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INTRODUCCION

1.

En el presente documento de informacion se ofrece un panorama de la situacion de los
debates, las sugerencias y las propuestas en relacion con los seis temas examinados en
las sesiones decimotercera y decimocuarta del Comité Permanente sobre el Derecho de
Patentes (SCP), que se celebraron del 23 al 27 de marzo de 2009 y del 26 al 29 de
enero de 2010, respectivamente. Esos seis temas son: normas técnicas y patentes;
exclusiones de la materia patentable y excepciones y limitaciones a los derechos
conferidos por las patentes; la prerrogativa del secreto profesional en la relacién cliente-
asesor de patentes; la difusion de informacion sobre patentes; la transferencia de
tecnologia, y procedimientos de oposicion. La finalidad del documento es dar
referencias para los Estados miembros y facilitar los debates en el seno del Comité. De
ningn modo recomienda o sugiere cual ha de ser la futura direccién del SCP. A fin de
reflejar plenamente los debates celebrados en las sesiones previas del SCP, se hace
referencia a los informes de tales sesiones (documentos SCP/13/8 y SCP/14/10 Prov.1).

NORMAS TECNICAS Y PATENTES

2.

Las cuestiones relacionadas con las patentes y las normas técnicas se debatieron en las
sesiones decimotercera y decimocuarta del SCP. Los debates se basaron en un estudio
preliminar preparado por la Oficina Internacional (documento SCP/13/2).

Todas las delegaciones que hicieron uso de la palabra consideraron que la cuestiéon de
las normas técnicas y las patentes era importante y merecia seguir analizandose y
debatiéndose en el seno del SCP. Algunas delegaciones indicaron las esferas que
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revestian una importancia particular para ellas y sugirieron algunas opciones para
proseguir el examen y el estudio.

Algunas delegaciones subrayaron la importancia de alcanzar un equilibrio entre los
intereses de los titulares de patentes, los fabricantes (los que aplican las normas
técnicas) y los usuarios finales. Indicaron que deberia prestarse la atencion debida a la
perspectiva del interés publico y la de los titulares de derechos al examinar las
cuestiones de las patentes y las normas técnicas. En ese contexto, una de las
delegaciones apoyo la utilizacién de las normas técnicas abiertas, observando que
deberia incentivarse a los titulares de patentes para que sus tecnologias protegidas se
incluyeran en las normas técnicas.

Algunas delegaciones expresaron su preocupacion por el uso inapropiado o indebido de
las patentes en relacién con las actividades normativas. Sefialaron los limites de las
politicas en materia de patentes establecidas por las organizaciones normativas,
politicas que no vinculaban a las partes que no participaban en el proceso de
normalizacién. Al abordar la cuestion del comportamiento estratégico de los titulares de
patentes que podria suponer el uso indebido de estas, una de las delegaciones
cuestiond la eficacia de las soluciones contractuales y sugirié seguir estudiando la
eficacia de la aplicacién de las disposiciones relativas a las licencias obligatorias. Una
de las delegaciones propuso tener en cuenta las exclusiones de la materia patentable y
las excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes. Sin embargo,
el representante de una organizacién no gubernamental no estaba de acuerdo y opin6
que no era necesario introducir modificacion alguna en el sistema internacional de
patentes ni en su aplicacion a escala nacional.

Algunas delegaciones declararon que se deberia seguir examinando el efecto de la
legislacién en materia de competencia al abordar tales cuestiones.

Con respecto a la situacién real, una de las delegaciones, apoyada por el representante
de una organizacion no gubernamental, observé que el nimero de controversias que
cada afio terminaban en litigios no pasaba de un solo digito y, teniendo en cuenta el
ndmero de normas técnicas aprobadas, no existia crisis alguna en la fijacion de normas
técnicas como algunos alegaban. Por otro lado, algunas de las demas organizaciones
no gubernamentales sefalaron que los problemas con las normas técnicas y las
patentes se hallaban en algunas esferas, como en la de los programas informaticos.

Asimismo, algunas delegaciones abordaron las flexibilidades de que se disponia en el
sistema de patentes, asi como las flexibilidades en el sistema normativo. Una de las
delegaciones declaré que no debian socavarse las flexibilidades en el sistema de
patentes que sustentaban los objetivos de politica publica. Otra delegacion declaré que
las organizaciones y los procesos de elaboracion de normas debian ser flexibles y
capaces de adaptar las tecnologias disponibles méas innovadoras y de mejor rendimiento.

Una de las delegaciones observo que las normas técnicas disefiadas para promover la
compatibilidad y la conectividad, por un lado, y las normas técnicas relacionadas con las
areas de politicas publicas, tales como la seguridad, la salud publica y el medio
ambiente, por otro, no deberian tratarse de la misma manera. Otra delegacién sefial6
que, si las normas técnicas obligatorias estaban abarcadas por las tecnologias
patentadas, ello podria merecer una atencion especial de las politicas publicas.

Algunas delegaciones observaron que la difusion de la informacion sobre patentes tenia
cierta relacion con la divulgacion de las patentes esenciales y de las solicitudes de
patente en los procesos hormativos, y que era importante que las organizaciones
normativas y las oficinas de patentes cooperaran estrechamente con la finalidad de
garantizar la coherencia entre el sistema de patentes y los sistemas de normalizacién.
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Algunas delegaciones pidieron realizar analisis ulteriores en relacién con las
repercusiones de las cuestiones en los paises en desarrollo. Ademas, algunas
delegaciones solicitaron mas informacion sobre los programas informaticos de codigo
abierto y las normas técnicas.

En cuanto a las opciones para seguir examinando las cuestiones, algunas delegaciones
sugirieron realizar nuevos estudios. Una de las delegaciones declar6 que se deberian
llevar a cabo actividades, analisis y evaluaciones de manera mas concreta a fin de
entender mejor los problemas que se planteaban en esta esfera. Tal como lo sefial6é una
delegacion, la interaccion entre el sistema de patentes y el sistema de normalizacién
podria diferir en cada pais a causa de las diferencias que existian entre los sistemas
nacionales de patentes, asi como las diferencias entre los sistemas nacionales de
normalizacidn, lo cual se debia a las distintas bases industriales. Algunas delegaciones
sugirieron realizar nuevos estudios a fin de formular un posible proyecto de directrices
sobre patentes en la normalizacién. Sin embargo, una de las delegaciones no estaba a
favor de que se estableciera un solo tipo de directrices obligatorias que privaria a las
heterogéneas comunidades normativas y las industrias innovadoras de la flexibilidad
actual para elaborar normas técnicas con arreglo a distintos procesos y politicas. El
representante de una organizacién no gubernamental sugirié que el SCP recopilara
informacion sobre la divulgacion de las patentes esenciales y examinara su propuesta de
mecanismo de divulgacion.

Ademas, numerosas delegaciones apoyaron una estrecha cooperacion con la
Organizacion Mundial del Comercio (OMC) y con organizaciones internacionales
normativas, por ejemplo, la Organizacién Internacional de Normalizacién (ISO) y la Unién
Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Entre las diversas formas y medios de
cooperacion, tales como un intercambio periédico de informacién, un seminario conjunto
0 una publicacion conjunta, algunas delegaciones mencionaron la preparacion de un
estudio en colaboracién.

EXCLUSIONES DE LA MATERIA PATENTABLE Y EXCEPCIONES Y LIMITACIONES A LOS
DERECHOS CONFERIDOS POR LAS PATENTES

14.

15.

Los debates en torno a las exclusiones de la materia patentable y las excepciones y
limitaciones a los derechos conferidos por las patentes se celebraron en las sesiones
decimotercera y decimocuarta del SCP. Se basaron en un estudio preliminar preparado
por la Oficina Internacional (documentos SCP/13/3 y SCP/14/7).

La mayoria de las delegaciones que intervinieron consideraron que la cuestion de las
exclusiones de la materia patentable y las excepciones y limitaciones a los derechos
conferidos por las patentes era un asunto de suma importancia en el derecho de
patentes. Algunas delegaciones atribuyeron esa importancia a, entre otras cosas, los
factores siguientes: su funcion equilibradora en el sistema de patentes, la concesion de
un espacio de politicas para que los encargados de la adopcidn de estas administraran
las cuestiones de desarrollo de su interés, el acceso a la informacion, la transferencia de
tecnologia, las cuestiones de la esfera de las politicas publicas, en particular, la salud
publica y la seguridad alimentaria, y la ética. Una de las delegaciones sefialé que,
efectivamente, la naturaleza de las excepciones y limitaciones se relacionaba
intrinsecamente con la dimensién del desarrollo. Otra delegacion declar6 que la cuestion
formaba parte de los contrapesos y las salvaguardias del sistema internacional de
patentes, pues garantizaba la difusién de la tecnologia incorporada en la invencion.
Consideré que los paises en desarrollo deberian valerse con sensatez de las politicas en
materia de patentes, aprovechar al maximo los beneficios de la propiedad intelectual y
tener la capacidad de adaptar las politicas en materia de patentes a sus circunstancias y
realidades particulares. Ademas, una de las delegaciones subrayo que los sélidos
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derechos de propiedad intelectual y las disposiciones sobre observancia eran
congruentes con las excepciones y las limitaciones. También sostuvo que las
excepciones Y las limitaciones eran el complemento de tales derechos y disposiciones.

A juicio de una de las delegaciones, el uso de las excepciones y limitaciones a los
derechos conferidos por las patentes habia sido, en cierta medida, limitado,
especialmente en los paises en desarrollo. En ese contexto, algunas delegaciones
propusieron que en los debates en torno a la cuestién se tuvieran en cuenta los intereses
de los paises menos avanzados desde el punto de vista tecnoldgico, en particular, las
repercusiones de las excepciones y las limitaciones en su desarrollo, la dimension
econdmica y la perspectiva de competencia.

Algunas delegaciones pusieron de relieve su interés particular en examinar las
cuestiones especificas, tales como las creaciones técnicas y las que no revestian
caracter técnico, los programas informaticos, las formas de vida, el agotamiento de los
derechos, las licencias obligatorias, el segundo uso médico y los métodos comerciales.
Algunas delegaciones sugirieron que el Comité siguiera examinando las préacticas
nacionales y las interpretaciones de los tribunales con respecto a las exclusiones, las
excepciones Y las limitaciones.

La Delegacion del Brasil formul6é una propuesta sobre excepciones y limitaciones a los
derechos conferidos por las patentes (documento SCP/14/7).

Numerosas delegaciones apoyaron la propuesta de la Delegacion del Brasil y, por tanto,
estaban de acuerdo en que la labor en esa esfera se emprendiera conforme a lo
propuesto en el documento. Convinieron en que el establecimiento de un programa de
trabajo de esa indole contribuiria a la aplicacion eficaz de la Agenda para el Desarrollo.
Algunas delegaciones opinaron que la propuesta era de suma importancia dado que
resaltaba los obstaculos que entorpecian la aplicacién de las flexibilidades previstas en el
sistema internacional de patentes. Algunas delegaciones declararon que la propuesta
revestia importancia particular para los paises en desarrollo puesto que los ayudaria a
colmar la brecha entre el marco juridico vigente y su aplicacion real, y a concebir y
aplicar sus politicas publicas, en particular en lo relativo a la salud, la competitividad y la
transferencia de tecnologia. En ese contexto, otra delegacién declaré que la propuesta
deberia mantenerse entre los documentos basicos de trabajo a fin de seguir fomentando
y agilizando la labor realizada por el Comité.

Algunas de las demas delegaciones sefialaron que en la proxima sesion era necesario
examinar la propuesta junto con el estudio de los expertos externos sobre las
exclusiones, excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes para
tener un panorama completo de la situacién y evitar la duplicacion de trabajo. Asimismo,
otras delegaciones subrayaron la importancia del andlisis sistematico de la cuestién, por
lo que tales delegaciones deseaban examinar el estudio encargado a los expertos
externos antes de tomar una decision respecto de un futuro programa de trabajo en la
materia. En particular, una de esas delegaciones considerd que, Unicamente después de
que se hubiera elaborado el estudio de los expertos externos, podrian determinarse el
fundamento y la evaluacion sisteméatica de seguir trabajando en esa esfera. Sin
embargo, otra delegacion declaré que el hecho de que el estudio realizado por expertos
externos adn no se hubiera presentado al Comité no deberia impedir a los Estados
miembros proponer un programa de trabajo sobre la cuestion.

Ademas, una de las delegaciones expreso su preocupacion por la secuencia del analisis
de los distintos puntos. A su juicio, convendria observar las excepciones y limitaciones
conjuntamente con las normas técnicas sustantivas de proteccién que podrian ser
nacionales, regionales o internacionales. La delegacidn opin6 que si no se examinaban
€s0s puntos en el contexto pertinente, el cuadro quedaria incompleto.
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En cuanto a la aplicacion de la propuesta de la Delegacién del Brasil, una de las
delegaciones opiné que, como primer paso, dicha propuesta deberia incluir una
descripcion de las experiencias de los paises en materia de excepciones y limitaciones,
asi como la identificacion de la jurisprudencia en esa esfera con vistas a elaborar un
documento de referencia y recomendar las maneras de evitar la restriccion de las
excepciones y limitaciones y la exclusion de otras posibilidades propicias al desarrollo de
los paises. Otra delegacion sugirié que la propuesta incluyera un analisis de las
restricciones a la aplicacion de las limitaciones y excepciones en el marco del derecho de
patentes, asi como un analisis mas detallado del principio de aplicacién de las
excepciones y limitaciones, en particular haciendo referencia a la aplicacion de las
politicas gubernamentales en relacién con la salud publica y otras cuestiones mundiales.
Teniendo presente las cuestiones relacionadas con el acceso a los medicamentos para
el publico, una de las delegaciones sugirié que la tercera fase de la propuesta incluyera
estudios sobre la rentabilidad de las inversiones y la creacién de nuevos medicamentos.
Otra delegacion declar6 que el enfoque sugerido en la tercera fase no deberia limitar las
flexibilidades existentes. El representante de una organizacion no gubernamental dijo
que algunos trabajos académicos, incluidos los documentos de la OMS, que aportaban
reglamentos sobre las licencias obligatorias concedidas en muchos paises, podian
contribuir a la propuesta de la Delegacién del Brasil. Otra organizacion no
gubernamental sugirié que en la propuesta se explicitaran las flexibilidades que figuraban
en la Parte Ill del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), relativa a la observancia de
los derechos de propiedad intelectual. Ademas, otra organizacién no gubernamental
sugirié que el parrafo 22 de la propuesta se dividiera en subtemas con el fin de separar
las limitaciones ordinarias, tales como la utilizacion de la materia patentada con fines
privados no comerciales, del derecho de uso previo y las licencias obligatorias.

En cuanto a las modalidades de debate de la propuesta, la Delegacion del Brasil expreso
su deseo de que esta se examinara conjuntamente con el estudio que los expertos
externos habian de presentar, pero, al mismo tiempo, como una cuestion aparte.

En relacidén con el contenido del estudio encargado a los expertos externos acerca de las
exclusiones, excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes,
algunas delegaciones formularon las observaciones siguientes:

- el estudio deberia abarcar el aspecto econémico, ademas del andlisis juridico, a fin
de poder evaluar las consecuencias econdémicas de las excepciones y limitaciones
en los distintos paises;

- el estudio deberia incluir un analisis de las repercusiones de los acuerdos bilaterales
y regionales de libre comercio en la capacidad de uso de las excepciones y
limitaciones;

- el estudio deberia centrarse en la patentabilidad de las formas de vida, la bioética, el
desarrollo socioeconémico y las politicas publicas, teniendo en cuenta la incidencia
econdmica, social y cultural de la patentabilidad de las formas de vida en los paises
en desarrollo;

- la propuesta de la Delegacion del Brasil deberia examinarse en el estudio.

LA PRERROGATIVA DEL SECRETO PROFESIONAL EN LA RELACION CLIENTE-ASESOR
DE PATENTES

25.

Los debates en torno a la prerrogativa del secreto profesional en la relacion cliente-
asesor de patentes se celebraron en las sesiones decimotercera y decimocuarta del
SCP. Se basaron en los estudios preliminares preparados por la Oficina Internacional
(documentos SCP/13/4 y SCP/14/2).
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Si bien los debates en torno a la cuestion de la prerrogativa del secreto profesional en la
relacion cliente-asesor de patentes han suscitado diversas opiniones, parece que, en
general, la mayoria de las delegaciones apoyaron la idea de realizar nuevos andlisis de
la materia con vistas a contribuir a una mejor comprension de los diversos aspectos de
dicha cuestion.

Algunas delegaciones observaron en sus paises respectivos una atencién cada vez
mayor con respecto al tema de la prerrogativa del secreto profesional en la relacién
cliente-asesor de patentes. En algunos paises, se emprendi6 la introduccién de
enmiendas legislativas en esa esfera.

Algunas delegaciones y el representante de una organizacion no gubernamental
establecieron un nexo entre la cuestion de la prerrogativa del secreto profesional en la
relacion cliente-asesor de patentes y el requisito de divulgacién de la invencién en las
solicitudes de patente. No obstante, el representante de una organizaciéon no
gubernamental sefial6 a la atencién del Comité que la divulgacién de las comunicaciones
entre el cliente y su asesor y la divulgacion de una invencion en una solicitud de patente
eran dos cuestiones distintas. Otras delegaciones se refirieron a las normas de
comunicacion entre los solicitantes y las oficinas de patentes o las obligaciones de tales
oficinas de mantener en secreto las solicitudes de patente.

Varias delegaciones y una organizaciéon no gubernamental opinaron que la cuestién de la
prerrogativa del secreto profesional en la relacion cliente-asesor de patentes deberia
abordarse a escala nacional. Presentaron los siguientes argumentos para sustentar sus
opiniones:

- La prerrogativa del secreto profesional en la relacion cliente-asesor de patentes era
un asunto de derecho privado que pertenecia a la jurisdiccién nacional. Por lo tanto,
resultaba apropiado seguir basandose en el articulo 2.3) del Convenio de Paris y el
articulo 1.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. Cada pais deberia tener la libertad de
establecer dicha prerrogativa y el alcance de la divulgacion en el nivel que prefiriera,
segun sus circunstancias sociales y econémicas y su nivel particular de desarrollo.
Armonizar la prerrogativa del secreto profesional en la relacion cliente-abogado
suponia armonizar las excepciones a la divulgacion.

- La prerrogativa se extendia a los abogados en algunas jurisdicciones porque debian
atenerse estrictamente al codigo respectivo impuesto por rigurosos codigos
profesionales de conducta. El abuso de esa prerrogativa tenia consecuencias
graves para los abogados y, por lo tanto, la extension de la aplicacion de esa
prerrogativa a otras profesiones, tales como los agentes de patentes, que no eran
abogados ni debian atenerse al cédigo, resultaria inapropiado. La atencién deberia
estar centrada en el equilibrio entre los derechos publicos y privados, asi como en
las consecuencias de la prerrogativa del secreto profesional en la relacion cliente-
asesor de patentes para el interés publico, con inclusion de su incidencia en la
calidad de las patentes, la competencia y otros aspectos de desarrollo.

- Tal vez los problemas no se resolvieran modificando las legislaciones sobre
patentes, puesto que estas, de hecho, abarcaban el sistema basico de litigios y
estaban vinculadas a la cultura juridica de los distintos paises. Habida cuenta de
que el concepto de divulgacién o prerrogativa del secreto profesional no existia en el
marco de los sistemas juridicos de algunos paises, no era el momento adecuado
para formular normas técnicas uniformes a escala internacional. Por tanto, el
debate en torno a la cuestion deberia tener plenamente en cuenta las diferencias
inherentes a las culturas o sistemas juridicos.

- La obligacién de mantener el secreto profesional tenia un importante componente
ético. La obligacién no existia por motivos econémicos, tal como en el caso de las
patentes, sino por motivos de proteccion de los intereses del cliente, y abarcaba
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determinados cargos profesionales relacionados con el comportamiento ético y
particular de las personas.

- La prerrogativa del secreto profesional en la relacion cliente-asesor de patentes
podria ser perjudicial para el interés publico en lo relativo a garantizar que toda la
informacion pertinente pudiera ponerse a disposicion de las autoridades encargadas
de investigar la verdad en aras de la justicia.

- La extension de la prerrogativa a los asesores de patentes podria tener efectos
adversos en las solicitudes de patente, en las flexibilidades previstas en el Acuerdo
sobre los ADPIC, en los procedimientos de oposicion en materia de patentes y en la
transparencia de los procedimientos relacionados con estas.

Las delegaciones que formularon las opiniones antes mencionadas destacaron la
importancia de aclarar las practicas relacionadas con la prerrogativa del secreto
profesional en la relacion cliente-asesor de patentes en los distintos paises, y sus
consecuencias. En particular, una de las delegaciones solicité aclaraciones sobre las
eventuales consecuencias adversas de disponer de normas técnicas juridicas uniformes
en el plano internacional. Otra delegacién sugirid que la Secretaria siguiera aportando
mas detalles de la relacién entre la extension del concepto y la transparencia del sistema
de patentes, asi como de la identificacién de los eventuales resultados de armonizar los
procedimientos vigentes sobre observancia de la P.l. y los procedimientos juridicos de
los Estados miembros. Ademas, tales delegaciones solicitaron estudiar la jurisprudencia
existente en relacion con la aceptacion o el rechazo de ese concepto en los distintos
Estados miembros.

Con respecto al argumento de que la cuestién de la prerrogativa del secreto profesional
en la relacién cliente-asesor de patentes no deberia debatirse en el seno del SCP por
tratarse de un asunto de derecho privado, el representante de una organizacién no
gubernamental sefialé a la atencién del Comité que las legislaciones nacionales eran
inadecuadas para resolver los problemas internacionales relacionados con el hecho de
que los nacionales de un pais perdieran, en otro territorio, la prerrogativa del secreto
profesional respecto del asesoramiento recibido. Opind que esos problemas
internacionales podrian resolverse con un minimo de intervencién en las legislaciones
nacionales.

Al referirse a las inquietudes planteadas por algunas delegaciones en el sentido de que
la proteccion podria utilizarse para ocultar informacién y, por lo tanto, podria perjudicar al
interés publico, el representante de una organizacion no gubernamental observé que la
prerrogativa del secreto profesional se habia aceptado a escala internacional en el caso
de los abogados y que, en ese contexto, se consideraba que la prerrogativa guardaba
equilibrio con el interés publico. Habida cuenta de que los asesores de P.l. también
prestaban asesoramiento juridico en el contexto de su trabajo, considerd que la
aplicacion de la proteccion contra la divulgacion obligatoria a los asesores de patentes
que no fueran abogados no constituia una extension de la prerrogativa en esos paises
que ya habian brindado proteccion a los abogados.

En cuanto a la alusién de algunas delegaciones al articulo 2.3) del Convenio de Paris y
al articulo 3.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, algunas organizaciones no
gubernamentales opinaron que esos instrumentos juridicos internacionales no impedian
gue los Estados miembros convinieran en cuestiones pertenecientes al derecho
nacional. Ademas, el representante de una organizacion no gubernamental observé que
la cuestion en juego no era poner en tela de juicio el derecho de las jurisdicciones o los
legisladores nacionales a configurar sus leyes nacionales, sino saber cdmo se podrian
mantener a escala internacional los efectos de las legislaciones en relacion con la
proteccion actual contra la divulgacién obligatoria. A su juicio, se trataba de una
dimension puramente internacional, que las soluciones a escala nacional no podian
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cubrir suficientemente. En ese contexto, se pidieron mas aclaraciones del alcance del
articulo 2.3) del Convenio de Paris y del articulo 3.2 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Ademas, el representante de una organizacion no gubernamental solicité seguir
analizando el alcance del articulo 43 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Una de las delegaciones expreso reservas en cuanto a la conveniencia de examinar la
cuestion en el plano internacional. Sin embargo, consideré que contar con informacién
adicional acerca de la legislacion y las practicas nacionales permitiria avanzar de manera
constructiva.

Algunas de las demas delegaciones y varias organizaciones no gubernamentales
declararon que era necesario realizar avances a escala internacional para abordar de
manera adecuada la cuestion. En particular, propusieron que se emprendiera un nuevo
estudio sobre el trato de la informacion confidencial revelada a los asesores de patentes
en diversos paises. Se sugirié que un estudio de esa indole podria centrarse en la
manera en que la confidencialidad de las comunicaciones mantenidas entre los asesores
de patentes y sus clientes en un pais se reconocia en otras jurisdicciones y en la
determinacion de las posibles opciones que podrian considerarse para un mejor
reconocimiento de la confidencialidad de las comunicaciones entre los asesores de
patentes y sus clientes fuera de las fronteras nacionales. Una de las delegaciones
sugirié recopilar dicha informacion mediante un cuestionario preparado por la Secretaria.

Otro representante de una organizacién no gubernamental opiné que la prerrogativa del
secreto profesional en la relacién cliente-asesor de patentes era fundamental en la
practica internacional en materia de derechos de P.I. Considero que permitiria entender
mejor las invenciones divulgadas en las patentes y la transferencia de tecnologia, y
aumentar la eficacia en funcion de los costos del asesoramiento en materia de P.|.
indispensable para el adecuado funcionamiento del sistema de P.I., tanto para los
titulares de derechos como para los terceros. Analogamente, otro representante de una
organizacién no gubernamental inst6 a adoptar a escala internacional el reconocimiento
mutuo de la prerrogativa del secreto profesional, ya que consideraba que tal
reconocimiento servia de apoyo a las empresas que participaban en el comercio
internacional, con independencia del nivel de desarrollo de su pais de origen. Otro
representante de una organizacién no gubernamental declaré que ese reconocimiento
podria llevar a su Gobierno a tomar medidas para contemplar la prerrogativa del secreto
profesional en el caso de los asesores de patentes, aunque tuvieran o no formacion
juridica en el plano nacional.

Al observar un nimero cada vez mayor de litigios internacionales que habian expuesto a
los clientes a un riesgo mas elevado de divulgacién obligatoria, algunas organizaciones
no gubernamentales consideraron que el SCP era el foro adecuado para abordar la
cuestion a escala internacional. En particular, algunas de las organizaciones no
gubernamentales sugirieron que se estableciera un grupo de trabajo de la OMPI
dedicado a las cuestiones de la prerrogativa del secreto profesional en la relacion cliente-
abogado para evaluar los problemas que surgian en los diversos sistemas juridicos y
estudiar la factibilidad de establecer normas técnicas minimas a nivel internacional para
el reconocimiento mutuo de las prerrogativas del cliente. Otra organizacion no
gubernamental opin6 que la seguridad juridica para los titulares de patentes y sus
abogados en la materia solo podria conseguirse mediante alguna clase de instrumento
internacional juridicamente vinculante que obligara a las Partes Contratantes a proteger
la confidencialidad de las comunicaciones escritas o verbales entre los abogados
especialistas en patentes 0 marcas y sus clientes, realizadas en el contexto de
procedimientos actuales o futuros en materia de derechos de propiedad intelectual, o
relacionadas con ellos, ante tribunales y autoridades nacionales o regionales, en
particular en las controversias transfronterizas.
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Algunas organizaciones no gubernamentales, que se mostraban a favor de un
instrumento internacional en la cuestién de la prerrogativa del secreto profesional en la
relacion cliente-asesor de patentes, declararon que tal prerrogativa deberia abarcar a los
abogados de patentes habilitados para actuar ante las oficinas regionales, asi como a los
asesores de patentes internos que contaran con la formacion adecuada.

Una de las delegaciones declar6 que el empleo del término “privilege” resultaba
inapropiado para describir el concepto en todos los paises, ya que en los paises del
common law se utilizaba para referirse a un contrato juridico especifico. El
representante de una organizacion no gubernamental sugirié que la labor futura
estuviera guiada por una distincion entre la obligacion del secreto profesional y la
prerrogativa del secreto profesional como prueba en juicio para los asesores juridicos.
Una delegacion declaré que la cuestién deberia examinarse desde un punto de vista
técnico y juridico.

LA DIFUSION DE INFORMACION SOBRE PATENTES

40.

41.

42.

43.

Los debates en torno a la difusién de informacion sobre patentes se celebraron en las
sesiones decimotercera y decimocuarta del SCP. Se basaron en los estudios
preliminares preparados por la Oficina Internacional (documentos SCP/13/5 y SCP/14/3).

Todas las delegaciones que hicieron uso de la palabra pusieron de relieve la importancia
de mejorar la difusion de informacion sobre patentes. Los Estados miembros brindaron
un gran apoyo a la amplia gama de proyectos de la OMPI relacionados con la
informacion sobre patentes, segin se expone en los documentos SCP/13/5y SCP/14/3.
Esas actividades llevadas a cabo por los sectores pertinentes de la OMPI y diversos
comités como el Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP) incluyen: el
perfeccionamiento de un servicio de bisqueda en linea y el mejoramiento de
PATENTSCOPE®; un instrumento translingiistico; el establecimiento de Centros de
servicios de informacién tecnolégica; la digitalizacion de las bases de datos sobre
patentes y de otra indole y el acceso a las mismas; la prestacion de servicios de
busqueda, y los estudios sobre el dominio publico y las actividades de fortalecimiento de
las capacidades.

Numerosas delegaciones expresaron la necesidad de contar con una base mundial de
datos gratuita y facilmente accesible o un portal en que figurara la recopilacién completa
de la informacion sobre patentes. Un gran nimero de delegaciones sugirié que la OMPI
examinara la posibilidad de mejorar y ampliar el servicio PATENTSCOPE® para crear
una base de datos mundial con informacion integra sobre patentes, que abarcaria no
solo el PCT, sino también la literatura de patentes y de otra indole a nivel nacional y
regional, y que seria gratuita y de facil acceso y utilizacién. Analogamente, muchas
delegaciones sugirieron crear una base de datos o un portal que facilitara el acceso a los
informes nacionales de busqueda y examen. Por otro lado, algunas delegaciones
propusieron la incorporacion en PATENTSCOPE® de datos adicionales relativos a la fase
nacional, incluidos los informes nacionales de busqueda y examen relacionados con las
solicitudes internacionales en el marco del PCT. Ademas, algunas delegaciones
declararon que deberia mejorarse el acceso a la informacién en materia de situacion
juridica, por ejemplo, la informacion sobre si una solicitud nacional habia sido o0 no
aprobada y en qué etapa del procedimiento se encontraba.

En pocas palabras, las sugerencias antes mencionadas indicaban que la OMPI deberia
apuntar a la creacion de una plataforma mundial de informacion sobre patentes,
independientemente de que se tratara de una base de datos, un portal o un enlace para
acceder a los servicios nacionales sobre dicha informacién, que fuera integra, gratuita y
facil de utilizar. En la decimotercera sesion del SCP, el Director General corroboré que
la OMPI trabajaba con vistas a alcanzar esta meta.
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Algunas delegaciones también mencionaron la necesidad de un analisis y evaluacion de
las necesidades especificas de los paises en desarrollo. Una de las delegaciones pidi6
informacion mas analitica sobre la utilizacion de la informacion sobre patentes en los
paises en desarrollo. Otra delegacion subrayo la necesidad de evaluar la capacidad de
los paises en desarrollo de generar dicha informacion. Una delegacion solicité a la OMPI
elaborar un estudio en el que figurara informacion relativa a datos sobre regalias de los
titulares de patentes. Ademas, una delegacion invitd a los Estados miembros del SCP a
ampliar los debates de modo que se cubriera el tema de esas tecnologias que servian
para atender las necesidades basicas de los paises en desarrollo tales como la
seguridad alimentaria, la purificacion del agua y el tema energético.

Algunas delegaciones declararon que la calidad de la informacién difundida era crucial
para la difusion y la transferencia de tecnologia. Por tanto, se sugirié que la creacion de
una base de datos multilateral estuviera precedida por un estudio de seguimiento sobre
divulgacién suficiente.

Asimismo, se declaré que el aumento de la accesibilidad de los informes de busqueda y
examen de calidad cuestionable no serviria para resolver los problemas actuales. Por
tanto, una de las delegaciones opin6 que el intercambio de informes de busqueda y
examen debia cumplir un conjunto minimo de reglas, ser voluntario y estar organizado
conforme a una norma comun de presentacion de informacion.

A fin de abordar las particularidades de las solicitudes de patentes a nivel nacional o
regional, una de las delegaciones sugirio recopilar mediante un cuestionario los datos
sobre todos los detalles de la disponibilidad de la informacion sobre patentes.

Algunas de las demas sugerencias formuladas en las sesiones anteriores del SCP se
referian a examinar la forma de avanzar hacia la armonizacion y la simplificacion de los
ambitos y las herramientas técnicos que existian, asi como a analizar y evaluar las
experiencias adquiridas en el plano regional, por ejemplo, el programa LATIPAT. Una de
las delegaciones sugirié que la Secretaria preparara un catalogo de diversas bases de
datos y sitios Web disponibles clasificados por categorias.

El representante de una organizacion no gubernamental sugirié que el SCP considerara
la creacién de un mecanismo multilateral administrado por la OMPI a fin de intercambiar
informacion sobre controversias relativas a la patentabilidad de las patentes nacionales o
regionales.

Habida cuenta de que los foros pertinentes de la OMPI y el Sector de la OMPI de
Infraestructura Mundial de Propiedad Intelectual han venido trabajando para hallar
soluciones técnicas que mejoren el acceso a la informacion sobre patentes y su difusion,
en la decimotercera sesién del SCP, el Director General observé que el SCP podria
reflexionar sobre el papel especifico que desempefiaba en las metas estratégicas de la
OMPI.

LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

51.

52.

Los debates en torno a la transferencia de tecnologia se celebraron en la decimocuarta
sesién del SCP. Se basaron en un estudio preliminar preparado por la Oficina
Internacional (documento SCP/14/4).

Algunas delegaciones solicitaron mas informacion sobre cuestiones mas amplias en
relacion con la transferencia de tecnologia, tales como el analisis del motivo por el cual
los paises en desarrollo no podian establecer su propia capacidad de incorporacién de la
tecnologia a pesar de las muchas formas de asistencia al desarrollo o el modo de lograr
que la transferencia de tecnologia se mantuviera dentro de los margenes de la éticay la
moral. Algunas delegaciones pidieron aclaraciones con respecto a la definicion de la
expresioén “transferencia de tecnologia”.
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Sin embargo, numerosas intervenciones de las delegaciones estuvieron centradas en las
cuestiones relativas al modo en que el sistema de patentes afectaba la transferencia de
tecnologia, la forma en que podria contribuir mejor a esta transferencia y la funcion que
desempefiaba en dicha transferencia a los paises en desarrollo. En ese sentido, un gran
ndmero de delegaciones se refirieron a dos elementos relacionados con el
perfeccionamiento del sistema: el modo de seguir facilitando la transferencia de
tecnologia para el desarrollo y la manera de eliminar todo obstaculo que podria
entorpecer dicha transferencia.

Con respecto al nexo entre el sistema de patentes y la transferencia de tecnologia,
algunas delegaciones sefialaron a la atencion del SCP aspectos especificos que podrian
resultar pertinentes para el perfeccionamiento del sistema. Entre ellos figuraban los
siguientes:

- la divulgacién suficiente de las invenciones patentadas desempefiaba un papel
importante en los procesos de difusion y transferencia de tecnologia;

- los secuestros de patentes y las marafias de patentes afectaban negativamente a la
transferencia de tecnologia;

- un nivel inapropiado de patentabilidad o de proteccion podria tornarse en un
obstaculo a la transferencia de tecnologia;

- deberian alentarse las iniciativas voluntarias para facilitar el flujo internacional de
conocimientos tecnolégicos;

- deberia presentarse una resefia de las disposiciones sobre concesion de licencias
gue podrian perjudicar a la transferencia de tecnologia;

- el suministro de informacidn pertinente a las posibles partes en la concesion de
licencias, como la indicacién de tecnologias que se encontraban disponibles bajo
licencia o la concesién de licencias de derechos, facilitaba la transferencia de
tecnologia;

- deberia llevarse a cabo un analisis especial del modo en que el sistema de patentes
podria contribuir mejor a transferir tecnologias en las esferas del cambio climatico,
la seguridad alimentaria y otros desafios mundiales. Otra delegacion declaré que
deberia examinarse la transferencia de tecnologia en la esfera de los sectores
industriales tradicionales, lo que tendria una incidencia directa en el desarrollo
econdmico de muchos paises;

- la gestion del activo de la innovacion por parte de los cesionarios revestia
importancia para garantizar una transferencia de tecnologia con éxito.

Una de las delegaciones declar6 que se deberia prestar mas atencion al papel de las
patentes en el proceso de las inversiones extranjeras directas.

Numerosas delegaciones subrayaron la brecha entre la teoria y la practica en la realidad.
Se mencionaron las dificultades que surgian en la aplicacion de las politicas publicas y
en la obtencion de la participacion de las empresas privadas para facilitar la transferencia
de tecnologia con miras a estimular la innovacién y la creacion de productos
comerciables en el plano local. Algunas delegaciones sugirieron realizar nuevos analisis
de las limitaciones que pesaban sobre los paises en desarrollo a la hora de utilizar los
instrumentos de transferencia de tecnologia, con inclusién de las licencias voluntarias y
el uso de las flexibilidades brindadas por el sistema de patentes. Por otro lado, algunas
delegaciones declararon que en estudios ulteriores deberian reflejarse los casos y las
experiencias de los paises en desarrollo. Ademas, algunas delegaciones destacaron la
importancia de contar con estadisticas nacionales sobre la transferencia de tecnologia a
fin de reflejar la verdadera repercusién de las patentes en dicha transferencia. No
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obstante, una de las delegaciones observé la insuficiencia de estadisticas oficiales
disponibles en esta esfera.

El representante de una organizacion no gubernamental sugirié que la comunidad
mundial de desarrollo de programas informaticos libres deberia seguir siendo materia de
estudio como un ejemplo de empresas y personas que desempefiaban un papel central
en el aumento del flujo de conocimientos.

Ademas de seguir examinando las cuestiones particulares relacionadas con las patentes
y la transferencia de tecnologia, ciertas delegaciones pidieron soluciones concretas y
practicas. Algunas de ellas eran la adopcion de directrices o reglamentos de
procedimientos practicos que facilitaran la transferencia de tecnologia, teniendo presente
las flexibilidades en las legislaciones nacionales en materia de patentes, y el
establecimiento de un plan de accién destinado a hacer frente a los principales desafios
planteados para lograr la transferencia de tecnologias en relacién con el derecho de
patentes.

Algunas delegaciones sugirieron intensificar la colaboracion entre la OMPI y otros
organismos de las Naciones Unidas. En cuanto a la forma que tomaria dicha
colaboracién, algunas delegaciones mencionaron el establecimiento de un estudio en
colaboracién y la organizacién de una sesién informativa por otras organizaciones sobre
sus actividades respectivas.

Una de las delegaciones declar6 que el SCP deberia centrarse principalmente en la
transferencia de tecnologia a escala internacional. Algunas delegaciones manifestaron
preocupacion por las repercusiones que tendrian el marco juridico internacional, como el
Acuerdo sobre los ADPIC, los acuerdos de libre comercio, los acuerdos de colaboracion
econdmica y otros acuerdos multilaterales en la transferencia de tecnologia.

Algunas delegaciones expresaron su compromiso de trabajar en pos de la creacion de
nuevos modelos que fomentaran la innovacion sobre la base de la colaboracion entre el
sector privado y el sector publico. Sin embargo, una de las delegaciones observo que
las asociaciones entre dichos sectores estaban fundamentalmente orientadas a movilizar
recursos nacionales, y que los acertados modelos de economias de mercado muy
avanzadas podrian no ser aplicables a los paises en distintos niveles de desarrollo.

Debido a la naturaleza intersectorial de las cuestiones, algunas delegaciones sugirieron
establecer una comision independiente 0 un grupo de expertos, que examinaria las
cuestiones y formularia recomendaciones.

PROCEDIMIENTOS DE OPOSICION

63.

64.

65.

En la decimocuarta sesion del SCP, se debatieron las cuestiones relacionadas con los
procedimientos de oposicion. Los debates se basaron en un estudio preliminar
preparado por la Oficina Internacional (documento SCP/14/5).

En lineas generales, la mayoria de las delegaciones consideré que los procedimientos
de oposicion desempefiaban un papel importante como nivel adicional de revision para
garantizar la calidad y la credibilidad de las patentes y constituian un mecanismo rapido,
facil y econémico para que la concesién de una patente pudiera ser impugnada por
terceros.

Si bien una de las delegaciones observé la ausencia de tratados internacionales
especificos sobre procedimientos de oposicion, declar6é que los Estados miembros
deberian procurar que tales procedimientos se concibieran de manera justa y equitativa
para evitar que fueran demasiado complicados o causaran demoras injustificadas con
respecto a la concesion de las patentes. Ademas, se subrayé la libertad de los Estados
miembros de incluir o no un mecanismo de oposicién en su legislacion nacional.
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Algunas delegaciones y el representante de una organizaciéon no gubernamental
sefialaron a la atencién del SCP cuestiones especificas que podrian explicarse de forma
mas detallada a fin de comprender mejor y mejorar los mecanismos de los
procedimientos de oposicion. Entre ellas figuraban las siguientes:

- la necesidad de proporcionar diversas estadisticas en los distintos Estados
miembros, con inclusién de informacién completa en la que se expusiera el nimero
de Estados miembros de la OMPI donde la legislacién en materia de patentes
establecia procedimientos de oposicién previos a la concesion y el nUmero de
Estados miembros donde la legislacion de esa indole establecia procedimientos de
oposicién posteriores a la concesion; datos cuantitativos sobre el nimero de
solicitudes de oposicién aceptadas y rechazadas en las distintas oficinas de
patentes; un desglose de dicha informacién segun los &mbitos tecnoldgicos;

- una aclaracién sobre los mecanismos que reglamentaban los procedimientos de
oposicién en los paises de tradicion juridica romanista;

- un analisis del papel positivo desempefiado por los procedimientos de oposicion en
algunos paises, y

- un nuevo estudio acerca de los costos de la solucion de controversias sobre la
validez de las patentes, ya fuera mediante un litigio ante un tribunal o mediante
procedimientos de oposicion previos o posteriores a la concesién, asi como una
indagacién de los nuevos modos de intercambiar la informacién obtenida en
distintos procedimientos en que se examinaba la validez de las patentes, por
ejemplo, una base de datos sobre procedimientos de oposicién judiciales y no
judiciales en la esfera de las patentes.

Numerosas delegaciones reconocieron la importancia de otros procedimientos
relacionados con el mejoramiento de la calidad de las patentes, tales como la
presentacion de informacion por terceros. El representante de una organizacion no
gubernamental subrayé que un procedimiento de esa indole debiera ser bien definido, de
bajo costo y asequible también para las partes con recursos financieros o juridicos
limitados. Las delegaciones sugirieron explicar de forma mas detallada las areas
siguientes en relacién con los sistemas de presentacién de observaciones por terceros:

- una informacion mas detallada sobre tales procedimientos, incluida la informacién
sobre la facultad del solicitante para formular observaciones relativas a las
presentaciones pertinentes;

- la elaboracion o actualizacion de directrices sobre la participacion de terceros en el
proceso de concesion de patentes, y

- la posibilidad de incorporar un sistema de presentacién de observaciones por
terceros en los proyectos de busqueda mencionados en el documento SCP/14/3.

Una de las delegaciones evocé el debate en la segunda reunion del Grupo de Trabajo
del PCT, celebrada del 4 al 9 de mayo de 2009, sobre la posibilidad de introducir
observaciones formuladas por terceros en el sistema del Tratado de Cooperacion en
materia de Patentes (PCT). Otra delegacion observo la necesidad de comprender mejor
la eficacia de los sistemas de presentacion de observaciones por terceros para
incorporarlos en las directrices del PCT.

Ademas, algunas delegaciones resaltaron la pertinencia de los procedimientos de
revocacion en relacién con los procedimientos de oposicion y los objetivos similares de
ambos procedimientos.

[Fin del documento]



