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RESUMEN

Laincorporacion al mercado de invenciones protegidas por patente es un arduo trabajo
que requiere la suma de muchos esfuerzos, mientras que las patentes académicas
protegen invenciones con poco potencial para comercializarse, la patentes cuyo
titular es una empresa tienen mayor probabilidad de llegar al mercado. En ese
sentido, es de suma importancia reducir la brecha entre patentes académicas y
mercado. Como una alternativa, diversos métodos han sido propuestos, entre los
cuales se encuentra el método TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving) que en
combinacion con la busqueda de libertad de operacion (FTO) y andlisis de patentes
es una aplicacién viable para impulsar la incorporacion de las invenciones
concebidas en patentes académicas.

Por lo anterior, el presente trabajo ofrece una perspectiva sobre la aplicacion de la
metodologia TRI1Z en combinacion con la busqueda de FTO y analisis de patentes en
un caso particular, a saber, en el desarrollo de una alternativa para el tratamiento del
cancer cervicouterino.

Palabras clave: patentes académicas, comercializacion de las patentes, TRIZ,
desarrollo de invenciones patentables, FTO.


mailto:jdominguezf@correo.uam.mx
mailto:qfbjdf@gmail.com

1. INTRODUCCION

Una patente es un derecho exclusivo otorgado por un estado soberano a un inventor o cesionario
por un periodo de tiempo limitado, mismo que se concede a cambio de la divulgacion publica
detallada de una invencion. Esta definicion destaca dos funciones sustanciales de una patente: la
primera funcion se refiere a un derecho legal, mientras que la segunda se refiere a la divulgacion
de una invencion tecnoldgica (Lan, Liu & Fong, 2017).

Las patentes en todo el mundo han llegado a formar una de las bases de datos tecnolégicas méas
grandes, proporcionando una gran fuente de inteligencia tecnologica para su analisis y explotacion.
En ese sentido, las corporaciones y los organismos publicos podrian emplear tales aspectos
tecnoldgicos, legales y comerciales, para derivar sus estrategias de negocios. Sin embargo, el
creciente nimero de patentes en todo el mundo no promueve el valor de las patentes en su totalidad.
De hecho, la "paradoja de la patente” se encuentra una nueva patente concedida deprecia el valor
de las patentes existentes en promedio (Hall & Ziedonis, 2001). Una patente individual, apenas se
mantiene firme por si misma, ya sea en términos de su validez legal o el potencial econémico,
cuyas causas han sido discutidas y especuladas ampliamente (Guellec & de la Potterie, 2000,
Parchomovsky & Wagner, 2005). Sera entonces que ¢existe un fracaso en el proceso de valoracion
de la comercializacion tecnologia?, ¢ O es el mal rendimiento un resultado de la marafia de patentes
como una forma casual? Otro factor importante es que se considera que las patentes académicas
protegen invenciones mas basicas que las patentes de empresas, un criterio que se suele emplear
para es que las patentes académicas que no estan inmediatamente dirigidas a productos
comercializables, estan sujetas con menor probabilidad a procedimientos de oposicion ante la
Oficina Europea de Patentes (EPO) en comparacién con las patentes de empresas (Czarnitzki,
Hussinger, & Schneider, 2009).

Estudios previos sefialan que las patentes producidas por universidades (Henderson et al., 1998) o
firmas con fuertes vinculos cientificos (Cassiman et al., 2008) generan mas citaciones. Sin
embargo, si las patentes que involucran a invenciones académicos contienen conocimientos
fundamentales mas complejos y realmente novedosos, cualquier aplicacion potencial de este
conocimiento (a la fecha de concesidon) estara lejos del mercado y consecuentemente serd menos
probable que haya una oposicion de potenciales competidores (Czarnitzki, Hussinger, & Schneider,
2009). Una alternativa para resolver el problema anterior sugiere que las interacciones universidad-
industria de alta participacion relacional, ademas de ser complejas, son consideradas por los actores
empresariales y académicos como valiosas; ya que juegan un papel importante en impulsar los
procesos de innovacion (Grzegorczyk, 2016). Los beneficios relacionales podrian desempefiar un
papel importante en la construccion de interacciones universidad-industria a largo plazo y en serie.
Estos incluyen: beneficios de confianza, beneficios sociales y beneficios especiales de tratamiento.
En el contexto de la naturaleza especifica y la complejidad de estas relaciones todos los elementos
de construccidn de confianza, el compromiso y la comprension mutua influird positivamente en el
desarrollo de las relaciones de negocios entre la academia y la industria.

Sin duda alguna, la incorporacién al mercado de productos es un camino arduo y lleno de
incertidumbres, en el cual los agentes de cambio necesitan mas que entusiasmo para poder llevar a
cabo su mision; es decir ellos deben estar capacitados para direccionar su idea a traves de la brecha
que separa al descubrimiento de la comercializacion (Markham, 2002), el cual es atribuible a
diversos factores tales como la diferencia cultural que existe entre el personal técnico de una
empresa y el personal dedicado al mercadeo. Se debe de poner especial atencidn cuando se quiere
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transformar las necesidades de mercado de 1+D en la proteccién por patente (Lan, Liu & Fong,
2017), ya que las patentes necesitan ser agregadas constructivamente para formar una cartera que
tenga un fuerte vinculo con los productos que se desea comercializar (figura 1).

Transferencia de tecnologia e Innovacion

ler Brecha 2a Brecha

D PATENTE PRODUCTO

Figura 1. Brechas en la innovacion de producto, adaptado de Lan, Liu & Fong (2017).

Diversas empresas especializadas como intermediarios logran conseguir colaboraciones efectivas
y eficientes entre las operaciones de los distintos escenarios. Para superar el abismo entre el
escenario de la innovacion y el de patentes, los agentes de patentes y abogados son necesarios para
traducir las ideas de los inventores a documentos de patente. Ademas, la comunicacion entre dichos
agentes de patente! y abogados de propiedad intelectual en relacion con los inventores tiene que ser
eficaz para que la esencia de las invenciones se traduzca correctamente en solicitudes de patente y
posteriormente en patentes (Lan, Liu & Fong, 2017). Aln mas, no solamente es necesaria una
patente por invencidn, sino que estd debe estar incluida dentro de una cartera de patentes. De
acuerdo con la EPO, una cartera de patentes es la lista de patentes propiedad de un individuo o
corporacion (Lan, Liu & Fong, 2017). Esta definicion ha sido ampliamente adoptada, y se enfoca
en un aspecto de propiedad, pero provee escasa informacion sobre la naturaleza exacta y funciones
de la cartera de patentes. Extendiendo esta definicion inicial, se propone que una cartera de patentes
sea un agregado de un numero de patentes relacionadas que generan valor, mas alla de la suma de
sus partes (Parchomovsky & Wagner, 2005). Siendo un aspecto fundamental tanto la formacion
como la explotacion de las carteras de patentes. Mientras que la reestructuracién organizativa
anuncio el surgimiento de una nueva industria, el mercado de patentes es una respuesta a la
necesidad de concebir carteras de patentes para satisfacer la demanda de valor en el sistema debida
a la comprensién a nivel macro y micro del cambio en la economia basada en el conocimiento
(Lan, Liu & Fong, 2017).

Factores asociados al éxito de una invencion patentada se relacionan a principalmente a patentes
de productos (Radder, 2004). En ese sentido, una patente de producto es una patente que otorga el
derecho sobre el producto como tal, siendo valida para cualquier proceso que produzca dicho
producto. Otro criterio importante para que tenga exito comercial una patente, ademas de la
novedad, actividad inventiva y la aplicacion industrial, es la reproducibilidad de la invencién para

1 El agente de patentes es un profesional con formacion técnica dedicado a realizar la redaccion de la solicitud de patente y gestion de la misma hasta
su obtencion de su derecho, a diferencia de un abogado de patentes este ltimo se enfoca en los litigios principalmente.
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alcanzar el objetivo oficial del sistema de patentes que es proteger un tipo particular de propiedad
intelectual, a saber, invenciones tecnologicas. Una patente otorga a su titular el derecho exclusivo
de monetizar la invencion, siempre que su explotacion no contradiga ninguna ley o normativa. Por
lo anterior, las reivindicaciones de una patente (Nolan, 2011) definen el alcance de proteccion que
el titular de una patente puede excluir legalmente a otros de hacer, usar o vender. Por estas razones,
las reivindicaciones son la primera parte de una solicitud de patente que los examinadores de
patentes leen durante el examen de fondo de las mismas. Puesto que las reivindicaciones definen el
alcance de la proteccion para un titular de la patente, un agente de patentes debe seleccionar
cuidadosamente cada una de las palabras que utiliza, -"the name of the game is the claim"- (Rich,
1990).

Una estrategia efectiva en la elaboracion de reivindicaciones cuando se redacta una solicitud de
patente incluye el considerar adecuadamente diferentes categorias de invencion, tales como articulo
de manufactura, composicion, método o proceso (Heines, 2007), mismas que deben ser claras? y
concisas® (Eymard, 2006). Las reivindicaciones de método se utilizan cuando los materiales
utilizados o el producto obtenido son ya conocidos y tnicamente el método es novedoso. Otro punto
importante ademas es el conocimiento del riesgo de infraccion, la responsabilidad por infraccién
puede derivarse de una infraccién directa, una infraccion contributiva o una induccion activa de la
infraccion. La infraccion directa de una reivindicacion de método ocurre cuando el infractor
practica cada una de las etapas del método o sus equivalentes (Heines, 2007). Si el método incluye
una serie de pasos y una entidad no ha practicado la totalidad de los pasos, el titular de la patente
con frecuencia recurre a una infraccion contributiva o una induccion activa de la infraccion.

Sin duda alguna, otro factor importante para la incorporacién de patentes al mercado de manera
exitosa es la relacion que existe entre agentes de 1+D y agentes de mercado. Sin embargo, mientras
en la academia no se ha manifestado mucho la atencién en la conceptualizacion de la capacidad de
mercadeo (Massey & Kyriazis, 2015) y las implicaciones de su desempefio (Kim, Shin, & Min,
2016). Es muy importante poner real énfasis en este sentido para poder combinar estrategias sobre
las potenciales necesidades del mercado, asi como las fuentes tecnoldgicas para satisfacer dichas
necesidades, reduciendo la brecha entre agentes de I+D y agentes de mercado, las cuales rinden en
el mejor desemperio de un producto.

Adicionalmente, la valuacion de la tecnologia es un importante prerrequisito para su transferencia,
la cual impulsa el desarrollo y la comercializacion de nuevas tecnologias. Siendo considerados
como factores importantes la estimacion de la demanda, estimacion de ventas venta de resultados
estimada, libre flujo de efectivo, ciclo de vida de la tecnologia, el valor terminal, tasa de descuento
(Hong, Seo, Kim, & Kang, 2010). Tradicionalmente, la valoracion tecnoldgica se ha abordado con
el enfoque financiero aplicado en la gestion de proyectos, centrandose en la dimension econémica.
Sin embargo, diversos autores han detectado falencias en esta aproximacion, proponiendo incluir
técnicas que permitan tomar en cuenta aspectos cualitativos e intangibles para la evaluacion de la
tecnologia (Jiménez, Cristancho, & Castellanos, 2011).

Finalmente, un aspecto clave para el disefio de productos innovadores resulta de emplear
metodologias validadas, tales como TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving) en combinacion
con la busqueda de FTO y analisis de patentes para determinar el riesgo de infraccion (Li, Ming,
Zheng, Xu & He, 2013). TRIZ consiste en un analisis y prondstico del binomio problema-solucion,

2 por claridad se entiende que las reivindicaciones se redactan de forma tal que los conceptos guarden un orden sistémico.
% Por conciso se entiende que las reivindicaciones se redactan de forma tal que definan el alcance de proteccion de manera puntual sin caer en
ambigledades.



como una herramienta derivada del estudio de patrones de invencién en la literatura de patentes,
mismo que ayuda a solucionar problemas relacionados con la innovacion de producto cuando se
complementa con el analisis de libertad de operacion de patentes, el cual es mas complejo pues
requiere de amplios conocimientos técnicos y legales. Por lo tanto, este documento propone un
proceso de disefio innovador basado en TRIZ y el anélisis de libertad de operacion de patentes, que
consta de cuatro etapas, incluyendo la descripcion del problema inicial, la identificacion del
problema, resolucién del problema y solucion especifica para el caso de una alternativa en el
tratamiento del cancer cervicouterino.

2. METODOLOGIA
a) Descripcion del problema inicial:

La delimitacion del problema inicial infraccion (Li, Ming, Zheng, Xu & He, 2013) comprende las
subetapas de: |- Asignar una funcion principal y defectos del sistema, los componentes del
subsistema y supersistema, fuentes potenciales para ser empleadas en etapas futuras; 11- resultado
final ideal, eliminando las principales deficiencias del sistema original, manteniendo las ventajas,
de una forma sencilla, sin incluir nuevas desventajas; 111- Objeto de la busqueda de FTO (Sandal
& Kumar, 2011; Sheridian, 2011; Zanga, Capell, Zhu, Christou, & Thangaraj, 2016) incluyendo
descriptores clave, clasificacion de patentes, analisis de patentes para identificar las patentes
relacionadas con el resultado final ideal; y IV- descomponer las reivindicaciones para determinar
un riesgo de infraccion potencial, explicita, por teoria de los equivalentes o induccion a infraccion.

b) La identificacion del problema:

I- Implica la transformacion del problema inicial en problemas alternativos infraccion (Li, Ming,
Zheng, Xu & He, 2013) en esta etapa, I1-Modelo de funcién para identificar el desempefio de la
funcién, 111- Andlisis de causa raiz: para identificar funciones perjudiciales; I\V- Estrategia de
reforzamiento de patente, VI- Analisis de problemas alternativos (si el problema inicial es dificil
de llevar a cabo).

¢) Resolucion del problema:

El método TRIZ de resolucion de problemas infraccion (Li, Ming, Zheng, Xu & He, 2013) en
combinacion con la busqueda de FTO y analisis de patentes (Sandal & Kumar, 2011; Sheridian,
2011; Zanga, Capell, Zhu, Christou, & Thangaraj, 2016), son empleados en la resolucién de
problemas alternativos, un posterior ajuste de la resolucién del problema, una busqueda orientada
a la funcion para verificar la posibilidad de emplear tecnologia existente, identificar la funcion
blanco a ser innovada, e identificar la solucion en el area tecnoldgica y adoptar la solucion al
problema inicial.

Emplear contradicciones en la busqueda de resultados inesperados.
d) Solucidn especifica:
La solucion especifica se compara con el resultado final ideal y se ajusta hasta seleccionar la mejor

solucion conceptual para prevenir una infraccion del derecho antes de implementarse.
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3. DESARROLLO DEL ESTUDIO

a) Descripcion del problema inicial:

I- El problema inicial es: proporcionar una nueva alternativa para el tratamiento del cancer
cervicouterino; para lo cual, se cuenta con el antecedente de la solicitud de patente
correspondiente con la invencién denominada “Extracto de Sargassum buxifolium para el
tratamiento de cancer cervicouterino”, que fue ingresada al instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI) el dia 12/06/2013, con un numero de folio
MX/a/2013/006632 y cuyo titular es la Universidad Nacional Autonoma de México
(UNAM).

De manera general el documento de solicitud de patente MX/a/2013/006632 describe el uso del
extracto de Sargassum buxifolium para inhibir el desarrollo de lineas celulares relacionadas con
estadios avanzados de cancer cervicouterino (CALO e INBL).

Analizando a detalle el documento de solicitud de patente MX/a/2013/006632, podemos notar que
el objetivo de la invencién se cumple parcialmente, ya que, de manera particular, no describe una
formulacién adecuada para poder administrar el principio activo (extracto).

Aplicando la metodologia TRIZ (Li, Ming, Zheng, Xu & He, 2013), detectamos que las fuentes
potenciales son el empleo de diversos excipientes para formular una composicién adecuada para
administrarse.

II- La posible solucién ideal al problema es formular una composicion adecuada que
comprenda una cantidad efectiva de Sargassum buxifolium para el tratamiento, o
prevencion del cancer cervicouterino.

I1I- Objetivo de la busqueda de patentes el andlisis de libertad de operacion: Composicionesque
comprenden extractos de Sargassum sp, S. buxifolium para cualquier enfermedad, para el
cancer o para el cancer cervicouterino.

El fundamento del derecho de exclusividad de conformidad con la ley de la propiedad industrial
(México) para realizar la busqueda de FTO y andlisis de patentes (Sandal & Kumar, 2011,
Sheridian, 2011; Zanga, Capell, Zhu, Christou, & Thangaraj, 2016), es el siguiente:

Articulo 21.- El derecho conferido por la patente estara determinado por las reivindicaciones
aprobadas. La descripcion y los dibujos o, en su caso, el deposito de material bioldgico a que se
refiere el articulo 47 fraccion | de esta Ley, serviran para interpretarlas.

Articulo 22.- El derecho que confiere una patente no producird efecto alguno contra:

I.- Un tercero que, en el ambito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades
de investigacion cientifica o tecnoldgica puramente experimentales, de ensayo o de ensefianza, y
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para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado;

I1.- Cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el
proceso patentado, luego de que dicho producto hubiera sido introducido licitamente en el
comercio;

I11.- Cualquier persona que, con anterioridad a la fecha de presentacion de la solicitud de patente
0, en su caso, de prioridad reconocida, utilice el proceso patentado, fabrique el producto patentado
0 hubiere iniciado los preparativos necesarios para llevar a cabo tal utilizacion o fabricacion;

IV.- El empleo de la invencion de que se trate en los vehiculos de transporte de otros paises que
formen parte de ellos, cuando éstos se encuentren en transito en territorio nacional;

V.- Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con materia viva, utilice el producto
patentado como fuente inicial de variacion o propagacion para obtener otros productos, salvo que
dicha utilizacion se realice en forma reiterada, y

V1.- Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con productos que consistan en materia
viva, utilice, ponga en circulacion o comercialice los productos patentados, para fines que no sean
de multiplicacién o propagacion, después de que éstos hayan sido introducidos licitamente en el
comercio por el titular de la patente, o la persona que tenga concedida una licencia.

La realizacion de cualquier actividad contemplada en el presente articulo no constituira infraccion
administrativa o delito en los términos de ésta Ley.

Articulo 23.- La patente tendra una vigencia de 20 afios improrrogables, contada a partir de la
fecha de presentacion de la solicitud y estara sujeta al pago de la tarifa correspondiente.

Articulo 24.- El titular de la patente después de otorgada ésta, podra demandar dafios y perjuicios
a terceros que antes del otorgamiento hubieren explotado sin su consentimiento el proceso o
producto patentado, cuando dicha explotacion se haya realizado después de la fecha en que surta
efectos la publicacion de la solicitud en la Gaceta.

Articulo 25.- El derecho exclusivo de explotacién de la invencion patentada confiere a su titular
las siguientes prerrogativas:

I.- Si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras personas que
fabriguen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su
consentimiento, y

I1.- Si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras personas que
utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido
directamente de ese proceso, sin su consentimiento.

La explotacion realizada por la persona a que se refiere el articulo 69 de esta Ley (licenciatario),
se considerara efectuada por el titular de la patente.



IV- Descomposicion de las reivindicaciones: Es de nuestro conocimiento que la solicitud de
patente correspondiente se encuentra pendiente de examen de fondo, de conformidad con
el articulo 186 de la Ley de la Propiedad Industrial, el trdmite solo puede ser consultado
por el solicitante, su representante o personas autorizadas por el mismo.

Si bien, la solicitud estd pendiente de examen de fondo, los documentos del andlisis de
patentabilidad de la tabla 1, no anticipan la novedad del extracto de S. buxifolium, ademas la
solicitud de patente correspondiente cuenta con pruebas que demuestran un efecto técnico
inesperado de conformidad con los articulos 12 en sus fracciones | y Ill; y 16 de la Ley de la
Propiedad Industrial.

Tabla 1. Documentos relevantes para el analisis de patentabilidad.

DESCRIPCION

RELEVANCIA

D1 (Liu L etal., 2012).

Por casi 2000 afios, especies del género Sargassum han sido empleadas en la
medicina tradicional china para varios tipos de enfermedades. Entre las
propiedades terapéuticas mas importantes de las especies de Sargassum se
encuentran las siguientes: anticancerigena, antinflamatoria, antibacterial,
antifingica, anticoagulante, antioxidante, antiviral e inmunorreguladora. Una
amplia gama de propiedades farmacoldgicas de sus extractos de o componentes
puros aislados han sido reconocidos. Sin embargo, las numerosas especies, la
quimica compleja y diversas propiedades farmacolégicas del género Sargassum
necesitan una evaluacion critica y sistematica en su investigacion y futuras
aplicaciones.

No anticipa la novedad del
extracto de S. buxifolium.

D2 (Chen X et al., 2011).

Evalla las propiedades antiproliferativas de los polisacaridos extraidos de
Sargassum fusiforme en modelos in vivo e in vitro con células tumorales A549
correspondientes a cancer de pulmén. La extraccion es llevada a cabo con agua
caliente y posterior precipitacion con etanol.

No anticipa la novedad del
extracto de S. buxifolium.

D3 (Ye H et al.,2008).

Evalta las propiedades antiproliferativas e los polisacaridos extraidos de
Sargassum pallidum en muestran actividad en células HepG2, A549 y MGC-803.
La extraccién se lleva a cabo empleando técnicas de separacion por membrana,
extraccién de CO2 y ultrasonicacion.

No anticipa la novedad del
extracto de S. buxifolium.

D4 (Gamal et al., 2009).

Evalla las propiedades de diferentes fracciones de extractos de polisacaridos
solubles en agua de Sargassum latifolium, muestran una actividad antiproliferativa
prometedora contra leucemia linfoblastica.

No anticipa la novedad del
extracto de S. buxifolium.

D5 (US 8, 168,173)

Describe un proceso para obtener un suplemento energético que comprende una
mezcla de algas entre las cuales se encuentra el género Sargassum; la mezcla se
seca y se esteriliza con is6topos isotérmicos y se presenta en capsulas.

No anticipa la novedad del
extracto de S. buxifolium.

D6 (US 20080145380)

Describe un suplemento nutricional para el tratamiento del cancer, esta se puede
presentar en tabletas, capsulas, jarabe o bolsitas. Comprende mezclas de algas
verde azules y pardas; entre las cuales se encuentra Sargassum. El suplemento
nutricional comprende la adicién de vitaminas y minerales y ademas excipientes
para poder presentar el suplemento en las formas antes mencionadas.

No anticipa la novedad del
extracto de S. buxifolium.

D7 (US 20110223191)
Describe un extracto alcohdlico para el tratamiento del cancer a partir de especies

de Solanum, plantas y algas tropicales, entre las cuales se incluye Sargassum sp.

No anticipa la novedad del
extracto de S. buxifolium.




D8 (US 20080052718)

Describe una composicion fitocéutica que contiene la mezcla de al menos dos
plantas o extractos de las mismas, entre las cuales se encuentra Sargassum sp. en
combinacion con excipientes farmacéuticamente aceptables. Las mezclas de
plantas y la adicion de nutrientes y Sargassum fusiforme. Para el tratamiento de
enfermedad circulatoria, un trastorno endocrino femenino, o un trastorno de la piel,
SOP, psoriasis. Ademas, se comprende formas que incluyan agua o gelatina.

No anticipa la novedad del
extracto de S. buxifolium.

Por lo anterior, la solicitud MX/a/2013/006632 probablemente sera otorgada.

Tabla 2. Contraste en reivindicaciones iniciales y las posiblemente otorgadas.

REIVINDICACIONES
DE LA SOLICITUD

POSIBLES REIVINDICACIONES OTORGADAS

1.Extracto de Sargassum buxifolium caracterizado por el
perfil cromatografico de la Figura 1.

12.Uso del extracto de Sargassum buxifolium para
preparar un medicamento indicado para el cancer

cervicouterino.
12.Uso del extracto de Sargassum buxifolium para
preparar un medicamento indicado para el cancer
cervicouterino.

13.Uso del extracto de Sargassum buxifolium para
preparar un medicamento indicado como agente
inmunorregulador.
13.Uso del extracto de Sargassum buxifolium para
preparar un medicamento indicado como agente
inmunorregulador.

El analisis de reivindicaciones es con base en las posibles reivindicaciones otorgadas: es decir, el
Uso del extracto de Sargassum buxifolium para preparar un medicamento indicado para el cancer
cervicouterino o como agente inmunorregulador.

Analisis: De acuerdo a lo anterior a la fecha 15/04/2017 la patente correspondiente con la solicitud
MX/a/2013/006632 y estaria vigente hasta el 12/06/2033.

El derecho conferido estaria otorgado al: Uso del extracto de Sargassum buxifolium para preparar
un medicamento indicado para el cancer cervicouterino 0 como agente inmunorregulador.

El resultado del analisis de riesgo de infraccion, producto de la basqueda de FTO y analisis de
patentes (Sandal & Kumar, 2011; Sheridian, 2011; Zanga, Capell, Zhu, Christou, & Thangaraj,
2016) potencial relacionada con la solicitud MX/a/2013/006632 permite a establecer un objetivo
de investigacion para desarrollar:

- Un suplemento alimenticio o remedio herbolario que comprenda el extracto de Sargassum
buxifolium para el tratamiento o prevencion del cancer cervicouterino o como agente
inmunorregulador.

- Un medicamento que comprenda las partes de Sargassum buxifolium para el tratamiento o
prevencion del cancer cervicouterino 0 como agente inmunorregulador.

- Un medicamento o suplemento alimenticio o remedio herbolario que comprenda las partes
de Sargassum buxifolium para el tratamiento o prevencién del cancer cervicouterino o como
agente inmunorregulador.



Ley general de Salud
Articulo 215.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

V. Suplementos alimenticios: Productos a base de hierbas, extractos vegetales, alimentos
tradicionales, deshidratados o concentrados de frutas, adicionados o no, de vitaminas o minerales,
que se puedan presentar en forma farmacéutica y cuya finalidad de uso sea incrementar la ingesta
dietética total, complementarla o suplir alguno de sus componentes.

Reglamento de Insumos para la salud (RIS):

Articulo 88. Se considera Remedio Herbolario al preparado de plantas medicinales, o sus partes,
individuales o combinadas y sus derivados, presentado en forma farmacéutica, al cual se le atribuye
por conocimiento popular o tradicional, el alivio para algunos sintomas participantes o aislados de
una enfermedad.

Los Remedios Herbolarios no contendran en su formulacion substancias estupefacientes o
psicotrépicas ni ningun otro tipo de farmaco alopatico u otras substancias que generen actividad
hormonal, antihormonal o cualquier otra sustancia en concentraciones que represente riesgo para
la salud.

b) La identificacion del problema:

Con la busqueda en bases de datos de literatura de patente se procede a llenar una tabla con las
tecnologias mas parecidas.

El analisis de causa raiz: De acuerdo a la evaluacion se tiene que la invencion no es lo
suficientemente madura para llevarla a cabo (pruebas de formulacion), ademas de que la proteccion
no fue lo suficientemente robusta (redaccién de las reivindicaciones).

El estudio de libertad de operacion permite al solicitante proponer nuevas alternativas en este
sentido:

- Un suplemento alimenticio o remedio herbolario que comprenda el extracto de Sargassum
buxifolium para el tratamiento o prevencion del cancer cervicouterino o como agente
inmunorregulador u alguna otra enfermedad.

- Un medicamento que comprenda las partes de Sargassum buxifolium para el tratamiento o
prevencion del cancer cervicouterino o como agente inmunorregulador u alguna otra
enfermedad.

- Un medicamento o suplemento alimenticio o remedio herbolario que comprenda las partes
de Sargassum buxifolium para el tratamiento o prevencién del cancer cervicouterino o como
agente inmunorregulador u alguna otra enfermedad.
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¢) Resolucién del problema:

Tabla 3. Tecnologias existentes.

Tecnologia | Problema técnico | Diferencias
que resuelve

1 A
2 B
C

Con los datos de la tabla se procede a plantear una posible solucién y la posibilidad de contraste
con las pruebas que aportan las tecnologias existentes.

d) Solucidn especifica:

La solucion ideal final como se planted en a) es: una composicion adecuada que comprenda una
cantidad efectiva de Sargassum buxifolium para el tratamiento, prevencion del cancer
cervicouterino.

Posibles soluciones:

- Un suplemento alimenticio o remedio herbolario que comprenda el extracto de Sargassum
buxifolium para el tratamiento o prevencion del céncer cervicouterino o como agente
inmunorregulador.

- Un medicamento que comprenda las partes de Sargassum buxifolium para el tratamiento o
prevencion del cancer cervicouterino o como agente inmunorregulador.

- Un medicamento o suplemento alimenticio o remedio herbolario que comprenda las partes
de Sargassum buxifolium para el tratamiento o prevencién del cancer cervicouterino o como
agente inmunorregulador.

La solucion final consiste en la validacion experimental del resultado del analisis de patentabilidad
y el estudio de libertad de operacion de las posibles soluciones en contraste con la solucion final
ideal.

La busqueda de FTO y andlisis de patentes (Sandal & Kumar, 2011; Sheridian, 2011; Zanga, Capell,
Zhu, Christou, & Thangaraj, 2016) se desarrolla de la siguiente manera:

a) Entendimiento de la tecnologia y el ambito tecnoldgico en el que se encuentra.

- Un suplemento alimenticio o remedio herbolario que comprenda el extracto de Sargassum
buxifolium para el tratamiento o prevencion del cancer cervicouterino o como agente
inmunorregulador.
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- Un medicamento que comprenda las partes de Sargassum buxifolium para el tratamiento o
prevencion del cancer cervicouterino 0 como agente inmunorregulador.

- Un medicamento o suplemento alimenticio o remedio herbolario que comprenda las partes
de Sargassum buxifolium para el tratamiento o prevencion del cancer cervicouterino o como agente

inmunorregulador.

b) Preparar una serie de palabras clave para realizar la busqueda y clasificacion de patentes

correspondiente.

Palabras clave: composicion, medicamento, suplemento, extracto, alga, Sargassum buxifolium,
algas pardas, sargaso, cancer cervicouterino, agente inmunorregulador.

Clasificacion Internacional de Patentes (CIP): A23L 31/15, A23F 3/22, A23L 17/60, A23L 29/256,

A61K36/02.

c) Establecer las bases de datos a emplear para la busqueda.

Las bases de datos empleadas en la basqueda son: SIGA IMPI, Espacenet y Patent Scope.

d) Realizar la busqueda teniendo las consideraciones: territorialidad, temporalidad y

exclusividad.

Territorialidad: Solicitudes de Patente en trdmite y Patentes ingresadas al IMPI.

Temporalidad: Que estén vigentes (al corriente en sus pagos), aungque no hayan sido otorgadas aun

(estén dentro de los 20 afios improrrogables).

Exclusividad: Este andlisis se realiza para determinar la posibilidad de infringir el derecho de un

tercero.

e) Analisis de los resultados de la busqueda: en términos de infraccion explicita, por teoria
de los equivalentes o induccion a infraccion, la tabla 4 muestra los documentos més

relevantes de la busqueda de FTO y el analisis de patentes.

Tabla 4. Documentos relevantes para el andlisis de FTO.

Documento

Comentarios FTO

Solicitud: MX/a/2007/005465, Patente: pendiente
Fecha de presentacion: 15/11/2005 (internacional)
Titulo: ADITIVO AGRICOLA U HORTICOLA.
Reivindicacion:

Una composicion de la organica, el tipo bionutriente para la prevencion integral
de enfermedades de las plantas y parasitismo y mejora general de las
estructuras de las plantas, caracterizado porque la composicion incluye cuatro
componentes principales: a) un extracto elaborado de una planta o alga
seleccionada, que crece rapidamente o b) un fosfolipido (el extracto de origen
vegetal), ¢) un agente tensoactivo de amina orgénica, y d) un acido orgénico del

El documento MX/a/2007/005465,
corresponde a una solicitud de
patente pendiente de examen de
fondo, describe una composicion
que comprende un alga de rapido
crecimiento para la prevencion
integral de enfermedades en
plantas. No especifica si es un alga
parda, ni mucho menos que sea del

género Sargassum sp. ni esta
indicada para el tratamiento de
cancer cervicouterino. Dicho

documento no interfiere con la
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tipo encontrado en las plantas, la composicion que se aplica a las plantas por
pulverizacién a una baja concentracién en la fase acuosa, suspension, y el
banco composiciéon capaz Cuando esta en uso de mejorar al menos una de:
resistencia de las plantas pulverizadas a patégenos y parasitos, el nUmero de
artropodos presentes en las plantas, la tasa de crecimiento de las plantas, y el
equilibrio de los microorganismos del suelo de manera que y mas favorable al
crecimiento de las plantas.

comercializacion de
invencion.

la presente

Solicitud: MX/a/2007/014481, Patente: pendiente

Fecha de presentacién: 16/05/2006 (internacional)

Titulo: SISTEMA Y METODO PARA ESTIMULAR EL CRECIMIENTO DEL
CABELLO Y MEJORAR LA SALUD DEL CABELLO Y EL CUERO
CABELLUDO.

Reivindicacion:

Un sistema para promover el crecimiento del cabello que comprende uno o més
extractos de una planta Veratrum, una planta Buxus, una planta Holarrhena,

una planta Solarium y una planta Rauwolfia.

El sistema puede comprender ademas un extracto de una planta Policarpus y
un extracto de alga marina.

El documento MX/a/2007/014481,
corresponde a una solicitud de
patente pendiente de examen de
fondo de una invencién para la
promociéon del crecimiento del
cabello que comprende extractos de
plantas. En una modalidad preferida
comprende extractos de algas. Sin
embargo, no especifica si es un alga
parda, ni mucho menos que sea del
género Sargassum sp. ni esta
indicada para el tratamiento de
cancer cervicouterino. Dicho
documento no interfiere con la
comercializacién de la presente
invencion.

Solicitud: PA/a/2003/003699, Patente: MX 239501 B

Fecha de presentacion: 27/09/2001 (internacional)

Titulo: PREPARACION ORAL QUE CONTIENE ALGA MARINA PARA SU
REDUCCION DE LA PLACA Y CALCULO DENTAL.

Reivindicacién:

El uso de un alga marina Ascophyllum sp. o un extracto de la misma para la

fabricacién de una preparacion oral para la reduccion de la placa bacteriana y/o
célculos dentales en un mamifero.

La patente MX 239501 B describe el
uso de Ascophyllum sp. o un
extracto de la misma para la
reduccion de la placa bacteriana y/o
calculos dentales en un mamifero.
No especifica si es un alga parda, ni
mucho menos que sea del género
Sargassum sp. ni esta indicada para
el tratamiento de cancer
cervicouterino. Dicho documento no
interfiere con la comercializacion de
la presente invencion.

Solicitud: MX/a/2013/006632, Patente: Pendiente
Fecha de presentacién: 12/06/2013

Titulo: EXTRACTO DE SARGASSUM BUXIFOLIUM PARA EL TRATAMIENTO
DE CANCER CERVICOUTERINO.

Reivindicacion:

Uso del extracto de Sargassum buxifolium para preparar un medicamento
indicado para el cancer cervicouterino.

Uso del extracto de Sargassum buxifolium para preparar un medicamento
indicado como agente inmunorregulador.

Es el documento del cual partimos para
el andlisis. En el supuesto de que el
titular sea el que comercialice tal
invento, no habria infraccion.

f) Discusion FTO.
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De los documentos encontrados como relevantes de la busqueda de FTO y analisis de patentes
encontramos que el documento MX/a/2013/006632 del cual partimos para plantear el proyecto, en
ese sentido. Los resultados revelan que hay libertad de operacion para la comercializacion de un
medicamento que contenga el extracto de Sargassum buxifolium indicado como agente
inmunorregulador o para el tratamiento del cancer cervicouterino.

4. CONCLUSIONES

El presente estudio comprueba la susceptibilidad de la metodologia TRIZ para concebir invenciones
patentables en combinacion con la busqueda de FTO vy el andlisis de patentes. Dichas invenciones
tienen una mayor probabilidad de llegar al mercado al reducir potencialmente la brecha entre la
patente académica inicial y el dicho mercado, mediante la libertad de mercado cuando el interesado
en comercializar la invencion amparada por la patente correspondiente a la solicitud
MX/a/2013/006632 sea el titular, o un licenciante.

Aplicando la metodologia TRIZ podemos concluir que hay una oportunidad de reducir la brecha del
mercado del uso de Sargassum buxifolium para preparar un medicamento indicado para el cancer
cervicouterino o como agente inmunorregulador, mediante la concepcién de un suplemento
alimenticio o remedio herbolario que comprenda Sargassum buxifolium o un extracto del mismo para
el tratamiento o prevencion del cancer cervicouterino o como agente inmunorregulador, e inclusive
para el tratamiento de otros tipos de cancer y su complemento con la realizacion de ejemplos para
Ilevar a cabo la invencion y una adecuada estrategia de redaccidn de una o mas solicitudes de patente.
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