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Comportamiento de las solicitudes de patentes
biotecnoldgicas en la Oficina Cubana de la Propie-

dad Industrial.

» MSC ARAIS FERNANDEZ HERRERA.

EXAMINADORA DE PATENTES OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

EMAIL: ARAIS@OCPI.CU

Resumen

En este trabajo se describe el comportamiento de las solicitudes de patentes, en el drea de la biotecnologia, en la Oficina Cubana de la Propie-
dad Industrial. Para ello se recopilaron los datos de las solicitudes de patentes durante el periodo 2000-2010, teniendo en cuenta diferentes
variables a analizar, como la cantidad de solicitudes de patentes, cantidad de solicitantes nacionales y solicitantes extranjeros, cantidad de
patentes concedidas, cantidad de solicitudes de patentes no vigentes, tiempo promedio de tramitacion de las solicitudes, entre otras.  Los
datos para el estudio del registro de las patentes se extrajeron de la base de datos IPAS, version 2.7.1. Los resultados muestran una dismi-
nucion en el numero de solicitudes de patentes de los solicitantes nacionales. La disminucion de patentes concedidas a través de los anos
sugieren que en la OCPI se aplican estandares rigurosos en cuanto al andlisis de la novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial..

Palabras claves:

Propiedad industrial, Inversion extranjera directa, valuacion de intangibles, liquidacion de intangibles.

Introduccion

El nimero de solicitudes de patentes se
ha incrementado en los Ultimos anos a nivel
mundial con un indice de crecimiento acele-
rado. En los datos aportados por la OMPI en
su Informe de Indicadores Mundiales de Pro-
piedad Industrial, en la edicién del ario 2015,
la presentacion de solicitudes de patentes au-
menté un 4,5 % en el 2014.

El crecimiento en este ano estuvo dado
por un fuerte aumento de presentacién de
solicitudes en China (SIPO) donde se reci-
bieron 103,000 solicitudes para un 89% del
total de crecimiento, seguido de la Oficina
de Patentes y Marcas de los Estados Unidos
(USPTO) que contribuy6 con un 6% al total
del crecimiento. Otras oficinas donde se pre-
sentaron un gran numero de solicitudes fue
en la Oficina japonesa de patentes (JPO), la
Oficina coreana de patentes (KIPO) y la Ofici-
na europea de patentes (EPO).

El crecimiento en el nimero de solicitu-
des conlleva a que un numero de solicitu-
des cada vez mayor esté pendiente de que
se adopte una decision definitiva en cuanto
a la concesion o denegacion de las mismas.
Este comportamiento a su vez puede influir
en los procesos de calidad de los exdmenes
realizados. Segun reportes de algunos auto-
res (Van Pottelsberghe de la Potterie, Bruno
(2010); Igartua, Ismael, 2009; Correa, C. y col.
2011, existe una percepcion generalizada, de
que por parte de muchas oficinas, se aplican
criterios de patentabilidad amplios en cuanto

al objeto de la invencién y al nivel inventivo
exigido.

Se han realizado debates constructivos
con miras a tener una imagen clara de las
interpretaciones respectivas de la calidad.
Desde el 2006 la Red Europea de Patentes ha
desempenado una funcién importante en la
intensificacion de los debates sobre la calidad
de las patentes con la participacion activa de
la Oficina Alemana de Patentes. También se
han realizado reuniones en este sentido en
Hawai, en mayo de 2007, en Corea, en oc-
tubre de 2008 y ha sido tema central en las
reuniones efectuadas con los miembros del
Comité Permanente sobre el Derecho de
Patentes (SCP), por ejemplo del 16 al 20 de
mayo, del 5 al 9 de diciembre del 2011 y del
21 al 25 de mayo de 2012 en su decimosexta,
decimoséptima y decimoctava sesion por citar
algunas.

Durante estas sesiones de trabajo se de-
batié lo que se entiende por calidad de las
patentes y lo dificil de su evaluaciéon. Se des-
cribié que no existe una sola definicién de un
concepto de tan amplio alcance, la calidad
podria definirse como el cumplimiento trans-
parente de los requisitos de patentabilidad
por las oficinas de patentes , conforme a lo
dispuesto en la legislacion nacional de cada
pais.

Desde el punto de vista de las oficinas el
concepto de “calidad de las patentes” eng-

loba en su conjunto la calidad de las solici-
tudes presentadas, la infraestructura técnica
que presenta la oficina, los procedimientos
y la calidad de los resultados. Sin embargo
solo el cumplimiento de los requisitos de
patentabilidad determinardn una patente
o6ptima, los otros procesos caen dentro del
procedimiento de gestion de la calidad de
los procesos internos y externos a la oficina
que ayudan a la uniformidad de los factores
involucrados, pero no son determinantes. Por
si solo un sistema de gestién de la calidad no
conduce necesariamente a que una patente
cumpla con los requisitos de novedad, activi-
dad inventiva y aplicabilidad industrial. Sélo
se puede otorgar proteccién a las invenciones
que son nuevas cuya divulgacion resulte enri-
quecedora para el estado actual de la técnica

mas alla de lo evidente.

Las patentes concedidas para invenciones
triviales o en las que no se divulga suficiente-
mente la ensefanza técnica son consecuencia
de una labor de mala calidad por parte de la
oficina de patentes. Esas patentes impedirian
nuevas invenciones en lugar de promoverlas.
Un incremento excesivo del nimero de dere-
chos de propiedad industrial daria lugar a un
aumento de los costos de investigacion y obs-
taculizaria innecesariamente la competencia.

La Oficina Cubana de la Propiedad Indus-
trial (OCPI) alin no cuenta con un sistema de
gestion de la calidad sin embargo se estan
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disenando indicadores que garanticen un
tramite administrativo mucho mas eficaz. En
la Oficina cubana se ha tenido en cuenta el
cumplimiento de las exigencias del Decreto-
Ley 290, asi como ha sido practica a lo largo
de los anos, incorporar un examen riguroso
en cuanto a los requisitos de patentabilidad.

Es por ello que el objetivo de este traba-
jo es dar a conocer el comportamiento de
las solicitudes de patentes en el area de la
biotecnologia, en la Oficina Cubana de la
Propiedad Industrial, teniendo en cuenta el
anélisis del examen de estas solicitudes y el
cumplimiento de los requisitos de patentabi-
lidad de las invenciones.

Métodos y Resultados

La informacién se recogioé a partir de la
base IPAS (implementado en la Oficina Cu-
bana a partir de noviembre de 2003, version
2.7.1 , que es un sistema automatizado de
Propiedad Industrial desarrollado por Ia
OMPI y estd implementado en varios paises
de América Latina. Este sistema permite un
seguimiento administrativo de las todas las
solicitudes de patentes registradas en la Ofi-
cina Cubana de la Propiedad Industrial.

Se analizaron las siguientes variables:

-cantidad de solicitudes de patentes
-cantidad de solicitantes nacionales
y solicitantes extranjeros

-cantidad de patentes concedidas
-cantidad de solicitudes de patentes
no vigentes

-promedio de requerimientos
oficiales por solicitudes concedidas
-paises que poseen derechos vigentes
en Cuba

-principales titulares de las patentes
vigentes

La investigacion sobre las solicitudes de
patentes en el drea de la biotecnologia se
analiza en el periodo comprendido entre el
2000y el 2010.. En este periodo las solicitu-
des se examinaron bajo el Decreto-Ley No.
68 de fecha 14 de mayo de 1983y el Decreto-
Ley No. 160 de 9 de junio de 1995, mediante
el cual se le otorga proteccién por patente a
los productos farmacéuticos y quimicos para
la agricultura, para cumplimentar las obliga-
ciones contraidas en el marco de la OMC y
por lo tanto cumplir con las exigencias esta-
blecidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectual rela-

cionados con el Comercio (ADPIC), ambos decretos estan actualmente derogados.
- Cantidad de solicitudes de patentes
La figura 1 muestra el comportamiento de las solicitudes de patentes presentadas ante la

OCPI en el periodo (2000-2013). Se observa que de 308 solicitudes de patentes que se presen-
taron en el ano 2000 han ido decreciendo hasta solo 170 solicitudes de patentes en el 2013.
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Grafico 1. Evolucion de solicitudes de patentes en la OCPI.

Al analizar las solicitudes de patentes de la rama de la biotecnologia, se observa el mismo comportamiento. Las
solicitudes biotecnolégicas representan tan solo el 19,2% de las solicitudes totales en los afios estudiados. Nétese
que del 2000 al 2004 se solicitaban alrededor de 70 a 80 solicitudes por afio y a partir del afo 2005 el nimero de
solicitudes decrece casi a la mitad manteniendo este comportamiento hasta el 2013 donde solo hubo 30 solicitudes
de patentes.

- Cantidad de solicitantes nacionales y solicitantes extranjeros

La figura 2 muestra que el 61% de las solicitudes de patentes corresponde a solicitantes nacionales y el 39%
a solicitantes extranjeros. Las solicitudes extranjeras se han mantenido en un rango méas o menos variable desde el
2000 hasta la fecha. En el 2000 hubo 27 solicitudes de patentes extranjeras, 24 solicitudes en el afio en el 2002, 28
en el afo 2008 y 24 solicitudes en el afio 2013.
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Grafico 2. Evolucion de solicitudes nacionales y extranjeras.

Fue muy interesante conocer que los solicitantes cubanos a partir del aflo 2004 disminuyeron sus solicitudes de
patentes, siendo solamente de 6 solicitudes en el afio 2013. Este decrecimiento en el nimero de solicitudes nacio-
nales no puede desligarse de la situacion econdmica por la que ha atravesado el pais, aunque el Estado siempre ha
favorecido los proyectos de investigacion y desarrollo y los gastos por concepto de los mismos, tal como se recoge
en la tabla 1, seguin las estadisticas presentadas por la Oficina Nacional de Estadisticas de la Republica de Cubay
segun los datos brindados por el Banco Mundial.



Concepto 2001 2002 2003 | 2004 2005 2006 2007 2008 2009 | 2010
Total 271,8 | 2773 3338|3185 |3468 [3576 |5457 |4s584 |7425 7904
Presupuesto 163,6 | 1684 |227,8|210,7 |2475 |292,2 |473,3 | 3163 | 6007 | 6455
del estado

Financiamiento | 9,7 92,8 90,3 91,4 81,4 47,3 v | 82,5 83,1 | 86,9

empresarial

Otros financia- 18,5 16,1 15,7 16,4 17,9 18,1 20,3 59,6 26,7 58,0

mientos

Gastos en | +D | 0.57 0.56 0.58 | 0.60 0.55 0.44 0.44 0.50 0.61 (061

en relacion al

PIB (%)

Tabla 1. Gastos corrientes en ciencia y tecnologia por fuente de financiamiento en millones de pesos.

Como se observa en la tabla el esfuerzo realizado en el pais en | + D con respecto al PIB ha sido sostenido durante los afios analizados, solo se observa un pequefio decreci-
miento en los afios 2004 y 2005 y los mayores porcientos se obtienen en el 2009 y en el 2010 con un valor de 0.61%. Es muy dificil discernir las posibles causas del decrecimiento
en las solicitudes de patentes por parte de los nacionales, la apreciacion de la autora, es que pudiese estar relacionada con las estrategias de comercializacion adoptadas por
cada una de las empresas. El conocimiento de los solicitantes nacionales en el area de la propiedad industrial se ha ido consolidando en los tltimos afios, ya sea por propia expe-
riencia, como también por el papel que ha jugado la OCPI en el asesoramiento de los nacionales en estos temas. Se conoce que la presentacion y mantenimiento de las patentes
resulta costoso en términos econdmicos. La gestion de las instituciones cubanas se puede haber conducido hacia el registro por patentes solamente de aquellas invenciones que
sean posibles comercializar con altas probabilidades de éxito en el extranjero, lo que ha influido notablemente en la cantidad de solicitudes por afos.

-Cantidad de patentes concedidas

En el grafico 3 se muestra la evolucion de las solicitudes de patentes presentadas y concedidas durante el periodo 2000-2010 en la rama biotecnolégica. La cantidad de

patentes otorgadas tuvo un comportamiento variable.

Solicitudes de patentes presentadasy concedidas enla
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Grafico 3. Evolucion de las patentes (solicitudes y concedidas) en la rama de la biotecnologia.
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Se observa que el radio de concesiones de patentes
se ha mantenido siempre por debajo de 35%. EI menor
porciento de concesion se obtuvo en el 2004 que fue de
15%, posteriormente se observa un crecimiento hasta
30% en el aflo 2008 y vuelve a decrecer siendo de un
25% en el 2010.

-Cantidad de solicitudes de patentes no vigentes

Un estudio de las solicitudes no vigentes en el perio-
do de afios de 2000 a 2010 se muestra en el grafico 4. De
un total de 484 solicitudes no vigentes la mayor cantidad
(262) estuvo dado por abandonos por no respuestas que
ocurrieron durante la tramitacion de la solicitud. Estos
abandonos estan dados por objeciones que les realiza
la oficina al solicitante y este no responde en el tiempo
establecido, pasando la solicitud al estado de abandono
por no respuesta. Las solicitudes abandonadas por no
pago, son 81, son aquellas solicitudes que dejaron de
pagar una anualidad durante la tramitacion.

Se hallaron 63 solicitudes que fueron denegadas,
estas denegaciones se sustentan legalmente por el no
cumplimiento de los requisitos de patentabilidad (no-
vedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial) o
porque la materia objeto de proteccién no constituye una
invencion o es materia no patentable teniendo en cuenta
el Decreto —Ley No 68 en sus articulados 37, 38y 39.

De las demas solicitudes 19 fueron renunciadas y
59 caducas por no pago, estas Ultimas son patentes que
se concedieron pero en algiin momento el solicitante no
pagé la anualidad correspondiente a la vigencia..

Se investigaron las causas de los aban-
donos por no respuesta (grafico 5), el estudio
arrojé que a un 43,24 % de las solicitudes que no res-
pondieron se les citaban interferencias del estado de
la técnica, con documentos de categoria (X oY), para
valorar la actividad inventiva y a un 15,76% de las so-
licitudes se les citaban documentos de categoria (X) que
interferian con la novedad. El otro 41 % de las solicitudes
no respondieron  tras el analisis de errores formales, que
incluian ademas, deficiencias en la claridad de las rei-
vindicaciones, insuficiencia en la descripcién, falta de ca-
racteristicas técnicas, entre otros elementos analizados.

-Promedio de requerimientos oficiales por solicitudes
concedidas

Se contd el promedio de requerimientos que se rea-
lizaron a las solicitudes concedidas y por afos. Esto ha
sido tomado en algunos casos como otro indicador de
calidad, sin embargo la cantidad de requerimientos por
solicitud depende también de la complejidad técnica de
la invencion, asi como de la calidad de la redaccion de la
patente y de la respuesta brindada por los solicitante a
las objeciones realizadas por la Oficina. Como se puede
observar en el grafico 6, en el periodo del 2002 al 2005 el
promedio de requerimientos por solicitudes era pequefio

Solicitudes de patentes de la rama biotecnoldgica, no
vigentes en Cuba, periodo 2000-2010

484

200 262

No patentes

Estado de las solicitudes

Grafico 4. Analisis de las patentes no vigentes en la rama de la biotecnologia.
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Grafico 5. Andlisis de abandonos por no respuestas.

de solo un requerimiento, sin embargo ha habido un incremento en los Ultimos afios de un promedio de tres requeri-
mientos por solicitud. La practica en la Oficina Cubana ha demostrado que con un solo requerimiento sustantivo no
se finaliza la tramitacion ya que la mayoria de las veces existen objeciones emitidas por el examinador que no son
superadas en la primera respuesta al requerimiento.

Promedio de requerimientos de las patentes
concedidas
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Grafico 6. Cantidad de requerimientos promedio por solicitudes concedidas.



-Paises que poseen derechos vigentes en Cuba

Hay un total de 235 patentes biotecnoldgicas vi-
gentes en nuestro pais y existe una diferencia conside-
rable entre las patentes vigentes de titulares naciona-
les (190) con relacion al resto de los paises. Entre otros
paises que contienen derechos vigentes se encuentran
los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y Suiza,
lo que coincide con los paises que tiene topados los
mercados a nivel internacional. Se llama la atencion
que paises como Japon y China no tienen patentes
vigentes de esta rama. Con respecto a paises del area
latinoamericana solo Brasil y México tienen una sola
patente vigente (gréfico 7).

-Principales titulares de las patentes vigentes

En el gréfico 8 se describen los principales titula-
res nacionales, ellos son los centros de investigacion
del pais, destaca el Centro de Ingenieria Genética y
Biotecnologia con 61 patentes seguido del Centro de
Inmunologia Molecular con 25 patentes. Se corrobord
que hay muy poca participacion de las universidades

nacionales.

En el caso de los titulares extranjeros se destacan
las grandes transnacionales que tienen dominado el
mercado farmacéutico y biotecnoldgico a nivel mun-
dial como la Novartis, la Pfizer, Rinat Neuroscience y la
Bayer, entre otras (grafico 9).

Es importante conocer los temas especificos de
la biotecnologia que abarcan las patentes vigentes
en nuestro pais, esto permitirda tomar decisiones a
las empresas nacionales respecto a los productos y
tecnologias que se desean desarrollar y adquirir sin
que se produzcan infracciones de terceros que posean
derechos vigentes en nuestro pais .

Discusion

El estudio realizado ha permitido conocer el com-
portamiento y evolucion de las solicitudes biotecnold-
gicas en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial
desde el punto de vista del examen de las solicitudes.
Con el nuevo Decreto-Ley 290 de las Invenciones y Di-
bujos y Modelos Industriales, de fecha 20 de noviembre
de 2011 y entrada en vigor el 01 de abril de 2012,
se refuerza la practica llevada a cabo por la Oficina
para aumentar la rigurosidad del examen. Entre los
elementos explicitamente expuestos en la legislacion
relacionados con el examen se encuentran:

-Aplicacion del requisito de carcter técnico para
que una invencion sea susceptible de ser protegida por
patente (Articulo 21.1 Decreto-Ley 290). La solucion
que se brinda debe ser técnica a problemas exclusiva-
mente técnicos. En el articulo 21.3 se recoge lo que no

Paises que poseen derechos vigentes en Cuba
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Grafico 7. Paises de origen de los derechos vigentes de patentes en Cuba.

Principales titulares nacionales con derechos de
patentes biotecnoldgicas vigentes en Cuba.
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Grafico 8. Principales titulares nacionales con derechos de patentes vigentes en Cuba.
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Gréfico 9. Principales titulares extranjeros con derechos de patentes biotecnoldgicas vigentes en Cuba.

19



19

10

se considera como invencién, como son las creaciones
abstractas ya que carecen de caracter técnico, entre
ellos los descubrimientos, las teorias cientificas, méto-
dos matematicos, las creaciones estéticas, los métodos
para el ejercicio de actividades intelectuales y econdmi-
cas comerciales. Tampoco se encuentran comprendidas
dentro de la definicion de tecnologias, los materiales
presentes en la naturaleza, el cuerpo humano, los genes
aislados, entre otros.

-La ley describe en su articulo 22 excepciones a la
patentabilidad como son las invenciones que son con-
trarias al orden publico y la moralidad, los animales y
sus razas, las plantas y sus variedades, los métodos de
tratamiento y diagnéstico , la clonacion de seres huma-
nos, los usos de embriones, entre otros.

-La novedad, segln el Articulo 23, Decreto-Ley
290, debe ser una novedad mundial, es decir que la
invencion no puede estar revelada en ningun lugar del
mundo.

-En el caso del andlisis de la actividad inventiva
(Articulo 24, Decreto-Ley 290), la solicitud no puede
ser evidente para un experto en la materia tecnoldgica
correspondiente. En el andlisis de este requisito inciden
una serie de factores:

*No esta explicito en la ley pero se sobreentiende
que el experto en la materia no solo tiene que ser una
sola persona sino que puede ser un grupo multidisci-
plinario debido a la complejidad de las ramas técnicas.

oE| Decreto recoge en su articulo 36.2 que la Ofici-
na puede solicitar la colaboracion de expertos externos
para el examen de las solicitudes que lo requieran y en
el caso de solicitudes relativas a vacunas y otras formas
farmacéuticas oir el parecer de las autoridades de salud
que correspondan.

oSe ha reforzado cada vez mas el examen median-
te el denominado planteamiento problema-solucién, el
cual es comunmente aceptado por su eficiencia en la
mayoria de las oficinas del mundo.

eSe utilizan los informes de blsqueda y examen de
patentabilidad emitidos por las autoridades de busque-
da internacional adscritas al Tratado de Cooperacion en
Materias de Patentes (PCT). Estos informes constituyen
un punto de partida Util y una herramienta eficaz para
la orientacion sobre la busqueda de anterioridades, lo
que no significa que se tenga que aceptar los criterios
emitidos en el mismo.

-Para el andlisis de la aplicabilidad industrial (Ar-
ticulo 25, Decreto-Ley 290), no solo se exige que la
invencion pueda ser utilizada en cualquier industria,
sino que se incluye que el objeto de invencion debe ser
reproducido.

-Con respecto a la claridad y suficiencia de la des-
cripcion, la ley establece en su articulo 26.1 ¢ que la des-
cripcion de la invencion debe ser descrita en la solicitud

de patente de manera suficientemente clara y completa
para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla,
ademas que se indique la mejor manera que conozca el
solicitante de llevar a efecto la invencion. En el inciso
d, del mismo articulo se refiere que las reivindicaciones
tienen que ser claras y concisas y estar completamente
sustentadas en la descripcion.

-Se incluyen en las tipificaciones para la denegacion
de una patente (Articulo 38, Decreto-Ley 290) no sdlo
aquellas solicitudes que no cumplan con los requisitos
de patentabilidad, sino también las que no divulguen la
invencion de manera suficientemente clara y completa
o0 no indique la mejor manera de llevar a cabo la in-

vencion.

-Se introduce la posibilidad de presentar oposicio-
nes por terceros tras la publicacion de la solicitud de pa-
tente (articulo 34.1), esta facilidad no ha sido utilizada
hasta el momento por las entidades nacionales.

-Existe uniformidad en el procedimiento de examen,
se realiza un primer examen realizado por los examina-
dores de forma, posteriormente se publica la solicitud
en un término no inferior a los 18 meses y después pasa
a examen de fondo donde sera analizada por los exami-
nadores sustantivos de cada rama.

La calidad de la busqueda del estado de la técnica
constituye uno de los factores mas importantes para un
examen exitoso, es por ello que reviste gran importan-
cia la disponibilidad de bases de datos adecuadas que
permitan una busqueda minuciosa. La Oficina también
podria gestionar la participacion y el intercambio de
los exdmenes realizados por Oficinas de otros paises (lo
que actualmente hacen por ejemplo los paises del cono
Sur) esto puede derivar en mayor solidez y calidad de
las patentes concedidas. Por supuesto no entrafiaria la
aceptacion, ni la incorporacion de las practicas de otras
oficinas de patentes ni de la legislacion o reglamentos
de aquéllas.

Conclusiones

-Los resultados obtenidos demostraron que en la
OCPI se han aplicado altas restricciones sobre la materia
patentable.

-La disminucion de patentes concedidas a través de
los afos sugieren que en la OCPI se aplican estandares
rigurosos en cuanto al andlisis de la novedad, actividad
inventiva y aplicabilidad industrial.

-La gran cantidad de patentes vigentes de titulares
nacionales, reafirma la capacidad del pais en la genera-
cién de tecnologias biotecnoldgicas.

Recomendaciones

Teniendo en cuenta la complejidad creciente de
esta rama técnica es necesario tomar algunas conside-
raciones para continuar elevando el nivel de calidad de
los examenes:

-Utilizar de manera eficiente el mecanismo pro-
puesto para la colaboracion entre examinadores y
expertos de las entidades nacionales, a fin de reforzar el
examen sustantivo, cumplimentando lo establecido en
el articulo 36.2 del Decreto-Ley 290 y el Reglamento de
dicho Decreto-Ley.

-Dar un mayor uso del proceso de oposicion por
parte de los investigadores y organismos del estado lo
que contribuira a favorecer el procedimiento de exa-
men de la Oficina cubana de patentes.

-Poner en practica las directrices de examen refe-
ridas en la Guia de Examen General de Invenciones y
la Guia de Biotecnologia, lo que constituye una herra-
mienta valiosa para el examen uniforme de las solici-
tudes



BIBLIOGRAFIA

-Banco Mundial. Indicador en Ciencia y Tecnologia. Gasto en investigacion y desarrollo (% del PIB), consultado el 01/09/2016, disponible: http://datos.bancomundial.org/
indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS

-Correa, C. y col. 2011, Patents, supply of medicines and protection of public health, Rev. Argentina Salud publica, vol. 2, No 7:19-27.
-Decreto-Ley No. 68 de fecha 14 de mayo de 1983, (version electronica). Disponible en el sitio web de la OCPI: http://www.ocpi.cu/invenciones-y-modelos-industriales/

ver_leg/96/111. Consultado el 14 de julio de 2016.

-Decreto-Ley No. 160 de 9 de junio de 1995 (version electronica). Disponible en el sitio web de la OCPI: http://www.ocpi.cu/invenciones-y-modelos-industriales/ver_leg/96/111.
Consultado el 14 de julio de 2016.

-Decreto-Ley No 290. Gaceta Oficial de la Republica de Cuba, abril de 2012, 01 de febrero de 2012 (version electronica). Disponible en el sitio web de la OCPI: http://www.ocpi.
cu/invenciones-y-modelos-industriales/ver_leg/96/111. Consultado el 14 de julio de 2016.

-lgartua, 1. (2009): “Raising the bar” : Cambios en la EPO para mejorar la calidad de las solicitudes y el examen de actividad inventiva, tomado del sitio: www.ub.edu/centrede-
patents/pdf/doc...CP/igartua_Raising_the_Bar.pdf

-Oficina Nacional de Estadisticas de la Republica de Cuba (edicion 2011): Ciencia y tecnologia en cifras, Cuba 2010, pags 1-11.

-OMPI . Informe de Indicadores Mundiales de Propiedad Industrial, 2015, Aspectos destacados, pags: 24. Disponible en el sitio: http://www.wipo.int/ipstats/es/wipi/
-OMPI, Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP/17/7): Decimoséptima sesion, 5 a 9 de diciembre de 2011, pags. 1-5.
-OMPI, Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP/18/INF/2 ADD.): Decimoctava sesion, 1 de mayo de 2012, pags. 1-4.

-Van Pottelsherghe de la Potterie, Bruno (2010): “The quality factor in patent systems, Bruegel Working Paper, No. 2010/03. Disponible en el sitio: http:/hdl.handle.
net/10419/77977

19

11



19

12

DESAFIOS EN LA MATERIA PATENTABLE PARA IN-
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Resumen

Las disposiciones del Decreto-Ley No. 290, De las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales, de 20 de noviembre de 2011, trazan un nuevo camino en la proteccion por paten-
tes de resultados de [+D+i en el sector biotecnolégico. El presente trabajo incluye criterios técnicos que pueden sustentar directrices para la evaluacién de estas patentes en la
frontera descubrimiento/invencion y de ciertas soluciones que este Decreto-Ley excluye de la definicion de invencion. La proteccion de invenciones biotecnoldgicas compromete
temas sensibles con marcada incidencia en las politicas publicas y econdmicas nacionales, asi que constituye una premisa conocer e interpretar adecuadamente la legislacion
para sustentar las decisiones de los usuarios del sistema de patentes respecto a utilizar esta modalidad de proteccion, definir el posible alcance de las solicitudes de patentes,
ademas de reforzar la preparacion de los examinadores de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial en funcién de la mejora continua la calidad del examen de patentes.

Palabras clave: biotecnologia, patentes, invenciones biotecnoldgicas, descubrimientos, exclusiones, Decreto-Ley 290.

Introduccion

La Biotecnologia se expresa con un enfoque multi-
disciplinario pues involucra varias disciplinas y ciencias
(biologia, bioquimica, genética, virologia, agronomia,
ingenieria, quimica, medicina y veterinaria, entre otras).
De "Biotecnologia” se pueden encontrar numerosas
definiciones; en el Convenio sobre Diversidad Bioldgica
se define como “toda aplicacion tecnoldgica que utilice
sistemas biol6gicos y organismos vivos o sus derivados
para la creacion o modificacion de productos o procesos
para usos especificos'” . Se involucra en este concepto
tanto la biotecnologia tradicional, utilizada por el hom-
bre desde los comienzos de la historia, como la moderna
que incluye una variedad de técnicas derivadas de la in-
vestigacion en biologia celular y molecular e ingenieria
genética. Con su surgimiento y desarrollo se ha abierto
un nuevo campo del derecho de la Propiedad Intelectual
que adapta ciertos principios basicos del sistema de Pro-
piedad Industrial a una nueva realidad y se presentan
nuevos desafios al sistema de patentes.

La relacion Patentes-Biotecnologia tiene muchas
aristas, incluso el debate sobre las patentes en este am-
bito se considera mas controvertido que en otras areas
tecnoldgicas, en unos casos por los riesgos potenciales
y las implicaciones éticas de la tecnologia involucrada,
en otros se cuestionan los efectos sociales y econdmicos
de estas patentes. Varios autores incluso evidencian la
distorsion del propésito inicial del sistema de patentes
concebido para la proteccion de invenciones industria-
les, con la posibilidad de proteger materia viva exigien-
do los mismos requisitos: novedad, actividad inventiva y

1 Fuente: http://www.articulosweb.net/noticias/
la-ingenieria-en-biotecnologia-nuevos-avances-de-la-
tecnologia-y-la-biologia

aplicabilidad industrial.

En el marco de la Organizacion Mundial del Comer-
cio, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propie—dad Intelectual relacionados con el Comercio
(en lo adelante Acuerdo sobre los ADPIC), ha catalizado
el reconocimiento internacional de las invenciones bio-
tecnoldgicas por los Miembros que quedan comprometi-
dos a reconocer estandares minimos sobre los derechos
de propiedad intelectual. En su articulo 27, se menciona
expresamente que [...las patentes podran obtenerse por
todas las invenciones, sean de productos o de procedi-
mientos, en todos los campos de la tecnologia, siempre
que sean nuevas, entrafien una actividad inventiva y
sean susceptibles de aplicacion industrial].

Desde finales del siglo XIX se han encontrado evi-
dencias de la inclusion de exclusiones de la materia
patentable en legislaciones nacionales? por lo que tie-
nen un largo historial pero es innegable la incidencia
del Acuerdo sobre los ADPIC donde se establecen cate-
gorias especificas de materias que los Miembros de la
OMC tienen la facultad de excluir como: los métodos
de diagnéstico, terapéuticos y quirdrgicos para el tra-
tamiento de personas o animales; plantas o animales;
procedimientos esencialmente bioldgicos, entre otros,
sin embargo se dispone que obligatoriamente se deben
proteger los microorganismos y los procedimientos mi-
crobiolégicos; como consecuencia se modificaron con-
siderablemente el nimero y la naturaleza de las exclu-
siones de la patentabilidad en las legislaciones. La falta
de definicion de lo que constituye una invencion y del
alcance de los criterios de patentabilidad, incluso de las
excepciones de la materia patentable, son flexibilidades

importantes que repercuten fundamentalmente en el
sector biotecnoldgico y farmacéutico por su vinculacion
a politicas publicas.

En algunos paises, la proteccion por patentes de
las invenciones biotecnoldgicas ha estado marcada, en
mayor o menor medida, por resoluciones de las oficinas
de patentes y por sentencias de tribunales, segun la im-
portancia que esta industria tiene en cada pais. Debido
a la cantidad considerable de solicitudes que se presen-
tan en ciertas oficinas y lo complejo de su andlisis, se
ha trabajado en el examen de estas invenciones para
armonizar las practicas implementando guias y estanda-
res de calidad, incluso estableciendo cooperacion entre
las grandes oficinas como los proyectos trilaterales que
en esta materia se han llevado a cabo entre la Oficina
de Patentes de Japdn, la de Estados Unidos y la Oficina
Europea de Patentes (EPO, por sus siglas en inglés) re-
feridos por ejemplo a: requisitos de divulgacion y reivin-
dicaciones (relacion entre estas), claridad en las reivin-
dicaciones, consideraciones acerca de la suficiencia en
la descripcion de patentes, sobre la estructura genética,
proteinas recombinantes, transformantes, criterios sobre
la patentabilidad, unidad de invencion y materia paten-
table, entre otros®.

La Biotecnologia es un sector de desarrollo prioriza-
do en Cuba y el sistema de patentes no puede quedarse
al margen de estos temas.

Si se analiza la evolucion legislativa en Cuba, no
se puede dejar de reconocer que los compromisos in-
ternacionales condujeron a cambios importantes en

la legislacién de propiedad industrial, promulgandose,

2 Ver documento del Comité Permanente de Patentes
SCP_15_3- Annex 1

3 Disponibles en el sitio: http://www.trilateral.net/
projects/biotechnology.html



entre otras, el Decreto-Ley No. 290, De las Invenciones
y Dibujos y Modelos Industriales, de 20 de noviembre
de 2011, con las premisas de aprovechar al maximo
las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC, garan-
tizar el debido equilibrio entre los intereses privados y
publicos en el ejercicio de los derechos de propiedad
industrial y el respeto a su biodiversidad, en correspon-
dencia con las necesidades nacionales de desarrollo‘.

Durante la implementacion de este Decreto-Ley,
desde su entrada en vigor el 1° de abril de 2012, es-
pecialistas de la Oficina Cubana de la Propiedad Indus-
trial (OCPI) han trabajado en procedimientos y guias
de examen donde se toman decisiones para conciliar
la practica y garantizar la concesion solamente de
las patentes que realmente constituyan un aporte al
desarrollo tecnolégico y cumplan con lo establecido
legalmente.

El presente trabajo se propone resumir ciertos
criterios técnicos que fundamentan los analisis en la
frontera descubrimiento-invencion y las posiciones que
se adoptan ante la proteccion de ciertos productos que
se encuentran en la naturaleza, entre ellos los prove-
nientes del cuerpo humano, o de determinados proce-
dimientos con etapas bioldgicas, los usos, entre otros.
En los analisis que sustentaron las posiciones tomadas
por el legislador es evidente que se tuvieron en cuenta
consideraciones morales, informacién conocida de la
investigacion cientifica y las repercusiones de la explo-
tacion comercial, a tenor de la evolucién de la sociedad
y el conocimiento técnico en el examen de patentes,
por eso se pretende solamente un primer acercamiento
al debate de estos temas a nivel nacional®.

Métodos

Para el presente estudio se realizé un andlisis
legislativo de los diferentes Convenios y Tratados In-
ternacionales que regulan la proteccion de las inven-
ciones biotecnoldgicas o que inciden sobre ella debido
a su repercusion en el marco legislativo nacional y se
sostuvo un andlisis juridico comparado entre el citado
Decreto-Ley 290 y legislaciones que regulan el sistema
de patentes en diferentes paises para fundamentar las
exclusiones.

El analisis bibliografico de articulos cientificos, ma-
nuales, directrices de examen de oficinas nacionales de
patente y otros documentos relacionados con el tema
resultd adecuado para evaluar diferentes criterios con

4 No solo se trata de asimilar las normas minimas del
Acuerdo sobre los ADPIC, no se debe dejar de conside-
rar el Convenio de Diversidad Bioldgica y el Tratado de
la FAQ, entre otros.

5 Se analizan las exclusiones del Articulo 21, Decreto-
Ley 290.

el fin de conformar un juicio respecto a la proteccion de
las invenciones biotecnoldgicas y proponer decisiones
que sean validas para la aplicacion de la legislacion en
el contexto nacional.

Se analizd ademas la informacion contenida en
todos los expedientes de patente concluidos después
de la entrada en vigor del Decreto-Ley 290 hasta abril
de 2016, asi como en varios dictdmenes técnicos de
solicitudes de patente emitidos por los examinadores
de esta rama tramitadas bajo el Decreto-Ley 68, de 14
de mayo de 1983; se extrajo informacion de la base
de datos IPAS, version 2.7.1, un sistema integrado de
gestion de la Propiedad Industrial implementado en
varios paises, desarrollado por la Organizacion Mun-
dial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que permite el
seguimiento administrativo de las solicitudes de paten-
tes registradas en la Oficina Cubana de la Propiedad
Industrial (OCPI).

El presente analisis solamente contiene criterios
técnicos y éticos acerca de lo que no se considera in-
vencion en el articulo 21 del citado Decreto-Ley, con
el objetivo de armonizar su analisis e interpretacion,
ya sea en un momento previo o durante el proceso de
concesion de derechos. Las invenciones excluidas de
la materia patentable que el Decreto-Ley dispone en
su articulo 22, seran objeto de analisis en posteriores
estudios.

Resultados y discusion

El sector biofarmacéutico se ha convertido en uno
de los sectores mas fructiferos en lo que respecta a
la utilizacion comercial de las patentes como activos
de propiedad industrial y es fundamental, en funcién
del equilibrio necesario con el interés publico, contar
con un sistema de patentes eficaz que garantice la
concesion de patentes sobre verdaderas invenciones.
Unicamente las soluciones que no estén excluidas de
la materia patentable en la legislacion y que a su vez
cumplan los requisitos de patentabilidad: novedad,
actividad inventiva y aplicabilidad industrial, son pro-
tegibles mediante patentes. En esta relacion Biotecno-
logia-Patentes se debe considerar que la investigacion
basica y la aplicada suelen estar intimamente interre-
lacionadas, por lo que frecuentemente se hace difuso
identificar si lo que se obtiene como un resultado
cientifico o la solucion contenida en una solicitud de
patente, se trata de un descubrimiento o si realmente
constituye una invencion.

En la Guia de Examen de Biotecnologia utilizada
por los examinadores de la OCPI se adopta la defini-
cion de "invencion biotecnolégica” como aquella in-
vencion que concierne a un producto que consiste o
contiene material bioldgico o a un procedimiento por
medio del cual el material bioldgico es producido, pro-

cesado o usado®; siendo interpretado el “material bio-
|6gico” como toda materia que contiene informacion
genética y que es autorreproducible o reproducible en
un sistema bioldgico, a la que se llegd por consenso en
el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelec-
tual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales
y Folclore en el marco de la OMPI. Esta materia incluye
los organismos vivos y el ADN.

En el articulo 21 del Decreto-Ley 290 se aprovecha
el margen de maniobra del articulo 27 del Acuerdo so-
bre los ADPIC y se evidencia en particular, la diferencia
que se asume en cuanto a los descubrimientos y a las
soluciones técnicas derivadas de la actividad creado-
ra. El primer apartado de este articulo identifica como
invenciones susceptibles de proteccion, las soluciones
de naturaleza técnica que deben satisfacer los recono-
cidos requisitos de patentabilidad (novedad, actividad
inventiva y aplicabilidad industrial) distinguiendo una
lista amplia de exclusiones en los articulos 21y 22: en
el tercer apartado del 21 se incluyen soluciones que no
constituyen invenciones porque son descubrimientos,
creaciones abstractas y que no revisten caracter técni-
coy en el articulo 22 las que no son patentables.

El articulo 21 establece exclusiones frecuentes en
las legislaciones nacionales, pero en este trabajo so-
lamente se presentaran criterios sobre los incisos c),
d), j), k), ), p) y ) referidos a los descubrimientos; el
material existente en la naturaleza, sus partes, réplicas;
los procedimientos esencialmente biolégicos; el cuerpo
humano y sus elementos o partes, incluido el material
genético y los usos, respectivamente.

El inciso c) establece que no se consideran inven-
ciones, entre otros, los descubrimientos que consistan
en dar a conocer leyes, fendmenos o propiedades del
universo material, asi como el material existente en la
naturaleza mencionado en el inciso d, sin distinguir
entre el descubierto y el aislado, y se extiende a sus
partes, sustancias y réplicas. La legislacion nacional y
los criterios de exclusion en este tema coinciden con lo
asumido por la Decision 486 de la Comunidad Andina y
el Manual Andino de Patentes, 2003, donde se conside-
ra que a diferencia del descubrimiento, la invencion re-
quiere la necesaria intervencion de la mano del hombre
para obtener un resultado diferente y que el mero re-
conocimiento de elementos existentes en la naturaleza
no debe implicar una actividad creativa atin cuando se
aisle, se identifique, se declare su utilidad practica’ o

6 Esta definicion coincide con la que se incluye en

el Convenio sobre la Patente Europea (CPE), (Regla

26 (2)).

7 En la EPO fundamentalmente ha sido un requisito
indispensable para considerar este tipo de materias
como invencion, que la solicitud de patente describa
de modo creible una funcion o propiedad inesperada
de dichos genes o de las proteinas correspondientes, se
considera que no se cumplen los requisitos de aplica-
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se caracterice, e incluso cuando se sintetice o se ob-
tenga en el laboratorio una reproduccion del material
natural, con independencia de la via empleada. Una
invencion debe implicar la aplicacion practica a partir
de un descubrimiento o una idea para la solucion de
un problema técnico o una necesidad, la realizacion de
alguna actividad que conduzca necesariamente hacia
un nuevo resultado: ya sea un nuevo producto o un
nuevo proceso, por ejemplo: si una sustancia produ-
ce un efecto técnico como pudiera ser el caso de los
antibidticos de origen natural, el producto obtenido
a partir de dicha sustancia natural y el procedimiento
para su obtencion, pudieran ser patentables si cumplen
con los requisitos de patentabilidad.

Durante el examen de patentes cada solicitud que
incluya material bioldgico conlleva un analisis cuidado-
SO porque en ocasiones se enmascaran o no se definen
claramente en las reivindicaciones los productos que se
pretenden proteger y de no percatarse el examinador
de la reivindicacion de estos materiales considerados
exclusiones, se incumpliria lo establecido en la norma
nacional, siendo una posible causal de nulidad si lle-
ga a concederse la patente. No basta con justificar el
simple incumplimiento, es valido conocer el interés del
legislador cuando se elimina la posibilidad de otorgar
derechos exclusivos sobre este tipo de material, pues
lo que se estarfa calificando como novedoso no seria
el material per se, sino el hecho de que este material
se presenta como una forma practica apropiada, hasta
entonces desconocida o que aln siendo conocida, no
ha sido susceptible de cierto uso o manipulacién por-
que fue imposible su aislamiento y/o aprovechamiento
de sus propiedades (Vasquez, 2003).

En particular, como enfatiza el catedratico Salva-
dor Dario Bergel (2004), las patentes de genes han fi-
gurado entre los aspectos mas polémicos y difusos del
sistema actual de Propiedad Industrial y han sido cada
vez mas frecuentes y significativas las invenciones que
se basan en el conocimiento o en la utilizacion directa
de las secuencias que conforman el material genético,
generalmente del ADN, o de las proteinas codificadas
por estos genes. Aunque se conocen diferentes posicio-
nes respecto a la idoneidad de la autorizacion de pa-
tentar esos componentes de los sistemas vivos, incluso
sin una modificacion por parte del hombre.

El andlisis de la proteccion por patentes y del
examen de invenciones biotecnolégicas para decidir

cion industrial si sélo existe una indicacion vaga y es-
peculativa de posibles objetivos que pueden ser alcan-
zados o0 no cuando se lleva a cabo una investigacion
adicional con la herramienta descrita en la solicitud.
Sin embargo, consideran permisible la posibilidad de
aceptar funciones asignadas basandose en compara-
ciones de secuencias (in silico), ejemplo: comparacion
de secuencias consenso o en homologia que indica que
pertenecen a una cierta familia.

en cuanto a la incorporacion y/o implementacion de
disposiciones juridicas o adoptar posiciones en las
directrices nacionales de examen, no es nada simple,
aunque se cuenta con amplia informacién de origen
doctrinal, administrativo y de jurisprudencia. Por
ejemplo, si se profundiza un poco més en el tema de
la materia existente en la naturaleza se puede referir
que la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos
(USPTO, por sus siglas en inglés), la EPO, oficinas de
paises como Australia, Canada y Japon han mantenido
otra posicion durante afios, pues han considerado que
el hecho de aislar y caracterizar un material existente
en la naturaleza implica actividad inventiva porque se
sustenta la intervencion técnica del hombre. El Caso
Association for Molecular Pathology, American Civil
Liberties Union (ACLU) vs. Myriad Genetics Inc. Inc.,
de la jurisprudencia norteamericana (2013) conocido
como Caso Myriads® , ha cambiado esta concepcion
tan arraigada pero solamente en lo que se refiere al
ADN gendmico porque el Tribunal Supremo si conside-
16 patentables las secuencias de ADN complementario
(ADNC), que sdlo incluye exones o fragmentos codi-
ficantes de un gen y no suelen encontrarse asi en la
naturaleza, sino que se sintetizan en el laboratorio ge-
neralmente a partir de ARN mensajero pero contienen
la misma informacion genética que el ADN gendmico.
Consideraciones emitidas por el Dr. Bergel resumen
que “... ingenuamente se esperaba un cambio, pero
lamentablemente en este campo los intereses secto-
riales son superiores a los principios juridicos o a los
fundamentos éticos.” (Bergel, 2014).

8 Caso muy connotado sobre patentes otorgadas por
la USPTO referida a dos genes: BRCA1 y BRCA2 y mu-
taciones descubiertas, vinculados a la mayor suscepti-
bilidad para el cancer de mama y de ovarios, su ejer-
cicio derivo en elevados costos del examen, practicado
GUnicamente por Myriad Genetics, que comercializaba
los dos test genéticos. La USPTO publicé una guia para
determinar la admisibilidad de reivindicaciones que se
refieran a las leyes de la naturaleza, a los fendmenos
naturales y a los productos naturales: “Guidance For
Determining Subject Matter Eligibility Of Claims Reci-
ting Or Involving Laws of Nature, Natural Phenomena,
& Natural Products”, de fecha 4 de marzo de 2014.
Esta guia responde a los cambios juridicos derivados
de esta decision de la Corte Suprema y de “Mayo Co-
llaborative Services vs. Prometheus Laboratories, Inc,
566 U.S., 132 S. Ct. 1289, 101 USPQ2d 1961 (2012)",
en la que se analizan reivindicaciones de procesos que
involucran leyes de la naturaleza, de tipo método de
diagnéstico.

La EPO también concedio patentes correspondientes
a las patentes norteamericanas del Caso Myriads que
fueron objeto de procedimientos de oposicion y apela-
cion, de modo que las versiones finales de ellas tienen
un ambito mas limitado que las patentes originales. Se
rechazaron los argumentos éticos con el fundamento
de que considerar los potenciales efectos economicos
de una patente y limitar las reivindicaciones de acuer-
do con esas consideraciones no es tarea de la EPO
(G1/98).

En cumplimiento de lo legislado, es indudable que
el examinador de patentes juega un papel predominan-
te por la importancia que tienen las reivindicaciones
y la descripcion suficiente de cada invencion, asi que
debe incidir en la correcta identificacion y definicion de
este tipo de invenciones, por ejemplo, ante una posible
negociacion del derecho de patente, expectante o no,
o un posterior litigio. A modo ilustrativo, determinados
adjetivos como “aislado, purificado, recombinante, sin-
tético, cebadores, sondas o ARN interferente”, indica-
rian manipulacion del hombre segun la legislacion que
se aplique, sin embargo, hay que tener en cuenta que
no necesariamente determina que una reivindicacion
sea aceptada.

En cuanto a los microorganismos, su proteccion
por patentes constituye uno de los estandares obliga-
torios que establece el Acuerdo sobre los ADPIC, en su
articulo 27.3 pero data su proteccion desde los finales
del siglo XIX en Estados Unidos donde marcaron hito
las decisiones de los tribunales sobre las primeras pa-
tentes otorgadas a este tipo de organismos®.

La interpretacion de “microorganismos” es amplia
en la mayoria de las legislaciones de patentes. En el
Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Interna-
cional del Depésito de Microorganismos a los fines del
Procedimiento en materia de Patentes, del que Cuba es
parte desde 1994, no se incluye una definicion. Tampo-
o se encuentra consenso al respecto en los debates
en el marco de la OMC; en el Acta del Consejo de los
ADPIC a la que se oponen los paises industrializados,
IP/C/W369, las posiciones de Kenia, Pakistan, Brasil y el
Grupo Africano sefialan que “... la ausencia de defini-
ciones claras podria representar problemas de incerti-
dumbre legal respecto al ambito de la patentabilidad
bajo el Articulo 27. 3 b)". Esta laguna ha permitido,
en numerosos sistemas de patentes, la extension del
alcance de este término a otros materiales como hibri-
domas, lineas celulares, nematodos, semillas, enzimas,
plasmidos, etc. Aunque la Decision 486 de la Comu-
nidad Andina no especifica qué material se entiende
incluido o excluido, limita la proteccion de manera
transitoria a los microorganismos distintos de los que
se encuentran en la naturaleza, o sea, los que hayan
sido modificados por el hombre.

9 Patente 141.072, concedida en 1873 en Estados
Unidos al célebre microbidlogo Louis Pasteur para una
levadura libre de gérmenes como articulo de manu-
factura, decisiones posteriores llevaron a no continuar
en esta linea pues los seres vivos no se consideraban
patentables porque se identificaban como “produc-
tos de la naturaleza” o porque no eran susceptibles
de descripcion suficiente, hasta que se hizo famoso el
caso Diamond vs. Chakrabarty de 1980, donde el Tri-
bunal Supremo de los EEUU dio la razén al solicitante,
al establecer que la bacteria del género Pseudomonas
que presentaba la patente era una “manufactura” o
“composicion de materia” y que cumplia los requisitos
de patentabilidad.



En cambio, el articulo 21.4 del Decreto-Ley 290 es
adn mas restrictivo, pues no se permite la proteccion
de microorganismos simplemente por haberse manipu-
lado su material genético, sino cuando la modificacion
consiste en la adicion de material genético exdgeno, de
manera que se exprese una caracteristica que normal-
mente no alcanza la especie en condiciones naturales.
Se interpreta que para evitar la extension del término
se excepttan de este concepto el todo o las partes de
plantas y animales incluso cuando hayan sido modifi-
cados por el hombre. Llamaria la atencidn entonces a
cualquier conocedor de la clasificacion de los seres vivos
esta acotacion que pudiera parecer innecesaria, 0 sea, la
exclusion expresa de las plantas y los animales a pesar
de sus dimensiones macroscépicas y de estar compren-
didos en reinos diferentes a los microorganismos.

Tampoco se consideran invenciones en Cuba los
procedimientos esencialmente bioldgicos (Articulo 21.3,
inciso j, Decreto-Ley No. 290). Se entienden comprendi-
dos como tales los procedimientos que contienen una
serie de fases o etapas que concluyen con la obtencion
o reproduccion de plantas o animales y que se cumplen
fundamentalmente o en grado importante, por accion
de fenémenos propios y existentes en la naturaleza, por
ejemplo: métodos que contienen pasos de cruzamiento
sexual de genomas completos de plantas o animales y
su posterior seleccion. Los procedimientos microbiolo-
gicos no se consideran excluidos y se protegen siempre
que cumplan con los requisitos establecidos.

Los procedimientos esencialmente bioldgicos deben
analizarse al detalle, cuando se valore la posible presen-
tacion de una solicitud de patente desde la posicion de
un inventor o representante de la propiedad industrial
o cuando el examinador de patentes esté evaluando
un procedimiento que pudiera considerarse como tal.
Que un procedimiento incluya una etapa o etapas de
caracter biolégico no determina que pueda ser excluido
directamente de ser invencion, se debe tener en cuenta
el grado de intervencién humana y su incidencia en el
resultado, de manera similar lo consideran los paises de
la Comunidad Andina y la EPO, incluso pudieran modifi-
carse las reivindicaciones en funcion de mantener como
caracteristicas del procedimiento reivindicado solamen-
te etapas de naturaleza técnica.

Al respecto se suscitd un amplio debate, a la som-
bra de las decisiones de la EPO: G2/07 para brocoli (pa-
tente EP1069819) o G1/08 para tomate arrugado (EP
1211926), para confirmar si la realizacion de un paso
técnico antes de los pasos de produccion como en los
métodos de seleccion guiados por marcadores', con-

10 La seleccion asistida por marcadores (MAS, Marker-
assisted selection) permite a los obtentores localizar los
genes que les interesan en el genoma de una planta.
Luego, gracias a estos marcadores genéticos se pueden
seleccionar la linea de plantas en funcion del caracter

vertiria estos procedimientos excluidos en invenciones.

Asi para determinar si un procedimiento para la pro-
duccion o reproduccion de plantas o animales es esen-
cialmente bioldgico se debe evaluar el aspecto técnico
del proceso. Se ha llegado a precisar que la intervencion
técnica del hombre debe jugar un rol importante en la
determinacion y control del resultado o que su influencia
sea decisiva, para que pueda considerarse que el proce-
so tenga una naturaleza técnica y por lo tanto pueda
ser patentable. En particular, es pertinente saber donde
reside la esencia de la invencion reivindicada y/o si la
caracteristica adicional de indole técnica aporta una
contribucion significante a la invencion reivindicada.
Por ejemplo, un procedimiento que consiste en aplicar
de cierta manera una composicion nueva a un material
vegetal con la funcién de estimular su crecimiento no
se entenderia como un procedimiento esencialmente
bioldgico, debido a que, aun cuando intervienen etapas
de naturaleza bioldgica, la invencién reivindicada no
podria obtenerse sin la intervencion del hombre, seria
esencialmente técnica.

En el Decreto-Ley 290, Articulo 21.3, también se
excluye expresamente de las invenciones el cuerpo
humano (inciso k), en los diferentes estadios de su
for-macion y desarrollo; asi como el descubrimiento de
algunos de sus elementos o sus partes y réplicas, inclui-
das las secuen—cias o la secuencia parcial de un gen
y su identidad gené-tica, aunque se haya utilizado un
procedimiento técnico para su obtencion. Se entienden
como elementos o partes: los 6rganos, tejidos, hormo-
nas, fluidos, etc., incluso llegando a sus células, genes,
enzimas, anticuerpos, sin tener relacién con el tamafio
fisico de la parte de que se trate. Las etapas en la forma-
cion o desarrollo del cuerpo humano incluyen las células
germinales.

Durante el examen de patentes, el examinador asu-
me la posicion que, aunque las partes o elementos estén
separados del cuerpo no pueden ser objeto tampoco de
un derecho patrimonial. Se defienden las posiciones de-
terminadas por lo siguiente: “...tanto el gen como las
células o los tejidos humanos separados han sido parte
funcional del cuerpo y no deben ser considerados de
manera distinta” y “... no se puede convertir en produc-
tos del mercado u objeto de investigacion cientifica no
terapéutica, el cuerpo humano ni sus partes incluyendo

deseado, sin necesidad de introducir genes exdgenos,
evitandose asi el proceso costoso de pruebas que re-
quiere la aprobacion y comercializacion de variedades
transgénicas. El uso de dicha seleccion provocé aumento
de solicitudes de patentes relacionadas con métodos de
mejoramiento convencionales y fue bastante debatido si
se consideraba o no como procedimiento esencialmente
biolégico. Finalmente se adjudico la posicion de que el
mero uso de marcadores moleculares no convertia los
métodos de seleccion y mejora genética en materia pa-
tentable.

las células mismas”. (Bergel, 2013).

Un gen aislado del cuerpo humano no se considera-
ria patentable, tanto siendo una secuencia aislada como
parte del genoma, pues se considera un descubrimiento.
Se considera que los conocimientos referentes al cuer-
po humano o sus elementos pertenecen al dominio
de los descubrimientos cientificos, de acuerdo con los
principios fundamentales que garantizan la dignidad
y la integridad de las personas y se refuerza el criterio
basico de que los simples descubrimientos no pueden
ser patentados.

Tales aspectos vinculan el derecho de patentes con
la Bioética y han sido numerosos los autores que han
debatido sobre este tema, identificados con los criterios
del ya citado Dr. Bergel que alude al reconocimiento de
la dignidad intrinseca de la condicion humana. De he-
cho, se incluyen como exclusiones expresas en las legis-
laciones de patente o se interpretan dentro de las clau-
sulas de moralidad que estas establecen. Las solicitudes
de patente que involucran este tipo de material deben
ser objeto de un analisis minucioso para el cumplimien-
to de lo legislado pues en algunas de ellas el solicitante
no reporta expresamente el origen humano.

No sobra alertar a los solicitantes nacionales con
posibilidades de proteger sus resultados en el extranje-
ro, que resulta diferente el tratamiento de este tema en
otros sistemas, por ejemplo, en la practica europea. En
la Directiva 98/44/CE relativa a la proteccion juridica de
las invenciones biotecnoldgicas se hace referencia a que
un elemento aislado u obtenido de otro modo mediante
un procedimiento técnico, incluida la secuencia total o
parcial de un gen, podra considerarse como una inven-
cion patentable, aln en el caso de que la estructura de
dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural,
con la condicion que la aplicacion industrial de la se-
cuencia total o parcial de un gen figure explicitamente
en la solicitud de patente. Sin embargo, cuando se trata
de patentes vinculadas con el ser humano la explota-
cion comercial de estas invenciones se ha considerado
contraria al orden publico y a la moral™. En cambio, los
tribunales de justicia en los Estados Unidos han justifi-
cado con diversos argumentos su patentabilidad, pero
la creciente presion de sectores cientificos y represen-
tativos de la sociedad civil ha llevado reiteradamente el
tema a los estrados de la Corte Suprema.

En cuanto a los usos, tanto de productos como de
procedimientos, en el Decreto-Ley 290 se dispone la
intencion expresa del legislador de no incluirlos como
invenciones; no se incluyen como categoria en el apar-
tado segundo del articulo 21y para evitar el enmascara-
miento de los usos en la materia reivindicada, estrategia

11 De los 18 articulos que conforman la Directiva Euro-
pea 98/44/C sobre proteccion de las invenciones biotec-
noldgicas finalmente siete contemplan aspectos éticos.
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ampliamente utilizada por solicitantes de patentes
familiarizados con la redaccion de reivindicaciones, se
establecen como exclusiones en los incisos 1), p) y q)
del tercer apartado del propio articulo.

Es conocido que la proteccion de los nuevos usos,
en particular de segundas indicaciones médicas, se
utiliza principalmente por las empresas farmacéuticas
para prolongar los periodos de proteccion por patente
y obstaculizar la entrada de productos genéricos en el
mercado. Su proteccion se permite en numerosos siste-
mas, por ejemplo en la EPO y Chile, aunque en la EPO
no se aplica si la reivindicacion no contiene un trata-
miento real y definido de una condicién patoldgica’? y
en Chile se protege siempre que el nuevo uso resuelva
un problema técnico sin solucién previa equivalente y
cumpla con los requisitos de patentabilidad y requiera
un cambio en las dimensiones, proporciones o en los
materiales del articulo, objeto o elemento conocido
para obtener la solucion al problema.

Cuando se pretende la proteccion en el extranjero
de los resultados de 1+D+i de entidades nacionales,
puede tomarse en consideracion esta posibilidad que
tienen otros sistemas de patente de proteger los usos
por lo que seria conveniente incluir en las reivindica-
ciones de la primera solicitud realizada ante la OCPI el
uso de los productos o procedimientos que se definen
como invenciones, aunque seria objetado durante el
examen en Cuba, para tener la posibilidad de recla-
mar el derecho de prioridad, en virtud del articulo 4 del
Convenio de Paris.

Conclusiones

- El Decreto-Ley 290 excluye expresamente los
descubrimientos y ciertas soluciones de ser conside-
radas invenciones, entre ellas: el material existente en
la naturaleza, sus partes, réplicas; los procedimientos
esencialmente bioldgicos; el cuerpo humano y sus
elementos o partes, incluido el material genético, los
usos de productos y procedimientos, de forma similar
a legislaciones de patente de numerosos paises en de-
sarrollo con el fin de proteger objetivos fundamentales
de politica general ptblica.

12 En la EPO si la novedad y el caracter inventivo
de una reivindicacion dependen exclusivamente del
nuevo uso terapéutico de un medicamento, dicha
reivindicacion ya no puede tener formato tipo suizo
(basado en la decision G5/83). Esta disposicion entrd
en vigor 3 meses después de la publicacion de G2/08
(28.10.2010). Existen precisiones en el caso de una
reivindicacion médica para la delimitacion por grupo
de pacientes cuando se trata de la misma enfermedad
o por modo, la dosis o el régimen de administracion
(T0233/96, T0051/93, T0138/95, T0230/01, T1020/03,
T0036/04, T1399/04).

- Para establecer una adecuada estrategia de
proteccion de los resultados de 1+D+i por parte de
los usuarios del sistema de patentes, se requiere de
competencias para la redaccion de las solicitudes y una
adecuada aplicacion de la legislacion.

-Lla Guia de Examen de Invenciones indica la
necesidad de una revision adecuada de los términos
empleados, del alcance de las reivindicaciones y sus
posteriores modificaciones para evitar la concesion
indebida de derechos de patente.

- La Oficina Cubana de la Propiedad Industrial con-
tinGa trabajando para mejorar la calidad del examen
de patentes a través de la armonizacion de los criterios
formales y sustantivos mediante directrices que in-
corporen, con la mayor claridad y simplicidad posible,
conceptos, interpretaciones y ejemplos, dentro de un
marco de estricto respeto a la legislacion nacional.

Recomendaciones

- Mantener el asesoramiento de potenciales solici-
tantes nacionales de patentes sobre las posibilidades
de proteccion de los resultados de la 1+D+i, las exclu-
siones incorporadas en el Decreto-Ley 290 y la presen-
tacion de oposiciones como parte del procedimiento de

concesion.

- Gestionar una actualizacion técnica periodica de
los examinadores de patente de la rama biotecnolo-
gica.

- El Departamento de Invenciones y Modelos In-
dustriales de la OCPI debe implementar las directri-
ces de examen, con caracter obligatorio, teniendo en
cuenta que pueden ser modificadas en funcion de la
experiencia adquirida en el examen.
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Resumen

Las herramientas que se propone en la gestion del conocimiento y su valoracion como base a una gestion mas eficiente de lainnovacion se basaen sustituir la infraestructura
del ciclo de vida de la gestion del conocimiento por un adecuado Sistemas de Vigilancia Tecnoldgica e Inteligencia Comercial (VTIC).

En esta infraestructura se incluyen los medios para la evaluacion de la eficiencia de esta gestion, mediante la valoracion sistematica de todas sus variables respectivas: En el
caso del sistema VITC  se proponen ocho variables: diagnosticar, identificar; reconocer y seleccionar; difundir al grupo de expertos; convalidar; tomar decisiones e implementar
y valorar impactos.

Otro aspecto que se agrega en esta propuesta es el uso de la informacion que se genera a partir de los derechos de la propiedad industrial que se otorgan a nivel internacional
para gestionar el nuevo conocimiento y sustentar las propuestas de cambio tecnoldgico; la identificacion de las dltimas tendencias evolutivas a través de patentes, asi como
las caracteristicas tecnoldgicas que se introducen, contribuyen a poder clasificarlas como tecnologias maduras, en crecimiento, emergentes u obsoletas. Es posible también
identificar a partir de este analisis el ciclo de vida de una tecnologia o producto y fundamentar ,mas sélidamente si la decision del cambio tecnoldgico debe ser mediante
adquisicion de la tecnologia o por desarrollo propio. Se logran ademas herramientas indispensables como los perfiles de las firmas negociadoras, a través de derechos de

propiedad industrial (patentes, marcas o know how) para definir los alcances de los derechos de las partes en los contratos de transferencia de tecnologia.

Palabras clave: Gestion del Conocimiento, Valoracion, Vigilancia Tecnoldgica e Inteligencia Comercial, Propiedad Industrial, Indicadores

Introduccion

La innovacion es el proceso que establece la
introduccion de novedades, modifica positivamente el
proceso productivo establecido o al producto en si. En
este sentido Albert Einstein, ya sefialaba a principios
del siglo XX, que en épocas de crisis el conocimiento
solamente no era suficiente, habia que romper fronte-
ras tradicionales y establecer nuevos paradigmas para
llegar a la imaginacion que propiciaba la innovacion.
Miguel Valcarcel' el concepto de innovacion lo define
como la introduccion de novedades para el mercado,
destacando que su primera etapa de Investigacion (1)
basica o aplicada, implica la bisqueda de nuevos be-
neficios, superar viejos y nuevos retos y hallar nuevas
lineas mas prometedoras. La valoracion de “la innova-
cion” desde el punto de vista de investigacion, enton-
ces implicaria combinar las indicadores bibliométricos
tradicionales por indicadores cualitativos. La segunda
etapa de desarrollo (D) la enmarca en la habilidad de
generar enlace entre los descubrimientos y sus benefi-
cios socioecondmicos. En la tercera fase ya propiamen-
te denominada “innovacion” (i) sefiala que deberia lla-
marse transferencia (T), por basarse en la bisqueda

1 El auténtico significado de la innovacion en Cien-
cia y Tecnologia por Miguel Valcarcel. Consultado en:
http://redesib.formacionib.org/blog/el-autentico-signi-
ficado-de-la-inno. 20.07.2016

de formulas que al aplicarlas en la practica permitan
garantizar que los outputs del proceso sean productos/
servicios impactantes tanto para el mercado, como por
los beneficios sociales y econémicos.

En la actualidad tanto el conocimiento como la
propia “innovacién” son considerados aspectos esen-
ciales al desarrollo de las sociedades actuales, dado el
estrecho vinculo existente entre el crecimiento econo-
mico y las capacidades de generar y aplicar nuevos
conocimientos?.

Actualmente las organizaciones, para lograr en-
frentar un mercado abiertoy competitivo, les resulta
indispensable desarrollar estrategias que les permitan
mejorar su productividad y rentabilidad, en un marco
de "mejora continua” que les asegure adaptarse con
mayor rapidez a las nuevas necesidades y deman-
das de los clientes. En este argumento la gestion del
conocimiento (GC) aparece también como uno de los

2 Fernandez de Lucio, I.; Vega Jurado, J.; Gutiérrez Gra-
cia,A.2011. Ciencia e innovacion: una relacion comple-
jay evolutiva. Arbor, 187: 1077-1089

3 Lopez, D.; Marulanda, C.E.; Ldpez, M.; (2015) Mé-
tricas de Valoracion de la Gestion del Conocimiento
para las Pequefias y Medianas Empresas del Sector
Tecnologias de Informacion en el Triangulo del Café
en Colombia. Informacion Tecnoldgica. Vol. 26(3), 173-
183 (2015)

conceptos de vanguardia mas importantes a nivel
organizacional y como una disciplina cuyo objetivo
se centra en desarrollar el conocimiento en las fases:
adquisicion, almacenamiento, transformacion, distri-
bucién y utilizacion, en funcion de lograr ventajas
competitivas. En tal sentido pudiéramos avalar que
la gestion del conocimiento siempre estara articulada
con las politicas de desarrollo que se establezcan
para cada sector en los distintos paises. En el actual
contexto cubano, la gestion del conocimiento debe
estar necesariamente acorde a la conceptualizacion
del modelo econémico y social cubano de desarro-
llo socialista. La estrategia de desarrollo que nos
proponemos esta basada en seis ejes fundamenta-
les: gobierno eficaz y socialista e integracion social;
transformacion productiva e insercién internacional;
infraestructura; potencial humano, ciencia, tecnolo-
gia e innovacion; recursos naturales y medio ambien-
te; y desarrollo humano, justicia y equidad®.

4 Tomado de Conceptualizacion del Modelo Econd-
mico y Social Cubano de Desarrollo Socialista .Plan
Nacional de Desarrollo Econémico y Social hasta
2030: Propuesta publicada 19.04.2016 de Vision
de la Nacion, Ejes y Sectores Estratégicos. Publicado
en http://www.granma.cu/file/pdf/gaceta/Copia%20
para%20el%20Sitio%20Web.pdf



En nuestra politica de desarrollo, especificamente
en el eje estratégico para la transformacion productiva,
nos proyectamos en tres aspectos esenciales de manera
que alcancemos impactar significativa en el crecimiento
econdmico y social de nuestro pais a largo plazo, lo que
requiere desplazar el esfuerzo fundamental de la ac-
tividad econémica hacia nuevas actividades con mayor
conocimiento y tecnologia; realizando las transforma-
ciones y ajustes necesarios al interior de cada sector, en
especial de aquellos que garanticen mayor participacion
en la economia internacional.

Al definir
el eje estratégico referido al Potencial humano, ciencia,

las particularidades establecidas para

tecnologia e innovacion, entre sus objetivos se sefiala:
“promover el desarrollo, la captacion y asimilacion de
tecnologias de avanzada y propiciar, al mismo tiempo, la
soberania tecnoldgica”. Sefialando entre sus objetivos
mas especificos la necesidad de fortalecer la integracion
y racionalidad del sistema de ciencia, tecnologia e inno-
vacion, asi como el desarrollo de los recursos humanos y
la infraestructura material, prestando especial atencion
a las actividades de apoyo, como la metrologia, la nor-
malizacion, la calidad, el disefio industrial y la gestion
del conocimiento y de la informacion, entre otras, asi
como el aseguramiento de una estrecha interaccion
entre la generacion del nuevo conocimiento y la produc-
cion de bienes y servicios en funcién de la integracion
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Tabla No.2: Tomado de Métricas de valoracion de la
Gestion del Conocimiento para las Pequefias y Media-
nas Empresas propuesto por Lopez, D et al., 2015

Variable

Ciclo devida

Identficar
Generar
Fletaner
Ciompartir

Infraestructura
Tecnologias digitsles

Aplicar

Bas

Métodos

Tecnologias de conccimiento

‘Cultura organiz

Personas
Marmativa

Sitio de trabajo

Procesos estrategicos

Planeacion

Informacion y comunicacian

Procecos misionales

Requermienios y diseno
Construccidn, prusbas y mantenimiento

Uso intensive

Procesos de apayo

Gestién financiera
Comergializacion vy marketing
Gestion juridica y legal
Gestién de grupes de interés

Competencas personales

COPS

Liderazge
Poteniial creativo

Relacicnes sociales

Comunicasion

Trabajo en equipo

Tabla No.2: Tomado de Métricas de valoracion de la Gestion del Conocimiento para las Pequefias y Medianas

Empresas propuesto por Lopez, D et al., 2015

de los resultados a las cadenas productivas. Se recono-
cen ademas como parte de los objetivos especificos, el
necesario fortalecimiento en las organizaciones de las
capacidades de prospeccion y vigilancia tecnolégica, asi
como la proteccion de la propiedad intelectual (dere-
chos de autor y propiedad industrial) en Cuba y en los
principales mercados externos.

Otras de las métricas de valoracion de la Gestion del
Conocimiento propuestas para las Pequefias y Media-
nas Empresas (Lopez, D et al., 2015) consiste en el mo-
delo integral de evaluacion de gestion del conocimiento,
tal como se observa en la figura 1. Un modelo que plan-
tea tres dimensiones de evaluacion, en un ciclo perma-
nente segtin indican las flechas, como son la dimension
de infraestructura para gestionar conocimiento y que se
define a partir de las categorias y variables como sigue
en laTabla 1.

En este caso definen como categorias y variables
de la dimension Infraestructura para la GC, la cate-
goria Ciclo de vida, referido a las diversas fases para
la gestion del conocimiento; Tecnologias digitales son
aquellas que configuran un medio natural para el flujo
de conocimiento; Cultura organizacional es el conjun-
to de valores. creencias. expectativas. racionalidades.
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Figura No.2

aptitudes comunes a la mayoria de los miembros de la
organizacion que influyen en su comportamiento, mos-
trando la especificidad con relacion al exterior en sus
acciones y que actua como un mediador con el conoci-
miento organizacional.

Como categorias y variables de la dimension “Uso
intensivo del conocimiento” estan los procesos organi-
zacionales que abarcan: los procesos estratégicos de
la direccion de la empresa; procesos misionales que se
refieren a los procesos para la gestion de recursos. La
dimension comunidades de practica (COPS) se definen
como las competencias personales, la capacidad de
adaptacion y las relaciones sociales, las que abarcan
la capacidad de trabajo en equipos, la comunicacion y
gestion de relacion con generadores. Las Técnicas COPS
estan basadas fundamentalmente en el uso de tecno-
logias digitales y la gestion de Proyectos. Las categorias
que se proponen evaluar en la propuesta del Modelo de
GC son las que se muestran en la Tabla No.2

Una vez establecida por los autores, la validacion
del modelo en cuanto a dimensiones, categorias y va-
riables, se definié una escala o rango de los resultados,
para indicarle a cada empresa, cual es su estado real de
la gestion del conocimiento. Un ejemplo de la aplica-
cion de esta valoracion por categorias y variables de
la gestion del conocimiento y los resultados obtenidos
en una empresa, en este caso la Empresas del Sector
Tecnologias de Informacion en el Triangulo del Café en
Colombia se muestra en la Figura No. 2:

Los resultados destacan de las categorias evalua-
das una muy baja puntuacion en procesos misionales,
en procesos de apoyo y en procesos estratégicos, lo que
implica la necesidad de desarrollar planes, programas y

1]
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Tabla No. 3: Comparacion entre las variables propuestas por cada categoria

proyectos para incorporar la GC en esta empresa como
una tarea mas y de vital importancia dentro de la ge-
rencia de la organizacion. Una puntuacion alta en ciclo
y cultura, muestra como el ciclo de conocimiento y la
cultura en la GC puede ser apropiada por los emplea-
dos de la organizacion. El grafico también muestra en
el caso de esta empresa una puntuaciéon muy alta en
tecnologias digitales, actividad muy propia de este tipo
de compaiifas.

Basandonos en el modelo de valoracion de la
gestion del conocimiento para las pequefias y media-
nas empresas propuesto por Lopez, D et al.,, 2015 y
tomando en consideracion los aspectos fundamen-
tales que nos proponemos en la conceptualizacion
del modelo econdmico y social cubano de desarrollo
socialista, hacemos una propuesta de evaluacion del
proceso de gestion del conocimiento en las entidades
cubanas, de manera que nos permita monitorear la
activad dentro de la gestion de innovacion a través
de los Sistemas de Vigilancia Tecnoldgica e Inteligencia
Comercial. En la siguiente Tabla No.3 se ofrece una
comparacion entre las variables propuestas por cada
categoria por los autores y las variables que propone-
mos valorar en la evaluacion de esta actividad dentro
de las empresas cubanas.

En la dimension uso intensivo del conocimiento
se propone mantener las mismas categorias y varia-
bles que se sugieren para el modelo de validacion an-
terior, donde se debe involucrar necesariamente a la
direccion de la empresa en los procesos estratégicos,
fundamentalmente en el control y monitoreo del Sis-
tema de Vigilancia Tecnoldgica e Inteligencia Comer-

cial® de la entidad como paso indispensable antes de
proponer la asimilacion de un cambio tecnolégicos
en el proceso /producto o servicio, de esta forma
garantizamos que los cambios estén sustentados
siempre en un minucioso analisis previo del estado del
arte y de esta forma poder asegurar la competitividad
requerida; en este aspecto se mantienen los mismos
requerimientos y variables a evaluar en los procesos
estratégicos, misionales y de apoyo.

Como aspecto novedoso  dentro de los proce-

sos estratégicos, insertamos de manera mas efectiva

5 Nota de la autora: La Vigilancia Tecnoldgica y

la Inteligencia Competitiva es actualmente un
proceso organizado, selectivo y permanente, de captar
informacion del exterior y de la propia organizacion
sobre ciencia y tecnologia, seleccionarla, analizarla,
difundirla y comunicarla, para convertirla en cono-
cimiento para tomar decisiones con menor riesgo y
poder anticiparse a los cambios, segtin norma UNE
166006:2011 Ex Gestion de la I+D+i: Sistema de
Vigilancia Tecnoldgica e Inteligencia Competitiva.
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la dimension de la propiedad intelectual, tanto la de
derecho de autor como de la propiedad industrial
con dos fines estratégicos, el primero como fuente de
informacion para identificar las particularidades de la
competencia que intenta comercializar sus innovacio-
nes mediante derechos exclusivos de comercializacion
territoriales y temporales que le otorgan las patentes.
Con el andlisis de esta fuente de informacion, es fac-
tible el analisis del estado de la técnica con la identi-
ficacion de indicadores como las Ultimas tendencias
evolutivas por sectores a través del acumulado por
afios de prioridad de cantidad de familias de paten-
tes®, asi como las caracteristicas de las tecnologias
clasificandolas en madura, en crecimiento, emergente
u obsoleta. A partir de los andlisis de indicadores de
patentes es posible determinar también el ciclo de vida
de una tecnologia o producto partiendo del analisis
cronolégico de la relacion cantidad de titulares /can-
tidad de familias de patentes, este aspecto contribuye
a la seleccion de tecnologias que garanticen la compe-
tencia en los mercados.

El segundo fin estratégico del uso de esta fuente
de informacion en la gestion del conocimiento es sus-
tentar los posibles suministradores de una tecnologia,
cuando la decision es de adquisicion de la tecnologia
y no del desarrollo por medios propios. En estos casos
resultan herramientas indispensables los perfiles de

6 Familia de patentes: conjunto de documentos de
patentes que responden a la estrategia de registro en
el extranjero de una invencion y por lo general respon-
den a una misma fecha de prioridad.



las firmas negociadoras, incluyendo la vision de sus
respectivas estrategias de negocio a través de derechos
de propiedad industrial (patentes, marcas o know how)
para definir los alcances de los derechos de las partes
en los contratos de transferencia de tecnologia.

Otra de las ventajas que aporta en la gestion del co-
nocimiento con la incorporacion de esta fuente de infor-
macion es en el proceso de decision de los potenciales
mercados de exportacion, porque permite identificar el
grado de libertad de operacidon, garantizando la no
violacion de derechos territoriales de terceros en estos
procesos de negociacion de los resultados que surgen
de los analisis de factibilidad. Los estudios de Vigilancia
Tecnoldgica e Inteligencia Comercial aseguran también
la vision de las mejores alternativas de proteccion de
los resultados para su presencia en el mercado nacional
y extranjero.

En la Figura No. 3 se plantea de manera general el
esquema de elaboracion de los objetivos de la bisqueda
en informacion de Pl como parte de los Sistemas de Vigi-
lancia Tecnoldgica e Inteligencia Comercial, de acuerdo
a las fases del Proyecto de innovacion que se desarrolla.

Analisis de caso: Estudio de Vigilancia
Tecnoldgica e Inteligencia Comercial (VITC)
para la toma de decisiones previo a una
propuesta de tarea de inversion.
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Figura No.4 Tendencias acumulativas en la
generacion de patentes sobre el tema de cria de
cerdos

La propuesta de tarea de inversién que tomaremos
como caso de estudio, esta relacionada con la crea-
cion de una Empresa Mixta que tiene entre los objetivos
de mercado la sustitucion de importaciones y garan-
tizar la demanda de los productos terminados y deriva-
dos del cerdo para el mercado del turismo y el mercado
local. Los resultados que se pretenden lograr con este
Proyecto es incrementar la produccion de toneladas
métricas de productos terminados y derivados, incluyen-
do embutidos, conformados y ahumados del cerdo.

Este proyecto tiene como fin incrementar la produc-
cion de carne de cerdo a partir de la explotacion de
la totalidad de las capacidades instaladas, mediante la
introduccion de cambios tecnoldgicos que garanticen su
modernizacion para poder asegurar la productividad y

la calidad requerida. Dentro de los objetivos especificos
se proponen:

eAlcanzar 3000 reproductoras con el objetivo de
producir 7200 Tm de carne de cerdo en pie.

eLos mataderos se estima cuenten con una capa-
cidad instalada de sacrificio de 300 cerdos/dia, consi-
derando 270 dias fabrica se podran sacrificar hasta
81000 cerdos/afio. El cerdo en canal se industrializara
en una planta procesadora que se construira como parte
de la infraestructura de la empresa con el objetivo de
producir productos terminados y derivados, incluyendo
embutidos, conformados y ahumados que incorporen
valor agregado al producto y eleven su competitividad.

ela produccion de los alimentos para los cerdos;

erecuperar las areas agricolas para la produccion de
materias primas con destino a la produccion de alimento
animal y

efortalecer encadenamientos con cooperativas
agropecuarias

Se elabord un estudio del estado de la técnica so-
bre aspectos esenciales de la cria de cerdo para poder
hacer un diagnéstico y de esta forma poder realizar una
valoracion de las limitaciones actuales de las capaci-
dades instaladas y las normas técnicas aplicadas que
pudieran limitar la capacidad productiva en esta linea.
Para ello se aplican estrategias amplias de busqueda
en bases de datos de patentes y en literatura cientifico
técnica a través de Google Scholar.

Se obtuvieron en total 1697 familias de patentes
utilizando la base de datos Questel Orbit. En el siguiente
gréfico se muestra la cantidad de familias de patentes
recuperadas por afio y la tendencia acumulativa. El in-
cremento de la pendiente en el periodo 2010 a 2015
es una muestra de la cantidad de propuestas de nuevas
alternativas que se propone solo en este sector de ali-
mentos y sistemas de cria.

Cantidad de Patentes por Titular entre 2010y 2015
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En el andlisis de las familias de patentes recupera-
das acorde a los cddigos de la Clasificacion Internacio-
nal de Patentes (CIP) muestran la generacion de una
mayor cantidad de patentes referidas a la cria cerdos,
asi como nuevos disefios de las pocilgas y alojamien-
tos de estos animales, asi como a productos utilizados
para los revestimientos de los suelos. También en
cuanto a la alimentacion de los cerdos se detecta una
creciente tendencia al incremento de patentes referidas
a la adicion de microorganismos vivos a los alimentos
para estos animales. Haciendo un analisis cronolégico
de la aparicion de patentes de acuerdo a los principales
codigos CIP, el resultado seria el siguiente:

La informacion de patentes recuperada es una im-
portante fuente de datos que debe ser evaluada por los
expertos y decisores como conocimientos para incorpo-
rar en la propuesta del nuevo desarrollo que pretende
para satisfacer los objetivos propuestos en cuanto a
la demanda de los productos terminados y derivados del
cerdo para el mercado del turismo y el mercado local.

Al analizar el origen de estas patentes, se comprue-
ba que la mayor cantidad de patentes son de origen
chino (72%), lo que indica el liderazgo de las institucio-
nes chinas en la propuesta de alternativas para la cria
de cerdo a través de patentes. No obstante, se debe
destacar a los Estados Unidos con un total de 126
patentes y Corea con 71. Esta informacion nos senala
quienes son los lideres y los potenciales suministradores
de las tecnologias de interés, asi como las que resultan
de libre uso en el territorio nacional para sobre esta base
iniciar desarrollos propios.

Se determinaron también los Titulares con ma-
yor cantidad de patentes segun la estrategia aplicada,
identificando en este periodo al titular de origen chino
MUYUAN FOOD (42 patentes).

Un segundo estudio similar se realizd aplicando
una estrategia que abarcara fundamentalmente el pro-
ceso de industrializacion de la carne de cerdo. Con esta
nueva estrategia se lograron recuperar un total de 548
familias de patentes presentadas a partir del 2010 y
hasta la fecha. El andlisis de las tendencias acumula-
tivas en la presentacion de patentes sobre la tematica
muestran un crecimiento de mejoras tecnoldgicas que
tienen como fin garantizar una mayor eficiencia en los
procesos vinculados ya a la industrializacion de la carne
de cerdo, como es el aspecto de la matanza y el proce-
samiento de la carne.

El andlisis de las tendencias evolutivas sobre tec-
nologias y equipos patentados para el proceso de ma-
tanza, muestran la generacién mayoritaria de patentes
sobre accesorios para el tratamiento de pieles, lo que
puede servir como conocimiento en funcion de la inte-
gracion de los resultados a otras cadenas productivas.
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Como alternativas propuestas sobre tratamiento de residuales de mataderos podemos citar como ejemplo,
la patente CA2750955 de prioridad coreana del 2010 presentada por las firmas SHINN, TAE-YONG y HANSHINN
INTERNATIONAL CORP, el objeto de invencion estd basado en un método para reutilizacion de la sangre de animal
degradada usando microorganismos sin usar un método de degradacion perjudicial al medioambiente. De este pro-
ceso es posible aplicar estos productos finales a la agricultura como fuente de alimentoy de medicamentos. Con
los microorganismos propuestos y su adecuada dosificacion segun el proceso propuesto, se asegura no disminuir
tanto los niveles de aminoacidos presentes con lo que no pierden su capacidad de ser reutilizados estos efluentes.

Como parte de la propia gestion del conocimiento a través de la VTIC pudiéramos plantear desde el inicio las
potenciales estrategias de comercializacion de los resultados finales de esta Transferencia de Tecnologia, como parte
ya del andlisis de factibilidad, donde es necesario dominar determinados aspectos relacionados con la “libertad de

500
400 -
300 4

200 4

\ O S

& P P oy P

Tendencias en la generacion de patentes sobre
la elaboracion de embutidos y ahumados de
cerdos

operacién” en los mercados predeterminados. En este caso tenemos los potenciales productos exportables, en las
lineas de embutidos, ahumados y otros derivados, donde la clave del éxito estara basicamente en el Know How de
la elaboracion de estos productos, no obstante, siempre se debera hacer un estudio por patentes y otras modalidades
que asegure que en el estrategia de comercializacion no se violan derechos exclusivos de comercializacion de terce-
ros paises que constituyen los potenciales mercados de interés.

Otros elementos que nos reafirma esta tendencia en este sector especifico, son los datos recuperados de la
Base Mundial sobre Marcas, donde se determind la existencia de mas de 7450 de marcas comerciales registradas
referidas a embutidos y similares, es decir, la mayoria de los embutidos y similares que se comercializan actualmente
en el mercado se protegen preferentemente por marcas comerciales y ocultan a través de estas sus secretos comer-
ciales, por ello no patentan para no revelar el secreto de produccion al divulgar la descripcion de patentes. Otro dato



que pudieramos tomar de referencia es la relacion de aproximadamente de 20 marcas diferentes de embutido por cada familia de patente relacionada con este tipo de producto,
lo que corrobora que la tendencia en el mercado de estos productos es garantizar una calidad y distinguirse mediante marcas comerciales de sus analogos en el mercado.

Una valoracion posterior a traves del grupo de expertos sobre el proceso de de la gestion del conocimiento mediante el sistema de VTIC segun la propuesta, nos permite
determinar las debilidades en el proceso, en este caso los resultados obtenidos de la ponderacion de los expertos es la siguiente:
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Conclusiones

Las herramientas que proponemos incorporar en la gestion del conocimiento y en su valoracion como parte de la propia gestion de las entidades nacionales, persigue dos
aspectos fundamentales: la incorporacion como fuente de informacion para la gestion del nuevo conocimiento con la dimension de la propiedad intelectual y todas sus modali-
dades; en especial las de la propiedad industrial como fuente de generacion de derechos exclusivos de comercializacion territoriales y temporales, una visién que necesariamente
debemos incorporar como parte de los Sistemas de Vigilancia Tecnoldgica e Inteligencia Comercial para garantizar una version actualizada de las estrategias de negociacion de
los competidores del sector en el mercado y con ello poder lograr los objetivos establecidos en la politica de desarrollo que nos hemos trazado alcanzar a través del nuevo

modelo de desarrollo socialista .
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