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Tema de reflexion

Patente de los resultados de la investigacion biomédica

Ernesto Trens Florest

1 Coordinacién de Investigacion, Facultad de Medicina.

Introduccién

Lamayoriadelossistemasde evaluacion del trabajo acadé-
mico de |os profesores investigadores se basan en los resulta
dos de sus proyectos de investigacion, plasmados en €l nime-
ro de publicaciones que € investigador consigue, situacion
gue en apariencia, se contrapone con la estrategia de buscar
proteccion de esos resultados por medio de patentes. El reto
que representa entender lasleyesy el lengugje de las patentes,
por parte del académico universitario, ha orillado a que mu-
chos de éllos prefieran no patentar susinvencionesy quedarse
Unicamente con la publicacion en una revista arbitrada.

Por otro lado, un articul o cientifico esté escrito por uninves-
tigador en un lenguaje propio de la actividad académicay prin-
cipa mente se enfoca, a documentar los logros en € avance del
conocimiento y su difusién, mientras que, un documento de
patente esta escrito pensando como inventor y buscando laapli-
cacién industrial (comercia) delos hallazgos. Delo anterior, se
pueden desprender |as siguientes interrogantes: ¢Es compatible
e articulo cientifico con la solicitud de patente? Y, ¢Un acadé-
mico universitario puede recibir reconocimiento y retribucion
economica protegiendo sus resultados por medio de patentes?

Seglin nuestra experiencia la mayoria de los académicos no
contemplala proteccion intelectua de los resultados obtenidos
con € trabajo de investigacion porque existe un desconoci-
miento de como trabajan los sistemas de patente y sobre todo,
que esto pudierafavorecer paralaobtencion de recursos econé-
micos adicionales, por parte del sector productivo. En ocasio-
nes si piensan en la factibilidad de esta situacion cuando €l
articulo cientifico ha sido enviado a agunarevista, o inclusive
ya se ha publicado. Por o anterior ha surgido la conveniencia
de hacer las reflexiones que se vierten en e presente articulo.

Antecedentes

Lapropiedad intelectual esta intimamente ligada al licen-
ciamiento de las patentes y por ende, a la transferencia de
tecnologia. De hecho no es posible hablar sobre estrategias
de proteccion delos resultados de unainvestigacion sin con-
templar su comercializacién por medio del licenciamiento y/
o transferencia de tecnologia, por lo que el buscar ingresar
una solicitud de patente es diferente a una actividad mera-

mente académica que busca una evaluacion curricular. Una
patente es mas que eso, aunque su objetivo principal esbrin-
dar al poseedor un privilegio especia y temporal de explota-
cién comercial de unainvencion; en este documento se con-
cretainformacion cientifica, técnicay de mercado que daun
panoramaamplio del problemaal cua sele plantea una solu-
cién. Definitivamente, si se desea involucrarse en este cam-
po, o primero que se debe aceptar son susreglasy estar abier-
to aestablecer convenios con empresas del sector productivo
buscando la aplicacién y difusién de los resultados, median-
te un mecanismo diferente al académico.

Mucha de la informacién contenida en los documentos de
patente es la misma de los articulos cientificos, pero existen
otros datos que no se encuentran en otros documentos. Las prin-
cipales bases de datos de patentes son de acceso gratuito y debi-
do ala forma de redaccion que, por reglamento deben seguir
estos documentos, los convierte en una fuente de informacion
cientifica, tecnologicay de mercado que permite hacer revisio-
nes sobre el estado del arte sobre un campo en particular. Siem-
pre contienen una revision sobre € estado previo del conoci-
miento en el area de la invencidn propuesta, explicando la
problemética existente y aportando ademas, una solucion. Adi-
cionalmente, una patente incluye g emplos de como aplicar la
invencién, lo que le damayor riqueza como documento de con-
sulta. Asimismo es importante aclarar, que una solicitud de pa
tente se publica 'y es accesible a cualquier persona que desee
consultarla, después de 18 meses de haberse ingresado.

El buscar |a proteccion intelectual delosresultados con
su consecuente comercializacion, ha sido una practica de
muchos afios en universidades de paises desarrollados, de
hecho se pueden citar jemplos de la primera mitad del siglo
pasado, como es el caso del profesor Selman Waksman de la
Universidad de Rutgers quien en el afio de 1939 descubrio la
estreptomicina, fruto de un trabajo de colaboracién cientifi-
ca con el laboratorio Merck & Co., cuyo objeto era estu-
diar la produccion de sustancias antimicrobianas por me-
dio de una bacteria que se encontraba en el suelo. La
estreptomicina fue patentada por la universidad y comer-
cializada por el laboratorio, permitiendo a la primera, re-
cibir alrededor de 16 millones de ddlares (60 millones a
valor presente) en regalias, durante la vigencia de la pa-
tente. Afios después, buscando estimular y regular la pro-
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teccién de los resultados de proyectos de investigacion
universitarios en los Estados Unidos, durante la década de
los 80 se promulgo la Ley Bayh-Dole, que simplifico las
politicas involucradas en la comercializacion de patentes
que resultaran de la investigacién universitaria patrocina-
da con fondos federales, permitiendo que las primeras
mantuvieran la propiedad de los resultados patentados fa-
cultandolas para negociar por su cuenta acuerdos con em-
presas interesadas en obtener una licencia de explotacién.
La consecuencia fue que los fondos econémicos prove-
nientes de laindustria para apoyar investigacion universi-
taria, crecieran a un rango anual de 8.1% de 1980 a 1998,
alcanzando los 1,900 millones de délares. Por su parte las
solicitudes de patente pasaron de 250 por afio en los 80 a
4,800 en 1998; tan solo la Universidad de Californiatiene
concedidas mas de 500 patentes. Segin la AUTM (Asso-
ciation of University Technology Managers) en el afio 2000
fueron introducidos al mercado estadounidense 347 pro-
ductos nuevos basados en licencias de 88 universidades.

Esta efervescencia junto con la globalizacion econémica,
trajo como consecuencia que en las Ultimas tres décadas, en
€l ambito mundial incluido México, se hayan generado cam-
bios importantes en las leyes de propiedad intelectual ten-
diendo ala homologacién y permitiendo extender |a protec-
cién por patente ala materiaviva. En este aspecto destacala
primera patente concedida en Estados Unidos en el afio de
1981 para proteger un organismo vivo, laUS 4°259,444 que
brindé proteccion sobre una bacteria modificada del género
Pseudomonas, obtenida mediante técnicas de ingenieria ge-
nética, utilizable para degradar hidrocarburos cuyo inventor
fue Anand Mohan Chakrabarty. Otro caso gemplar fue la
patente de un mamifero transgénico, laUS 4" 736,866 otorga-
dael 12 de abril de 1988 ala Universidad de Harvard. Defini-
tivamente estos documentos generaron polémicay un inten-
so debate sobre los limites de la proteccion industrial
relacionada con organismos vivos. De hecho para que se pu-
dieran otorgar estetipo de patentes, se promovio en USA y en
Europa lainterpretacion literal delaLey que prohibela pro-
teccién por patente de razas animales, sin embargo no de
animales nuevos, entendiéndose por esto un animal transgé-
nico. Con esta base se manej6 el entendido de que un animal
manipulado genéticamente no constituye una nueva raza y
por lo tanto es sujeto a proteccién por patente. Definitiva
mente estos antecedentes |levaron a un acelerado proceso de
oficinas de transferencia de tecnologia en las universidades,
con el objetivo de recibir y evaluar las invenciones genera-
das por sus académicos, asistirlos en la solicitud de patentey
en la subsecuente negociacion con empresas para el licencia-
miento. Estas oficinas pasaron de 30 en €l afio de 1972 a
poco mas de 300 en el afio 2000 y précticamente en nuestros
dias, todas las universidades en los Estados Unidos cuentan
con una oficina de este tipo.
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Curiosamente, s revisamos la legislacion y normatividad
mexicana en materia de propiedad intelectual, incluyendo lade
los proyectos financiados por CONACY T, podemos detectar
similitudes con la legidacion estadounidense, ya que las uni-
versidades o las empresas, que desarrollen invenciones con fon-
dos provenientes de este organismo, mantienen latitularidad de
lainvenciony pueden comercidizarlade laformaque més con-
venga a sus intereses; sin embargo, en México no se hadado la
efervescencia por la cultura de la proteccion intelectual de re-
sultados académicos con su consecuente comercializacion.

Laexperienciadela UNAM

Desde el punto de vista reglamentario, en laUNAM es-
tén dadas las bases para favorecer la proteccion por medio
de patente de los resultados de la investigacion y la subsi-
guiente comercializacion de estos resultados por medio de
licencias o transferencia de tecnologia. Los antecedentes
directos datan del afio de 1983 cuando se cred la Direccion
General de Desarrollo Tecnoldgico, con laintencion devin-
cular el potencial tecnolégico dela UNAM con laindustria.
En el afo de 1985, paradarle mayor estabilidad, esta Direc-
cion se convirtié en el Centro para la Innovacion Tecnol 6-
gica (CIT), adscrito a la Coordinacion de la Investigacion
Cientifica cuyas primeras actividades se encaminaron a fo-
mentar €l establecimiento de una reglamentacion que per-
mitiera generar proyectos tecnoldgicos y transferirlos al
sector productivo, pero que, alavez, se pudiera evaluar el
trabajo académico. De esta manera se promueve la aproba-
cion del Reglamento sobre los ingresos Extraordinarios de
laUNAM (11 dediciembre de 1985) vigentealafecha, y se
publican los Lineamientos Generales acerca de la Investi-
gacion Aplicaday el Desarrollo Tecnoldgico (CTIC Agos-
to, 1984) donde se vierten algunas propuestas para eval uar
el trabajo académico en este tipo de investigacion y se con-
templan algunos aspectos para regular la participacion de
los académicos en proyectos vinculados con la industria.
Estos lineamientos quedaron circunscritos alos I nstitutos y
Centros de la Coordinacion de la Investigacion Cientifica.
El Reglamento sobre los Ingresos Extraordinarios de la
UNAM, fue el primero en su tipo en una universidad lati-
noamericana; aqui sefacultaalos académicos paraque par-
ticipen en proyectos vinculados a la industria, y puedan
recibir ingresos adicionales a su salario, si la universidad
los recibe. Asimismo normo sobre el manejo de manera ge-
neral de estos recursos, buscando fomentar lainvestigacion
vinculada al sector productivo. El CIT fue una referencia
obligada para muchas universidades de paises centro y sud-
americanos, que enviaron académicos para que se capacita-
ran en los aspectos de la vinculacion con la industria. En
poco més de 10 afios este Centro comenz0 a sentar las bases
para una adecuada y coordinada vinculacién con la indus-



tria donde se incluia, por supuesto, la proteccion intelec-
tual delosresultados de lainvestigacion universitaria. Des-
afortunadamente el CIT desaparecio en €l afio de 1997, per-
diéndose la experiencia y los logros conseguidos durante
esos afios. Afortunadamente se ha mantenido |a reglamen-
tacion.

Forma de patentar lainvestigacién biomédica. El prin-
cipal aspecto que se debe tener en cuenta es que € articulo
cientifico y la patente no se contraponen, de hecho, laredac-
cion de una solicitud de patente puede partir de la base del
borrador de un articulo cientifico que se esté preparando para
enviar a publicacién, sirviendo este primer documento para
determinar si existen elementos que puedan protegerse por
patente, y si esto resultafactible, seingresaprimero lasolici-
tud e inmediatamente después se publica. Esto es muy im-
portante para no perder la novedad que es uno de los tres
requisitos fundamentales para que se conceda una patente;
en otras palabras |a publicacién no debe esperar a la conce-
sidn, pues con el solo hecho deingresar lasalicitud, € inven-
tor esta protegido y puede divulgar sus resultados. Una pa-
tente constata la invencion como concepcién de una idea,
seguida de la reduccién a la practica; |o relevante es pensar
publicar los resultados y al mismo tiempo analizar si éstos
pudieran tener una aplicacién potencial, y entonces trabajar
los dos documentos a la par, € articulo y la solicitud. Una
patente requiere de gjemplos de uso y a menudo se puede
incorporar de la seccion de materialesy métodos del articulo
cientifico con ligeros cambios en la orientacion, esto es, mi-
rar mas hacialaaplicacion y el valor comercial.

Requerimientos basicos para determinar la patentabi-
lidad. Lasleyes de patente en €l ambito mundial, estén basa-
dasen tresrequerimientos formal es para que sean concedidas
gue son: novedad, actividad inventiva y aplicacion indus-
trial; hay un cuarto requerimiento que, aungue no es formal,
lo piden las oficinas de patentesen el mundo y eslasuficien-
ciaen ladescripcion. Los dos primeros implican que lo que
se divulgue no sea conocido que no sea obvio para aguien
con conocimiento y experiencia técnica en el campo de la
invenciony finalmente, €l tercero, que puedallegar al merca-
do. Lasuficiencia en la descripcion implica que una persona
con experiencia en €l campo pueda reproducir la invencion
siguiendo lo referido en el documento.

El uso efectivo delas herramientas de los sistemas de propie-
dad intelectud, reduce riesgos y facilita el proceso de llevar la
innovacién tecnolégicaa mercado. Por jemplo, una estrategia
es proteger, paratener mayor fuerzaal negociar con las empre-
sas, y utilizando los tratados internacionales se pueden diferir
los costos altos hasta 30 meses, permitiendo madurar latecnolo-
giaeinclusive redizar gjustes para mejorar la proteccion. Esto
selograutilizando € Acuerdo de Paris que permite que seingre-
seunasolicitud en México y contar con 12 meses paraingresar
solicitudes en otros paises, pero a afio se utilizaademésd Tra
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tado en Materiade Cooperacion de Patentes (PCT por sussiglas
en inglés) que permite continuar el tramite todavia en México,
recibir adicionalmente un reporte de blsqueda y un examen
preliminar internacional, que indican las posibilidades reales
de conseguir la patente. Esto tiene un costo aproximado, duran-
te estos 30 meses, de unos US $3,500 que pueden presupuestar-
seen e proyecto de CONACYT. Al término de este periodo se
tendran que ingresar solicitudes en cada pai's donde se requiera
la proteccién, esto definitivamente implicara pagos por despa
chos, derechos oficiaes, traducciones de la solicitud a idioma
del pais, lo que levaenormemente € costo por € patentamien-
to. La estrategia a seguir durante estos primeros 30 meses, es
conseguir que la empresa que se interese en la licencia pague
todos los tramites.

El ofrecer proteccion del mercado por medio de una pa-
tente, esalgo que atrae alaindustriay por 1o mismo el apoyo
complementario a proyectos de investigacion se incrementa-
r&; de hecho a mediados de | os afios 90 empresas del areade
lasalud incrementaron €l apoyo al 28% de los académicosen
las 50 principales universidades en USA que habian recibido
financiamiento por los Institutos Nacionales de Salud de ese
pais. En 1995 en estas 50 universidades se realizaron 7,427
nuevos descubrimientos que condujeron a 2,373 solicitudes
de patente de las que se concedieron 1,550, que llevaron a
2,142 convenios de licenciamiento y recibir 299 millones de
ddlares en regalias en ese afio.

Conclusiones

Una accion simple y econémica es fomentar la culturade
la proteccién intelectual y dar mayor difusién de estos con-
ceptos, pero sobre todo darnos confianza sobre la viabilidad
de estas estrategias tomando en cuenta que la innovacion se
relaciona con la comercializacién de nuevasideasy que esto
no es algo que atente contra el quehacer académico y lare-
glamentacién universitaria. La sola patente no es garantia de
que latecnologia desarrollada por la universidad culmine en
€l desarrollo de un nuevo producto comercial. Obtener la
patente significa que la institucion reconoce y toma en serio
los aspectos de innovacién y la necesidad de proteger el
mercado para obtener un convenio equitativo al licenciar la
patente. Si se puede pensar a mismo tiempo de escribir un
articulo cientifico, si existen posibilidades de resguardarse
la propiedad intelectual de los resultados académicos, que
reforzaran de manerasignificante losfondos econémicos para
realizar més investigacion, ya sea por apoyo directo o por
pago de regalias por explotacion de patentes.
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Noticias relevantes de la Gaceta, UNAM

A cargo de Maria de la Paz Romero
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Febrero 2006

En la Unidad de Electrofisiologia Clinica de la
Facultad de Medicinade laUNAM se atiende ala po-
blacion mas necesitada que padece arritmias cardia-
cas; alafecha se han donado més de 350 mil marca-
pasos de Ultima generacién y la colocacion de 25
desfibriladores.

Al presentarse en la UNAM, el Premio Nobel de
Quimica 2005, Ricardo R. Schrock, describi6 los tra-
bajos de investigacion basica a desarrollar una reac-
cion quimica que por su eficiencia es empleado a dia-
rio en laindustria petrolera y la produccién de com-
puestos farmacéuticos, combustibles y materiales
pléasticos. Estos hallazgos son de gran importancia
pues abren oportunidades para el empleo de las
mol éculas sintetizadas que serviran para produccion
industrial de diversos productos en menos tiempo,
bajo costo y menor dafio al medio ambiente, pues for-
man parte de la llamada quimica verde o ecol 6gica.

Por €l trabajo "El betaglicano soluble recombinante
€s una agente protector de lafuncién renal”, Fernando
Lépez Casillas, investigador del Instituto de Fisiologia
Celular, recibi6 el Premio Canifarma 2005 en |la cate-
goria de Apoyo alaInvestigacion Basicay el Desar-
rollo Tecnolégico, que se otorga a mejor trabajo en
ciencias farmacéuticas, quimicas y biomédicas, rela-
cionadas con |os medicamentos de uso humano.

M ar zo 2006

La Facultad de Quimica comenzo a trabajar con
Pegasus 4D, uno de |los equipos de andlisis de mez-

clas quimicas complejas mas modernos en el plane-
ta. Con ello, esta casa de estudios se convierte en la
primera institucion de Latinoamérica que cuenta
con un instrumento de este tipo. Esta herramienta
permitira el estudio de mixturas en dreas como pet-
roquimica, alimentos, ambiental, productos natu-
ralesy cosmética.

Investigadores del Centro de Ciencias Genomi-
cas de la UNAM logran la secuencia completa del
genoma de Rhizobium etli (bacteria fijadora de ni-
trégeno asociada a la planta de frijol). Con se colo-
ca México como la segunda nacion en Iberoamérica
en alcanzar esta meta. La investigacion, de siete
afnos, esta firmada por 11 académicosy publicada en
al Revista Proccedings of the National Academy of
Sciences.

LA UNAM puso en marcha en Petatlan, Guerrero,
importantes campafias de salud, como de deteccion
temprana del cancer cervicouterino y la atencion bu-
codental, mediante |a participacién de académicos,
alumnos y egresados de las Facultades de Odon-
tologia, Medicina y Estudios Superiores Zaragoza,
asi como del Centro de Prevencion del Cancer. Estas
acciones benefician a cerca de cuatro mil habitantes
de esalocalidad y zonas aledafias.

Con el proposito de fomentar la investigacion,
brindar atencién y formar recursos humanos en el
campo de la oncologia, la UNAM, junto con €l Insti-
tuto Nacional de Cancerologia y el gobierno de
Guerrero, impulsaran en Acapulco un nuevo Centro
de Investigacién Biomédica en Cancer, donde se
atenderan tres vertientes primordiales: asistencia,
ensefianza y docencia e investigacion.
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