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RESUMEN

Pese a que las oficinas nacionales constituyen el principal bastion institucional para
implementar politicas de patentes, la evidencia empirica sobre el desempefio de esos
organismos en los paises en desarrollo es limitada. Por ende, todavia se desconoce como los
paises en desarrollo —en especial los que cuentan con economias pequefias, escasos
recursos, y sistemas de innovacion embrionarios— pueden promover sus prioridades en
temas como acceso a medicamentos a través de sus oficinas de patentes.

Esta investigacion busca reducir esa brecha de conocimientos. El objetivo general de este
estudio es analizar el desempefio institucional de la oficina dominicana de patentes entre los
afios 2000 y 2013. Para estos fines se observo la cantidad de trabajo que ingresa a la oficina
dominicana, y como ésta lo resuelve. La evidencia muestra que las solicitudes que recibe la
oficina dominicana son voluminosas, complejas, y estan asociadas a los indicadores de alto
valor privado. Ademas, generalmente son presentadas por firmas multinacionales con
amplios conocimientos sobre el sistema de patentes. Sin embargo, la oficina ha desarrollado
la capacidad para examinar esas solicitudes con celeridad y exhaustividad, incluso en
comparacion con una oficina testigo.

A partir de estos hallazgos se formulan recomendaciones de politicas pablicas.



1. INTRODUCCION

Practicamente todos los paises con economias integradas tienen sistemas de patentes. Sin
embargo, la idea de ofrecer monopolios como incentivo a la innovacién es atribuible a un
reducido nimero de paises desarrollados. A finales del siglo pasado ese sistema fue
impuesto a los paises en desarrollo como condicion para ser miembro de la Organizacion
Mundial del Comercio (OMC). Desde entonces las normas de propiedad intelectual,
incluyendo la proteccion de las invenciones mediante patentes, proliferaron globalmente.

Honrar esos compromisos le ha costado mucho a los paises en desarrollo, que en gran
medida siguen siendo importadores netos de tecnologias. Existe una amplia discusion
internacional que da cuenta de las dificultades que representa el sistema de patentes para
cumplir los objetivos de desarrollos en paises pobres, tales como el acceso a medicamentos
a precios asequibles. Como respuesta a estas dificultades se ha fomentado un extenso y
prolifico debate que ha ofrecido informacion a los paises en desarrollo acerca de cuéles
opciones tienen para implementar estratégicamente sus obligaciones en patentes (por
ejemplo, limitando la concesién de monopolios a casos que sean verdaderamente
meritorios), y de esta manera reducir los costos sociales generados por este sistema.

No obstante, esas discusiones tienden a ocurrir en los planos politicos y normativos. Esto
es, el tipo de ingenieria legal que deben adoptar los paises en desarrollo para promover
prioridades nacionales como la salud publica; como esos paises interactian politicamente
con los intereses econdmicos que gravitan en el sistema de patentes, entre otros aspectos.

Sin embargo, es poco lo que se ha profundizado sobre el desempefio institucional de las
oficinas de patentes, pese a que en la practica constituyen el principal bastion para
implementar politicas. Es decir, los conocimientos sobre como funcionan las oficinas de
patentes son limitados. Por ende, todavia se desconoce como los paises en desarrollo —y
particularmente los que cuentan con economias pequefias, escasos recursos humanos
competentes, y sistemas de innovacion embrionarios— pueden promover sus intereses
nacionales en temas como acceso a medicamentos a través de las oficinas de patentes.

Esta investigacion busca reducir esa brecha de conocimientos. El objetivo general es
analizar el desempefio de la oficina dominicana de patentes entre los afios 2000 y 2013. A
tales fines se propone responder las siguientes preguntas de investigacion: Un pais en
desarrollo como la Republica Dominicana, i. ¢Puede implementar, de manera competente y
oportuna, un sistema de patentes basado en examenes exhaustivos sobre las solicitudes que
recibe? ii. ¢Puede tomar decisiones de patentabilidad con independencia, a pesar de estar
asociado a programas de asistencia técnica, explotacion, y reconocimiento del trabajo
realizado por las oficinas de patentes en otros paises?

Para valorar el desempefio de una oficina de patentes es necesario observar la cantidad y el
tipo de solicitudes que recibe, y cémo las resuelve. Es decir, debe medirse el input y el
output de la oficina de patentes. Por tal razon en esta investigacion se plantean las
siguientes preguntas adicionales: ;Cémo se puede medir el input y el output de la ONAPI?
¢Cuales caracteristicas observables sobre el examen de las solicitudes deben analizarse, y



qué informa esa evidencia sobre el desempefio de la oficina dominicana de patentes? ;Se
puede comparar el input y el output de la oficina nacional con el de otra oficina de patentes
testigo, y qué indicaria esa comparacion sobre su desempefio e independencia?

A esta introduccion le sigue un recuento histérico del sistema de patentes dominicano
basado en revision de la literatura, fuentes secundarias, y dos entrevistas no estructuradas
realizadas a funcionarios nacionales. Como evidencia ese marco historico, tras un intenso
proceso tecnico y politico el pais decidid crear una oficina nacional para realizar examenes
independientes sobre las solicitudes que recibe. Aunque ese proceso estuvo influenciado
por entidades nacionales y extranjeras asociadas a distintas posturas epistemoldgicas, en la
Republica Dominicana prevalecié la opcién de realizar examenes exhaustivos.

Después de ese capitulo se explicita la estrategia metodoldgica de este estudio. Para valorar
el desempefio institucional de la oficina dominicana de patentes esta investigacion se
fundamenta en técnicas cuantitativas. Por consiguiente, en el capitulo sobre la estrategia
metodoldgica se describe a través de cuéles fuentes se relevaron los datos utilizados.

Posteriormente el analisis se organiza en una estructura de andlisis binaria basada en
conceptualizacion y caracterizacion. Sin la intension de seguir todos sus recaudos, la
organizacion en bloques esta inspirada en el método francés de redactar textos juridicos, o
plan en deux parties. La principal ventaja que se busca explotar con esta estructura es que
favorece la inteligibilidad en la presentacidn del analisis y sus resultados.

El primer blogue conceptualiza y caracteriza el trabajo que ingresa a la oficina, es decir, su
input. Con ese proposito se observan cuatro dimensiones principales sobre las solicitudes
presentadas: i) volumen, medido a partir del nimero de paginas y reivindicaciones; ii) valor
privado, en funcion la estrategia de internacionalizacion y los costos de traduccion; iii)
complejidad, que se manifiesta en el campo tecnoldgico y el nimero de inventores que
participaron en el desarrollo de la invencidn; y iv) tipo y naturaleza de los solicitantes, dado
que la cantidad de trabajo que enfrenta una oficina de patentes depende del comportamiento
de sus interlocutores. Como se constata en ese analisis sobre el input, las solicitudes de
patente presentadas ante la oficina dominicana son relativamente voluminosas, valiosas, y
complejas. Si se comparan algunas de estas variables con las recibidas por la oficina
europea se verifica que en promedio son hasta cuatro veces mayor. Similarmente, la
mayoria de las solicitudes pertenecen a firmas multinacionales en el &mbito farmacéutico,
las cuales tienen destrezas e implementan complejas estrategias en el sistema de patentes.

Luego se realiza un andlisis sobre el trabajo que lleva a cabo la oficina dominicana, o sea,
su output. Ese andlisis consiste, primero, en evaluar la duracion de los exdmenes de fondo.
Tomando en cuenta el subgrupo de solicitudes investigadas se verifico que en promedio la
oficina dominicana tardd alrededor de cinco afios para resolver esos tramites. También se
constatd que la celeridad con la que se resuelven las solicitudes ha aumentado en afios
recientes. En segundo lugar se caracteriz0 la exhaustividad de los exdmenes. Para hacer ese
gjercicio se observo: i) el nimero de comunicaciones formuladas; ii) el numero de
requerimientos que contenian esas comunicaciones; Yy iii) el porcentaje de reivindicaciones
concedidas. Esos indicadores informan que los examenes de la oficina dominicana tienden
a ser rigurosos. Al mismo tiempo esa evidencia muestra que las solicitudes presentadas por
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empresas experimentadas acarrean una cantidad excesiva de errores de fondo y deficiencias
triviales, segun detecta la propia oficina. Pese a que presumiblemente tienen destrezas para
depurar sus solicitudes y contribuir con la celeridad del trdmite, los errores evitables y las
solicitudes de prdrrogas que interponen esas firmas entorpecen el proceso.

Finalmente, se compara el output de la oficina dominicana con el desempefio de su par
europea sobre las mismas solicitudes. Esa comparacién demuestra que el tiempo que tard6
la oficina dominicana examinado el subgrupo de solicitudes investigadas es equiparable al
de la oficina europea. También evidencia que las decisiones de ambas oficinas con
frecuencia discrepan, lo cual sugiere que los exdamenes implementados son independientes.

A partir de estos datos se extraen varias lecciones con implicancias para la Republica
Dominicana y otros paises en desarrollo. La principal conclusion es que un pais pequefio
puede implementar un sistema de patentes con un escrutinio propio e independiente del
mérito que tienen las solicitudes de patentes. Dado que esas capacidades institucionales son
necesarias para promover las prioridades nacionales, desarrollarlas también es deseable.



2. MARCO HISTORICO

2.1 Contexto dominicano

Republica Dominicana es una nacion caribefia, de mediano ingreso, con una poblacion de
alrededor de 10 millones de personas. El pais enfrenta importantes retos sociales, como
altos niveles de desigualdad economica y fragilidad medioambiental; asi como
significativos déficits en productividad, igual que otros paises del Caribe y Centroamérica.

Existen serias debilidades en el sistema nacional de innovacion dominicano. Esas
debilidades se pueden verificar, por un lado, con la poca capacidad para generar capital
humano suficientemente calificado en areas cientificas y tecnoldgicas. Sélo la tercera parte
de los estudiantes matriculados en las universidades dominicanas durante el afio 2009
correspondian a ciencias basicas o ingenieria (UNCTAD, 2012). Consecuentemente, el
nimero de investigadores cientificos por cada mil habitantes de la poblacion
econdmicamente activa es reducido. La baja inversion en investigacion y desarrollo
constituye otro reflejo de que el sistema de innovacion dominicano esta en una etapa
embrionaria. De acuerdo a estimaciones de la UNCTAD (2012), esta inversién fue inferior
al 0,25 del producto interno bruto (PIB) en el afio 2004. lgualmente, hay una escasa
capacidad o interés de generar publicaciones cientificas, incluso en comparacion con otros
paises de la region y con el mismo estado de desarrollo.

Simultdneamente, la RepUblica Dominicana es signataria de maultiples acuerdos
internacionales en materia de patentes. Como miembro de la Organizacién Mundial del
Comercio (OMC), el pais es parte del acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC); desde el 1884 esta adherido
al Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial; accedi6o a la
Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en el afio 2000; y en el 2007
adhirio6 al Tratado de Cooperacién en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés). El
pais también ha asumido compromisos relativos a patentes a través de acuerdos comerciales
y de inversion, a nivel bilateral, subregional e interregional. Entre estos esta el tratado
comercial con Estados Unidos y Centroamérica (US-DR-CAFTA, por sus siglas en inglés);
el Acuerdo de Asociacion Economica entre el Foro de Estados ACP del Caribe
(CARIFORUM) y la Unidn Europea (UE); y multiples acuerdos bilaterales de inversion.

Estos acuerdos obligan a los paises a otorgar proteccion sobre las invenciones patentables,
es decir, las que retnan los requisitos de novedad, nivel inventivo, y aplicacién industrial’,
y estén fuera de las exclusiones taxativamente dispuestas en la legislacion. La proteccion
debe estar disponible para todos los campos tecnoldgicos, y ofrecerse por al menos 20 afos.

Dado que el derecho de patentes es territorial (es decir, cada pais puede decidir
soberanamente como configura el mecanismo a través del cual se solicita y concede la

L A los fines de esta investigacion se entiende que una invencion tiene novedad cuando su materia no esta
divulgada, por tanto, no forma parte del estado de la técnica. Nivel inventivo significa que para una persona
experta la invencién no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica. Aplicacion
industrial quiere decir que la invencion puede ser producida o utilizada en cualquier tipo de industria.



proteccion), estas obligaciones plantean una pregunta clave para los paises pequefios, en
desarrollo, y con escasa generacion de conocimientos e innovaciones: ¢Qué disefio
normativo e institucional deben adoptar para cumplir sus compromisos sobre patentes?
Preferiblemente, la respuesta a esta pregunta debe tener en cuenta la funcion instrumental
del sistema de patentes como uno de los incentivos para generar mayor inversion en
investigacion y desarrollo. Pero también debe reconocer que las prioridades nacionales en
politicas como la salud publica varian segun el pais, dependen de su estado de desarrollo, y
pueden verse afectadas por legislaciones de propiedad intelectual demasiado estrictas.

Partiendo de estos presupuestos, de modo esquematico se identifican tres opciones
principales para implementar un sistema de patentes: i) Registrar nacionalmente las
patentes sin que medie un examen de fondo sobre la patentabilidad de esas solicitudes
presentadas; ii) Instaurar una oficina propia e independiente que examine los méritos de las
solicitudes presentadas en el pais. En este caso ademas es necesario determinar cuan
rigurosos deben ser los exdmenes que realice esa oficina, siendo un extremo muy laxo, y el
otro muy exhaustivo; y iii) Validar la patentabilidad de las solicitudes basandose en
mecanismos de explotacion o reconocimiento del trabajo realizado por otras oficinas de
patentes. Estas tres opciones no son necesariamente excluyentes. Puede disefiarse un
sistema hibrido, por ejemplo, que contemple las opciones ii) y iii).

2.2 Siglo XX (1911 — 1996)

La Republica Dominicana promulgé su primera legislacion de patentes en el afio 1911. La
Ley 4994 adopt6 un disefio normativo e institucional que se asimilaba a la primera opcion
mencionada, de modo que las solicitudes eran directamente registradas, prescindiendo de
un examen de fondo sobre su patentabilidad. Las entidades nacionales o extranjeras que
buscaban proteccién exclusiva debian solicitarla ante la otrora Secretaria de Estado de
Industria y Comercio®>. Como establecia el articulo 9 de la Ley 4994, ese organismo le
expedia una patente “a riesgo y peligro del solicitante y sin garantia de la realidad, de la
novedad o del mérito de la invencion, ni de la fidelidad o de la exactitud de la descripcion”.
Esa proteccion se otorgaba por un término maximo de 15 afios.

Mas alla de los esfuerzos operativos que implicaba documentar cada solicitud presentada y
registrada, ese sistema eximia al pais de gastos institucionales. Se registraban las patentes
sin necesidad de mantener una institucion especifica, recursos técnicos o humanos.

Pero ese mecanismo ademas daba lugar a los abusos, incubaba controversias judiciales y,
por ende, afiadia costos e incertidumbre sobre los distintos actores. Puesto que los tramites
no eran examinados minuciosamente, se estima que un gran namero de las patentes que se
registraban eran espurias (Hoy, 15 de julio, 2006). Mientras que obtener una patente era
significativamente simple, revertir aquellos registros que incumplian alguno de los
requisitos de patentabilidad era notablemente complicado. De hecho, la Suprema Corte de
Justicia (SCJ) de la Republica Dominicana tuvo que intervenir reiteradas veces para

? Esta institucién actualmente se denomina Ministerio de Industria y Comercio. Durante un tiempo las
solicitudes de patentes se registraban ante la Secretaria de Estado de Fomento y Comunicaciones, también
suprimida en la actualidad.



declarar nulos varios registros concedidos que, al ser presentados fuera de los plazos
previstos internacionalmente, carecian de novedad (SCJ, 2006; SCJ, 2007; SCJ, 2011).

Adicionalmente, a finales de la década de los noventa varias empresas extranjeras y grupos
de intereses con frecuencia manifestaban su inconformidad con la Ley 4994. Estos se
sentian negativamente afectados por otros aspectos de esa normativa, como el término de
15 afios de proteccion, inferior a los 20 afios exigidos por el acuerdo ADPIC, o sus
exclusiones de patentabilidad. Por esas denuncias se incluyo a la Republica Dominicana en
la lista publicada por la United States Trade Representative (USTR) en el afio 1997 sobre
paises considerados infractores de los derechos de propiedad intelectual, también conocida
como la Watch List. Al afio siguiente la USTR colocé al pais en la Priority Watch List®.

Con la influencia ejercida por organismos como la USTR y el compromiso asumido por el
pais ante la OMC en el 1995 de adaptar su legislacion nacional al acuerdo sobre los ADPIC
se generaron las condiciones para sustituir a la Ley 4994 del 1911. En la agenda de posibles
reformas se incluyo, entre otros puntos, la creacion y el disefio de una oficina de patentes.

2.3 Debate e instauracion de un Sistema de concesion a partir de un examen de fondo
(1996 — 2000)

Entre los afios 1996 y 2000 se produjeron intensos debates técnicos y politicos sobre una
nueva legislacion de patentes. Cuatro factores centrales marcaron esas discusiones. En
primer lugar, la asistencia técnica ofrecida por organismos internacionales y académicos
asociados a una postura epistemologica sobre el disefio institucional ideal de las oficinas de
patentes. Por ejemplo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD, por sus siglas en inglés) envié una mision entre los afios 1996 y 1998 para
colaborar en el proceso (Noboa Pagan, 2006). EI gobierno dominicano, que ha agradecido
en foros internacionales a la UNCTAD por su asesoria técnica durante los debates
legislativos (Bonetti, 1996), reconocié que esa mision tuvo gran influencia en el texto
finalmente elaborado. Cabe sefialar que ese organismo tiende a recomendar a los paises en
desarrollo que concedan patentes solo cuando han verificado exhaustivamente que son
patentables, como evidencian las directrices comisionadas por la UNCTAD a Correa
(2007). Por tanto, es razonable afirmar que esa preferencia hacia un examen exhaustivo de
las solicitudes dejo improntas en el disefio institucional posteriormente adoptado.

Simultdneamente, en el proceso participaron especialistas con una postura menos critica
hacia las patentes. En un documento comisionado por la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y utilizado como insumo
en los debates legislativos, se propuso ampliar el tipo de invenciones que podian ser
patentadas, limitar los criterios que justificaban la concesion de licencias obligatorias
(Long, 1999), entre otros puntos. Ese informe igualmente influyo en el texto aprobado.

En segundo lugar, mientras se debatia la nueva legislacion de patentes el pais fue objeto de
recurrentes presiones internacionales. Esas presiones habitualmente emanaban de grupos

* La Watch List y la Priority Watch List son elaboradas por la USTR en el marco de su informe anual sobre
proteccion de la propiedad intelectual por sus socios comerciales, denominado Special 301 Report.



econOdmicos internacionales que se benefician de obtener y mantener patentes sin mayores
dificultades técnicas o legales. Entre estos se destaca la Pharmaceutical Research and
Manufacturers of America (PhRMA), uno de los méas acérrimos criticos hacia la propuesta
legislativa que se discutia en el Congreso dominicano. Ese grupo manifesto en reiteradas
ocasiones que el proyecto de ley discutido era incompatible con el ADPIC, entre otras
razones, porque establecia exclusiones de patentabilidad demasiado amplias (PhRMA,
1999). PhRMA incluso lleg6 a afirmar que el texto presentado y posteriormente aprobado
constitufa la “peor legislacion de patentes del hemisferio occidental” (PhRMA, 2001:109).

En tercer lugar, la Republica Dominicana tradicionalmente ha contado con poca capacidad
técnica en el campo de las patentes. Una forma de observar ese déficit de capacidad técnica
es a través de los fallos judiciales. Entre los afios 1998 y 2011 la SCJ emitio alrededor de
una decena de decisiones sobre patentes de invencidn. Practicamente todas sus
intervenciones han sido para aclarar conceptos basicos sobre propiedad industrial,
erréneamente aplicados por los tribunales de primera instancia y las cortes de apelacion.

Por ejemplo, en la sentencia del 15 de abril del 1993 dictada por la Segunda Camara Penal
del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y confirmada el 16 de diciembre de
1994 por la Cémara Penal de la Corte de Apelacion de Santo Domingo, “evidentemente
[se] confundié o mal interpretd la proteccion debida a un invento en si, con el simple
nombre atribuido al mismo” (SCJ, 1998:3). Més recientemente la SCJ (2006:4) expuso que
“la Corte a-qua confundi6 la sustancia patentada con el nombre de la féormula, lo que nos
permite concluir que dicha corte no logré comprender que con la legislacion de patentes no
se protege un nombre, sino una férmula quimica que es en realidad el invento patentado”.
En un fallo posterior la SCJ (2007:6) cas6 una sentencia dictada por la Camara Penal de la
Corte de Apelacion de San Cristébal, del 11 de diciembre de 2006, dado que esa Corte
“incurri6 en una errada interpretacion de la Ley de Propiedad Industrial, toda vez que ha
confundido el significado de marca y de patente, asi como el objeto de cada una de ellas”.

Es decir, algunos tribunales dominicanos mostraban no tener la capacidad de distinguir la
diferencia entre signos distintivos e invenciones, respectivamente protegidos por marcas y
patentes. Justificadamente, las autoridades han admitido su preocupacioén por el “[p]oco
conocimiento sobre propiedad intelectual por parte de los jueces y fiscales al momento de
dirimir un caso sobre la materia en los tribunales ordinarios” (ONAPI, 2013:31).

Ademas de debilidades técnicas, existian y aun existen profundas asimetrias de informacion
entre los distintos actores. Solo un grupo reducido de despachos juridicos han desarrollado
gimnasia en el sistema de patentes dominicano. Los pocos abogados con formacion y
experiencia en temas de propiedad industrial tienden a representar a las empresas
multinacionales que solicitan patentes en la Republica Dominicana. Estos comldnmente

* Esa afirmacion con el tiempo mostré ser infundada. La legislacién de patentes finalmente aprobada fue
ampliamente aceptada como una normativa modelo. Incluso los representantes legales de PhRMA han
destacado sus bondades (Fernandez & Figueroa, 2011). Desde su promulgacion ninguna disputa formal se ha
presentado en foros internacional en contra de esta normativa.



adoptan posturas amigables hacia las patentes y sus clientes®. La Asociacion de Industrias
Farmacéuticas Dominicanas (INFADOMI), compuesta por fabricantes de medicamentos
genéricos, es el Unico contrapeso importante. INFADOMI también ha desarrollado
capacidades en materia de patentes, y regularmente interviene en las discusiones publicas y
las disputas legales. Sin embargo, el resto de los actores locales interesados poseen escasos
conocimientos o capacidades para influir sobre el sistema de patentes dominicano.

Finalmente, en la época en que se discutio la legislacion de patentes la RepuUblica
Dominicana carecia de una orientacion estratégica en temas de propiedad intelectual. Todos
los esfuerzos importantes para dotar al pais de coordinacion institucional y planificacion
plurianual fueron posteriores a los debates sobre el reemplazo de la Ley 4994. Por ejemplo,
la Direccion de Comercio Exterior y Tratados Comerciales Internacionales (DICOEX) creo
un comité interinstitucional sobre propiedad intelectual recién en el afio 2011. La primera
Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual (ONAPI, 2013) es incluso mas reciente.

En sintesis, entre los afios 1996 y 2000, durante la discusion de la nueva ley de patentes, la
Republica Dominicana: i) recibi6 asistencia legal por parte de organismos internacionales
que se inclinan hacia un examen de patentes exhaustivo, pero también de especialistas que
asumen una posicién menos critica hacia las patentes; ii) fue presionada por grupos de
intereses que generalmente se benefician de obtener y mantener patentes con la menor
dificultad posible; iii) carecia de capacidades técnicas, especialmente en la rama judicial;
iv) carecia de coordinacion y politicas de propiedad intelectual orientadas estratégicamente.

2.4 Nuevo régimen (2000 — actualidad)

En ese contexto y como resultado de cuatro afios de debates, en mayo del 2000 la
Republica Dominicana promulg6 la Ley 20-00, en la cual se dispuso conceder patentes solo
sobre las invenciones que superen un umbral de novedad, nivel inventivo y aplicacién
industrial; y bajo la condicion de que no estén explicitamente excluidas de la
patentabilidad. Conforme establecié la nueva ley, el cumplimiento de esos requisitos debia
determinarse a través de un examen de fondo. A tales fines la misma normativa cre6 a la
Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), encargada con la responsabilidad de
examinar los méritos de las solicitudes de patentes que se presentaran en el pais.

Cuadro 1 | Elementos centrales de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial

Requiere que las invenciones tengan novedad, altura inventiva, y aplicacion industrial (art. 1)

Establece una lista taxativa de la materia excluida de la proteccion (art. 2)

Establecié un examen de fondo sobre la patentabilidad (art. 22)

Ofrece un término de proteccion exclusiva de 20 afios, improrrogables (art. 27)

Establecid la posibilidad de solicitar licencias obligatorias (arts. 40 al 48)

Fuente: Elaboracion propia

®> Como ejemplo ilustrativo, Linares Villegas (2011), integrante de un reconocido despacho juridico
especializado en propiedad intelectual, considera que los estandares mas elevados de proteccion adoptados
por el pais a través del US-DR-CAFTA le permitieron evolucionar legalmente de “oruga a mariposa”.




La opcion de instaurar una oficina nacional que realice examenes independientes es solo
una parte de la respuesta a la pregunta que plantean las obligaciones internacionales sobre
patentes a los paises en desarrollo. El segundo componente es cudn exhaustivo deben ser
esos examenes. En algunos paises desarrollados, especialmente en Estados Unidos, se ha
dado un debate interesante sobre esa interrogante, que resulta Gtil para reflexionar sobre el
disefio de las oficinas de patentes en paises en desarrollo.

A Lemley (2001) se le atribuye haber iniciado esa discusion. En un controvertido articulo,
Lemley asegurd que recolectar la informacién necesaria para que todas las decisiones sobre
la patentabilidad de las solicitudes sean acertadas es una operacion costosa y poco
redituable. Baso su argumento en el hecho de que una diminuta porcién de los titulares de
patentes en Estados Unidos licencian o interponen demandas por infraccion contra sus
competidores. Consecuentemente, adujo que invertir demasiado tiempo y esfuerzo en
examinar ex ante todas las solicitudes, para asignar derechos, a pesar de que la mayoria de
los derechohabientes tendrén poco interés de hacerlos valer, es ineficiente. Lemley propuso
que las oficinas de patentes debian implementar una “ignorancia racional”. ES decir,
invertir pocos recursos para examinar si las solicitudes superan el umbral de patentabilidad,
y delegar a los tribunales la tarea de realizar un analisis minucioso de las patentes. Esa
revision ex post ocurriria sélo cuando algin competidor se sintiera afectado.

Sawicki (2012) agrega que la cantidad Optima de errores que puede cometer una oficina de
patentes es superior a cero. Es decir, no todos los errores son necesariamente indeseables.
En realidad, evitar errores tiene costos, y los recursos que se pueden asignar para evitarlos
son limitados. Cuando el costo en que hay que incurrir para evitar un error supera el de
cometerlo, puede ser més eficiente cometer ese error en lugar de intentar evitarlo.

En cambio, se ha planteado que dilucidar la validez de las patentes concedidas a través de
litigios judiciales es mas costoso que realizar un examen exhaustivo. Este argumento se
basa en los efectos sistémicos positivos que traerian un examen riguroso. Mientras mas
robusta es la sefial sobre la patentabilidad emitida a través del examen, probablemente
menos interesante es la opcidn judicial para los competidores (Harhoff et al., 2006). Por el
contrario, la expectativa de litigios tras un examen laxo sera relativamente alta.
Similarmente, se ha explorado la idea de que el examen, la calidad, y la cantidad de las
solicitudes de patentes son factores dependientes. Es decir, se ha considerado que el rigor
del examen pudiera retroalimentar la calidad y cantidad de las solicitudes que se presentan
(Lemley et al., 2008)°. Si el examen se realiza con suficiente exhaustividad, con el tiempo,
se desalentaria la presentacion de solicitudes frivolas. Inversamente, una revision
demasiado laxa aumenta la posibilidad de éxito de las solicitudes carentes de novedad,
altura inventiva, y aplicacion industrial. Por tanto, esa laxitud generaria un circulo vicioso,
incentivando la presentacién de solicitudes espurias y, consecuentemente, deteriorando la
calidad del sistema de patentes (Jaffe & Lerner, 2006; London Economics, 2010).

® Sin embargo, al encontrar que no existe relacién entre la tasa de concesién y la cantidad de solicitudes
presentadas ante la USPTO (salvo en la clasificacion 705 sobre métodos de negocios, que es estadisticamente
irrelevante), Lemley et al. (2008) no encontraron evidencia a favor de esta hipdtesis.



Lemley (2001) abog6 por un examen de fondo laxo sobre las solicitudes presentadas
basandose en el contexto estadounidense. Como otros paises desarrollados, Estados Unidos
tiene un sistema judicial robusto, con jueces y litigantes bien entrenados en temas de
propiedad intelectual. Por ende, aunque muy discutible, delegar a esos actores la
determinacion de la validez de las patentes es una opcién al menos para considerar. En
cambio, el sistema judicial dominicano en general puede calificarse como inexperto en
temas de propiedad intelectual. Esto se manifiesta en las intervenciones de la SCJ aclarando
las diferencias entre marcas y patentes, o la propia admisién de las autoridades nacionales.

Por su poca capacidad técnica en cuestiones de propiedad intelectual, resultaba muy
desaconsejable delegar principalmente a los tribunales la responsabilidad de determinar la
validez de las patentes. En la Republica Dominicana era necesario que los tribunales
dirimieran litigios sobre patentes solo cuando fuese estrictamente necesario. Para lograr
esto se debia realizar un examen lo mas exhaustivo posible, que produjera decisiones de
patentabilidad con poca vocacion de litigio. Naturalmente, esto implicaba asumir costos.

Ese fue el disefio institucional por el que optd la Republica Dominicana con la Ley 20-00.
Por este motivo la legislacion dominicana establecié un mecanismo por el cual los terceros
pueden presentar observaciones sobre las solicitudes previo a la realizacion del examen de
fondo, dispuesto en el articulo 21. El articulo 35 establece un recurso de reconsideracion
sobre las decisiones emitidas por la ONAPI, que se inicia en la propia oficina nacional. Y,
sobre todo, el articulo 34 de la ley establecio un procedimiento para declarar la nulidad de
las patentes concedidas, que también se lleva a cabo en la oficina nacional. Es decir, la
ONAPI se concibié como el principal foro para examinar, objetar, denegar, conceder, y
declarar nula las patentes, siendo la intervencion judicial una alternativa subsidiaria.

La ONAPI (2013:54) implicitamente reconoce este disefio en su estrategia institucional:

“El establecimiento y mantenimiento de la Oficina de Propiedad Intelectual
tiene un costo econémico y social para muchos paises, pero es necesario. En
ese aspecto, es importante tener oficinas institucionalmente fuertes, tanto en
su administracion como en cuanto a la plataforma de servicios ofrecidos en
relacion a los derechos que pueden ser protegidos. Para ello es preciso que los
gobiernos incurran en una inversion en la infraestructura, personal calificado,
examinadores para todas las areas, automatizacion en los procesos y tramites de
solicitudes, informacién de los servicios y leyes en linea”. (Enfasis afiadido).

2.5 Los primeros afios, problemas de implementacion, y asistencia técnica

La transicion de la Ley 4994, del afio 1911, a la Ley 20-00, del afio 2000, implic6 un
cambio institucional drastico. De prescindir de un examen de fondo sobre la patentabilidad
de las solicitudes presentadas, como establecia la primera, se pasé a una revisién rigurosa
de los méritos de cada solicitud de patentes previo a ser concedida. Como era previsible,
durante sus primeros afios la Direccion de Invenciones de la ONAPI enfrentd serias
dificultades para implementar la nueva normativa. En su etapa mas rudimentaria como
institucion carecia de infraestructura fisica adecuada, reglamentaciones internas, recursos
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humanos calificados, coordinacion estratégica, y otros componentes que permiten a una
entidad con esas caracteristicas y objetivos operar exitosamente.

De esas carencias, sin embargo, la mas apremiante era la ausencia de examinadores. Sin
examinadores de patentes era imposible procesar las solicitudes que ingresaban. Por esta
razon, el examen de las primeras solicitudes presentadas en el pais estuvo postergado
durante afios. Los retrasos que gener0 la ausencia de examinadores en efecto se
convirtieron, y todavia sigue siendo, la principal queja en contra de la ONAPI. Fernandez
& Figueroa (2011:70), quienes habitualmente representan a las empresas extranjeras que
solicitan patentes en el pais, por ejemplo, han declarado que “[u]no de los problemas mas
serios que enfrenta nuestro sistema de proteccion de patentes de invencion es el retraso en
el examen y concesion o rechazo de las solicitudes de patentes”. PhnRMA se suscribe a esta
postura. Desde el 2009 viene manifestando ante la USTR su preocupacion por los retrasos
en la ONAPI. Esa entidad recientemente expresd que los retrasos eran “significativos”
(PhRMA, 2014:193). En uno de sus informes sobre la propiedad intelectual en el pais la
USTR (2014:51) también enfatiz0 en la “necesidad urgente de reducir los retrasos”.

En sus inicios la ONAPI no tenia la habilidad de determinar cuél era el ambito y alcance de
la proteccion que se solicitaba. Pero cinco afios después de su creacion, en el 2005, la
oficina acudio al extranjero para contratar a su primer examinador: un ingeniero mecanico
de nacionalidad cubana que se desempefiaba como especialista en propiedad industrial en
Ecuador. Poco tiempo después se contrataron dos examinadoras dominicanas en el area
farmacéutica, egresadas de universidades nacionales (De la Rosa, 2 de diciembre, 2013).

De este modo se empezd a evidenciar un despegue institucional. En marzo del 2006 el
director de la ONAPI asegur6 que con las nuevas adiciones de personal calificado la oficina
nacional estaba “casi lista” para otorgar patentes (Hoy, 26 de marzo, 2006). En un
documento preparado por el director en mayo del mismo afio, y presentado en Buenos
Aires ante sus pares latinoamericanos, admitio que el retraso en el examen de las
solicitudes era del 100%, pero asegur6 que empezarian a resolver tramites en los préximos
meses (ONAPI, 2006). Efectivamente, los primeros examenes de fondo se concluyeron a
partir del 2006, como se explicard con mas detalle en los préximos capitulos.

En el afio 2010 el nuevo director de la ONAPI asegurd que ese proceso de examen de fondo
estaba tardando en promedio tres afios (Diario Libre, 8 de julio, 2010). En ese momento
sostuvo que el Departamento de Invenciones ya contaba con “personal técnico altamente
calificado, investigadores y examinadores de patentes especializados en las areas de
farmacia, mecanica, y quimica, los cuales estan capacitados para responder cualquier tipo
de solicitud” (Listin Diario, 6 de septiembre, 2010). De hecho, en la actualidad el pais
cuenta con doce examinadores de fondos (De la Rosa, 2 de diciembre, 2013).

La ONAPI también invirti6 en infraestructura fisica e informatica. Por ejemplo, en el 2010
la Direccion de Invenciones fue alojada en un nuevo edificio de tres niveles, incluyendo
uno dedicado a sus archivos (Hoy, 8 de septiembre, 2010). Igualmente inici6 un proceso de
digitalizacion de su acervo documental (Listin Diario, 6 de septiembre, 2010) e inaugurd un
centro para difundir al publico informacidn sobre patentes (Listin Diario, 3 de junio, 2011).
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Este proceso de fortalecimiento institucional fue apoyado por varios organismos
internacionales, especialmente ofreciendo asistencia técnica y recursos financieros. De
hecho, la Republica Dominicana es uno de los paises latinoamericanos mas dispuestos a
realizar actividades de asistencia técnica vertical en cuestiones de propiedad intelectual.
Conforme a la base de datos de asistencia técnica de la OMPI, hasta enero del 2015 el pais
habia participado en 144 actividades de este tipo, mas que Argentina, Chile, Costa Rica, 0
Mexico. En Latinoamérica, solo Brasil y Colombia figuran méas veces como beneficiarios.
Republica Dominicana fue el primer pais de Latinoamérica en recibir asesoramiento para la
formulacién de su estrategia nacional de propiedad intelectual a través del Proyecto OMPI
DA-10-05. Es uno de 1os paises en desarrollo que aloja centros de apoyo a la tecnologia y
la innovacion (CATI), con el patrocinio de la OMPI.

Grafico 1 | Namero de participaciones como beneficiario en actividades de asistencia técnica provistas
por la OMPI — Paises latinoamericanos

Brasil 200
Colombia 148
Republica Dominicana 144
Chile 142
Peru 139
México 129
Costa Rica 126
Argentina 120
Ecuador 105
Honduras 104
Guatemala 103
El Salvador 98
Uruguay 95
Nicaragua 88
Paraguay 75
Bolivia 47
Venezuela 34

0 50 100 150 200

Fuente: Elaboracion propia a partir de la base de datos sobre asistencia técnica de la OMPI

Ademas de la OMPI, que cominmente es el principal donante en este tipo de actividades,
organizaciones como la USAID vy el International Centre for Trade and Sustainable
Development (ICTSD) han ofrecido su asistencia. Por ejemplo, la USAID realizo un taller
para jueces, fiscales, y otros actores involucrados, sobre infracciones penales de derechos
de propiedad intelectual. En algunas de estas actividades se llevan a cabo debates
especificamente sobre patentes. Tal fue el caso, por ejemplo, del seminario sobre estandares
de propiedad intelectual y los precios de los medicamentos, organizado durante el afio 2007
por el ICTSD y que cont6 con la participacion de examinadores dominicanos.

Recibir asistencia técnica por parte de organizaciones internacionales, en términos

generales, pueden considerarse un indicador de que hacen falta capacidades. Al mismo
tiempo, sugiere que existe voluntad politica a nivel nacional para generar esas capacidades.
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Cuadro 2 | Ejemplos de asistencia técnica recibida por la Republica Dominicana

Actividad Fecha Donante
Seminario nacional de la OMPI sobre las disposiciones en materia de
propiedad industrial del Acuerdo sobre los ADPIC Enero 1999 OMPI
Seminario reglona! Ide la OMPI s_obre técnicas modernas,d_e gestion para la Noviembre 1999 OMPI
administracion de la propiedad intelectual en América Latina
Taller nacional de la OMPI sobre la propiedad intelectual y el uso de la
informacion tecnoldgica como herramienta para el desarrollo Marzo 2003 OMPI
Foro nacional de la OMPI sobre la propiedad industrial y el acceso a los Eebrero 2007 OMPI
medicamentos
S_emlnarlo Impacto de_ los nuevos e_standares |nternaC|opa!es de prgp_ledad Septiembre 2007 ICTSD
intelectual en el precio de los medicamentos en la RepUblica Dominicana
Taller para jueces, fiscales, el sector privado, y otros, sobre infracciones .
penales de derechos de propiedad intelectual oo 200 Usalo
Consulto_na §9bre procedimientos d_e reg_lgtros de productos farmaceuthos Y | Noviembre 2009 USAID
capacitacion del personal de la direccion general de drogas y farmacia
Primer médulo del programa de entrenamiento para examinadores de Aqosto 2010 OMPI INPI-BR
patentes de América Latina 9

Fuente: Elaboracion propia a partir de www.wipo.int, www.ictsd.org, www.usaid.gov

Sin embargo, la asistencia técnica en propiedad intelectual también ha sido objeto de
criticas a nivel nacional e internacional. Esos programas “tipicamente son provistos por
instituciones e individuos que promueven los altos estandares de Pl que favorecen a los
paises desarrollados, en lugar de las posiciones flexibles que favorecen a las naciones en
desarrollo. Esto se debe a una variedad de intereses y sesgos intelectuales” (Kostecki,
2006:6). Ciertos donantes han sido puntualmente sefialados. Por ejemplo, los representantes
de INFADOMI, entrevistados por Taylor et al. (2010), afirman que la asistencia técnica
patrocinada por la USAID esta sesgada hacia interpretaciones que favorecen excesivamente
a las corporaciones multinacionales, principales titulares de patentes, sin asesorar
debidamente al gobierno dominicano sobre las flexibilidades y limitaciones disponibles.

En estas actividades de asistencia normalmente se adopta un enfoque one-size-fits-all o talla
Unica, sin tomar debida consideracién a las asimetrias y los intereses especificos de los
paises en desarrollo. Asi lo planteé la Comision de Propiedad Intelectual del Reino Unido
(UKIPC, por sus siglas en inglés), integrada por académicos de amplio reconocimiento
internacional. La UKIPC afirm6 que con frecuencia: “la asistencia técnica en propiedad
intelectual parece ser disefiada e implementada aislada a otros programas de desarrollo”
(Barton et al., 2002:151). May (2003:2) ha advertido sobre el “anclaje epistemoldgico” que
puede resultar a causa de esos programas, un efecto que seria sumamente dificil de revertir.

En términos préacticos, la exposicion a determinados programas de asistencia técnicas
fomenta confianza personal entre los funcionarios que participan y, luego, confianza
tecnocratica entre el proveedor de la asistencia y la oficina que la recibe (Drahos, 2007,
2009). Desde el punto de vista operativo esa confianza se puede traducir en presunciones
sobre la fiabilidad del trabajo que realizan los donantes. Puede guiar a través de la
influencia el proceso de toma de decisiones de las oficinas receptoras, como la ONAPI,
incluso en direcciones desligadas de sus propias prioridades nacionales.
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2.6 Mecanismos de explotacion y reconocimiento

Otro fendmeno que puede comprometer la capacidad de los paises en desarrollo de disefiar
politicas acorde a sus propias necesidades, y su independencia en la toma de decisiones, es
la tendencia hacia armonizar los sistemas de patentes. En afios recientes ha aumentado el
interés en que las oficinas de patentes, especialmente las de paises en desarrollo,
reconozcan o exploten el trabajo que realizan sus pares mas experimentadas. Este interés
por armonizar esta motivado, en parte, por el escepticismo sobre la habilidad de paises
como la Republica Dominicana de establecer sus propios sistemas de patentes y
administrarlos eficazmente. Con la armonizacion surge el mismo riesgo de uniformizar los
estandares, ignorando los distintos estados de desarrollo existentes a nivel internacional.

Reconocer, para esta investigacion, significa considerar como valido el trabajo realizado
por otras oficinas, y adoptar las mismas decisiones a nivel nacional con efectos vinculantes.
Explotar significa hacer uso del trabajo que realizan otras oficinas o autoridades
internacionales, pero s6lo a modo referencial y sin efectos vinculantes. A diferencia del
reconocimiento, la explotacion implica que la autoridad nacional haga una verificacion
independiente, aunque asistiéndose del trabajo que realizaron otras oficinas. Tanto el
reconocimiento como la explotacion se pueden realizar sobre varias etapas del examen de
fondo, como la busqueda de antecedentes o la decision sobre la patentabilidad. Ambos
mecanismos se pueden implementar unilateralmente o a través de acuerdos explicitos.

Existe relativo apoyo académico y politico hacia iniciativas de reconocimiento del trabajo
que realizan otras oficinas o autoridades internacionales. Académicos como Khoury (2012)
entienden que en el contexto de la globalizacion el beneficio de tener oficinas nacionales
cuyo trabajo sea independiente se ha sobrestimado. Igualmente, Sherwood et al. (1999) han
propuesto un mecanismo de reconocimiento en el que las oficinas nacionales
explicitamente adopten la practica de otorgar patentes basadas en la referencia a las
patentes otorgadas por cualquiera de las oficinas de patentes méas influyentes del mundo.
Este sistema, argumentan, reduciria los costos de las oficinas de patentes eliminando los
exdmenes redundantes (Sherwood et al., 1999). Asami (2002) y Campbel (2003) también
estan entre los que sugieren el reconocimiento del trabajo realizado por otras oficinas como
alternativa para aliviar la presion que recae sobre las autoridades nacionales.

Especialistas como Wilson (2011) favorecen el establecimiento de un sistema unitario
caribefio, en el que se realice un solo examen centralizado y se reconozca la validez de las
patentes en todos los paises del CARICOM. Simmons (2009) formuld recomendaciones
similares en un informe comisionado por la Secretaria del CARICOM. Malcolm Spence,
Coordinador Senior de la Oficina de Negociaciones Comerciales del CARICOM, respalda
un sistema de patentes regional en el Caribe dado que “el costo de administrar el sistema se
reduciria significativamente y el valor del sistema para los solicitantes incrementaria
significativamente” (CNSC, 8 de mayo, 2013). Spence (2009) incluso ha manifestado que
el CARICOM esta estudiando modelos como la Organisation Africaine de la Propriété
Intellectuelle (OAPI), la cual implementa el reconocimiento mutuo entre paises africanos.
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Hasta ahora, el ejemplo mas notable de compromiso politico en torno a iniciativas de
reconocimiento en el Caribe es el acuerdo de asociacion econdmica del 2008 entre el
CARIFORUM vy la UE, que incluye a Republica Dominicana. Este establece que las partes:

“[S]e comprometen a seguir considerando otros pasos hacia una mayor
integracion en sus regiones respectivas en materia de derechos de propiedad
intelectual. Dicho proceso abarcard una mayor armonizacion de las
legislaciones y normativas en materia de propiedad intelectual, mas avances
hacia la gestion y aplicacion efectiva a escala regional de los derechos de
propiedad intelectual nacionales, asi como la creacion y gestion de derechos
de propiedad intelectual regionales, cuando proceda.” (Enfasis afiadido).

Concomitantemente, en el CARICOM circula una propuesta para establecer una oficina
regional de patentes (Abbott et al., 2009), y la Republica Dominicana ha sido asociada a esa
iniciativa. Efectivamente, en junio y septiembre del 2009 el pais asistié a las reuniones
celebradas en Cardiff y Ginebra, cuyo objetivo fue, respectivamente, comisionar y revisar
un “estudio sobre el establecimiento de un sistema de patentes regional caribefio” (OMPI,
2009a, 2009b). En noviembre del mismo afio se realizé una reunion para “discutir el costo
de los recursos humanos para la administracion regional de patentes” (OMPI, 2009c), que
fue celebrada en Puerto Espafia y también cont6 con la participacién de la Republica
Dominicana. La OMPI (2010:15) reportd que el proposito de esas reuniones era “discutir
los comentarios presentados por los gobiernos interesados y desarrollar una propuesta”. Se
desconoce el estado actual de esas negociaciones. Sin embargo, la participacion de varios
paises en las reuniones sugiere que esa propuesta ha generado interés entre los gobiernos.

Al igual que con las propuestas de reconocimiento, varios académicos y autoridades de
patentes han sumado su respaldo hacia la explotacion a nivel nacional del trabajo realizado
internacionalmente. EI Programa para el desarrollo del sistema internacional de patentes,
un memorandum elaborado en el 2001 por el entonces director de la OMPI, fue una de las
mas concretas propuestas en ese sentido. Uno de los puntos propuestos fue explorar
modalidades para “reducir la duplicacion de actividades, en particular las relativas a la
busqueda y examen” (OMPI, 2001:3). Esto “supondria un mayor reconocimiento o un
mejor aprovechamiento de los resultados obtenidos por las otras oficinas” (OMPI, 2001:3).

A la propuesta realizada por el exdirector de la OMPI se han sumado las delegaciones de
varios paises miembros. Entre estos estd Dinamarca, que ha afirmado que “la utilizacion del
trabajo de busqueda y examen realizado en el exterior es una cuestion de interés para los
Estados miembros en todos los niveles de desarrollo. También redunda en interés de los
usuarios y de la sociedad en general” (OMPI, 2011:5). Similarmente, Estados Unidos ha
criticado la “duplicacién de esfuerzos” y manifestando que los programas de explotacion
del trabajo entre oficinas “se han convertido en un elemento esencial para mejorar la
eficacia de los sistemas de patentes en muchos paises del mundo” (OMPI, 2013:2). En un
documento presentado ante el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes de la
OMPI, Corea, el Reino Unido, y Estados Unidos concluyeron que esos programas “resultan
beneficiosos para las oficinas, los solicitantes y el publico en general” (OMPI, 2014:2).
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En la legislacién de patentes dominicana esta explicitamente contemplada la posibilidad de
explotar el trabajo realizado por otras oficinas. En el numeral 4) de su articulo 22 se
establece que “[e]l examen podra tener en cuenta los documentos relativos a 10s examenes
de novedad o de patentabilidad efectuados por otras oficinas de propiedad industrial [...]".

En la practica la ONAPI explota, por ejemplo, el trabajo realizado por su par mexicana a
través del Sistema de Apoyo para la Gestién de Solicitudes de Patentes para los Paises
Centroamericanos y la Republica Dominicana (CADOPAT)’. El Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI) ofrece este servicio desde enero del 2007. Cuando recibe un
pedido de alguna oficina beneficiaria, el IMPI le facilita un reporte sobre el examen que fue
realizado, en caso de que la misma solicitud haya sido presentada en ambos paises; si s6lo
fue presentada en la oficina peticionaria, el IMPI le ofrece una opinion sobre la
patentabilidad. El reporte o la opinion emitida por el IMPI carecen de efectos vinculantes.
A tres afios de su creacién el IMPI (2010) habia recibido un total de 396 pedidos por parte
de 9 beneficiarios, y 93 de esos pedidos fueron realizados por la Republica Dominicana.

Asimismo, la ONAPI ha desarrollado confianza institucional hacia la Oficina Europea de
Patentes (EPO), y explota su trabajo habitualmente (Garcia, 21 de octubre, 2013).

Evidentemente, la oficina dominicana valora positivamente la explotacién del trabajo
realizado por otras oficinas. Varios académicos internacionales, en cambio, han advertido
que en términos generales estas iniciativas de reconocimiento y explotacion contribuyen a
profundizar, de facto, la uniformidad internacional del sistema de patentes. La influencia
ejercida por las principales oficinas de patentes, mas la creciente dependencia en las
oficinas periféricas, esta dando lugar a la ‘“‘automatizacion del proceso de toma de
decisiones” sobre la patentabilidad (Drahos, 2009:645). Es decir, se percibe que los
examenes independientes realizados por las oficinas en paises en desarrollo estan siendo
reemplazados progresivamente por la aceptacién mecanica de los examenes efectuados en
las oficinas de patentes influyentes (Drahos, 2009). De tal modo, estas iniciativas s6lo son
soluciones pragmaticas e intermedias hacia la armonizacion sustantiva (Chun, 2011).

2.7 Primera conclusion preliminar
De este capitulo derivan las siguientes conclusiones preliminares:
e A lo largo de 89 afios en la Republica Dominicana funcion6 un marco normativo

relativamente laxo, mediante el cual se registraban patentes sin necesidad de un examen
de fondo sobre la patentabilidad.

’ Favorece a este tipo de integracion el hecho de que los paises de Centroamérica y Republica Dominicana
comparten el mismo Manual sobre organizacion y procedimientos relacionados con el tramite y examen de
patentes. Este manual fue elaborado con la colaboracion de la Secretaria de Integracion Centroamericana
(SIECA), la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM), la EPO, la OMPI, y el IMPI. Los paises de
Centroamérica y la Republica Dominicana también han explicitado su voluntad de construir “una cultura
homogénea en la administracion, gestion y uso del sistema de patentes [...]”, conforme expresaron en la
decision 11/200 adoptada el 21 de febrero del 2003 por el Consejo Conjunto de Administracion del Tratado
de Libre Comercio RepuUblica Dominicana - Centroamérica.
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e En el afio 2000 y como resultado de méas de 4 afios de debates, se reformo el sistema y
se opto por implementar un mecanismo de examen de fondo propio y exhaustivo sobre
las solicitudes de patentes, a pesar de ser un pais pequefio, en desarrollo, y con recursos
humanos limitados en propiedad intelectual. Este fue un cambio institucional drastico
en relacion al mecanismo anterior, mediante el cual sélo se registraban las solicitudes.

e Se cred la ONAPI en el afio 2000, pero los primeros examinadores se pudieron reclutar
cinco afios después. En el 2006 se lograron terminar los primeros exdmenes de fondo.

e El pais integra varias iniciativas sobre explotacion del trabajo que realizan otras oficinas
de patentes, en especial la mexicana y la europea, y también ha sido asociado a
iniciativas de reconocimiento mutuo, que no se han terminado de concretar.

e La oficina es objeto de criticas, particularmente por parte de las empresas
multinacionales que solicitan patentes en el pais. Esas empresas se han quejado de los
retrasos en la resolucion de los trdmites. La ONAPI ha reconocido que implementar
examenes rigurosos es un reto formidable, especialmente por la falta de recursos
humanaos calificados.

2.8 Preguntas de investigacion

La atencién que se ha prestado al proceso a través del cual se crean derechos de patentes,
hasta ahora, es escasa (Cockburn et al., 2002). En América Latina, las investigaciones
empiricas sobre los sistemas de patentes, el disefio y desempefio institucional de las oficinas
son particularmente pocas. Buena parte de los esfuerzos se han originado en Argentina.
Uno de los primeros estudios, realizado por Correa et al. (2011), analiza la calidad de las
patentes concedidas entre octubre del 2000 y diciembre del 2007 por el Instituto Nacional
de la Propiedad Industrial (INPI). Esos autores verificaron que en Argentina se comete una
cantidad preocupante de errores, concediendo reivindicaciones que escapan a requisitos de
patentabilidad tales como el de divulgacion suficiente. Otro trabajo importante fue
elaborado por Siniscalchi (2014), quien analizé los criterios de resolucion de 582°
dictdmenes sobre patentes emitidos por la Direccion de Asuntos Legales del INPI. Sin
embargo, ambos trabajos se centran en las decisiones tomadas, es decir, el producto final de
la oficina, en lugar del disefio institucional o las caracteristicas de su proceso decisorio.

Piatti (2011) si analizo el procedimiento llevado a cabo para examinar patentes, y tomo en
cuenta el disefio institucional del INPI. Entre los aspectos enfatizados estuvo la
dependencia en relacion a otras oficinas de patente. Sin embargo, el componente empirico
estd basado en el analisis cualitativo de seis solicitudes especificas, y también en encuestas
propias realizadas a examinadores en las areas quimica y farmacéutica del INPI.

Es decir, las discusiones sobre el disefio y desempefio institucional de las oficinas de
patentes de paises en desarrollo, especialmente en Latinoamérica, requieren mas evidencia.

® Siniscalchi (2014) en total estudié 6961 dictamenes del INPI, pero el resto es sobre signos distintivos.

17



Esta investigacion tiene como propoésito reducir esa brecha de conocimiento. El objetivo
general es analizar el desempefio de la oficina dominicana de patentes entre los afios 2000 y
2013. A tales fines se ha propuesto responder las siguientes preguntas de investigacion: Un
pais en desarrollo como la Republica Dominicana, i. ¢Puede implementar, de manera
competente y oportuna, un sistema de patentes basado en exdmenes exhaustivos sobre las
solicitudes que recibe? ii. ¢Puede tomar decisiones de patentabilidad con independencia, a
pesar de estar asociado a programas de asistencia técnica, explotacion, y reconocimiento
del trabajo realizado por las oficinas de patentes en otros paises?

Para valorar el desempefio de una oficina de patentes es necesario observar la cantidad v el
tipo de solicitudes que recibe, y como las resuelve. Es decir, debe medirse el input y el
output de la oficina de patentes. Por tal razdon en esta investigacion se plantean las
siguientes preguntas adicionales: (Coémo se puede medir el input y el output de la ONAPI?
¢Cuales caracteristicas observables sobre el examen de las solicitudes deben analizarse, y
qué informa esa evidencia sobre el desempefio de la oficina dominicana de patentes? ;Se
puede comparar el input y el output de la oficina nacional con el de otra oficina de patentes
testigo, y qué indicaria esa comparacion sobre su desempefio e independencia?
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3. ESTRATEGIA METODOLOGICA
3.1 Descripciodn del relevamiento

Analizar el desempefio de la ONAPI implica relevar informaciéon sobre su input y su
output. Los datos sobre cuantas solicitudes recibe, qué caracteristicas tienen esas
solicitudes, cuél es su estado legal actual, cuan exhaustivo es el procedimiento para
examinarlas, qué tipo de decisiones sobre patentabilidad adopta, y cuan diferente son en
relacion a las decisiones de otras oficinas, permite arribar a conclusiones sobre como el pais
implementa su sistema de patentes.

Para esto se elaboraron dos bases de datos sobre el input que recibe la oficina dominicana,
y el output que genera. Esto es, una base que contiene informacion general sobre todas las
solicitudes recibidas por la ONAPI desde su creacion en mayo del afio 2000 hasta
diciembre del 2013. Y otra base de datos que caracteriza el subgrupo de solicitudes de
patentes sobre las cuales se concluyd el examen de fondo antes de agosto de 2013.

La primera base de datos se formé a partir de la informacion contenida en la Worldwide
Espacenet (en adelante Espacenet), la base de datos abierta administrada por la EPO®. El
criterio de busqueda fue todas las solicitudes en las que en el nimero de publicacion figure
el codigo de la oficina dominicana, DO, independientemente del nombre o pais de
residencia de los solicitantes o inventores; del campo tecnoldgico de la solicitud, o
cualquier otra caracteristica adicional. Esta busqueda, realizada en noviembre del afio 2014,
arrojo 3005 registros. A partir del nimero de publicacion de cada registro se distinguio si se
trataba de una solicitud de patente (2613, en total), de disefio industrial (310, en total), o de
modelo de utilidad (82, en total).

La eleccion de la serie de tiempo analizada fue una decisién metodoldgica relativamente
simple. A pesar de que en la Republica Dominicana existia una legislacion de patentes
desde el 1911, el marco institucional para la implementacion de esa normativa era
profundamente distinto al creado a través de la Ley 20-00, actualmente vigente. Como fue
desarrollado en el Capitulo 2, bajo la ley anterior las solicitudes eran registradas ante la
Secretaria de Industria y Comercio, sin que mediara un examen de fondo sobre la novedad
o altura inventiva de la tecnologia divulgada por el solicitante. La normativa actual cre6 a la
ONAPI y le impuso la obligacion de examinar las solicitudes presentadas para determinar
si son patentables. En consecuencia, resulta impractico realizar comparaciones cuantitativas
sobre el desempefio actual con el que existia previo a mayo de 2000, dado que se trata de
dos instituciones guiadas por instrucciones normativas en sentidos notablemente distintos.

Otro motivo —subsidiario, pero igualmente relevante— es que la informacion sobre las
solicitudes presentadas y registradas durante la vigencia de la antigua Ley 4994 en la
practica es de dificil acceso. Ni en Espacenet, la principal base que se usa en esta
investigacion, o en herramientas similares como PatentScope, se encuentra disponible esa

% Espacenet es una base de datos sobre patentes de acceso abierto y gratuito. Es administrada por la EPO, pero
depende de la colaboracion de otras oficinas de patentes que le suministran informacion. Una de esas oficinas
es la ONAPI. Espacenet esta disponible en el siguiente enlace: worldwide.espacenet.com.
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informacion. Para determinar qué ocurria con las solicitudes de patentes antes de mayo del
afio 2000 hubiese sido necesario realizar una busqueda en sus archivos fisicos, que
presumiblemente ahora son custodiados por la oficina dominicana de patentes. Ademas de
la reducida relevancia de esos datos para la actual investigacion, la carga operativa que
conllevaria sistematizarlos convierte a ese ejercicio en uno poco recomendable.

Esta base sobre solicitudes presentadas se cred con el objetivo de caracterizar el input de la
oficina dominicana. Por tanto se extrajeron los siguientes datos de Espacenet: pais de la
prioridad; afio de presentacion ante la ONAPI; nimero de paginas y reivindicaciones que
contenia la solicitud; nombre y pais de los solicitantes; nombre y pais de los inventores; y
la Cooperative Patent Classification (CPC) asignada. Las variables construidas a partir de
esos datos son: numero de inventores; cooperacion internacional entre inventores; nimero
de solicitudes presentadas en el pais por el mismo solicitante, que permite inferir el tamafio
de su portafolio local; y campo tecnolégico de la materia divulgada.

Cuadro 3 | Resumen de la base de datos sobre solicitudes presentadas
Variables Fuente
Pais de la prioridad Espacenet
Afio de presentacion en la Republica Dominicana Espacenet
Numero de paginas presentadas en la solicitud Espacenet
NUmero de reivindicaciones presentadas en la solicitud Espacenet
Nombre del solicitante Espacenet
Pais del solicitante Espacenet
Nombre de los inventores Espacenet
Pais de los inventores Espacenet
Cooperative Patent Classification (CPC) Espacenet
Tipo de solicitud (patente, modelo, disefio) Propia a partir de Espacenet
NUmero de inventores Propia a partir de Espacenet
Cooperacion internacional entre inventores Propia a partir de Espacenet
Tamafio del portafolio local Propia a partir de Espacenet
Campo tecnolégico, basado en el CPC Propia a partir de Espacenet
Estado legal de las solicitudes Propia a partir de ONAPI

Fuente: Elaboracion propia

A principios del 2015 la ONAPI puso a disposicion una base de datos que permite consultar
el estado legal de las solicitudes presentadas. A través de esa herramienta se verifico
cuéntas estaban resueltas y cuantas estaban pendientes de resolucion. Como se explicara
mas adelante esa informacion permite cuantificar el stock de solicitudes en la ONAPI.

Con el propésito de analizar a fondo el subgrupo de solicitudes de patentes examinadas por
la ONAPI se generd una segunda base de datos. A tales fines, entre agosto y diciembre de
2013 se realizaron més de cincuenta visitas a la Direccion de Invenciones en la ONAPI.
Alli se les solicitd acceso a los expedientes sobre los que para agosto de 2013 se habia
concluido el examen de fondo, y la oficina habia alcanzado una decisién sobre su
patentabilidad. La Direccion de Invenciones mantenia un registro fisico de los 375
expedientes examinados, y facilitd el acceso a estos en papel. Esos expedientes fueron
minuciosamente analizados entre agosto y diciembre de 2013.
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Ese trabajo de campo sobre los expedientes permitié sistematizar la informacion que
contenian, y también construir nuevos indicadores. Esos datos relevados y sistematizados
fueron: numero de reivindicaciones presentadas; fecha de los requerimientos formulados;
incidencia de prorrogas pedidas por el solicitante para cumplir con el requerimiento; fechas
de las prorrogas; fecha de la resolucion dictada por la Direccion de Invenciones; si la
solicitud fue concedida o denegada; numero de reivindicaciones concedidas. Los
indicadores que se construyeron a partir de estos datos son: nimero de meses entre
presentacion y resolucion; niumero de meses entre el primer requerimiento y la resolucion;
namero de prdrrogas pedidas por el solicitante.

Cuadro 4 | Resumen de la base de datos sobre solicitudes examinadas

Variables Fuente
Nimero de reivindicaciones presentadas Trabajo de campo
Fecha de los requerimientos Trabajo de campo
Si se solicitaron prorrogas; de aplicar, fecha de las prorrogas solicitadas Trabajo de campo
Fecha de la decision sobre patentabilidad Trabajo de campo
Decision sobre patentabilidad Trabajo de campo
NUmero de reivindicaciones concedidas Trabajo de campo
Nimero de meses entre presentacion y resolucion Propia a partir del trabajo de campo
NUmero de meses entre el primer requerimiento y la resolucion Propia a partir del trabajo de campo
Numero de prorrogas solicitadas Propia a partir del trabajo de campo
Materia objetada en los requerimientos, forma o fondo Propia a partir del trabajo de campo
Nombre del representante legal en Republica Dominicana Espacenet
Si tuvo tramite gemelo ante la EPO INPADOC
Fecha de presentacion ante la EPO Espacenet
Numero de reivindicaciones en la solicitud gemela ante la EPO Espacenet
Fecha del primer requerimiento realizados por la EPO European Patent Register (EPR)
Fecha de resolucién emitida por la EPO European Patent Register
Si tuvo tramite gemelo en Estados Unidos INPADOC
Si tuvo tramite gemelo en Japon INPADOC
Tamafio de la familia internacional INPADOC
Decision sobre patentabilidad ante la EPO European Patent Register
Opinion y oficina del International Preliminary Examination Report (IPER) PatentScope
Si es una solicitud triddica Propia a partir de INPADOC
Meses entre presentacion y primer requerimiento en la EPO Propia a partir de Espacenet y EPR
Meses entre el primer requerimiento y la resolucion en la EPO Propia a partir de EPR
Numero de requerimientos formulados por la EPO Propia a partir de EPR
Meses entre presentacion y resolucion en la EPO Propia a partir de Espacenet y EPR
Si en Republica Dominicana se empezd a examinar antes que en la EPO Propia a partir del trabajo de campo y EPR
Si fue resuelta Republica Dominicana antes de que fuera resuelta en EPO Propia a partir del trabajo de campo y EPR

Fuente: Elaboracion propia

Similarmente, se recopil6 y sistematiz6 informacion sobre cuéles aspectos de las solicitudes
fueron objetados por el examinador actuante a través de sus comunicaciones. Los
examinadores remiten comunicaciones a los solicitantes en nombre de la Direccion de
Invenciones. A través de esas comunicaciones habitualmente se les indica que uno o varios
aspectos de la solicitud en cuestion es deficiente por errores de formato, incumple al menos
uno de los requisitos de patentabilidad, o que es contraria a la ley o el reglamento de
aplicacion en cualquier otro aspecto. Por consiguiente, se le comunica que la solicitud no
puede ser concedida como estd redactada y exhorta a que sea reformulada dentro de un
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plazo estipulado. De no superarse las deficiencias, sea con la reformulacion de la solicitud o
con argumentos a favor de la solicitud, el examinador recomienda denegarla. Por cada
criterio de denegacion detectado se formula un requerimiento. Como se desarrollard mas
adelante, el nimero de comunicaciones, y el numero y el tipo de requerimientos contenidas
en estas puede constituir un proxy de cuan exhaustivo fue el examen. En este sentido, para
relevar informacion relativa a la exhaustividad del examen se revisaron en papel las 705
comunicaciones formuladas sobre las solicitudes examinadas. También se analizaron los
1510 requerimientos contenidos en esas comunicaciones.

Tras la revision de cada uno de los requerimientos, se identifico su objeto. Es decir, se
constato cuales fueron los motivos puntuales por los cuales el examinador rechazaba una o
varias reivindicaciones, la solicitud en su totalidad, o recomendaba que reformulara un
aspecto especifico. En funcion de su objeto se crearon clasificaciones para cada tipo de
requerimiento, y se sistematiz6 la informacion. También se realizé una distincion propia
entre requerimientos que resaltaban deficiencias de forma o de fondo. A partir de esto se
construyeron indicadores reflejando: el numero total de requerimientos; numero de
requerimientos relativos al formato; y el nimero de requerimientos sobre el fondo.

Luego de sistematizar la informacion sobre el examen a partir del trabajo de campo se
generaron datos adicionales sobre las mismas 375 solicitudes. El propdsito de esos datos
adicionales fue comparar el examen realizado en la ONAPI con el implementado en una
oficina testigo. Esa comparacion permite ver caracteristicas adicionales del examen
dominicano, como su independencia. Esos datos se relevaron entre enero y agosto de 2014,
con la ayuda de Espacenet; el International Patent Documentation Centre (INPADOC), de
la EPO; el European Patent Register (EPR); y PatentScope, administrada por la OMPI.

Desemperio de la oficina dominicana de patentes

Cuadro 5 | Tipologia de indicadores sobre el desempefio institucional de ONAPI

| Caracteristica observable | Principales variables observadas
Numero de solicitudes

Volumen del trabajo ingresado Numero de paginas

Numero de reivindicaciones

Clasificacion tecnologica

Complejidad de las solicitudes Numero de inventores

Colaboracion internacional entre inventores

Input

Si la solicitud fue internacionalizada

Valor de las solicitudes Si es una solicitud triadica

Costos de traduccién

Naturaleza juridica

Tipo de solicitantes Experiencia de los solicitantes

Experiencia de los representantes legales

Fecha de la decision sobre patentabilidad

Duracién del tramite Numero de meses entre presentacion y resolucion

Numero de meses entre el primer requerimiento y la resolucion

NUmero de comunicaciones formuladas

Exhaustividad Materia objetada en los requerimientos

Output

Numero de reivindicaciones concedidas y denegadas

Tipo de decision sobre la patentabilidad en la ONAPI y en la EPO

Tipo e independencia de la resolucion Si fue resuelta la ONAPI antes de que fuera resuelta en EPO

Si la decision de la ONAPI coincide con la EPO o con el IPER

Fuente: Elaboracion propia
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En sintesis, la fase de relevamiento de informacion de esta investigacion implico la
generacion de dos bases de datos: una sobre todas las solicitudes presentadas y otra, mas
exhaustiva, sobre las examinadas. Esta informacion se obtuvo a partir de tres fuentes
principales: a) bases de datos abiertas, como Espacenet; b) datos relevados y sistematizados
en funcion del trabajo de campo en la oficina dominicana; y c¢) variables de construccién
propia a partir de a) y b). Con estas bases de datos se pueden observar seis tipos de
caracteristicas sobre la oficina dominicana de patentes. Estas caracteristicas se resumen en
la tipologia descrita en el Cuadro 5.

En los siguientes capitulos se analizaran cada uno de estos indicadores, y su confiabilidad
como proxy del desempefio de la oficina dominicana de patentes.

3.2 Explicitacion de posibles sesgos y debilidades del relevamiento

Inexorablemente, la integridad de los datos depende significativamente de cuan confiables
son las fuentes relevadas. Buena parte de los datos relevados para esta investigacion se
obtuvieron desde Espacenet, PatentScope, EPR, PAIR, o INPADOC. Estos son
instrumentos considerados como muy confiables, y humerosas investigaciones académicas
a nivel internacional se han realizado a partir de estos. Es pertinente aclarar, sin embargo,
que los datos en Espacenet y PatentScope sobre solicitudes presentadas en Republica
Dominicana son provistos por la ONAPI. Parte de la informacion en esas bases de datos
esta disponible sélo para algunos registros. Por ejemplo, el archivo en formato .PDF sélo se
puede consultar en relacion al 80% de las solicitudes presentadas. EI nimero de paginas
que contiene cada solicitud al momento de ser presentada fue contado a partir de esos
archivos .PDF. Consecuentemente, se observd el nimero de paginas basado sélo en el 80%
de las solicitudes presentadas. Se desconocen los motivos por los cuales la informacion esta
incompleta para algunos registros, pero disponible para otros.

Ademas, para observar ciertas caracteristicas fue necesario consultar una de las solicitudes
extranjeras idénticas a las que fueron presentadas en la oficina dominicana. Dado que
pertenecen a la misma familia la informacion contenida en esas solicitudes gemelas
presumiblemente es idéntica o similar a la del tramite dominicano. Se acudi6 a este método
dado que el dato especifico estaba ausente en la solicitud dominicana o era poco confiable.

Por ejemplo, INPADOC sugiere que el tamafio de la familia extranjera de la solicitud
DOP2001000169, presentada en Republica Dominicana, es cero. Sin embargo, al consultar
el tramite europeo con el nimero EP0277947, que esta basada en la misma prioridad que la
solicitud dominicana y por tanto su contenido presumiblemente es similar o idéntico, se
constata que la familia extranjera esta integrada por al menos 16 solicitudes. En esos casos,
la variable sobre el tamafio de la familia se extrajo de la solicitud europea. Este ejercicio
ofrece al menos una aproximacion del tamafio de la familia de las solicitudes dominicanas.
Sin embargo, ese dato estd basado en evidencia circunstancial y puede introducir sesgos a
la base. Por ende, esos datos deben analizarse con debida cautela.

Por demas, en los datos relevados se notaron errores de digitacion. Esto se constatd, por
ejemplo, a través de la existencia de fechas inverosimiles. Se corrigieron esos errores
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cuando fue posible, o se descartaron como datos observables. Sin embargo, la incidencia de
estas deficiencias fue excepcional, y no parecen comprometer la integridad de la base. En
general, la informacién faltante o deficiente no invalida los hallazgos de esta investigacion.

3.3 Estructura analitica

A partir de esta seccidn el presente trabajo adopta una estructura de analisis binaria basada
en conceptualizacion y caracterizacion. Primero desarrollara una discusion tedrica sobre el
flujo de trabajo que ingresa a la ONAPI, aprovechando el recorrido que han hecho otros
observadores internacionales sobre volumen, complejidad y valor de las solicitudes de
patentes. Subsecuentemente, se confrontard esa teoria con la evidencia relevada en esta
investigacion. La préxima seccidn regresara al plano teorico para analizar el output de la
oficina dominicana, seguida de una caracterizacion de la evidencia constatada sobre la
duracion y la exhaustividad con la que se implementan examenes de fondo en la ONAPI.
Este esquema analitico culmina con un capitulo conceptual y empirico que compara el
output de la oficina dominicana con el output de la oficina elegida como testigo.

Sin la intension de seguir todos sus recaudos, la organizacion en bloques binarios que
adopta esta tesis esta inspirada en el método francés de redactar textos juridicos, o plan en
deux parties. La principal ventaja que se busca explotar con esta estructura es que favorece
la inteligibilidad en la presentacion del anlisis y sus resultados.
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4. CONCEPTUALIZACION DEL INPUT
4.1 Volumen

Uno de los indicadores fundamentales para medir el flujo de trabajo que ingresa a una
oficina de patentes es el nimero de solicitudes presentadas. En general se asume que ese
namero obedece directamente a la tasa de innovacion y al tamafio del mercado del pais en
que se estan solicitando las patentes. Pero también depende de los marcos regulatorios, la
globalizacion, las estrategias de apropiabilidad, y el acceso a financiamiento para presentar
solicitudes. Si un pais tiene, por ejemplo, normas sobre bioseguridad que dificultan la
liberalizacion al ambiente de organismos genéticamente modificados, es probable que ese
pais reciba relativamente pocas solicitudes de patentes sobre agrobiotecnologia.
Similarmente, en aquellos mercados con pocas firmas capaces de imitar un determinado
tipo de invenciones los innovadores presumiblemente optaran por estrategias de
apropiabilidad alternativas a las patentes, como la ventaja de entrar primero.

Esta investigacion toma en cuenta ese numero de solicitudes de patentes presentadas en la
Republica Dominicana para valorar el flujo de trabajo que enfrenta la ONAPI. Dado que en
la Republica Dominicana hay pocas firmas de alta densidad tecnoldgica, se presume que el
namero de solicitudes de patentes presentadas en el pais es relativamente bajo.

Sin embargo, seria excesivamente simplista asumir que la carga de trabajo que recae sobre
las oficinas de patentes es nada mas que el resultado mecanico del nimero de solicitudes
entrantes (van Zeebroeck, 2009). Existen otros determinantes del flujo de trabajo entrante,
tales como: las variaciones en el tamafio y complejidad de las solicitudes; las estrategias de
patentes basadas en solicitudes voluminosas y desenfocadas; o la preferencia de los
solicitantes por plazos de procesamiento mas prolongados (London Economics, 2010).

Es cierto que una solicitud de patentes tiene una estructura relativamente estandar. Bajo los
términos de la legislacién dominicana y su reglamento de aplicacion, cada solicitud debe
tener una caratula en donde se identifique a los solicitantes, los inventores, sus
representantes legales, el titulo de la invencién, si se reclama el beneficio de prioridad®®,
entre otros datos. También se exige que se aporte una memoria descriptiva que divulgue la
invencién de manera suficientemente clara, lo cual implica, como minimo, indicar el sector
tecnoldgico al que pertenece, caracterizar el estado de la técnica vigente, exponer el
problema técnico y explicar la solucion aportada por la invencion divulgada en la solicitud.
Finalmente, se requiere que se presenten reivindicaciones'’. Es decir, un documento de
patente debe cumplir con ciertas reglas minimas de estructura y redaccion.

1% Conforme al articulo 135 de la Ley 20-00, una persona que ha presentado una solicitud de patente de
invencién en un pais que acuerda reciprocidad para estos efectos con la Republica Dominicana, goza de un
derecho de prioridad para solicitar en el pais una patente que reivindique el mismo objeto de proteccién. Este
derecho dura doce meses a partir de la fecha de la primera solicitud en cualquier pais extranjero.

' Las reivindicaciones definen la materia para la cual se desea proteccion mediante la patente, conforme al
articulo 15 de la Ley 20-00.
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Sin embargo, a pesar de esta estandarizacion cada solicitud generalmente introduce una
carga de trabajo disimil. Dos lotes con el mismo niimero de patentes pueden representar un
flujo de trabajo significativamente distinto para una oficina. Intuitivamente, 10 solicitudes
con 5 paginas y 2 reivindicaciones en general le generan a una oficina menos trabajo que 5
solicitudes pero con 50 péginas y 20 reivindicaciones. Adicionalmente, mas volumen puede
significar una solicitud de mayor alcance (van Zeebroeck, 2008), es decir, mas compleja
para ser examinada. De ahi que el flujo de trabajo de una oficina y, en consecuencia, la
cantidad de recursos que deben ser asignados a los examenes dependera de cuantas paginas
y reivindicaciones se emplearon para divulgar las invenciones y caracterizar la proteccion.
Entonces dos proxy relativamente confiables para medir el volumen de las solicitudes, y en
consecuencia la cantidad real de trabajo que procesa la oficina, es la cantidad neta de
paginas y reivindicaciones presentadas (Archontopoulos et al., 2006; van Zeebroeck, et al.,
2008; van Zeebroeck, 2008; van Zeebroeck, 2009; van Pottelsberghe de la Potterie, 2010).

Tres factores principales pueden influir en el nimero de paginas y reivindicaciones que
contienen las solicitudes: i) el marco normativo, especialmente las tasas estipuladas; ii) el
alcance de la invencion reivindicada; iii) las estrategias implementadas por los solicitantes.

Marco normativo

Una oficina de patentes puede crear incentivos a través de su marco normativo para influir
en el tamafio de las solicitudes. El incentivo mas comun en este sentido es penalizar la
presentacion de solicitudes voluminosas a través de tasas administrativas. Efectivamente,
de la estructura de tasas administrativas que cobre la oficina tiende a depender el nimero de
reivindicaciones de las solicitudes o patentes que se presentan (Squicciarini et al., 2013).

En aquellas oficinas que fijan el monto de las tasas en funcidn del tamafio, el incentivo a
limitar el volumen de las solicitudes es directo. Si la estructura de tasas administrativas
impuesta por la oficina es indiferente al tamario de las solicitudes igualmente puede existir
un incentivo indirecto. Este Gltimo se derivaria de los costos que representa modificar la
redaccion de una solicitud de patentes. So6lo especialistas con amplios conocimientos
técnicos y legales pueden redactar este tipo de documentos, y justificadamente perciben
honorarios acorde a su grado de especializacion. Una firma que presenta solicitudes en una
gran cantidad de paises generalmente redacta una solicitud tipo, cuyo estilo de redaccion
probablemente estd condicionado por el pais o la jurisdiccién en donde se originé el
tramite. Si ese pais de origen encarece la presentacion de solicitudes voluminosas, entonces
el solicitante tomard en cuenta los costos de presentar demasiadas reivindicaciones al
momento de redactar la solicitud tipo. Dado que introducir cambios de redaccion sobre esa
misma solicitud implicaria nuevos costos, el solicitante presumiblemente estd motivado a
presentarla en otros paises con una redaccion similar a la que presento en el pais de origen.

Sin embargo, cuando el beneficio de ampliar el tamafio de la solicitud en la oficina
secundaria supera el costo de realizar cambios en la redaccion, por ejemplo, por la
expectativa de una proteccion de mayor alcance, existen incentivos para readaptarla.

En la Republica Dominicana el monto de las tasas administrativas es indiferente al nimero
de las paginas o reivindicaciones presentadas. Al carecer de incentivos directos, el tamafio
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de las solicitudes que se presentan en el pais en primer lugar depende de la estructura de
tasas administrativas que estipulan otras oficinas, especialmente las mas influyentes, y si la
expectativa de obtener beneficios privados al ampliar el tamafio de la solicitud superan los
costos adicionales que implica modificar su redaccién en la Republica Dominicana.

Alcance de la invencion

Otro factor que afecta el volumen de las solicitudes es el ambito o alcance de la invencion.
Con las reivindicaciones se especifican los componentes tecnoldgicos de la invencion
divulgada. Es empiricamente pragmatico asumir que mientras mas reivindicadores se
presentan, mas componentes se definen, y por tanto mayor dmbito y alcance tiene la
solicitud (Zuniga et al., 2009). Sin embargo, todavia se desconoce exactamente cul es la
relacion entre el nimero de reivindicaciones y alcance de la proteccion (van Zeebroeck,
2008). Esa relacion puede estar distorsionada por las estrategias de los solicitantes, el tipo
de tecnologia, u otros factores. Incluso, en casos especificos, el nimero de reivindicaciones
puede tener una relacion inversa con el alcance de la proteccion.

Por ejemplo, se puede caracterizar un veneno que tiene efecto sobre tres tipos de roedores
en un igual ndmero de reivindicaciones. Este tipo de redaccion concederia menos
protecciéon que una solicitud que, para la misma invencion, defina “veneno para roedores”
en una sola reivindicacion. A pesar de que en el segundo caso la solicitud tendria un
alcance mayor, seria redactada con menos reivindicaciones. Similarmente, una solicitud
puede mencionar taxativamente todos los tipos de roedores sobre los cuales el veneno tiene
efecto. A pesar de tener mas reivindicaciones y de definir de manera puntal la proteccion,
en esa redaccion otorgaria el mismo alcance que el de una solicitud que en una sola
reivindicacion solicite proteccion sobre un veneno con efecto en todos los roedores.

En todo caso, y sin desconocer estos limites, es empiricamente razonable asumir que el
namero de reivindicaciones en general se correlaciona con el alcance de la proteccion.

Comportamiento estratégico

Finalmente, el tamafio de una solicitud puede estar determinado por el comportamiento
estratégico. Uno de los canjes centrales del sistema de patentes es otorgar un monopolio
exclusivo por un tiempo determinado, a cambio de que el titular de ese monopolio divulgue
la invencién subyacente. Teoéricamente, esa divulgacion constituira una especie de
instruccion técnica sobre como implementar la invencion, serd suficientemente clara, y
estara accesible. Sin embargo, existen firmas con poco interés en divulgar sus invenciones.
Esos solicitantes buscan alternativas para eludir el requisito de divulgacion, describiendo
formalmente la invencion, pero manteniendo inaccesible la informacion mas relevante.

Una manera de implementar estas estrategias es presentando un numero excesivo de
paginas y reivindicaciones ociosas. Los componentes verdaderamente importantes de la
invencion estarian camuflados en medio de una gran cantidad de reivindicaciones
irrelevantes. Si esta practica se repite sistematicamente, un determinado campo tecnolégico
puede ser efectivamente contaminado por solicitudes abrumadoramente voluminosas,
impidiendo que los competidores se beneficien del sistema de patentes como herramienta
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para acceder a informacién técnica. La ambigliedad que introduciria las reivindicaciones
innecesarias igualmente amenazaria contra la certidumbre legal del sistema de patentes.

Otro objetivo estratégico que puede ser perseguido presentando una cantidad excesiva de
reivindicaciones es aumentar la probabilidad de que alguna de estas sea concedida. En la
practica, el examen de una solicitud de patentes se reduce a la revisién individual de todas
las reivindicaciones presentadas. El examinador actuante debe revisar cada uno de los
componentes reivindicados, para verificar si alguno retne los requisitos de patentabilidad.
Incluir de manera deliberada un ndmero excesivo de reivindicaciones inevitablemente
aumenta la cantidad de trabajo que debe realizar la oficina (van Pottelsberghe de la Potterie,
2009). Los solicitantes que implementan esta estrategia apuestan a que en algin momento
el examinador se desgaste, o que tras un desliz se le filtren reivindicaciones espurias.

Evidentemente, estas estrategias pueden erosionar la calidad del sistema de patentes (van
Pottelsberghe de la Potterie, 2009). Salvo que se adicionen nuevos recursos para encarar el
nimero excesivo de reivindicaciones, estos abusos le plantean un dilema a las oficinas
nacionales, que oscila entre la reduccion de la calidad de las patentes otorgadas y el
aumento del tiempo en que una solicitud se mantiene pendiente de examen. En ambos casos
el efecto es la disminucion de la certidumbre y previsibilidad del sistema de patentes.

Recapitulando, una de las formas mas comunes para medir la cantidad de trabajo que
ingresa a las oficinas es a través del nimero total de solicitudes presentadas. Sin embargo,
seria excesivamente simplista utilizar sdlo ese nimero dado que ignoraria que el volumen
de las solicitudes también tiende a variar. Por tanto, resulta mas adecuando tomar en cuenta
el nimero de paginas y reivindicaciones, conjuntamente con el namero total de solicitudes
presentadas. ElI volumen, a su vez, estd determinado por tres factores principales: los
marcos normativos de las oficinas de patentes, en especial las tasas que penalizan la
presentacion de solicitudes demasiado voluminosas; el alcance de la invencion; y las
elecciones estratégicas de los solicitantes.

4.2 Valor privado

Otra caracteristica que es deseable observar es el valor privado de las solicitudes
presentadas. Valor en este contexto se refiere a cuan importante es la solicitud para su
titular, principalmente en términos econdmicos. Del valor de cada documento puede
depender directamente el comportamiento de los solicitantes y la oficina de patentes. Esto
se debe a que mientras mas valor privado representa la solicitud, presumiblemente mayor
sera la inversion que esta dispuesto a asumir su titular para completar el tramite.
Igualmente, mientras mas costoso sea para la sociedad un falso positivo o un falso negativo
cometido por la oficina de patentes (es decir, conceder una solicitud espuria sobre un
campo tecnoldgico estratégico, o denegar una legitima sobre una invencion disruptiva)
presumiblemente méas cautela se empleara durante el examen. Por tanto, caracterizar el
valor es Util para analizar el disefio y el desempefio institucional de las oficinas nacionales.
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Internacionalizacién

Dos de los determinantes de valor mas consensuados en la literatura son la
internacionalizacion y el tamafo de las familias. Como el derecho de patentes es territorial,
es necesario internacionalizar las solicitudes para obtener proteccion en dos paises 0 mas.
Si las solicitudes internacionalizadas estan directa o indirectamente vinculadas a través de
prioridades, se considera que forman parte de la misma familia de patentes?. A través del
tamanio de la familia se puede medir el territorio en que el titular ha solicitado proteccion.

Tanto la internacionalizacion como el tamarfio de la familia tienen una relacion légica con el
valor. Para internacionalizar una solicitud es necesario traducirla al idioma de trabajo de las
oficinas en las que sera presentada, contratar servicios profesionales en el exterior, y pagar
tasas en aquellas jurisdicciones en las que se iniciaron los nuevos tramites. Todas estas
gestiones implican asumir costos. Un solicitante actuando con racionalidad econémica se
embarcara en la internacionalizacién de su solicitud si tiene una expectativa real de que el
beneficio de obtener la patente superara los costos que debera asumir para tramitarla.

De hecho, existe una literatura amplia que asocia la internacionalizacién y el tamafio de la
familia extranjera con el valor de las solicitudes (Harhoff et al., 2003; van Zeebroeck, 2007;
van Zeebroeck, 2008; Zuniga et al., 2009; Squicciarini et al., 2013). Las familias grandes
han sido particularmente asociadas a un alto valor (Harhoff et al., 2003).

Asimismo, se ha asociado el uso del procedimiento PCT con solicitudes de mucho valor. El
tratado PCT otorga beneficios procesales para presentar solicitudes internacionales, por
ejemplo mediante la flexibilizacién de los plazos para presentarlas. Generalmente se recurre
a esta via cuando existe la intencién de presentar la solicitud en un gran nimero de paises®.
Por tanto, es posible que las solicitudes presentadas por esta via sean de alto valor.

Longevidad

Tras presentar una solicitud de patentes su titular debe pagar tasas anuales de
mantenimiento. Si se quiere promover la competencia en el mercado es indeseable tener
vigente una solicitud o patente concedida durante las dos décadas que dura el término de
proteccién, aun cuando su titular ha perdido interés en esa proteccién. Por este motivo los
sistemas de patentes han establecido un mecanismo para confirmar anualmente que el
interés del titular sobre su solicitud sigue vigente. Este mecanismo consiste en la

2 En investigacion se emplea la definicion de familia de patentes correspondiente a la definicién de familia
extendida adoptada por la OCDE (Martinez, 2010). Es decir, considera que son familia las solicitudes que
estan directa o indirectamente vinculadas a través de prioridades. Esta definicién es mas amplia que familias
equivalentes, la cual incluye sélo las solicitudes que tienen como base la misma prioridad o combinacién de
prioridades. También es diferente a la definicién de familias de prioridades Gnicas o simple priority families,
en base a la cual se construye una familia por cada prioridad. Las familias extendidas pueden ser extraidas
utilizando la base abierta INPADOC vy, efectivamente, esa fue la herramienta que se empled para este trabajo.
3 Sin embargo, emplear esta via también resulta interesante en una etapa muy temprana del proceso
innovador, cuando el potencial comercial de la tecnologia subyacente es todavia muy incierto. En estos casos,
el solicitante prefiere optar por retrasar durante 18 meses el inicio del tramite en la etapa nacional. Por tanto,
la asociacion de la opcién PCT con el valor de las solicitudes es, a priori, incierta (van Zeebroeck, 2008).
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imposicion de tasas anuales que pueden costar méas de 1000 ddlares estadounidenses por
afio. Si el titular es econdmicamente racional, mantendra vigente su solicitud o patente sélo
si el beneficio esperado excede el costo de las anualidades (Lévéque & Méniére, 2006).

Como otros paises, la oficina dominicana establece tasas de mantenimiento. Sin embargo,
la longevidad de las solicitudes se ha descartado en esta investigacion como un indicador de
valor, debido a que la naturaleza de la muestra utilizada impide verificar la cantidad exacta
de afios en que fue mantenida la vigencia de las solicitudes. Esta investigacion analiza
solicitudes presentadas entre el 2000 y 2013. Es decir, que una porcién importante de los
documentos analizados fueron presentados hace relativamente poco tiempo. Es posible que
muchas de esas solicitudes todavia estén vigentes, pero que eventualmente caducaran. Para
evitar este tipo de truncamiento de informacion seria necesario que la solicitud mas reciente
dentro de la muestra analizada haya sido presentada hace al menos 20 afios atrds. Esto
resulta imposible en el caso dominicano dado que la ONAPI fue creada hace sélo 15 afios.

Costo del tramite

Se presume que un solicitante asigna recursos a la tramitacion de patentes porque la
proteccion que obtendria compensaria sus gastos. Hay algunas caracteristicas especificas
que hacen que una solicitud de patentes sea mas costosa que otras. La incidencia de esas
caracteristicas puede considerarse como un proxy de solicitudes relativamente valiosas.

Un ejemplo de estos costos adicionales, que puede ser observado a través de los datos
relevados en esta investigacion, es el lenguaje de la solicitud. Si la prioridad fue presentada
en un idioma distinto al espafiol, ésta tendra que ser traducida para ser tramitada en la
Republica Dominicana. Si el idioma de la prioridad ademas es distinto al inglés, es
probable que el costo de la traduccion sea mayor. Esos solicitantes estan dispuestos a
asumir costos adicionales para presentar solicitudes, lo cual es un proxy del valor privado.

Adicionalmente, hay caracteristicas que se han sugerido como proxy de valor y, al mismo
tiempo, de complejidad tecnolégica de las solicitudes. Estas se analizan a continuacion.

4.3 Complejidad

Al igual que el volumen y valor, es deseable observar el grado de complejidad tecnoldgica
de las solicitudes. Apreciar la complejidad tecnoldgica de las solicitudes permite estimar
mas adecuadamente el esfuerzo que deben realizar las oficinas para procesarlas.

Clasificacion tecnologica

Un método relativamente simple para estimar la complejidad tecnoldgica es observar la
clasificacion cientifica o industrial de las solicitudes. La mayoria de las oficinas de patentes
usan un sistema de clasificacion estandar. EI mas usado actualmente es el International
Patent Classification (IPC), empleado en mas de 100 paises (Zuniga et al., 2009). Otro
comunmente utilizado es el Cooperative Patent Classification (CPC). Estas clasificaciones
tienen una estructura en forma de cascada, que llega hasta 8 digitos. El primer digito refleja
el campo general al que pertenece la solicitud: por ejemplo, necesidades corrientes de la
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vida, que corresponde a la clase A en la IPC. Mientas mas aumentan los digitos, méas
especifica es la clasificacion. En tal sentido, la clase A0l de tres digitos se refiere a
agricultura; silvicultura; cria; caza; captura; pesca. Estas clasificaciones se pueden
consultar directamente en las bases de datos de patentes, lo cual es un beneficio pragmatico.

Algunos campos tecnologicos son intrinsecamente complejos (por ejemplo,
agrobiotecnologia). En términos generales se puede presumir que las solicitudes
presentadas en esos campos tienden a ser complejas. Sin embargo, esta presuncién acarrea
cierto grado de arbitrariedad. A pesar de estar clasificada en un campo tecnoldgico
intrinsecamente complejo, una solicitud de patentes puede reivindicar una mejora obvia o
incremental. En cambio, examinar una solicitud presentada sobre un campo tecnoldgico
menos complejo (por ejemplo, mecéanica), pero que reivindica una tecnologia disruptiva
puede requerir un mayor esfuerzo. Entonces, la clasificacién debe valorase con cautela.

Citas recibidas

Una de las caracteristicas validadas en la literatura como proxy de la complejidad
tecnoldgica y el valor es el nimero de citas que recibe la patente por otros solicitantes
(Harhoff, et al., 2003). Algunas legislaciones de patentes obligan a los solicitantes a indagar
cual es el estado de la técnica divulgado en solicitudes anteriores. Si su invencién avanza
sobre una tecnologia previamente divulgada en otros documentos, es necesario que citen a
esas patentes anteriores. Aquellas patentes que reciben mas citas probablemente movieron
significativamente la frontera del conocimiento. El estado de la técnica con el cual se puede
contrastar esas solicitudes tiende a ser relativamente escaso, lo cual hace dificil determinar
si son novedosas y tienen nivel inventivo. Eso las convierte en complejas para la oficina.

Desafortunadamente, la naturaleza de la muestra obtenida para esta investigacion impide
emplear las citas recibidas como un indicador. La distribucion temporal completa de las
citas generalmente tiene una cola larga hacia la derecha. De hecho, el esfuerzo mas
exhaustivo que se ha hecho sobre este indicador en la USPTO sugiere que el 50% de las
citas son hechas por patentes presentadas 10 afios después de la citada; el 25% de las citas
son hechas sobre patentes presentadas 20 afios atras; y el 5% de las citas se han hecho sobre
patentes presentadas hace 50 afios (Hall et al., 2001). Es decir, si esta tendencia se mantiene
estable, la perspectiva en reversa es que las solicitudes presentadas en el afio 2000 habran
recibido sélo la mitad de sus citas para el afio 2010, y seguiran recibiendo citas al menos
hasta el 2050. En ese orden, una solicitud presentada en el afio 2010 recibira el 50% de sus
citas para el 2020. Para reducir ese tipo de truncamiento, es necesario construir una muestra
sobre solicitudes presentadas varias décadas atras, lo cual es imposible para este trabajo.

Ndmero y paises de los inventores

Adicionalmente, el nimero de inventores que figuran en la solicitud puede ser un proxy del
input de conocimientos y destrezas cientificas que se requiri0 para desarrollar una
invencion (Pottelsberghe de la Potterie et al., 2010; Zuniga et al., 2009). Desarrollar una
invencion compleja generalmente requiere de un esfuerzo colectivo en el que participan
maultiples inventores. Alcanzar la invencion probablemente demandé la complementariedad
de los conocimientos que poseian esos actores. Si esa complementariedad ademas se realizo
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entre investigadores ubicados en distintos paises posiblemente se debe a que los
conocimientos que aportaron son internacionalmente escasos y especializados.

En las bases de datos sobre patentes se puede observar quiénes figuran como inventores en
una solicitud, y a partir de esa informacion contar cuéntas personas participaron en el
desarrollo de la invencién. Asimismo, se puede observar la nacionalidad de los inventores,
y con esto deducir si la invencion requiri cooperacion entre investigadores internacionales.
En consecuencia, es aconsejable utilizar esas caracteristicas para medir la complejidad.

4.4 Tipo de solicitantes

Finalmente, a fin de valorar el desempefio institucional de una oficina de patentes es
importante determinar quiénes son sus interlocutores. Sobre los solicitantes resulta
pertinente entender, entre otros aspectos, su naturaleza juridica (es decir, si son firmas,
entidades publicas, académicas, individuos, o de otro tipo); su nivel de experiencia como
usuarios del sistema de patentes, y la complejidad de las estrategias que implementan.

Estas caracteristicas de los solicitantes en términos generales informan sobre las solicitudes
que presentan. Por ejemplo, las que son titularidad de usuarios esporadicos del sistema de
patentes deberfan ser mas propensas a contener errores fitiles involuntarios*, como la
omisién de una fecha. Similarmente, el acceso a los recursos econémicos necesarios para
implementar estrategias de patentes, tales como la contaminacién de un campo tecnolégico
con reivindicaciones ociosas, habitualmente esta restringido a las firmas més grandes. Al
mismo tiempo, las caracteristicas de los solicitantes reflejan sus intereses vy, en
consecuencia, pueden determinar su modo de interaccion con la oficina nacional.

Naturaleza de los solicitantes

A través de las bases de datos de patentes es posible determinar el nombre de los
solicitantes. Con ese dato se pueden construir variables sobre su naturaleza juridica y, a
partir de ahi, también se pueden estimar caracteristicas adicionales como su tamafio.

Bessen (2008) ha analizado este tipo de informacion en patentes concedidas por la oficina
estadounidense. Su evidencia sugiere que las patentes de entidades pequefias (esto es,
individuos, compafiias pequefias, y organizaciones sin fines de lucro) son draméaticamente
menos valiosas que las pertenecientes a empresas grandes. Asumiendo que un resultado
similar ocurriria con las patentes concedidas en la Republica Dominicana, la informacion
sobre la naturaleza del solicitante genera implicaciones para el flujo de trabajo y el
desempefio institucional de la oficina nacional. Incurrir en un falso positivo 0 negativo
presumiblemente seria mas 0 menos costoso, dependiendo de la naturaleza del solicitante.
En consecuencia, la exhaustividad del examen puede estar relacionada con ese factor.

Asimismo, es razonable asumir que las firmas pequefias, los individuos y las
organizaciones sin fines de lucro generalmente tienen menos recursos para tramitar sus
solicitudes que las grandes firmas internacionales. Esto supone que las empresas grandes

4 Es importante distinguir entre errores ftiles voluntarios e involuntarios, como se ampliara mas adelante.
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pueden invertir més recursos en la elaboracién de sus solicitudes™. Esas firmas también
tienen mas recursos para superar los obstaculos que surgen durante el tramite. Al igual que
con la redaccion inicial, los solicitantes deben convocar los servicios de abogados, técnicos
especializados en la redaccién de patentes, y otros recursos, a fin de responder a los
requerimientos de una oficina. Naturalmente, contratar estos servicios implica costos. Por
tanto, la mayor disponibilidad de recursos deberia impactar en el niUmero de interacciones
que el solicitante estd dispuesto a costear para superar las objeciones formuladas por el
examinador. Entonces, una oficina de patentes que interactla con solicitantes de muchos
recursos tendria que emplear un esfuerzo relativamente mayor para finalizar esos tramites.

Experiencia de los solicitantes y sus representantes

Ademaés de su naturaleza y tamafio, la experiencia de las firmas y sus representantes legales
pueden determinar el modo de interaccion con la oficina nacional. EI examen de una
patente es un proceso interactivo entre el examinador y el solicitante. Normalmente, esta
interaccion es adversarial dado que ambos pujan en sentidos contrarios'®. Por esto el
examen se ha descrito con la frase “examinador contra solicitante” (Tu, 2012:2). De hecho,
ambos suelen tener intereses distintos: como representante del interés publico, la oficina
busca limitar la proteccion a sélo la materia que retne los requisitos de patentabilidad; su
contraparte habitualmente aspira a obtener derechos lo mas amplios posibles. Conceder
patentes infundadas iria en desmedro de la reputacion profesional del examinador, y de las
instrucciones legales e institucionales que ha recibido. Reducir el alcance de la solicitud, o
denegar todas sus reivindicaciones, menoscaba los intereses privados del solicitante.

Ambos actores probablemente intentardn aumentar su bienestar individual. Pero alcanzar
sus objetivos va a depender de su capacidad para navegar en el sistema de patentes.

Observar directamente el nivel de conocimiento que tiene un determinado solicitante sobre
el sistema de patentes es complicado. Una opcion metodolégicamente robusta es captar la
propia percepcion de los solicitantes mediante encuestas. Sin embargo, esto implicaria un
gjercicio de relevamiento que excede al realizado en esta investigacion. Otra alternativa es
asumir que el conocimiento sobre el nivel de patentes esta vinculado a la frecuencia con la
que se usa el sistema. Esto significa que una firma que presenta muchas solicitudes o que
tiene un portafolio grande ha adquirido experiencia sobre el sistema de patentes. La
experiencia del solicitante ademéas puede variar en funcion de sus representantes legales. En
la préctica son los abogados los que interacttan con la oficina. La experiencia puede ser
mas dispersa si los solicitantes contratan a un representante legal distinto para cada tramite.
Sin embargo, estaria mas concentrada si los abogados contratados tienden a ser los mismos.

> Sin embargo, como se argumentara mas adelante, invertir méas recursos en elaborar solicitudes no
necesariamente significa que la calidad de la redaccion aumentara de manera proporcional.

16 También cabe la posibilidad de que el solicitante y el examinador cooperen. Esto seria viable, por ejemplo,
si el solicitante s6lo busca obtener patentes defensivas, en lugar de ofensivas. En el primer caso el principal
interés del solicitante seria publicar la invencion, y la oficina carece de incentivos para oponerse a esa accion.
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5. CARACTERIZACION DEL INPUT
5.1 Volumen

Desde su creacion hasta el afio 2013, la oficina dominicana recibié un total de 3005
solicitudes, de las cuales 2613 son de patentes; el resto son de modelos de utilidad y
disefios industriales. Es decir, en ese periodo de 13 afios se presentaron un promedio anual
de 186 solicitudes de patentes. Sin embargo, este promedio anual se fue incrementando
durante el lapso analizado. Tomando en cuenta la fecha de la prioridad, en los primeros
afos se presentaban alrededor de 154 solicitudes anualmente. Entre el 2009 y el 2013 ese
promedio se incrementd a 256 solicitudes por afio. Este aumento probablemente esta
influenciado por la adhesion de la Republica Dominicana al acuerdo PCT, que entrd en
vigor a partir del 2008'". Como se ha sefialado, ese acuerdo facilita la presentacion de
solicitudes internacionales en los paises miembros. También es coherente con la tendencia
global que evidencia un incremento en el nimero de solicitudes de patentes presentadas.

Gréfico 2 | Numero total de solicitudes presentadas, por afio de presentacion (2000 — 2013)
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Fuente: Elaboracion propia a partir de Espacenet

En general, sin embargo, estas cifras confirman que en la Republica Dominicana se
presentan relativamente pocas solicitudes. Particularmente si se comparan con el nimero de
solicitudes presentadas anualmente en las oficinas mas influyentes del mundo y la region,
que habitualmente superan las decenas de miles. Como se advirtié anteriormente, eso se
puede explicar con la poca cantidad de firmas dominicanas capaces de imitar las
tecnologias divulgadas en patentes. Por tanto, los innovadores suelen elegir estrategias de
apropiabilidad distintas a patentar dado que el riesgo de ser copiado por un competidor
dominicano es practicamente irrelevante o, en la mayoria de los casos, inexistente.

NUmero de paginas
A pesar de esto, las solicitudes de patentes presentadas en la Republica Dominicana tienden

a ser muy voluminosas. van Zeebroeck (2008) y van Zeebroeck et al. (2009) examinaron el
tamario de las solicitudes de patentes presentadas ante la EPO. Sus hallazgos revelan que

' La adhesion de la Republica Dominicana al acuerdo PCT también explica el desplome de las solicitudes
durante el afio 2007, dado que los solicitantes postergaron su presentacion para el afio siguiente.
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entre el periodo 1988 al 2003 las solicitudes de patentes contenian un promedio de 21,45
paginas, mientras que en el afio 2002 ese promedio alcanzé las 30 paginas por solicitud.

Entre los datos relevados para esta investigacion se encuentra el niUmero de paginas de cada
documento, observable en 1508 de las solicitudes presentadas en el pais. Esa informacion
se obtiene a partir de las copias digitales en el formato PDF que reflejan el contenido de
cada solicitud. Esas copias estan disponibles en Espacenet. La revision de cada una de esas
copias revela que en el pais las solicitudes tienen un promedio de 115 paginas. Tomando en
cuenta el nimero de péginas como indicador, por tanto, en el pais las solicitudes de
patentes son cuatro veces mas voluminosas que las presentadas ante la oficina europea.

También se evidencia un incremento sustancial del total neto de paginas presentadas.
Partiendo del afio 2000 como base, en el que se presentaron 4493 paginas en total, se
verifica que para el afio 2006 esa cantidad se quintuplicd. En todos los afios anteriores hubo
un incremento anual del total neto de paginas presentadas. Para el 2009 el nimero de
paginas presentadas fue siete veces mayor a las recibidas en el 2000. En consecuencia, en la
ONAPI la cantidad de trabajo se ha incrementado anualmente, tanto si se mide en funcion
del volumen de las solicitudes presentadas, como del total neto de paginas recibidas.

Numero de reivindicaciones

Para estimar la cantidad de trabajo que entra a la oficina dominicana también es pertinente
observar el promedio de reivindicaciones presentadas. van Zeebroeck (2008) hizo este
calculo en torno a la oficina europea de patentes, y constatd que entre el afio 1988 y 2002
las solicitudes promediaban 14,74 reivindicaciones. Similarmente, van Zeebroeck et al.
(2009) notaron que para el afio 2004 las solicitudes presentadas ante la EPO promediaban
21 reivindicaciones. Estas cifras son similares a las constatadas en la Republica
Dominicana. Se puede observar el nimero de reivindicaciones presentadas sobre el 82% de
las solicitudes de patentes presentadas entre el 2000 y 2010. Tomando en cuenta esos datos,
entre el 2000 y el 2005 las solicitudes promediaron 21,14 reivindicaciones. No obstante, en
afios recientes ese promedio ha aumentado paulatinamente. Las solicitudes presentadas
entre los afios 2006 y 2010 promediaron 25,62 reivindicaciones. De hecho, el total neto de
reivindicaciones recibidas entre el 2000 y el 2010 fue superior a 36000. Sin embargo,
durante el afio 2005 se presentd un total neto cuatro veces mayor que las 1985
reivindicaciones presentadas en el afio 2000.

Adicionalmente, en la Republica Dominicana algunas firmas son propensas a presentar
muchas mas reivindicaciones que otras. Esto se constata incluso entre solicitudes que se
encuentran dentro del mismo rubro industrial o campo tecnoldgico. Mientras que existen
empresas farmacéuticas que promedian mas de 30 reivindicaciones, hay firmas
pertenecientes a ese mismo sector promediando menos de 20 reivindicaciones por solicitud.

Esta heterogeneidad en el nimero de reivindicaciones, aun entre firmas que solicitan
patentes en el mismo rubro industrial o campo tecnolégico, sugiere que el volumen de la
solicitud no es una caracteristica que deviene mecanicamente o automaticamente a partir de
los componentes técnicos que se buscan proteger. Esa variable probablemente depende del
estilo de redaccion o las estrategias implementadas por los solicitantes.
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Gréfico 3 | Promedio del nimero de reivindicaciones presentadas, segun el titular (2000 — 2012)
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Fuente: Elaboracion propia a partir de Espacenet. ! Refiere a las 593 (38%) presentadas por firmas con menos
de 50 solicitudes en la ONAPI entre 2000 y 2012. 2 Alude a las 31 (2%) presentadas por méas de un solicitante.

Estos datos sobre la cantidad de trabajo que ingresa a la oficina dominicana significan que:
i) la cantidad neta de solicitudes que recibe ONAPI es baja si se compara con las cifras de
las oficinas més influyentes del mundo o de la region latinoamericana; a pesar de que en
total son pocas, sin embargo, ii) a la ONAPI ingresan solicitudes relativamente
voluminosas, sobre todo si el tamafio se mide en funcién del nimero de paginas que
contienen; iii) ese volumen promedio ha aumentado en afos recientes; iv) el volumen de las
solicitudes no depende Unicamente de su campo tecnoldgico, lo cual destaca la probable
asociacion entre esa variable, el estilo de redaccion, y las estrategias de los solicitantes.

5.2 Valor privado
Internacionalizacion

Un solicitante econémicamente racional que decide asumir los costos para iniciar tramites
en paises extranjeros debe tener cierta confianza y optimismo sobre el potencial econémico
de su solicitud. Si el tramite es iniciado en una gran cantidad de paises, entonces el valor
privado que representan esas solicitudes probablemente es particularmente alto. Por ende,
es util observar el pais de residencia del solicitante y el pais en el que se origino la
prioridad. Con esta informacion se puede distinguir entre solicitudes presentadas por
dominicanos ante la oficina nacional, y solicitudes internacionales presentadas por
residentes de otros paises. Sélo el 3% de las solicitudes de patentes fueron presentadas por
firmas o individuos residiendo en la Republica Dominicana. La mayoria de las solicitudes
pertenecen a extranjeros que estan internacionalizando su tramite. Alemania, Estados
Unidos, Francia, Japon, Reino Unido, y Suiza responden por el 79% de las solicitudes
presentadas. Sin embargo, los residentes en Estados Unidos presentan el 48% del total.

Presentar solicitudes de patentes concurrentemente en Estados Unidos, Japon, y la oficina

europea en la literatura es considerado un indicador del alto valor de las solicitudes. Esas
solicitudes, denominadas triadica, buscan proteccion en tres de los mercados mas
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influyentes del mundo. Consecuentemente, si son concedidas adquieren una proteccion de
amplio alcance. La informacion sobre la internacionalizacion de las solicitudes examinadas
también se relevo especificamente para esas tres oficinas, lo cual permitié constatar que tres
cuartas partes de las solicitudes examinadas en la Republica Dominicana son triadicas.

Otra caracteristica vinculada a la internacionalizacion es la presentacion de solicitudes
PCT. A pesar de que esta afirmacion es controvertida®, una firma presumiblemente emplea
esta via cuando entiende que su solicitud tiene alta vocacion de ser internacionalizada en
una gran cantidad de paises. Entonces, la eleccion de la via PCT puede emplearse como un
indicador de valor de las solicitudes. EI 90% de las solicitudes presentadas en la Republica
Dominicana también fueron presentadas via PCT". Esto revela que la gran mayoria de las
solicitudes presentadas en el pais tienen vocacion de internacionalizacion. Esto corrobora la
afirmacion de que esas solicitudes que recibe la ONAPI estan asociadas a un alto valor.

Costo del tramite

Dado que traducir una solicitud tiende a ser un ejercicio costoso, cuando existe voluntad
para cumplir con ese requisito su titular generalmente también tiene optimismo sobre el
valor privado de esa solicitud. En ese sentido, en base al pais de la prioridad se constata que
el 91% de las solicitudes presentadas en la Republica Dominicana entre el periodo 2000 a
2010 fueron iniciadas en oficinas cuyo idioma oficial de trabajo es distinto al espafiol. 21%
del total de las solicitudes fueron presentadas en un idioma distinto al espafiol o al inglés.
Es decir, la mayoria de los solicitantes que reivindican proteccion en el pais asumen costos
de traduccion. Alrededor de una quinta parte de ellos asume costos de traduccion que, en
general, resultan especialmente elevados dado que el idioma traducido es distinto al inglés.

Esto permite arribar a las siguientes conclusiones sobre el valor de las solicitudes de
patentes presentadas ante la oficina dominicana: i) la ONAPI recibe solicitudes de un alto
valor privado, constatdindolo a partir de la alta incidencia de la estrategia de
internacionalizacidn; ii) para internacionalizar sus tramites, los solicitantes ademas estan en
la disposicion de asumir costos de traduccion, lo cual es otro indicador de su valor privado.

5.3 Complejidad

Existen solicitudes de patentes que son mucho méas complejas que otras. Algunas
reivindican tecnologias verdaderamente disruptivas. Otras solicitan proteccion sobre
simples mejoras a tecnologias ampliamente conocidas. Entonces, el trabajo que debe
realizar la oficina de patentes es tan heterogéneo como la complejidad de las solicitudes que
le son presentadas. El arte previo que existe para comparar con las tecnologias disruptivas
tiende a ser infimo o inexistente. Por esta razon, examinar esas solicitudes es una tarea

' Ver la nota al pie niimero 13.

' Cabe aclarar que el pais adhiri6 a este tratado sélo a partir del 28 de febrero de 2007, cuando deposit6 su
instrumento de adhesion ante la OMPI. El tratado entro en vigor en mayo de ese mismo afio. Es decir, a pesar
de que 90% de las solicitudes dominicanas estaban asociadas a un trdmite PCT, las solicitudes presentadas
antes del 2007 en el pais reclamaron la prioridad a través de la via Convenio de Paris.
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ardua®. A los fines de estimar el tipo de trabajo que ingresa a la oficina de patentes, por
consiguiente, es importante caracterizar la complejidad de las solicitudes que ingresan.

Clasificacion tecnoldgica

Una metodologia comdnmente usada para verificar el tipo de tecnologias reivindicadas (e,
implicitamente, su complejidad) es observar su clasificacion tecnoldgica. En las bases de
datos sobre patentes estd disponible esa informacion para el 65% de las solicitudes
presentadas en el pais. Esos documentos indican que las categorias mas frecuentes en la
oficina dominicana son A61 y C07. Es decir, la gran mayoria de las solicitudes de patentes
presentadas en el pais corresponden a ciencias médicas y quimica orgénica. De hecho, estos
dos campos tecnoldgicos responden por el 76% de los documentos cuya clasificacion se
puede observar en las bases de datos utilizadas como fuente. Estas cifras son previsibles. La
Republica Dominicana cuenta con empresas farmacéuticas genéricas relativamente fuertes.
Este es uno de los pocos sectores en el pais de alta densidad tecnoldgica y tiene la
capacidad de imitar una gran cantidad de compuestos quimicos. Mas alla de la fabricacion
de medicamentos, pocas firmas dominicanas pueden imitar tecnologias novedosas. Por esa
razon la estrategia de patentar en el pais sélo es frecuente en el sector farmacéutico.

Examinar una solicitud que reivindica compuestos quimicos deberia ser comparativamente
mas dificil que las que estdn en campos tecnoldgicos como la mecanica. Esto se puede
inferir intuitivamente, pero esta afirmacion ademéas encuentra respaldo en la evidencia
empirica. En el pais las solicitudes pertenecientes al sector farmacéutico promedian cerca
de 25 reivindicaciones, es decir, dos reivindicaciones méas que el resto de las solicitudes.
Esas solicitudes también tienen méas paginas: promedian alrededor de 137. En el extremo
contrario estan las solicitudes que divulgan tecnologias relacionadas a cerraduras,
accesorios de puertas o ventanas; transporte, embalaje, almacenado; edificios; aceites,
grasas, detergentes, y velas. En esos campos las solicitudes promedian 32 paginas 0 menos.

Exponer un problema técnico complejo seguramente demanda un esfuerzo narrativo mayor
que el que requiere uno sencillo (van Zeebroeck, 2008). Para encarar problemas complejos
generalmente es necesario desarrollar soluciones con un mayor nimero de componentes
técnicos. Plasmar esos componentes en una memoria descriptiva seguramente requerira
mas espacio, en comparacion con las solicitudes que divulgan tecnologias relativamente
menos complejas. Eso se reflejaria en el nimero de péginas y reivindicaciones, como en
efecto se constata a través de las solicitudes farmacéuticas depositadas ante la ONAPI.

NUmero y pais de los inventores

A través del nimero de personas que participd en el desarrollo de la invencidon también se
puede estimar la complejidad tecnoldgica de la solicitud. Un mayor nimero de inventores

2% Examinar si una simple mejora retine los requisitos de patentabilidad también puede ser una tarea ardua,
pero por otras razones. Esas solicitudes con frecuencia obedecen al comportamiento estratégico del
solicitante, que intenta obtener la proteccion legal a pesar de que su invencién es espuria. Esto es
especialmente valido para el sector farmacéutico, en el cual es comdn la practica de reivindicar nuevos usos
(equiparable a una mejora) sobre un compuesto quimico que perdi6 su novedad.
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implica que para desarrollar la invencion fue necesario complementar conocimientos. Méas
personas participaron y aportaron ideas para resolver el mismo problema técnico. La
informacion sobre la cantidad de inventores, que se puede extraer de la seccion
bibliogréafica de la solicitud segun figura en Espacenet, fue relevada por esta investigacion.
Esta informacion permite constatar un promedio de 4,7 inventores en las patentes
solicitadas localmente. En la oficina europea ese promedio es de 2,4, conforme lo verifico
van Zeebroeck (2008) tras haber observado una amplia muestra de solicitudes presentadas
entre los afios 1980 y 2004. Es decir, las solicitudes presentadas en el pais promedian casi
el doble de inventores en comparacion con las solicitudes presentadas ante la EPO.

Dado que en las bases de datos se puede observar el pais de cada inventor que figura en la
solicitud, es posible construir indicadores sobre si en el desarrollo de la invencion incidié la
cooperacion internacional entre inventores, o si en cambio fue desarrollada por inventores
residentes en el mismo pais. Aquellos inventores que colaboran con sus pares de otros
paises probablemente buscan complementar conocimientos que son internacionalmente
escasos. En consecuencia, esas solicitudes pueden estar asociadas a una mayor complejidad
tecnoldgica. Alrededor de 36% de las solicitudes de patentes presentadas en la Republica
Dominicana se realizaron con cooperacion internacional entre inventores.

Recapitulando, los datos relevados para esta investigacion sugieren que: i) la mayoria de las
solicitudes de patentes presentadas en la Republica Dominicana se refieren a compuestos
quimicos para el sector farmacéutico; ii) debido al campo tecnoldgico al que pertenecen,
esas solicitudes se pueden considerar intrinsecamente complejas; iii) esa complejidad
ademas se puede corroborar a través de otras caracteristicas de las patentes, como el
promedio de reivindicaciones; iv) si se comparan con la oficina europea, las solicitudes
presentadas en el pais promedian practicamente el doble de inventores; v) una cantidad
importante de solicitudes se realizaron con cooperacion internacional entre inventores,
afiadiendo respaldo al argumento de que el pais tiende a recibir solicitudes complejas.

5.4 Tipo de solicitantes
Naturaleza juridica

Finalmente, el desempefio de la oficina dominicana de patentes depende de quiénes son sus
interlocutores. La mayoria de los trdmites presentados en el pais son realizados por
empresas farmacéuticas multinacionales, como se puede deducir a partir del nombre de los
solicitantes que figura en cada documento. Bessen (2008) sefiala que las patentes de
entidades pequefias son dramaticamente menos valiosas que las pertenecientes a empresas
grandes. La naturaleza juridica de la mayoria de las entidades que solicitan patentes en la
Republica Dominicana, por tanto, respalda la afirmacion de que las solicitudes de patente
que ingresan al pais representan un alto valor privado para su titular. Ademas, es un hecho
incontrovertido que entidades como Pfizer, Bayer, Sanofi Aventis, o Abbott son firmas bien
organizadas en numerosos paises. Tienen suficiente capacidad para implementar complejas
estrategias internacionales sobre propiedad intelectual, y a tales fines tienden a dedicar una
gran cantidad de recursos. De esta forma pueden construir amplios portafolios de patentes.
De hecho, tres de estas firmas han presentados méas de 200 solicitudes de patentes en el
pais, y varias son titulares de cientos de patentes obtenidas internacionalmente.
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Grafico 4 | Tamafio de los principales portafolios de patentes en Republica Dominicana (2000 — 2013)

Pfizer 352
Bayer

Sanofi Aventis
Abbott

Merck
GlaxoSmithKline
Warner Lambert
Colgate Palmolive
Lilly Eli

Takeda
AstraZeneca

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Fuente: Elaboracion propia a partir de Espacenet

Ademas de tener suficiente recursos para presentar multiples solicitudes, las firmas que con
frecuencia usan el sistema de patentes dominicano también tienen la capacidad de
navegarlo una vez el tramite ha sido iniciado. Es decir, como se analizara con mas detalle
en los préximos capitulos, su disponibilidad de recursos les permite ir afinando las
solicitudes con modificaciones de forma y fondo, como respuesta a las objeciones que
formulan los terceros interesados y las comunicaciones remitidas por la propia oficina.

Experiencia de los solicitantes y sus representantes

En consonancia con lo anterior, las grandes firmas que presentan solicitudes en la
Republica Dominicana también lo tienden a hacer con frecuencia. Para facilitar ese analisis
esta investigacion clasifica las solicitudes en base al tipo de portafolio al que pertenecen:
simples o maltiples. Las solicitudes que fueron presentadas por firmas que en la Republica
Dominicana tienen portafolios de una sola solicitud pertenecen a la primera clasificacion.
El resto se consideran de portafolios multiples. El 83% de las solicitudes que ingresaron
entre el afio 2000 y 2010 fueron presentadas por titulares de portafolios multiples, esto es,
que presentaron al menos otra solicitud mas en el pais durante ese mismo periodo. Esta
incidencia recurrente indica que gran parte de los interlocutores de la oficina dominicana
tienen algdn nivel de experiencia en el sistema de patentes®’.

Similarmente, el nivel de experiencia depende de quiénes son los representantes legales.
Esto se puede extraer de la caratula de las solicitudes presentadas en el pais. Ese
relevamiento evidencia que la gran mayoria de solicitantes en la Republica Dominicana
estan representados por un reducido grupo de despachos juridicos. Una sola firma de
abogados, Troncoso & Caceres, responde por el 57% de las solicitudes presentadas entre el
2000 y 2010. Le siguen cinco despachos juridicos que en conjunto han representado al 32%

*! El tamafio de los portafolios de patentes que poseen esas firmas en el pais es heterogéneo. Eso pudiera
traducirse en niveles de experiencia igualmente distintos sobre el sistema legal dominicano. A pesar de esto,
sin embargo, es muy probable que usar el sistema de patentes mas de una vez permite superar un umbral
minimo de conocimiento sobre las normas legales e institucionales vigentes en el pais.
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de los solicitantes analizados en la muestra. Es decir, en ese periodo sélo el 11% de las
solicitudes contaron con un representante distinto a esas seis oficinas de abogados.

Grafico 5 | Distribucién del mercado de gestores de patentes en Republica Dominicana (2000 — 2010)
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Fuente: Elaboracion propia a partir de Espacenet

Este grado de concentracion del mercado de gestores permite deducir que la mayoria de los
interlocutores legales con los que interactda la oficina dominicana tienen un alto grado de
experiencia sobre el sistema de patentes. La reducida cantidad de oficinas que tramitan
solicitudes ha permitido que esos gestores entablen una estrecha vinculacion con las
autoridades nacionales. De hecho, el Departamento de Invenciones habitualmente convoca
a esos despachos juridicos en su calidad de grandes gestores de derechos de propiedad
intelectual para intercambiar impresiones en el marco de un organismo consultivo relativo
al tema de patentes (De la Rosa, 2 de diciembre, 2013). Es razonable, por ende, asumir que
estos bufetes legales conocen los reglamentos internos de la oficina nacional, influyen en el
disefio de esas normativas, y son enterados inmediatamente cuando estas cambian.

En sintesis, existe suficiente apoyo empirico para afirmar lo siguiente: i) la mayoria de las
solicitudes presentadas en la Republica Dominicana pertenecen a grandes firmas
multinacionales, generalmente del sector farmacéutico; ii) este tipo de solicitantes ha sido
asociado a solicitudes de alto valor privado, contrario a las firmas pequefias o los
individuos, y ademas tienden a disponer de mas recursos para tramitar exitosamente sus
patentes; iii) los solicitantes que interacttian con la oficina dominicana habitualmente tienen
experiencia en el sistema de patentes, si esta se mide a partir de la frecuencia con que
presentan tramites localmente; iv) los despachos juridicos que regularmente gestionan
solicitudes en el pais también cuentan con un alto nivel de experiencia sobre el sistema de
patentes, tomando en cuenta el grado de concentracion de ese mercado legal en el pais.

5.5 Segunda conclusion preliminar

Valorar el desempefio institucional de una oficina de patentes implica, en primer lugar,
caracterizar el trabajo que ingresa a esa institucion. Cuatro dimensiones de las solicitudes
presentadas resultan particularmente permitentes para realizar ese ejercicio analitico:
volumen, valor, complejidad, y titularidad. Esta investigacion ha propuesto una gama de
variables observables a fin de estimar ese input en la oficina dominicana de patentes. Una
metodologia comUnmente usada para apreciar el volumen de trabajo que ingresa a las
oficinas de patentes es el numero de solicitudes presentadas. La Republica Dominicana
recibe un promedio anual de apenas 186 solicitudes de patentes. Si se compara con las
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cifras de las oficinas mas influentes del mundo o de la region latinoamericana, este nimero
es significativamente inferior. Sin embargo, las solicitudes de patentes que se presentan en
el pais son muy voluminosas, sobre todo si su tamafio se mide en funcion del nimero de
paginas que contienen. En efecto, ese nimero es cuatro veces mayor que el promedio de
paginas de las solicitudes que se presentan en la oficina europea. El tamafio de las
solicitudes presentadas en el pais ademas ha ido aumentando durante el periodo analizado.

Cuadro 6 | Resumen de las conclusiones preliminares sobre el input en la ONAPI

Caracteristicas Variables observadas Principales hallazgos

Volumen NUmero de paginas Pese a que en el pais se presentan pocas
Numero de reivindicaciones solicitudes, estas en promedio son muy voluminosas
valor Internacionalizacion Ante la ONAPI generalmente se presentan
Idioma de las solicitudes solicitudes que representan un alto valor privado
Compleiidad Clasificacion tecnolégica Habitualmente la ONAPI recibe solicitudes
Pie) Numero de inventores asociadas a una alta complejidad tecnolégica
. . Nombre de los solicitantes La mayoria de los solicitantes son multinacionales
Tipo de solicitantes .
Nombre de los representantes que poseen destrezas en el sistema de patentes

En segundo lugar, las solicitudes que se presentan en la Republica Dominicana estan
asociadas a un alto valor privado. Esto se puede constatar con la frecuente incidencia de la
estrategia de internacionalizar las solicitudes. La mayoria de los titulares que presentan
solicitudes en la Republica Dominicana estan dispuestos a asumir costos adicionales para
completar su trdmite, como traducir las solicitudes. Dado que un solicitante
econdémicamente racional sélo asumiria esos costos cuando tiene suficiente optimismo
sobre el valor de sus solicitudes, este indicador fortalece la afirmacién sugiriendo que las
solicitudes presentadas en el pais tienden a ser valiosas.

Asimismo, la mayoria de las solicitudes en la Republica Dominicana se refieren a
compuestos quimicos para el sector farmacéutico. Ese campo tecnoldgico se puede
considerar intrinsecamente complejo y, por tanto, también las solicitudes sobre esas
tecnologias. La complejidad de las solicitudes también se puede observar a través del
namero de personas que participaron en el desarrollo de la invencion. En el pais las
solicitudes promedian el doble de inventores que figuran en los documentos presentados
ante la EPO, evidenciando que ciertamente esas solicitudes son complejas.

Finalmente, la mayoria de las solicitudes presentadas en la Republica Dominicana son
titularidad de grandes firmas multinacionales. Las solicitudes que presentan ese tipo de
firmas se han asociado, en general, a un alto valor privado. Esos titulares ademas tienden a
disponer de mas recursos para tramitar exitosamente las patentes que presentan en el pais.
Si se asume que mientras mas se usa el sistema de patentes mas se aprende acerca de como
funciona, se puede afirmar que las firmas que presentan solicitudes en el pais generalmente
cuentan con vastos conocimientos y destrezas sobre esta tematica. Idénticamente ocurre con
los representantes legales, que interactdan con el sistema con suma frecuencia.
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6. CONCEPTUALIZACION DEL OUTPUT

Este estudio investiga si un pais en desarrollo como la Republica Dominicana puede
implementar un sistema de patentes competente, oportuno, y basado en examenes
exhaustivos sobre las solicitudes que recibe; y si puede tomar decisiones de patentabilidad
con independencia, a pesar de estar asociado a programas de asistencia técnica,
explotacion, y reconocimiento del trabajo realizado por las oficinas de patentes en otros
paises. Ademas de caracterizar el input se propone analizar tres dimensiones del examen de
fondo para responder estas preguntas: i) cuanto dura; ii) cuédn exhaustivo es; y iii) si
mantiene independencia respecto a otra oficina de patentes considerada como influente.

6.1 Duracion

Medir la duracién de un proceso es relativamente fécil. Ese indicador se puede construir
calculando la diferencia entre dos fechas: inicio y conclusion. Para medir cuanto duran los
tramites ante la ONAPI esta investigacion toma la fecha en que las solicitudes fueron
presentadas en la Republica Dominicana como fecha de inicio. Sin embargo, esa fecha es
distinta a la del inicio del examen de fondo. Antes de que una solicitud esté lista para ser
examinada el solicitante y la oficina deben agotar ciertos pasos, entre los que esta publicar
la solicitud dieciocho meses después de que fue presentada. Por tanto, para medir
correctamente la duracion del examen de fondo es necesario descontar el periodo de
latencia®®. Si existiera informacién sistematizada sobre el momento en que el solicitante
pago las tasas administrativas que marcan el inicio del examen, seria recomendable utilizar
esas fechas. Sin embargo, dado que esa informacion no esta sistematizada en la ONAPI ni,
por ende, disponible para esta investigacion, se utiliza la fecha en que la oficina envio la
primera comunicacion al solicitante respecto a la patentabilidad de su invencién. Entonces,
en esta investigacion se mide el inicio de dos eventos: cuando comienza el tramite general,
que se estima a partir de la presentacion de la solicitud, y cuando empieza el examen de
fondo. Para medir la finalizacion del tramite completo y del examen de fondo se usa la
fecha en la que se emitio la resolucion de la ONAPI, concediendo o denegando la solicitud.

Cuadro 7 | Proceso para tramitar solicitudes en la ONAPI
Evento | Fecha de inicio

© Deposito de la solicitud
2 Examen de forma Entreel mesOy 2
% Publicacion A partir del mes 18
— Observaciones Entre el mes 18 y 20

Pago de la tasa del examen de fondo Entre el mes 18 y 30

Analisis sobre la patentabilidad
- . et
"E’ | an_elr requerlmle_n'Fo A partir del pago de la tasa del
S nteraccion con el solicitante examen de fondo
o Recomendacion sobre la patentabilidad
Resolucion de la Direccion de Invenciones v

22 yan Zeebroeck (2008) también emplea el término latencia para evocar un lapso de inactividad durante el
examen de fondo de las patentes, pero el uso que le da es distinto al que se adopta en esta investigacion.
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Ahora bien, en la literatura existe una discusioén importante sobre cual debe ser la duracion
Optima de un examen de fondo. Por un lado, tener una solicitud pendiente genera
incertidumbres frente a los actores del mercado. Esa solicitud emite sefiales confusas sobre
la titularidad de la invencion subyacente: su sola existencia sugiere que pueden existir
derechos, pero hasta que se decida la patentabilidad se desconoce si realmente existiran, o
cudl serd su delimitacion final. La incertidumbre distorsiona las decisiones de los
competidores. Es esperable que los competidores tengan poco interés en hundir costos
sobre una actividad industrial sin tener informacion definitiva sobre la titularidad de los
derechos de propiedad intelectual. De ahi que las solicitudes pendientes durante méas tiempo
del necesario otorgan monopolios de facto a través de la incertidumbre, sin que sus titulares
participen de los canjes que justifican al sistema de patentes (London Economics, 2010;
Jensen et al., 2007). De hecho, un sistema que permite solicitudes pendientes durante una
cantidad excesiva de afios —independientemente de su novedad o altura inventiva— es muy
similar a uno en que las patentes son registradas sin ser examinadas (Henkel & Jell, 2010).

A pesar de esto, un examen demasiado expedito tampoco alcanza los objetivos de politica
que justifican al sistema de patentes. Examinar solicitudes de patentes es un ejercicio
intrinsecamente complejo. Para arribar a una decision sobre la patentabilidad es necesario
que recursos humanos altamente calificados contrasten los componentes técnicos
reivindicados con el estado del arte. Esto amerita comprender esos componentes, que por su
novedad generalmente son relativamente desconocidos; y realizar busquedas de antecedes
en bases de patentes, journals académicos, y otras fuentes similares. Si este proceso es
realizado adecuadamente probablemente demandara una gran cantidad de tiempo.

Por esta razon algunos autores consideran que existe un trade off entre un examen
exhaustivo y uno expedito (Batabyal & Nijkamp, 2008). Si es crucial reducir el namero de
errores entonces conviene implementar exdmenes exhaustivos; si, en cambio, el principal
objetivo es reducir el nimero de solicitudes pendientes, probablemente se debe optar por
realizar examenes mas expeditos, aunque mas proclives a los errores.

En la Republica Dominicana la opcion de emendar a traves de la via judicial los errores que
comete la oficina de patentes es desaconsejable debido a que en el pais algunos tribunales
han mostrado no tener la capacidad para distinguir conceptos basicos sobre propiedad
intelectual, como la diferencia entre un signo distintivo (que puede ser registrado como una
marca) y una invencion (que puede ser protegida mediante patentes) (ver: SCJ, 1998; SCJ,
2006; SCJ, 2007). Por consiguiente, para reducir al minimo la cantidad de barreras
innecesarias e injustificadas a la libre competencia es indispensable que la ONAPI realice
examenes exhaustivos sobre las solicitudes que recibe, en lugar de delegar esa
responsabilidad a su sistema judicial dado que ha probado ser inefectivo en esa materia. En
consecuencia, esta investigacion asume que la duracion éptima del examen implementado
por la ONAPI puede ser comparativamente mayor que los que realizan otras oficinas de
patentes. Puntualmente, el examen optimo de la oficina dominicana puede promediar mas
tiempo que el que se lleva a cabo en oficinas con criterios de patentabilidad laxos, y que
optan por delegar al menos parte de la responsabilidad a su sistema judicial.

44



Ademés de la decision de implementar exdmenes exhaustivos hay otros factores que
también impactan en la duracion del examen. Estos se resumen en tres: i) las caracteristicas
de las solicitudes, ii) el comportamiento de los solicitantes; y iii) el ciclo de la innovacion.

Caracteristicas de las solicitudes

Mudltiples estudios han asociado el tiempo que duran las oficinas de patentes en resolver los
tramites pendientes con las caracteristicas de las solicitudes que examinan. Entre estos
estdn Archontopoulos et al. (2006), quienes se basaron en documentos presentados ante la
EPO y constataron una relacion practicamente lineal entre el tiempo promedio requerido
para conceder patentes y el nimero promedio de reivindicaciones y paginas en la solicitud
original. Lazaridis & van Pottelsberghe (2007) verificaron que en esa misma oficina dos
reivindicaciones adicionales en promedio derivan en una comunicacion adicional entre el
solicitante y el examinador, y una comunicacion adicional induce un afio de retraso en la
resolucion de la solicitud. Estos resultados fueron confirmados por van Zeebroeck (2008),
quien constatd una correlacion positiva entre el namero de reivindicaciones presentadas y el
tiempo que dura el examen de las solicitudes. Estos hallazgos respaldan la hipétesis que
vincula el tamafio de las solicitudes de patentes con el tiempo que requiere la oficina para
procesarlas: mientras mas pequefias son, mas rapido son resueltas; las solicitudes con mas
volumen ameritan mas recursos de la oficina de patentes y, en consecuencia, duran mas
tiempo para ser examinadas®>.

Similarmente, van Zeebroeck (2007, 2008) constato que las patentes con méas valor (medido
en funcién de las citas que recibe o el tamafio de su familia) tardan més tiempo para ser
tramitadas. Ciertamente, los solicitantes estdn mas inclinados a responder las objeciones de
los examinadores cuando el valor privado de sus solicitudes es relativamente alto (Harhoff
et al., 2006). Ese tipo de solicitantes tiene suficientes incentivos para invertir una cantidad
considerable de tiempo y dinero negociando con el examinador si la concesién esta en
riesgo. Por consiguiente, esas solicitudes promediar&n méas comunicaciones entre el
solicitante y el examinador, y su resolucion tardara mas tiempo para ser alcanzada en
comparacion con las que tienen un valor relativamente menor.

Como se constato en el capitulo anterior, la Republica Dominicana en promedio recibe
solicitudes de patentes voluminosas y que representan un gran valor para los solicitantes. Si
se comparan con las solicitudes que se presentan en oficinas como la EPO se evidencia que
algunas de sus caracteristicas, como el niUmero de paginas, en promedio son hasta cuatro
veces mayores. Por tales motivos esta investigacion asume que en la Republica Dominicana
los examenes de fondo en promedio pueden durar mas que los que se realizan en las
oficinas de patentes que reciben un input con menos volumen y valor privado.

Comportamiento del solicitante

Examinar una solicitud de patentes es un proceso tripartito: la oficina interactia con el
solicitante sobre la patentabilidad de la solicitud. Durante este proceso habitualmente

2 Tampoco se descarta, sin embargo, que pocas reivindicaciones mal redactadas puedan tardar mas tiempo
para ser analizadas que una cantidad mayor de reivindicaciones bien planteadas (Popp et al., 2003).
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median multiples comunicaciones entre ambas partes. Por tanto, la duracion del examen,
ademas de depender del examinador y la solicitud, estd endégenamente afectada por el
grado de diligencia con que el solicitante responda a esas comunicaciones de la oficina
(Cockburn et al., 2002; Harhoff et al., 2006). Es decir, la duracion del examen es una
combinacién de tres* factores: oficina, solicitud y solicitante (Jensen et al., 2008). La
voluntad del solicitante para cooperar probablemente estard determinada por su propia
expectativa sobre la decision de patentabilidad. Si el examinador est& dispuesto a conceder
la patente sin modificaciones, entonces el solicitante tiene incentivos para contribuir con la
celeridad del proceso de concesion. A tales fines dispondra de las herramientas legales y
administrativas que estan a su alcance®. En cambio, si para ser concedida el examinador
exige que la solicitud sea modificada drasticamente, o si determina que debe ser denegada,
el solicitante probablemente promovera prolongadas negociaciones con el examinador.

De hecho, cuando la expectativa de obtener la patente es baja, mantener la solicitud
pendiente le resulta mucho més redituable al solicitante que alcanzar una decision final. A
diferencia de una solicitud denegada, la solicitud pendiente al menos le permite introducir
incertidumbre al mercado. El titular de esa solicitud pendiente puede aprovechar las
asimetrias de informacién para imponer un monopolio de facto, en detrimento de sus
competidores. Salvo que sean adversos al riesgo, los competidores tendran poco interés en
invertir en el rubro tecnoldgico afectado por la solicitud pendiente, aun cuando esta tenga
vocacion de ser denegada. Similarmente, si la solicitud en su forma original reivindicé un
ambito de proteccion abusivamente amplio, esa proteccién de facto resultard mas redituable
que una patente depurada (van Zeebroeck, 2007; Jensen et al., 2007; Henkel & Jell, 2009).

Mantener la solicitud pendiente puede ser una estrategia subsidiaria. Es decir, el solicitante
la implementa como respuesta a la comunicacion que anticipa la denegacion de una, varias
o todas las reivindicaciones. Pero también puede ser la estrategia principal del solicitante.
En este caso el solicitante desde el inicio tuvo poco interés en que la patente o ciertas
reivindicaciones fuesen concedidas. Su interés principal es beneficiarse del monopolio de
facto, a partir de la incertidumbre que introduce la solicitud. Paraddjicamente, este tipo de
estrategia se puede implementar a un relativo bajo costo para el solicitante. La firma que
persigue esa estrategia presenta una solicitud con deficiencias deliberadas (Henkel & Jell,
2009), de forma o de fondo, y responde a los requerimientos. Mientras el examen esté en
curso (o la solicitud sea erréneamente concedida), esa firma gozara de una proteccion
espuria. Dado que ese solicitante busca mantener el trdmite pendiente o inducir el error de
la oficina, examinar esas solicitudes deficientes probablemente tarda mas tiempo.

Existe evidencia internacional que verifica la existencia de este tipo de estrategias. Popp et
al. (2003) entrevistaron a cinco funcionarios de la USPTO con amplia experiencia en
examenes de fondo. Esas entrevistas revelaron que los solicitantes con experiencia en el
sistema de patentes con frecuencia cometen una gama de errores, muchos de ellos simples y

# Ademés del solicitante, la oficina dominicana puede interactuar con los terceros que presenten
observaciones sobre la patentabilidad de la solicitud. Sin embargo, esa interaccién se produce previo al inicio
del examen de fondo: las observaciones se deben presentar dentro de los dos meses posteriores a la
publicacion de la solicitud. Es decir, los terceros también participan en el proceso pero esporadicamente.

% Sin embargo, existe la posibilidad de que un solicitante retrase la concesién de una patente aun cuando
existe la expectativa de que sea concedida. Ese escenario se discute bajo el subtitulo Ciclo de la innovacién.
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evitables. Los ejemplos aludidos por Popp et al. (2003) incluyen deficiencias basicas, como
la falta de documentos rutinarios; y mas complejas, como la estructuracion de las
reivindicaciones usando redacciones ininteligibles. Aquellos solicitantes experimentados
interesados en obtener patentes con celeridad intentaran reducir la cantidad de errores que
cometen. Inversamente, los solicitantes experimentados que cometen una cantidad inusual
de errores evitables, ya sean de forma o substanciales, seguramente intentan posponer la
decision sobre la patentabilidad, o la duracion del examen probablemente le es indiferente.

Por consiguiente, para valorar el tiempo que dura la oficina examinando las solicitudes en
primer lugar es pertinente indagar cuan cooperativo son los solicitantes. Una forma de
medir el grado de cooperacién es constatando si los solicitantes responden inmediatamente
a las comunicaciones que emanan de la oficina o si, por el contrario, se dilatan en responder
y solicitan prérrogas®. Esto permitirfa distinguir, en términos generales, entre la duracion
del examen que es atribuible a la oficina y la que es imputable al solicitante. En segundo
lugar, es oportuno observar el nimero y el tipo de errores que depura la ONAPI. Como se
comprobd en el capitulo anterior, las firmas que presentan solicitudes ante la oficina
dominicana tienen un alto grado de experiencia en el sistema de patentes. Sus
representantes legales tienden a estar entre un grupo reducido de despachos juridicos que
interacttan directamente con la Direccion de Invenciones. Esa experiencia y conocimiento
sobre el sistema de patentes dominicano presumiblemente les permite reducir al minimo la
cantidad de errores que comenten al redactar las solicitudes, si ese es su interés. La
incidencia inusualmente alta de errores evitables, de forma y fondo, por ende constituiria un
proxy del poco interés de los solicitantes en resolver sus trdmites con celeridad.

Ciclo de la innovacion

Muy probablemente el ciclo de la innovacion también influye en la duracion del examen. A
fin de reducir el riesgo de que un competidor reivindique la misma tecnologia o de perder la
prioridad que le ofrece el Convenio de Paris, las firmas habitualmente presentan sus
solicitudes de patentes poco tiempo después de que desarrollan las invenciones. Con
frecuencia estos solicitantes desconocen la utilidad concreta de las tecnologias que buscan
proteger al momento de presentar las solicitudes. Esas solicitudes estdn motivadas en la
expectativa de encontrar un uso especifico para la tecnologia desarrollada, y el potencial de
que esa utilidad eventualmente llegue a tener valor econémico. Sin embargo, con el
transcurrir del tiempo avanza el ciclo de la innovacion. El titular de la solicitud interactta
con las necesidades tecnoldgicas vigentes. Entonces va aumentando su conocimiento sobre
la utilidad y el valor comercial de la tecnologia subyacente (Régibeau & Rockett, 2004).
Concomitantemente, se va aumentando el interés del solicitante de obtener la proteccion, si
encontrd una utilidad concreta para su invencion o, en caso contrario, abandonar el tramite.

Cuando las solicitudes se presentan mucho antes de conocer el potencial de las tecnologias,
los solicitantes estratégicamente redactan las reivindicaciones en una forma abstracta.

% |os solicitantes pueden pedir prérrogas para responder a un requerimiento de la ONAPI. Previo a abril del
2011 el nimero de prorrogas que la ONAPI podia conceder era ilimitado. Sin embargo, a partir de esa fecha
se adoptd un nuevo criterio administrativo en el que se limitd a tres el nimero de prdrrogas que se podian
conceder: la primera de noventa dias, la segunda de sesenta dias, y la tercera de treinta dias.
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Durante el trdmite intentan adaptar la redaccion de las reivindicaciones acorde a la
informacién que vayan adquiriendo sobre el potencial de sus tecnologias (van Zeebroeck,
2009). Los solicitantes realizan estas modificaciones voluntariamente o como respuesta a
los requerimientos de la oficina. Esta tactica les permite presentar una solicitud cuando
desconocen la utilidad concreta de la tecnologia, y posteriormente adaptar la redaccion para
reducir la brecha entre el producto que comercializara y el alcance de la proteccion legal.
Sin embargo, si es concedida la redaccion de las reivindicaciones queda congelada; es
decir, se descartada la posibilidad de modificar el alcance de la proteccion. Como
consecuencia, esos solicitantes se benefician de posponer el examen hasta que obtengan
suficiente informacion sobre la utilidad de sus tecnologias. Esto les permite congelar la
redaccion de las reivindicaciones en el sentido que maximice la proteccion legal.

En busqueda de motivos alternativos que influyen en la duracién del examen de patentes,
Henkel & Jell (2009) analizaron un grupo de solicitudes presentadas en Alemania entre los
afios 1986 y 2000. Ademas realizaron 25 entrevistas en profundidad con inventores que
presentaron solicitudes de patentes durante ese periodo. Esa investigacion concluyd que
cuando las tecnologias estan en una fase abstracta, a las firmas ciertamente le basta con
tener una solicitud pendiente. A pesar de su potencial importancia estratégica en el
mercado, estas tecnologias abstractas ain no han sido encarnadas en un producto concreto.
Los inventores reconocen que una solicitud de patente pendiente les ofrece suficiente
proteccion a un relativo bajo costo (por ejemplo, sin tener que pagar las tasas
administrativas que se cobran para realizar el examen). Tan pronto la proteccion formal sea
necesaria (debido a que el producto esta préximo a ser lanzado) esas firmas pueden
reactivar o acelerar el examen con el objetivo de obtener la patente.

En ciertos campos tecnologicos altamente regulados los solicitantes pueden estar
relativamente mas inclinados a implementar este tipo de estrategias. En el sector
farmacéutico, por ejemplo, existe una brecha temporal amplia entre el momento en que se
desarrolla la invencion y el inicio de la comercializacion del producto final. Desarrollar un
nuevo compuesto quimico apenas es la fase inicial del proceso que incluye verificar si
realmente tiene accidn terapéutica, si es inocuo y eficaz. Ademas es necesario obtener
permisos de comercializacion ante las agencias regulatorias. Este proceso puede llegar a
durar més de diez afios. Durante ese tiempo las solicitudes pendientes no constituyen
cuellos de botella dado que las firmas todavia no se encuentran comercializando sus
productos. Esa proteccion legal adquiere relevancia posteriormente. De ahi que es esperable
que esos solicitantes prefieran posponer los examenes de fondo sobre sus solicitudes.

Mas del 70% de las solicitudes de patentes presentadas en la Republica Dominicana
pertenecen al sector farmacéutico, como se verifico en el capitulo anterior. Del resto, una
porcion importante también pertenece a otros sectores altamente regulados. Esto implica
que el ciclo de innovacion de las tecnologias sobre las cuales se solicitan patentes en el pais
generalmente es prolongado. Por consiguiente, al momento de presentar sus solicitudes ante
la ONAPI los titulares con frecuencia desconocen la utilidad concreta de sus tecnologias.
Luego, es esperable que comlUnmente prefieran optar por las estrategias de posponer los
examenes. Esto debe tomarse en cuenta para valorar la duracion de esos examenes.
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6.2 Exhaustividad

Tres cuartas partes de los examinadores de patentes que trabajan para la EPO opinan que
las exigencias de productividad impuestas por sus managers les impiden implementar los
estandares de calidad previstos en la Convencidn Europea de Patentes. Esto fue arrojado en
una encuesta que relevé a 1300 examinadores de esa oficina y fue reportada en la revista
cientifica Nature (Abbott, 2004). Otros testimonios, como Philipp (2006), confirman que la
calidad del sistema estad siendo erosionada por las excesivas demandas de productividad.
Similarmente, en Latinoamérica hay una gran cantidad de examinadores presionados para
que resuelvan las solicitudes expeditamente. Esto fue confirmado por Castro et al. (2012) a
través de entrevistas realizadas en las oficinas de patente brasilefia, peruana y mexicana.
Ese estudio reporta que un niumero importante de examinadores son coaccionados para que
cumplan objetivos de tiempo y cuotas minimas extremadamente dificiles de cumplir.

En este contexto, resulta sumamente pertinente investigar la exhaustividad del examen que
implementa la ONAPI, una oficina que —como que constatd en el segundo capitulo—
también estd expuesta a exigencias de productividad por parte de organizaciones
internacionales y firmas extranjeras. Para esto se proponen tres dimensiones sobre la
exhaustividad del examen: i) nimero de las comunicaciones formuladas por la oficina; ii)
materia y nimero de los requerimientos; y iii) nimero de reivindicaciones rechazadas.

NuUmero de comunicaciones

Un método para observar indirectamente la exhaustividad del examen es a través del
namero de comunicaciones entre el examinador y el solicitante. Cada comunicacién indica
que la oficina ha detectado una o varias deficiencias en la solicitud, y que ha pedido a su
titular que las corrija o las justifique. En principio, cuando intervienen un gran ndmero de
comunicaciones debe tomarse como un proxy de gque el examen ha sido exhaustivo.

Sin embargo, el nimero de comunicaciones que emite la oficina presumiblemente esta
atado a la cantidad de errores que contiene la solicitud. Si, en promedio, las solicitudes son
originalmente presentadas con pocas deficiencias, la cantidad de correcciones que debera
requerir la oficina serd inferior en comparacion con un lote de solicitudes conteniendo una
cantidad mayor de errores. La misma afirmacion aplica en viceversa. Por tanto, salvo que
sea comparado con las comunicaciones de una oficina testigo que haya examinado la
misma cohorte?’, el nimero de comunicaciones por si solo no permite situar a la oficina en
una escala de exhaustividad. Ahora bien, la formulacion sistémica de comunicaciones
evidencia que la oficina esta por encima del limite minimo. Descarta uno de los extremos:
la implementacion de examenes totalmente laxos. Igualmente, la incidencia sistemética de
comunicaciones, especialmente sobre deficiencia substanciales, informa sobre la capacidad
técnica de la oficina. Esas comunicaciones sugieren que la oficina incorporé saberes
necesarios para examinar la novedad, altura inventiva, y detectar errores de patentabilidad.

%7 Esta alternativa metodolégica se explora més adelante.
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Por ende, esta investigacion asume que la incidencia sistemética de comunicaciones es un
proxy de la exhaustividad del examen que implementa la ONAPI, sin arribar, a través de
este dato, a conclusiones sobre si la cantidad de comunicaciones formuladas es dptima.

Materia y numero de los requerimientos

A través de las comunicaciones la oficina formula requerimientos. Es decir, sefiala las
deficiencias que ha podido detectar y le exige al solicitante que las corrija o las justifique.
El grado de complejidad de las deficiencias varia, y por tanto también varia la complejidad
de los requerimientos formulados como respuesta a esas deficiencias. Por ejemplo, el objeto
reivindicado por una solicitud puede estar entre los que figuran en la ley como materia
taxativamente excluida de la patentabilidad, como la yuxtaposicion de dos invenciones
existentes. Eso ameritaria la formulacion de un requerimiento substantivo rechazando todas
las reivindicaciones basadas en esa materia, 0 exigiendo que su redaccién sea modificada
para que deje de reivindicar ese objeto. Pero también es posible que en la memoria
descriptiva se haga referencia a un dibujo u otra informacion técnica que se haya omitido, o
que se encuentre en un formato ilegible. Eso también seria un error, pero menos substantivo
que el anterior. Si bien esas deficiencias también pueden derivar en el rechazo de una,
varias, 0 todas las reivindicaciones, se presume que la cantidad de recursos que invirtio la
oficina de patentes para detectar ese tipo de errores formales fue relativamente inferior.

Por consiguiente, para valorar el desempefio de la ONAPI es importante distinguir la
materia de los requerimientos que formula. Esta investigacion su%iere la adopcion de una
clasificacion binaria basada en requerimientos de forma y de fondo®.

Similarmente, es pertinente observar el nimero de requerimientos en los que estan basadas
las comunicaciones. En una misma comunicacion se puede sefialar un numero infinito de
criterios por los cuales la solicitud es deficiente. Por cada criterio detectado se formula un
requerimiento. Esto quiere decir que, por ejemplo, un examen en el que intermediaron dos
comunicaciones destacando un total de diez criterios que justifican el rechazo de la
solicitud fue mas exhaustivo que otro en el que a través de cuatro comunicaciones sélo se
sefialaron un total de cinco criterios que ameritaban denegar la solicitud.

Cuadro 8 | Ejemplo de medicién de la exhaustividad en base a los requerimientos

NUmero de comunicaciones Numero de requerimientos de fondo Exhaustividad

2 10 Mas exhaustivo

4 5 Menos exhaustivo

Entonces, contar y medir el promedio de los requerimientos de fondo permite ponderar con
mas exactitud el grado de exhaustividad de los exdmenes que implementa la oficina.

*® Esta distincion ignora que cada requerimiento de forma y de fondo obedece a deficiencias con

complejidades heterogéneas. Sin embargo, la complejidad especifica de una deficiencia y la cantidad exacta
de recursos que tuvo que invertir la oficina para detectarla es dificil de observar. Estimar esa complejidad
indefectiblemente requeriria hacer un ejercicio subjetivo de clasificacién. Una clasificacion binaria, por el
contrario, reduce al minimo el grado de arbitrariedad que se emplea al momento de estimar la complejidad de
los requerimientos. Esta clasificacion se explica en mas detalle en el Anexo 1 de esta investigacion.
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Numero de reivindicaciones rechazadas; concedidas

Cada solicitud de patentes debe contener un pliego con al menos una reivindicacion. Méas
alla de las tasas que cobran algunas oficinas cuando la solicitud excede un limite maximo
de reivindicaciones, y el requisito legal de la unidad de invencién®, el nimero de
componentes tecnologicos que el solicitante puede reivindicar en principio es ilimitado. Sin
embargo, durante el examen generalmente se acota el alcance de la proteccion. EI nimero
de reivindicaciones concedidas habitualmente es inferior al nimero de reivindicaciones
originalmente presentadas. Estas reducciones, que devienen como consecuencia de la
negociacion examinador vs. solicitante, van en detrimento de los intereses del titular. La
proteccion legal que finalmente obtiene es menor a la que solicitd. Dado que ese titular
presumiblemente tenfa interés en que esas reivindicaciones fueran concedidas®, y
probablemente utiliz6 todas las herramientas a su alcance para defenderlas, el porcentaje de
rechazadas o abandonadas es un indicador de la rigurosidad del examen. Por ende, un alto
porcentaje de reivindicaciones rechazadas sobre el promedio o la cantidad neta de
presentadas denota que la oficina tiene una barra de patentabilidad alta y dificil de superar.

Ciertamente, este indicador enfrenta una problematica similar a la descrita anteriormente
con respecto al numero de comunicaciones. Ademas de la rigurosidad del examen, el
porcentaje de reivindicaciones rechazadas depende de la vocacion real de patentabilidad de
las solicitudes presentadas. Es decir, el nimero de reivindicaciones que son rechazadas es
relativo. Si se presenta un alto porcentaje de reivindicaciones deficientes, y se implementan
examenes exhaustivos, deberia rechazarse un porcentaje equivalentemente alto de
reivindicaciones. Sin embargo, si el porcentaje de reivindicaciones con vocacion de ser
concedidas es alto, entonces el porcentaje de rechazadas debe ser bajo, aun cuando se ha
implementado un examen exhaustivo. Para corregir estas diferencias seria recomendable
comparar el porcentaje de reivindicaciones rechazadas en relacion a una oficina testigo que,
durante el mismo periodo de tiempo, haya examinado una cohorte idéntica de solicitudes.

A pesar de esto, la reduccidn sistematica de reivindicaciones es propia de una oficina que
no otorga mera aquiescencia a las solicitudes en su forma originalmente presentada. Es
decir, este indicador puede utilizarse como referencia de que el examen implementado es
minimamente riguroso, y de que a través de este se controla la patentabilidad; aunque no
necesariamente se puede utilizar para ubicar a la oficina en una escala de exhaustividad.

 Conforme al articulo 17 de la Ley 20-00, una solicitud de patente “solo puede comprender una invencién, o
un grupo de invenciones relacionadas entre si de manera que conformen un Gnico concepto inventivo”.
*® Salvo que esté implementando estrategias basadas en reivindicaciones deliberadamente deficientes.
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7. CARACTERIZACION DEL OUTPUT
7.1 Duracion

Cinco afios transcurrieron desde la creacion de la ONAPI en mayo del 2000 hasta la
contratacion de su primer examinador de patentes. Durante ese lustro ninguna de las
solicitudes presentadas en el pais fue objeto de examen de fondo, dado que la oficina
carecia de recursos humanos que determinaran si eran patentables o no. Con la
incorporacion de examinadores en distintos campos cientifico-tecnoldgicos se generaron las
capacidades para conceder solicitudes o denegarlas. En mayo del 2006 ya la oficina estaba
en condiciones de finalizar examenes de fondo, y emitié su primera decision sobre la
patentabilidad durante ese mes. A partir de ese momento el nimero de resoluciones de
fondo sobre la patentabilidad de las solicitudes presentadas fue aumentando, y para agosto
del 2013 ya se habian concluido un total de 375 examenes de fondo.

Grafico 6 | Namero total de solicitudes examinadas, segun el afio de finalizacion del examen
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Fuente: Elaboracion propia a partir del trabajo de campo

La generacion de capacidades para resolver solicitudes de patentes impacto
significativamente en la duracion del tramite. Las 375 solicitudes examinadas promediaron
59 meses para ser resueltas. Pero las mas recientes tuvieron menos latencia, es decir,
tiempo de inactividad previo al inicio del examen de fondo. Mientras que en el periodo que
antecedio la incorporacion de examinadores la latencia fue de 62 meses en promedio, entre
el 2006 al 2012 se redujo a 27 meses™". La duracién del examen, medida como la diferencia
entre la fecha del primer requerimiento y la finalizacion del tramite, se redujo cuatro meses.

A través de la base de datos de la ONAPI se puede determinar el estado legal de todas las
solicitudes presentadas y publicadas en el pais desde el afio 2000. Ese estado esta expresado
en 19 alternativas distintas. Para simplificar el analisis se sintetiz6 el estado legal en
solicitudes pendientes® o resueltas®. Esta clasificacion permite cuantificar de manera
simple el stock de solicitudes presentadas entre el 2000 y el 2013. Los datos consultados

31 Adicionalmente, la adhesién del pais al PCT en el 2007 pudo influir en la reduccién de la latencia.

%2 Esta clasificacion incluye a las solicitudes que figuran en alguno de los siguientes estados legales: a
publicar IPAS (Pat); con requerimiento de fondo; en examen de fondo; en revisidn para publicacién; examen
de forma; fin examen de fondo / pendiente de resolucién; pendiente pago de examen; por abandonar; por
denegar; publicada.

% Esta clasificacion incluye a las solicitudes que figuran en alguno de los siguientes estados legales:
abandonada; anulada; caduca; denegada; registrada; registrada pendiente de pago; registrada pendiente de
publicacion; registrada publicada; retirada.
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alli son consistentes con el desarrollo de capacidades en la ONAPI. Solo el 11% de las
solicitudes presentadas entre el 2000 y el 2009 estan pendientes. ElI 84% de todos los
tramites pendientes fueron presentados durante o después del 2010. El 62% de todas las
solicitudes fueron resueltas, y figuran con ese estado dado que caducaron (34%), fueron
abandonadas (22%), denegadas (21%), concedidas (17%), retiradas (6%), o anuladas (1%).

Gréfico 7 | Nimero total de solicitudes, por afio de presentacion y segiin su estado legal
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Fuente: Elaboracién propia a partir de la base de datos de ONAPI

Esto significa que la mayoria de las solicitudes presentadas ante la oficina dominicana
fueron resueltas, ya sea por una decision sobre la patentabilidad o una accion atribuible al
solicitante. A través de la informacion disponible no se puede determinar cuando se realizo
la accion que cambi6 el estado legal de las solicitudes (por ejemplo, no se puede consultar
la fecha en que fue denegada). Por ende, esta herramienta no permite construir indicadores
sobre el tiempo promedio que se necesito para reducir el nimero de solicitudes pendientes
durante un afio especifico, o compararlo con otros afios. Sin embargo, con estos datos se
constata que concomitantemente con el desarrollo de destrezas para implementar exdmenes
de fondo se ha ido reduciendo el stock de solicitudes pendientes en la oficina dominicana.

Es decir, la carencia de recursos humanos ha perdido relevancia como factor determinante
de la duracion de los tramites. El escenario de los afios 2000 al 2005, durante los cuales la
oficina de patentes era incapaz de implementar las instrucciones normativas que la regian,
se empezO a revertir a partir del 2006. Por consiguiente, la duracion de los tramites —
especialmente la latencia— dejé de ser atribuible exclusivamente a la falta de capacidad de
la ONAPI. Ahora la duracion de los tramites —especialmente el examen de fondo— se puede
explicar con otros factores adicionales. Estos son: i) las caracteristicas de las solicitudes, ii)
el comportamiento de los solicitantes, y iii) el ciclo de la innovacion. En las siguientes
subsecciones se analizaran esas dimensiones en base a las 375 solicitudes examinadas.

Caracteristicas de las solicitudes
Entre las caracteristicas de las solicitudes que predicen la duracion del tramite esta su
volumen. Como se expuso en los capitulos anteriores, se puede medir el volumen de las

solicitudes calculando el nimero de reivindicaciones que presenta. Si se comparan las 60
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solicitudes con menos reivindicaciones con las 60 solicitudes que mas reivindicaciones
tienen se constata que las mas voluminosas promediaron casi diez meses mas siendo
tramitadas. Esto es consistente con la afirmacion de que mientras mas reivindicaciones
reciben los examinadores, mas componentes tecnologicos deberan analizar para determinar
la patentabilidad de las tecnologias divulgadas y, por tanto, tendran que enfrentar una
mayor cantidad de trabajo para resolver los tramites. La asociacion entre el numero de
reivindicaciones y el tiempo que tarda la ONAPI en resolver las solicitudes también es
consistente con la correlacion entre esas dos variables hallada por Archontopoulos et al.
(2006), Lazaridis & van Pottelsberghe (2007), y Zeebroeck (2008) para la oficina europea.

Gréfico 8 | Promedio de meses que durd el tramite, por nimero de reivindicaciones
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La duracion del tramite ademas estd vinculada al valor privado de las solicitudes. Las
solicitudes que pertenecen a las familias internacionales mas amplias estan asociadas a un
tramite mas prolongado. Esto es coherente con la afirmacion de que la cautela con la que
actla la oficina de patentes para intentar evitar los falsos positivos o negativos deberia
incrementarse en funcion del valor de la solicitud. Esto estriba en que el costo social de
cometer errores al decidir esas solicitudes probablemente es mayor. Un examen
implementado con mas cautela presumiblemente tardara mas tiempo para ser finalizado.

Grafico 9 | Promedio de meses que durd el trdmite, por el tamafio de la familia
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Fuente: Elaboracién propia a partir de Espacenet, INPADOC, y el trabajo de campo
Comportamiento del solicitante

En adicion a las caracteristicas de las solicitudes, la duracion del examen depende de como
se comportan los solicitantes. Una de las premisas explicitadas anteriormente es que los
solicitantes mas experimentados contribuyen a la celeridad de los tramites, si ese es su
interés. Sin embargo, el tiempo de latencia y la duracion del examen ante la ONAPI son
independientes de la experiencia de los solicitantes. Por ejemplo, el solicitante mas
experimentado en la Republica Dominicana completd mas de 40 examenes de fondo en el
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periodo 2006 al 2013. Los examenes encabezados por ese solicitante promediaron 14
meses, exactamente igual que el de los solicitantes con menos incidencia en el sistema.

Grafico 10 | Promedio de meses que duré tramite, seglin la experiencia del solicitante

Menos de 10 solicitudes
Entre 10y 29 solicitudes

Entre 30y 39 solicitudes M Latencia

Examen
Mas de 40 solicitudes

Total general

70 80

Fuente: Elaboracién propia a partir del trabajo de campo

Similarmente, el grado de experiencia de los despachos juridicos que fungen como
representantes no altera el tiempo promedio que dura el examen de las solicitudes. De
hecho, las veces que la oficina dominicana interactué con el representante legal mas
experimentado en promedio tardd 15 meses examinando las solicitudes. Aquellas
solicitudes presentadas a través de otros bufetes relativamente menos experimentados,
debido a que la cantidad de clientes que han representado frente a la ONAPI es inferior,
enfrentaron un examen ligeramente mas expedito. Esos despachos en promedio obtuvieron
una decision sobre la patentabilidad 14 meses después de que se inici6 el examen de fondo.

Estos datos permiten descartar que tener mas experiencia necesariamente favorece la
implementacién de tramites expeditos en la Republica Dominicana. Por el contrario,
algunas de las firmas mas experimentadas estan asociadas a mayores retrasos en la latencia
asi como también del examen de fondo. Esto posiblemente se debe a que en lugar de
colaborar con la ONAPI para alcanzar una decision sobre la patentabilidad de la manera
mas expedita posible, las firmas experimentadas y sus representantes emplean sus
conocimientos para entorpecer el proceso. De hecho, esos solicitantes con frecuencia
recurren a préacticas legales-procesales que menoscaban la celeridad del examen de fondo.

Una de esas practicas es la solicitud de prérrogas. Tras formular una comunicacion, la
ONAPI le otorga un plazo estandar al solicitante para que responda los requerimientos. Si
el solicitante no puede o no quiere responder dentro de ese plazo puede posponer su
respuesta pidiéndole prérrogas a la oficina de patentes. Los solicitantes experimentados
presumiblemente tienen la capacidad de responder oportunamente a los requerimientos,
modificando o justificando las reivindicaciones controversiales. Si esos solicitantes tienen
la voluntad de acelerar el examen a fin de obtener una resolucion sobre la patentabilidad lo
antes posible, entonces tendran el interés de prescindir de las prorrogas para responder a los
requerimientos. No obstante, las firmas mas experimentadas (segun el ndmero de
solicitudes examinadas en el pais) tienen un porcentaje similar o superior de tramites
solicitando al menos una prorroga, en comparacion con sus pares menos experimentadas.
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Gréfico 11 | NUmero y porcentaje de prdrrogas, segln la experiencia del solicitante

Menos de 10 solicitudes

Entre 10 y 29 solicitudes

Entre 30y 39 solicitudes M Sin prérrogas

| | Con prérrogas
Mas de 40 solicitudes

Total general

65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%

Fuente: Elaboracion propia a partir del trabajo de campo

En sintesis, estos datos confirman que, como en otras oficinas (Jensen et al., 2008), en la
ONAPI la duracion del examen es una combinacion de los factores oficina, solicitud y
solicitante. Ademas de depender del examinador y la solicitud, la duracion del examen esta
afectada por el grado de diligencia con la que el solicitante responda a esas comunicaciones
de la ONAPI. En el pais muchos solicitantes —incluso los mas experimentados— son poco
diligentes, y frecuentemente posponen el proceso a través de prérrogas. Ese tipo de
comportamiento ademas es consistente con los hallazgos de Henkel & Jell (2009) en el
sentido de que a ciertas firmas le basta con tener una solicitud de patente pendiente. La
expectativa de que esa solicitud eventualmente puede ser concedida les ofrece suficiente
proteccion de facto a través de la incertidumbre, a un relativo bajo costo.

Ciclo de la innovacion

Otro motivo para mantener una solicitud pendiente, aun cuando esa solicitud tiene vocacion
de ser concedida, es el ciclo de la innovacion de las tecnologias reivindicadas. Como se
adujo anteriormente, algunas solicitudes se presentan mucho antes de que las tecnologias
divulgadas se concreten en productos. Hasta que el producto salga al mercado el titular de
la solicitud puede prescindir de la proteccién legal que le ofrece una patente concedida.

La influencia del ciclo de la innovacién sobre el comportamiento de los solicitantes se
puede inferir a partir del campo tecnolégico de las solicitudes. Entre las solicitudes
presentadas ante la ONAPI, las que pertenecen a campos tecnoldgicos altamente regulados
corresponden a agricultura, bioquimica, ciencias médicas, y quimica organica. El resto
pertenece a campos relativamente menos regulados, tales como aparatos hidraulicos en
general o tecnologias para el tratamiento de textiles®. Dado que las tecnologias altamente
reguladas tienden a durar multiples afios para recibir sus autorizaciones comerciales por
parte de las agencias gubernamentales es razonable asumir que los titulares de esas
tecnologias generalmente tienen menos urgencia en obtener una patente. La evidencia
respalda esa afirmacion. Las solicitudes que pertenecen a los campos tecnoldgicos
altamente regulados tienden a durar cerca de dos afios mas para ser resueltas.

% Esta clasificacion entre Tecnologias altamente reguladas y Tecnologias menos reguladas se explica en més
detalle en el Anexo 2 de esta investigacion.
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Gréfico 12 | Promedio de meses que durd el tramite, por grado de regulacion

|
Tecnologias menos reguladas .
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Tecnologias altamente reguladas 17 Examen
| |
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Fuente: Elaboracion propia a partir del trabajo de campo

Esas solicitudes sobre tecnologias altamente reguladas representan el 68,8% de todos los
tramites resueltos. Sin embargo, responden por el 73,2% de las solicitudes que pidieron
prérrogas. Es decir, los solicitantes en esos campos estuvieron inclinados a prolongar la
duracion de sus tramites. Las prérrogas fueron solicitadas a pesar de que esas firmas
generalmente son intensivas en conocimientos y, por ende, tienen un alto grado de
conocimiento sobre el sistema de patentes internacional y dominicano. Una de las
explicaciones propuesta en la literatura para este fendmeno, y que es consistente con los
datos verificados por esta investigacion, es que esas solicitudes se presentaron cuando las
tecnologias estaban en una fase temprana de su desarrollo (Régibeau & Rockett, 2004). En
consecuencia, sus reivindicaciones se redactaron de una manera abstracta. Si las patentes
hubiesen sido concedidas expeditamente se congelaba la redaccion de las reivindicaciones,
dejando brechas muy amplias entre la proteccion legal otorgada y el producto que seria
lanzado al mercado (van Zeebroeck, 2009). Por consiguiente, los solicitantes intentaron
posponer la decision sobre patentabilidad a fin de seguir recabando informacién sobre el
producto que eventualmente seria protegido. En la medida en que transcurrié el ciclo de la
innovacion, los titulares aumentaron sus conocimientos sobre las tecnologias subyacentes.
Tras adquirir mas conocimientos estaban dispuestos a acelerar el tramite.

Recapitulando, antes de mayo del 2006 la ONAPI carecia de los recursos humanos
necesarios para implementar examenes de patentes propios y exhaustivos. La incapacidad
para resolver los tramites conforme a lo dispuesto en la legislacion dominicana obligé a la
oficina a mantener pendiente a las solicitudes que iba recibiendo. Con la contratacion de
examinadores extranjeros y nacionales se crearon las capacidades para adoptar decisiones
sobre la patentabilidad y resolver los tramites pendientes. Esto permitié reducir
considerablemente el tiempo promedio que duran los tramites, especialmente su latencia.
Entonces la duracion dejo de ser atribuible exclusivamente a la falta de examinadores. En la
medida que esa ausencia de examinadores ha ido perdiendo relevancia como determinante
de los retrasos, es posible verificar la asociacion entre la duracién del tramite ante la
ONAPI, especialmente el examen, respecto de otras variables. Esos factores son las
caracteristicas de las solicitudes, particularmente su volumen y valor; el comportamiento de
los solicitantes, sobre todo considerando su experiencia en el sistema de patentes
dominicano; y el ciclo de la innovacion de las tecnologias en campos altamente regulados.

7.2 Exhaustividad

En adicion a la duracion del tramite, el desempefio de la ONAPI se debe valorar a partir de
la exhaustividad con que la oficina implementa los exdmenes de fondo. Esta investigacion

57



estima la exhaustividad en base al i) nUmero de las comunicaciones; ii) la materia y el
numero de requerimientos; iii) y el nimero de reivindicaciones rechazadas y concedidas.

Ndmero de comunicaciones; materia de los requerimientos

Entre los afios 2006 y 2013 la ONAPI formulé a los solicitantes un total de 705
comunicaciones destacando deficiencias de forma y fondo sobre la patentabilidad de sus
solicitudes. Sélo 17 de las 375 solicitudes examinadas durante ese periodo fueron resueltas
sin que medie al menos una comunicacion. Tres solicitudes ameritaron el maximo de seis
interacciones con el examinador. En promedio, las solicitudes recibieron 1,9
comunicaciones. Sin embargo, las denegadas en promedio recibieron 1,3, mientras que para
que una solicitud fuera concedida se debieron superar alrededor de 2,5 comunicaciones.

Este mayor nimero de comunicaciones en las solicitudes concedidas con relacion a las
denegadas es coherente con la naturaleza de los examenes de fondo. Ese proceso consiste
en una interaccion adversarial entre el examinador y el solicitante (Tu, 2012). Cada
interaccion implica costos para la oficina y los solicitantes. Entonces, es esperable que un
solicitante abandone esa negociacion tempranamente cuando considere que los
requerimientos presentados por el examinador son insuperables®. Un solicitante ademés
puede decidir abandonar la negociacion si ha perdido interés sobre la solicitud, aun cuando
los requerimientos les resulten superables. Cuando el tramite es denegado tempranamente,
la brecha para depurar la solicitud a través de la emision de comunicaciones es reducida. Si
ya la solicitud fue resuelta, para la ONAPI esa depuracion ademas deviene en superflua.

En cambio, si el solicitante mantiene interés sobre la solicitud a pesar de que la oficina la
considera total o parcialmente deficiente, se embarcard en una negociacion con su
contraparte. Esto debe ocurrir especialmente entre firmas con suficientes recursos para
enfrentar ese proceso. En lugar de abandonar la solicitud, esos solicitantes responden a las
objeciones de la oficina, modificando o justificando las reivindicaciones controvertidas. Si
la oficina implementa exdmenes exhaustivos la negociacién que transcurre sobre esas
solicitudes deberd ser relativamente mas intensa. Es decir, superar el umbral de
patentabilidad debe ser mas dificil que desistir de la solicitud a medio camino. Esto se debe
manifestar en el aumento del nimero promedio de comunicaciones formuladas, como en
efecto se evidencia en la oficina dominicana. Si, en cambio, se evidenciara que el nimero
promedio de comunicaciones es indiferente al tipo de resolucion adoptada por la oficina,
sea concesion o denegacidn, esto seria una sefial de que la depuracién que realiza la oficina
dominicana es poco exhaustiva. Esa opcion se descarta en virtud de los datos observados.

Similarmente, si la negociacion sobre la patentabilidad es mas intensa, es esperable que el
alcance de los requerimientos que formula la oficina en promedio también lo sean. Esto
igualmente se debe a que la brecha para sefialar deficiencias se cierra anticipadamente
cuando el solicitante, abandonando la solicitud, interrumpe la negociacion. Si en lugar de
abandonarla el solicitante responde a los requerimientos, entonces la oficina debe volver a
revisar la solicitud para evaluar si las modificaciones o justificaciones hechas por el

% por el contrario, si el solicitante busca beneficiarse de la incertidumbre que introduce su solicitud pendiente
en el mercado, probablemente la mantendra a pesar de que tenga poca vocacion de ser concedida.
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solicitante como respuesta al requerimiento son validas. Esto le ofrece a la oficina
oportunidades adicionales para detectar deficiencias. En especial si el examinador sigue
siendo exhaustivo, en lugar de aceptar mecanicamente la respuesta del solicitante.

Esta segunda afirmacion también se puede verificar con los datos relevados para esta
investigacion. A través del trabajo de campo se observd el nUmero de los requerimientos
contenidos en las comunicaciones. Asi se verificO un total de 1510 requerimientos
contenidos en las 705 comunicaciones emitidas por la ONAPI. También se analiz6 el
contenido de cada requerimiento, y a partir de ahi se determind si eran de forma o de fondo.
Un total de 878 de los 1510 requerimientos emitidos eran de fondo. Si se analiza el nimero
promedio y el objeto de los requerimientos recibidos sobre las solicitudes eventualmente
denegadas se observa que ese numero es menor que en las concedidas. Esto respalda la
hipétesis de que el examen de las solicitudes concedidas, al ser mas intenso, ofrece mayores
oportunidades a los examinadores para detectar deficiencias en la solicitud.

Gréfico 13 | Alcance promedio de los requerimientos, por tipo de resolucién

|
Rechazada 1,2 |
Concedida 2,2 H Fondo
| | Forma
Total general I 1,7 I
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Fuente: Elaboracion propia a partir del trabajo de campo

Si la solicitud examinada por la ONAPI esta asociada a los indicadores de valor privado,
también recibe méas comunicaciones y requerimientos. Esto se constata a través del tamafio
de la familia internacional, un indicador ampliamente validado como proxy del valor
privado. Las solicitudes con 30 miembros o menos promediaron menos de 1,7
comunicaciones, mientras que las solicitudes con mas miembros experimentaron 2,3
interacciones con el examinador. En el mismo sentido, el alcance de los requerimientos fue
mayor respecto de las solicitudes con familias internacionales méas grandes. Esas recibieron
mas de 4,6 requerimientos, mientras que las solicitudes con familias internacionales méas
pequefias en promedio enfrentaron alrededor de 3,5 requerimientos. Si se mide el valor de
las solicitudes en base al tipo de internacionalizacion, tridica o no, se llega a las mismas
conclusiones: las mas valiosas estan asociadas a mas comunicaciones y requerimientos.

Aunque seria deseable que la oficina evitara los falsos positivos 0 negativos en todas sus
decisiones de patentabilidad, para evitar errores es necesario invertir recursos limitados. De
ser necesario tener que elegir, probablemente es preferible invertir mayores recursos en
intentar evitar los errores que acarrean un mayor costo social. Esto implica formular méas
requerimientos sobre las solicitudes de patentes asociadas a un alto valor privado. Si las
reivindicaciones presentadas a través de esas solicitudes son erroneamente concedidas
tienden a bloguear tecnologias de un alto valor econdémico o social. Esta afirmacion es
particularmente aplicable al campo farmacéutico. Por consiguiente, la correlacion entre los
indicadores de valor privado en las solicitudes, el nimero de interacciones, y el alcance de
los requerimientos probablemente se debe a que la ONAPI implementa este tipo de cautela.
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Similarmente, la experiencia de los solicitantes y la cantidad de errores que cometen en sus
solicitudes deberian estar inversamente correlacionadas. Es esperable que un solicitante con
poca incidencia en el sistema de patentes cometa ciertos errores de forma o de fondo. Sin
embargo, si un solicitante experimentado estd interesado en superar el examen
exitosamente, expeditamente, e invirtiendo la menor cantidad posible de recursos en el
tramite, entonces presumiblemente empleard su experiencia para depurar las solicitudes que
presenta. Por otro lado, los solicitantes que son indiferentes a la duracion promedio del
examen, 0 que intentan aumentar espuriamente la probabilidad de obtener patentes,
probablemente comenten una gran cantidad de errores de forma y de fondo. El
comportamiento de la mayoria de los solicitantes que interactian con la ONAPI encaja en
la segunda tipologia. EI nimero de comunicaciones que reciben los solicitantes no se
reduce en funcion de su incidencia en el sistema de patentes. Por el contrario, algunos de
los solicitantes mas experimentados también promediaron una mayor cantidad de
comunicaciones: 2,3 en promedio, comparados con sus pares menos experimentados que
promediaron 1,8. Mas notable aun, el nimero de errores de forma detectados por la oficina
tampoco se redujo en funcion de la experiencia. De hecho, la ONAPI detect6 una cantidad
igual o mayor de errores de forma en las solicitudes presentadas por firmas experimentadas.

Gréfico 14 | Alcance de los requerimientos, segun la experiencia del solicitante
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Fuente: Elaboracion propia a partir del trabajo de campo

Algunos paises tienen mas tradicion que otros en el sistema de patentes. Esos paises,
generalmente desarrollados, cuentan con firmas intensivas en conocimientos, sistemas
judiciales adiestrados en el sistema de patentes, recursos humanos con capacidad técnica
para redactar solicitudes, y una cultura inclinada a proteger las invenciones. Las firmas de
es0s paises tienen méas capacidad para evitar deficiencias estructurales en las solicitudes de
patentes que presentan en comparacion con las firmas que residen en paises en desarrollo.
Esa capacidad presumiblemente les permite cometer una menor cantidad de errores de
forma y de fondo en las solicitudes que presentan, si ese es su interés. En cambio, si su
comportamiento esta estratégicamente dirigido a sortear los requisitos y canjes que impone
el sistema de patentes, seguramente incorporaran errores deliberados en sus solicitudes.

La evidencia observada para la Republica Dominicana respalda la segunda afirmacion. Los
paises clasificados por las Naciones Unidas como en desarrollo presentaron relativamente
menos solicitudes: solo 38 del total de 375 examinadas. Pero esas solicitudes también
ameritaron menos comunicaciones: 1,5 en promedio, comparadas con las 2 comunicaciones
que promediaron los paises desarrollados. Similarmente, el alcance de los requerimientos
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formulados a los residentes de paises en desarrollo fue relativamente menor. Mientras que
los residentes de esos paises enfrentaron un promedio de 2,5 requerimientos, la ONAPI
detectdé méas de 4 tipos de errores cometidos por los residentes de paises desarrollados. Los
residentes de paises en desarrollo incluso cometieron relativamente menos errores de
forma, lo cual seria contra-intuitivo considerando sus limitadas capacidades en el sistema
internacional de patentes. Esto reafirma que muchas de las firmas con las que interactua la
ONAPI se comportan estratégicamente. Estas cometen una gran cantidad de errores,
especialmente de forma, a pesar de tener capacidad para evitarlos.

Grafico 15 | Alcance de los requerimientos, segun el nivel de desarrollo del pais del solicitante
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Fuente: Elaboracion propia a partir del trabajo de campo

Recapitulando, la legislacion de patentes le instruyd a la ONAPI implementar examenes
exhaustivos sobre las solicitudes que se presenten en el pais. A través del trabajo de campo
realizado en esta investigacién se observaron varias caracteristicas del examen que
permiten analizar si, efectivamente, los exadmenes se realizan con algun grado de
minuciosidad. Entre estas estan el namero de las comunicaciones que formula la oficina y
el alcance de los requerimientos. Las solicitudes concedidas reciben mas comunicaciones y
requerimientos que las denegadas; es decir, obtener una resolucion favorable para un
solicitante es mas dificil que abandonar el tramite a medio camino. Esto refleja que la
oficina implementa examenes con cierta rigurosidad. Por otro lado, mientras que la
experiencia del solicitante deberia estar inversamente relacionada con la propension a
cometer errores, particularmente los triviales, el nimero de requerimientos sobre defectos
de forma y fondo es igual o mayor para las firmas que tienen una alta incidencia en el
sistema de patentes dominicano. Esto probablemente se debe al comportamiento estratégico
de esos solicitantes y su desinterés por resolver los tramites expeditamente.

Numero de reivindicaciones rechazadas; concedidas

Salvo que los solicitantes en promedio cometan pocos errores, la implementacién de
examenes exhaustivos deberia manifestarse en el porcentaje de reivindicaciones rechazadas
sobre concedidas. Utilizando la base de datos Espacenet se consultd cuantas
reivindicaciones fueron presentadas en la Republica Dominicana. A través del trabajo de
campo se constatd cuantas reivindicaciones fueron aceptadas en las solicitudes concedidas.
Se asumio que todas las reivindicaciones fueron rechazadas cuando la solicitud fue
denegada. En 345 de las 375 solicitudes examinadas por la ONAPI se rechaz6 al menos una
reivindicacion. EI minimo de reivindicaciones rechazadas fue 0, y el maximo 140. La
solicitud promedio presentd 23 reivindicaciones ante la ONAPI, de las cuales solo 7 fueron
aceptadas. Es decir, casi el 70% de las 8248 reivindicaciones examinadas fueron rechazas,
abandonadas voluntariamente, o inducidas al abandono a traves de los requerimientos.
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Hay varias caracteristicas de las solicitudes que predicen el porcentaje de reivindicaciones
rechazadas. En primer lugar, existe una relacion inversa entre el nimero promedio de
reivindicaciones presentadas y el porcentaje de reivindicaciones concedidas. Esto significa
que agregar reivindicaciones adicionales no impacta significativamente en el nimero total
de reivindicaciones finalmente concedidas. Similarmente, las solicitudes con mas paginas
también estuvieron asociadas a un menor porcentaje de reivindicaciones concedidas.

Gréfico 16 | Promedio y porcentaje de reivindicaciones concedidas, segiin el nUmero de presentadas
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Fuente: Elaboracion propia a partir de Espacenet y el trabajo de campo

Gréfico 17 | Promedio y porcentaje de reivindicaciones, por nimero de paginas presentadas
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Fuente: Elaboracion propia a partir de Espacenet y el trabajo de campo

Uno de los comportamientos estratégicos que se han identificado anteriormente es
aumentar deliberadamente el volumen de las solicitudes. Esto se puede concretar
introduciendo una cantidad excesiva de paginas y reivindicaciones. Asi se aumentaria la
cantidad de trabajo que enfrenta el examinador. Esta mayor cantidad de trabajo le
propondria a la oficina el trilema que oscila entre aumentar la duracion del examen,
incrementar la cantidad de recursos asignados a esos tramites, o reducir la exhaustividad
con la que examina la solicitud. Si se elige la dltima opcion se erosiona la calidad del
examen y aumenta la probabilidad de que las reivindicaciones espurias sean concedidas.

Mientras mas reivindicaciones se presentan, mas se rechazan. Esto sugiere, por un lado, que
esas estrategias consistentes en presentar un elevado nimero de reivindicaciones ociosas
probablemente se implementan en la Republica Dominicana. Por tanto, como otras oficinas
de patentes, la ONAPI también enfrenta el trilema de aumentar la duracion promedio de los
examenes, incrementar la cantidad de recursos asignados a la revisiéon de solicitudes, o
reducir la exhaustividad con la que se examinan. Sin embargo, estos datos también
evidencian que, al menos en el lote de solicitudes analizadas, la oficina dominicana
mantuvo la exhaustividad del examen a pesar de la probable incidencia de esas estrategias.

62



Es esperable que una firma experimentada en el sistema de patentes utilice sus
conocimientos para depurar las reivindicaciones de su solicitud antes de presentarlas. Sin
embargo, el porcentaje de reivindicaciones concedidas sobre rechazadas esta disociado de
la incidencia que tienen los solicitantes en el sistema de patentes dominicano. De hecho,
algunas de las firmas con mas solicitudes examinadas también son las menos exitosas ante
la ONAPI. Como se ha afirmado anteriormente, esta evidencia es consistente con la
presentacion de reivindicaciones ociosas, dado que esa estrategia probablemente es mas
comun entre los solicitantes con recursos y destrezas en cuestiones de propiedad intelectual.
También es coherente con los argumentos previos sobre la exhaustividad del examen.

Grafico 18 | Promedio y porcentaje de reivindicaciones, segin la experiencia de los solicitantes
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Fuente: Elaboracion propia a partir de Espacenet y el trabajo de campo

Para analizar como afectan el nimero de comunicaciones y el alcance de los requerimientos
sobre el porcentaje de reivindicaciones rechazadas es necesario excluir a las solicitudes
denegadas. Esto se debe a que si bien el 100% de las reivindicaciones de las solicitudes
denegadas fueron rechazadas, su examen de fondo también fue menos intenso. En
consecuencia, si se toman en cuenta esas solicitudes denegadas se observara una
correlacion positiva pero espuria entre el nimero de comunicaciones y el porcentaje de
reivindicaciones concedidas. En cambio, al considerar so6lo las solicitudes concedidas, se
constata que con el aumento de las comunicaciones del examinador se disminuye la
probabilidad de que las reivindicaciones sean aceptadas. Es decir, la dificultad del examen
se incrementa en la medida que aumentan las comunicaciones formuladas por la ONAPI.

Grafico 19 | Concedidas — Promedio de reivindicaciones, segun el nimero de comunicaciones

| |
1 comunicacién o menos 3
| | M Concedidas

2 comunicaciones 0 mas 9
| | | | | | Rechazadas
1

50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90%

Fuente: Elaboracion propia a partir de Espacenet y el trabajo de campo

Similarmente, si se toman en cuenta sélo las solicitudes concedidas se verifica que en la
misma medida en que aumenta el nimero de los requerimientos se reduce la probabilidad
que tienen las reivindicaciones de ser aceptadas. Estos datos informan sobre la eficacia que
tiene la oficina dominicana para detectar reivindicaciones carentes de patentabilidad a
través del examen de fondo, e inducir la depuracion de la solicitud.
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Gréfico 20 | Concedidas — Promedio de reivindicaciones, segin el nimero de requerimientos

|
2 0 menos requerimientos 3 |
3 a 5 requerimientos 6 .
| | | B Concedidas
6 requerimientos o mas 12

| | | Rechazadas

Total general 7 8 | | |

40% 50% 60% 70% 80% 90%

Fuente: Elaboracion propia a partir de Espacenet y el trabajo de campo

Finalmente, es necesario descartar la existencia de comportamiento estratégico por parte de
la oficina dominicana. Varios observadores han hallado que algunas oficinas de patentes
discriminan a favor de solicitantes domeésticos (Kotabe, 1992; Palangkaraya et al., 2006).
Para investigar si las decisiones de patentabilidad de la ONAPI son relativamente benévolas
con los solicitantes residentes en la Republica Dominicana se puede observar el nimero
promedio y porcentaje de reivindicaciones concedidas sobre las rechazadas. Esos datos
informan sobre la probabilidad de éxito que tiene cada reivindicacion presentada en el pais.

Grafico 21 | Promedio y porcentaje de reivindicaciones, segun el pais del solicitante

Alemania 12
Francia

Japdn

Estados Unidos
Republica Dominicana Rechazadas
Reino Unido

Menos de 10 solicitudes’ 1

Total general

|
|
|
|
| B Concedidas
|
|
|
|

|
|
|
|
|
2
|
|

10% 20% 30% 40% 50% 60%

Fuente: Elaboracién propia a partir de Espacenet y el trabajo de campo. *Alude a los 68 (18%) tramites
resueltos que fueron presentados por residentes de paises con menos de 10 solicitudes en la ONAPI.

Menos del 25% de las reivindicaciones presentadas por dominicanos ante la ONAPI fueron
concedidas. Este porcentaje es inferior al de la mayoria de los principales paises que
inciden en el sistema de patentes dominicano. Cuando un pais carece de capacidades
cientifico-tecnoldgicas necesarias para mover la frontera del conocimiento, es natural que
presente pocas solicitudes de patentes. La limitada incidencia y destrezas que tienen sus
residentes en el sistema de patentes pueden ir en desmedro de la vocacion de patentabilidad
de sus solicitudes. La poca probabilidad de éxito que tienen las reivindicaciones
presentadas por dominicanos ante la ONAPI, por un lado, respaldan esta afirmacion.
Ademas permiten descartar que la oficina dominicana discrimine a favor de sus nacionales.
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7.3 Tercera conclusién preliminar

Para analizar el desempefio institucional de una oficina de patentes en primer lugar es
necesario estudiar la duracion de los examenes de fondo que implementa. Ese andlisis debe
ponderar el caracter tripartito de los exdmenes. Esto implica distinguir entre la duracion del
examen esencialmente atribuible a la oficina, la heterogeneidad en el esfuerzo que requiere
cada tramite, y los retrasos que son imputables al comportamiento de los solicitantes.

Durante esta investigacion se analizaron esas tres dimensiones: oficina, solicitud, y
solicitante. Si bien los retrasos en el examen de las solicitudes presentadas en la Republica
Dominicana en general obedecian a la falta de examinadores en la ONAPI, ese factor
empez0 a perder relevancia a partir del 2005. Tras la incorporacion de examinadores, en el
2006 la oficina comenzd a resolver solicitudes, conociéndolas o denegandolas. Solo el 16%
de las solicitudes presentadas en la ONAPI durante o antes del afio 2010 siguen pendientes.

Ademas de la adicion de personal competente, otros factores también favorecen (o
entorpecen) la celeridad de los examenes implementados por la oficina dominicana. Uno de
ellos es el volumen de las solicitudes que ingresan, midiendo ese tamafio en funcion del
namero de reivindicaciones: mientras méas tienen, mas duran. Igualmente, la duracion del
tramite esta vinculada a la estrategia de internacionalizacién de las solicitudes. En cambio,
la incidencia del solicitante en el sistema de patentes no estd asociada a la celeridad de los
examenes. Por el contrario, algunos de los solicitantes méas experimentados también estan
entre los interlocutores menos diligentes y con frecuencia recurren a practicas legales-
procesales que menoscaban la celeridad del proceso, tales como el pedido de prorrogas.

En segundo lugar, este estudio valord la exhaustividad con la que se examinan solicitudes
de patentes en la Republica Dominicana. Con ese objetivo se construyeron indicadores
basados en el numero de comunicaciones, nimero de requerimientos, materia de los
requerimientos, y el numero de reivindicaciones concedidas o rechazadas. Estos
indicadores sugieren que el escrutinio que deben superar las solicitudes para ser concedidas
es relativamente mas intenso en comparacion con el de las solicitudes denegadas.
Similarmente ocurre con las solicitudes asociadas a un mayor valor privado en comparacion
con las que tienen menos valor. Al mismo tiempo, los solicitantes mas experimentados
también son los que cometen mas errores, incluyendo deficiencias consideradas triviales.
Dado que es esperable que un solicitante experimentado utilice sus conocimientos para
depurar los errores, si ese fuera su interés, la deteccion de numerosas deficiencias podria
sugerir que estos se comportan estratégicamente. Con la presentacion de numerosas
reivindicaciones ociosas Yy deficientes estos seguramente intentan desgastar a la oficina con
una carga excesiva de trabajo, y de esta forma inducirla a cometer errores en el examen.

A pesar de que estos indicadores permiten caracterizar el output de la oficina dominicana,
por si solos no permiten ubicar a la ONAPI en una escala de exhaustividad. Tampoco son
suficientes para llegar a conclusiones finales sobre la duracion del examen. A tales fines
resulta recomendable comparar los indicadores de duracion y exhaustividad con los de una
oficina testigo respecto de las mismas solicitudes examinadas. Esta alternativa
metodoldgica se desarrollara en el siguiente capitulo.
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8. COMPARACION ENTRE OUTPUT NACIONAL Y EUROPEO

Tras concluir el examen, el examinador actuante recomienda que la solicitud (o algunas de
sus reivindicaciones) sea concedida o denegada®. La concesion se produce cuando no se
detecta arte previo que destruya la novedad o altura inventiva de la solicitud; se confirma
que la invencidn tiene aplicacion industrial; y se constata que el objeto reivindicado esta
fuera de la materia taxativamente excluida de la patentabilidad. Una solicitud se deniega
cuando la oficina detecta que incumple con alguno de los requisitos de patentabilidad.

Hay varios factores exdgenos que influyen en la denegacion de una solicitud (o alguna de
sus reivindicaciones). Un ejemplo de estos es la pérdida de interés sobre la solicitud cuando
su titular recibe informacion, mientras se efectta el examen de fondo, que le sugiere que su
invencion devino en obsoleta (Katznelson, 2007a, 2007b). Si la invencién devino en
obsoleta, protegerla a través de patentes resulta superfluo. Esos factores exdgenos
probablemente afectan de manera distinta a cada oficina de patentes. Por ejemplo, los
exdmenes sobre una misma solicitud internacional se tienden a concluir en distintas fechas.
Es decir, la oficina A puede resolver una solicitud basada en la misma prioridad, pero varios
afios después que la oficina B. Por ende aquellos factores que dependen del momento en
que se concluye el examen de fondo, como la obsolescencia de la invencion, tendran un
efecto mayor o menor en la oficina A en comparacion con el efecto en la oficina B.

Similarmente, hay factores enddgenos que afectan las resoluciones adoptadas por una
oficina de patentes. Un ejemplo de estos es el tipo de solicitantes. Las firmas con un stock
de solicitudes relativamente grande implementan estrategias de ensayo y error. Su
disponibilidad de recursos les permite ejercer una discriminacion relativamente laxa al
momento de decidir cudles de sus invenciones seran objeto de una solicitud de patentes. Por
tanto, la vocacion de patentabilidad de sus solicitudes en promedio puede ser relativamente
inferior. De hecho, en la EPO las solicitudes que pertenecen a portafolios grandes son mas
propensas a ser abandonadas durante el examen, segiin constatd Schneider (2007)*". Burke
& Reitzig (2006) llegaron a conclusiones similares, pero basandose en el tamafio de las
familias internacionales. Esto significa que las firmas grandes disponen de recursos para

*® En ciertas oficinas de patentes se puede adoptar un tercer tipo de resolucién: declarar la solicitud
abandonada durante el examen de fondo. Esto ha llevado a observadores como Lazaridis et al. (2007) a
distinguir entre los abandonos voluntarios e inducidos. Un abandono inducido es el que ocurre después de que
el examinador ha detectado deficiencias graves en la solicitud. A raiz de estas deficiencias se intima al
solicitante a que reformule la solicitud o las reivindicaciones afectadas, o que las justifique. Al determinar que
esas deficiencias son irreparables, el solicitante opta por dejar de responder. A pesar de que la oficina declara
la solicitud abandonada, ese abandono ha sido inducido por el examen de fondo vy, en la practica, equivale a
una denegacién. En la Republica Dominicana los abandonos legalmente se consideran denegaciones. El
articulo 22.6) de la legislacion dominicana de patentes establece que “[s]i el solicitante no respondiera a la
notificacion dentro del plazo establecido, o si a pesar de la respuesta la Oficina Nacional de la Propiedad
Industrial encontrara que no se satisfacen los requisitos para conceder la patente, la denegard mediante
resolucion fundamentada”. Por tanto, en este estudio s6lo se tomaran en cuenta dos tipos de resoluciones,
concesion y denegacion, a pesar de que algunas en realidad son abandonos inducidos por los requerimientos.
%7 van Zeebroeck (2008) también constaté una tasa de concesion ligeramente inferior en las solicitudes que
pertenecen a portafolios amplios, pero al mismo tiempo sugiere que la relacion entre el tamafio de los
portafolios y el resultado del examen de fondo no es enteramente lineal.
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presentar numerosas solicitudes, mantenerlas hasta que tengan suficiente informacion sobre
la patentabilidad, y conservar sélo las que tienen vocacion de ser concedidas.

Esto tiene consecuencias para el analisis que se realiza en esta investigacion. Es deseable
observar si la ONAPI implementa exdmenes independientes. Para este fin es empiricamente
pragmatico asumir que si la oficina dominicana adopta resoluciones que discrepan de las
decisiones tomadas por otras oficinas, en particular las mas influyentes, esta
implementando exadmenes independientes. La incidencia de estas discrepancias ademas
sirve para justificar la existencia de una institucién nacional que realice sus propios
examenes de patentes. Si, por el contrario, el pais reconociera mecanicamente los examenes
realizados en otras oficinas, se concederian solicitudes que en el escenario anterior fueran
denegadas, y viceversa. Sin embargo, a pesar del pragmatismo de este indicador, se
reconoce que las discrepancias no necesariamente informan sobre la independencia de las
oficinas. Estas también pueden obedecer a factores exdgenos que afectan el resultado de los
examenes. Las decisiones ademas pueden estar afectadas por factores enddgenos.

Esta heterogeneidad implica que valorar todos los procesos decisorios a través de un test
absoluto comun probablemente es un ejercicio imposible (Dent, 2006; Jensen et al., 2008).

8.1 Eleccion de la EPO como oficina testigo

Tomando en cuenta estas salvedades, sin embargo, es metodoldgicamente pragmatico
contrastar el desempefio de la oficina dominicana con el de una oficina testigo. Esto sirve al
menos para contextualizar el output de la ONAPI. Tras entrevistar a funcionarios de
oficinas de patentes en multiples paises en desarrollo, Drahos (2007) verificd que la EPO es
una de las oficinas con mas prestigio e influencia sobre sus pares. Esa oficina ciertamente
tiene influencia en la ONAPI, segin se constatd directamente en entrevistas con
funcionarios de la propia institucién (Garcia, 21 de octubre, 2013). Por tal motivo esta
investigacion considera a la EPO como oficina testigo para este ejercicio. Es decir, la
independencia de las decisiones tomadas por la ONAPI se estimara comparandolas con las
decisiones de la EPO sobre las solicitudes basadas en la misma prioridad y que, por ende,
presumiblemente comparten caracteristicas con las examinadas en la ONAPI®.

Considerar a la EPO como la oficina testigo ademas tiene ventajas practicas. Por un lado, el
87% de las solicitudes examinadas en la Republica Dominicana también fueron presentadas
ante la oficina europea. Esto permite hacer comparaciones sobre un nimero cercano a la
totalidad de las solicitudes examinadas en la Republica Dominicana. Ademas, Espacenet y
el EPR, dos bases de datos administradas por la EPO y empleadas para esta investigacion,
disponen de informacion detallada sobre el estado de las solicitudes presentadas ante la
oficina europea. En esas bases se puede consultar el tipo de decision sobre la
patentabilidad, la fecha de inicio del examen de fondo, las comunicaciones emitidas por el
examinador, y la fecha de la resolucion. Esto permite construir indicadores comparables
con los indicadores construidos para esta investigacion en relacion a la oficina dominicana.

% |dealmente, para hacer esta comparacion deberfa revisarse si las reivindicaciones examinadas por la ONAPI
tienen una redaccion idéntica a las examinadas por la oficina testigo. Sin embargo, ese ejercicio es demasiado
complejo y requeriria una cantidad excesiva de tiempo, lo cual impide su realizacién para esta investigacion.
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Alrededor del 90% de los solicitantes que presentaron solicitudes en la Republica
Dominicana recurrieron a la via PCT para internacionalizar sus trdmites. A través del
procedimiento PCT los solicitantes pueden pedir un Informe Preliminar Internacional sobre
la Patentabilidad (IPER, por sus siglas en inglés). Para tales fines se designa, a Eedido del
propio solicitante, a una oficina de patentes para que funja como autoridad IPER* y realice
el examen preliminar. Ese examen carece de efectos vinculantes. Sin embargo, se ha
sefialado que el examen preliminar realizado en el marco del PCT le permite a oficinas
como la EPO o la USPTO, que frecuentemente son designadas como autoridad IPER,
aumentar su influencia sobre las oficinas en paises en desarrollo (Drahos, 2007). Por ende,
resulta pertinente comparar el examen realizado por la ONAPI con el resultado del IPER™.

8.2 Duracion

Con ese propdsito de comparar la duracion entre ambas oficinas se relevaron datos sobre el
tramite realizado por la EPO sobre las mismas solicitudes que se presentaron en la
Republica Dominicana. Esto se realizé principalmente a partir del EPR, la base de datos
que contiene informacion sobre el estado de los expedientes presentados ante la EPO. 325
de las 375 solicitudes examinadas en la ONAPI también fueron presentadas ante la EPO, y
las bases de datos contienen informacion en relacion a 312 de esos 325 tramites. Una
condicion implicita en esta comparacion es que la solicitud haya sido resuelta en la
Republica Dominicana: es decir, el 100% de las 312 solicitudes contaba con una resolucion
sobre la patentabilidad de la ONAPI. Sin embargo, en marzo del 2015 12% de las 312
todavia estaban pendientes en la oficina europea. Para facilitar la comparacion se supuso
que las solicitudes pendientes ante la EPO fueron resueltas el 31 de marzo del 2015.

** Los términos Autoridad IPER o Autoridad Internacional de Busqueda se usan para referirse a las oficinas
gue pueden realizar o han realizado examenes preliminares internacionales en el marco del PCT.

* Ademés de la EPO y el examen preliminar del tramite PCT, el examen realizado por la USPTO se tiende a
considerar influyente. Seria pertinente comparar los exdmenes implementados por esa oficina con la labor que
realiza la ONAPI. Sin embargo, la préctica de presentar continuaciones sobre una misma solicitud, comun en
la oficina estadounidense, complica la comparacién entre las decisiones tomadas por la USPTO y la ONAPI.
Es decir, en la USPTO frecuentemente existen multiples tramites basados en una misma prioridad, mientras
gue en la ONAPI solo existe uno. Dado que es dificil determinar cual de esas solicitudes es idéntica a la
presentada en la ONAPI, se descarta comparar las decisiones tomadas por la oficina dominicana y las de la
USPTO. Similarmente, la ONAPI ha estipulado acuerdos con el IMPI en México para explotar el trabajo que
realizan. Esto sugiere que el IMPI ejerce cierta influencia sobre la oficina dominicana. Por esta razon seria
relevante comparar las decisiones que toma esa oficina respecto de las adoptadas por la ONAPI. A tales fines
se realizaron busquedas en INPADOC, la base de datos de la EPO que contiene informacién sobre el estatuto
legal de las solicitudes presentadas en la mayoria de las oficinas de patentes del mundo. Sin embargo, para
que la informacidn esté disponible en INPADOC es necesario que cada oficina de patente se la provea a la
EPO. Solo 23 de las 275 solicitudes de patentes presentadas tanto en el IMPI como en la ONAPI contiene
informacién en INPADOC sobre la decision emitida por la oficina mexicana. Es decir, la cantidad de
informacién disponible en INPADOC es insuficiente para comparar a ambas oficinas. También se realizaron
busquedas a través del Sistema de Informacién de la Gaceta de la Propiedad Industrial (SIGA), administrado
por el IMPI. Estas busquedas se realizaron utilizando el nimero de publicacién de la solicitud en México y el
nimero de la prioridad. Sin embargo, esas busquedas reflejaron informacion en relacion a una cantidad muy
reducida de solicitudes. Dada la dificultad para hallar informacién sobre el estado de las solicitudes en la
oficina mexicana, por consiguiente, se descarté la comparacion entre esa oficina y la dominicana.
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Esto permite comparar el tiempo de latencia de las 312 solicitudes que fueron presentadas
en ambos paises. Es decir, se establecio cual fue el nimero promedio de meses que
transcurrieron entre la presentacién de la solicitud y la formulacién de la primera
comunicacion de los examinadores de la EPO. La primera comunicacion se calculé basado
en el item First examination report, cuya fecha se observé en la base INPADOC. También
se establecio la duracion del examen de fondo, computado como la diferencia entre la fecha
de resolucidn y la fecha del primer requerimiento de la EPO.

Gréfico 22 | Promedio del nUmero de meses que tardaron los tramites
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Fuente: Elaboracién propia a partir de EPR y el trabajo de campo

Como se evidencia, la oficina europea promedié mas de 66 meses para resolver esas 312
solicitudes. A pesar de que ese promedio esta condicionado a un pequefio grupo de
solicitudes que también fueron presentadas ante la ONAPI, esa duracion es muy similar a la
constatada por van Pottelsberghe de la Potterie (2009) sobre un universo amplio de
solicitudes presentadas ante la EPO: 63 meses. También es muy cercano al promedio
verificado por Archontopoulos et al. (2006): 57 meses de duracién. Si se comparan sélo las
312 solicitudes se confirma que la ONAPI las resolvié en un promedio de meses
relativamente menor que la oficina europea. La latencia del examen implementado en la
Republica Dominicana fue mayor en comparacion con el tiempo que dur6 la EPO. Esto
probablemente se debe al largo periodo que duraban las solicitudes pendientes cuando la
ONAPI carecia de examinadores. Sin embargo, entre el primer requerimiento y la
resolucion final sélo hubo un retraso de 15 meses, muy por debajo de lo que dur6 la EPO.

Test estadistico sobre la duracion

A fin de entender cuan diferentes son los tiempos promedios que tomaron la ONAPI y la
EPO se realiz6 un analisis de diferencias de medias con ayuda del software Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS). Con ese propdsito se uso el procedimiento T para
muestras relacionadas, el cual sirve cuando se analiza un mismo grupo (312 solicitudes de
patentes sobre las cuales se tiene informacion en ambas oficinas) bajo dos tratamientos
(exdmenes de patentabilidad en dos oficinas diferentes). La variable seleccionada es
cantidad de meses que tardd el trdmite en la Republica Dominicana y en la oficina europea.

Este test confirma que en promedio los tiempos de la ONAPI son 7,15 meses mas bajos que
los de la EPO, con un error tipico igual a 1,903. El estadistico de Prueba T es igual a -3,759
y permite rechazar la hipétesis nula para cualquier nivel de significacién. Es decir, se
descarta que las medias sean iguales. Los resultados proporcionan también el intervalo de
confianza para la diferencia de las dos medias poblacionales con el 95% de nivel de
confianza (-10,894 y -3,407). Como puede observarse el intervalo no contiene el valor 0, de
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lo que se deduce también que no se puede aceptar que los tiempos medios sean
estadisticamente iguales.

Tabla 1 | Prueba de muestras relacionadas — Duracion del trdmite en la ONAPI y en la EPO

Diferencias relacionadas
. Desviacién Error tip. 95% intervalo de confianza t gl Sig.
Media tip. de Ig p_ara la diferencia : (bilateral)
media Inferior Superior
Meses ONAPL |7 151 33,605 1,903 -10,894 -3,407 3,759 | 311 000
Meses EPO

Fuente: Elaboracion propia a partir de EPR y el trabajo de campo
8.3 Independencia y exhaustividad

En segundo lugar, resulta pertinente determinar cuan independientes son los examenes
implementados en la ONAPI respecto de la EPO. Un primer indicio de independencia es,
justamente, el momento en que se realizaron los exdmenes. La fecha de la primera
comunicacion formulada por la EPO, o First examination report, se puede comparar con la
fecha de la primera comunicacién emitida por la ONAPI. Esta informacion estaba
disponible y se relevo en la base INPADOC. En al menos 50 ocasiones la ONAPI formulo
su primera comunicacion antes que lo hiciera la EPO. De hecho, en por lo menos 29
oportunidades la oficina dominicana alcanzé una decisién sobre la patentabilidad de la
solicitud incluso antes de que iniciara el examen en la oficina europea. Es decir, en esas
ocasiones el inicio del examen o, incluso, la decision sobre la patentabilidad adoptada por
la ONAPI fueron independientes del estado del trdmite o la resolucion de la EPO.

Estos datos implican que, en términos generales, los examenes realizados en la Republica
Dominicana no dependen secuencialmente de los exdmenes realizados en la EPO. Por el
contrario, la evidencia sugiere que en muchos casos la ONAPI realiza sus examenes
paralelamente con la EPO, y en algunas ocasiones incluso los concluye antes que la oficina
europea. Estos hallazgos informan sobre la independencia con la que opera la oficina
dominicana de patentes. Una oficina que regularmente reconozca el trabajo realizado por
otra oficina debera posponer la resolucion de sus trdmites hasta que la oficina influyente
concluya sus examenes de fondo. Es decir, si ese fuera el caso la oficina periférica estaria
en condiciones de reconocer el trabajo sélo cuando la oficina influyente hubiese concluido
su propio examen. La realizacion en la ONAPI de examenes paralelos a los llevados a cabo
en la oficina europea, en lugar de secuenciales, permite descartar este tipo de dependencia.

Si la ONAPI implementa exdmenes independientes ademas debe tener cierta autonomia
para formular comunicaciones sobre la patentabilidad. Una de las variables sobre las que
esa autonomia se puede manifestar es en el nimero promedio de comunicaciones. Si se
analiza ese promedio se constata que ciertamente varia entre la EPO y la ONAPI. Mientras
que la oficina europea promedio 1,60, la oficina dominicana formulo 1,98, en promedio.
Ese nimero sugiere que en la Republica Dominicana los exdmenes fueron relativamente
mas intensos*!. Esto descarta que la oficina dominicana tienda a formular comunicaciones
sobre la patentabilidad sélo cuando su par europea también lo hace.

*' Sin embargo, es preciso reconocer que esta afirmacién pragmaticamente asume que, en promedio, las
comunicaciones formuladas en ambas oficinas tienen un alcance o exhaustividad relativamente similar.
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Similarmente, si las oficinas son independientes probablemente llegaran en algunas
ocasiones a conclusiones distintas sobre la patentabilidad de las reivindicaciones. Ese tipo
de discrepancias se pueden manifestar en el nimero y porcentaje de reivindicaciones
concedidas sobre rechazadas. EI nimero de reivindicaciones concedidas y rechazadas en la
Republica Dominicana, observado a través de Espacenet y el trabajo de campo, se puede
comparar con el destino de esas reivindicaciones en la EPO, segln figuran en el EPR. Esta
comparacion permite ver, en primer lugar, que el promedio de reivindicaciones presentadas
en ambas oficinas es similar: alrededor de 22 y 24, respectivamente. Si se analizan las
solicitudes resueltas en la EPO (y se excluyen las pendientes) se obtiene que esa oficina en
promedio concedi6 cerca del 55% de las reivindicaciones examinadas. En cambio, la
ONAPI acepto solo el 32% de las reivindicaciones que examind. Esto necesariamente
implica que algunas reivindicaciones aceptadas en la EPO fueron rechazadas en la ONAPI.

Grafico 23 | Resultado de reivindicaciones examinadas, comparacion entre la ONAPI y la EPO
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Fuente: Elaboracion propia a partir de EPR y el trabajo de campo

De hecho, en 77 ocasiones la EPO resolvio el tramite sin rechazar reivindicaciones. Dicho
de otra forma, en esas solicitudes el promedio de reivindicaciones rechazadas fue
equivalente a cero. Si se analizan las mismas 77 solicitudes en la ONAPI se verifica que de
las 19 reivindicaciones que en promedio se presentaron la oficina dominicana rechaz6 9. Si
la ONAPI dependiera exclusivamente de la decision adoptada por la oficina europea,
entonces en esas 77 ocasiones en las que la EPO resolvio los tramites sin rechazar
reivindicaciones, el nimero de reivindicaciones rechazadas en la ONAPI también deberia
ser cero. Por el contrario, la incidencia de reivindicaciones rechazadas aun cuando en la
EPO se aceptaron sugiere que la ONAPI ejerce cierta autonomia en sus examenes.

A conclusiones similares se llega si se analiza el examen preliminar internacional (IPER).
De las 375 solicitudes examinadas por la ONAPI, 330 también fueron objeto de examenes
preliminares internacionales en el marco del PCT. La mayoria de esos examenes
internacionales fueron realizados por la EPO (266, en total) y la USPTO (35, en total). El
resto fueron realizados por las oficinas de Australia (6), Canada (3), China (1), Corea (5),
Espafa (5), Japon (8), y Suecia (1). Esas oficinas detectaron deficiencias de patentabilidad
en alrededor del 47% de las reivindicaciones que analizaron. Sin embargo, ese porcentaje
fue alrededor de 69% en la ONAPI. En 128 ocasiones se concluyo el IPER sin detectar
deficiencias sobre la patentabilidad. En esos casos, sin embargo, la oficina dominicana
rechazo6 un promedio de 10 de las 24 reivindicaciones que le fueron presentadas.

71



Gréfico 24 | Resultado de reivindicaciones examinadas, comparacion entre la ONAPI y el IPER
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Fuente: Elaboracion propia a partir de PatentScope y el trabajo de campo. ! En relacién al IPER, que sélo es
una opinidn sin efecto vinculante, Rechazadas alude a las reivindicaciones detectadas como deficientes.

Seria pertinente realizar este mismo analisis respecto de otros examenes que
presumiblemente ejercen influencia sobre la ONAPI, particularmente los que realizan la
USPTO en Estados Unidos y el IMPI en México. Idealmente, esa comparacion deberia
tomar en cuenta el nimero especifico de reivindicaciones concedidas y denegadas, como se
hizo para la EPO. Sin embargo, la practica de las continuaciones impide que ese analisis se
haga con la oficina estadounidense. La materia reivindicada en la Repdblica Dominicana a
través de una sola solicitud frecuentemente también se reivindica en la USPTO, pero en
multiples solicitudes. Cuando la solicitud original es continuada, las reivindicaciones
inicialmente presentadas se diseminan en varios tramites. Para determinar cuéles de esas
reivindicaciones diseminadas corresponden a las reivindicaciones presentadas en la ONAPI
seria necesario un ejercicio cualitativo que excede a este estudio.

Tampoco es viable comparar las decisiones de la ONAPI con las del IMPI en esta
investigacion, pero por razones distintas. Como se expuso anteriormente, para indagar los
detalles del examen en la oficina mexicana se consultaron bases de datos como INPADOC
de la EPO vy la gaceta electrénica de propiedad intelectual que publica el propio IMPI. Sin
embargo, el nimero de tramites sobre los cuales se pudo constatar el tipo de decision
adoptada por el IMPI es estadisticamente insignificante. En ninguna base de datos se pudo
constatar el numero de reivindicaciones aceptadas o rechazadas por esa oficina. Estas
dificultades obligaron a descartar la comparacion entre la ONAPI y el IMPI de México.

Es decir, no todas las oficinas que pudieran estar ejerciendo influencia sobre la ONAPI
fueron exitosamente relevadas en esta investigacion. A pesar de esto, sin embargo, la
evidencia cuantitativa observada permite descartar la dependencia de la oficina dominicana
respecto de la oficina sefialada en la literatura y por los propios funcionarios de la ONAPI
como la mas influyente. También permiten descartar la dependencia de la ONAPI respecto
del examen preliminar internacional. Estos hallazgos encuentran respaldo adicional en la
evidencia cualitativa relevada. Como respuesta a las comunicaciones del examinador,
algunos solicitantes llegaron a notar que las reivindicaciones controvertidas por la ONAPI
ya habian sido concedidas por la EPO. Ese tipo de argumentos en ocasiones fue
explicitamente refutado por los examinadores, aludiendo a la independencia de la oficina.
Por ejemplo, el 20 de enero de 2009 una examinadora farmacéutica expreso que:

“En cuanto a su puntualizacion de que dicha solicitud de patente fue expedida

por la Oficina Europea [...] objetamos las reivindicaciones 1, 3 y 6 de la
patente EP1414809 en la materia correspondiente a los sustituyentes R5 y R6
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en el caso de que puedan ser alquilo de C1-C8, ya que dicha materia no esta
contemplada en la solicitud inicial”. [Enfasis afiadido].

Entonces, la examinadora rechazd aceptar ciertas reivindicaciones concedidas en la EPO
dado que esto ampliaria la materia inicialmente divulgada en la Republica Dominicana. El
solicitante no respondid a esos requerimientos y la solicitud fue eventualmente denegada.
Similarmente, el 17 de enero de 2011 otra examinadora farmacéutica expuso que:

“Respetamos la decision de la Oficina Europea de conceder la patente a los
solvatos de los compuestos de férmula 1. Sin embargo, no la compartimos, pues
dado los diferentes tipos de solvatos existentes, dependiendo de su forma de
cristalizacion y/o coordinacion, segun el caso, sélo reconocemos y aceptamos
aquéllos cuya identidad haya sido demostrada, de manera inequivoca, en la
memoria descriptiva mediante métodos espectroscopicos (difraccion de rayos
X, espectroscopia NMR, por ejemplo). La mera indicacion de su posible
formacion en la memoria descriptiva no es suficiente”. [Enfasis afiadido].

La oficina europea generalmente concede patentes sobre formas polimorfas®’. En el
referido tramite la EPO concedi6 ese tipo de reivindicaciones. Sin embargo, la ONAPI
mantiene la practica de rechazar las reivindicaciones sobre formas polimorfas, como los
solvatos, salvo que la solicitud en cuestion contenga ejemplos especificos identificando ese
tipo de compuestos, e informando como se obtienen. Dado que esa informacion estaba
ausente en la memoria descriptiva, la ONAPI, en expreso desacuerdo con la decision de la
EPO, consider6 que las reivindicaciones sobre solvatos incumplian los requisitos de
patentabilidad. Esa solicitud fue eventualmente denegada en la Republica Dominicana.

Test estadistico sobre la independencia

Para verificar si estas conclusiones son estadisticamente robustas se investigd en qué
medida la concesion (o0 denegacién) de una solicitud en la Republica Dominicana esta
relacionada con la concesién (o denegacién) de la misma solicitud en la oficina europea®.
Esto requirié armar una variable binaria para cada oficina donde concesién es igual a 1 y la
denegacion es igual a 0, y examinar la correlacion de las mismas*. Si el coeficiente de
correlacion fuese igual a 1 significaria que la ONAPI toma siempre la misma decision que
la EPO (es decir, concede cuando esta lo hace y deniega cuando esta lo hace).
Analogamente, si el coeficiente fuese igual a —1 seria una relacion perfecta negativa y
significaria que la ONAPI estaria tomando siempre la decision inversa a la EPO. Esto es,
concede cuando la EPO deniega, y deniega cuando la EPO concede. Si el coeficiente es
igual a 0 sefiala que hay total independencia entre las decisiones de una y otra oficina.

*2 El polimorfismo es una propiedad inherente a la materia en su estado s6lido. Los polimorfos no se crean,
sino que se descubren. Polimorfos como los hidratos y solvatos “raramente son de naturaleza inventiva dado
que, en la mayoria de las situaciones, se producen de manera obvia” (Correa, 2007). En consecuencia, las
reivindicaciones relativas al descubrimiento de esta propiedad deben considerarse carente de altura inventiva.
*% |dealmente este analisis deberia hacerse comparando cada una de las reivindicaciones. Sin embargo, esa
comparacion es impréactica debido a la excesiva cantidad de tiempo que requeriria para completarla.

* Para la construccion de esta variable resulta obligatorio que la solicitud haya sido resuelta en ambas
oficinas, por lo cual se excluyeron los tramites que para marzo del 2015 seguian pendientes en la EPO.
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Tabla 2 | Coeficiente de correlacion — Decisiones de la ONAPI y la EPO

Decisiones ONAPI

Decisiones EPO

Correlacion de Pearson 1 ,358*-*
Decisiones ONAPI Sig. (bilateral) ,000
N 375 258
Correlacion de Pearson 358" 1
Decisiones EPO Sig. (bilateral) ,000
N 258 258

**_La correlacion es significativa al nivel 0.01 (Sig. (bilateral).

Fuente: Elaboracion propia a partir de EPR y el trabajo de campo

Este ejercicio arrojo un coeficiente de correlacion equivalente a 0,36. El test estadistico
indica que este valor es significativamente diferente a cero, por lo cual hay cierta
correlacion. La existencia de cierta correlacion es esperable, tomando en cuenta que las
firmas invierten recursos presentando sus solicitudes de patentes en ambas oficinas porque
entienden que tienen vocacion de patentabilidad, y confian en que la probabilidad de que
tanto la ONAPI como la EPO la concedan es alta. Sin embargo, esa correlacion positiva de
0,36 esta lejos de ser perfecta (es decir, 1). Esto significa que aunque en algunas ocasiones
las decisiones de patentabilidad de ambas oficinas coinciden, a partir del test estadistico no
se puede afirmar que la oficina dominicana sigue institucionalmente a la europea. Por el
contrario, la comparacion de las resoluciones de la ONAPI y la EPO sobre solicitudes
basadas en la misma prioridad evidencia que estas oficinas frecuentemente discrepan.
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9. CONCLUSIONES FINALES

Pese a que la estandarizacion global de los derechos de propiedad intelectual se ha
profundizado en los Gltimos afios, en gran medida debido al acuerdo sobre los ADPIC, las
autoridades nacionales todavia preservan un amplio margen de maniobrabilidad para
interpretar e implementar estratégicamente sus compromisos internacionales en el area de
patentes. Es posible y recomendable que los paises adopten legislaciones de patentes acorde
a su nivel especifico de desarrollo, y que esas normativas den cuenta de sus prioridades
nacionales en temas como salud publica y acceso a medicamentos a precios asequibles. En
la practica, el principal bastion institucional para disefiar e implementar politicas son las
oficinas nacionales de patentes. Por ende, una condicion central para aprovechar los
margenes de maniobrabilidad disponibles es el desarrollo de capacidades en esas oficinas.

Sin embargo, en el plano internacional es manifiesto el pesimismo de algunos actores hacia
la posibilidad de que paises pequefios y en desarrollo generen capacidades institucionales
en este &mbito. La alternativa que comunmente se propone es la implementacion de
programas de reconocimiento o explotacion del trabajo que realizan las oficinas de patentes
mas influyentes. El apoyo a este tipo de iniciativas de hecho ha proliferado recientemente.
En algunos escenarios internacionales incluso se planteado explicitamente la posibilidad de
que las oficinas periféricas renuncien a la tarea de examinar solicitudes y, en cambio,
acepten mecanicamente las decisiones adoptadas por sus pares mas influyentes. La oficina
de patentes de la Republica Dominicana ha sido asociada a este tipo de iniciativas.

Independientemente, tras extensos debates técnicos y politicos, en el afio 2000 el pais opt6
por implementar un mecanismo de examen propio y exhaustivo sobre las solicitudes de
patentes que recibe. Sin embargo, las discusiones académicas sobre el desempefio
institucional de ese mecanismo en la Republica Dominicana, hasta ahora, eran inexistentes.
Tampoco se ha fijado un debate sisteméatico sobre si los paises en desarrollo tienen o
pueden generar capacidades para implementar sus propios examenes de patentes.

Esta investigacion ha contribuido a reducir esa brecha de conocimiento. Las preguntas de
investigacion planteadas fueron: Un pais en desarrollo como la Republica Dominicana, i.
¢Puede implementar, de manera competente y oportuna, un sistema de patentes basado en
examenes exhaustivos sobre las solicitudes que recibe? ii. ;Puede tomar decisiones de
patentabilidad con independencia, a pesar de estar asociado a programas de asistencia
técnica, explotacion, y reconocimiento del trabajo realizado por las oficinas de patentes en
otros paises? Para responder esas interrogantes principales este estudio cuestiond los
siguientes puntos adicionales: ;Como se puede medir el input y el output de la ONAPI?
¢Cuales caracteristicas observables sobre el examen de las solicitudes deben analizarse, y
qué informa esa evidencia sobre el desempefio de la oficina dominicana de patentes? ¢Se
puede comparar el input y el output de la oficina nacional con el de otra oficina de patentes
considerada testigo, y qué indicaria esa comparacion sobre su desempefio e independencia?
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9.1 Sobre el input

Para encarar esas preguntas de investigacion este estudio se organiz6 en torno a dos bloques
analiticos: uno sobre el input, o cantidad de trabajo que ingresa a la oficina; y otro relativo
al output, es decir, el trabajo implementado por la ONAPI. Con el fin de caracterizar el
input se observaron cuatro dimensiones principales: volumen de los documentos
presentados en el pais, valor privado de esas solicitudes, complejidad de las tecnologias
reivindicadas, e interlocutores con los que interactda la oficina dominicana.

Dos variables principales se utilizaron con el proposito de investigar el volumen: nimero
de paginas y nimero de reivindicaciones. Ese analisis arrojo que, a pesar de que en la
Republica Dominicana se presentan pocas solicitudes de patentes, estas en promedio son
muy voluminosas. El tamafio promedio de esas solicitudes es cuatro veces mayor que el de
las solicitudes que se presentan en la oficina europea, si se mide, por ejemplo, a partir del
namero de paginas. Ese volumen promedio ademas ha ido aumentando en afios recientes.

Tras analizar el valor privado de las solicitudes que recibe la ONAPI se llegaron a
conclusiones similares. La mayoria de los tramites fueron presentados internacionalmente.
Igualmente, para tramitar sus solicitudes en la Republica Dominicana la mayoria de los
solicitantes tuvo que traducir los documentos al formato espariol. Dado que un solicitante
econdémicamente racional solo enfrentara los costos adicionales de internacionalizacion y
traduccion si entiende que serdn compensados con la eventual proteccion, es posible
concluir que las solicitudes presentadas en el pais tienden a ser valiosas para sus titulares.

También se observé el numero de inventores que figuran en las solicitudes de patentes que
ingresan a la ONAPI. Si se comparan con los documentos que recibe la EPO, en las
solicitudes que ingresan a la oficina dominicana en promedio figura el doble de inventores.
Un proxy de la complejidad tecnoldgica de una invencion es la cantidad de personas que
intervino en su desarrollo. Por consiguiente, la evidencia sugiere que las solicitudes que se
presentan en la Republica Dominicana en promedio son relativamente complejas.

Finalmente, la mayoria de las solicitudes presentadas en la Republica Dominicana son
titularidad de grandes firmas multinacionales. Esas empresas tienden a disponer de
cuantiosos recursos para tramitar exitosamente las patentes que presentan en el pais. Si se
asume que mientras mas se usa el sistema de patentes mas se aprende acerca de como
funciona, se puede afirmar que las firmas que presentan solicitudes en el pais generalmente
cuentan con vastos conocimientos y destrezas en este campo. Idénticamente ocurre con los
representantes legales, que interacttan con el sistema de patentes con suma frecuencia.

En sintesis, las solicitudes que ingresan a la ONAPI son voluminosas, valiosas, Yy
complejas. Sus interlocutores tienen amplia experiencia en el sistema de patentes, al igual
que capacidad para navegarlo exitosamente. Por tanto, en lugar de compararla con otras
oficinas que reciben un input distinto, el desempefio institucional debe valorarse en funcién
de las caracteristicas puntuales de las solicitudes de patentes que ingresan a la ONAPI.

Esta conclusion puede ser relevante para otras oficinas de patentes con caracteristicas
similares. Es esperable que en paises con sistemas de innovacion embrionarios la mayoria
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de solicitudes de patentes se presenten en el &mbito farmacéutico, las cuales tienden a ser
voluminosas, valiosas, y complejas. Esto se debe a que muchos de esos paises cuentan con
empresas en el campo farmacéutico con la capacidad de imitar tecnologias que estan en la
frontera, pero carecen de firmas con habilidades similares en otros sectores industriales. Por
ende, la estrategia de presentar solicitudes de patentes en campos distintos al farmacéutico
resulta poco redituable en esos paises. Generalmente resulta mas atil implementar
estrategias de apropiabilidad basadas en otros mecanismos formales o informales, tales
como la ventaja de entrar primero a un mercado. Por consiguiente, cuando se valora el
desempefio de las oficinas de patentes en esos paises, especialmente el tiempo que duran
para resolver los trdmites, debe tomarse en cuenta que las solicitudes que reciben en
promedio son més dificiles de examinar en comparacion con las de otras oficinas.

9.2 Sobre el output

Con el fin de caracterizar el output se investigd la duracion de los tramites que implementa
la ONAPI, su exhaustividad, el tipo de resoluciones que emite, y la independencia de esas
decisiones respecto de otra oficina de patentes considerada en este estudio como testigo.

Calculando la diferencia entre la fecha de presentacion y la de resolucion de las solicitudes
se estimd la duracién general de los tramites. También se midio el tiempo especifico que
duraron los examenes de fondo. En promedio, los examenes duraron 15 meses y los
tramites generales tardaron alrededor de 59 meses. Sin embargo, ambos tiempos se han ido
reduciendo en afios recientes. Esto se debe principalmente a que previo al 2005 los tramites
iniciados en la ONAPI se mantenian pendientes, dado que no existian recursos humanos
con capacidad para examinar solicitudes y decidir si eran patentables. Sin embargo, a partir
de ese afio se empezaron a contratar examinadores. La incorporacion de personal
competente se reflejo en la duracion de los tramites y, especificamente, de los examenes.

No obstante, la celeridad con la que la oficina dominicana examina solicitudes de patentes
depende de varios factores. Las que estan asociadas a los indicadores de volumen, valor y
complejidad, también tienden a durar mas tiempo para ser resueltas. De hecho, aunque seria
ideal evitar todos los errores de patentabilidad, es deseable que esas solicitudes sean
examinadas con mas cautela que sus pares menos voluminosas, valiosas y complejas. El
potencial costo social y econdémico de un falso positivo es relativamente mayor en torno a
esas solicitudes. Examinar solicitudes con més cuidado generalmente tarda méas tiempo. Sin
embargo, las decisiones a las que se llega con examenes mas rigurosos tienen menos
vocacion de ser litigadas. Evitar delegarle al sistema judicial la tarea de tomar decisiones
sobre la patentabilidad es un objetivo embebido en el sistema de patentes dominicano.
Entonces, mientras siga recibiendo solicitudes asociadas a un gran valor, volumen y
complejidad, es esperable y deseable que la oficina dominicana de patentes tarde una
cantidad considerable de tiempo examinandolas, como hasta ahora lo ha venido haciendo.

Por las mismas razones es preciso que en la Republica Dominicana se concedan patentes
s6lo cuando han superado un escrutinio riguroso. Los indicadores basados en el numero de
comunicaciones, nimero de requerimientos, materia de los requerimientos, y el nimero de
reivindicaciones concedidas o rechazadas, informan sobre si esa exhaustividad en efecto
estd presente en los examenes implementados por la ONAPI. Tras analizarlos esta
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investigacion constatdé que en el pais las solicitudes ciertamente son examinadas
rigurosamente. Esa exhaustividad también depende de las caracteristicas de cada
documento: por ejemplo, los que tienen mas valor privado también tienden a recibir una
mayor cantidad de comunicaciones y requerimientos por parte del examinador. Es decir, la
oficina dominicana detecta y depura més errores en relacion a esas solicitudes.

En cambio, la experiencia de los solicitantes no altera el nimero de errores que detecta y
objeta la ONAPI. De hecho, algunas de las firmas mas experimentadas también son las que
con mas frecuencia presentan solicitudes deficientes. Entre los errores comunmente
detectados estan la reivindicacion de materia excluida de la patentabilidad, como los
métodos terapéuticos. Pese a que presumiblemente tienen destrezas en el sistema de
patentes, esos solicitantes experimentados incluso cometen una gran cantidad de errores
triviales. En lugar de emplear sus conocimientos sobre el sistema de patentes para evitar
errores y procurar decisiones expeditas, esos solicitantes probablemente intentan desgastar
a la oficina dominicana. Seguramente aspiran a que se cuelen alguna de las reivindicaciones
deficientes, y de esta manera tratan de obtener una proteccion espuria e injustificada.

9.3 Sobre la independencia

Si el objetivo de politica buscado es implementar un sistema de patentes que dé cuenta de
las prioridades dominicanas en areas como la salud publica, entonces también es necesario
que las decisiones que se tomen sean independientes. Sobre todo es pertinente tener la
capacidad para discrepar de las decisiones que toman las oficinas de paises desarrollados,
cuyas circunstancias tecnologicas y econdmicas son radicalmente distintas a la dominicana.
El potencial para implementar exdmenes propios justifica, ademas, la existencia misma de
una oficina nacional. Si el pais sélo reconociera mecanicamente los exdmenes extranjeros,
entonces tener una oficina nacional de patentes en gran medida seria un costo superfluo.

Observando la fecha en la que se resuelven los tramites en la ONAPI, y comparandola con
la fecha en las que la EPO resolvid esas mismas solicitudes, se puede llegar a conclusiones
sobre la independencia. Si los exdmenes de la oficina dominicana habitualmente son
secuenciales a los de la oficina europea (es decir, siempre decide después de que su par lo
hace) entonces es posible que la labor local simplemente consista en calcar los exdmenes de
la EPO. Sin embargo, los examenes dominicanos son paralelos a los europeos. De hecho,
durante el periodo estudiado, en numerosas ocasiones la ONAPI alcanz6 una decisién sobre
la patentabilidad antes de que la oficina europea se pronunciara sobre esa misma solicitud.

Otra forma de medir la independencia es a través del nimero de comunicaciones. Una
oficina que implementa examenes propios debe tener autonomia para comunicarles
deficiencias a los solicitantes. En base a los datos relevados se constatd que, en promedio,
la ONAPI le dirige a los solicitantes ligeramente mas comunicaciones sobre patentabilidad
si se compara con la EPO. Similarmente, si el examen de la ONAPI difiere del europeo,
entonces su resultado también puede ser distinto. Eso se verifica a traves del porcentaje de
reivindicaciones concedidas, que es considerablemente menor en la oficina dominicana.
También se comprobO la independencia a través del tipo de decision final sobre
patentabilidad, las cuales con frecuencia discrepan en ambas oficinas.
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Estos hallazgos fueron confirmados por test estadisticos. Para ambas oficinas se le otorgo el
valor 1 a las solicitudes concedidas y 0 a las denegadas. Se encontrd una correlacion
estadisticamente significativa de 0,36. Esa cifra estd muy por debajo de una correlacion
positiva perfecta, que hubiese sido expresada con el valor 1. Es decir, si bien en algunos
casos ambas oficinas coinciden en sus decisiones sobre patentabilidad, en muchos otros no.
Esto refleja que la ONAPI efectivamente tiene capacidad para discrepar de la EPO.

Cuadro 9 | Conclusiones sobre el desempefio institucional de la ONAPI

Desempefio de la oficina dominicana de patentes

| Caracteristicas observadas Principales hallazgos

Pese a que en el pais se presentan pocas solicitudes, estas en
promedio son muy voluminosas

Volumen del trabajo ingresado

Habitualmente la ONAPI recibe solicitudes asociadas a una alta

Complejidad de las solicitudes complejidad tecnolégica

Input

Ante la ONAPI generalmente se presentan solicitudes que

Valor de las solicitudes .
representan un alto valor privado

La mayoria de los solicitantes son empresas multinacionales que

Tipo de solicitantes ;
P poseen destrezas en el sistema de patentes.

Tras la incorporacion de recursos competentes la duracion de los
Duracién del tramite tramites se ha reducido. Esa duracion es comparable con el
tiempo que tardan otras oficinas, como la europea

Tomando en cuenta el nimero de interacciones examinador-
Exhaustividad solicitante y el porcentaje de reivindicaciones rechazadas, se
verificd que los examenes de la ONAPI son exhaustivos

Output

Dos tercio de las reivindicaciones presentadas en el pais son
Tipo e independencia de la resolucion denegadas. Esas resoluciones sobre la patentabilidad tienden a
ser independientes de las decisiones tomadas por la EPO

En definitiva, la oficina dominicana puede implementar sus propios examenes de patentes
de manera competente, relativamente expedita, y manteniendo cierta independencia.

9.4 Implicancias para las politicas publicas
Sobre el reconocimiento

Estos hallazgos tienen, por un lado, implicancias para la propia oficina dominicana. El pais
ha estado relacionado a varias iniciativas de reconocimiento de los examenes que se
realizan en otras oficinas. Si bien se desconoce el estado actual de esos procesos, se sabe
que algunos ya han derivado en compromisos politicos especificos. Tal es el caso del
acuerdo de asociacion economica entre el CARIFORUM vy la UE, del cual la Republica
Dominicana forma parte. Los miembros de ese acuerdo se comprometieron a avanzar hacia
la “la creacion y gestion de derechos de propiedad intelectual regionales”. Para poder
discrepar respecto de otras oficinas, e implementar exdmenes de fondo acorde a las
realidades tecnoldgicas y economicas dominicanas, es necesario mantener los margenes de
maniobra disponibles. Esos espacios para formular politicas publicas en el ambito de
patentes serian significativamente reducidos o incluso cedidos si el pais adhiere a esas
iniciativas de reconocimiento de los exdmenes que se implementan en oficinas extranjeras.
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Sobre la explotacion

En la legislacion de patentes dominicana esta prevista la posibilidad de explotar los
examenes que realizan otras oficinas. A diferencia del reconocimiento, la explotacion se
puede realizar unilateralmente y sin renunciar a los margenes de maniobrabilidad. El pais
de hecho ha aprovechado estos mecanismos, y con frecuencia toma nota de las decisiones
que se adoptan en oficinas como la mexicana o la europea, sin considerarlas vinculantes. Es
recomendable que con el fin de mejorar o mantener la calidad de sus examenes la ONAPI
siga aprovechando todas las herramientas disponibles, incluyendo la explotacion de
examenes extranjeros, pero sin menoscabar su propia independencia decisoria.

Sobre el volumen

A la oficina dominicana ingresan solicitudes muy voluminosas. Ademas, ese volumen se
viene incrementando en afos recientes. La cantidad de recursos que debe asignar la oficina
al examen de las solicitudes depende del tamafio de los documentos que recibe. Sin
embargo, a diferencia de otras oficinas de patentes, la ONAPI no penaliza a las solicitudes
excesivamente voluminosas. Una alternativa que se puede explorar es la imposicion de
tasas administrativas en funcion del nimero de péginas y reivindicaciones presentadas. Esto
puede inducir la reduccién del volumen en las solicitudes presentadas o servir para
incorporar mas recursos humanos que den respuesta al incremento de la cantidad de trabajo.

Sobre el comportamiento de los solicitantes

Una gran cantidad de los errores de fondo y de forma que detecta la ONAPI son cometidos
por solicitantes que presumiblemente poseen destrezas en el sistema de patentes. Esos
mismos solicitantes también son propensos a pedir prérrogas, lo cual entorpece el
procesamiento de las solicitudes. Este tipo de comportamiento exige que la oficina
dominicana invierta mas recursos y tarde mas tiempo para resolver los tramites (o en
cambio que se desgaste y conceda patentes que acarrean deficiencias). Por consiguiente, la
oficina dominicana igualmente deberia considerar la adopcién de instrumentos que
incentiven la depuracién voluntaria de las solicitudes, previo a la realizacion del examen.
Una alternativa es atar las tasas administrativas al nimero de requerimientos formulados. El
objetivo de esa medida seria reducir la carga de trabajo que enfrentan los examinadores e
incentivar la celeridad del tramite, pero preservando la calidad de los examenes.

Sobre la duracion de los examenes

La duracion de los exdmenes precisamente es uno de los aspectos mas controvertidos de la
oficina dominicana. Algunos sectores nacionales e internacionales han criticado a la
ONAPI por tardar demasiado tiempo examinando solicitudes de patentes. Esa afirmacion
seguramente era valida previo al afio 2005, cuando la oficina carecia de examinadores. Sin
embargo, actualmente una parte significativa de la duracion de los exdmenes se explica por
las caracteristicas de las solicitudes y el comportamiento de los solicitantes. Es pertinente
que la oficina no acceda a presiones externas para reducir el tiempo que dura tramitando las
solicitudes, dado que esto probablemente afectaria la calidad de los examenes. En cambio,
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es necesario que sigua examinandolas exhaustivamente, y que implemente politicas para
desincentivar los demas factores que entorpecen la celeridad de los tramites.

9.5 Investigaciones futuras
Sobre la oficina como entidad politica

Este trabajo se concentrd en el andlisis de la oficina dominicana como una entidad técnica.
Sin embargo, existe bastante evidencia que sugiere que el sistema de patentes en general, y
en particular las oficinas nacionales como la ONAPI, estan matizadas por la influencia
politica. Es preciso seguir analizando la evidencia encontrada en esta investigacion, pero
utilizando un marco politico. Por ejemplo, resulta relevante investigar como influyen las
presiones internacionales en la celeridad con la que se realizan los examenes de fondo.

Sobre la asistencia técnica

Una caracteristica central de la ONAPI es que es muy propensa a participar como
beneficiaria en actividades de asistencia técnica. Como sefiala la literatura internacional,
muchas de esas actividades estdn sesgadas hacia promover estandares de proteccion
excesivamente altos, sin tomar en cuenta las necesidades especificas de los paises en
desarrollo. Sin embargo, en la oficina dominicana no parece verificarse —hasta el momento—
un anclaje epistemoldgico en ese sentido. La exhaustividad con la que examina las
solicitudes y su relativa proclividad hacia rechazar reivindicaciones deficientes de hecho
sugiere que esta oficina aprovecha las flexibilidades disponibles. Una posible explicacién
es que, como se observo, la asistencia proviene de organismos con distintas posturas en
torno al sistema de patentes. Esto permite interactuar con un amplio panorama de
perspectivas, y adoptar posiciones balanceadas. Similarmente, las actividades de asistencia
técnica generalmente estdn disefladas para escalafones institucionales especificos.
Posiblemente sobre los funcionarios politicos o administrativos esos programas de
asistencia técnica tienen un efecto distinto al que producen sobre el cuerpo técnico,
incluyendo a los examinadores. Para explorar estas y otras posibles explicaciones es preciso
profundizar sobre el rol de la asistencia técnica en el desarrollo institucional de la ONAPI.

Sobre los cambios normativos

Desde su promulgacién en mayo del afio 2000 la legislacién dominicana de patentes ha
sufrido varias modificaciones. Estos cambios normativos se han implementado como
respuesta a las obligaciones internacionales establecidas en acuerdos comerciales suscritos
por el pais, particularmente el US-DR-CAFTA. A través de este trabajo no se analizé en
gué medida esas modificaciones normativas afectaron el desempefio institucional de la
ONAPI. Es recomendable abordar esa pregunta de investigacion en trabajos futuros.

Sobre la calidad de las patentes concedidas

Si bien la exhaustividad de un proceso es un proxy confiable sobre la calidad del fruto
producido, también es recomendable analizar esa caracteristica de manera independiente.
Ese andlisis excede el ambito de este estudio. En investigaciones futuras se puede analizar
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la calidad de las patentes concedidas en la Republica Dominicana a través de su vocacion
de ser litigada o el numero de reivindicaciones concedidas que luego son declaradas nulas.

Sobre el rol de terceros

Esta investigacion caracterizo al examen de las solicitudes de patentes como un proceso
tripartito compuesto por los factores oficina, solicitud, y solicitante. Muchas legislaciones,
incluyendo la dominicana, ademas permiten la participacion de terceros durante el tramite
de las solicitudes. Si bien en la ONAPI esa participacion de terceros se limita a la
presentacion de objeciones previas al examen, es posible que estos ejerzan cierta influencia
sobre el proceso decisorio. En trabajos futuros sobre el desempefio institucional de la
oficina dominicana de patentes se puede explorar como influyen los terceros, y en
particular la asociacion de industrias farmacéuticas (INFADOMI), en el examen de fondo.

Sobre otras oficinas de patentes

Este estudio reporta nuevos indicadores para medir el desempefio de una oficina de
patentes. Practicamente todos los indicadores desarrollados son observables en otras
oficinas similares. Dado que también resulta relevante investigar el desempefio institucional
de otras oficinas, es pertinente seguir ampliando en ese sentido con estudios analogos.

Sobre el costo de las oficinas de patentes

Para seguir indagando sobre la relevancia de implementar examenes propios e
independientes es necesario tener un mejor conocimiento de la relacion costo-beneficio de
esos mecanismos. Este estudio no se propuso medir esa relacion. Sin embargo, algunos de
los datos relevados ofrecen indicios acerca de cuanto cuesta examinar las solicitudes de
patentes en paises en desarrollo. Por ejemplo, a partir de esta investigacion se obtuvo una
idea de cuantas comunicaciones se deben formular para conceder o denegar una solicitud.
Cada comunicacién tiene un costo. Un aporte futuro puede ser medir el costo de las
acciones atribuibles a la oficina, como las comunicaciones y los requerimientos, a los fines
de estimar cuanto recursos deben asignarse para implementar los sistemas de patentes.

Sobre la instauracién de oficinas regionales
Desde hace afios circulan varias propuestas para crear oficinas regionales de patentes. La
experiencia de la ONAPI, caracterizada en este estudio, puede servir para informar esos

procesos. Sobre todo si esas oficinas regionales estan siendo pensadas para servirle a paises
en desarrollo y con sistemas de innovacion en etapas embrionarias, como el dominicano.
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10. ANEXOS

10.1 Clasificacion de los requerimientos de formay fondo

Para valorar el desempefio de la ONAPI esta investigacion sugiere la adopcion de una
clasificacion binaria basada en requerimientos de forma y de fondo. La elaboracion de esa
clasificacion implicd, en primer lugar, relevar las 705 comunicaciones sobre la
patentabilidad que formulé la ONAPI sobre los trdmites concluidos hasta agosto del 2013.
Ese relevamiento permitid identificar el tipo y el nimero de criterios a partir de los cuales
la ONAPI ha detectado deficiencias en las solicitudes examinadas.

En total se detectaron 20 criterios distintos, pero no necesariamente excluyentes. Se
analizaron esas deficiencias, tomando en cuenta factores como la cantidad de recursos que
probablemente debid invertir la oficina para detectarlos, o si estaba explicitamente incluido
en la legislacion dominicana de patentes como un motivo para denegar solicitudes.
Dependiendo de esos factores se realiz6 la clasificacion de forma o fondo.

Los criterios especificos detectados, y su correspondiente clasificacion, fueron:

Tenia deficiencias de formato, tales como duplicidad entre dos 0 mas reivindicaciones,

©
£ falta del pliego reivindicatorio, falta de dibujos, falta del estado de la técnica, falta de
£ resumen, falta de titulo, entre otros.
S La relacion entre reivindicaciones dependientes y principales era deficiente (por
*E ejemplo, la reivindicacion C era dependiente de la reivindicacién B, que a su vez era
.2 dependiente de la reivindicacién A; conforme al reglamento de aplicacion de la ley 20-
g 00, las reivindicaciones dependientes deben depender de una principal).
2 Debia depositar nuevos ejemplares de la memoria descriptiva y el pliego reivindicatorio
S reflejando las modificaciones previamente realizadas.
X "Contenia deficiencias ortograficas.

Carecia de novedad.

Carecia de nivel inventivo.
o Reivindicaba métodos terapéuticos.
2 Reivindicaba usos.
‘E Reivindicaba materia excluida conforme al articulo 2 de la ley 20-00.
S Carecia de sustento o ejemplos en la memoria descriptiva; o faltaban datos sobre la
g farmacocinética que evidenciaran un efecto técnico superior.
.2 Presentaba nuevas reivindicaciones o0 descripciones que ampliaban lo inicialmente
g divulgado.
S Incumplia el requisito de descripcion debido a la inclusion de los términos “solvato” o
g “hidrato”, sin estar especificamente divulgados en la memoria descriptiva.

Carecia de claridad o descripcion debido a la inclusion de los términos “pro-farmaco”,
"pro-droga”, o "metabolito”.

Contenia definiciones amplias 0 ambiguas de caracteristicas estructurales, tales como
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“alquilo”, “cicloalquilo”, “arilo”, “heterociclo”, “heteroaril”, “heterociclil”, “aril”,
“haloalquil”, “opcionalmente sustituido”, “otras formas cristalinas”; o contenia un
sustituyente que no estaba definido o ejemplificado en la memoria descriptiva.

Utilizaba frases especulativas, tales como: “los siguientes ejemplos no deben

29 ¢¢

considerarse limitantes”, “no taxativo”, “no limitan el alcance de la memoria descriptiva
99 ¢ 29 <6

ni el espiritu de la invencion”, “incluyendo pero sin limitacion”, “pero sin limitacién”,
“se incorpora como referencia”.

Empleaba términos o unidades de medicion ambiguas, tales como “cantidad efectiva”,
“aproximadamente”, “alrededor de”, “extremadamente pequefia”, “muy pequena”, “de
no mas de”, “al menos”, “en un tiempo de tratamiento mdas corto”, lo cual impedia

establecer el alcance de la materia reivindicada.

Faltaban los datos farmacologicos, conocidos como half maximal inhibitory
concentration (ICsp), 0 los que estaban depositados eran deficientes.

Carecia de unidad de invencioén.

Faltaba claridad o concision en las reivindicaciones o en la descripcion.

Carecia de informacion técnica.
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10.2 Clasificacion de las tecnologias segun su grado de regulacion

Agricultura; silvicultura; pesca.

Bioquimica; técnicas de mutacion o de genética.

Ciencias médicas o veterinaria; higiene.

Regulada

Quimica organica.

Aceites, grasas; detergentes; velas.

Alimentos o produccion de alimentos.

Almacenamiento o distribucién de gases o liquidos.

Buques u otras embarcaciones flotantes.

Calefaccién; hornillas; ventilacion.

Cerraduras; llaves; accesorios de puertas 0 ventanas.

Construcciones de carreteras, vias férreas o puentes.

Deportes; juegos; distracciones.

Edificios.

Elementos o conjuntos de tecnologias.

Ensefianza; criptografia; publicidad.

Fabricacion de articulos de papel.

Fertilizantes; su fabricacion.

Hidraulica; cimentaciones; movimiento de tierras.

Menos reguladas

Imprenta; maquinas de escribir.

Industria del petréleo, gas o coque; combustibles; lubricantes.

Instrumentos de musica; acustica.

Maquinas o motores de liquidos.

Metalurgia del hierro.

Metalurgia; aleaciones ferrosas o no ferrosas.

Metrologia; ensayos.

Mobiliario; articulos de uso doméstico.

Municiones; voladura.

Objetos de uso personal o articulos de viaje.

Produccion, conversién o distribucidn de la energia eléctrica.

Separacion de solidos; clasificacion.

Suministro de agua; evacuacion de aguas.

Tabaco; puros; cigarrillos; articulos para fumadores.

Técnicas de las comunicaciones eléctricas.

Trabajo de las materias plasticas.

Trabajo mecanico de los metales.

Transporte; embalaje; almacenado; Ferrocarriles.

Tratamiento de textiles o similares; lavanderia.

Vidrio; lana mineral o de escoria.
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