RENDIJA

Revista Cubana de la Propiedad Industrial I ISSN: 1563-1672

Diciembre de 2014




mirl - RENDIJA es una publicacién gratuita,
.. con fines educativos editada por la Oficina Cuba-
[} na de la Propiedad Industrial.

&  TODOS LOS DERECHOS
£ RESERVADOS

El Comité Editorial

de la revista Rendija

no necesariamente
comparte, ni se hace
responsable de los
criterios e informaciones
vertidos por los autores

de los articulos publicados.

Picota No. 15 entre Luz y
Acosta. La Habana Vieja,
La Habana. CP 10100.

(537) 7862 9771

7866 0550y 7866 0557 al 59
7866 5610

Wwww.ocpi.cu

1119

El criterio de elegibilidad versus el criterio de
inventividad en patentes de invencidn farmacéuticas.

Comité Editorial

Dir. General: M.Sc. Maria de los Angeles Sanchez Torres
. Vicedirectora: M.Sc. Gissell Fleitas Modejar
Vicedirector: M.Sc. Félix Bell Rodriguez

Consejo Técnico Asesor

M.Sc. Eva Maria Pérez

M.Sc. Eva Romeu Lameiras
M.Sc. Lyan Marsans Castellanos
M.Sc. Maylen Marcos Martinez
M.Sc. Marleny Cruz Gibert
M.Sc. Alina Escobar

M.Sc. Arlem Perdomo

Disefio y Redaccion:
Lic. Sandra Rodriguez Pérez



La marca colectiva en el nuevo contexto cooperati-

vista cubano.

» JAVIER ROMERO CALERO.

Introduccion

La actualizacién del modelo
econémico en Cuba ha generado
un grupo de cambios en la orga-
nizacién del sistema empresarial
cubano. Es en este contexto don-
de se decide autorizar la creacién
de cooperativas no agropecuarias
como nueva forma de empresa au-
togestionada insertada en la vida
econémica del pais. De lo que se
trata es de oxigenar, con el empleo
de emergentes formas de produc-
cién cooperativas, el desarrollo
productivo de sectores deprimidos
de la economia, como es el caso del
transporte, el comercio, la gastro-
nomia y los servicios, la construc-
ciény la industria, por sélo mencio-
nar algunos.

En este nuevo escenario favora-
ble para la conformacién de coo-
perativas que agrupen tanto a
personas naturales como juridicas’,
la marca colectiva puede jugar un
importante papel como alternati-
va para distinguir las producciones
de dichas asociaciones. Téngase en
cuenta que es esta una figura que
surgié para diferenciar los produc-
tos y/o servicios de los miembros
de una colectividad de los del res-
to no asociados, estando su origen
muy ligado a fortalecer la presencia
de los pequeios productores en el
mercado.

Siguiendo esta linea de pensa-
miento seria sumamente interesan-
te, para los trabajadores por cuenta

1 Se refiere en este caso a las cooperativas de grado
superior, 0 sea, de segundo y tercer grado, compuestas
por varias cooperativas de primer y segundo grado
respectivamente.

propia? y cooperativas ya creadas,
estudiar la figura de la marca co-
lectiva, desde un enfoque estraté-
gico, con el objetivo de utilizarla,
vista incluso, no como una marca
comln y corriente, sino desde la
perspectiva de un signo distintivo
capaz de facilitar la organizacién
coherente de los procesos produc-
tivos que desarrollan los miembros
de una asociacién, lo cual se logra
a través de la institucionalizacién,
en su reglamento de uso, de valo-
res que se derivan de la economia
cooperativista, asi como, de una
cultura innovadora que le permi-
tird convertir en ventajas competi-
tivas las tradiciones mas genuinas
de una regidn y la experticia de sus
habitantes en la realizacion de de-
terminada actividad econémica.

Desarrollo

1. Surgimiento y naturaleza
juridica de la marca colec-
tiva.

El origen de la marca colectiva
estd muy ligado a las marcas corpo-
rativas que surgen en la civilizaciéon
Romana (Siglo XVI), para distinguir
las actividades de toda indole, in-
cluida las de caracter mercantil, que
desarrollaban las corporaciones.

La propia rigidez de los gremios,
hizo que aparecieran nuevas y me-
nos complejas formas de asociacion

y con estas la marca colectiva, resul-
tado de la evolucion de las relacio-
nes sociales que dieron lugar a las
ya citadas marcas corporativas.

Desde sus origenes y hasta hoy,
la marca colectiva ha estado ligada
a procesos de asociacion volunta-
ria con arraigo social, que buscan
fortalecer el papel del pequeio
productor en el mercado. Tal plan-
teamiento ha alcanzado su maxima
expresion en Argentina® al limitar-
se la titularidad de la marca colec-
tiva s6lo a formas asociativas desti-
nadas al desarrollo de la economia
social con el objetivo de fomentar
el crecimiento econémico y la inte-
gracién social de sectores vulnera-
bles de la sociedad.

Se puede afirmar entonces que la
marca colectiva es el resultado de la
necesidad primaria de asociarse un
grupo de pequeios productores,
para enfrentar con mayor fortaleza
el mercado, surgiendo de ese pro-
ceso asociativo la necesidad subor-
dinada de diferenciar los productos
y/o servicios de los miembros de la
colectividad -usuarios del signo dis-
tintivo- del resto de los competido-
res. Para este fin la marca colectiva,
como mecanismo de comunicaciéon
con el publico consumidor, busca-
ra lograr una diferenciacion de los
productos o servicios que distingue,
en base a informar sobre un grupo
de elementos que se conjugan- va-
lores humanos, tradicién en el ha-

2 Personas naturales autorizadas por el estado a
desarrollar determinadas actividades econémicas.

3 Ley N°26.355 de 28 de febrero del 2008 sobre Marca
Colectiva, de la Republica Argentina.



cer, experticia, idiosincrasia, arraigo cultural, imagen
de una region, etc — para que dichas producciones
sean percibidas como productos con alto grado de es-
pecializacion, y por ende, competitivos.

Estas cuestiones abordadas, aunque parezcan poco
relevantes, son esenciales para comprender el alcance
y los posibles titulares de este tipo de marcas, en la
Cuba de hoy. Un andlisis a la ligera nos pudiera llevar
a pensar que cooperativas no agropecuarias y marcas
colectivas, estdn hechas la una para la otra, cuando
realmente no es tan asi, si se entra a particularizar en
las formas que pueden adoptar aquellas y su posible
sinergia con la naturaleza de la marca colectiva.

2. Acercamiento conceptual.

A pesar de que el Convenio de Paris para la Protec-
cion de la Propiedad Industrial en su articulo 7bis* no
define qué se entiende por marca colectiva, si se pue-
de asegurar que existe cierta uniformidad en cuanto
a la definicién de esta figura por la doctrina y la juris-
prudencia.

En este sentido acepta como definicion aquella que
establece que la marca colectiva es un “signo que sirve
para distinguir las singularidades, el origen geografi-
co o cualquier otra caracteristica comun de productos
o servicios de una colectividad”>, debiéndose tal ho-
mogeneizacion al cumplimiento de las normas de su
reglamento de uso.

Son comunes al concepto de marca colectiva, ya
sea explicita o implicitamente, un grupo de elementos
esenciales que se analizaran por ser determinantes a
la hora de comprender esta figura y su posible utili-
zacion por las cooperativas no agropecuarias creadas
en Cuba. Siguiendo esta linea de pensamiento dichos
elementos esenciales seran analizados teniendo en
cuenta su expresion en el Decreto Ley 203 de Marcas
y otros signos distintivos®, vigente para nuestro pais.

4 1) Los paises de la Unidn se comprometen a admitir el depdsito y a proteger
las marcas colectivas pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea
contraria a la ley del pais de origen, incluso si estas colectividades no poseen un
establecimiento industrial o comercial.

2) Cada pais decidira sobre las condiciones particulares bajo las cuales una marca
colectiva ha de ser protegida y podra rehusar la proteccion si esta marca es
contraria al interés publico.

3) Sin embargpo, la proteccién de estas marcas no podra ser rehusada a ninguna
colectividad cuya existencia no sea contraria a la ley del pais de origen, por el
motivo de que no esté establecida en el pais donde la proteccion se reclama o de
que no se haya constituido conforme a la legislacion del pais. Disponible en: www.
wipo.org/treaties/es/ip/paris/index.html.

wv

Rodriguez Calvo, H. (2006) Las marcas colectivas en Cuba (p. 69). Tesis para optar
por el Titulo de Méster en Gestion de la Propiedad Intelectual. La Habana, Cuba.

6 Publicado en la Gaceta Oficial de la Repdblica de Cuba, edicion extraordinaria No.3
del 2 de mayo de 2000.

Elementos esenciales: Titularidad.

Undnimemente se acepta que el titular de la marca
colectiva sea una Asociacion, Agrupacién’ o Colectivi-
dad; conceptos estos que etimolégicamente hablando
en el contexto en que se utilizan, son interpretados
como sinénimos por lo que a lo largo del presente tra-
bajo seran utilizados indistintamente.

Usuarios de la marca colectiva.

Con relacién a este particular se establece que los
usuarios de la marca colectiva seran solo los asociados®
autorizados para ello, por lo que el derecho a usar la
marca colectiva por parte de los miembros de la Aso-
ciacién no nace de un contrato de licencia, ni mucho
menos de una relacién de cotitularidad®, debido a que
las legislaciones (incluyendo la ley cubana) y la doc-
trina son claras al expresar que el titular de la marca
colectiva es sélo uno: la Asociacion o Agrupacién, de
ahi que se estd entonces ante una legitimacién para
el uso amparada en el status socii de cada integrante
de la Agrupacion, siendo concluyente con relacién a
lo expresado, la opinién del tratadista espafiol Carlos
Fernandez Novoa al plantear: “Los usuarios natos de
las marcas colectivas son los miembros y no la propia
asociacion™ .

Los usuarios por su parte han de mantener siempre
una conducta acorde con los intereses de la Agrupa-
cién pues un actuar desajustado con relacién al regla-
mento de uso de la marca colectiva, mas que invalidar
al infractor para que pueda usar la marca colectiva,
coloca a ésta en una situacion desventajosa ante los
competidores y el publico consumidor.

7 Articulo 90. 1: Pueden registrar marcas colectivas las agrupaciones, debidamente
constituidas, de personas con un interés econdmico en comun, con el fin de
distinguir los productos o servicios de las personas asociadas, de los productos
o servicios de otras personas. A estos efectos, dichas agrupaciones deben estar
integradas por fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes
que tengan capacidad, con arreglo a la ley, para ser sujetos de derechos y
obligaciones, en especial, por las personas juridicas estatales o privadas.

8 Articulo 90. 1. Pueden registrar marcas colectivas las agrupaciones, debidamente
constituidas, de personas con un interés econémico en comun, con el fin de
distinguir los productos o servicios de las personas asociadas, de los productos o
servicios de otras personas (...).

9 Tal es asi que los usuarios de una marca colectiva carecen de legitimacion activa
para ser parte en un proceso por violaciones de terceros para con el signo
distintivo.

10 Fernandez Novoa Novoa, C. (2001) Las marcas de garantia y colectivas. En:
Tratado sobre Derecho Marcas (p.572). Marcial Pons, Ediciones Juridicas y Sociales
SA. Madrid.

Existencia de un Reglamento de Uso.

De igual forma hay coincidencia con relacién a la
necesidad de que exista un reglamento de uso' que
regule la vida de la asociacién titular de la marca con
relacion al empleo de ésta y todo lo que pueda influir
sobre ella. Este documento técnico — juridico, de obli-
gatorio cumplimiento para los miembros de la colec-
tividad es considerado requisito sine qua non para la
solicitud de registro' de la marca colectiva, toda vez
que es indispensable en el logro de la dificil tarea de
homogeneizar procesos tecnoldgicos, calidad, modos
de hacer, presentacion de los productos o servicios, y
todo cuanto pueda hacerse, para alcanzar el éxito tan-
to de la asociacién como del signo marcario colectivo.

El reglamento de uso, visto como piedra angular so-
bre la que descansa la marca colectiva, ha de ser en
extremo previsor al tiempo que goce de flexibilidad
con relacion a la posibilidad de ser modificado cons-
tantemente en consonancia con la propia naturaleza
de esta figura, dependiendo siempre de la autonomia
de la voluntad de los miembros de la agrupacién.

3. Las cooperativas no agropecuarias en
Cuba. Un acercamiento a la legislacion vi-
gente.

Para regular todo lo relacionado con esta forma de
produccion, el estado cubano promulga el Decreto Ley
No. 305 “De las Cooperativas no Agropecuarias” y el
Decreto No.309 “Reglamento de las Cooperativas no
Agropecuarias de Primer Grado”'. Es asi que a partir
de abril de 2013 se aprueba la constitucién de un gru-
po de cooperativas no agropecuarias de manera expe-
rimental™.

11 "Cada reglamento de uso es la norma particular de la concreta norma; rige las
relaciones internas entre el titular de la marca y los usuarios de la misma y de éstos
entre si. Una conducta contraria al reglamento tendra las consecuencias previstas
en el mismo (...)". Calderon, K. La marca colectiva, un beneficio para las Micro,
Pequefias y Medianas Empresas de Guatemala. Disponible en:
http://www.sieca.org.gt/publico/ProyectosDeCooperacion/Proalca/Pl/Revistas/
R2A8/LA%20MARCA%20COLECTIVA.htm.

El Decreto Ley 203 de Marcas y otros signos distintivos. Publicado en la Gaceta
Oficial de la Republica de Cuba, edicion extraordinaria No.3 del 2 de mayo de 2000
establece al respecto en su Articulo 91.1: La solicitud de registro de una marca
colectiva debe incluir un reglamento de uso de dicha marca, el que indique los
datos de identificacion de la asociacion, las personas autorizadas para utilizar la
marca, las condiciones de afiliacion a la asociacion, las condiciones de uso de la
marca y los motivos por los que puede prohibirse el uso de la marca a un integrante
de la asociacion.

N

13 Ambos cuerpos legales fueron publicados en la Gaceta Oficial Extraordinaria No.
53, del 11 de diciembre de 2012, disponible en: http//www.gacetaoficial.cu.

14 "(...) fueron 126, a las cuales se unieron 71 en el mes de julio y 73 en octubre,
de la cifra total ya se han constituido 224. (...)las nuevas 228 cooperativas (...)
se reiteran en los sectores de comercio, gastronomia y servicios (186), construccion
(12), transporte (3), industria (15) y alimentacion (1), al tiempo que se incorporan
en materia de energia (5) y servicios contables (6).” Tomado de: Periddico Granma.
Edicion tinica N0.52, de fecha, 3 de marzo de 2014.

En aras de un mejor entendimiento de este tipo de
cooperativas y su posible relacién con las marcas co-
lectivas, se hace necesario desarrollar un breve acerca-
miento a la legislacion que las regula, especificamente
al Decreto Ley No. 305 “De las Cooperativas no Agro-
pecuarias”.

Decreto Ley No. 305 “De las Cooperativas no Agropecuarias”.

Tal aproximacién a las cooperativas no agropecua-
rias se debe comenzar por su conceptualizacion segun
lo establece el articulo 2.1 del ya citado Decreto Ley
No. 305 “De las Cooperativas no Agropecuarias”, en lo
adelante, D/L 305.

ARTICULO 2.1.-La cooperativa es una organizacién con fi-
nes econémicos y sociales, que se constituye voluntariamente
sobre la base del aporte de bienes y derechos y se sustenta en
el trabajo de sus socios, cuyo objetivo general es la produc-
cion de bienes y la prestacion de servicios mediante la ges-
tion colectiva, para la satisfaccion del interés social y el de
los socios.

Sobre la base de lo expresado en este articulo, s6lo
resta subrayar, la existencia de total convergencia en-
tre los elementos que conforman el concepto de coo-
perativa y aquellos que pudieran derivarse de los as-
pectos constitutivos, finalidad y alcance de una marca
colectiva.

A tono con el razonamiento precedente se puede
aludir entre los puntos de contacto los siguientes:

-Perfecta armonia entre la finalidad econémica y so-
cial que persiguen tanto la cooperativa como la marca
colectiva, lo cual se canaliza de manera coherente en
dar respuesta a intereses y demandas de la economia 'y
la sociedad con una fuerte expresion en lo local, como
base para el desarrollo. No olvidemos que para trans-
formar el pais, habra que comenzar necesariamente
por el municipio, como principal escenario de cambios.

-Indispensable que tanto la cooperativa como la
marca colectiva nazcan de un proceso organico y vo-
luntario, preferentemente no inducido. De lo que se
deriva que la unién no forzada, sélo puede dar lugar
en ambos casos, a una gestion democraticamente co-
lectiva, pero controlada —por mecanismos establecidos
en estatutos y reglamentos de uso — por sus miembros
0 usuarios segun proceda, siempre en la busqueda del
cumplimiento de objetivos comunes para los asociados.

Después de estos analisis pareceria esta una pregun-
ta ya respondida ¢Es la marca colectiva una figura del
derecho marcario consustancial a la forma de gestion
cooperativa en su sentido mas amplio? La respuesta la
construiremos sobre la base de los andlisis que se rea-
lizardn a seguidas.

Para el logro de este fin debemos comenzar por
dejar claro los tipos de cooperativas no agropecuarias


http://www.wipo.org/treaties/es/ip/paris/index.html
http://www.wipo.org/treaties/es/ip/paris/index.html
http://www.sieca.org.gt/publico/ProyectosDeCooperacion/Proalca/PI/Revistas/R2A8/LA MARCA COLECTIVA.htm
http://www.sieca.org.gt/publico/ProyectosDeCooperacion/Proalca/PI/Revistas/R2A8/LA MARCA COLECTIVA.htm

que pudieran constituirse en Cuba y al respecto, en el
propio D/L 305, el legislador establece:

ARTICULO 5.1.-Las cooperativas pueden ser de primer o de
segundo grado.

2. Es de primer grado la cooperativa que se inte-
gra mediante la asociacién voluntaria de al menos tres
personas naturales.

3. Es de segundo grado la cooperativa que se inte-
gra por dos 0 mas cooperativas de primer grado con
el objetivo de organizar actividades complementarias
afines o que agreguen valor a los productos y servicios
de sus socios, o de realizar compras y ventas conjuntas,
con vistas a lograr mayor eficiencia.

En el caso de las cooperativas de grado superior, la
legislacién sélo se refiere a las de segundo grado™. Es
valido aclarar que aquellas no son la suma mecanica
de las cooperativas que agrupan. En este supuesto es-
tamos ante una nueva persona juridica, creada como
es obvio, bajo el principio de la voluntariedad de sus
socios, con intereses y objetivos bien definidos por sus
miembros.

4. Marca colectiva y su posible utilizacién
por las cooperativas no agropecuarias.

4.1. Marca colectiva, su posible relacion con las coope-
rativas de primer grado.

Examinados un grupo de conceptos basicos relacio-
nados tanto con la marca colectiva, como con el tema
del cooperativismo, sélo resta analizar casuisticamente
el articulo 6 del citado D/L 305, con el objetivo de de-
terminar posibles sinergias entre ambas instituciones,
lo que nos permitird establecer cudndo en la practica
mercantil las cooperativas no agropecuarias pueden
usar esta figura del derecho marcario.

ARTICULO 6.-Las cooperativas de primer grado pueden
formarse:

a) A partir del patrimonio integrado por los aportes
dinerarios de personas naturales que deciden volunta-
riamente asociarse entre si bajo el régimen de propie-
dad colectiva.

En este caso estamos ante una cooperativa crea-
da por la asociacion de varias personas naturales que
presenta personalidad juridica propia. Ahora bien, el
hecho de que la misma se constituya en régimen de
propiedad colectiva hace que sus socios dejen de ser
productores independientes, siendo entonces la coo-
perativa la Unica propietaria de los medios de produc-
cién que son puestos en funcion de los intereses colec-
tivos representados por ella. En este supuesto entonces
no tiene sentido hablar de pluralidad de usuarios legi-
timados a usar la marca colectiva, pues los productos o
servicios prestados tendran un Unico duefio, la coope-
rativa creada bajo el régimen de propiedad colectiva.
En este caso cabria perfectamente promover el uso de
una marca individual para distinguir los productos y/o
servicios de dicha asociacion. Este tipo de cooperativa
opera muy parecido a las Cooperativas de Produccion
Agropecuarias'® creadas en el pais a partir de 1975y
que a consideracion del autor, tampoco pueden usar
la marca colectiva para posicionar sus productos en el
mercado.

b) Por personas naturales que decidan voluntaria-
mente asociarse entre si, solo con la finalidad de ad-
quirir conjuntamente insumos y servicios, comercializar
productos y servicios, o emprender otras actividades
econdmicas, conservando los socios la propiedad sobre
sus bienes.

Este literal nos describe un supuesto diferente, pues
se habla de la asociacién voluntaria de personas na-
turales que se integran con determinados fines, pero
preservando los socios la propiedad sobre sus medios
de produccion. Es decir, aqui si se puede hablar poten-
cialmente de una asociacidon que bien pudiera ser titu-
lar de una marca colectiva, al tiempo que existe una
pluralidad de usuarios prestos a ser autorizados para
usar el signo distintivo. De tal forma la marca colectiva
servird para distinguir en el mercado los productos y/o
servicios de los miembros de la asociacion cooperati-
va. Véalido es destacar que salvando logicas diferencias,
este tipo de cooperativa no agropecuaria tiene varios
puntos de convergencia con las Cooperativas de Cré-
ditos y Servicios'” que surgen en el pais a partir del afio
1960 y que pueden ser titulares de marcas colectivas.

¢) A partir de medios de produccién del patrimonio
estatal, tales como inmuebles y otros, que se decida

15 Existen ademas en el mundo cooperativas de tercer grado, que se conforman a
partir de la union de cooperativas de segundo grado.

16 Ley No.95, “Ley de Cooperativas de Produccion Agropecuaria y de Créditos y
Servicios” (Publicada en la Gaceta Oficial de la Republica de Cuba No.72, con
fecha 29 de noviembre de 2002) establece en su articulo 4: La Cooperativa
de Produccién Agropecuaria es una entidad econdmica (...) con patrimonio y
personalidad juridica propios, constituida con la tierra y los bienes aportados por
los agricultores pequefios (...)

17 Ley No.95, "Ley de Cooperativas de Produccion Agropecuaria y de Créditos y
Servicios” articulo 5: La Cooperativa de Créditos y Servicios es la asociacion
voluntaria de los agricultores pequefos que tiene la propiedad o el usufructo
de sus respectivas tierras y demas medios de produccion, asi como sobre la
produccion que obtienen (...). Tiene personalidad juridica propia y responde de
sus actos con su patrimonio.

gestionar de forma cooperativa y para ello puedan ce-
derse estos, por medio del arrendamiento, usufructo u
otras formas legales que no impliquen la transmisién
de la propiedad.

En el supuesto que nos ocupa no se estd hablando
de cooperativas espontaneas creadas por la iniciativa
de sus miembros, como generalmente sucede con las
analizadas anteriormente. En este caso se estd ante
una cooperativa creada por reconversion de una em-
presa estatal, buscando mejorar la eficiencia en los
procesos productivos.

El analisis para este caso se torna distinto a los an-
teriores en cuanto a la posibilidad de la cooperativa
creada de esta forma, para ser titular de una marca co-
lectiva. Hasta ahora las experiencias mas comunes en
el pais estan ligadas al arrendamiento de locales des-
tinados a la gastronomia y los servicios, donde los an-
tiguos trabajadores de estos establecimientos, pasan a
ser socios de la cooperativa creada de manera induci-
da por el estado. Ante tal situacidon no cabe el empleo
de una marca colectiva para distinguir, por ejemplo,
lo servicios de una cafeteria. Tal razonamiento se debe
a que no existe la pluralidad de usuarios que requiere
una marca colectiva dado a que los socios son los pro-
pios trabajadores que prestan o garantizan el servi-
cio. Si lo que se desea es diferenciar en el mercado los
productos y/o servicios de una cooperativa con estas
caracteristicas, perfectamente funcionaria una estra-
tegia marcaria basada en la utilizacion de una marca
individual.

Diferente seria si una empresa estatal arrienda mas
de un local destinados a una misma produccion de
bienes o prestacion de servicios (Ej. Varias carpinterias
o barberias) y estos trabajadores deciden crear una
cooperativa -que los agrupe a todos- manteniendo
aquellos su independencia econémica y autonomia en
cuanto a prestaciones y/o producciones.

Por otra parte, cabria el empleo de una marca co-
lectiva, al igual que el supuesto narrado anteriormen-
te, en aquellos casos en que dada la reconversion de
varios locales de una empresa estatal, surgen mas de
una cooperativa y estas dan origen a una empresa au-
togestionada de segundo grado, que se convierte en
titular de la marca colectiva siendo los usuarios de la
misma las cooperativas que agrupa.

d) Una combinacién de las formas anteriores.

Para este caso proceden los andlisis realizados an-
teriormente de acuerdo a las variantes que se escojan,
donde siempre estara presente la forma de cooperati-
va creada por reconversion de una empresa del esta-
do descrita en el literal c), la cual se podra combinar
indistintamente con los supuestos enunciados en los
incisos a) y b) del propio articulo, por ser estos exclu-
yentes entre si.

4.2. Marca colectiva y cooperativa de segundo grado.

En este sentido el articulo 5.3 del Decreto Ley 305
establece:

“Es de segundo grado la cooperativa que se inte-
gra por dos o mas cooperativas de primer grado con
el objetivo de organizar actividades complementarias
afines o que agreguen valor a los productos y servicios
de sus socios, o de realizar compras y ventas conjuntas,
con vistas a lograr mayor eficiencia”.

Teniendo en cuenta esta definicion, técnicamente
bien pudiera una cooperativa de segundo grado ser
titular de una marca colectiva que distinga los produc-
tos o servicios de sus socios, que en este caso serian
personas juridicas, que representan los intereses de
sus asociados.

Sélo acotar que la proyeccion estratégica para este
tipo de supuesto, en cuanto a marca colectiva se refie-
ra, debe ser analizada con cautela para no crear una
asociacion forzada que rompa con la propia naturale-
za de este signo distintivo.

5. Algunas ventajas y potencialidades de
la marcas colectiva para las cooperativas
no agropecuarias.

La marca colectiva es una figura flexible que pue-
de perfectamente convivir con la marca individual del
productor, lo que le ofrece versatilidad desde el punto
de vista estratégico.

La utilizacién de marcas colectivas geograficas'® fa-
vorece el posicionamiento de productos y/o servicios
desarrollados en zonas con determinada reputacion,
al tiempo que estratégicamente pudiera anteceder la
solicitud de registro de una denominacioén de origen.

La marca colectiva en comparacién con la marca in-
dividual, disminuye con relaciéon a sus asociados, los
costos'™ en cuanto al registro y posicionamiento del
signo en el mercado.

La marca colectiva se convierte en elemento moti-
vador para los pequefios y medianos productores.

18 Es aquella cuyo elemento central es una indicacion de procedencia que informa al
publico sobre la region donde se desarrolla la actividad productiva o de servicios
de los miembros de la Asociacion titular de la misma.

19 Segln anexo a la Resolucion 164/2012 de la Oficina Cubana de la Propiedad
Industrial que regula las Tarifas relativas al Registro de Marcas y otros signos
distintivos se establece que: La Solicitud de una marca individual, hasta 3
clases, cuesta $300.00MN, en tanto para la marca colectiva son: $350.00MN.
La Concesion del registro para ambos tipos de marcas tiene el mismo precio:
$90.00MN y la renovacion de registro hasta 3 clase en plazo de gracia, para la
marca_individual importa $360.00MN y para la marca colectiva: $410.00MN.
(Por sélo citar los tres momentos comunes a todo registro de marca).
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La marca colectiva coadyuva a la estabilizacién de
determinadas ofertas en el mercado.

La marca colectiva puede ser beneficiosa para el de-
sarrollo del sector turistico.

La marca colectiva favorece el desarrollo local.

La marca colectiva contribuye a que una coopera-
tiva desarrolle tres dimensiones basicas para lograr
competitividad: la tecnoldgica, la socio-ambiental y la
comercial.

6. Barreras que pueden afectar el desarro-
llo de la marca colectiva en las cooperati-
vas no agropecuarias cubanas.

Ha quedado claro desde el propio comienzo del tra-
bajo que la marca colectiva es un signo distintivo con
muchas potencialidades, pero con ciertas complejida-
des, sobre todo, porque su vida gira alrededor de la
asociacion titular del mismo. En este sentido se consi-
dera que las barreras mas fuertes, tal y como se mues-
tra a continuacién, estan ligadas precisamente a este
elemento esencial de la marca colectiva.

Aunque en Cuba hay una fuerte vocacion solidaria
que pudiera favorecer el proceso de creacion de una
cooperativa y con ella el de una marca colectiva, hay
que tener en cuenta, la l6gica complejidad de los pro-
cesos asociativos, por lo que en muchas ocasiones no
se llegan a constituir reales asociaciones cooperativas
donde la cooperacion sea asumida por sus miembros
como una responsabilidad y no como un acto de es-
pontaneidad derivado de la idiosincrasia del cubano.

En Cuba el sector no agropecuario carece de una
cultura cooperativista a partir de los principios que ri-
gen el cooperativismo.

No siempre se logra que las cooperativas que se es-
tdn constituyendo sean conformadas por miembros
que tenian ciertas relaciones de afinidad y empatia,
por lo que sera un error forzar la solicitud de una mar-
ca colectiva en estos casos, hasta tanto no se logre una
real integracién entre sus miembros.

Desconocimiento de los elementos esenciales y po-
tencialidades de las marcas colectivas.

7. Algunos razonamientos finales.

A continuacion reforzaremos algunas de las cues-
tiones abordadas:

1. La marca colectiva es el resultado de la necesidad
primaria de asociarse un grupo de pequefos produc-

tores, para enfrentar con mayor fortaleza el mercado,
surgiendo de ese proceso asociativo la necesidad su-
bordinada de diferenciar los productos y/o servicios de
los miembros de la colectividad -usuarios del signo dis-
tintivo- del resto de los competidores.

2. A pesar de que marca colectiva y cooperativismo
tienen muchos puntos de contacto, no todas las formas
que adopta la creacion de cooperativas no agropecua-
rias en Cuba, cumplen los requisitos que se exigen para
ser titular de una marca colectiva. Sélo podran hacer
uso de esta figura aquellas cooperativas no agropecua-
rias, donde por su estructura y mecanismos de produc-
cion, se dé la existencia de pluralidad de usuarios —con
personalidad juridica propia- para el signo distintivo.

3. La marca colectiva ofrece a su titular y usuarios un
grupo de ventajas que la convierten en un signo dis-
tintivo flexible que ofrece la posibilidad de jugar con
variantes estratégicas para su desarrollo.

4. La marca colectiva institucionaliza en la coopera-
tiva, a través de su reglamento de uso, las dimensiones:
tecnolégica, socio-ambiental y comercial que son basi-
cas para su competitividad.

5. Las principales barreras para el desarrollo de las
marcas colectivas estan relacionadas a las complejida-
des que se derivan del propio proceso asociativo que
tienen como génesis.

6. La marca colectiva y el cooperativismo se articu-
lan bajo una relacién de complementariedad recipro-
ca, pues si bien la asociacién es la base para la solicitud
y desarrollo de una marca colectiva, esta a través de su
reglamento de uso fortalece los principios que rigen el
cooperativismo, al internalizar normas que favorecen
la gestion colectiva como condicién para la sostenibili-
dad de este modelo de gestion empresarial.
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RESUMEN

La doctrina estadounidense establece como primer requisito o criterio para otorgar una patente de invencion la elegibilidad de
la materia a ser analizada, este requisito tiene el mismo valor que los requisitos de novedad, obviedad y utilidad de la common
law, esta doctrina ha sido incorporada per se en la legislacion del derecho continental de patentes de invencién, el presente
estudio tiene como objetivo definir las principales caracteristicas del criterio de elegibilidad versus inventividad en materia de
patentes de invencion farmacéutica, igualmente se compara dicha legislacién con la doctrina vertida en otros paises, principal-
mente Estados Unidos de América. Metodologia: Se revisaron las fuentes de informacidn escritas y en medios electrénicos de
1900 hasta febrero de 2014 se recolectaron los datos y se colocé la informacién en un instrumento que clasifica los principales
temas de estudio. Luego se analizé por triangulacion y se realizaron las conclusiones por criterios técnicos y legales. Resultados:
Entre los principales resultados se determind la elegibilidad de la materia patentable de la no patentable, se establecieron los
principales alcances del criterio de elegibilidad en la doctrina de derecho romano de patentes de invencion farmacéuticas.

Palabras claves: Descubrimientos, Elegibilidad, Excepciones de Patentabilidad, Invencion, Farmacia, Medicamento, Patentes

de Invencion.

Introduccion

En la década de los 1990 se reali-
zaron grandes cambios en las leyes
de propiedad intelectual de nume-
rosos paises, esto sucedié debido a
las aplicaciones establecidas en el
Acuerdo de Comercio Relacionados
con la Propiedad Intelectual (AD-
PIC), lo cual obligé a reformar las
leyes nacionales en diferentes cam-
pos, entre ellos el de patentes de
invencion, ya que existia una gran
disparidad entre las diferentes le-
gislaciones nacionales (1,2,3,4).

Por ejemplo en Costa Rica en la
Ley 6787 las patentes farmacéuticas
tenian una duracién de la protec-
cion de un afo, igualmente en pai-
ses como Argentina no se permitian
las patentes relacionadas con medi-
camentos o alimentos, en el caso
de los Estados Unidos de América
la proteccién para las patentes era
de 18 anos, el Tratado de los ADPIC
establecié una serie de directrices

minimas a cumplir, dentro de las
que se encuentra, la proteccion de
la materia patentable, por veinte
afos (1,4,5,6), De igual forma pre-
sentd en el articulo 27 el tipo de
materia que podria ser patentable
y la no patentable, ademas de la
materia patentable establecié que
podria ser exceptuable de patenta-
bilidad segun el criterio de los pai-
ses miembros del acuerdo (6).

Como se describié anteriormen-
te el Tratado ADPIC, es un acuerdo
de requisitos minimos a cumplir por
los paises miembros, por lo que al-
gunos paises decidieron ir mas alla
de estos requisitos, por ejemplo,
los miembros de la Unién Europea
o Estados Unidos de América, para
la década del 2000, comenzé con
una politica de expansién comer-
cial de Estados Unidos de América
y favorecié la firma de acuerdos
bilaterales y multilaterales de libre
comercio donde la propiedad inte-
lectual, tomé una nueva relevan-
cia, por lo que muchos paises como

Costa Rica, Honduras, Nicaragua,
México, Republica Dominicana, Pa-
nam4d, Colombia, Perd, Guatemala,
El Salvador, entre otros se vieron
obligados nuevamente a reformar
sus leyes de propiedad intelectual,
recientemente modificadas, ya que
Estados Unidos de América exigio
la firma de otros tratados interna-
cionales, y dar concesiones mayores
a las que establecia el ADPIC como:
los plazos de compensacion de vi-
gencia de patentes, y la proteccion
de datos de prueba entre otros (7).

Estos antecedentes generaron
en principio gran polémica, porque
los paises latinoamericanos no po-
seian estructura juridica, académi-
ca, o logistica para poder aplicar las
nuevas leyes y ademas las mismas se
vieron modificadas continuamente,
lo que generé un alto grado de
incertidumbre sobre su aplicacion.
Igualmente los conocedores de la
materia de patentes de invencién
saben que este tipo de proteccion
suele tener un tramite extenso en
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el tiempo, lo que demora la salidas
resultandtes de las enmiendas, le-
gales y tratados firmados (1,7).

Todas estas modificaciones le-
gislativas afectaron a muchas areas
de la propiedad intelectual. El pre-
sente estudio se centrard en como
estas modificaciones afectaron el
examen de patentes de invencion
para otorgar el derecho de protec-
cién, en el caso de una patente de
invencion, el procedimiento de exa-
men tiene varias etapas indepen-
dientemente si se encuentra en una
fase nacional o internacional, una
fase inicial verifica las cuestiones de
forma, aspecto que no profundi-
zaremos en este estudio, luego en
el examen de forma general, en la
mayoria de los paises u organismos
es el llamado examen de fondo, al
cual dedicaremos el espacio de este
trabajo. principalemente la com-
prensién del primer criterio de un
examen de patentabilidad el cual
es la elegibilidad de la materia pa-
tentable.

El objetivo del estudio es definir
las principales caracteristicas del
criterio de elegibilidad versus el cri-
terio de inventividad en materia de
patentes de invencion farmacéuti-
ca, igualmente se compara dicha
legislacion con la doctrina vertida
en otros paises, principalmente Es-
tados Unidos de América.

Materiales y Métodos

El presente estudio es retrospec-
tivo, comparativo-analitico, en el
mismo se realizé una busqueda del
estado del arte de documentos en
internet y bases de datos, asi como
libros y revistas, utilizando crite-
rios y palabras clave arbitrarios,
definidos por el investigador, en-
tre las palabras clave utilizadas se
encuentran: elegiblidad, elegibility,
descubrimiento, invencion, paten-
tability, patentabilidad, invention,
patent, patente de invencion, y
combinaciones de estos.

Entre las fuentes consultadas se
encuentran Scinfinder, Ebsco Host,
Patenscope, Espacenet, Google,
Yahoo, Google patents, Google

Schoolar, Base de Datos de | Sistea de Bibliotecas de la Universidad de
Costa Rica SIBDI, Register Plus, Hinari.

Los criterios de seleccién utilizados por el investigador en orden de
prioridad son:

1) Documentos especializados que combinen el tema de patentes de
invencion y elegibilidad,

2) Documentos sobre legislacién en materia de patentes (directrices,
guias, articulos),

3) Documentos sobre el criterio de elegibilidad,

4) Otros documentos de interés como documentos histéricos, referen-
cias, etc.

Luego de la seleccion de documentos y su clasificacion, se extraen las
ideas principales y se utiliza la técnica de triangulacién para relacionar los
conceptos y disertar un analisis de los mismos mediante la comparacion,
al finalizar se ordenan de forma sistematica las principales conclusiones
encontradas.

Discusion y Resultados

En la siguiente tabla se realiza una comparacién del criterio de inventi-
vidad utilizado en la doctrina romana versus el criterio de elegibilidad mas
comun en la doctrina anglosajona.

Como se muestra en la tabla 1 las legislaciones de tradicion romana
como por ejemplo la costarricense tiene un caracter negativo ya que res-
tringe e indica que no es una invencion , aprovechandose de las atribu-
ciones del articulo 27 del ADPIC, por tanto considera un invento como
cualquier cosa de la naturaleza, que sea en este caso restringido a un pro-
ducto, un procedimiento de fabricaciéon, no obstante no considera usos,
que en ciertas legislaciones como la espafiola se incluyen, es decir este
concepto de invencion es limitado por naturaleza ya que selecciona cierta
materia la cual debe luego seguir un proceso de evaluacion técnico para
confirmar su patentabilidad (1,5,6)

No obstante, el criterio de elegibilidad es una situacion de eleccién y
no seleccion, la principal diferencia es que en la doctrina anglosajona en
especial de Estados Unidos de América es que el Codigo Federal posee una
definicion positiva de la materia patentable que incluye descubrimientos
tal y como lo establece la misma constitucion estadounidense en forma ex-
presa ya que sefiala entre las funciones del Congreso de los Estados Unidos
de América en su articulo 1 seccién 8, “promover el progreso de la ciencia
y las artes Gtiles, asegurando por tiempo limitado a los autores e invento-
res el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos”,
por tanto no existe una restriccién per se de la materia en el primer paso
de la evaluacién técnica, es decir en realidad cualquier materia es patenta-
ble incluso planes de negocios, y usos en términos generales, pero de estos
se elige sin que exista una preseleccion previa en términos legislativos, de
cual materia podria o no gozar de protecciéon, normalmente la eleccién
se da por conceptos doctrinarios, de jurisprudencia mas que de tipo legal,
debe recordarse que en la doctrina continental se sigue el principio de
stare decisis, que obliga a seguir los precedentes en la misma materia al
momento de fallar judicialmente (8,10, 11, 12,13, 14).

Esta diferencia fundamental se muestra con mayor deta-
lle en el siguiente esquema que describe de manera muy gene-
ral los procesos de evaluaciéon técnica en la primera fase de un
examen de fondo en términos de inventividad y elegibilidad.

o) OO Wil

ADPIC (OMPI)

ADPIC Articulo 27 parrafo 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los parrafos 2 y 3, 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.(5) Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo
4 del articulo 65, en el parrafo 8 del articulo 70 y en el parrafo 3 del presente articulo, las patentes se podran obtener y
los derechos de patente se podran gozar sin discriminacion por el lugar de la invencion, el campo de la tecnologia o el
hecho de que los productos sean importados o producidos en el pais.

2. Los Miembros podran excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotacion comercial en su territorio deba
impedirse necesariamente para proteger el orden publico o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las
personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar dafios graves al medio ambiente, siempre que esa
exclusion no se haga meramente porque la explotacion esté prohibida por su legislacion.

3. Los Miembros podran excluir asimismo de la patentabilidad:

a) los métodos de diagnéstico, terapéuticos y quirtirgicos para el tratamiento de personas o animales;

b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente bioldgicos para la pro-
duccion de plantas o animales, que no sean procedimientos no bioldgicos o microbiolégicos. Sin embargo, los Miembros
otorgaran proteccion a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o
mediante una combinacion de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado seran objeto de examen cuatro

anos después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC

Costa Rica

Ley 6867 Articulo 1°.- Invenciones.

1.- Invencion es toda creacion del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones
de patentabilidad previstas en esta ley. Podra ser un producto, una maquina, una herramienta o un procedimiento de
fabricacion y estara protegida por la patente de invencion.

2.- Para los efectos de esta ley no se consideraran invenciones:

a) Los descubrimientos, las teorias cientificas, los métodos matematicos y los programas de ordenador considerados
aisladamente.

b) Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artisticas.

¢) Los planes, principios o0 métodos econdmicos de publicidad o de negocios y los referidos a actividades puramente
mentales, intelectuales o a materia de juego.

d) La yuxtaposicion de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variacion de forma o uso, dimen-
siones o materiales, salvo que se trate de una combinacion o fusion tal que no puedan funcionar separadamente o que
las cualidades o funciones caracteristicas de ellas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para
un técnico en la materia.

3.- Las obtenciones vegetales tendran proteccion mediante una ley especial.

4.- Se excluyen de la patentabilidad:

a) Las invenciones cuya explotacion comercial deba impedirse objetiva y necesariamente para proteger el orden publico,
la moralidad, la salud o la vida de las personas o los animales o para preservar los vegetales o; evitar dafios graves al
ambiente.

b) Los métodos de diagnostico, terapéuticos y quirdrgicos para el tratamiento de personas o animales.

¢) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, siempre y cuando no sean microorganismos tal y como se
encuentran en la naturaleza.

d) Los procedimientos esencialmente bioldgicos para la produccion de plantas o animales, que no sean los procedimien-

tos no bioldgicos ni microbioldgicos.

Estados Unidos de América

35 USC § 101-invenciones patentables:
Quienquiera que invente o descubra cualquier proce-
s0, maquina, manufactura, o composicion de materia
novedosa y (til, o cualquier mejora novedosa y util en
aquellas, podra obtener una patente sujeta a las si-
guientes condiciones y requerimientos de este titulo.

Convenio de Patente de Europa

2. No se consideraran invenciones a los efectos del parrafo 1, en particular:

a) los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos;

b) las creaciones estéticas;

¢) los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, en materia de juegos o
en el campo de las actividades econémicas, asi como los programas de ordenador;

d) las presentaciones de informaciones.

3. Lo dispuesto en el parrafo 2 excluye la patentabilidad de los elementos enumerados en el mismo
solamente en la medida de que la solicitud de patente europea o la patente europea no se refiera mas
que a uno de esos elementos considerado como tal.

Convenio Patente Europea Articulo 52.
Invenciones patentables

1. Las patentes europeas se concederan para
cualquier invencion en todos los ambitos
tecnoldgicos, a condicion de que sea nueva,
que suponga una actividad inventiva y que
sea susceptible de aplicacion industrial.

Tabla 1. Comparacion del criterio de elegibilidad versus el criterio de inventividad.
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Este tipo de conceptos suele causar confusion entre diferentes corrientes de doctrina de evaluacion de paten-
tes de invencion, ya que en ocasiones legislaciones de tradicién romana protegen usos y otras no, lo que hace du-
dar muchas veces sobre, por ejemplo, si un método de aplicacién cosmética es una invencién o no, o si un método
de aplicacién de un agroquimico en plantas u otras reivindicaciones de funcién, o de utilidad de un producto
o procedimiento de fabricacion son validas para realizar las siguientes etapas del examen de fondo (1,15, 17).

Sobre este ultimo punto, debe quedar claro que debe privar el principio de territorialidad en ma-
teria de patentes de invencién, que a pesar de existir acuerdos internacionales como el ADPIC, el Tra-
tado de Cooperacién en Materia de Patentes (PCT), o el Convenio de Paris, que versan sobre la ma-
teria determinada que es patentable y sus requisitos de patentabilidad, es decir quieren unificar el
criterio de novedad, nivel inventivo, y aplicaciéon industrial, siempre estos tratados respetan el prin-
cipio de territorialidad , que da la potestad a cada jurisdiccion de otorgar o denegar la patente (1)

Pero, lo aqui disertado se refiere a una fase anterior, a la evaluacién de los requisitos de patentabilidad,
incluso antes de la evaluacion de la unidad de invencién, en donde los acuerdos internacionales fueron mas
flexibles, y dieron a cada pais la posibilidad de delimitar la materia posible de patentar en base a un piso que
serian productos y procedimientos de fabricacion, es decir todo lo que salga de esta esfera depende del principio
de territorialidad ya que por decision nacional cada pais extiende o no este criterio (1, 4, 15). En el caso de la
legislacién costarricense segun reza el articulo 1 de la Ley 6787 con sus enmiendas perteneciente al aflo 2008, la
materia patentable solamente son los productos y procedimientos de fabricacion, lo que descarta usos, o méto-
dos, o procedimientos que no sean de fabricacion, ya que no se encuentran dentro de las posibles invenciones
patentables, esto hace al método cosmético o de aplicacién de agroquimicos no protegible en principio (5).
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Figura 1 Comparacion de los procesos de evaluacion de los criterios de inventividad y elegibilidad en base a la legislacién costarricense. Fuente hecho por el
autor en Word office 2013 ®

Luego, de los productos y proce-
dimientos de fabricacién debe eli-
minarse todo aquello que no es in-
vencién por definicion por ejemplo
un libro, el cual es un producto, en
el caso de productos farmacéuticos
los panfletos o insertos en las cajas
de medicamentos ya que son dere-
chos de autor y aunque los produc-
tos no son invenciones, igualmen-
te ocurre con los descubrimientos,
cambios de forma, yuxtaposicio-
nes y segundos usos obvios (5).

En este punto, debe aclararse
por qué se da por definicion un se-
gundo uso como no invencién, ya
que suele entenderse por algunas
personas que si un segundo uso no
es una invencidn, un primer uso se-
ria una invencién patentable bajo
la legislacién costarricense, esto de-
bido a una mala lectura del articulo
1 de la Ley 6867, esto vuelve a ser
tema del principio de territoriali-
dad ya que el ADPIC no elimina per
se los usos de la esfera de patenta-
bilidad, no obstante deja abierta a
cada pais decidir sobre este criterio,
por lo que depende del concepto
de inventividad propio de cada le-
gislacién nacional si es permitido o
no, en el caso de Costa Rica el arti-
culo 1 de la Ley 6867 lo saca de la
esfera de patentabilidad, como se
muestra en la siguiente figura (4).

En el caso de la doctrina de Esta-
dos Unidos de América, el criterio
de elegibilidad aumenta los circu-
los de patentabilidad a practica-
mente el circulo externo haciendo
que las superficies de los internos
sean casi iguales al externo, esto
hace que materia como descu-
brimientos tales como plantas o
sustancias aisladas de la natura-
leza sean patentables (12,13,14).

El caso de los métodos de tra-
tamiento y diagnéstico, a pesar
de caer directamente fuera de la
esfera de patentabilidad, el circu-
lo mas interno, en realidad solo se
encuentra en el circulo mas exter-
no, ya que por su propia naturale-
za de funcionalidad no caeria en
ninguno de los circulos internos,
no obstantes por una decision ex
profesa de cada pais queda ex-
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Figura 2 Esferas de patentabilidad segun la legislacion costarricense. Fuente hecho por el autor en Word

office 2013 ®

presado de forma especifica su
no patentabilidad (4, 12,13,14)..

La siguiente tabla resume parte
de la doctrina sobre elegibilidad
que se ha establecido en la Cor-
te Suprema de Estados Unidos de
Ameérica y que permitird compren-
der otra de las diferencias practicas
entre inventividad y elegibilidad,
es el alto grado de litigiosidad
que genera el Gltimo criterio ya
que puede enmarcar conceptos
bastante ambiguos o estrechos
debido a la cercania de superficie
de los circulos de patentabilidad.

En este punto debe resaltarse el
caso resuelto en el ailo 2013 contra
Myriad Genetics donde se estable-
cié la no elegibilidad del material
genético tal y como se encuentra
en la naturaleza en el caso especi-
fico de genes aislados, esto también
confirmé el tema de la no elegibi-
lidad de animales y plantas tal y
como esta en la naturaleza, no obs-
tante igualmente la Corte Suprema
de Justicia de los Estados Unidos de
América ha confirmado en otras
ocasiones que descubrimientos en
donde el hombre ha intervenido
si son patentables, este concep-
to debe quedar muy claro porque
debido a que en la mayoria de las
legislaciones los descubrimientos
no son patentables incluso aquellos
donde existe intervencién humana,
debido al criterio de inventidad al
ser definidos como no invenciones
per se. No obstante algunas de es-

tas jurisdicciones han tergiversado
el concepto de inventividad y lo
acomodan al de elegibilidad de-
bido a presiones comerciales o de
tipo politico, el caso mas conocido
de este tipo de conflictos es el on-
coratdén, no obstante igualmente
sustancias aisladas de plantas tal y
como se encuentran en la natura-
leza o purificadas de la fuente, son
considerados como productos pa-
tentables e invenciones, siendo esta
materia un descubrimiento, no obs-
tante la técnica de purificacion de-
beria evaluarse en cada caso si po-
dria considerarse un procedimiento
de fabricacion (1, 4,15,16, 17).

Este y otros casos de confusiéon
entre el concepto de elegibilidad
y inventidad, se deben principal-
mente al poco desarrollo de estudio
y la poca divulgacién del analisis
doctrinario de las jurisdicciones de
derecho romano en idioma espa-
fol, siendo mucha de la informa-
cién ajena a los resultados del pro-
ceso completo de patentabilidad,
es decir la evaluacion del examen
técnico y las sentencias de los juz-
gados. Igualmente se ha difundi-
do de forma errénea que el dere-
cho de patentes es uno en razoén
de favorecer el PCT y el Convenio
de Paris, ignorando en muchos ca-
sos el ADPIC y la potestad que da
este a las legislaciones nacionales.

Al igual que el tema de copyright
y los derechos de autor, el derecho
de patentes difiere en muchos pun-
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tos entre la doctrina anglosajona y la doctrina romana,
teniendo en cuenta que el principio de muchas de estas
diferencias se encuentra en los criterios de elegibilidad
versus el de inventividad que en este estudio se trata
de resaltar, igualmente existen muchas diferencias téc-
nicas entre evaluaciones de otros criterios de los exa-
menes técnicos, por tanto se ha creado un mito sobre
la uniformidad de la legislacion de patentes principal-
mente para no contradecir los informes internacionales
de busqueda o examenes preliminares de patentabili-
dad que en muchos casos son defectuosos debido a la
enorme cantidad de solicitudes y a la ventana temporal
y el establecimiento de cuotas a los examinadores, esto

afecta la calidad de los informes técnicos vertidos, no
obstante muchas oficinas nacionales han adaptado la
costumbre de resellar estos informes sin mayor estudio
sobre todo cuando son confirmados por la EPO, o la
USPTO, situacién a todas luces no adecuada, porque en
primer lugar casi siempre estas oficinas son las mismas
o alguna relacionada con ellas las encargadas de reali-
zar estos informes preliminares, es decir existe un fallo
de control interno porque se es juez y parte y en se-
gundo lugar estas oficinas poseen un enfoque mas co-
mercial para el tramite de solicitudes y por esto se ven
afectados por los mismos problemas citados de tiem-
pos, cuotasy muchasveceslalaxitud delinforme vertido.

Tabla2.ResumendeDoctrinadeelegibilidadvertidaporlaCorteSupremade JusticiadelosEstados Unidosde América.

CASO DOCTRINA

Asociacion para la Patologia Molecular vs Myriad | Diagnosticos Genes aislados no son patentables. Patentes invalidadas en forma
Genetics (2013) natural segmentos de ADN,

Metabolite vs Lab Corp 2006

No elegibilidad de leyes naturales la corte sefal6 que la relacion entre los niveles
de homocisteina y la deficiencia de cobalamina o fosfato es una ley natural. Como
tal, no es elegible

Myriad Genetics (2012) Herramientas de Investigacion En este caso sefiald la corte que las reivindicacio-
nes de “comparacion” o “analisis” de dos secuencias de genes, quedan fuera del
ambito de aplicacion del § 101 porque se refieren solo a los procesos mentales

abstractos

Bergy inre 1979
Diamond vs  Chakrabarty 1980
Ex parte Hibberd et al 1985

Describe la elegibilidad de un cultivo biolégico puro

Elegibilidad de microrganismos modificados genéticamente

Elegibilidad patentamiento plantas y semillas extendio el concepto de elegibilidad
de Chakrabarty a seres multicelulares.

JEM Ag vs. Pioneer 2001 Reafirmo la elegibilidad de seres multicelulares expresada en el fallo de Hibberd.

También confirmé que puede existir la proteccion multiple

Bilski vs Kappos - Corte Suprema de 2008 y 2010 | Elegibilidad de Datos , algoritmos y correlaciones prueba de elegibilidad objeto en
las tres exclusiones judiciales “leyes de la naturaleza, los fenémenos fisicos y las
ideas abstractas.” Los procesos mentales y/o abstractos no son materia elegible.

Parke-Davis vs Mulford 1911 Elegibilidad de productos naturales e instrumentos La adrenalina purificada de su

glandula de origen es material elegible

Schering vs. Geneva 2003 Los metabolitos naturales no aislados o purificados no son elegibles para patentar

O'Reilly vs Morse Corte Suprema 1853. Decision influyente en el desarrollo de la ley de patentes de elegibilidad (Invalidar
reivindicaciones de método para “idea abstracta”, donde los pasos de método no

ligados a determinada maquina).

Gottschalk vs Benson - Corte Sostuvo que un algoritmo no es patentable si el reclamo seria adelantarse a todos

los usos del algoritmo.

Dann vs Johnston - Corte Suprema de 1976. Patentabilidad de una reivindicacion de una patente de métodos comerciales

Diamond vs Diehr - Corte Suprema de 1981. Resolvid que la ejecucion de un proceso, controlado mediante la ejecucion de un

programa de ordenador era patentable.

Lundgren - BPAI, 2004. Encontrd que las invenciones de procedimiento no tienen que estar en las artes

tecnologicas con el fin de ser patentable.

Mayo Collaborative Services vs Prometheus

Intento invalidado para patentar la ley natural. El fallo es basicamente que la
Laboratories, Inc. - Corte Suprema de 2012.

correlacién entre los niveles del metabolito 6-tioguanina y los niveles éptimos
de administracion de la droga que genera el metabolito, es una ley natural y no
elegible

Fuente Cuadro resumen de la blsqueda realizada por el autor segtin la metodologia planteada y 17.

El éxito de las patentes de invencién pasa mucho por la calidad de las patentes y no tanto por la litigio-
sidad que estas generen, esto a pesar de ser recordado por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Uni-
dos de América, sigue siendo un tema que no ha sido resuelto ya que en paises de Europa y en especial, Es-
tados Unidos de América, las patentes son mas importantes por la cantidad de litigios que generan que por
su naturaleza propia fomentan la innovacién. Esto es debido a la laxitud de la evaluacién técnica, en mu-
chos casos y su comercializacién de forma exagerada, igualmente la difusion del concepto de que los requi-
sitos de patentabilidad son iguales e idénticos en todos los paises en base principalmente al PCT no deja de
ser una premisa falsa porque incluso los requisitos fundamentales como el caso del nivel inventivo, al tener
una fuerte carga subjetiva no es posible armonizar, igualmente el conflicto entre el criterio de elegibilidad e
inventividad es otro ejemplo de la disparidad jurisdiccional amparada en los acuerdos del ADPIC (1,4,15, 17).

Conclusiones

En conclusion el concepto de patentabilidad no es universal, sino totalmente territorial, se basa en primer lu-
gar en una diferencia fundamental seleccionar en el derecho romano, o elegir en el derecho anglosajon, por tanto
los criterios de inventividad y elegibilidad deben ser diferenciados, al momento de comparar los examenes de
solicitudes internacionales, o nacionales de otros paises incluso en aquellos donde se rija por la doctrina romana.

Las oficinas nacionales de propiedad industrial han tratado de cohesionar el tipo de materia patenta-
ble basado en los acuerdos del ADPIC, pero debido al principio de territorialidad cada jurisdicciéon, ha es-
cogido y delimitado que materia es patentable, la redaccién de cada una de las legislaciones afecta clara-
mente la posibilidad de incluir o no cierta materia patentable, la Unién Europea por edio de la Convencion
de la Patente Europea ha tratado de confluir ambas tendencias doctrinarias, no obstante la mayor par-
te de los paises Latinoaméricanos se mantiene fiel a la doctrina romana clasica, ha pesar de esto han inclui-
do materia no patentable como patentable, por la confusién con el concepto de elegibilidad, y la pre-
sion de los acuerdos internacionales de incluir casi la misma materia patentable en todos los paises.

El ejemplo mas evidente de esto se encuentra en la patentabilidad de las formas polimérficas de una sustancia, las
cuales al doctrina norteamericana ha determinado como descubrimientos y cambios de forma, ambas posibilidades
sonprotegiblesporelcriteriodeelegibilidad anglosajén, noobstantenodeberianser protegiblesenlospaisesquehan
incluidolanolapatentabilidad de descubrimientoscomo eselcaso del criteriodeinventividad enlatradiciénromana.

Es decir, debe ampliarse este tema de discusién sobre todo en los paises donde ‘prevalece el criterio de inven-
tividad para determinar claramente que materia es patentable, y comprenderse que el criterio de elegibilidad es
diferente y por tanto no necesariamente compatibles entre ellos, por lo que podria generar confusiones sobre
materia patentable en otras jurisdicciones nacionales, donde debe privar el principio de territorialidad como
elemento esencial para una adecuada politica de patentabilidad y lograr cumplir sus objetivos fundamentales
como lo son rl bien comun y la innovaciéon por medio de la divulgacién y generaciéon de conocimiento nuevo.
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RESUMEN

El Convenio de la Unién de Paris no establece en su articulado la figura de la observancia de las infracciones de derechos de
Propiedad Intelectual y no es hasta la promulgacion del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
(Acuerdo sobre los ADPIC) relacionados con el Comercio que se incluye la figura de la observancia y se reconocen tres tipos de
procedimientos que pueden establecer los diferentes estados miembros en sus legislaciones para garantizar mecanismos de
observancia de derechos ante los actos de infraccion de derechos de patentes. Estos son el procedimiento por la via adminis-
trativa, el procedimiento por la via civil y el procedimiento penal, siendo esta de ultima ratio. Asimismo, se establece que los
miembros no estaran obligados a instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos distinto al ya existente para
la aplicacion de la legislacion en general. Nuestro pais como miembro del Acuerdo sobre los ADPIC, estableci6 en su reciente
legislacion de patente, el Decreto-Ley 290 “De las invenciones y dibujos y modelos industriales”, los diferentes mecanismos de
los que pueden hacer uso los titulares de los derechos para garantizar el ejercicio exclusivo de los mismos. Basandonos en ello
este articulo indaga sobre los tipos de infraccion de derechos de patentes reconocidas en la doctrina y en nuestra legislacion,
las excepciones o limites a los derechos de patente que ostenta su titular y los mecanismos de observancia establecidos en la
legislacion cubana que garantizan el ejercicio exclusivo de los derechos de patente.

l. Introduccion

La propiedad industrial ha ad-
quirido cada vez mas importancia,
siendo en el marco de la economia
del conocimiento, la base juridica
y el mecanismo de proteccién so-
bre el que descansa la evolucién de
muchos sectores econdmicos que
presentan mayor valor afadido en
el comercio internacional. Con el
fomento de las creaciones tecnolé-
gicas, también se incrementaron los
actos ilicitos y con ello la actividad
litigiosa relacionada con la existen-
cia y el alcance de derechos de pro-
piedad industrial que se generan.

Los derechos exclusivos que po-
see el titular de un derecho de
propiedad industrial, garantizan el
aprovechamiento exclusivo que se
derive de la explotacion econémi-
ca de sus creaciones. Por ende, al
legitimar a su titular para la explo-
tacién exclusiva de los bienes ampa-

rados por estos derechos, se consi-
deran como actos ilicitos cualquier
accion que transgreda los derechos
exclusivos que el titular ostenta.

La forma de impedir que ocu-
rran infracciones de los derechos
de propiedad industrial es a través
de la observancia de los mismos.
La observancia esta constituida por
mecanismos juridicos y procesales
establecidos en los diferentes orde-
namientos juridicos, los cuales per-
miten garantizar el disfrute de los
derechos conferidos a los titulares.

El objetivo del presente trabajo
es hacer un acercamiento a los dife-
rentes mecanismos juridicos y pro-
cesales establecidos en la legislacion
cubana, de los que pueden hacer
uso los titulares de los derechos de
patentes, para impedir que ocu-
rran infracciones de sus derechos.

Il Fundamento de las accio-
nes de infraccion de dere-
chos de patentes.

2.1 Alcance y restricciones de los dere-
chos de patentes.

El derecho de patente confiere
a su titular un ius prohibendi, con-
sistente en la facultad de impedir a
terceros el uso no autorizado de la
invencion dentro del territorio del
Estado donde se concede la patente.
A los efectos de determinar la ocu-
rrencia de infracciones de derechos
de patentes, es necesario establecer
cuales son las conductas cubiertas
por el ius prohibendi que ostenta
el titular del derecho de patente.

Pero, {qué actos de explotacién
realizados por un tercero sin el
consentimiento del titular del de-
recho puede impedir este ultimo?.
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La doctrina es unanime al referir
que en el caso de que la invencion
patentada reivindique produc-
tos, podra impedir su fabricacion,
ofrecimiento, introducciéon en el
comercio, utilizacion, importacién,
e incluso en algunos casos incluyen
la posesion. Por otra parte, en caso
de que la invencién patentada rei-
vindique procedimientos, el titular
podra impedir que los terceros uti-
licen el procedimiento, que pon-
gan en ofrecimiento la utilizacion
de este o del producto obtenido
mediante el procedimiento pa-
tentado. Siguiendo esta posicion
asumida por la doctrina el Acuer-
do sobre los ADPIC delimita en
su Articulo 28 las facultades que
posee el titular de la patente cuan-
do las mismas amparan productos
y procedimientos. De esta forma,
se le reconoce el derecho de ejer-
cer acciones legales para impedir
que terceros sin su consentimien-
to realicen algun acto de explo-
tacion de la invencién patentada.

Al revisar el Decreto- Ley 290
“De las invenciones y dibujos y
modelos industriales”, para deter-
minar las regulaciones especificas
sobre las conductas infractoras, se
constata que no existe un articulo
especifico donde se definan deta-
Iladamente conductas que pudie-
ran infringir el derecho concedido.
No obstante, se sobreentiende que
toda conducta hecha por un terce-
ro, sin el consentimiento del titu-
lar del derecho, de las contenidas
en el Articulo 46 de la menciona-
da norma, vulnera sus derechos
exclusivos y por ende, constituird
infraccion de derecho de patente.

Refiere el Articulo 46 del De-
creto- Ley 290 en el inciso a) que
la patente confiere a su titular el

1 Acuerdo sobre los ADPIC en su Articulo 28 refiere en
su numeral 1 que: una patente conferira a su titular
los siguientes derechos exclusivos: a) cuando la ma-
teria de la patente sea un producto, el de impedir que
terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabri-
cacion, uso, oferta para la venta, venta o importacion
para estos fines del producto objeto de la patente; y b)
cuando la materia de la patente sea un procedimien-
to, el de impedir que terceros, sin su consentimiento,
realicen el acto de utilizacion del procedimiento y los
actos de: uso, oferta para la venta, venta o importacion
para estos fines de, por lo menos, el producto obteni-
do directamente por medio de dichos procedimientos.

derecho de impedir que terceros,
sin su consentimiento, realicen ac-
tos consistentes en la fabricacion,
uso, oferta para la venta, venta o
importacion para estos fines del
producto objeto de la patente, es-
tos actos son para cuando la mate-
ria protegida mediante la patente
es un producto. En igual articulo se
refiere en el inciso b) que cuando
la materia protegida mediante la
patente es un procedimiento, el
titular podra impedir la utilizacién
del procedimiento objeto de la
patente y los actos de uso, oferta
para la venta, venta o importacion
para estos fines del producto direc-
tamente obtenido por el procedi-
miento objeto de la patente. Por
consiguiente, consideramos que
todo acto que realice un tercero,
sin el consentimiento del titular
del derecho de patente, consisten-
te en los actos antes mencionados
se entenderd por un acto de in-
fraccion de derecho de patente.

No obstante ello, existen actos
que no abarcan el derecho exclu-
sivo que ostenta el titular del de-
recho de patente, entendiéndose
como restricciones al contenido
del derecho de patente. Las res-
tricciones garantizan equilibrar
los intereses privados de los titu-
lares de los derechos de paten-
tes y los intereses del publico en
general, beneficiando a los actos
realizados en el ambito privado
y sin fines de lucro. Ellas permi-
ten, a su vez, que terceros utilicen
la invencion sin la necesidad del
previo consentimiento del titular,
generalmente cuando estas se en-
cuentren justificadas para fines de
investigacion y ensefianza, e inclu-
so con otros fines no comerciales.

El profesor Massaguer conside-
ra que son actos que se autorizan
legalmente, fuera de los actos de
explotacion reservados en exclu-
siva para el titular de la patente:.

2 Massaguer José, El contenido y alcance del derecho
de patente, Homenaje al profesor D. Rodrigo Uria
Gonzalez en el centenario de su nacimiento/niimero
extraordinario -2006. Pagina 179. Disponible en:
www.uria.com/documentos/publicaciones/1632/docu-
mento/art12.pdf

El Articulo 30 del Acuerdo so-
bre los ADPIC permite que sus
miembros regulen limitaciones de
los derechos exclusivos conferidos
por una patente, siempre que las
mismas no atenten contra la ex-
plotacion normal de la patente ni
causen un perijuicio injustificado al
titular de la misma, debiendo te-
nerse en cuenta los intereses legi-
timos de terceros. Nuestra legisla-
cién, con el objetivo de garantizar
un equilibrio adecuado en el siste-
ma de propiedad industrial, regulé
las limitaciones del derecho de pa-
tente, en varios de sus articulados.

En el Capitulo Ill, Seccion Cuarta
del Decreto-Ley nimero 290, Arti-
culo 47 y siguientes, se reconocen
los limites al ejercicio de los dere-
chos de patentes. Estos actos rea-
lizados por un tercero, no seran
considerados como infracciones
del derecho exclusivo que tiene el
titular de la patente, segun lo es-
tablecido en esta norma juridica.
Entiende el legislador que los de-
rechos conferidos al titular de la
patente no se extienden a los actos
realizados con fines de ensefan-
za o de investigacion. Tampoco se
extienden a los actos ejecutados
en el ambito privado, con fines
no comerciales y con fines experi-
mentales. Asimismo, concibe que
la preparaciéon de medicamentos
efectuados de forma habitual por
profesionales, para la ejecucion
de recetas médicas, no sera con-
siderada como vulneradora del
derecho que confiere la patente.

A su vez, no se extiende el dere-
cho al empleo del objeto de la in-
vencién patentada a bordo de bu-
ques, en el casco del buque, en las
maquinas, en los aparejos, aparatos
y en los restantes accesorios, cuan-
do ellos penetren temporalmente
o accidentalmente en el territorio
cubano, siempre que estos sean
utilizados para las necesidades del
buque, pero también esta excep-
cion es reconocida para los medios
de locomocién aérea o terrestre:.

3 Este limite al ejercicio de los derechos de patentes
ya era regulado en el Convenio de Paris en su Articulo

Por ultimo, refiere que no se in-
cluyen dentro del alcance de los de-
rechos del titular de la patente los
actos realizados con fines experi-
mentales destinados a la obtencion
de un registro sanitario y para pre-
parar una futura explotacién comer-
cial luego de expirada la vigencia de
la patente. Con ella se introduce en
nuestra legislacién la excepcion bo-
lar:, utilizando el legislador las fle-
xibilidades que otorgan los Acuer-
dos sobre los ADPIC a sus miembros.

El agotamiento del derecho de
patente es otro de los limites al
ejercicio del derecho reconocidos
en nuestra legislacion. El numeral 1
Articulo 48, del Decreto-Ley numero
290, refiere que los derechos del ti-
tular no se extienden a los actos rea-
lizados por un tercero con relacion
al producto o al producto obtenido
a partir del procedimiento, después
de que estos hayan sido puestos en
el comercio en cualquier territorio
por el titular o por otra persona
con su consentimiento o economi-
camente vinculada a este. Como
puede constatarse de la lectura del
articulo nuestra legislacion estipula
el agotamiento internacional del
derecho de patente. Entiende el
Decreto-Ley en igual articulo en su
numeral 2 que dos o mas personas
estan econémicamente vinculadas,
cuando una pueda ejercer directa-
mente sobre la otra una influencia
decisiva con respecto a la explo-

5 ter, titulado Patentes : libre introduccion de objetos pa-
tentados que formen parte de aparatos de locomocion,
cuando refiere que en cada uno de los paises de la Union
no se considerara que ataca a los derechos del titular de
la patente: 1. El empleo, a bordo de navios de los demas
paises de la Union, de medios que constituyan el objeto
de su patente en el casco del navio, en las maquinas,
aparejos, aparatos y demas accesorios, cuando dichos
navios penetren temporal o accidentalmente en aguas
del pais, con la reserva de que dichos medios se empleen
exclusivamente para las necesidades del navio; 2. El em-
pleo de medios que constituyan el objeto de su patente
en la construccion o funcionamiento de los aparatos de
locomocion aérea o terrestre de los demas paises de la
Union o de los accesorios de dichos aparatos, cuando
éstos penetren temporal o accidentalmente en el pais.

4 La denominacion “Bolar” procede de un caso juz-
gado por los tribunales estadounidenses, Roche Pro-
ducts Inc. vs. Bolar Pharmaceutical Co. (733 F 2d.
858, Fed. Cir, cert. denied 469 US 856, 1984), en el
cual se analizaba si la realizacién de ensayos clinicos
encaminados a obtener una autorizacién de comercia-
lizacion constituia o no una infraccion de la patente.

taciéon de la patente o cuando un
tercero pueda ejercer directamen-
te influencia sobre tales personas.

Asimismo, el numeral 1 Articu-
lo 49, de igual norma juridica, re-
conoce el derecho de explotacién
anterior. Se establece que el titu-
lar tampoco podra hacer valer sus
derechos contra un tercero que de
buena fe y con anterioridad a la
fecha de prioridad sobre la que se
concedié la patente, hubiese ex-
plotado en el pais el objeto de la
misma, o hubiese hecho preparati-
vos serios y efectivos para explotar
la misma. Este tercero podra conti-
nuar la explotacién de igual forma
que venia realizando previamente.

Como puede constatarse de la
lectura del mencionado articulo
se permite que quien desarrollé o
adquirié de forma independiente
y de buena fe la misma invencion
patentada por otra persona, rea-
lizando su explotacién o prepara-
tivos para su explotacién antes de
la fecha de prioridad puede conti-
nuar con la utilizacién de esta, asi
como tiene la posibilidad de tras-
mitir esta facultad pero solo jun-
to con la totalidad del patrimonio
de la persona o con la parte de
este, siempre que esté vinculada
a la explotacion de la invencion.

Siguiendo esta linea de pensa-
miento, el derecho que ostenta el
titular de una patente de prohibir
o impedir la explotacion industrial
o comercial por parte de un tercero
de su invencién solo podra ejercerse
con respecto a lo reivindicados. Las

5 Refiere el profesor Carlos Correa en un estudio rea-
lizado para South Centre del afio 2001, Integrando la
salud publica en la legislacion sobre patentes en los
paises en desarrollo, que “las reivindicaciones de las
patentes definen los derechos del inventor. El alcance
de las reivindicaciones determina hasta donde llega la
proteccion del monopolio del inventor, y por lo tanto
es un aspecto importante que hay que considerar a la
hora de disenar y aplicar las leyes de patentes nacio-
nales. Las reivindicaciones de una patente consisten
esencialmente en una definicion de la invencion re-
dactada en un Unico enunciado, donde debe explici-
tarse sin ambigliedad la aportacion técnica hecha por
el inventor. El alcance de la proteccion que otorga la
patente, y, en consecuencia, el margen que queda para
la investigacion independiente y la competencia de ter-
ceros, queda determinado por la redaccion empleada

reivindicaciones tienen, por consi-
guiente una doble funcién juridica,
delimitar el objeto de la invenciéony
el alcance del derecho. Siendo, por
consiguiente, el documento que
permitird comprobar la existencia
de una infraccién de derecho con
respecto a la invencién patentada.

En el Decreto-Ley numero 290,
se establece en el Capitulo Ill, Sec-
cién Tercera, el alcance y contenido
de los derechos conferidos por la
patente. En el Articulo 44 se regula
que los derechos conferidos por la
patente se ejercen desde su conce-
sion y el alcance de estos se deter-
mina por las reivindicaciones, que
pueden ser interpretadas con auxi-
lio de la descripcién y de los dibujos.

Para determinar si acontecié una
infraccién de derecho de paten-
te es necesario determinar cual es
el alcance de los derechos confe-
ridos a su titular y para ello es ne-
cesario efectuar la interpretaciéon
de las reivindicaciones. La inter-
pretacién de las reivindicaciones
conduce a comprender adecuada-
mente estas y consecuentemen-
te permite la apreciacion de los
elementos constitutivos esenciales
de la invencion definida en ella.

2.2 Interpretacion de las reivindicacio-
nes.

Existen dos doctrinas principa-
les para la interpretacion de las
reivindicaciones: interpretacion
literal;, o por identidad, y la in-
terpretacion por equivalencia.’

en las reivindicaciones.” Pagina 37. Disponible: http:/
apps.who.int/medicinedocs/pdf/s4918s/s4918s.pdf

6 En esta la interpretacion de las reivindicaciones se
circunscribe estrictamente la proteccion del titular al
lenguaje concreto de lo expresado en la reivindica-
cion de la patente. En tal sentido existe un elemento
idéntico cuando el elemento técnico empleado por el
infractor se sustituye en el contexto de lo reivindica-
do y se aprecia una total identidad entre los elemen-
tos técnicos, no existiendo diferencias sustanciales.

7 Esta doctrina tiene sus origenes en los Estados Unidos
en el afio 1853, en la decision de la Suprema Corte de
este pais, en el caso Winans & Denmead. Se entiende que
hay elementos equivalentes cuando se sustituye en el
contexto de la reivindicacion y se realiza sustancialmen-
te la misma funcién para producir el mismo resultado
que el elemento reivindicado o cuando la diferencia en-
tre el elemento reivindicado y el elemento considerado
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Como senala el profesor Dr.
Alex van Weezel una interpreta-
cién literalista de las reivindicacio-
nes debilitaria sustancialmente la
protecciéon e incentivos asociados
a la patente, pues para burlar esa
proteccion y con el fin de apro-
vecharse ilegitimamente de una
invencién ajena, bastaria con in-
troducir en un invento modifica-
ciones insustanciales e irrelevantes:.

Criterio seguido también por
el profesor Horacio Rangel Ortiz,
quien entiende que “la evolucion
de la doctrina de equivalencia se
debe, a que en la practica los tribu-
nales se han rehusado a limitar la in-
vestigacion sobre infraccién estric-
tamente a las palabras utilizadas en
la reivindicacion. La doctrina de los
equivalentes surgi6 para detener a
los competidores que habrian intro-
ducido, de no ser asi, modificacio-
nes no significativas en la invencion
reivindicada para evitar una infrac-
cién de tipo literal. Esta no se aplica
a la invencién en su conjunto, sino
a cada uno de los elementos des-
critos en las reivindicaciones, para
determinar si entre la invencién
reivindicada y la tecnologia acusa-
da de infraccién existen diferencias
que no son significativas.” En tal
sentido es importante precisar que
para la doctrina de los equivalentes
existe equivalencia de los elemen-
tos reivindicados y no equivalen-
cia de la invencién reivindicada.

La doctrina de los equivalentes
con sus diversos matices y perspecti-
vas se ha desarrollado especialmen-
te en los Estados Unidos, Japén,
Alemania y Gran Bretafia. No obs-
tante, pese a las diferentes opinio-

no es sustancial, tal como entiende dicha reivindicacion
un experto en la materia en el momento de la infraccién.

8 van Weezel Alex, El delito de infraccion de una pa-
tente por equivalencia o por imitacion, Pontificia Uni-
versidad Catdlica de Chile. Polit. Crim. Vol. 8, No. 15
(Julio 2013), art. 5, pp 170-209. Pagina 176. Disponible:
www.politicacriminal.cl/Vol_08/n_15/Vol8N15A5.pdf

9 Rangel Ortiz, Horacio, La observancia de los derechos
de propiedad industrial. Jurisprudencia, Organizacion
Mundial de la Propiedad Industrial, Publicacion de la
OMPI No. 6275, péagina 211. Disponible: www.wipo.int/
edocs/pubdocs/es/intproperty/627/wipo_pub_627.pdf

nes que tienen la jurisprudencia de
los distintos paises sobre la misma,
considera el profesor Dr. Alex van
Weezel que todas tienen en comun
que la misma implica afirmar que
existe una identidad entre el inven-
to patentado y su equivalente, por
lo que no hay base juridica para tra-
tar al equivalente como si no fue-
ra idéntico al invento patentador.

A pesar de que es en Estados
Unidos donde la doctrina de los
equivalentes ha experimentado un
mayor desarrollo, ella no ha teni-
do un reconocimiento legislativo o
estatutario determinante. Notese
que debido a las propias caracteris-
ticas de su sistema juridico han sido
los fallos de la Corte Suprema, los
que han establecido los fundamen-
tos del desarrollo de esta doctrina.

En tal sentido existen cinco reglas
desarrolladas, para la verificacion
de la existencia de una infraccién
de patente, aplicando la doctrina
de los equivalentes. Las mismas son:
la regla del andlisis sobre la totali-
dad de los elementos (all-elements
rule), regla de andlisis de la trami-
tacién del expediente (prosecution
history Estoppel), la regla de permi-
sibilidad previa (prior allowability
rule), la regla de dedicacién al pu-
blico (dedication rule) y la regla de
previsibilidad (foresse ability rule).

En el caso de nuestra legislacion
no se establece expresamente el
método para interpretar las reivin-
dicaciones. No obstante ello, consi-
deran las actoras que la intencion
del legislador es que tanto el juez
como los examinadores puedan ha-
cer uso de algunas de las reglas de
las doctrinas de los equivalentes,
aunque no se ha determinado cual
aplicar, debido fundamentalmen-
te a que no existe practica en este
sentido y a los pocos tramites que se
han dirimido en los tribunales por
infraccion de derechos de patentes.

10 van Weezel Alex, El delito de infraccion de una
patente por equivalencia o por imitacion, Pontificia
Universidad Catoélica de Chile. Polit. Crim. Vol. 8, No. 15
(Julio 2013), art. 5, pp 170-209. Pagina 181. Disponible:
www.politicacriminal.cl/Vol_08/n_15/Vol8N15A5.pdf

2.3 Infraccion de derecho de patente.

La facultad de ius prohibendi
que posee el titular estd refren-
dada en la legislacién, por consi-
guiente, cualquier acto contrario a
los derechos que ostenta éste de-
vendria en una infraccién de dere-
chos de patente, siempre que sean
realizados sin su consentimiento.
Estos son considerados actos ilici-
tos que transgreden los derechos
exclusivos que le otorga la titula-
ridad de la patente de invencion.

El profesor Carlos Correa refiere
que la infraccion de derechos de
patentes consiste en la fabricacion,
uso o venta no autorizados de un
producto o procedimiento que uti-
liza una invencion protegida me-
diante patente. La determinacion
de infraccion permite al titular exi-
gir reparaciones civiles al infractor.
Algunas infracciones constituyen
ademas delito penal'. En este sen-
tido, consideran las autoras que
con la ocurrencia de un acto de
infraccion se contraviene la exclu-
sividad del derecho del titular de
la patente, vulnerandose uno o va-
rios derechos ostentados por este.

Actualmente es planteado por
De Castro, Ignacio y Schallnau, Ju-
dith que los litigios relacionados
con patentes, a nivel internacional,
practicamente doblan el nimero a
los relativos a derechos de autor o
conocimientos técnicos®. En contra-
posicién en estudio realizado por
Tekeste Biadgleng, Ermias y Mufioz
Téllez, Viviana para Centro del Sur,
plantean que la problematica fun-
damental es la evaluaciéon del al-
cance y del efecto de la pirateria y
falsificacion internacional, asi como
la informacion disponible a este
respecto. Contindan manifestando

11 Correa Carlos, Integrando la salud publica en
la legislacion sobre patentes de los paises en de-
sarrollo, documento realizado para South Cen-
tre realizado en 2001. Disponible: http://apps.
who.int/medicinedocs/pdf/s4918s/s4918s.pdf

12 De Castro, Ignacio y Schallnau, Judith, ; Cuanto
cuesta defender los derechos propios de P.1?, Revista
OMPI, nimero 3, junio 2013. Disponible: http:/
www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/es/
pdf/2013/wipo_pub_121_2013_03.pdf

que, entiende que es necesario, que
las reclamaciones por infraccion de
derechos de patentes se sustenten
en pruebas contundentes. Pero,
actualmente los paises desarro-
llados, fundamentalmente los Es-
tados Unidos y la Unién Europea,
estdn evaluando la observancia
de la propiedad intelectual en los
paises en desarrollo en funcién de
niveles de falsificacién y pirateria
que se basan, fundamentalmente,
en las pérdidas que sus industrias
estiman sufrir segun estudios que
ellas mismas realizan. Se contintan
manifestando en este analisis, que
los estudios de la industria son, con
frecuencia, subjetivos y utilizan
metodologias dudosas y alegatos
especiales. Las estimaciones de los
niveles de falsificacién y pirateria
son imperfectas y tienden a refle-
jar una sesgada tendencia alcista®.

En tal sentido nos acogemos al
criterio seguido por un numero
de estados miembros de la Orga-
nizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual, como Ecuador, Vene-
zuela entre otros, cuando plantean
que la observancia y por tanto las
infracciones, deberian estudiar-
se en el contexto mas amplio del
interés publico y de las obligacio-
nes de los titulares del derechos,
y no sélo en el marco de la lucha
contra la infraccion de los dere-
chos de propiedad intelectual®.

De todo lo analizado podemos
concluir que para establecer la
existencia de una conducta de in-
fraccion de patente, hay que rea-
lizar tres actividades consecutivas
de andlisis, las cuales consistiran en
las siguientes: demostrar la existen-
cia de la patente vigente y supues-
tamente vulnerada, en la forma
en que ésta haya sido aprobada

13 Tekeste Biadgleng, Ermias y Mufioz Téllez, Vivia-
na, Estructura cambiante y gobernanza de la obser-
vancia de la propiedad intelectual, documento de
investigacion niimero 15, Centro del Sur, enero de
2008.pagina  24-25 Disponible: http://www.south-
centre.int/wp-content/uploads/2013/05/RP15_Struc-
ture-and-Governance-of-IP-Enforcement_ES.pdf/

14 [dem. Pagina 12. Disponible: http://www.south-
centre.int/wp-content/uploads/2013/05/RP15_Struc-
ture-and-Governance-of-1P-Enforcement_ES.pdf/

por la administracion competen-
te; comparar las reivindicaciones
vigentes del derecho de patente
con el producto o procedimiento
presuntamente infractor; y por ul-
timo, asegurarse que el producto
o procedimiento supuestamente
infractor esté siendo objeto de
cualquiera de los actos de explo-
tacion prohibidos en la legislacion
del pais en que esta ocurriendo.

lll La observancia de dere-
chos de patentes en Cuba.

En Cuba no se ha instaurado un
sistema judicial especifico, distinto
del ya existente para la aplicaciéon
de la legislacion en general, para
la observancia de los derechos de
propiedad intelectual. En este sen-
tido, los titulares pueden hacer
uso de las diferentes vias de pro-
teccion que les ofrece el ordena-
miento juridico cubano general a
los titulares de cualquier derecho.

3.1 Via administrativa.

Mediante esta via, el titular o ter-
ceros que lo interesen, pueden im-
pedir el registro de nuevos derechos
de patentes que puedan lesionar su
derecho anterior, o que invencio-
nes que se encuentran en el domi-
nio publico pasen nuevamente al
dominio privado de cualquier per-
sona. En tal sentido, la legislacion
de patente vigente ofrece la posi-
bilidad de accionar durante la con-
cesion de la solicitud de un registro
de patente, o una vez concedido el
registro, mediante la posibilidad de
presentar oposiciones, solicitudes
de nulidad y el recurso de alzada,
con determinadas caracteristicas.

A pesar de que la oposicién no
constituye una accion defensiva
ante infraccion de derechos de pa-
tentes que estan ocurriendo en el
presente, si constituye una valiosa
herramienta de apoyo a la tarea de
los examinadores, ya que propor-
cionara informacién adicional valio-
sa que podra ser utilizada en el mo-
mento del examen de fondo de la
solicitud, para determinar si cumple
con los requisitos de patentabilidad.

El numeral 1 Articulo 34 del De-
creto- Ley numero 290, establece
que cualquier persona puede pre-
sentar oposicion sobre la pertinen-
cia de la concesion de la solicitud de
patente, expresando sus fundamen-
tos y acompafando los documentos
en los que basa su pretensién. En tal
sentido, el oponente puede atacar
la solicitud por entender que no
cumple con el requisito de novedad,
ya que pudiera quebrantar un dere-
cho preexistente, intentando prote-
ger los intereses privados de los ti-
tulares de los derechos de patentes.

Asimismo, puede oponerse tam-
bién, cuando entiende que la solici-
tud ya se encuentra en el estado de
latécnicay por ende, de prosperar el
registro de la solicitud se vulneraria
los intereses del publico en general.

Con la inclusiéon de este articu-
lo el legislador trata de garantizar
un equilibrio proporcionado en
el sistema de observancia de los
derechos de patente. Al permitir
que cualquier persona pueda ha-
cer uso de la oposicién, tanto ti-
tulares de derechos de patentes,
como cualquier interesado, asi se
busca garantizar la proteccion de
los intereses legitimos de terceros.

El tercero que presenta opo-
sicion es considerada parte en el
proceso, a partir del momento en
que fue presentada, por ende, la
Oficina debera notificarle sobre
todas las decisiones que tome en
el transcurso del proceso de conce-
sion. Si la oficina concede el registro
de la patente, a la cual se presen-
t6 la oposicidn, el oponente podra
presentar recurso de alzada contra
la resoluciéon de concesién total o
parcial de la patente. La forma de
tramitacion del recurso de alzada se
encuentra regulada en el Capitulo
I, Seccién Sexta del Decreto-Ley nu-
mero 290 en los Articulos 40 y 41.

El legislador establece, en el nu-
meral 2 Articulo 41, la posibilidad
de que las partes durante la sus-
tanciacion del recurso de alzada
puedan realizar una conciliacion
para dirimir las discrepancias que
pudieran tener. No obstante ello, a
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juicio de las autoras consideramos
que en este momento del proceso
de concesién y por la propia na-
turaleza de las modalidades de la
Propiedad Industrial que este De-
creto- Ley protege, esta posibilidad
resulta practicamente inoperante
en la realidad. Téngase en cuenta
que lo que se analiza al momento
de conceder o denegar la solicitud
del registro de una invencién son el
cumplimiento de los requisitos de
patentabilidad, o sea la novedad,
actividad inventiva y aplicabilidad
industrial. Por consiguiente, la pre-
sencia o no de estos requisitos no
puede ser conciliando toda vez que
los mismos deben ser cumplidos in-
tegramente para que prospere la
solicitud de registro de la invencion.

Por otra parte, no puede hablar-
se de la nulidad sin la vinculacién
tan estrecha que la misma tiene
con el requisito de novedad y la in-
fracciéon de derecho, estando estos
tres temas en contacto de forma
permanente. La interposicion de la
nulidad permite a un tercero, al que
le estan imputando la realizacién
de un acto de infraccién de dere-
cho de patente, defenderse de ella
y atacar la novedad de la patente.

Por las propias caracteristicas de
la figura de la patente, no puede
alegarse la ocurrencia de una in-
fraccion de derecho, si no se esta
en presencia de un registro valido
en el momento de la ocurrencia de
la infraccion. Por ello, este pudiera
ser utilizado como un medio eficaz
para defenderse la parte demanda-
da a la que se le estd imputando la
realizacion de un acto de infraccion
de patente. Ella se resolverd como
tramite previo a la decisién final del
tribunal sobre la presencia o no de
la infraccion de derecho de patente.

Segun lo regulado en el Articulo
67 del Decreto- Ley niumero 290, la
declaracion de nulidad implica que
la patente nuncafuevalida, sintener
efecto legal desde la fecha de pre-
sentacion de la solicitud de registro
de patente, en consecuencia, se re-
conocen los efectos retroactivos de
la misma. Sin embargo, estos efec-
tos retroactivos no implican, que

antes de la declaracion de nulidad,
no hayan ocurrido actos en la esfe-
ra econémica y juridica y que no se
tengan en cuenta, porque traerian
como consecuencia inseguridad.

La garantia para evitar esta in-
certidumbre la establecié el legis-
lador, en el numeral 1 Articulo 69,
al incluir excepciones en las cuales
no afectan los efectos de la nuli-
dad, entendiéndose por tanto que
la nulidad en propiedad industrial
no opera de la misma forma que
la nulidad en sede de derecho ci-
vil. Refiere el articulo que los efec-
tos de la nulidad no se manifiestan
en la esfera de las resoluciones,
autos o sentencias sobre violacion
de los derechos que hayan adqui-
rido fuerza de cosa juzgada y que
se hayan ejecutado con anteriori-
dad a la resolucion que declara la
nulidad; y los contratos celebrados
con anterioridad a la resolucion
que declara la nulidad, en la me-
dida en que se hubieran ejecutado
con anterioridad a esta resolucion.

Por otra parte, la accién de nu-
lidad, segun establece el numeral
2 Articulo 62, es imprescriptible,
pudiendo instarse la misma en cual-
quier momento durante la vigencia
de la patente. Sin embargo, mas
adelante, el legislador, con igual ob-
jetivo de evitar la inseguridad juri-
dica que conlleva aplicar la nulidad
con iguales efectos y caracteristicas
que la nulidad civil, en el Articulo
68, instituye una prescripciéon de la
accion de nulidad, cuando regula
que no serd declarada la nulidad
de una patente cuando, al momen-
to de resolver la acciéon de nulidad,
la causal invocada sea de las referi-
das especificamente en el numeral
1 del Articulo 62 y haya cesado.

15 El Articulo 62 numeral 1 establece que: La nulidad
total o parcial de una patente concedida puede promo-
verse ante el Director General de la Oficina, de oficioo a
instancia de parte, en los casos siguientes: a) cuando se
hubiera concedido sin la observancia de los supuestos
establecidos para su denegacion en el articulo 38; b)
cuando infrinja las disposiciones vigentes en el momen-
to en que se otorgd la patente; o ¢) cuando se hubiera
concedido sobre la base de elementos falsos, inexactos
u omitidos. Decreto- Ley nimero 290 “De las invencio-
nes y dibujos y modelos industriales” es donde se regula

A su vez, las oposiciones y el re-
curso de alzada, y solicitudes de nu-
lidad trascienden a la via judicial, en
tanto todas las decisiones dictadas
por la Oficina pueden ser impugna-
das ante los tribunales. Ello puede
constatarse en el Articulo 119 del
Decreto-Ley numero 290, donde
se establece que contra las resolu-
ciones emitidas por la Oficina, una
vez agotada la via administrati-
va, puede establecer demanda en
procedimiento administrativo ante
la sala competente del Tribunal
Provincial Popular de La Habana.

Asimismo, se insertan en los me-
canismos generales de lo estableci-
do en la Ley de Procedimiento Civil,
Administrativo, Laboral y Econé-
mico para el conocimiento de los
procesos administrativos ante los
tribunales. En este sentido, se subs-
tancian los procesos ante las Salas de
lo Civil y Administrativo del Tribu-
nal Provincial Popular de La Habana
y pueden ser ventilados en Casacion
en la Sala de lo Civil y Administra-
tivo del Tribunal Supremo Popular.
Incluso, puede recurrirse a instar
un procedimiento independiente
consistente en un proceso de revi-
sion si se producen las causales's por
las que este puede interponerse.

3.2 La via civil.

La via civil es, a nuestro juicio,
el medio mas eficaz de proteccion
al que los titulares de derechos de
patentes pueden acudir. A través de
ella, el afectado por la infraccion
puede conseguir que sea prohibido
el acto y que se restablezca su si-
tuacion juridica privilegiada. Ella es
considerada una medida definitiva

este particular. Publicado en la Gaceta Oficial nimero 24
extraordinaria de fecha 16 de abril de 2012. Disponible:
http://www.ocpi.cu/doc/legis/decreto290modificado.pdf

16 Las causales de revision se encuentran reguladas en
el Articulo 642 de la Ley no. 7 de Procedimiento Civil,
Administrativo, Laboral y Econdmico, dictada por la
Asamblea Nacional del Poder Popular de la Republica
de Cuba, de fecha 19 de agosto de 1977, publicada en
la Gaceta Oficial del 20 de agosto de 1977, que fue
modificado por el Decreto- Ley niimero 241 publicado
en la Gaceta Oficial nimero 33 extraordinaria de fecha
27 de septiembre de 2006. Disponible: http://www.
gacetaoficial.cu/html/leyprociviladminlaboral.html

de fondo que ataca directamente la
conducta infractora del derecho de
patente y se logra con ella exigir la
responsabilidad por los dafios y per-
juicios provocados por el infractor
del derecho. Como hemos mencio-
nado, ella tiene el objetivo princi-
pal de procurar la reparacion, para
garantizar restablecer el equilibrio
que existia entre el patrimonio del
infractor del derecho y el patrimo-
nio del titular del derecho, que ha
sufrido un dafilo como consecuencia
de la realizacion del acto infractor.

Las acciones civiles por infraccién
de derechos de patentes recogidas
en lanorma cubana se fundamentan
en el enriquecimiento indebido o en
la responsabilidad civil por actos ili-
citos. Ella puede ser contractual, ya
que existe una relacién juridica pre-
existente entre el sujeto que la cau-
sa y el que la sufre, ejemplo en caso
de que el usurpador sea un licencia-
tario que sobrepase los limites de la
autorizacion otorgada. Igualmente,
puede ser extracontractual (aquilia-
na), en ella la obligacién se adquie-
re sin que exista una previa relacion
juridica, ocurre cuando cualquier
tercero incumpla con el deber gené-
rico de no causar dafios a los demas.

Nuestra legislacién en el nume-
ral 1 Articulo 135 legitima tanto al
titular o cotitular del derecho de
patente, como al licenciatario, de
acuerdo con las condiciones que
se hayan pactado en la licencia,
para realizar acciones civiles contra
cualquier persona natural o juridi-
ca que infrinja ese derecho. En el
caso de los licenciatarios, a nues-
tro entender, pueden ser tanto los
licenciatarios exclusivos o no exclu-
sivos, siempre teniendo en cuenta
previamente lo pactado por ambas
partes en el contrato de licencia.

En igual articulo en su numeral 3
se faculta también al fiscal, como ter-
cero principal o coadyuvante, para
accionar cuando la violacion afecta
al interés social o estatal. Por otra
parte, es importante precisar que en
la legislacién nada refiere a como se
valora la afectacién al interés social
o estatal, a pesar que entienden las
autoras que dicha potestad la debe

tener el fiscal, quien actuara en re-
presentacién del Estado cubano.

En el Decreto- Ley niumero 290
en el Articulo 142 se regula, que
el demandante puede solicitar al
interponer la demanda por infrac-
cion el cese de los actos infractores,
la reparacion de los dafios mate-
riales, la indemnizacién de perjui-
cios, la entrega en propiedad de
productos, materiales o medios
resultantes de la infraccion y de
los materiales y medios que sirvie-
ron para cometer la infraccién, la
reparacion del dafio moral o las
medidas necesarias para evitar la
continuacién o la repeticion de la
infraccion, incluyendo la destruc-
cién de los productos, materiales o
medios resultantes de la infraccion.

En cuanto a la prescripcion de
las acciones civiles contra actos de
infraccion de derechos, el citado
Decreto-Ley establece en el Articulo
136 que la accion para interponer
demanda por infraccién de derecho
prescribe al afio, a partir de la fecha
que pudo ejercitarse la acciéon por
quien posee legitimacién para ello,
refiriendo solo al titular y al licen-
ciatario. Percibase que la legislacion
no incluye en este caso la prescrip-
cién de la accion civil interpuesta
por el fiscal, que como dijimos con
anterioridad, también posee legi-
timacién para accionar cuando se
afecte el interés social o estatal.

En tal sentido no queda otra al-
ternativa que recurrir a la legisla-
cién aplicable de forma supletoria,
el Cédigo Civil y la legislacién pro-
cesal vigentev. El Cédigo Civil esta-
blece en su Articulo 114 que la pres-
cripcion de las acciones civiles es
de cinco afios cuando no se defina
concretamente en el mencionado
Coédigo y en otras disposiciones le-
gales. Asimismo, en igual norma le-
gal en su Articulo 116 en los incisos
d) y e) se refiere que prescriben al
ano las acciones para reclamar la in-

17 Establece el Decreto-Ley 290 en la Disposicion
Especial Primera que las acciones judiciales que
regula el mismo se rigen de forma supletoria por
lo establecido en la legislacion procesal vigente.

demnizacion de dafos y perjuicios
derivados de actos ilicitos y origina-
das por enriquecimiento indebido.

Del derecho civil se conoce que
la indemnizacion por dafios y per-
juicios alcanza el dafio emergente,
o sea la pérdida efectivamente su-
frida por el bien, y el lucro cesante,
consistente en la ganancia dejada
de percibir como consecuencia del
acto realizado por un tercero. A
nuestro criterio, debido a las carac-
teristicas que presentan los bienes
inmateriales no puede decirse que
ocurra un dafio emergente, debido
a que el perjuicio ocasionado al ti-
tular del derecho se manifiesta en
la forma de un lucro cesante, o sea,
como la frustraciéon de una ganancia
a causa de la vulneracién del dere-
cho exclusivo que ostenta el titular.

En el Articulo 144 del Decreto-
Ley numero 290 se establecen los
criterios que deben seguir los tribu-
nales para la cuantificacién del dafo
y por tanto del valor de la indemni-
zacion que debe pagar el infractor
al titular del derecho infringido.

Siguiendo esta linea de pen-
samiento, el criterio seguido por
nuestra legislacién para determinar
la indemnizacion de los perjuicios
sufridos por el titular, como con-
secuencia del acto infractor, son
el lucro cesante, consistente en el
monto de los beneficios obtenidos
por el infractor como resultado de
los actos de infraccion y el precio
que el infractor habria pagado por
concepto de una licencia contrac-
tual, teniendo en cuenta el valor
comercial del derecho infringido y
las licencias contractuales que pre-
viamente se hubieran concedidor.
Como puede constatarse de la lec-
tura del articulo, el legislador cuba-
no sigue dos de los criterios de la

18 Ley niimero. 59 Cddigo Civil de la Reptblica de Cuba,
de fecha 16 de julio de 1987. Disponible: http://www.
gacetaoficial.cu/html/codigo%20civil%20lib1.html

19 El Articulo 144 del Decreto-Ley numero 290
“De las invenciones y dibujos y modelos industria-
les” es donde se regula este particular. Publica-
do en la Gaceta Oficial nimero 24 extraordinaria
de fecha 16 de abril de 2012. Disponible: http://
www.ocpi.cu/doc/legis/decreto290modificado.pdf
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doctrina» para determinar el lucro
cesante. El primero consiste en los
beneficios que el infractor ha obte-
nido de la explotaciéon de la inven-
cién patentada y el segundo en la
pauta de la regalia hipotética. Este
ultimo criterio a decir de Carlos Oc-
tavio Mitelman se sustenta en una
ficcion, ya que se presume que el
titular de la patente infringida ha
negociado y celebrado un contrato
de licencia con el infractor, cuan-
do ha ocurrido todo lo contrario.
Entiende el mismo autor que el ra-
zonamiento de esta teoria consiste
en que el infractor de la patente
debe restituir lo que él ha ahorra-
do (pago de la regalia) en relacién
a la licencia que cualquier empresa-
rio de buena fe hubiera tenido que
solicitar para evitar la infraccién.

Es necesario llamar la atencién
sobre el hecho de que aunque
existen en la via civil diferentes
procesos por el que encauzarse la
pretension del titular del derecho
infringido, no existe en los tribuna-
les cubanos practica sobre el cono-
cimiento de estos asuntos. En este
sentido, debido a la propia natu-
raleza especial de estos derechos y
al desconocimiento que presentan
los tribunales cubanos, pude ser
dificil cuantificar a los efectos, de
una indemnizacion: el lucro cesan-
te y el eventual dafio moral que
pudiera resultar de una infraccion.

Existen en la Ley de Procedimien-
to varios procesos a los que puede
recurrir el titular de un derecho de
patente por un acto de infraccion
de derechos. Nuestra legislaciéon

de patente, como referimos ante-
riormente, establece que puede
entablarse demanda ante la Sala
competente del Tribunal Provin-
cial Popular de la Habana. En tal
sentido consideramos que pudiera
entablarse demanda ante la Sala
de lo Civil y Administrativo y ante
la Sala de lo Econdmico, ambos
del Tribunal Provincial Popular.

En el Articulo 6 de la Ley de Pro-
cedimiento Civil, Administrativo,
Laboral y Econémicoz se estable-
ce que los tribunales provinciales
populares conocen en materia civil
las demandas de contenido eco-
némico en que la cuantia o el va-
lor de los bienes sobre los que se
litigue exceda de diez mil pesos o
sea inestimable o indeterminable.

Igualmente en el Articulo 223,
de la mencionada norma legal, se
establece que puede tramitarse en
proceso ordinario demandas de
contenido econdémico en que la
cuantia de lo reclamado o el valor
de los bienes sobre los que se litigue
exceda de 10 mil pesos o sea inesta-
ble o indeterminable. De lo que se
colige que el titular de un derecho
que se infringié6 puede instar un
proceso ordinario, ya que induda-
blemente, las demandas por infrac-
cién de derecho de patentes tienen
un marcado contenido econémico.

Ademas, puede instarse procedi-
miento de lo econémico ante la Sala
de lo Econémico de los Tribunales
Provinciales Populares, cuando los
litigios se susciten con motivo de
relaciones contractuales, ejemplo
cuando existe un contrato de licen-

20 Segun la doctrina existe tres criterios principales para
determinar el lucro cesante. El primer criterio consiste en
determinar este a partir de los beneficios que el titular
habria obtenido previsiblemente de la explotacién de la
invencion patentada si no hubiera acontecido la infrac-
cion de su derecho. El segundo criterio es determinar el
lucro cesante a través de los beneficios que el infractor ha
obtenido de la explotacion de la invencion patentada. El
tercer criterio consiste la pauta de la regalia hipotética.

21 Mitelman, Carlos Octavio, Determinacion y va-
luacion de dafios y perjuicios derivados de la in-
fraccion a patentes de invencion, XXII Jornadas
Anuales-Panel:  “Determinacion de infraccion en
materia de patentes”, Asociacion Argentina de Agen-
tes de la Propiedad Industrial. Disponible en: www.
obligado.com.ar/COM_AAAPI_(dafos_patentes).doc

22 Ley nimero 7 de Procedimiento Civil, Administra-
tivo, Laboral y Econdmico, dictada por la Asamblea
Nacional del Poder Popular de la Republica de Cuba,
de fecha 19 de agosto de 1977, publicada en la Gaceta
Oficial del 20 de agosto de 1977 que fue modificado
por el Decreto-Ley 241 publicado en la Gaceta Oficial
ntmero 33 extraordinaria de fecha 27 de septiembre
de 2006. Disponible: http://www.gacetaoficial.cu/html/
leyprociviladminlaboral.html

cia previo y el infractor del derecho
sea un licenciatario que sobrepase
los limites de la autorizaciéon otor-
gada. Asimismo, en esta sala pue-
den instarse litigios de caracter
extracontractual que surjan con
motivo de los dafios y perjuicios ori-
ginados a terceros en su actividad
econdémica, en el desarrollo de una
actividad productiva, comercial o
de servicios en el territorio nacional.

Siguiendo esta linea de analisis,
debemos analizar lo establecido
en el Articulo 135 del Decreto- Ley
para la determinacién de la com-
petencia de los tribunales. Segun el
mencionado articulo, las demandas
interpuestas por el titular o el licen-
ciatario en su defecto se pueden
establecer ante la Sala competente
del Tribunal Provincial Popular de
La Habana. En cambio la legislacion
procesal vigente establece para el
caso de los litigios de caracter con-
tractual, cuando las partes tienen
sus domicilios en diferentes provin-
cias, lo conoce y resuelve la Sala de
lo Econémico del Tribunal corres-
pondiente al domicilio del deman-
dado o al de una de ellas, a eleccién
del actor, si en el asunto aparecen
como partes dos o mas demanda-
dos que radiquen en territorios dis-
tintos. Igual norma establece que
cuando la demanda es para dirimir
conflictos de caracter extracontrac-
tual, ellos se conocen y resuelven en
la sala de lo econémico del tribunal
donde se produjo el dafio. En bue-
na técnica juridica consideramos
que cuando existe esta disparidad,
entre ambas legislaciones, debe pri-
mar la legislacién procesal, ya que
es la norma que regula lo referente
a la competencia de los tribunales.

Un tema que merece un apar-
te es la publicacién de la senten-
cia condenatoria y su notificacion
a las personas interesadas a costa
del demandado. Hay que recor-
dar que las sentencias en Cuba no
son publicas una vez dictadas. En
tal sentido, solo las partes y sus re-
presentantes pueden tener acceso
a una copia de estas, no existien-
do la publicacién en algun me-
dio de comunicacion al que pue-
da acceder cualquier interesado.

La legislacion nacional le da la
potestad discrecional al tribunal
de realizar la publicaciéon o no de
todas las sentencias emitidas por
este. Se entiende que para deter-
minar si es necesaria la publicaciéon
de las sentencias sobre infraccion
de derechos, el tribunal debe ana-
lizar las consecuencias del acto in-
fractor en el mercado para el titu-
lar y las implicaciones que tendria
en la actividad del demandado.

No obstante, consideramos que
es importante la publicacion de las
sentencias que dirimen litigios de
infracciones de derechos, ya que de
esta forma se pueden subsanar los
efectos perjudiciales que pudo ha-
ber causado el acto en los compra-
dores habituales de los productos
del titular. También, esta medida
puede ser Util para reparar el dafio
moral causado al titular, mediante
la correccién del desprestigio co-
mercial que pudiera haber causado
la infraccién e incluso se da a cono-
cer con la publicacion de la senten-
cia en el mercado a los infractores.

Por ultimo, hablaremos sobre la
inversién de la carga de la prueba en
los litigios de patente. En principio
la carga de la prueba corresponde
a quien afirma hechos que configu-
ran su pretension, o a quien los con-
tradice alegando nuevos hechos.

En el Decreto- Ley nimero 290,
en el numeral 1 Articulo 143, se
manifiesta la inversién de la carga
de la prueba. En él se establece la
presuncion de que todo producto
idéntico, producido sin el consenti-
miento del titular de la patente de
procedimiento, ha sido obtenido

por el procedimiento patentado,
siempre que el producto obtenido
sea nuevo. Por ende, correspondera
al demandado probar que el proce-
dimiento para obtener el referido
producto es diferente del procedi-
miento patentado. Este articulo se
encuentra estrechamente vinculado
con los Articulos 349 al 353 de la ley
de procedimiento, que incluyen a
las presunciones entre los medios
de prueba, ya que ellas son una con-
secuencia que determina la ley de
un hecho conocido, para determi-
nar la certeza de un hecho incierto.

33 Llas medidas provisionales.

En nuestra legislacion de paten-
tes se establecen las posibles me-
didas que puede tomar el tribunal
a fin de asegurar la prueba de la
comision de un acto ilicito. Ellas
pueden instarse antes, durante o
con posterioridad a la culminacion
del proceso civil. Ademds, pueden
solicitarse incluso antes de la ocu-
rrencia de la infraccion, siempre
gue se tenga suficientes evidencias
que demuestren que la infraccion
es inminente. No obstante ello,
lo usual es su peticion conjunta-
mente con la accion principal que
tiende a asegurar, o sea, la accién
civil por infraccion de derechos, o
después del inicio del proceso civil.

El numeral 1 Articulo 138, del
Decreto- Ley numero 290, esta-
blece que se podré instar ante el
tribunal la adopcién de la medida
cautelar con el objetivo de impedir
la continuacion de la infraccion,
evitar sus consecuencias, obtener
o conservar pruebas o asegurar la
efectividad de la demanda. Como
puede constatarse las medidas cau-
telares son incidentales dentro del
proceso principal, siendo puramen-
te instrumental, para garantizar
el éxito de la pretension principal.

Es importante recalcar que el nu-
meral 1 Articulo 139, del Decreto-
Ley numero 290, impone para que
las medidas cautelares puedan ser
impuestas por el tribunal, la carga
al demandante de fundamentar su
solicitud, con pruebas que demues-
tren fehacientemente la posesion

de la titularidad del derecho pre-
suntamente infringido asi como la
afectacion real o potencial causada
por el hecho actual o inminente, y
que la demora en aplicar la medi-
da causara un dafo irreparable o
mayor al ocurrido con anterioridad.

Las medidas cautelares de las
que dispone el titular del derecho
infringido se encuentran reguladas
en el numeral 3 Articulo 138. Las
mismas consisten en el cese inme-
diato de los actos de infraccién, el
embargo o retencion de los produc-
tos relacionados con la infraccion,
asi como los materiales y medios
que sirvan para cometer el acto de
infraccién. El titular también puede
solicitar la prohibicion de la impor-
tacion o exportacion de los produc-
tos y la anotacion preventiva en el
registro donde conste el derecho
objeto del proceso. Por ultimo, el
legislador recurre a una formula ge-
neral donde se permite que se pue-
da acudir a cualquier otra medida
no establecida en la ley que permita
garantizar la eficacia del proceso.

En igual norma legal se regu-
la, en el numeral 1 Articulo 140,
la posibilidad de que el tribunal
disponga la medida cautelar sin
haber oido previamente a la otra
parte, cuando sea necesario que
cumpla su propésito, consideran-
dose ello un caso excepcional.

Como puede constatarse nuestra
legislacion se rige por el principio
de proporcionalidad-correlacion
entre lo solicitado por el actor en
su pretension y el alcance de la
medida cautelar. De esta forma
establece los limites a la adopcién
de las medidas cautelares, ya que
busca garantizar que el actor del
proceso no pueda obtener mas de
lo que conseguiria de la ejecucion
forzosa, luego de concluido el li-
tigio por infraccién de derecho.

Porotraparte, esimportante refe-
rir las causales porlo cual quedarasin
efecto la orden de medida cautelar.

La primera causal es la estableci-
da en el numeral 2 Articulo 140, la
cual sefala que en caso de que la
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medida cautelar haya sido dispues-
ta antes de la demanda sobre la
infracciéon de derecho, quedara sin
efecto si no se interpone la deman-
da dentro de los treinta dias habi-
les contados desde la fecha de la
ejecucién de la misma. Asimismo,
la medida cautelar ejecutada con
posterioridad al inicio de la accion
judicial queda sin efecto en virtud
de la sentencia que se dicte, salvo
que se disponga lo contrario en la
propia sentencia con el fin de ga-
rantizar su ejecucion, refrendado
en el mismo articulo en el nume-
ral 4. Por ultimo, si hubiese desis-
timiento del demandante en con-
tinuar el proceso de infraccién de
derecho, se entiende que sucedera
la extincién de la medida cautelar.

No obstante lo establecido en
el Decreto- Ley numero 290, con-
sideramos que las medidas caute-
lares pueden ser tramitadas por
la via de los incidentes de la ley
procesal, excepto el embargo que
tiene establecido su propio proce-
dimiento en dicha norma. En tal
sentido, todo lo regulado en la le-
gislacion procesal le sera aplicable.

Por ultimo, entendemos que
pese a lo atinado en la forma de
regulacion de la figura de la me-
dida cautelar del Decreto- Ley
numero 290, este adolece de ele-
mentos de los cuales debe valerse
el juez para la ejecucion de ellas,
dejando ello de forma abierta. Su
articulado es omiso en cuanto a
si el embargo o retencion impli-
card someter los bienes referen-
ciados a un aislamiento, asi como
qué entidad asumird su custodia.

3.4 Las medidas en frontera.

En el sistema de observancia es-
tablecido en nuestro pais se inclu-
ye la observancia en frontera de
infracciones de patentes, estable-
ciendo estandares mas amplios que
los minimos instituidos en el Acuer-
do sobre los ADPIC, siendo esta
norma, a nuestra consideracion,
una regulacién ADPIC plus. En el
Decreto- Ley nimero 290 se recoge
todo un capitulo para la aplicacién

de medidas en frontera en caso de
una posible infraccion de patentes.

El Decreto- Ley numero 290 fa-
culta a la Aduana General de la
Republica para actuar en frontera,
de oficio o por orden del Tribunal
Provincial Popular correspondien-
te, para asegurar la observancia
de los derechos de patente, seguin
lo regulado en el Articulo 146.

Las medidas en frontera de las
que pueden hacer uso los funciona-
rios de la aduana son la retencion
de la mercancia y la suspensién de
la importacién o exportacion de la
mercancia. En tal sentido, una vez
que la aduana dispone alguna de
las medidas en frontera debe infor-
mar al titular de los derechos y al
importador o exportador, debien-
do brindar a estos toda la informa-
cién relacionada con las mercan-
cias. Por su parte, el legislador no
establece un plazo determinado
para notificar al titular del derecho
y al importador o exportador el
tiempo de retencién de las mercan-
cias, dejando a discrecion de esta
autoridad el plazo para realizarlo.

De igual forma, se exige que
el titular del derecho preste la
debida garantia por el valor que
determine la aduana, en un pla-
zo no mayor de dos dias habiles
siguientes a la notificacién, en
los casos que corresponda pagar
indemnizaciéon al importador o
exportador de mercancia por el
levantamiento de la retencién, sin
inicio de procedimiento judicial.

Tal cual exige el Acuerdo sobre
los ADPIC, con el objetivo de que se
estableciera un procedimiento jus-
to y equitativo, el Articulo 154 del
Decreto- Ley numero 290 establece
que el solicitante de las medidas en
la frontera responde por los dafios
y perjuicios resultantes de su ejecu-
cién, si las mismas se levantan o son
revocadas, por accion u omisién de
este o si con posterioridad, se de-
termina que no hubo infraccion
o inminencia de infraccion de un
derecho de propiedad industrial.

3.5 Los procedimientos penales.

Sobre establecer procedimien-
tos y sanciones penales, la legis-
lacion especial de patente no
realiza ningun pronunciamiento
al respecto. No obstante ello, la
legislaciéon general si reconoce las
infracciones de derechos de paten-
tes como los ilicitos penales, don-
de se sancionan con privacién de
libertad y de multas, ademas de
sanciones subsidiarias y accesorias.

En este sentido, la Ley nume-
ro 62, Cédigo Penal Cubano, de
fecha 29 de diciembre de 1983,
reconoce, en el Titulo V, referido
a los Delitos contra la Economia
Nacional, un delito relacionado
con las invenciones. En el Articulo
226 se reconoce el delito de di-
fusion ilegal y uso no autorizado
de invento. Norma el articulo que
incurre en sancion de privacion de
libertad de seis meses a dos afos
o multa de doscientas a quinientas
cuotas o ambas, el inventor que
sin la autorizacién del 6rgano o
funcionario competente, registre,
facilite la divulgacién o autorice
a otro a usar en el extranjero un
invento realizado por él en Cuba.
Igualmente se sanciona a cual-
quier persona que registre, divul-
gue o use en el extranjero, sin la
debida autorizacién, un invento
realizado en Cuba, independien-
temente de la razén por la que
tenga conocimiento del mismo.

El analisis de esta norma arro-
ja como primera conclusién que
se trata de una norma al estilo
de lo que hoy en dia se conside-
ra proteccién ADPIC plus en sede
de propiedad industrial, en el
entendido de que se establecen
sanciones para actos delictivos
relacionados con invenciones. A
nuestro entender, ello se debe
fundamentalmente a que el Co-
digo Penal es anterior a los com-
promisos contraidos en ADPIC.

Adicionalmente, se debe tener
en cuenta que la regulaciéon con-
tenida en el citado articulo no se
incluye en un titulo especialmente

dedicado a la proteccion de la pro-
piedad intelectual y por consiguien-
te el bien juridico protegido es la
economia nacional, obvidandose la
proteccion del patrimonio del ti-
tular de la patente. Es importante
precisar que estos se tratan de de-
litos pluriofensivos, que vulneran
al mismo tiempo diferentes bie-
nes juridicos, a saber: la transpa-
rencia del mercado, los derechos
conferidos a competidores y a los
consumidores destinatarios de los
productos y/o servicios protegidos
por las diferentes modalidades de
la propiedad industrial, e incluso
como ya mencionamos el patri-
monio del titular de la patente.

Debe notarse también que existen
otras deficiencias en la redaccién de
la norma, al emplearse el término
invento, que no es el utilizado en
la legislacién de propiedad indus-
trial. Las conductas a sancionar se
restringen a aquellas que se lleven
a cabo en el extranjero, sin punir las
mismas conductas que se realicen
dentro del territorio nacional. Con-
juntamente, sélo se protege a las
invenciones que sean obtenidas en
el marco del empleo y no son pro-
tegidas las personas naturales que
puedan ser titulares de derechos
de patentes. Tampoco la legislacién
exige, como requisito para la confi-
guracion del tipo delictivo, la exis-
tencia y conocimiento del registro.

Es nuestro criterio debe realizarse
una modificaciéon de la Ley Penal
vigente e incluso creemos en la
necesidad de eliminar la disposi-
cion que regula los delitos sobre
las patentes, para asi no adoptar
medidas y procedimientos relati-
vos a la observancia de derechos
de patente que sean superiores a
los estdndares minimos dispuestos
en el Acuerdo sobre los ADPIC, sal-
vo como sefialan Ermias Tekaste y
Viviana Mufoz cuando un examen
previo determine que las normas
de observancia de tipo ADPIC plus
produciran beneficios en el ambito
nacional. Por ende, es criterio de las
autoras que se debe evitar recurrir
al derecho penal para abordar la
infraccion del derecho de patente.

Conclusiones

1. La legislacion cubana ha adoptado medidas para establecer un siste-
ma de observancia equitativa y equilibrada entre los derechos de pro-
piedad industrial de los titulares y los derechos de terceras personas.

2. La actual legislacion penal vigente que aborda la infraccién de
derechos de patentes en nuestro pais debido en una manifesta-
cién de ADPIC plus, por lo que es necesario realizar una modifi-
cacién atemperada a los estdndares minimos exigidos por ADPIC.

3. El legislador, logré en la redaccion de las normas sobre dere-
chos de patentes, mantener las flexibilidades previstas en el Acuer-
do sobre los ADPIC en materia de observancias de estos derechos.
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