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En las tltimas décadas, la comercializacion de resultados protegidos por
patentes y otros derechos de propiedad intelectual (DPI) se ha converti-
do en proposito que reconocen las universidades entre sus misiones como
forma de diseminacion del conocimiento cientifico y la innovacion y de
contribuir al bienestar de la sociedad. Como tercera mision de la univer-
sidad, la transferencia de resultados de investigacion orienta esfuerzos en
los ambitos de innovacion de investigadores y sus instituciones (Aguilar
y Vargas, 2023). La comercializacion de resultados de investigacion, in-
venciones, innovaciones y conocimiento técnico, han labrado un terreno
fértil para la transferencia de tecnologias como nuevo canal de la disemi-
nacion del conocimiento (Rose y Patterson, 2016, p. 6).

Las patentes de invencion constituyen la figura por excelencia de pro-
teccion de Propiedad Intelectual positiva de los resultados de la inno-
vacion. La creacion intelectual invencional aportada por un profesor e
investigador combina la dimension cientifica e investigativa con las solu-
ciones practicas que privilegia la innovacion tecnologica. En tal sentido,
la patente se acredita el mérito cientifico y contiene, de modo implicito,
una variable de explotacion econdémica y transferencia. Como indicador
de parametros de ciencia, la relacion entre patentes, investigacion e in-
novacion articula diversos enfoques de vinculacion entre universidad-em-
presa y sociedad que merecen destaque practico y su atencion desde
politicas publicas.

Las patentes de invencion sobre soluciones tecnologicas combinan
funciones relevantes en el contexto de la investigacion cientifica y la
innovacion para las universidades y centros de investigacion. En el siste-
ma de patentes se sistematizan el incentivo de la innovacion, los objeti-
vos de estimulo y promocion del desarrollo y la funcion de herramienta
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competitiva mediante un derecho de explotacion en exclusiva de bienes
inmateriales. En equilibrio con la construccion juridica de la patente,
los basamentos econdmicos utilitarios de incentivo y la recuperacion de
la inversion han contado con arraigo, como guia de la innovacion (Lan-

des y Posner, 2006; Guellec y Van Pottelsberghe, 2007; Merges, 2011).

La proteccion de las invenciones' mediante patentes® y modelos de
utilidad, y del conocimiento técnico no divulgado que habitualmente
le acompana en forma de secreto, se convierten en una tarea en la que
deben poner la mira los investigadores en el desempeno en las diferentes
actividades y formas organizativas en que se involucran, tanto en las uni-
versidades como en las relaciones con actores empresariales. En los am-
bitos tecnologicos mas recientes, los programas informaticos se integran
en sistemas y cuando combinan la programacion con la funcionalidad
técnica, desafian los canones de la patentabilidad, y se complementan
con la proteccion del derecho de autor.

De manera enfatica, las direcciones universitarias y las estructuras
administrativas y encargadas de la gestion de la PI, en los formatos di-
versos y fisonomias que adquieren en las universidades cubanas, deben
incidir en la proteccion y acompanar a los investigadores con estrategias
que respondan a los diferentes tipos de resultados y madurez de una in-
vestigacion o resultado innovador. En las areas de las ciencias técnicas,
naturales y exactas, agropecuarias, con mayor regularidad que otros am-

! Se considera invencion a la solucién técnica en cualquier sector o campo de la tecno-
logia, de producto o procedimiento, contentiva de una idea inventiva en la presenta-
cion de la manera de soluciones tecnoldgicas que superen el estado previo; la nocion
de invencion contenida en la legislacion de Propiedad Intelectual es aséptica y aco-
modable a todo ambito tecnoldgico, en la medida en que cada resultado protegible
se evalla respecto al acervo relevante, a partir de la comparacion con lo divulgado,
siempre que encuadre en la materia patentable que define la ley como exclusiones a la
patentabilidad, y cumpliendo los criterios sustantivos de novedad, actividad inventiva
y aplicabilidad industrial. Se trata de un derecho conferido por imperativo legal que
integra facultades de prohibicion y facultades de exclusion, cargas y obligaciones de
mantenimiento expresadas en tasas y obligaciones administrativas registrales y el deber
o carga de explotacion intrinseco a la posicion de exclusiva.

2 Con las patentes, el ordenamiento juridico concede una tutela erga omnes sobre la
invencion reivindicada, solucion tecnoldgica que cumpla con requisitos sustantivos de
patentabilidad universalmente considerados. La patente se configura como posicion
juridica que permite a su titular impedir actos de explotacion que no cuenten con su
autorizacion en el ambito territorial de validez del titulo, como expresion de la faceta
negativa o de prohibir.
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bitos, se aportan resultados intelectuales de envergadura, que superan
la mera investigacion basica y contribuyen con soluciones inventivas al
conocimiento previo. Es en este contexto donde la proteccion de crea-
ciones intelectuales resulta crucial y se conjugan las misiones universita-
rias de contribuir a la sociedad y al desarrollo econémico.

El resultado de investigacion protegido mediante Propiedad Intelec-
tual facilita la articulacion de flujos dinamicos de transferencia hacia los
actores empresariales que desplegaran la explotacion comercial de las
aplicaciones tecnologicas innovadoras. En esta logica de razonamiento,
la patente individual para un producto o procedimiento es un instru-
mento que refuerza la posicion juridica de los titulares —las universi-
dades y entidades de ciencia, tecnologia e innovacion (Ecti)— para la
transferencia a la empresa, en la medida en constituye una tecnologia
superior a las existentes y se configura su ambito de proteccion con un
titulo juridico de exclusiva.

Las patentes, informacion no divulgada en forma de know-kow, y
otras aportaciones intelectuales constituyen el objeto de acuerdos de li-
cencia de propiedad industrial, susceptibles de negocios juridicos diver-
sos (Martin Aresti, 2018, p. 570). La patente permitira operacionalizar
y consagrar el rol del titular transferente en negociaciones con la indus-
tria, cuestion que, en el contexto cubano actual, cuenta con confirma-
cion en la voluntad gubernamental y encuentra reflejo en la legislacion y
politicas ptblicas (Diaz-Canel y Fernandez, 2020; Diaz-Canel, Nunez
y Torres, 2020; Moreno, 2023). Para los investigadores —que ostentan
condicion de inventor y facultades economicas de percibir remunera-
cion— se convierten en instrumento que materializa el mérito acadé-
mico y se complementa con opciones de obtener ingresos. En resumen,
la obtencion de patentes, en sus interacciones con otras figuras de PI,
consagra una forma economica y juridicamente legitima y reconocida de
negociar y transferir y de obtener beneficios economicos derivadas de la
explotacion econdmica para universidades e inventores.

La solicitud de una patente es una decision esencial para un equipo
de investigadores. Identificar el estadio de la investigacion y la posibi-
lidad de aportar elementos que superen el estado de la ciencia y el arte
previo por el objeto de la invencion, y a partir de ello construir reivin-
dicaciones sobre la idea inventiva, requiere de un enfoque meridiano
de los inventores. Por demas, si los resultados se obtienen como parte
de la actividad investigativa de formacion doctoral se debe acompa-
nar de decisiones importantes que doctorando, tutor y sus respectivas
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areas de formacion doctoral y administrativa, incluidas instancias como
los Consejos Cientificos, deben adoptar en relacion con temas sensibles
como la publicacion de resultados en articulos cientificos, las exigencias
de confidencialidad y no divulgacion de las caracteristicas técnicas esen-
ciales de la invencion en eventos cientificos.

Debe considerarse que las patentes constituyen, ademas, un indica-
dor de la ciencia y la innovacion para las universidades cubanas, siguien-
do la ruta y significacion que alcanzan a escala global. Pero la concrecion
practica de este enunciado no se refleja en las estadisticas de patentes
solicitadas u obtenidas por universidades y en la participacion de las ins-
tituciones universitarias y Ecti en la transferencia de resultados de inno-
vacion tecnologica. En Cuba se solicitan y confieren un nmero limitado
de patentes de invencion. En capitulo anterior, se analiza informacion
estadistica y se aportan valoraciones sobre el tema, con asidero cuantita-
tivo. Entre otras, condicionantes determinadas por los limitados recursos
materiales y financieros requeridos para mantener y adquirir herramien-
tas para la I+D+i en las universidades, se completan con condicionantes
historicas y socioeconomicas del sistema juridico de proteccion escogido,
que ponderaba los fundamentos morales de la I3, se manifiestan en la
actualidad y constituyen barreras para el despliegue efectivo de la fun-
cion de las patentes en el contexto socioeconémico cubano. La confluen-
cia de factores objetivos y materiales, subjetivos, y otros tocantes con la
gestion de la PI, hacen que obtener y proteger una patente, se conviertan
en una excepcionalidad, cuando deberia convertirse en la finalidad de la
innovacion y la guia de la ciencia, la investigacion y la innovacion en las
universidades.

Como se colige de la baja solicitud de patentes por las universida-
des en Cuba, y requiriendo este tema un estudio empirico a profundi-
dad para describir las causas que no aporta la presente contribucion, es
una realidad que los investigadores esquivan la solicitud de patentes.
Las solicitudes presentadas muestran insuficiencias técnicas insupera-
bles relacionadas con la redaccion, desde el reporte técnico inicial y
la calibracion de las cuestiones requeridas para redactar la solicitud, o
bien porque el resultado no alcance para superar los estandares de los

3 Este tema se ha alertado por los investigadores y estudiosos del sistema de patentes,
en la medida en que el rol de reconocimiento moral a los autores sigue anclada como
percepceion tradicional de las patentes en Cuba, como legado del sistema de certificados
de autor de invencion preexistente.
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requisitos sustantivos de patentabilidad —novedad, actividad inventiva
y aplicabilidad industrial— y formales de descripcion suficiente.

Otra situacion habitual, conflictual en el contexto de la divulgacion
de los resultados cientificos, radica en las publicaciones y la tendencia a
privilegiar las publicaciones cientificas por parte de los investigadores.
La mas ilustrativa recae en la publicacion de los resultados que poten-
cialmente pueden constituir una patente en articulos, previa a la solici-
tud de patente. Sin que en muchos casos se cuente como divulgacion
inocua, esta eleccion de la forma de divulgacion resulta lesiva y ha inha-
bilitado a las universidades de importantes titulos por soluciones a priori
patentables, que se volcaron en articulos. Los analisis de este fenomeno,
no por reiterados, plasman su incidencia en la destruccion de los criterios
de novedad absoluta y mundial, como estandar global de los sistemas de
patentes (Wong y Salazar, 2020). Este tema que se ha alertado en el con-
texto nacional por la Ocpi en los examenes de solicitudes en seminarios
conjuntos, la reiteracion de la alerta es valida para elegir y articular las
opciones de coexistencia de las dos actividades: patentar primero, publi-
car luego. O mejor, solicitar primero, y de inmediato publicar.

En los casos comentados, se infiere que no se cuentan con las herra-
mientas practicas, conocimientos y formacion en los temas de Propie-
dad Intelectual, que permitan una conducta previsora y estratégica. Sin
ser absolutos ni colocar en esa cuestion la problematica, debe senalarse
que las insuficiencias alcanzan a las estructuras administrativas universi-
tarias encargadas de la gestion de PI.

Estudio de caso: Multiparametric PPG Device

La invencion consiste en un sistema y métodos configurados para mo-
nitorear y determinar parametros fisiologicos relacionados con las pro-
piedades Opticas y biomecanicas del tejido, configurados para la ad-
quisicion de una senal de fotopletismografia, formando parte de un
dispositivo para adquisicion de senales biomecanicas, compuesto por
un sensor optico de reflexion y que incluye sensores configurados para
analisis biomecanico del tejido y un procesador para analizar y procesar
la informacion proveniente de los sensores.

La fotopletismografia se describe como un método no invasivo de
diagnostico clinico que ha sido utilizado para medir la saturacion de O,
en sangre, presion sanguinea, ritmo cardiaco, diagnostico de trastornos
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de la circulacion periférica, temperatura corporal, signos vitales en pa-
cientes, entre otras aplicaciones®.

En el caso de estudio, el resultado invencional se obtiene como parte
de la formacion doctoral con el tema “Procesamiento y adquisicion de
senales de fotopletismografia multimodal™ de Lambert Cauce®, matri-
culado en el programa de doctorado de Ingenieria Biomédica. En con-
dicion de inventores, concurren Garcia Naranjo, profesor e investigador
del CBM y Johan Stiens, profesor de la VUB, junto a autores con vincu-
lacion con la universidad extranjera.

Un aspecto a destacar de la investigacion es que concibe, como obje-
tivo, el diseno de un nuevo sensor multimodal para adquirir senales de
fotopletismografia, que declaraba el proposito de mejorar la adquisicion
de senales del sensor del fotopletismografo Angiodin®.” Con ello, desde
el enfoque de gestion del resultado, se prevé el perfeccionamiento y
mejora de otro dispositivo, con lo cual se consideraban los desarrollos
investigativos y se proyectaban resultados con proteccion mediante for-
mas de propiedad intelectual desde la concepcion investigativa inicial.
A efectos del tracto de proteccion y gestion de la PI, definir los aportes
intelectuales previos, protegidos o no mediante las diversas figuras de
PI, es esencial para la determinacion de la participacion y la cuota que
cada parte interviniente incorpora.

Este tema debe reflejarse en acuerdos de naturaleza contractual, fi-
jando previamente lo que se aporta como conocimiento y los bienes
inmateriales y protegidos mediante PI aportados como anterioridad.
Se senala, en tal sentido, una accion en las estrategias de proteccion
y gestion que debe replicarse en los escenarios de investigacion, consi-

* La informacion ha sido extractada del Reporte técnico de la patente de Lambert ez
al. (2023), a su vez plasmada en el documento Pazent Application, y la informacién
preparada por Vlir para documentar la estrategia de gestion de la patente.

> Multi-modal Photoplethysmography signal acquisition and processing.

6 El inventor principal, MSc. Joan Lambert Cauce, profesor asistente del Departa-
mento de Ingenieria Biomédica y doctorando del programa de Ingenieria Biomédica,
con condicién de doctorando conjunto del Proyecto VLIR, en el referido programa
de la UO y en el par en Ciencias Naturales e Ingenieria en Biociencias (NCE-Natural
Sciences and (Bioscience) Engineering) por la VUB. La tutoria corria a cargo de los
profesores Dr. C. Juan Carlos Garcia Naranjo, profesor e investigador del CBM y Jo-
han Stiens, profesor de la VUB.

7 Angiodin® es un fotopletismografo fabricado por el Centro de Biofisica Médica para
determinar trastornos de la circulacion periférica.
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derando el caracter cumulativo de las invenciones y el conocimiento al
considerarse para definir la altura inventiva del nuevo conocimiento.

Con estas precisiones, la potencial obtencion de una invencion se
notifica por los investigadores de la Universidad de Oriente, a la estruc-
tura de gestion de la PI de la UO en 2021. Primero, debe reconocerse
y celebrarse la identificacion, en etapas iniciales de la investigacion, por
el equipo de investigadores, de las potencialidades de los resultados par-
ciales de investigacion para su patentamiento. L.a comunicacion a la ad-
ministracion del investigador y en este caso, a las estructuras de gestion,
configuran un deber del inventor de acuerdo con la legislacion cubana
de patentes®.

Desde el enfoque de gestion, se conforma un grupo asesor’, integra-
do por especialistas y académicos en la materia de Propiedad Intelec-
tual, que acompanaria en la definicion de una estrategia de proteccion
de los resultados de investigacion. Deben senalarse como positivas las
reuniones de trabajo en las que inventores cubanos y el grupo de trabajo
valoraron los aspectos técnicos y de gestion para disefnar la estrategia.

Resaltaban los siguientes aspectos para la delineacion de la estra-
tegia de proteccion de los resultados de investigacion, con la premisa
de que se trataba de una invencion, y que la patente seria la figura de
proteccion que a priori se identifico como la modalidad idonea para el
objeto protegible en cuestion, el dispositivo PPG.

* Definicion de los aportes de los inventores y partes involucradas
en la obtencion de la invencion.

* Revision preliminar de la memoria técnica de la invencion con
los inventores para la redaccion de la solicitud de patentes.

* Determinacion de las vias de solicitudes de patentes en Cuba.

* Consideracion de los documentos que integran la solicitud, idio-
ma, y formalidades a cumplimentar.

8 De acuerdo con la regulacion del Decret-Ley no. 290/2011, en el articulo 11 y siguientes.
? Por indicacion de la VRID, a la cual se habia informado por la Local Project Leader
de Vlir y la Jefa del Departamento de Transferencia y Comercializacion, Susel Do-
minguez Almaguer (DTRC), que integran el especialista de la DTRC a cargo de la
P, y los profesores Teresa Orbera Raton (Coordinadora del Proyecto Vlir) y Ernesto
Guevara Fernandez, profesor de la Facultad de Derecho y Doctor de doble titulacion
por las Universidades de Oriente y Amberes, con formacion especializada en temas de
Propiedad Industrial.
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La estrategia debia proceder a la adopcion de los instrumentos que,
a efectos juridicos, establecerian aspectos esenciales de la invencion a
proteger ante las instancias de solicitud, examen y concesion.

* Acuerdo para establecer la titularidad y la proteccion de los de-
rechos de PI.

e Acuerdos de confidencialidad.

* Acuerdos de representacion de las partes para presentar solicitu-
des ante las oficinas nacionales y las cuestiones administrativas
relacionadas con el pago de las tasas.

Entre los requisitos formales requeridos por las oficinas de Propie-
dad Industrial para la presentacion de la solicitud, se exige un acuerdo
de las partes, en el cual se fijen los términos de titularidad y se faculte a
una de las partes a actuar como representante en los casos de cotitulari-
dad. Al tratarse de una invencion entre inventores, investigadores, con
aportes intelectuales y materiales de ambas partes, el régimen de coti-
tularidad de los resultados es el adecuado para considerar los aportes.

La delimitacion del contenido de estos acuerdos, que debian acredi-
tarse por las partes, indicaba la necesidad de revisar y tomar en conside-
racion lo que se establece en otros instrumentos que regian las relaciones
entre las partes. En tal sentido, se procedia a la revision de los documen-
tos firmados entre las partes para regir las relaciones de colaboracion.
Como practica, se recomienda sean acordados convenios de colabora-
cion, asi como convenios de colaboracion especificos, en los que deben
pactarse el marco general de actuacion y de las partes que establecen la
colaboracion, asi como las situaciones particulares sobre los resultados
protegibles y que pueden ser objeto de transferencia.

Las particularidades de las investigaciones recomiendan que se acuer-
den contratos de investigacion especificos para cada actividad de investi-
gacion. En todos los instrumentos deben preverse clausula de Propiedad
Intelectual, tanto en los acuerdos generales, como clausulas de Propie-
dad Intelectual en los respectivas Acuerdos de formacion doctoral, como
ocurre en el caso. En tal sentido, debieron ser considerados y revisados,
el contrato firmado entre la CNGC y la VUB para la formacion docto-
ral en cotutela (2013), que rige la formacion doctoral de doble titulacion
para el Proyecto Vlir de la Universidad de Oriente; contrato entre el
Mes, VUB, UO y Vlir para la implementacion de la Fase 2 del Proyecto
Vlir de la Universidad de Oriente (2018); Convenio de Colaboracion fir-
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mado entre la Universidad de Oriente y la Universidad Libre de Bruselas

(2020) (Dri-UO).

Entre los aspectos a definir, se valoraban la participacion de inven-
tores de diferentes instituciones, en calidad de coinventores, con lo cual
debia contarse con el consentimiento y acuerdo por escrito de todas las
partes para determinar los aspectos de titularidad y la participacion de
los inventores, los aportes intelectuales y materiales de la parte cubana
y belga, todo ello trascendente al definir las vias de proteccion que se
elegirian. La condicion de co-solicitantes indicaba que, por la presencia
de la parte extranjera, debia realizarse con documento autorizatorio la
solicitud ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (Ocpi). En
igual sentido, la legislacion cubana exigia que se hiciera la representacion
por un Agente de la Propiedad Industrial, con lo cual debia explorarse
las opciones.

Presentacion de la solicitud de patentes por la via del PCT

Las partes proponen la via de solicitud internacional del PCT para
presentar una Unica solicitud en una oficina internacional y con pos-
terioridad designar y presentar en los territorios donde potencialmente
puedan explotar la patente, en la fase nacional del procedimiento o via
internacional®.

La eleccion de las vias de solicitud, de manera intencionada, se con-
sider6 que la via de solicitud o PCT o Patent Cooperation Treaty, instru-
mento juridico internacional del cual Cuba y Bélgica son paises signata-
rios y que permite solicitar en los elegidos por el solicitante de entre los
paises signatarios'’.

De realizarse la solicitud PCT igualmente en Cuba, requeria de
los servicios especializados de un Agente de la Propiedad Industrial,
de acuerdo con la legislacion cubana vigente. En el caso, se procede a
contactar con el bufete especializado Claim S. A. y se esclarecieron las
cuestiones formales y de contratacion de los servicios de los agentes de
Propiedad Industrial.

10 FAQs sobre el PCT. Coémo proteger sus invenciones en otros paises: Preguntas fre-
cuentes sobre el Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT) https://www.
wipo.int/pct/es/faqs/faqgs.html

U T.a lista de los Estados contratantes figura en el sitio web de la OMPI en www.wipo.
int/pct/es/pet_contracting_states.html.
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Las valoraciones relativas a los pagos del tramite legal de solicitud
reflejan una problematica a las que se enfrentan, de forma habitual, lo
solicitantes nacionales que, como la Universidad de Oriente, podian ver
limitadas las posibilidades de asumir los elevados costos de la via PCT,
considerando que debia presentarse en otras etapas, ante oficinas extran-
jeras de patentes.

Costes
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Figura 1. La formacion para la gestion de innovacion en universidades
del suroriente cubano (Lambert ez a/., 2023)

En tal sentido, debe senalarse que los pagos en USD solo pudieron
ser asumidos por el financiamiento de la cooperacion internacional a
través del Proyecto Vlir, por la condicion de resultado de la formacion
doctoral del inventor y la gestacion del resultado en el marco del pro-
yecto. El tema del pago de costos de tramitacion y administrativos de
las solicitudes y las patentes concedidas en el extranjero merece ser con-
siderado por las limitaciones de contar con los recursos financieros en
divisa que permitan solicitar y una vez concedida, pagar las anualidades
para la vigencia de las patentes. Las tasas de presentacion por el PCT
oscilan los 1 330 francos suizos, mientras que la tasa de busqueda se
calcula hasta los 2 000 francos suizos de acuerdo con las exigencias de
la oficina escogida que corra con la bisqueda internacional escogida por
los solicitantes.

La presentacion ante la Ocpi sugeria que la solicitud y los documen-
tos que la integran, debian elaborarse en idioma espanol. La redaccion
de ambos documentos recaeria bajo la responsabilidad de los Invento-
res, al no existir en el bufete contratado en el pais, personal especializa-
do para la redaccion de solicitudes patentes. Esta problematica indica
la necesidad de formacion en materia de redaccion de solicitudes de los
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investigadores, como una estrategia para formacion de competencias y
capacidades que debe ser intencionada.

Acordar que la solicitud se tramite en la via PCT y que se presente
la solicitud en alguna oficina nacional europea, o ante Zuropean Patent
Office, como finalmente sucedio, permite emplear las ventajas de la via
del PCT (Patent Cooperation Treaty) de que Cuba es Estado parte. El
PCT, incluso, ofrece la alternativa de detener la publicacion internacio-
nal en casos de perfeccionamiento de la invencion. La publicacion sujeta
a plazos, de igual manera, permite no publicar antes de los 18 meses o
retirar la solicitud, que permite que no se considere incorporada en el
estado de técnica, y permitira que se mantenga los criterios sustantivos.

2 iy

u(l' £

Adminisiraciones efeciian blsquedas.
IPrvancnnes inbefnacionales formulan Soinvones ascntas
(IS4, Si54 v IPEA) ¥ trangmitan yormes &
obyelo ge =
fransmilan s # —
— presentst Hadas solicifudes & # publica en B —
= “ante h ﬂ. == ——» PATENTSCOPE —" .
ante omMBl comunica & las . -
Solicitudes Ofscinas recepionas ancadan '
niernscionsles  (Onaa do palemies Oficina Oficings designadas  patentes
L MRS O POk Inernacional (s de peslonbies
©lla Oficina Intermacional) NACECTES O regRnaks |
":": P Fase internacional o s Fase nacional
bk de priceided - i il P -

a 12 18 18 & o

| I 1 1 l | |

ol sy Ly O sacyiln ¥ - 558
(fecha de
pricoidad)

Figura 2. Esquema del Sistema PCT
Fuente: Ompi, 2023

Un aspecto crucial en la estrategia de proteccion fue la indicacion for-
mal de mantener la confidencialidad de la investigacion, mientras no se
redactara y presentara la solicitud de patentes, por las vias escogidas y ante
las autoridades nacionales de patentes que finalmente se decidiera. Los re-
sultados cientificos concretos del desempeno como investigadores, consis-
tentes en ideas inventivas o soluciones técnicas desde las diferentes areas de
las ciencias técnicas, naturales y exactas, resultan un importante aporte de
los profesores y la actividad de ciencia e innovacion. Habitualmente, estos
resultados se acompanan de produccion en forma de articulos cientificos.
A efectos del acomodo a la proteccion juridica, se trata de aportes inte-
lectuales de diversa fisonomia y condicion.

247



Gestionar la innovacién

La decision indicada por las autoridades administrativas de la UO,
se justificaba en un permanente debate al que se enfrentan los investi-
gadores: publicar o patentar. Aunque la respuesta a la interrogante y la
prelacion ordena a la solicitud de patentes previo a la publicacion de
resultados, la practica ha sido, desafortunadamente, la de privilegiar las
publicaciones cientificas, por demas una forma de comunicacion cien-
tifica requerida y que ocupa un volumen considerable de la divulgacion
de resultados de investigacion. La dicotomia entre patentar y publicar
otrora ha afectado a solicitudes de patente que, por publicaciones del
propio autor, han visto afectado el requisito sustantivo de novedad, ab-
soluta y mundial, que opera como regla inderogable en el sistema de
patentes. L.a novedad se ve afectada por la incorporacion en el estado
de la técnica mediante literatura cientifica publicada con anterioridad a
la fecha de presentacion de la solicitud, que fija el criterio comparativo
sustantivo de novedad. Con este aspecto definido, se procedia a acordar
los extremos de la confidencialidad. LLos inventores firmaron un Acuer-
do de Confidencialidad con la Universidad de Oriente.

La designacion de los inventores y titulares, como se ha senalado, re-
sulta un elemento crucial en la tramitacion de una solicitud. Este aspecto
trasciende a los aspectos de representacion como titulares, de la Univer-
sidad de Oriente y la Universidad Libre de Bruselas, atendiendo al he-
cho de que ambas instituciones firmaron un Convenio de Colaboracion
en febrero de 2020, con cinco anos de vigencia, en el cual se contemplan
los aspectos de propiedad intelectual. En el caso de la participacion del
Centro de Biofisica Médica, como Ecti, con una situacion juridica di-
ferente a la universidad, se decide por las partes que sea asumida su
participacion por la UO. Por otro lado, tanto los términos de referen-
cia firmados con el Ministerio de Comercio Exterior (Mincex), como el
contrato del Proyecto Vlir, la UO ostentaba representacion de todas las
partes cubanas, incluidas las Ecti participantes CBM y el Centro Nacio-
nal de Electromagnetismo Aplicado (Cnea). Esta cuestion fue definida,
institucionalmente, con la participacion de los maximos responsables ad-
ministrativos de las areas.
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Designacion de la VUB para solicitar la patente, gestién y
transferencia

La inexistencia de personal especializado para redactar la solicitud de
patentes en idiomas inglés y espanol, y la conviccion de que la presen-
tacion de una solicitud por la via PCT eran aspectos esenciales, sugeria
reevaluar la estrategia de presentacion de la solicitud en Cuba ante la
Ocpi. Se valora una variante para la solicitud de la patente que acelerara
el logro del documento de patentes a solicitar, con el proposito de faci-
litar la culminacion de la tesis de doctorado asociada a la patente, y de
replantarse la publicacion de resultados en articulos cientificos.

Por tal razon, se adopta la decision de realizar la solicitud de la pa-
tente via PCT ante una oficina de un pais europeo, miembro del PCT,
que se realizaria designando a la Universidad Libre de Bruselas como
representante, en labor que seria desplegada por la Oficina de Transfe-
rencia de Tecnologias de la VUB".

El grupo asesor valoro aspectos relacionados con la solida experien-
cia de la Oficina de Transferencia de Tecnologias de la VUB. Acredita
la solicitud y gestion de patentes, modelos industriales, secretos indus-
triales, know-how, registro de soffware y otras formas de PI. VUB es
titular de 180 familias de patentes vigentes, de las cuales 55 son de titu-
laridad exclusiva de esta universidad. I.a VUB presento 41 solicitudes
de patentes para invenciones, mientras le fueron concedidas otras 22
nuevas patentes, solicitadas en afos anteriores de invencion. Ocupa el
lugar 59 en el top 100 europeo de las universidades mas innovadoras'.

Con vistas a hilvanar lecciones para la gestion en la UO, se estudio
la estructura de la VUB para la PI, como parte de la I+D+i y la expe-
riencia probada en las solicitudes y comercializacion y transferencia de
resultados. La convocatoria a especialistas y abogados especializados
en firmas especializadas en redaccion de patentes para cada area del
conocimiento resulta determinante en la gestion de la PI por la parte
belga. Las estrategias de solicitud de patentes se complementan con
acciones de vigilancia tecnologica, y con una evaluacion previa de los

12 T.a Otri de la VUB se encuentra adscripta a la Vicerrectoria para la Innovacion y Re-
laciones con la Industria, que se responsabiliza de la actividad de I+D+i, diferenciando
de la atencion de la Investigacion.

3 Hsta informacion se expone en el Reporte Anual de la Vicerrectoria para la Innova-
cion y Relaciones con la Industria de la referida universidad.
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potenciales licenciatarios, para adquirir la tecnologia referida por la pa-
tente. Este aspecto es crucial, porque permite identificar empresarios
con capacidad de desarrollar la tecnologia en los estadios iniciales, pre-
vio al perfeccionamiento tecnologico de la invencion en que se obtie-
nen los resultados innovadores por las universidades, como generalidad.
Con esta estrategia, se garantizan incomes y revenues directos, y permite
recuperar los gastos asumidos para la investigacion, con beneficios para
inventores y las universidades titulares de la misma.

La posibilidad de asumir los costos por concepto de solicitud de
patente y respuesta a las reivindicaciones, la capacidad de pago agil y
expedito, sin las limitaciones provocadas por las operaciones financieras
en Cuba al momento de realizar pagos en moneda extranjera a través de
bancos internacionales, que imponen al pais ademas, tasas elevadas por
concepto de transferencias bancarias y estan sujetos a restricciones del
bloqueo de los Estados Unidos, fue otra de las ventajas identificadas en
la estrategia delineada de designar a la VUB para la tramitacion.

Titularidad de la patente y la distribucion de beneficios
econ6émicos. Valoraciones generales

Como parte del proceso de formalizacion juridica de la condicion de
solicitante, a nombre de las partes, se emitio documento que confiere a
la VUB facultades para representar a la UO, con vistas a presentacion
de la solicitud y la gestion de la patente concedida. En este sentido,
se abrio la negociacion de un acuerdo contractual para la solicitud y
gestion de la patente conjunta, en el cual se delimitarian los aspectos
negociales de la solicitud y los aspectos que regirian a las partes.

La negociacion y celebracion del contrato para determinar los as-
pectos de titularidad en la solicitud y derechos de explotacion de la so-
licitud constituyeron una compleja y larga etapa. La revision de cuatro
propuestas contractuales es indicativa de la compleja negociacion de as-
pectos particulares del dispositivo clausular en los cuales no se alcanzo,
temprano, acuerdo entre las partes. Otros aspectos emergen del proceso
de negociacion, juridicos, practicos de gestion, que requirieron consultas
a actores y autoridades cubanas del Ministerio de Educacion Superior
(Mes), la Ocpi, e instituciones de BioCubaFarma con acreditada expe-
riencia en la solicitud y transferencia de tecnologias patentadas. En cada
caso, se elaboraron dictamenes técnico-juridicos que ayudaran a las au-
toridades facultadas para contratar, contentivos de valoraciones especia-
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lizadas, en lo que recae un mérito y experiencia en la gestion de PI para
la UO y las potencialidades de replicacion de la experiencia.

Tras comunicacion virtual y por escrito mediante correos, se recibe y
discute la primera propuesta de Co-ownership agreement entre la VUB
y la UO. Las clausulas del acuerdo de cotitularidades pactaban la parti-
cipacion de las partes en las etapas de elaboracion, solicitud, tramite de
la patente y respuesta a requerimientos de las oficinas de patentes, man-
tenimiento de la patente, y comercializacion de la invencion a través del
licenciamiento a terceros interesados. La primera variante contractual
negociada designada a la VUB para representar a ambas instituciones
en la solicitud de patente asumia los gastos de solicitud y mantenimiento
a riesgo, fijandose que serian devueltos sobre las ganancias netas obte-
nidas por la comercializacion de la invencion, para luego fijar a partes
iguales la proporcion de ingresos para las partes. Hasta este punto, la
negociacion transitaba sin dificultad. Al referirse a los potenciales licen-
ciatarios de la patente, la VUB presento su estudio de la tecnologia y los
previsibles licenciatarios con los que se negociaria la explotacion, siendo
en todos los casos empresas norteamericanas. Como parte de la buena fe
que debe mostrarse, se alerta sobre las complejidades para negociar con
empresas de los Estados Unidos, y la vigencia de restricciones impuestas
por el Bloqueo econémico y financiero a las instituciones cubanas. Este
aspecto no habia sido tomado en consideracion por la parte belga.

Como es conocido, las restricciones impuestas por el bloqueo eco-
noémico y financiero a las instituciones cubanas incluyen la solicitud de
licencia administrativa a la Office of Foreign Assets Control (OFAC), de
la Secretaria del Tesoro, que deberia ser tramitada por la parte extranje-
ra. Se emite a favor de la institucion extranjera, no norteamericana, que
mantenga relaciones comerciales con Cuba y que involucren a empresas
norteamericanas. So pena de sanciones unilaterales que impondria el
gobierno de los Estados Unidos, se dificulta no solo la opcion de solicitar
la patente ante la USPTO (US Patent and Trademark Office).

El bloqueo y Cuban Assets Control Regularions (CACR), 31 Code
of Federal Regulations han sido denunciados por el caracter extraterri-
torial de las disposiciones y sanciones. En particular, en la parte 515 se
refiere a la transacciones relativas a la propiedad, que incluyen en la
concepcion del sistema juridico del common law estadounidense, a las
patentes, marcas, copyright y otras formas de PI. De acuerdo con deci-
siones del Panel de la OMC para Derechos de Propiedad intelectual,
las medidas de esta naturaleza afectan los intereses de las partes en este
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ambito. No deberian afectar las relaciones directas, si bien el alcance
de la concepcion de la propiedad tedricamente se extiende a los bienes
inmateriales cuando estas son objeto de licencias (Merges, 2011; Pires

de Carvalho, 2005).

La situacion expuesta provoca una modificacion del contrato de coti-
tularidad, en una nueva propuesta de un contrato de cesion de derechos
o Assignment agreement.

Técnicamente, las solicitudes de derechos de Propiedad Intelectual
en los Estados Unidos, incluidas las patentes, no se ven limitadas por
las normas de la Office of Foreign Assets Control, del Departamento del
Tesoro (U.S. Department of Treasury). La OFAC prevé un recurso para
autorizar los acuerdos mediante una autorizacion especifica que pueden
solicitar las partes para explotar la patente, lo cual no es requerido para
solicitar ante la USPTO (US Patent and Trademark Office). Existen
excepciones previstas en la 31 C.F.R. § 515.528, consistentes en una
autorizacion en el CACR que permite a personas y organizaciones esta-
dounidenses participar en determinadas transacciones relativas a la Pro-
piedad Intelectual. La regulacion permite la presentacion y tramitacion
de cualquier solicitud de patente, marca o derecho de autor extranjeros
y su renovacion en los Estados Unidos, cuando el actuante no sea un
nacional estadounidense'.

Resultaba anticipado prever que, en todos los casos, las Gnicas for-
mas de explotacion posibles involucren a empresas de los Estados Uni-
dos, asentadas en el territorio de los Estados Unidos, donde serian de
aplicacion automatica las reglas de la OFAC y del Departamento del Te-
soro. Se sugiri6 que fueran estudiados licenciatarios de otros paises que
pudieran mostrar interés en la explotacion de la patente. Ciertamente,
existe una participacion mayoritaria de empresas de los Estados Unidos,
con estrategias comerciales atractivas y que asumen los riesgos tecnologi-
cos de la prueba de concepto y puesta a punto de la invencion patentada,
previas a la explotacion de tecnologias en sus estadios iniciales. En el
sector del mercado, pueden considerarse la existencia de competidores,
empresas de otros paises, que pudieran explorarse como licenciatarios de
la tecnologia patentada.

4 Cuban Assets Control Regulations (CACR), 31 Code of Federal Regulations. ht-
tps://ofac.treasury.gov/

252



propuestas desde las universidades del suroriente cubano

El acuerdo de cesion total de derechos sobre la invencion, en prin-
cipio, no fue aceptada por los negociadores de la UO". Tanto las dis-
posiciones relativas a PI en los Acuerdos Especificos para la formacion
doctoral en co-tutela y el convenio marco firmado por las partes cubana y
belga, establecen un régimen de cotitularidad en estas situaciones, con lo
cual acuerdos con este contenido, no responden a la finalidad del marco
de colaboracion de las partes.

Los argumentos de la parte cubana exponian que la cesion de titu-
laridad por parte de la UO a la VUB afectaba la posicion juridica de la
UO que, de ceder sus derechos, no concurriria como titular ni legitima-
ria su posicion mediante ninguna forma juridica reconocida, aspecto de
reconocimiento de resultados de la institucién que no seria resuelto por
un contrato que prevea cuestiones de participacion economica. En tal
sentido, la solicitud revestia la importancia adicional por ser la primera
patente que utilizara la via del PCT, y por el impacto para la UO en el
panorama cientifico nacional. La cesion imposibilitaria a la UO obtener
el titulo de patente con eficacia territorial para Cuba. Cualquier opcion
negociada por la parte cubana deberia considerar que se obtenga la pa-
tente ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (Ocpi), siendo
consecuentes con la funcion de la universidad y la contribucion al desa-
rrollo del pais en el contexto socioecondmico actual.

En tal sentido, afectaria incluso las posibilidades que empresas na-
cionales pudieran incorporar la solucion tecnologica patentada en te-
rritorio cubano y a la UO de explotar la invencion mediante licencia,
en un campo donde, como se expuso, se acreditaba experiencia por el
CBM vy se relacionada con tecnologia del Angiodin. La solucion téc-
nica constituye una nueva patente, obtenida a partir del perfecciona-
miento tecnologico de los equipos y sistemas diagnostico de los centros
de investigacion involucrados, en este caso el Centro de Biofisica Mé-
dica, con lo cual debe considerarse que pueden derivar desarrollos de
la investigacion que involucren a otros investigadores en proyectos con
perspectivas de innovacion. Estas valoraciones indicaban que la UO no
puede prescindir de la invencion mediante una cesion total de derechos.

15 Como valoracion subjetiva de los autores de esta contribucion, que participaron en la
negociacion, la situacion alertada de buena fe, fue capitalizada por la parte extranjera
en detrimento del co-solicitante cubano y mostraba un postura predatoria, a la que la
parte cubana, que ahora se tornaba la parte débil en la relacion contractual, se veia
forzada a aceptar, una suerte de todo o nada.
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Con estas, y las valoraciones supra que exponian que era posible ma-
niobrar con las restricciones del bloqueo econoémico, comercial y finan-
ciero de los Estados Unidos a Cuba, se rechaza la propuesta y se realizan
nuevas, manteniendo como propuesta el régimen de cotitularidad entre

la UO yla VUB.

El acuerdo de cesion de solicitudes de patentes resultaba prematu-
ro y, en cierto modo, abusivo. Resultaba incierta la posibilidad de que
concurran estas circunstancias, incluso la obtencion de la patente, como
derecho en expectativa que deberia transitar rigurosos examenes. Parti-
cularmente puede acordarse entre las partes, como estipula la clausula 2
del Acuerdo de Cotitularidad inicial, si fuera necesario adoptar decisio-
nes de este tipo. Una vez concedida la patente, o cercana a la conclusion
de la fase internacional de la via PCTT, se pudieran renegociar estas cues-
tiones. En virtud de esta clausula, se defiende la opcion de completar en
la fase nacional ante la OCPI para obtener la patente en Cuba, lo cual
resulta aconsejable por el impacto que puede tener para la Universidad,
a menos de que el Informe preliminar evaluara negativamente la paten-
tabilidad, que indique que no se concederia la patente.

En un acuerdo de cotitularidad pudiera pactarse la revision y nego-
ciacion de las decisiones sobre licencias mediante cesiones parciales de
derechos para todas las situaciones en que sea necesario, con posteriori-
dad a la concesion de la patente con alcance territorial. Este permitiria
cumplir las obligaciones economicas y gastos en que incurririan las par-
tes por la solicitud y tramitacion de la patente, y en caso de no haya sido
posible explotar la patente y obtener beneficios econémicos.

Los negociadores de la UO propusieron, asimismo, emplear la via
nacional o pais-pais para presentar las solicitudes independientes, pre-
sentando ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial y luego,
con fecha de prioridad unionista cubana, en Bélgica, siempre dejando
abierto la posibilidad de ceder los derechos de la patente para los Esta-
dos Unidos a la VUB, en caso de que sea justificado para los intereses
de las partes belga y cubana para potenciales licenciatarios, en acuerdos
posteriores de licencia de patentes.

Un tercer acuerdo denominado Znvention Assignment Agreement,
fue presentado por la VUB después de realizar un intercambio virtual
en el cual se explicaron las implicaciones juridicas, institucionales, y las
afectaciones de orden cientifico que implicaba la aprobacion del acuer-
do de cesion de derechos. El contrato tampoco asumia la propuesta de
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la UO de mantener los derechos de titularidad. Se solicitaba también el
derecho de la UO a contribuir equitativamente por los gastos de la soli-
citud y gestion de la patente, utilizando el financiamiento del programa
de cooperacion internacional.

Las clausulas del contrato nuevamente se redactaron en términos
muy desventajosos para la UO. El acuerdo propuesto por la VUB no re-
flejo el contexto de las negociaciones que habian tenido lugar. La lectura
de su dispositivo clausular no aclara por qué la parte cedente, la UO,
asumiria un contrato de tal naturaleza, lo que transparentaria en cierto
modo a la figura. La cesion de los derechos de la solicitud obedecen a
situaciones que no se reflejaban y que fueron precisadas en las negocia-
ciones: que los potenciales inversores y licenciatarios en este mercado
o campo de la tecnologia son empresas norteamericanas, y las medidas
del bloqueo de los Estados Unidos pueden entorpecer o desincentivar
la busqueda de licenciatarios, un aspecto esencial para las dos partes
considerando que se trate de universidades que tienen que transferir
sus invenciones patentadas a las empresas para su explotacion y recibir
regalias de dicha explotacion.

Debe senalarse, como se mostrd y evidencio en la opinion técnica
de la parte belga que era posible sortear las restricciones impuestas por
las medidas del bloqueo que impiden que una parte cubana se consigne
como titular. La parte negociadora valord, incluso, que el acuerdo pro-
puesto incluia extremos ajenos a las cesiones de PI, y se sugirio incluso,
negociar un precio unitario por la VUB a recibir por la UO como ceden-
te, a partir de una valuacion econémica de la invencion.

Con esta propuesta, los negociadores por la parte cubana valoraron
el riesgo de que la parte extranjera continuara con el tramite, lo que
colocaba a la parte cubana en una posicion sumamente desventajosa.
La falta de acuerdo afectaba las negociaciones, y la marcada postura de
solicitar la patente, indicaban que resultaba potencialmente protegible y
lucrativa, con lo cual debia atenderse a los aspectos de la negociacion,
sostener la buena fe de las partes en el contrato, y adoptar una decision.

Resultada entonces recomendable zanjar cualquier diferencia, en in-
tereses de los inventores y la formacion doctoral del inventor participante,
y de la institucion nacional cubana. Empero, se requeria de la adopcion
de decisiones relacionadas con el plan de investigacion doctoral y las
publicaciones cientificas de sus resultados, las cuales no deberian efec-
tuarse antes de la presentacion de la solicitud, pues atacarian el criterio
de novedad absoluta y mundial requerido por las patentes.
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El proceso de negociacion transitd por una etapa de enfriamiento,
en la cual no se alcanza acuerdo entre las partes. El impasse se inte-
rrumpe con la notificacion de modificacion de las condiciones en que
solicitaria la patente, en que la parte belga informa que la solicitud de
la patente habia incorporado las contribuciones de un nuevo inventor,
vinculado con la VUB, en relacion con las cuestiones técnicas esenciales
de la solicitud de patente y atenuando la relevancia de la idea inventiva
inicialmente descrita. Esta situacion fue corroborada por los inventores
cubanos. La participacion y relevancia de los aportes inventivos de otro
inventor de la VUB, que resultaba ahora parte inextricable de la soli-
citud, modificaba las circunstancias y posicion negociadora de la UO.

Amén de valoraciones subjetivas, se desprenden otras lecciones
para la parte cubana y sus investigadores, relacionadas con el apego a
los acuerdos de confidencialidad y la informacion autorizada a divul-
gar cuando participan otros investigadores y la informacion previa a la
institucion con la que mantienen vinculo. La sensibilidad de temas de
autoria, que pueden abortar los esfuerzos de proteccion de los resultados
y desconocer los aportes iniciales, se ha documentado en los escenarios
académicos, donde las ideas inventivas pueden ser perfeccionadas y su-
peradas en los espacios de investigacion por otros investigadores. La aler-
ta temprana de estas situaciones debe apercibirse a los investigadores.

Se recibe una propuesta de la VUB, que insistia en la aprobacion
del contrato de cesion en negociacion. La respuesta de la UO se sos-
tiene en la cotitularidad de ambas instituciones, pues la presencia de
un tercer autor vinculado con la parte belga no significa afectacion de
la titularidad de ambas instituciones, pero deja abierta la modificacion
de la participacion y el porcentaje de las regalias a recibir. Con fecha
de octubre de 2022, se propone un nuevo contrato, denominado Joinz
invention agreement.

El acuerdo modifica sustancialmente la propuesta anterior de la par-
te belga, y asume la realizada por la parte cubana en su momento, pilar
de la postura negociadora de la UO, de no aceptar la cesion de derechos
y la trasmision de facultades relativas a la explotacion a la VUB desde
la presentacion inicial de la solicitud. Como se ha venido sefialando,
sobre este topico no se alcanzaba acuerdo entre las partes. La solucion
contractual distingue dos momentos o etapas, en las que se distingue
el szatus juridico de la condicion de solicitante en el procedimiento: la
primera etapa, desde el momento de la presentacion de la solicitud hasta
que sea publicada, a los 18 meses de la presentacion, y en la que consta-
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ra la condicion de solicitante de la patente por ambas partes y a efectos
juridicos, la condicion de titular; la segunda etapa, desde ese momento y
con la entrada en fase nacional, a la cual se difieren las decisiones sobre
titularidad.

La entrada en la fase nacional del PCT, sujeta a las posibles so-
licitudes en paises donde se explote comercialmente la patente y los
potenciales licenciatarios de la tecnologia patentada, permite considerar
los supuestos de cesion de derechos y habilitar mecanismos practicos
de explotacion, en beneficio de las partes. Sera en esta segunda etapa
donde, a efectos de agilizar y concretar el licenciamiento en que la VUB
actuaria, y con base en el informe de busqueda internacional, donde
se definiran los aspectos juridicos privados de la explotacion mediante
licencias de la patente.

En resumen, se pacta que con posterioridad a la publicacion de la
solicitud de la patente en cotitularidad, a efectos probatorios y juridi-
cos, confirmando la titularidad, y que se mantenga esta informacion
en las bases de datos de patentes donde se publique la misma, en este
caso, bases internacionales de informacion de patentes, se negociaria la
condicion de la cesion de titularidad de derechos invencionales con la
finalidad de alcanzar los mejores acuerdos contractuales de explotacion
comercial de la invencion patentada.

El acuerdo prevé la cesion de derechos por la UO a la VUB al pre-
sentarse la solicitud por via PCT en el plazo de 1 ano de la fecha de
prioridad de presentacion en la Oficina designada por las partes (priori-
dad convencional). No se requerira para ello, una nueva negociacion o
adopcion de instrumento contractual.

Se valor6 de adecuada la designacion de la oficina propuesta por la
VUB para realizar la presentacion de la solicitud prioritaria, que, por
razones de idioma, administrativos y de procedimiento de patentes, ha
considerado la parte belga. La presentacion establece como fecha de
prioridad para la solicitud por la via PCT.

La cesion en el acuerdo de cotitularidad anticipa y pacta los aspectos
necesarios para que, con celeridad y sin requerir un nuevo acuerdo con-
tractual, se adopten decisiones sobre presentacion en fase nacional en
territorios donde se pueda explotar, y realizar las negociaciones con po-
tenciales empresas para la explotacion de la patente, sin otros obstaculos
practicos relacionados con el domicilio de las empresas y en respuesta a
limitaciones a partes y empresas cubanas. Aunque se sostiene que no es
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la solucion 6ptima, y dista de la postura negociadora de revisar el licen-
ciamiento en cada caso particular'®, este aspecto ha sido comprendido
por la parte negociadora cubana: se trata de una practica de entidades
cubanas para evadir los efectos negativos extraterritoriales del bloqueo
economico, comercial y financiero de los Estados Unidos a Cuba.

Como se pudo constatar en la practica de instituciones, promover
acuerdo de cesion en los que no se acredite en la fase de explotacion
posterior a la solicitud y la concesion de la patente, viene operando
como alternativa para facilitar la explotacion en casos de cotitularidad".
De igual forma, resulta una practica entre universidades europeas y de
la VUB, negociar acuerdos de cesion, y que la parte cedente mantenga
los derechos economicos derivados de la explotacion'®. En el dictamen
realizado a la propuesta anterior se alertaba sobre el peligro de ceder la
condicion de cotitular, que proponia la VUB en sustitucion de una pro-
puesta inicial de acuerdo de cotitularidad. Se alert6 que resultaba afec-
tada la posicion juridica de la UO que, de ceder sus derechos, no con-
curriria como titular ni legitimaria su posicion mediante ninguna forma
juridica reconocida en la etapa de solicitud. Este aspecto fue modificado
en favor de la propuesta realizada por la UO, apareciendo como cotitular
en la solicitud de la patente, y en la solicitud por la via PCT realizada en
el plazo del afio de prioridad (fecha de prioridad). Este aspecto ha sido
esencial en las negociaciones y el alcance de un acuerdo final, por lo que
se considera que las clausulas ofrecen seguridad juridica y confirman una
posicion adecuada para la UO, que sin embargo debe revisarse cada caso
para cada solicitud en cotitularidad.

16 a UO recomendaba la negociacién y adopcion de acuerdos de licencia y explotacion
caso a caso, vis @ vis, y no en forma de cesion general de los derechos a la VUB, cuando
las condiciones de licenciamiento a terceros (potenciales licenciatarios que exploten la
invencion.

17 Se constat6 en conversaciones con instituciones cubanas de BioCubaFarma, en parti-
cular con Dr. C. Luis Enrique Fernandez Molina, investigador del Cim con participa-
cion en 16 patentes de invencion, algunas con familia de patentes otorgada en los Esta-
dos Unidos. Se consultaron a especialistas y examinadores de la Ocpi y de profesores
de la Facultad de Derecho de la UO y la UH.

18 Ta parte belga e investigadores de la VUB facilitaron proformas contractuales que se
vienen adoptando entre universidades europeas, en funcion de los intereses de las par-
tes, las expectativas de explotacion y la obtencién de mayores beneficios econémicos, y
contexto territorial de explotacion.
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El acuerdo alcanzado permitira facilitar la transferencia de tecnolo-
gias a estructuras empresariales extranjeras o nacionales cubanas con po-
sibilidades de producir y explotar econdmicamente la invencion. En tal
sentido, debe precisarse que las partes cotitulares son dos universidades
que no cuentan con las condiciones productivas a escala de mercado para
los dispositivos patentables, y que el rol de las universidades en los proce-
sos de transferencia de tecnologias es licenciar a potenciales empresarios
que puedan explotar y realizar pago de regalias por la explotacion.

En las negociaciones iniciales, la VUB planteo el predominio en el
sector del mercado de la tecnologia patentada de empresas de los Esta-
dos Unidos, identificados como potenciales licenciatarios. La cesion en
la etapa posterior permitira mantener la titularidad y el reconocimiento
en las bases de datos como cotitulares, y en la entrada en el etapa de
comercializacion, permitira a la VUB asumir la posicion juridica de la
UO, que no aparecera reflejada en los contratos de licencia de patentes.
Las clausulas del contrato de cotitularidad firmado permiten obtener
una remuneracion por toda explotacion en todo momento posterior a la
cesion de titularidad, sustituyéndose por un acuerdo fiduciario en que
la VUB se compromete a remunerar en los términos y proporeion acor-
dada. La decision permitira a la UO mantener ingresos de las regalias
como licenciante recibidas por la VUB, que seran pagadas por el cotitu-
lar a la parte cubana. Permitira evitar las complejas autorizaciones para
establecer operaciones comerciales con instituciones cubanas y explotar,
en caso de que los licenciatarios lo tengan previsto, en el mercado iden-
tificado como lider del sector de la tecnologia.

Debe anadirse que la busqueda de potenciales licenciatarios y socios
se asumira por la VUB, con mayor experiencia e infraestructura dedica-
da a la actividad de Propiedad Intelectual y transferencia de tecnologias
protegidas por PI. Sobre este particular, se desprenden lecturas sobre
las limitaciones de las estructuras de las universidades para asumir la
proteccion en el extranjero y el empleo de las vias.

Se establecen los porcientos de participacion de las partes correspon-
dientes con las aportaciones de las partes en porciento de 60-40, con
mayor participacion de la VUB. La proporcion de participacion se mo-
difica respecto a la propuesta anterior de 50-50 % por la incorporacion
al reporte técnico de la invencion de resultados de un investigador de la
VUB y la relevancia en la redaccion de la patente, donde el resultado de
los investigadores de la UO resulta adecuado para la nueva propuesta.
Este aspecto se reviso en la etapa de negociacion con los investigadores
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de la UO, quienes expusieron este particular y la modificacion del peso
de su aporte en la invencion a partir de las etapas de perfeccionamien-
to de la idea inventiva.

Limitaciones de las estructuras de gestion de la PI

Al menos dos tareas y actividades derivadas de ellas representan un reto
para las estructuras de Propiedad Intelectual, y encargadas de la trans-
ferencia, como las direcciones de ciencia, tecnologia e innovacion y las
recientemente creadas estructuras dinamizadoras del vinculo universi-
dad-empresa en instituciones de Educacion Superior. Por una parte, la
redaccion y presentacion de solicitudes y, por otra, las tareas de manteni-
miento, vigilancia y comercializacion mediante TTC a los licenciatarios,
es decir, a la industria y al sector empresarial. Otras, generales, recaen
en la busqueda de financiamiento para la investigacion, mediante las
diversas fuentes que incluyan la investigacion a demanda o por encargo.
Tienen un reto en su funcionamiento y conformacion del dispositivo ad-
ministrativo para asumir la proteccion, primero, y luego la transferencia
de resultados. Sin una, no es posible llegar al siguiente nivel. Esta maxi-
ma debe ser leccion aprendida por las autoridades universitarias.

En el contexto actual del pais, la identificacion de oportunidades
de solicitud de familias de patentes en el extranjero, empleando las vias
nacionales o del PCT, ademas de la especializacion técnica, tiene otro
reto en los recursos (financieros e inversion) para realizar las acciones de
solicitud empleando los complejos mecanismos de solicitud internacio-
nal. Las tareas de solicitud, mantenimiento de los derechos de patentes
mediante pago de tasas administrativas en las oficinas nacionales donde
se solicite la patente, acciones de vigilancia para la defensa de la paten-
te, y las operaciones de TTC, completan las tareas de estas estructuras.
De la revision de las estructuras de PI y TTC, para las invenciones uni-
versitarias resulta una tarea vital la busqueda de licenciatarios. Las tra-
mitaciones, costosas, complejas, altamente especializadas, y con escasos
especialistas en el pais (para el area del conocimiento, no se cuentan con
agentes de PI en los Bufetes especializados de Cuba) y la carga sobre
los inventores para elaborar, a partir del reporte técnico, la solicitud, son
otras limitaciones.

Conclusiones

La solicitud de patente para la invencion Multiparamerric PPG Devi-
ce, Dispositivo de fotopletismografia multiparamétrico, presentada em-
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pleando el PCT y que designa como solicitantes a la de Universidad de
Oriente y la Universidad Libre de Bruselas, bajo titularidad conjunta,
permite constatar una experiencia practica en la proteccion de resultados
de investigacion obtenidos por profesores e investigadores de institucio-
nes cubanas y extranjeras. Sin anticipar la concesion, sujeta a examen
sustantivo de requisitos de patentabilidad, la existencia de una expectati-
va de derecho consistente en la patente de invencion ha sido resultado de
una destacada labor innovadora de los inventores, y ha requerido una es-
trategia que ha conminado a especialistas para responder a los retos que
han significado todos las etapas, de indole técnico, legales y de gestion.

La solicitud presentada afirma y transparenta la posicion de la UO
como solicitante de patente conjunta con la VUB. Por la importancia
que ostenta como resultado de impacto para la UO y como primera pa-
tente de la institucion cubana, este puede considerarse relevante y con-
tribuir a la visibilidad internacional de la UO. Debe considerarse que las
patentes constituyen, ademas, un indicador de ciencia e innovacion para
las universidades cubanas, que destaca en el limitado escenario domés-
tico de patentes conferidas. Por demas, combina el paradigma de pro-
teccion, para resultados generados en el marco de la formacion doctoral
de un profesor universitario, y en el marco de acuerdos de colaboracion
internacional con partes extranjeras, como caso de buenas practicas a
replicar para las instituciones cubanas de Educacion Superior.

Confirma, y en ello subyace una cuestion sumamente importante, el
desplazamiento de una solicitud de patentes y su tramitacion contempla-
tiva, de reconocimiento moral del inventor y la institucion titular, a una
estrategia sustentada en la explotacion mediante la comercializacion de
los resultados, que valida a la patente como un instrumento comercial
internacionalizado y de posicionamiento en determinados mercados de
tecnologia, nacionales y foraneos. Las patentes deben solicitarse cuando
la finalidad es comercial, y se deben acompanar de estrategias de vigilan-
cia, identificacion de potenciales licenciatarios en etapas iniciales y du-
rante el examen, como pilares de una invencion que debe ser redituable,
amortiguar y compensar los gastos de I+D+i y aportar ingresos. Sin per-
der de vista que las universidades carecen de los medios y recursos para
explotar los resultados de investigacion y las innovaciones tecnologicas
por si mismos a escala comercial e industrial, la busqueda e identifica-
cion temprana de licenciatarios puede justificar la erogacion en los cos-
tosos tramites en Cuba y en otros paises orientado por las oportunidades
de insercion en el contexto comercial y de exportacion de conocimientos
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protegidos adecuadamente, para lo cual operan los derechos de propie-
dad intelectual.

Asumir este reto, requiere de la formacion de competencias profesio-
nales en profesores e investigadores, en Directivos y en los equipos de
gestion de la PI. Tamano reto recae en la preparacion de las solicitudes,
que enfrenta limitaciones maytsculas en las universidades. Las solicitu-
des deben presentar documentos de solicitud elaborados con la calidad
técnica y juridica y por especialistas que conviertan la presentacion, en
una expectativa robusta de obtener la proteccion invencional. Por otra
parte, debe ponderarse la finalidad comercial de la patente como instru-
mentos en el trafico econémico, que intrinsecamente cumplen finalidad
de reconocimiento del mérito académico y cientifico.

La solucion técnica constituye una nueva patente, obtenida a partir
del perfeccionamiento tecnologico de los centros de investigacion invo-
lucrados, con lo cual debe considerarse que pueden derivar desarrollos
de la investigacion que involucren a otros investigadores en proyectos
con perspectivas de innovacion. Por ende, debe darse seguimiento a los
perfeccionamiento y mejoras realizadas por la parte cubana.

Las posibilidades de explotar mediante licencias por empresas na-
cionales cubanas, o extranjeras en Cuba, debe ser igualmente atendida
para cumplir con el mandado social de la innovacion tecnologica y la
ciencia, mediante la puesta a disposicion de entidades nacionales de la
solucion tecnologica patentada, de la patente solicitada en Cuba, en los
precios del mercado nacional. Esta fue maxima de la postura de la UO.

Los derechos de los inventores fueron meridianamente atendidos du-
rante todo momento en la negociacion. Partiendo de que nunca se vieron
condicionados a los aspectos de titularidad, y mantendrian en todo mo-
mento su condicion de inventor, y por ende sus derechos patrimoniales
de remuneracion por la explotacion. Los inventores mantienen relacion
juridica de trabajo o empleo con la UO, lo cual convierte automatica-
mente a las instituciones en titulares de los resultados de investigacion
protegibles mediante derechos exclusivos de PI, por las reglas juridicas
a atribucion de titularidades. Este tema no es galimatias juridico, pues
prima el denominado régimen de invenciones laborales en los sistemas
de patentes cubano' y foraneos. Constituia deber y mandato de la univer-
sidad, gestionar oportuna y de manera adecuada la proteccion. Queda

1 Encuentra regulacion juridica en la legislacion cubana. Art. 11 Decreto-Ley no. 290.
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por marcar el derrotero de la proteccion de resultados de investigacion
mediante Derechos de Propiedad Intelectual, y capitalizar la experien-
cia y practica adquirida en el caso de estudio.
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