de proteccién juridica de las inversio-
nes y la tecnologia es el derecho de la Propiedad Inte-
lectual (PD), que ahora inserto en el derecho del comer-

 estdp tani
como lo pueden ser las sanciones comerciales.

En este trabajo analizamos la importancia de la bio-
tecnologfa, su proteccién juridica, el debate alrededor
de dicha proteci6ny las tendencias en el ambito inter-
nacional para i

han ampliado los derechos soberanos de
sobre lo que se denomina una zona econémica exclu-
siva. El mismo fenémeno es patente en el caso del es-
pacio aéreo y c6smico.

Esta tendencia no se podrfa concebir sin el desa-
rrollo de la tecnologia, sobre todo la telemdtica y la
biotecnologfa que han detonado una transformacién
impresionante y en cadena de la sociedad (los cambios
producidos por la lntcrnet yla te,cnologm genética son

abuso de los Estados o sus empresas trasnacionales a
través de la PI.
La biotecnologia

A través de la historia, el hombre ha manipulado a los
seres vivos de una manera consciente o inconsciente

claros ejemplos de esa i

social). La tecnologia es vista por los Estados desarro-

Hados que aposeen, como un actor de seguridady de-
1,dadol

* Investi Instituto ds igaciones Juridicas de la UNAM.

o su propio beneficio,los jemplos son milti-
ples, 1 bus-
ca de nuevas variedades, la produccién de vino, cerve-
za, queso y yogurt son producto de la biotecnologfa,
aunque el hombre no haya reconocido este término
sino hasta hace poco tiempo. Esta alteracién de la vida,
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producida tradicionalmente por el hombre s¢ ha hecho
sin tocar la esencia de la conformacién de los seres vi-
vos, es decir sin manipulacién genética.

sis, los investigadores estadunidenses y con métodos
todavfa muy rudimentarios demostraron en forma afir-
mativa su hipétesis.

‘mediante la fa se obtienen

Sin embargo, en lo que la ciencia ha

beneficios, como por ejemplo el desarro-

como “nueva genética” o bien
el irve de icas de ADN
para realizar la mejora de los seres vivos, con miras a
su utilizacién.!

Los pilares de la biotecnologfa genética son James
Walson y Francis Crick, con sus trabajos realizados en

Genética,

Ilo de nuevas medicinas que combaten el cdncer, el si-
day se desarrolla la ganaderfa y la agricultura. La ma-
nipulaci6n del ADN a través de la biotecnologfa incluye:

a) la identificacién genética; b) el aislamiento; c) la
clonacion; d) la sintesis quimica, y ¢) la nsercién a los
ya existentes para producir caracterfsticas

Cambridge y
década de los cincuenta, a investigacion genética dio

heredables determinadas por el mismo hombre.
depen-

Enefecto, en 1953 1
Waxson y Crick presr.mamn por; pnmera vez. el modelo
deladoble hélice del ADN,
lo que les valié merecidamente el premio N6bel.

El ADN es la molécula que contiene toda la informa-
cién genética de un organismo vivo, es decir, es como
el mecanismo en donde se almacenan los “planos” de

i6nd i Jul

se dividan en forma especifica a partir de las cuales se
pueda construir un organismo Gnico. En cada molécu-
la de ADN se contienc el color de Ia piel, de pelo y de
los ojos, la forma de la cara, la complexién el sexo ¢ in-
clusive la predisposicién a enfermedades; y aquf esta-
mos hablando de todo ser vivo no s6lo de los seres hu-
manos.

Los resultados de Watson y Crick (publicados en
1953 en la revista Narura en una sola pégina), llevaron
a afirmar que los genes estdn constituidos por un “po-
limero de entidades quimicas, los nucledtidos arregla-
dos en forma de escalera de caracol, bautizado con el
nombre de deido desoirribonucleico (ADN)”. En efec-

o

to, gen deun ADNa. ve-

lacual
cada peldafio est formado por un par de bases unidas
por un eslabén de hidrégeno. Al descubrir la estructura
molecular de los dcidos nucleicos también se descu-
bri6 algunas de sus propicdades, esto abri6 la puerta a
una revolucién biotecnol6gica.

Es justo mencionar que el trabajo de Watson y Crick

Avery, Mcleod y Mac Carty, que en los afios cuarenta
trabajaron con Ia hip6tesis de que el material heredita-
rio de los seres vivos podria estar contenido en la sus-
tancia llamada dcido nucleico. A partir de esa hipdte-

va tecnologia, SEP-FCE, México, 1996, p. 116

diendo del tipo de actividad sobre el ADN, estard ddn-
dose la aplicacién del derecho, Por ejemplo, la identi-
ficacién genética es un problema que tiene que ver con
derechos humanos y salud, la clonacién, también po-
drfa tener algo que ver con derechos humanos y todos
tiene que ver con el derecho de la propiedad intelec-
tual. Todavia es necesario determinar algunos concep-
tos que el desarrollo tecnolgico ha rebasado. Nos re-
ferimos a los conceptos de “vida”, “invencién” y otras
categorias que son comunes en el derecho, pero que con
la manipulacién genética ponen en duda su aplica-
cién y que precisamente de ellos derivan derechos y
obligaciones.

Propiedad industrial y el genoma humano

Eldd llo de la bi ha hechy Gnlain-
vestigacién a nivel de ADN, para muestra basta el pro-
yecto més conocido, el Human Genome Project que
realiza esfuerzos para revelar laestructura de 50 0002
100 h "
diarlos y manipularlos con fines précticos, cosa que se
espera lograr para el afio 2003.2 Ahora bien, los resul-
tados de ese tipo de investigaciones caen dentro de las
siguientes dreas de la PI: patentes, modelos de utilidad
(0 como en algunos pafses se les llama, “pequefias pa-
tentes”), los secretos industriales y los circuitos inte-
grados. Por supuesto, la manipulaci6én genética en se-
res vivos comprende a los vegetales, caso en que nos
encontraremos con otra érea del Derecho de la Propie-
dad Indnsmal (DP1), que serefiere a las vancdxdes ve-
getales. d ju-
ridicas.

2*“The Genome Program’s conscience” en Science, vol. 274, 25 oc-
tubre de 1996, p. 488,
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Patentes

Es una forma de proteccién de las invenciones y de los
procedimicntos. En términos generales, en los trata-
dos internacionales y leyes locales, se requiere, para
que una invencién o un procedimiento sea susceptible
de patentamiento que retina los siguientes requisitos:

a) que sean nuevas;
b) que sean no obvias, es decir que contengan un
elemento inventivo; de conformidad con el esta-
do de la ciencia y de acuerdo al dictamen de una
itada en el estado del arte de que se

trate;
©) que tengan una aplicacién industrial; o bien que
tenga una utilidad.

Por supuesto, en dlguno& casos pueden exnm estos.

templan a diferencia de pafses como Japén, Rusia y
nuestro pafs que si lo incluyen en su legislacion. Los
modelos de wtilidad son conocidos también como

proteger las creaciones que no tienen un rango que sig-
nifique un paso adelante en la creatividad. Los mode-
los de utilidad requicren solo la novedad y su utilidad;
no requieren, como en el caso de las invenciones para
ser susceptible de aplicacién industrial ser no obvias,
es decir, tener un cardcter inventivo. Estas “pequefias
patentes” tienen una vigenciade 10afios improrrogables
yaellas se les aplica un examen de forma y fondo para
Su registro y tienen un punto de referencia meramente
nacional.

Los secretos industriales

Es i i6n de aplicacion industrial que ademds

perola pued
al objeto invencién o
como susceptible de proteccion patentarfa; con lo que
la patentabilidad serfa un cuarto elemento.
Los tres requisitos iniciales, la novedad, el cardcter
inventivo y su utilidad, se miden a nivel mundial. Una

debe ser novedosa, desconocida para el piblico y con
un cardcter inventivo; es decir, es informacién que no
es evidente para un técnico en la materia y que ademds
conste en un medio material, no requiere registro y no
tiene una vigencia determinada. Esms secretos mdus—

caracteristica del sistema de patentes es
suterritorialidad; es decir, no existe un rgano mundial
que califique o que se arrobe el derecho de determi-
narqu: es,y qué no es patentable; a lo mucho existe un
ratado de C Paten-
taria (TCP) que agiliza el proceso mediante una coope-
raci6n internacional. Por lo tanto, cada uno de los Es-
tados donde se presente la solicitud de patente debe
decidir sobre esos tres requisitos. Por supuesto, en este
caso, existen bancos de patentes, més 0 menos comple—

triales, por
y se sanciona penalmente su ut
existe una autorizacion.

;Qué es patentable? La jurisprudencia de
Estados Unidos en materia de patentes

Por varias razones Estados Unidos es lider en materia
del DPI; en pnnc)plo por su gran desarrollo cientifico
puja al gobierno a buscar nue-

tos segin la capacidad del pas, y una clasi o
apoyanalos
examinadores nacionales que, por cierto, deben de ser
altamente calificados en el drea de su especialidad.
En el dmbito internacional se ha aceptado que la
proteccién para las patentes se realice por el plazo de
20 afios, en el caso de México este término empieza a
contar a partir de la fecha de la presentacién de la so-
licitud. Las patentes son sometidas a un examen de for-
ma y fondo.

Modelos de utilidad

Esta es una institucién que no existe en todos los pai-
ses, por ejemplo Canadd y Estados Unidos no la con-

vas formas de proteccién a nivel mundial de su tecno-
logfa, que significa ingresos millonarios por su comer-
cializacién. Por otra parte, su politica agresiva, que al
dominar mercados y con su gran presencia en los orga-
nismos econémicos internacionales, impone patrones
juridicos internacionales de la PI, por tal raz6n, es nece-
sario ver lo que pasa en ese pafs, para asf visualizar los
cambios en las legislaciones nacionales.

La literatura general sobre PI ha olvidado que ya
desde el siglo XIX, concretamente en el afio de 1873 la
Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (PTO,
porsus siglas en inglés) concedi6 a Louis Pasteur la pa-
tente 141 072 para proteger “una levadura libre de gér-
menes de enfermedades como articulos de manufac-
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. Sin embargo, con algunas excepciones, esta ten-

dcncm se abandon6 poslenormenle 3
in embargo, el

el derecho de la PI en materia de biotecnologfa es el de
Diamond vs Chakrabarty. En el afio de 1971, el micro-
biblogo de ascendencia hindd, Ananda Chakrabarty,
empleado de la General Electric Company solicité a la
PTO el patentamiento de un microorganismo modifica-
do mediante ingenierfa genética y que tenfa por obje-
tivo consumir los restos del petréleo del mar, en esta

Y juridi 16 ,
a finales de la década de los afios ochenta, recibi6 la
primera patente sobre la vida de un animal; un bidlogo
cre6 mediante alteracién genética, 1o que ahora se co-
noce como el oncomouse u oncorrat6n, un animal sus-
ceptible de crear céncer, y que fue beneficiado con la
patente 4, 736, 866 del 12 de abril de 1988.

Después del oncomouse la Oficina de Patentes y
Marcas (PTO) ha expedido tres patentes més por tipos
de ratones y decenas de otras solicitudes de este tipo se
han ante esta oficina, i la solici-

ocasién 1a PTO rechaz6 la patente, alegando que los se-

lacién, ante el Tri-
bunal de Apelaciones de Aranceles y Comercio, Cha-
krabarty gan, en una apretada decision (tres a dos)

tud para patentar animales como perros, vacas y ove-
jas, que han sido modificados genéticamente.
También en los Estados Unidos, el matcrial humano

se patenta rutinari or &j lal
patentados estén vivos carece de si legaly  deCalifc los Angeles (UCLA) obtuvo unapaten-
que el microorganismo que se solicitaba para paten- teporunal ida por el b: Pp:

tamiento “era m.és afin a compuestos quimicos inani-
‘mados”. Elliti Cortede
Justicia de Estados Unidos, en 1980 la Corte nueva-
mente por un reducido margen, de cinco a cuatro, fallé
a favor de Chakrabarty. El magistrado Barren Bur-
gués, en nombre de sus colegas sostuvo que “la distin-
ci6n pertinent vivasei

sino si el microbio de Chakrabarty eraonoun * mvento
humano”

Asi, en el afio de 1987, siguiendo a la Suprema Cor-
te, el Comisionado de Patentes de los Estados Unidos
anunci6 que: “La Oficina de Patentes y Marcas consi-
dera ahora sujeto de patentamiento a los organismos

i vivosno h i 0s ani-
males creados en forma no natural”.

La Corte estadunidense al permitir la patente de la
bactedi . s

inst6 al Congreso para patentar o incluir dentro del ré-
gimen de las patentes a “cualquier cosa existente ba-
joelsol y hecha por el hombre”. Esto fue algo asf como
el banderazo de salida para buscar la patente del pro-
ducto de la biotecnologfa.

> Entique nes Parejs, “Patntes, biotecnologfa y ADN', ponencia
sulmpacto
Andalucta, L

Derechos Hi e

de un enfermo de leucemia, el sefior John Moore. Hay
que decir que el potencial comercial que estas lineas
celulares pueden producir es de siete mil millones
de d6lares. La controversia (Moore vs Universidad de
California 1990) lleg6 ala Suprema Corte de California
quien decidi6 que no habfa interés de propiedad en es-
tas células después de que se removieron de su cuer-
po, es decir es una linea de células cultivadas in vitro.

Ademés, una compaiifa de biotecnologia ha paten-
tado el tallo de las células de la medula de un hueso
humano y en consecuencia obtuvo un monopolio para
su uso comercial.®

Estados Unidos ha dado un paso muy importante al
patentar en cl afio de 1995 una muestra de sangre que

lula T del virus de I

dor no est4 afectado de la enfermedad de le\lcemla (pa-
tente nim. 5, 397, 696). Esto es trascendente en la
‘medicina porque puede ser usada en el desarrollo de
una vacuna contra el cdncer, ademés significa un gran
negocio a favor de los “inventores”. Pero en el caso
concreto, ha suscitado una gran discusi6n inclusive de
cardcter internacional ya que la sangre es de un nativo
de una tribu de Nueva Guinea, cerca de Australia, y es-
te acto es considerado como colonialismo genético.”
En el afio de 1996, con motivo de la controversia, se re-
tir6 di Ia patente.

R:bxd: del 14 al 18 de agosto de 2000, p.
y Rifkin, E siglo de la bmlemalagﬁz Barcelona, Critica/
Mammbo, 1999, p.

i

Review,nim.2, vol. 22, 1995, Beswn, EUA, p. 269. Por otra parte, Cnig
Venter, i i i To-

el fines del afio 2000,

Otra cosa ha sucedido en Europa en donde, categ6-
ricamente el Consejo de Europa adopt6 un Protocolo

¢ Ibidem, p. 271.
7 Merz Jon Caplan Arthur L. i icas”

en sMJ Edicion Latinoamericana, vol. 4, 1996, p. 147.
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que prohibe la clonacién humana. Bl documento debe
ser ratificado por los Estados miembros de la organi-
Zacion, integrada por 40 paises prohibe “cualquier in-
tervencién que busque crear un ser humano genética-
mente idéntico a otro, ya sea Vivo o muerto”.

El factor inversién

No podemos soslayar que la produccién intelectual en
el 4mbito mundial es objeto de comercio, tampoco en-
tenderel, d i6n de d
la investigacién sobre el genoma humano si no se co-
nocen los enormes recursos financieros que estdn in-
volucrados.

Las erfticas sobre las patentes pueden ser vdlidas,
sin embargo, el sistema afiejo de la propiedad intelec-
tual, y en este caso, de las patentes para proteger y re-
compensar el esfuerzo de los grandes conglomerados
de investigacién no se ha sustituido por otro sistema
més justo, que establezca un balance entre los intereses
delos inversionistas, que proporcionan grandes sumas
alainvestigacion, y la sociedad en general que requie-
re acceso a las invenciones. No hay duda de que en la
actualidad, el concepto de inversién y la necesidad de

i 1d

deseo de Ias sociedades humanas de patentar organis-
mos y genes.®
Ahora bien, otra de las criticas se enderezan a la re-
laci6n juridica que se crea con el patentamiento, entre
el titular y su objeto. Normalmente, con el sistema del
DPI al patentar un invento, pongamos el ejemplo de la
invenci6n del foco por parte de Edison, la filosoffa del
patentamiento es que se crea un monopolio de explo-
tacién a favor del inventor para recompensar su esfuer-
zo de inventor; aqui tenemos una relacién entre inven-
tor y objeto. Esa misma relacion la encontramos entre
A. Bell con el teléfono, los hermanos Wright con la
méquina que vuela, etcétera. Ellos inventaron algo, en
cambio con las también llamadas biopatentes se crea
un nuevo tipo de relacién juridica con los genes que no
son utensilios. El oncomause no fue creado por los
cientificos de Harvard sino que fue producto de la ma-
i i6no i i6ndela leza de un rat6n.
En otras palabras, el hecho de aislar un gene no es lo
‘mismo que la invencién de un gene, o bien ponerun ge-
ne o varios genes dentro de un embrién.
Sin embargo, estas criticas tienen sus respuestas, ya
que el hombre ha sido tradicionalmente un manipula-
dor de la naturaleza, inclusive la humana. Por ejemplo,

el i ‘mediante insulina ha permitido a

u
cho de la PL.

El debate sobre Ia biotecnologia en materia
genética y su proteccién por medio del DPI

La discusi6n alrededor de la proteccién de los resulta-
dos de la manipulacién genética abarca diferentes
campos de las disciplinas humanisticas; la filosoffa, la
sociologia, la psicologfa y por supuesto el derecho. En
términos de la ética se habla de la necesidad de crear
una “ética de la tierra” expresada ya desde el afio de
1949 por Aldo Leopold quien hablaba de la necesidad
de transformar, el papel del homo sapiens de conquis-
tador de la tierra a un miembro y ciudadano de ella. Lo
cual implica respeto a sus miembros y a la comuni-
dad como tal. El termino de “tierra” es utilizado para
incluir al suelo, las plantas y los animales individual o
colectivamente.® Entonces, bajo esta perspectiva el
hombre ha abusado de la tierra y sigue abusando. Pre-
cisamente, una forma de abuso es la apropiacion y el

* Véase Hettinger, op.cit, p. 268.

millones de personas que tienen tendencias a la
diabetes alcanzar una edad reproductiva y conse-
cuentemente ha introducido una incidencia al-
ta de personas propensas a la diabetes dentro de
la poblacién. Esta es una interferencia en el curso
natural de los eventos y una alteracién de la evo-
lucién biolégica, y atin asf no ha recibido una au-
tocritica moral.

Ademis, los beneficios que se podrén alcanzar me-
diante la investigacion y los resultados de la manipu-
lacién genética son inmensos tanto para la salud de las
personas como para el conocimiento del ser humano.!®

Obligaciones internacionales de México en
materia de DPI

Aunque México es miembro de varios tratados inter-
i edad industrial y

 thidem, p. 269.
1 Barry Hoffsmaster, “The Ethics of Patenting Higher Life Forms”,
Intellecual Property Journal, 41., 1989, p. 5.

T e s e 13




Articulos T I, e N

dela Convencién de Parfs para la Protecci6n de la Pro-
piedad Industrial del 20 de marzo de 1883'' que hasido
objeto de varias modificaciones, fundamentalmente
dos son
de cardcter comercial que tienen relacién directa con
los aspectos de la biotecnologfa, el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), ? el Acta Fi-
nal de la Ronda Uruguay de Negociaciones Econ6émi-
cas Multilaterales y el Acuerdo de la Organizacién
Mundial de Comercio sobre Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(ADPIC)."

Como ya lo mencionamos con anticipacion, estos
tratados son de suma importancia porque constituyen
una nueva generacién de derechos de la propiedad in-
dustrial que précticamente crea un patrén a seguir por
el derecho interno de los Estados.

EI TLCAN-ADPIC

Las disposiciones del cnpﬁulo Xvi del TLCAN que se

Ahora bien, hablando de los objetivos, el TLCAN, en
suarticulo 101, inciso d menciona: proteger y hacer va-
ler, de manera adecuada, los derechos de propiedad in-
telectual en territorio de cada una de las partes.

Con un lenguaje bnsume vago (manem adecusda)
endonde, si es claral
bros de proteger y hacer valer los derechos de PI. Por
supuesto, el marco juridico e la propiedad intelectual
estd dado por el mismo tratado. Por su parte, el ADPIC
se refiere a la: “necesidad de fomentar una proteccién
eficaz y adecuada de los derechos de propiedad inte-
lectual” (predmbulo del ADPIC).

‘Como se ve, el ADPIC se inclina por la idea del fo-
‘mento, mas que el e la proteccién, e la PI. Por otra
parte, los derechos de propiedad intelectual que estdn

protegidos de conformidad con el TLCAN, y por el
ADPIC son, entre ot i i e
getale: 1 d do d i

semiconductores integrados, los secretos industriales
y de negocios. Mediante estas instituciones se protege
alos productos de la biotecnologfa, es decir, estén fnti-

te ligados a la i6n de I dela

refieren a la PI no son muy
en el ADPIC; antes al contrario, los negm:mdores del

manipulacién genética.
Asi I

to se llevaban a efecto en el seno de la Ronda de Uru-
guay. Como mencionamos antes, a diferencia del cje
b

qu alas vari vege-
tales, las partes en el TLCAN aplicarédn, cuando menos,
el capftulo Xvil ¥ las dlsposlclones susmnuvas del
Convenio de las Ob-

tes principios:

a) proteccién ampliada (Art. 1702); las partes en su
legislacién interna, pueden, otorgar una protec-
ci6n més amplia que la requerida por el Tratado;

b) trato nacional (Art. 1703 y Art. 3 del ADPIC); ca-
da una de las partes otorgaré a los nacionales de
otra parte trato no menos favorable del que con-
ceda a sus. pmp:os namonnles en materia de pro-
teccién
dad intelectual; y

c) trato de la nacién més favorecida (Art. 4 de
ADPIC); con respectoala proteccién de la propie-
dad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o
inmunidad que conceda un miembro a los nacio-

te y sin condiciones a los nacionales de todos los
demds miembros.

" Diario Ofiialde a Federacidn, 21 de ulio de 1976

Federacidn, 20y I
» Dmno Oficial de la Federacidn, 30 de diciembre de 1994.

tenciones. Vegeules, 197S(Convemo umv)olaConvm—
cién parala uevas Varie-
dades de Plantas, 1991 (Convenio UPOV) Art. 1701.
E19 de julio de 1997, México ratific el Convenio
UPOV de 1978 que habfa firmado €125 de julio de 1979.
Sin embargo, con anticipacién México se habfa ade-
cuado a ellas con la Ley de Variedades Vegetales de

las patentes) a la:

nuevas variedades vegetales.

En efecto, la ley tiene por “objeto fijar las bases y
procedimientos para la protecci6n de los derechos de
los obtentores de variedades vegetales”. Entendiéndo-

tisi 1 i

te un proceso de mejoramiento haya obtenido y de-
sarrollado una variedad vegetal de cualquier género y
especie y por otra parte; se entiende como variedad
vegetal Ia subdivision de una especie que incluye a un
grupo de indi yque
se considera estable y homogénea.

Sobre la materia de patentes las disposiciones del
TLCAN, como del ADPIC tienen una gran semejanza,
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aunque notaremos algunas diferencias que no son
esenciales.

‘Ambas disposiciones establecen los requisitos para
el patentamiento, que realmente son un esténdar en el
4mbito mundial: novedad, cardcter inventivo (no-ob-
viedad) y aplicacién industrial. Hay que mencionar
que laLey dela Propiedad Industrial de 1991, reforma-
da en agosto de 1994 también se cifie a los esrAndams

o de los ammales 0 para preservar los vegeu:-
les,op

lusi6n no se haga
porque la explotaci6n esté prohibida por la legis-
lacién nacional.

Es evidente que los conceptos utilizados de “orden
pliblico” y “morahdad son aberaclos y dependen

internacionales en lo que se refiere para
el patentamiento (Art.16).

La “cldusula moral”

Tanto el TLCAN'* como el ADPIC'® contienen dos tipos
de exclusiones de patentabilidad. La primera se refiere
ala exclusi6n que en la doctrina de derecho de la P se
le ha denominado como “cldusula moral”. Esta cléusu-
la tienc la finalidad de “proteger el orden piiblico o la
moral, inclusive para proteger la vida y la salud huma-
na, animal y vegetal, o para evitar dafio grave a la na-
turaleza o al ambiente” y la segunda se refiere a una
serie de exclusiones. Lo interesante es que los micro-
organismos, de acuerdo con la cldusula no estdn ex-

conel
y alcance, se hm:e urgenm sobre mdo porque hay una
fuerte presencia de la sociedad que exige mayores cui-
dados o para ciertas
De acuerdo con esta preocupacién y con la finalidad
de armonizar los criterios para “asegurar la uniformi-
dad interpretativa en las Oficinas de Patentes” el Par-
lamenlo Enropeu aprob6 la Directiva 98/4/CE, del
i6n juridica de las in-
venciones bxctecnoléglcas. La Directiva europea, tam-
bién prevé la “cléusula moral”, al no conceder patentes
ainvenciones cuya explotacién comercial sea contra-
ria al orden publico o a la moralidad (articulo 6.1 de la
Directiva), aunque en el articulo 6.2 se hace referen-
cia a las précticas concretas que irfan en contra de la
: a) clonaci6n de seres humanos; b) modifica-

cluidos de ilidad, es te dato ya
que es entre los mi i en
donde se tiene la riqueza mds grande en materia de
biodiversidad.

En efecto, ¢l ADPIC establece que:

L
las invenciones cuya explotacién comercial en
su territorio deba impedirse necesariamente para
proteger el orden piblico o la moralidad, inclusi-
Ve para proteger la salud o la vida de las personas

ci6n de la linea germinal humana; c) uso de embriones
humanos con fines comerciales; y d) modificacio-
nes de animales que inflijan sufrimientos no justifica-
dos por “sustanciales” beneficios médicos.

La llamada cldusula moral, que por cierto no tiene
parangén en el derecho estadunidense o japonés, ha
sidomuy debatida enla doctrina. Y es que tiene sus de-
tractores entre autores que consideran que la moral es
un elemento no claro, que adems tiene sus modifica-
ciones de acuerdo al tiempo y espacio. Sin embargo,
hay una inclinacién entre los europeos por aceptarla.

S Surops

ue

para pr

fones
teger

mente.en que la Parte prohibe la explotacién comercial, en su territorio,
de 2 materia que sea objeto de la pateate.
3. Asimi

a)

tamiento de seres humanos y animale
b) plantas y animales, excepto microorganismos; y
9 y

Jes, distintos d olégicos y microbi
gicos para dicha produccién.

bilidad:

a) los métodos de diagnéstico, terapéuticos y qui-
rurgncos parael tratamiento de personas o anima-

b) las plmms y los animales excepto los microorga-
nismos, y los procedimientos esencialmente bio-
16gicos para la produccién de plantas o animales,
que no sean procedimientos no biolégicos ni mi-
crobiolégicos. Sin embargo, los miembros otor-

ardn a todas las fones vege-

proteccién sui generis, o ambos, (Art 1709 del TLCAN).
' Articulo 27 del ADPIC.

&
tales mediante patentes, un sistema eficaz sui
generis o una combinacién de aquéllas y éste.
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Articulos TR T R e ey o G G

Es importante notar que el ADPIC mantiene a esta
segunda exclusion en revisién cuatro afios después
de su entrada en vigor: las disposiciones del presente
apartado serdn objeto de examen cuatro afios después
de la entrada en vigor del Acuerdo por el que se esta-
blece la OMC.

Por su parte, la legislacién mexicana, en su Ley de
la Propiedad Industrial (LPI) contiene varias “cldusulas
de exclusién”.

Primera, no s otorgard patente, registro o autoriza-
ci6n, ni se dard publicidad en la Gaceta, a ninguna de
las figuras o instituciones juridicas que regula esta
Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al
orden piiblico, a la moral y a las buenas costumbres o
contravengan cualquier disposicién legal (articulo 4).

Los conceptos de “orden piblico”, “moral” y “bue-
nas costumbres”, utilizados en la redaccién son bas-
tante vagos, o que produce holgura en la aplicacién de
la ley e inseguridad en el gobernado. Sin embargo, son
“candados” que la autoridad puede utilizar para evitar
el intento de protecci6n. Por medio del derecho de
la propiedad intelectual del genoma humano. Es decir, la
autoridad mexicana, en este caso el Instituto Mexicano
de la Propiedad Intelectual, s podria negar a recibir
una soli deuna i ené-
tica en el ser humano, con base en el articulo 4.

Segunda, esta excepeién tiene que ver con el con-
cepto de invencién:

se considera invencién toda creacién humana
que permita transformar la materia o la ener-
gfa que existe en la naturaleza, para su aprove-
chamiento por el hombre y satisfacer sus necesi-
dades concretas (articulo 15 de la LPI).

Aunque por una parte, el concepto que da la ley es
bastante amplio, al mismo tiempo el hecho de que se
circunscriba a la “creacién humana” ya implica una
limitacién. Con esta limitaci6n, no es concebible pa-
tentar un microorganismo como tal, pues no serfa una

¢) el cuerpo humano y las partes vivas que lo com-
ponen; y
d) las variedades vegetales (Articulo 16 e la LPI).

Es notable la ausencia en la ley a la referencia a los
microorganismos, como lo hacen ADPIC y TLCAN.
Tercara aunque no se consideran exl:epclones, ya
que N0 son i i
la ley, es necesario sefialarlas aquf quc no se conside-
rarén invenciones para los efectos de esta Ley:

1) los principios tedricos o cientificos;
2) los descubrimientos que consistan en dar a cono-
cer o revelar algo que ya existfa en la naturaleza,

il : e !
pa

ra el hombre;

3) los esquemas, planes, reglas y métodos para rea-
lizar actos mentales, juegos o negocios y los mé-
todos mateméticos;

4) los programas de computacién;

5) las formas de presentacién de informacién;

6) las creaciones estéticas y las obras artisticas o li-
terarias;

7) los métodos de tratamiento quirtirgico, terapéu-
tico o de diagnéstico aplicables al cuerpo huma-
10 y los relativos a animales; y

8) Ia icién de i idas o mez-

5 FA TS
de forma, de dimensiones o de materiales, salvo
que en realidad se trate de su combinacién o fusién
de tal manera que no puedan funcionar separada-
mente o que las cualidades o funciones caracte-
risticas de las mismas sean modificadas para
obtener un resultado industrial o un uso no obvio
parauntécnico enlamateria (Articulo 19 delaLpi).

Hay que hacer notar que el hecho de que no sean
yen no de pa-

tentes, no significa que no sean protegibles por otra
vfa, como es el caso de los programas de computacién.
Enlo que toca a los esquema de Trazado de Circui-

idea

invencién yaque no ser{a una “ & Eslz tos hay que
queesi institucién porque es una via de
a que se refiere la misma ley: ala bis resultado de ipul:

a) los procesos esencialmente biolGgicos para la
y de plantas y

animales;
b) el material biolégico y genético tal como seen-
cuentran en la naturaleza; las razas animales;

ciones genéticas a la diversidad biol6gica. Al respecto
el TLCAN establece:

Cada una de las Partes protegeré los esquemas de




quemas de trazado) de conformidad con los se-
fialado enlos Articulos 2a7, 12y 16 (3), Excepto
el Articulo 6 (3) del Tratado sobre la Propiedad
Intelectual respecto de los circuitos integrados,
abierto a la firma el 26 de mayo de 1989."

La Seccién 6 del ADPIC tiene seme-

Mgnuel Becerra Ramn’re;

plo, actualmente se estudia usar los biochips para es-

tudiar desde los origenes del cdncer hasta las muta-

ciones genéticas que hacen que el virus del sida sea

resistente a las drogas. Ademis, se espera que dentro
rd il d

una
ysepod los riesgos genéticos y los grados de

jantes. Por otra parte, en México (en diciembre de
1997) se reform6 nuevamente la Ley de la Propiedad
Industrial'? para introducir la legislaci6n sobre esque-
mas de razado decixcuitos innegmdos, en donde se pro-

enfermedad que pudiéramos tener.

Por supuesto, esto tendrd impacto econémico en el
mundo de la medicina y la industria farmacéutica co-
mo la computamén la ha tenido en el mundo de la

tegea El

ante el IMPI hace una distincién emre circuito integra-
do. esquema de trazado o topogratia, esquema de tra-
18 Requie-
e la novedad para su registro, aunque se daun derecho
de prioridad de dos afios (Articulo 178 bis 2 de la LPI)

Y ;quién seré el beneficiado? Tedrica-
mente (y con un poco de esperanza) dirfamos que la
humanidad entera, porque se curarfan las enfermeda-
des, etcétera, etcétera. Pero la préctica no se visuali-
za de la misma manera, ya que eso es negocio y como
negocio lo importante es recuperar la inversién y las

y se protege por el plazo de 10 afios i
contados a partir de la fecha de presentacién de la soli-
citud de registro (Artfculo 178 bis de la LPI).

de animales como la famosa oveja Dolly se han inspi-
rado a los inventores para desarrollar una nueva rama
dela la
i la finalidad de p iy curar
enfermedudes diffciles de curar hasta el momento. Se
plantea crear circuitos integrados; pero en este caso,
esos chips serdn genéticos, es decir biochips.
iQuésehace con estos biochips? Ellos e dardnalos
médicos
paciente en el acto a fin e leer, como si estuviéramos
con una computadora, su “libro” de la vida. Por ejem-

1 Antelo 17101
Oficial de la Federacion, 26 de diciembre de 1997.

"c uito integrado: un producto, en su forma final o en una forma
intermedi

en este tipo de i son millo-
narias. La empresas Hyseq in Sunnevale, Califonia;
Synteni en Palo Alto y Nanogen en San Dicgo, todas
en Estados Unidos, que compiten por alcanzar estos
biochips han, sin duda, invertido millones de d6la-
res que querrén recuperar.

Por lo que corresponde a los secretos industriales y
de negocios. También aquf tanto el TLCAN, como la
ADPIC (Articulo 39 de ADPIC) tienen disposiciones
concretas:

Cada una de las partes proveerd a cualquier per-
sona los medios legales para impedir que los se-
cretos industriales se revelen, adquieran o usen
por otras personas sin el consentimiento de la per-
sona que egalment tenga bajo contol I nfor-
macién, i leale:

el cometcion, Cada un de1as partes podrd esta-
blecer excepciones limitadas a los derechos ex-
clusivos conferidos por una patente, a condicién
de que tal nointerfieran de manc-

¥ que esté destinado a realizar una funcién electrdnica,
Esquema de trazado o topografia: a disposici6n tridimensional, ex-

circuito integrado, o dicha disposicién tridimensional preparada para
un circuito integrado destinado a ser fabricado.
. Esquema de trazado protegido: un esquema de trazado de circuitos

<i6n previstas en el presente tiulo.

78 bis

1de la Ley de Ia Propiedad Industrial).

ra injustificada con la explotacién normal de la
Ppatente y no provoque perjuicio, sin razén, a los
legitimos intereses del titular de la patente, habi-
da cuenta de los intereses legitimos de otras
personas (Articulo 1709 del TLCAN).

En este caso, nuestro pafs cuenta con disposiciones
muy parecidas a las de ADPIC y TLCAN en el capitulo
tnico, del titulo tercero de la Ley de la Propiedad In-
dustrial.
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Articulos B A Y S R P PR

Movimiento hacia la atenuacién de la P

A principios de la década de los afios noventa, es per-
ceptible un movimiento no a negar los derechos de la
propiedad intelectual sino a limitarla. Es una reaccién
de una parte de la humanidad por detener esa tendencia
prevaleciente en Estados Unidos y otros pafses desa-
rrollados de patentar todo, incluyendo la vida misma.
Esatendencia se manifiesta por ejemplo en sendos ins-
trumentos internacionales como el Convenio sobre
la Diversidad Biolgica o como también es conocida, la
Convenci6n de Rio y la Declaracién Universal del Ge-

noma Humano.” Instrumentos que pueden ser ¢l obje-

0 del genoma humano son datos que pertenece a todo
la por hablarlo y convencer
ala opinién piblica, ahora es una buena oportunidad.
Por tltimo, los gobiernos, sobre todo de los Estados
subdesarrollados, deben de hacer caso de las criticas
que en muchos casos son justas sobre esta tendencia
queenbus-
ca de ganancias, sin lfmites, tratan de buscar el paten-
tamiento o proteccion por la via de la 1 de los resulta-
dos de las nuev: las nuevas
y en esa prisa se puede hacer incontrolable el mancjo
del riesgo que se puede producir por la manipulacién
genéuca que si bien abre un horizonte ilimitado al co-
también puede poner en grave peligroala

aqu: ‘onven-
ci6nde Rio, dela cual, por cierto, México es parte, reitera

la soberania del Estado sobre sus recursos genéticos.”
Tambi di i Itad

vida, en general.
Sin embargo, depende de los mismos Estados esta-
blecer dentro de su derecho interno, den-

de una fuerte presién internacional, dos gobiernos in-
fluyentes como el inglés y el estadunidense ya han ex-
presado su postura ante el asunto tan delicado como la
proteccién y acceso a la informacion del genoma
humano. Concretamente el martes 14 de marzo del afio
2000, en forma inesperada los dos mandatarios anglo-
sajones William Clinton y su homélogo Tony Blair
declararon su postura de que en el sentido de que los
cientificos deben de tener libre acceso a los datos del
genoma humano. Lo cual es racional, no es posible pa-
tentar algo que creo la naturaleza humana, que es re-
sultado de siglos de evoluci6n. Si las empresas invo-
Iucradas en este tipo de investigaciones exigen una
recompensa a su esfuerzo, el gobierno de Estados Uni-
dos debe crear mecanismos para satisfacerlos.

La postura de los dos lideres mundiales es muy im-
portante, se debe de aprovechar para crear un movi-
miento que obligue a los jefes de Estado de todo el
mundo a hacer pronunciamientos en este mismo sen-
tido para crear una postura juridica general que puede
derivar en una costumbre internacional que se refleje
en las legislaciones de todos los Estados del mundo, en

¥ La Declaracién Universal sobre el Genoma Humano y los Dere-
h rtfeulo 4: “El h -

tado natural no puede dar lugar a beneficios pecuniarios” y el artfculo 11
establece “No debe de permitirse las précticas que sean contrarias a la

humanos. Se invita a los Estados y a ls organizaciones internacionales

tro de sus peliticas internas, en beneficio de su pobla-
cién. Yaenlalit
medidas urgentes a realizar como:

a) que el cuerpo humano no se vea como un objeto
i bieto d io; se debe d 1

el flujo genético de los pafses con gran riqueza
genética como México y la India y otros mas.
Para eso se deben de poner prohibiciones en el
c6digo penal;

b) se debe de instrumentar politicas de informacién
para no permitir que, sin el consentimiento de la
poblacion, se utlice el genoma; y en dado caso,

ala
poblaciones que proveen el material genético;
©) es necesario tomar medidas para prevenir la dis-
criminacién con motivo de la investigacién so-
bre el genoma humano (se debe de promover un
debate sobre el uso de la informacién); y

d) en dado caso, se debe de prever que las ganancias
sean compartidas por los institutos de investiga-
cién y en todo momento debe existir un control
del Estado, o de un cuerpo cientifico, sobre el uso
y u'ansfcrenc:a de material genéuco, la creacnén
de para apoyar la i pue-
de ser recomendable. No estarfa mal que pafses
medianos como el mexicano tomara en cuenta
este debate y fijara su postura sobre este tema tan

que adop-

n i iT.R irK.,

claraci6n”.
* Articulo 15 de la Convencién de Rfo.

ights: Whil en Current
Science, vol. 72, ntim. 10, Estados Unidos, mayo de 1997, pp. 708-716.




