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RESUMEN

1.  El presente documento es un estudio preliminar sobre los procedimientos de oposicién
de patentes en el que se contextualizan varios aspectos relacionados con |os procedimientos
de oposicién existentes de un modo exhaustivo y sin formular conclusiones.

2. Traslaintroduccién general se ofrece, en e capitulo 11, una perspectiva general delos
actuales procedimientos de oposicion existentes en muchos paises. En €l estudio se muestra
gue los procedimientos de oposicién varian de un pais a otro y se describen las caracteristicas
general es de | os procedimientos de oposicion de patentes.

3. End capitulo 111 se describen |os objetivos de los procedimientos de oposicion y la
funcidn que cumplen en la eficacia del sistema de patentes. Los costos y beneficios que se
derivan de las oposiciones se describen desde el punto de vistadelacalidad y lavalidez delas
patentes y de la eficienciay eficacia de | os procedimientos de patentes.

4. Ené€ capitulo IV se atienden especificamente |os acuerdos internacionales. Aungue no
hay ningun tratado internacional que regule especificamente los procedimientos de oposicion
de patentes, algunas disposiciones rel acionadas con |os aspectos procedimentales del Acuerdo
sobre los Aspectos de |os Derechos de Propiedad Intel ectual relacionados con el Comercio
(Acuerdo sobrelos ADPIC) y € Tratado sobre € Derecho de Patentes (PLT) podrian
aplicarse alos procedimientos de oposicion.

5. End capitulo V se describen las leyes y practicas nacionales o regionales del Brasil,
Egipto, laIndia, |a Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina Eurasiética de Patentes
(EAPO) como gjemplos concretos de diferentes procedi mientos de oposicion.

6.  Por ultimo, en e capitulo VI se explican otros mecanismos rel acionados con los
procedimientos de oposicién, como |os sistemas de reexaminacion que se aplican en algunos
paises y 10s mecanisSmos para que terceros presenten observaciones. Aungue no son
procedimientos de oposicion en sentido estricto, en 1o que respecta a objetivo que comparten
de aumentar la calidad de |as patentes concedidas, a tener en cuenta |los conocimientos
publicos en general, seincluyen en €l presente documento a fin de proporcionar informacion
suplementaria.
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.  INTRODUCCION

7.  Ensudecimotercera sesion, celebrada del 23 a 27 de marzo de 2009 en Ginebra, €
Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) pidi6 ala Secretariade la OMPI que
preparase, parala siguiente sesion del SCP, estudios preliminares sobre dos nuevas
cuestiones: latransferencia de tecnologiay los procedimientos de oposicion.

8.  El Comité entiende que tales cuestiones no se consideraran prioritarias sobre otras
cuestiones de la lista elaborada en la duodécima y decimotercera sesiones del SCP que figura
en el Anexo del documento SCP/13/7 (véase el apartado c) del parrafo 8 del documento
SCP/12/4 Rev.).

9.  Enconsecuencia, la Secretaria ha elaborado el presente documento que servirade
estudio preliminar sobre |os procedimientos de oposicion en la decimotercera sesion del SCP,
que se celebraradel 25 a 29 de enero de 2010.

10. En € presente documento se tratan principal mente |os procedimientos de oposicion
tradicionales, que son procedimientos inter partes en |os que un oponente impugnala
patentabilidad de unainvencion y e solicitante (o titular de la patente) tiene la oportunidad de
rebatirle. No obstante, en lo que respecta a objetivo de aumentar la calidad de | as patentes
concedidas al tener en cuentalos conocimientos publicos en general, en el capitulo VI se
describen brevemente al gunos mecani smos conexos, como |os sistemas de reexaminacion y
los mecanismos que posibilitan aterceras partes presentar en una oficina de patentes
informacion sobre el estado de latécnica.

11. Enladuodécimasesion del SCP, se aclar6 que el sistema de trabajo del Comité, a saber,
el procedimiento de avanzar por diversas vias, entre otras |a preparacion de estudios
preliminares, se acordaba con laintencion de elaborar un programa de trabajo del SCP (véase
el parrafo 123 del documento SCP/12/5 Prov.). Teniendo esto en cuenta, en el presente
estudio preliminar se contextualizan varias cuestiones relacionadas con |os procedimientos de
oposicion de un modo exhaustivo y sin presentar conclusiones.

Il. PERSPECTIVA GENERAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE OPOSICION

12.  Muchos paises incluyen procedimientos de oposicidn en sus sistemas de patentes. Los
procedimientos de oposicion ofrecen aterceros la posibilidad de impugnar la concesion de
una patente en el plazo que establezcalalegislacion aplicable. El oponente debe alegar al
menos uno de los motivos de oposicion que estipulalalegislacion aplicable. Los
procedimientos de oposicion guardan estrecha relacion con |os procedimientos de concesion
de patentes. El procedimiento de oposicion puede incoarse antes de que se conceda una
patente (oposicion anterior ala concesion) o después de haber sido concedida (oposicion
posterior alaconcesion). Lalndia, por emplo, contempla ambos procedimientos de
oposicion, € anterior y € posterior ala concesion de una patente. Uno de los objetivos
principales del procedimiento de oposicién es ofrecer un mecanismo sencillo, rpido y barato
gue asegure lacalidad y lavalidez de las patentes a posibilitar la pronta rectificacion de
patentes que se hayan concedido erroneamente. En general, |os procedimientos de oposicion
tienen lugar en la oficina de patentes y no en los tribunales. En agunas oficinas de patentes
se celebran ante un 6rgano especia encargado de dirimirlos.
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13. Con frecuencia el procedimiento de oposicién anterior ala concesién de una patente se
inicia unavez que se ha completado favorablemente el examen de la solicitud de la patente.
La Oficina publica su intencion de conceder |a patente respecto de lainvencién reivindicada
que se describe en la solicitud y establece un plazo parainiciar un proceso de oposicion. El
oponente debera alegar |os motivos de laoposicidn y presentar pruebas. Si durante dicho
plazo no se entabla procedimiento de oposicion alguno se concederala patente. Si se entabla
un procedimiento de oposicion, se notificara de ello a solicitante informéndole asimismo de
los motivos de la oposicion y de las pruebas presentadas (por € emplo, documentos del estado
de la técnica que demuestren carencia de actividad inventiva). El solicitante tendrala
oportunidad de cumplir los requisitos establecidos por lalegislacion aplicable y formular
observaciones en €l plazo fijado. De conformidad con lalegislacion, el oponente podra
responder alas observaciones del solicitante. A partir de las a egaciones presentadas por €
oponente y e solicitante, un examinador u otra persona facultada para dirimir procedimientos
de oposicion en e marco de lalegislacion aplicable decidira si debe o no concederse la
patente.

14. Los procedimientos de oposicion posteriores ala concesion son |0s que se interponen
cuando la patente ya ha sido concedida. Unavez gque se publicala concesién de una patente,
puede incoarse un procedimiento de oposicién y presentarse pruebas en € plazo previsto en la
legislacion aplicable. Al igual que en el caso de la oposicion anterior ala concesion, se
notificardde ello d titular de la patente y se le darala oportunidad de cumplir los requisitos
establecidos por lalegislacion aplicable y de formular observaciones en un determinado
plazo. Con arreglo adichalegislacion, el oponente tendréala posibilidad de responder alas
observaciones del titular. Y apartir de las alegaciones que hayan presentado €l oponentey €l
solicitante, la persona facultada para dirimir los procedimientos de oposicion en € marco de
lalegislacion aplicable decidirasi se mantiene o serevoca la patente.

15. Puesto que €l objeto de los procedimientos de oposicidn es proporcionar un mecanismo
simple que garantice la calidad y la validez de | as patentes concedidas, |as |eyes de muchos
paises establ ecen que cualquiera de las partes, incluido € solicitante o € titular de la patente,
puede interponer un procedimiento de oposicion. No obstante, algunas legislaciones
establecen que cualquier tercero (aexcepcion del solicitante o € titular) puede entablar un
procedimiento de oposicion. En muchos paises, paraincoar tales procedimientos es necesario
pagar unatasa.

16. Generalmente es posible recurrir, amenudo ante un tribunal, la decision que haya
tomado el érgano encargado de dirimir el procedimiento. Cabe sefidlar que, con arreglo al
parrafo 5 del articulo 62 del Acuerdo sobrelos ADPIC, |as decisiones administrativas
definitivas estaran sujetas arevision por una autoridad judicial o cuasijudicial. El nimero de
solicitudes de patente 0 de patentes con respecto a las cuales se incoan procedimientos de
oposicién no es muy ato. Los porcentajes de 2007 correspondientes a tal es procedimientos
en la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Oficina Alemana de Patentes y la Oficina
Coreana de Propiedad Intelectual son del 6,0%, e 4,6%y e 1,3% respectivamente.*

Base de datos de estadisticas de laOMPI. El porcentgje relativo alos procedimientos de
oposicién se ha calculado a partir del nimero de procedimientosincoadosy € nimero de
patentes concedidas en 2007.
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1.  FUNDAMENTOSY OBJETIVOS

17. Lafinaidad del sistema de patentes es fomentar lainnovacion garantizando un derecho
limitado y exclusivo paraimpedir que terceros utilicen unainvencion patentadasin el
consentimiento del titular y exigiendo al mismo tiempo a éste ultimo ladivulgacion a publico
de informacion completa sobre lainvencién. Para que este objetivo se cumplay se obtengala
proteccion de lainvencion, lalegislacion sobre patentes establ ece estrictos requisitos, tanto
procedimental es como sustantivos. Tales requisitos son fundamentales para la eficacia del
sistema de patentes, ya que se establecieron afin de asegurar que solo se conceda proteccion a
las invenciones que “valgalapena’ proteger alos fines de impulsar lainnovacion y satisfacer
los intereses de la sociedad en general.

18. No obstante, en larealidad se dan casos de invenciones en que, aun sin satisfacer todos
los requisitos establecidos por lalegislacién aplicable, se obtiene proteccion por patente. Por
gjemplo, puede ocurrir que la persona encargada del examen sustantivo pase por alto un
elemento del estado de latécnicay por inadvertencia adopte una decision favorable con
respecto ala patentabilidad de lainvencion reivindicada. Lo cual no tiene por qué
interpretarse como un examen mal hecho, puesto gue lainformacién sobre el estado de la
técnica podria haber sido publicada en un idioma poco comun o figurar en una publicacion
aislada. Pararectificar la concesion errénea de una patente, por lo general pueden entablarse
procedimientos de revocacion de una patente ante un tribunal competente o ante un 6rgano
administrativo o cuasijudicial, cuya decision puede a su vez ser revisada por un 6rgano
judicia. El procedimiento de oposicion ofrece un estrato administrativo méas en el examen
gue impide que se concedan erréneamente patentes mediante |a participacion de terceros en €
proceso de examen. Laidea es que |la participacion de terceros, que pueden tener un buen
conocimiento de latecnologia en cuestion, complemente |os recursos de que dispone la
oficina de patentes, 1o que aumenta la credibilidad de | as patentes concedidas. Como los
procedimientos de oposicion tienen lugar justo antes 0 después de que se conceda la patente,
puede rectificarse con prontitud la concesion erronea de patentes. Parad titular también
puede resultar ventajoso que se rectifique la concesién erronea de una patente en una etapa
temprana, yaque asi podra confiar con més criterio en lavalidez de su patente.

19. El procedimiento de oposicion presenta varias ventajas en comparacion con un proceso
de examen ante un tribunal. Entre otras:

i) € procedimiento de oposicion, que es un proceso administrativo, es generalmente
mas simple, rapido y barato;

i) cualquier persona puede incoar un procedimiento de oposicion (o cualquier
tercero) mientras que los procedimientos de revocacion de patentes, en algunos
paises, solo pueden ser interpuestos por |as partes que cumplan determinadas
condiciones, por g emplo, una parte que sea parte interesada o ala que afecte
negativamente la decision que serecurre. Asi, en e procedimiento de oposicion
setiene en cuenta el conocimiento mas amplio de la sociedad en general;

iii)  enlos 6rganos que dirimen los procedimientos de oposicion, la decision estaen
manos de examinadores o de otros funcionarios con conocimientos técnicos; |os
jueces, por € contrario, no tienen por qué estar familiarizados con la tecnologia en
cuestion.
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20. Si bien €l objetivo principal de los procedimientos de oposicidn es asegurar que no se
concedan patentes a creaciones que no cumplen los requisitos de patentabilidad, tienen
ademéas e importante objetivo de salvaguardar lainformacion que forma parte del dominio
publico.? Aun siendo posible incoar un procedimiento de revocacion, la concesién de
patentes de poca calidad puede tener un efecto limitador en e dominio publico. En otras
pal abras, unavez que se ha concedido errébneamente una patente, la invencion reivindicada,
gue en otros casos formaria parte del dominio publico, solo podra ser utilizada por terceros
con el consentimiento del titular.

21. Por otraparte, e procedimiento de oposicién acarrea un costo y no siempre esta libre de
criticas. En primer lugar, para que & procedimiento de oposicion resulte eficaz, la
administracion (la oficina de patentes) necesita contar con |os recursos adecuados, como
examinadores cualificados técnicamente con competencias pararevisar ladecisién inicial .

22. El principal problema que planteala elaboracion de un procedimiento de oposicion es,
no obstante, & posible retraso que puede acarrear en el proceso completo de concesion de una
patente. Cuando se emprenden varios procedimientos de oposicion basados en diferentes
elementos del estado de latécnicay en diferentes motivos, € solicitante (o € titular)
contestara a cada oponente y defendera su invencion. Puesto que cualquiera puede incoar un
procedimiento de oposicion, en los casos compl g os podrian incoarse muchos de estos
procedimientos.* Por una parte, e procedimiento de oposicién anterior ala concesién de una
patente fomentala seguridad juridica, a posibilitar el examen por terceros de la patentabilidad
de unainvencion antes de que se conceda la patente. Es decir que dicho procedimiento
aumenta lavalidez de las patentes concedidas. Por otra parte, mientras esta en curso €l
procedimiento de oposicion anterior ala concesion, no se tramitan las demés solicitudes que
todavia han de examinarse en la oficina, respecto de las cuales no se iniciarédn procedimientos
de oposicion. En lapractica solo se interponen procedimientos de este tipo con respecto a
muy pocas solicitudes. Lo que acarrea en consecuencia retrasos en la concesion de patentes.
Si bien e procedimiento de oposicion posterior ala concesion no abarca el periodo
comprendido entre la presentacién de la solicitud y la concesién de la patente, en el tiempo en
que se resuelve € procedimiento la observancia de la patente concedida esincierta. En
resumen, |as personas encargadas de adoptar politicas deben tener en cuenta dos € ementos:
por una parte, un proceso de examen adicional puede tener un efecto positivo en e fomento
delainnovacion, a aumentar lacalidad y lavalidez de las patentes concedidas. Por otra
parte, dicho proceso adicional puede tener un efecto negativo en el fomento de lainnovacion,
al retrasar |os tramites de concesion de patentes.

Las recomendaciones N.° 16 y 20 de la Agenda de la OMPI parael Desarrollo serefieren alas
cuestiones del dominio publico.

Alternativamente, una oficina de patentes que no disponga de recursos para efectuar un examen
sustantivo puede concertar acuerdos de cooperacidn con otras oficinas.

Por giemplo, en & caso Oncomouse (EP 0169672) se incoaron 17 procedimientos de oposicion,
y en el caso Edinburgh/stem cells (EP 0695351) se incoaron 14. En un estudio se muestra que
con € valor de la patente aumenta la posibilidad de que se interpongan procedimientos de
oposicidn, y que estos procedimientos son especial mente frecuentes en los ambitos de intensa
actividad de patentes y que presentan unaincertidumbre técnica o de mercado muy alta.
(Dietman Harhoff, Markus Reitzig “ Determinant of opposition against EPO patent grants —the
case of biotechnology and pharmaceuticals’, International Journal of Industrial

Organization, 22 (2004), 443-480).



SCP/14/5
pagina 7

23. Loscambiosintroducidos en €l procedimiento de oposicion del Japon durante los
altimos 15 afios tienen interés desde la perspectiva politica mencionada anteriormente. Antes
de 1994, lalegislacion japonesa sobre patentes incluia un procedimiento de oposicion anterior
alaconcesion de patentes con e gque se podia complementar el examen mediante
examinadores de |os aspectos sustantivos. No obstante, |a preocupacién por los retrasos en la
concesion de patentes se fue intensificando hasta que, en 1994, e procedimiento de oposicion
anterior alaconcesion fue sustituido por € posterior alaconcesion. Asi, en el Japon
coexisten dos mecanismos paraimpugnar lavalidez de patentes concedidas. € procedimiento
de oposicidn posterior alaconcesion de patentes y el recurso administrativo de revocacion de
patentes. El procedimiento de oposicion posterior ala concesion puede ser interpuesto por
cualquier personaen e plazo de seis meses desde |a fecha de concesion de la patente. No
obstante, €l oponente no puede participar enteramente en €l proceso de revision, que sellevaa
cabo entre laoficinade patentesy € titular de la patente. El mecanismo seided de modo que
la oficina de patentes examine su decision inicial a partir de las pruebas que haya aportado €l
oponente y del contraargumento, en su caso, que haya presentado € titular. Por otra parte, €
recurso de revocacion de una patente, que es un procedimiento inter partes, puede ser
interpuesto por una parte interesada en cual quier momento después de la concesion de la
patente. Posteriormente este doble sistema resultd problemético, ya que la misma patente
podia ser objeto tanto de la oposicion posterior alaconcesion como del recurso de revocacion
en dos asuntos separados. La situacion se complicd aln més tras la decision del Tribunal
Supremo de abril de 2000, segun la cual los tribunales judiciales tenian competencia para
revisar lavalidez de |as patentes con independencia de la situacién y € resultado de los
procedimientos de apel acién interpuestos ante la Oficina Japonesa de Patentes.”

24. A fin de simplificar los procedimientos de examen tras la concesiOn de una patente,

en 2004 se suprimié el procedimiento de oposicién posterior alaconcesion, y € mecanismo
pararecurrir una patente concedida quedd simplificado a un Unico procedimiento, esto es el
recurso administrativo de revocacion de una patente. En el marco del recurso de revocacion
de patentes revisado cualquiera puede, en principio, interponer un recurso. A fin de ofrecer
unaopcion mas simple y barata para facilitar lainvalidacion de patentes que hayan sido
concedidas erroneamente, la Oficina ha creado un mecanismo que posibilita a terceros
presentar, gratuitamente, toda informacién que pueda resultar valiosa con respecto alos
diversos requisitos de patentabilidad, aun cuando la patente ya haya sido concedida.

25. Conviene también tener en cuenta la experiencia de Chinaen la elaboracion de un
procedimiento de oposicion. Antes de 1992, en China existia un procedimiento de oposicion
anterior alaconcesion de patentes, que se sustituyé por €l procedimiento posterior ala
concesién debido alos retrasos en la concesion de patentes. Antes del afio 2000 existian dos
sistemas: un procedimiento de oposicién posterior alaconcesion y un procedimiento de
invalidacion posterior alaconcesion. Ambos sistemas se diferenciaban en los motivos que
debian aegarse para obtener lainvalidacion de una patente y en los plazos para interponer un
recurso. En concreto, € procedimiento de invalidacion no podiaincoarse hasta que no se
hubiera resuelto el procedimiento de oposicidn sobre la misma patente. En el afio 2000 se
enmendd lalegislacién sobre patentes a fin de abolir € procedimiento de oposicién posterior
alaconcesion. Laenmienda eranecesariaya que en tal situacion podia ocurrir que € titular
tuviera que enfrentarse a multiples oposiciones y porque dicho procedimiento suponia una
sobrecarga parala Oficina Estatal de Propiedad Intelectual (SIPO). Actualmente, € Gnico

> Fujitsu v. Texas Instruments, 1998(O)N.° 364, Tribunal Supremo, 11 de abril de 2000.
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procedimiento disponible pararecurrir lavalidez de una patente es el procedimiento de
invalidacion de patentes.®

26. Aunquetal vez seaaln muy pronto para adelantar conclusiones sobre |os cambios que
se efectuaron en € Japon y China, parece que en el trazado de un procedimiento de oposicion
nacional debe tenerse en cuenta la existencia de otras opciones pararevisar lavalidez de
patentes. Parece que s el sistema de patentes de un pais contempla mas de un mecanismo de
revision, un nuevo mecanismo deberia ofrecer nuevas ventgjas y no constituir simplemente la
duplicacion de otro sistema de examen. Esto puede complicar |os procedimientos, retrasar
todo el proceso de adopcion de la decisiéon administrativa definitiva'y aumentar asimismo la
incertidumbre juridica.

IV. MARCO JURIDICO INTERNACIONAL

27. No hay ningun tratado internacional que regule especificamente |os procedimientos de
oposicion. Los paisestienen lalibertad de incluir, o de no hacerlo, mecanismos de oposicion
en sus leyes nacionales. Si bien los tratados existentes no contienen requisitos sustantivos con
respecto alos procedimientos de oposicion, agunos de los requisitos procedimentales de
caracter general que se estipulan en e Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con e Comercio (Acuerdo sobrelos ADPIC) y en €
Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) pueden aplicarse alos procedimientos de
oposicion.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)

28. El parrafo 4 del articulo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que cuando la
legislacion de un miembro establezca procedimientos de revocacion administrativay
procedimientos inter partes como |os de oposicion, revocacion y cancelacion, se regirén por
los principios generales enunciados en los parrafos 2 y 3 del articulo 41. Dichos parrafos
establecen o siguiente:

“2. Losprocedimientos relativos ala observancia de | os derechos de propiedad
intelectual seran justosy equitativos. No seran innecesariamente complicados o
gravosos, ni comportaran plazos injustificables o retrasos innecesarios.

3. Lasdecisiones sobre el fondo de un caso se formularén, preferentemente, por
escrito y serén razonadas. Se pondran adisposicion, a menos de las partesen €
procedimiento, sin retrasos indebidos. Solo se basaran en pruebas acerca de las cuaes
se haya dado alas partes |a oportunidad de ser oidas.”

29. Ademas, € parrafo 5 del articulo 62 establece que | as decisiones administrativas
definitivas de los procedimientos mencionados en € parrafo 4 del articulo 62, por ggemplo los
procedimientos de revocacion administrativa o procedimientos inter partes como €l de
oposicidn, estaran sujetas arevision por una autoridad judicial o cuasijudicial. No obstante,

6 Haitao Sun, “Post-Grant Patent Invalidation in China and in the United States, Europe, Japan:
A Comparative Study”, 15 Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law
Journal, 2004.
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no habréa obligacion de ofrecer la oportunidad de efectuar dicha revision cuando |os resultados
de los procedimientos de oposicion o de revocacion administrativa no sean satisfactorios,
siempre que los motivos de tal es procedimientos puedan ser objeto de procedimientos de
invalidacion.

30. Por otra parte, como norma general, de acuerdo con el parrafo 2 del articulo 62, los
miembros se aseguraran de que los procedimientos relativos a la concesion de patentes,
siempre que se cumplan las condiciones sustantivas parala adquisicion del derecho, permitan
su otorgamiento dentro de un periodo razonable, afin de evitar que &l periodo de proteccion
se acorte injustificadamente.

Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT)

31. De conformidad con el parrafo 1 del articulo 10 del PLT, el incumplimiento de
determinados requisitos formales relativos a una solicitud no podra constituir motivo de
revocacion o invalidacién de una patente, seatotal o parcialmente, excepto cuando €l
incumplimiento del requisito de forma sea consecuencia de unaintencion fraudulenta. Los
requisitos de forma son los siguientes: i) forma o contenido de la solicitud (parrafo 1 del
articulo 6 del PLT); ii) requisitos de formarelativos a formulario de petitorio, alastasas o a
documento de prioridad (parrafos 2, 4 y 5 del articulo 6 del PLT); iii) formay medios de
transmision de comunicaciones (parrafos 1y 3 del articulo 8); yiv) idiomay firmadelas
comunicaciones (parrafos 2 y 4 del articulo 8). En otras palabras, unavez que se ha
concedido una patente, no sera revocada o invalidada aduciendo que se han incumplido los
requisitos formales mencionados anteriormente.

32. Ademss, € parrafo 2 del articulo 10 del PLT establece que una patente no podra ser
revocada o invalidada, total o parcialmente, sin que € titular hayatenido la oportunidad de
formular observaciones sobre larevocacién o lainvalidacion prevista, y de efectuar
modificaciones y correcciones cuando le esté permitido en virtud de lalegislacion aplicable,
dentro de un plazo razonable.

33. Por otraparte, € articulo 11 del PLT establece la posibilidad, en determinadas
condiciones, de disponer de una prorroga de un determinado plazo para entablar un
procedimiento ante la oficina de patentes, y €l articulo 12 del PLT establece que una Parte
Contratante dispondra que, cuando un solicitante haya perdido sus derechos por no cumplir un
plazo, la oficina restablecerd | os derechos, siempre que € incumplimiento del plazo ocurraa
pesar de la diligencia debida exigida por las circunstancias o cuando €l retraso no sea
intencional. No obstante, con arreglo a punto vi) del parrafo 5 delareglal2y a puntoiv) de
laregla 13 del PLT, ninguna Parte Contratante estara obligada, en virtud del articulo 11 del
PLT, a conceder una medida compensatoria o € restablecimiento de derechos, en virtud del
articulo 12, respecto del plazo parainterponer un recurso en procedimientos inter partes. En
otras palabras, una Parte Contratante es libre de establecer, o de no hacerlo, la prérroga de una
plazo o € restablecimiento de derechos con respecto a plazo previsto paraincoar un
procedimiento inter partes como e de oposicion.

34. No obstante, al adoptar estas reglas, la Conferencia Diplomética adopt6 la declaracién
concertada N.° 5, en que se establece que si bien es apropiado excluir los recursos relativos a
los procedimientos inter partes de las medidas compensatorias contempladas en los
articulos 11y 12, es también conveniente que lalegislacion aplicable de las Partes
Contratantes prevea medidas apropiadas en esas circunstancias, que tomen en consideracion
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los intereses concurrentes de terceros, asi como los intereses de otras partes gjenas alos
procedimientos.

V. EJEMPLOS DE PROCEDIMIENTOS DE OPOSICION

35. Como se hamencionado anteriormente, cada pais puede tener sus razones para
introducir en su legislacion procedimientos de oposicién, o para no hacerlo. En los paises con
procedimientos de oposicion, |os requisitos procedimentales y sustantivos presentan aspectos
comunes, pero difieren en los detalles, que reflgan necesidades distintas. Entre otras, las
diferencias son las siguientes. i) oposicion anterior 0 posterior ala concesion de una

patente; ii) derecho aincoar un procedimiento de oposicion; iii) plazo paraincoar un
procedimiento de oposicion; iv) motivos de laoposicion; V) requisitos de |os procedimientos
inter partes, como una peticién, una notificacion alas partes, alegaciones, pruebas, audiencia,
decision definitiva, etcétera; y vi) recurso contrala decision definitiva (autoridad competente,
plazo paraincoar un recurso, etcétera). En los siguientes parrafos se ilustran los

procedi mientos de oposicion de varios paises 0 regiones.

Brasil

36. LaLey dePropiedad Industrial del Brasil” establece procedimientos administrativos de
anulacién gue pueden incoarse ex officio o por peticién de cualquier persona que tenga un
interés legitimo, en un plazo de seis meses desde |a fecha de concesién de la patente.®

37. Los procedimientos administrativos de anulacion pueden instruirse alegando cualquiera
de los siguientes motivos:®

i) incumplimiento de los requisitos juridicos de patentabilidad;

i) incumplimiento, en las descripciones y reivindicaciones, de |os requisitos de
divulgacion suficiente y de habilitacion;

iii) € objeto de la patente abarca un ambito mayor al que se especificaen la solicitud
de patente presentada inicialmente;

iv) omision, en € proceso de concesion de la patente, de alguna de las formalidades
esenciales, indispensables parala concesion de la patente.

38. Unavez que se aceptalasolicitud de anulacion, se notificade ello al titular de la patente
y seleinvita a presentar observaciones a respecto en un plazo de 60 dias contados a partir de
lafecha en que recibe la notificacion. Tras ese plazo, se hayan o no presentado
observaciones, € Institutito Nacional de Propiedad Industrial (INPI) emite una opinion e
invitaa titular de la patente y ala persona que haya presentado la solicitud de anulacion a que
presenten observaciones en otro plazo de 60 dias.™

! Ley de Propiedad Industrial N.°©9.279, 14 de mayo de 1996.
8 Articulo 51 delaLey del Propiedad Industrial.
o Articulo 50 delaLey de Propiedad Industrial.
10 Articulo 53 dela Ley de Propiedad Industrial.
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39. Unavez vencido € plazo de 60 dias, aun cuando no se hayan presentado observaciones,
el Presidente del INPI dirime el asunto a partir de las conclusiones de los informes técnicos y
juridicos que le hayan presentado |os departamentos competentes del INPI encargados de su
estudio. Ladecisién del Presidente es definitivay no puede recurrirse.** Laanulacion de una
patente surtira efecto desde la fecha de presentacion de la solicitud.*?

Egipto

40. En Egipto existe laposibilidad de entablar, ante la Oficina Egipcia de Patentes,
procedimientos de oposicion antes de la concesion de una patente. El articulo 16 delaLey
sobre la proteccion de los derechos de propiedad intel ectual ™ establece que toda parte puede
interponer ante la Oficina de Patentes un recurso de una patente alegando las razones de ello
en el plazo de 60 dias desde que se publicala aceptacion de la solicitud en el boletin de
patentes. Parainterponer dicho recurso es necesario pagar unatasa que se reembolsara en
caso de que la oposicién sea aceptada.

41. Enlos casos en que la solicitud guarda relacién con cuestiones de defensa, produccion
de equipo militar, seguridad, o incide en cuestiones relativas alasalud, € Ministerio
competente puede oponerse ala concesién de la patente en un plazo de 90 dias desde lafecha
de publicacién delasolicitud.™

42. Unavez que se acepta el recurso de oposicion, la Oficinaremitiraa solicitante una
copiadel recurso en € plazo de 7 dias desde su recepcion. El solicitante podraresponder alas
alegaciones que figuran en € recurso de oposicion en el plazo de 15 dias desde que recibe la
notificacion del recurso. A continuacion la Oficina envia ala parte oponente una copiade la
respuesta del solicitante en el plazo de 7 dias desde que larecibe.™

43. El examen del recurso de oposicion corre a cargo de un Comité integrado por un
presidente, que es juez de un tribunal de apelacion, o una persona de anal ogas competencias
que seamiembro del sistemajudicial, un juez adjunto a Consgjo de Estado (tribunal
administrativo) mas otros tres miembros con las competencias adecuadas. LalLey no
establece |a participacion obligatoria en lalabor del Comité de representantes de la Oficina de
Patentes. En algunos casos, € Comité puede solicitar €l asesoramiento de un experto del
Gobierno o de un experto externo.’® EI Comité adopta una decisién en un plazo de 60 dias
desde la fecha en que se present6 e recurso de oposicion.'” Posteriormente, la Oficina
informa alas partes sobre la decision explicando |os motivos de dicha decision en un plazo

de 10 dias desde su publicacion.*®

1 Articulo 54 dela Ley de Propiedad Industrial.

2 Articulo 48 dela Ley de Propiedad Industrial.

13 Ley N.282/2002 sobre la proteccion de |os derechos de propiedad intelectual.

1 Articulo 17 delaLey N.° 82/2002 sobre la Proteccion de los derechos de propiedad intel ectual.
' Regla24 del Reglamento delaLey N.° 82/2002.

6 Reglas27y 28 ddl Reglamento delaLey N.° 82/2002.

ol Articulo 36 delaLey N.° 82/2002 sobre la Proteccion de los derechos de propiedad intel ectual.
' Regla29 del Reglamento delaLey N.° 82/2002.
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44. Tanto la Oficina de Patentes como cualquier otra parte interesada podrarecurrir la
decisién del Comité ante e tribunal administrativo en el plazo de 60 dias desde lafechaen
que se notifica

India

45. Laley de Patentes de la India contempla los procedimientos de oposicion anteriores 'y
posteriores ala concesion de patentes. Tras la publicacién de una solicitud de patente y antes
de que se conceda, cualquier persona puede interponer un recurso de oposicion ala concesion
de lapatente™ ante e Director General de la Oficina de Patentes, Disefios y Marcas de la
India. Juntamente con |la presentacion de pruebasy de la solicitud de vista, el recurso puede
instruirse alegando |os siguientes motivos:

i) € solicitante, 0 sumandante o representante, obtuvieron ilegitimamente la
invencion, o una parte de lamisma, perteneciente al oponente o0 a su mandante o
representante;

ii) lainvencion reivindicada ha sido publicada antes de la fecha de presentacién
(fecha de prioridad) en la descripcion de una solicitud presentadaen laIndiaen o
posteriormente a lafecha de 1 de enero de 1912, 0 en cualquier otro documento, en lalndiao
en otro lugar, siempre que la excepcion del periodo de graciano afecte ala divulgacion;

iii)  lainvencion reivindicada se describe en lareivindicacion contenida en una
descripcién completa publicada en o posteriormente ala fecha de presentacion (fecha de
prioridad) de lareivindicacion del solicitante y presentada en relacion con una solicitud de
patente en la India antes de |a fecha de presentacion (fecha de prioridad) de lareivindicacion
del solicitante;

iv) lainvencion reivindicada es conocida o utilizada publicamente en la India antes
de lafecha de presentacion (fecha de prioridad). Cuando unainvencion reivindicada es una
invencion relativa a un proceso, se considerara una invencion conocida o utilizada
publicamente en la India antes de la fecha de presentacion (fecha de prioridad) de la
reivindicacion si ya se hubieraimportado en la India un producto elaborado mediante dicho
proceso antes de esafecha, salvo en €l caso en que dichaimportacién se ha producido
anicamente alos fines de un ensayo 0 examen aceptabl es.

v) lainvencion reivindicada es evidente y no hay duda de que no entraia actividad
inventiva, teniendo en cuentalas cuestiones sobre la publicacion referidas en € puntoii) o los
usos registrados en la India antes de la fecha de presentacion (fecha de prioridad);

vi) € objeto delainvencion reivindicada no es unainvencion segun ladefinicion de
laLey ni es patentable en el marco delaLey;

vii)  laespecificacion completa no describe suficiente ni claramente lainvencién o e
modo de obtenerla;

¥ Articulo 25.1) delaLey de Patentes de 1970.
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viii) € solicitante no hadivulgado lainformacién prescritaen el articulo 8 delaLey
(informacién relativa a solicitudes extranjeras correspondientes) o ha presentado informacion

fdsa

ix) a reivindicar laprioridad, la solicitud no fue presentada en € plazo de 12 meses
desde lafecha de prioridad;

X) ladescripcion completa no divulga, o menciona en forma engafiosa, lafuente o el
origen geografico del material bioldgico utilizado en lainvencion;

xi) lainvencion reivindicada en la descripcion completa se prevé gracias alos
conocimientos, orales o de otro tipo, disponibles en cualquier comunidad local o indigenade
laIndia o de cualquier otro pais.

46. Conformealaregla55.1A), no se concederan patentes antes de que venza el plazo de
seis meses desde la fecha de publicacion de lasolicitud. En otras palabras, parainterponer un
recurso de oposicion antes de que se conceda una patente, |os terceros disponen de seis meses
como minimo desde la fecha de publicacion de la solicitud. Si € Director General opina que
la solicitud debe rechazarse 0 enmendarse, se lo notificara al solicitante y le enviara ademas
una copia de los documentos presentados por € oponente. En respuesta, € solicitante puede
presentar su declaracion y pruebas en apoyo a su solicitud en el plazo de tres meses desde la
fecha en que recibe la notificacion del Director General. Tras examinar las declaracionesy
pruebas de ambas partes, el Director General decidirasi debe 0 no concederse la patente.

47. Unavez que una patente ha sido concedida, |os terceros tienen una nueva oportunidad
para interponer un recurso de oposicién.?’ Dicho recurso puede ser interpuesto por cual quier
personainteresada antes de que venza €l plazo de un afio desde lafecha en que se publicala
concesioén de una patente, alegando |os mismos motivos que se exponen en €l parrafo 46. El
Director Genera notificaraa titular de la patente que se hainterpuesto un recurso de
oposicién.? El oponente enviara una declaracion escrita exponiendo sus intereses, |os hechos
en que basa su oposicion, las medidas que espera que se tomen asi como las pruebas, si
dispone de ellas, junto con e recurso de oposicion; ademas, remitird al titular de la patente
una copia de su declaracion y de las pruebas, en su caso.”? El titular puede responder al
recurso del oponente y presentar pruebas que apoyen la patente en el plazo de dos meses
desde que recibe la copia de ladeclaracion y | as pruebas del oponente. El titular remitirdasu
vez una copiade su respuestaa oponente. Si € titular no contesta en el plazo de dos meses,
se considerard revocada la patente.”® Unavez que el oponente recibe la respuesta del titular,
puede, en € plazo de un mes, presentar pruebas relativas exclusivamente alas pruebas del
titular, e informaraal respecto d titular.?*

48. El recurso de oposicion posterior alaconcesion de una patente es examinado por un
organo integrado por tres miembros. Este érgano examinatodos los documentosy las
pruebas presentadas y a continuacion presenta recomendaciones al Director General. Tras
recibir dichas recomendacionesy tras dar a titular y a oponente la oportunidad de ser oidos,

2 Articulo 25.2) delaLey de Patentes de 1970.
2L Articulo 25.3) delaLey de Patentes de 1970.
22 Regla57 dedl Reglamente de Patentes de 2003.
% Regla58.2) del Reglamento de Patentes 2003.
#  Regla59 del Reglamento de Patentes 2003.
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el Director General ordenara que la patente se mantenga, se enmiende o se revoque.”® El
Director General no tendra en cuenta documentos personal es, ensayos 0 usos secretos de la
invencion alahora de determinar e cumplimiento de los puntosiv) y v) del parrafo 46.

49. Ené articulo 26 delaLey de Patentes se contemplan disposi ciones especificas paralos
casos en |0s que se acepte una oposicidn por considerarse que lainvencion reivindicada ha
sido obtenida indebidamente del oponente (véase € inciso i) del parrafo 46 supra). En esos
casos, el Director General puede tomar una decision en € sentido de modificar la patente alos
fines de ponerlaanombre del oponente. Andlogamente, si una parte de lainvencion descrita
en el fasciculo de patente se ha obtenido indebidamente del oponente, e Director Genera
podratomar una decision en el sentido de que se modifique el fasciculo excluyendo dicha
parte de lainvencion.

50. Ladecision quetome e Director Genera en relacion con una oposicion previao una
oposicion posterior ala concesion puede ser objeto de apelacion ante la Junta de Apelaciones
en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de la decision, amenos de que en las
normas de dicha junta se contemplen otros plazos.

Oficina Eurasiatica de Patentes

51. En € Convenio sobre |la Patente Eurasiatica se contemplan disposiciones de revocacion
posterior ala concesion en relacion con las patentes eurasiaticas. Las patentes eurasiaticas
pueden ser revocadas por cualquier persona, salvo €l titular de la patente, presentando con ese
fin una notificacion de oposicidn en un plazo de seis meses contados a partir de lafecha de
publicacion de lainformacion de concesion de la patente eurasidtica de que se trate®. No se
contemplala posibilidad de alargar €l plazo parala presentacion de notificaciones de
oposicién?’. Tampoco se contempla la posibilidad de restablecer e derecho a presentar una
notificacion de oposicién en razén de la expiracion del plazo de presentacion.”

52. Lanoatificacion de oposicion debera presentarse por escrito, exponer 1os motivos por los
gue se presenta una oposicion e ir acompainada del pago de | as tasas estipuladas a ese
respecto.” El examen de la oposicién deberd realizarse en un plazo de seis meses contados a
partir de lafecha de su recepcion por la Oficina Eurasiética de Patentes (en adelante
denominadala“Oficina Eurasiatica’).

53. Enlanotificacion de oposicién podran alegarse |os siguientes motivos de revocacion de
|a patente:*°

% Articulo 25.4) delaLey de Patentes de 1970.

% Véase laregla’53.1) del Reglamento de Patentes del Convenio sobre la Patente Eurasi&ticay €l
parrafo 1.1 de las Normas de Presentacion y Examen de Oposiciones ala Concesion de Patentes
Eurasi&ticas sobre la base de una Revocacion Administrativa de dichas Patentes (en adelante
denominadas “ Normas de Presentacion y Examen de Oposiciones’).

2 Regla37.4) del Reglamento de Patentes.

% Regla39.3) del Reglamento de Patentes.

#  Regla53.5) del Reglamento de Patentes.

%0 Regla 53.2) del Reglamento de Patentesy parrafo 1.8 de las Normas de Presentacion y Examen
de Oposiciones.
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i) incumplimiento de las condiciones de patentabilidad, por determinarse que
lainvencion:
—  noesnueva,
- no entrafia actividad inventiva;
- no tiene aplicacion industrial;
- NO Se reconoce per se como invencion;
—  formaparte de lo que se consideran soluciones en relacion con las
cual es no se conceden patentes eurasi éticas.

ii) enlasrevindicaciones figuran caracteristicas que no figuraban en la
solicitud originalmente presentada.

54. Cadaunade las condiciones que acaban de enumerarse constituyen, por separado,
motivos de revocacion de patentes eurasidticas. Lai) indicacion incorrectade titular de la
patente o inventor en la patente eurasiatica; ii) e incumplimiento de los requisitos estipulados
en lo que respecta alamateriadd fasciculo o los dibujos; y iii) € incumplimiento del
requisito de unidad de lainvencion no constituyen motivos parala revocacion administrativa
en lo que respecta alas patentes eurasi&ticas.*

55. Si a presentarse una notificacién de oposicion se cumplen los requisitos estipulados a
ese respecto?, la Oficina Eurasi&tica aceptard dicha notificacion e informaré al oponente
acerca de la aceptacion del examen delaoposicion einvitaraal titular de la patente a
responder a dicha notificacion en el plazo estipulado por la Oficina Eurasiatica®®

56. El titular de la patente sometera ala Oficina Eurasiatica su respuesta con respecto ala
notificacion de oposicion y expondra las razones por las que refuta las reivindicaciones del
oponente, y podré efectuar cambios y modificaciones en la patente.>

57. Seguidamente, la Oficina Eurasiética enviaralarespuestay los cambiosy
maodificaciones realizados por € titular de la patente a oponente o, en el caso de haberse
presentado varias notificaciones de oposicion, atodos los oponentes. Si lo considera
necesario, la Oficina Eurasiatica podrainvitar al oponente a exponer su punto de vista con
respecto alarespuesta del titular de la patente en el plazo estipulado en la comunicacion.®

58. El examen de la natificacion de oposicion en cuanto al fondo y la decision acercade la
misma sera realizada, en nombre de la Oficina Eurasiética, por unajuntaintegrada por tres
examinadores como minimo, empleados de la Oficina Eurasiética, de los cuales, dos por o
menos no guarden relacién con la decision de conceder la patente eurasi ética objeto de
oposicion. Si se juzga necesario, también formara parte de lajunta un jurista de la Oficina
Eurasiatica. El presidente de lajunta sera designado de entre los examinadores que no hayan
participado en la decision de conceder la patente objeto de oposicion.

31
32

Péarrafo 1.8 de las Normas de Presentacién y Examen de Oposiciones.

Para presentar una notificacion de oposicidn hay que cumplir las condiciones estipuladas en los
parafos 1, 5y 6 delaRegla53 del Reglamento de Patentes, y la Seccién 1 de las Normas de
Presentacion y Examen de Oposiciones.

Pérrafo 3.2 de las Normas de Presentacion y Examen de Oposiciones.

Pérrafo 3.5 de las Normas de Presentacion y Examen de Oposiciones.

Péarrafo 3.8 de las Normas de Presentacién y Examen de Oposiciones.

33

35
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59. Lajuntaexaminaralanotificacion de oposicién con respecto alos motivos de
revocacion que se expongan en lamisma. Lajuntatiene lafacultad de examinar lavalidez de
la concesion de |a patente sobre la base de otros motivos no expuestos en |a notificacion.*

60. El examen de lanotificacién de oposicion en cuanto al fondo culminaré con una
decision sin que haya que proceder avista alguna, a menos de que las partes soliciten que se
organice unareunion de ese tipo o que la Oficina Eurasiética considere conveniente
organizarla.

61. El procedimiento administrativo de revocacién puede traducirse en una decision por
parte de la Oficina Eurasi atica de revocar |a patente de que se trate, de rechazar la notificacion
de oposicién o de corregir o modificar la patente. La patente eurasiética que haya sido
descalificada a raiz de un procedimiento de revocacion, ya seatotal o parcialmente, se
considerard invélida en todos |os Estados contratantes a partir de lafecha de presentacion de
lasolicitud eurasitica.’

62. Ladecision acercade un procedimiento de oposicién ala concesion de una patente
eurasi atica es publicada en la Gaceta de la Oficina Eurasiética. En caso de que laoposicion
dé lugar a una modificacion de la patente, la Oficina Eurasiética publicara €l nuevo fasciculo
de la patente con la descripcion, las reivindicaciones y los dibujos en la forma en que hayan
sido modificados. En caso de que se interponga un procedi miento de apelacion no se
procedera a acto alguno relacionado con la puesta en préactica de la decision acercade la
oposicién, incluida laintroduccién de cambios en el Registro de patentes eurasiaticas, o la
publicacion de informacion acerca de la decision sobre la oposicion en € Boletin de la
Oficina Eurasi &tica, hasta que se tome una decision con respecto ala apel acion.

63. Todaparte interesadaen e examen de la oposicidn puede interponer una apelacion
contrala decision en cuestion ante € Presidente de la Oficina Eurasiatica en un plazo de
cuatro meses contados a partir de lafecha de la notificacion deladecision. El Presidente de
la Oficina Eurasiética examinarala apelacién y dispondra que se proceda a un nuevo examen
de la oposicién por la Junta o tomara una decision definitiva acerca de la oposicion.®®

Oficina Europea de Patentes (OEP)

64. En e Convenio sobre la Patente Europea se contemplan procedi mientos de oposicion
posterior alaconcesion. En €l plazo de nueve meses a contar desde la publicacion de lanota
de la concesion de la patente europea en €l Boletin Europeo de Patentes, cual quier persona
podra oponerse a una patente ante la Oficina Europea de Patentes previo pago de latasa de
oposicion.® El titular de la patente no tiene derecho ainterponer un procedimiento de
oposicién® aunque puede solicitar la limitacion de su patente en virtud de lo dispuesto en el
articulo 105a del Convenio sobre |a Patente Europea.

% Parrafo 4.4 de las Normas de Presentacion y Examen de Oposiciones.

¥ Regla53.4) del Reglamento de Patentes.

¥ Regla53.8) del Reglamento de Patentes.

¥ Articulo 99 del Convenio sobre la Patente Europea.
© G 9/93(0J12/1994,891).
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65. Lanoatificacion de oposicidn debe presentarse por escrito y contener, entre otras cosas,
unadeclaracion del alcance de la oposicidn con respecto ala patente y |0s motivos en que se
basa di CI‘EI oposicion, asi como unaindicacion de los hechos y pruebas relativas alos
motivos.

66. LaDivision de Oposicion de la OEP se encargadel examen de toda oposicion
interpuesta con respecto a una patente europea. Estéintegrada por tres examinadores
técnicos, y en agunos casos, en lamedida en que la naturaleza de la decision asi 10 exija,
puede verse ampliada paraincorporar a un examinador competente en cuestiones juridicas.*

67. Como seestipulaen e articulo 100 del Convenio sobre |a Patente Europea, solo se
pueden presentar oposiciones sobre la base de los siguientes motivos. si lamateria objeto de
la patente no es patentable con arreglo alo dispuesto en los articulos 52 a 57 (invenciones
patentables, excepciones ala patentabilidad, novedad, divulgaciones no perjudiciales,
actividad inventiva, aplicacion industrial); si lainvencion no ha sido suficientemente
divulgada de modo que un experto en lamateriapuedarealizarla; y s €l contenido de la
patente vamas alla ddl contenido de la solicitud presentada o, si la patente ha sido concedida
sobre la base de una solicitud divisional o de una nueva solicitud con arreglo alo dispuesto en
el articulo 61, st vamas alladel contenido de la solicitud anterior en la forma presentada.

68. Conforme alo dispuesto en € articulo 101 del Convenio sobre la Patente Europea, si la
oposicién es admisible®, 1a Divisién de Oposicién examinarasi a menos uno de los motivos
de oposicion aque serefiere € articulo 100 se opone al mantenimiento de |a patente europea.
En @ curso de dicho de examen, la Division de Oposicién instara a las partes a presentar sus
observaciones sobre las comuni caciones que les haya dirigido o sobre las comunicaciones
procedentes de otras partes. En particular, unavez aceptadala notificacion de oposicion, se
remitiraal titular de la patente, que tendra la facultad de responder con observacionesy
maodificaciones con respecto aladescripcion, las reivindicaciones y |os dibujos con arreglo a
un plazo establecido por la Division de Oposicion. Las observaciones y modificaciones
formuladas por € titular de la patente seran remitidas por |a OEP alas demas partes en el
procedimiento de oposicion, que a su vez tendran la oportunidad de responder con arreglo a
un plazo estipulado.**

69. End marco de un procedimiento de oposicion, habralugar a procedimiento oral, bien
cuando la Oficina Europea de Patentes |o juzgue oportuno o ainstancia de unade las partes en
el procedimiento.* Los procedimientos orales son competencia de la Divisién de

41
42

Regla 76 del Reglamento de Ejecucion del Convenio sobre la Patente Europea.
Articulo 19 del Convenio sobre la Patente Europea.

4 En laregla 77 del Reglamento de Ejecucion del Convenio sobre la Patente Europea se
contemplan los motivos de rechazo de una oposicién por considerarse inadmisible.

“ Regla 79 del Reglamento de Ejecucion con respecto ala Parte V del Convenio sobre la Patente

i Europea.

Articulo 116.1) del Convenio sobre la Patente Europea.
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Oposicion.*® Por 1o general son de indole plblica salvo si laDivisién de Oposicion decidelo
contrario.*’

70. LaDivision de Oposicion tomara una decision sobre la base de todas | as pruebas
presentadas. En caso de empate de votos, decidira el del Presidente de la Division de
Oposicion.”® Si laDivision de Oposicion considera que a menos un motivo de oposicién se
opone a mantenimiento de |a patente europea, revocarala patente. En caso contrario,
rechazardlaoposicion. Si laDivisién de Oposicion considera que, teniendo en cuenta las
modificaciones introducidas por €l titular de la patente en €l transcurso del procedimiento de
oposicidn, la patente (y lainvencion que constituye su objeto) cumplen los requisitos sobre €l
Convenio sobre la Patente Europea, decidira mantener la patente tal como haya sido
modificada. Si tras laintroduccion de dichas modificaciones, la patente no cumple los

requi sita)g del Convenio sobre la Patente Europea, la Division de Oposicién revocarala
patente.

71. Laoposicion alapatente europea af ectard ala misma en todos |os Estados contratantes
en los que produzca sus efectos. Toda decision de la Division de Oposicién podra ser objeto
de recurso ante la Camara de Recursos de la OEP por toda parte en €l procedimiento que se
haya visto adversamente afectada por dicha decision.>

72. El recurso deberainterponerse ante la OEP en un plazo de dos meses contados a partir
de la notificacién de ladecisién impugnaday sélo se considerard interpuesto después de
satisfecha la tasa correspondiente. Ademés, y en un plazo de cuatro meses a contar desde la
fecha de la notificacién de la decision debera presentarse un escrito en € que se expongan |0s
motivos del recurso.>

73. Lasdecisiones dictadas por una camara de recursos podran ser objeto de una peticion de
revision ante la Alta Camara de Recursos pero exclusivamente sobre |a base de |os motivos
estipulados en € articulo 112.a.2) del Convenio sobre la Patente Europea.

74. En 2008 seinterpusieron procedimientos de oposicion en relacion con 2.800 patentes
europeas concedidas por la OEP (3.300 patentes en 2007) y 1.980 decisiones en relacion con
casos de oposicién surtieron efecto (2.100 en 2007).>? Por lo general, aproximadamente

un 6% de patentes concedidas son objeto de oposicion. De dichas patentes, cerca de un tercio
son objeto de revocacion, un tercio son mantenidas en laformamodificaday un tercio son
mantenidas en laforma en la que fueron concedidas originalmente (rechazo de la oposicion).
Conforme alas estimaciones mas recientes de que se dispone, €l porcentaje de oposiciones
interpuestas ante la OEP es considerablemente mayor en lo que respecta a sector

46
47

Articulo 19 ddl Convenio sobre la Patente Europea.

Se trata de casos en lo que la “publicidad pudiera presentar inconvenientes graves e
injustificados, especia mente a alguna de las partes en € procedimiento” (Articulo 166 del
Convenio sobre la Patente Europea).

Articulo 19 Convenio sobre la Patente Europea.

Articulo 101 del Convenio sobre la Patente Europea.

Articulo 106 del Convenio sobre la Patente Europea.

Articulo 108 Convenio sobre la Patente Europea.

2 EPO Annual Report 2008.

49
50
51
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farmacéutico que en o que respecta a los sectores de quimica organicay demas sectores
(promedio general dela OEP).”

VI. MECANISMOS CONEXOS

a)  Sistemas de reexamen

75. Enagunos paises se contemplan sistemas de reexamen en lugar de sistemas de
oposicién. Por gemplo, en lalegislacion de patentes de los Estados Unidos de América se
contemplan dos tipos de mecanismos a ese respecto. El objetivo principa del procedimiento
de reexamen es impugnar lavalidez de una patente concedida sin tener que recurrir alos
tribunales. Se trata de reexaminar una patente teniendo en cuenta nuevos elementos del
estado anterior de latécnicay corregir una patente que haya sido concedido por error. Enlos
parrafos que figuran a continuacion se describe el sistema de reexamen que se aplicaen los
Estados Unidos de América.

i)  Procedimiento de reexamen en virtud de los articulos 302 a 307 del titulo 35 del
Cadigo de los Estados Unidos (U.S.C.)

76. El procedimiento de reexamen esta consagrado en los articulos 302 a 307 del titulo 35
del U.S.C. (con frecuencia denominado “procedimiento de reexamen ex parte”). Dichas
disposiciones fueron promulgadas en 1980 a los fines de resolver litigios relacionados con la
validez de patentes con mayor rapidez y menos costos que |os que entrafian los juicios
tradicional es, autorizando con ese fin alos tribunales aremitir conflictos en relacion con la
validez de patentes ala Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO).>* En
virtud del procedimiento de reexamen, toda persona, incluido € titular de la patente, puede
presentar una peticion de reexamen de cualquier reivindicacion de una patente, presentando
con ese finala USPTO un escrito de peticion de reexamen, pagando latasa estipulada a ese
respecto, acompariando dicha peticién de |os elementos pertinentes del estado anterior de la
técnicay exponiendo laformade aplicar esos elementos a las reivindicaciones en cuestion.
Laidentidad de |a parte interesada puede permanecer confidencial, por cuanto la peticion
puede ser presentada por un abogado en representacion de dicha parte.®® Los elementos del
estado anterior de latécnica que haga valer ante la USPTO la persona que presente la peticion
deben consistir en patentes o en publicaciones impresas.®® A menos de que la persona pida
gue se proceda a un reexamen sea € titular de la patente, dicha personarecibira una
notificacion de la USPTO acerca de dicha peticion.

77. LaUSPTO gozarade un plazo de tres meses para determinar en qué medida la peticion
cursada plantea un nuevo problema de fondo acerca de la patentabilidad que incide en
cualquiera de | as reivindicaciones de la patente en cuestion y, en caso afirmativo, seincoara el
procedimiento de reexamen. Paratomar una determinacion, la USPTO no tiene por qué
limitarse ala consideracion de los elementos del estado anterior de |a técnica que presente la
persona que haya cursado la peticién, antes bien, podratener en cuenta otras patentes y

%3 Pharmaceutical Sector Enquiry, Preliminary Report (DG Competition Saff Working Paper), 28

de noviembre de 2008.
*  Véase 145 Cong. Rec. H6929, H6944 (daily ed. Aug. 3, 1999).
®  gyntex Inc. contra USPTO, 882 F.2d 1570, 1573 (Fed. Cir. 1989).
% Articulo 302 del titulo 35 del U.S.C.
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publicacionesimpresas.®” Por ejemplo, toda patente y publicacion impresa que hagan valer
terceros en tanto que elementos pertinentes del estado anterior de latécnicay que formen
parte del expediente oficial en virtud de lo dispuesto en el articulo 301 del titulo 35 del U.S.C.
(véase e Capitulo V1.2)) podrén ser tenidos en cuenta en €l procedimiento de reexamen. Si se
Ilega ala conclusion de que no se plantea cuestion de fondo alguna nueva en relacion con la
patentabilidad, ese dictamen se considerara definitivo y no podra ser objeto de recurso por
ninguna de las partes.®

78. Si sedictaunaorden de reexamen de la patente, € titular de esta Ultima gozara de un
plazo de dos meses como minimo contados a partir de lafecha en que haya recibido una copia
de dichadecision, plazo con arreglo a cual podra presentar una comunicaci On que puede
incluir modificaciones que desee proponer. En caso de que sea € titular de la patente € que
presente dicha comunicacién, se transmitira una copia de la misma ala persona que haya
cursado la peticion. Este Ultimo podra responder ala comunicacion realizada por €l titular de
lapatente.™ Si d titular de la patente decide abstenerse de presentar comunicacion alguna, la
persona que haya cursado la peticién no podra presentar comunicaciones adicionales en €l
marco del procedimiento.

79. Unavez expiren los plazos para la presentacion de comunicaciones por € titular dela
patente y de respuesta por parte del tercero que haya cursado la peticién seiniciara el
procedimiento de reexamen, que transcurrira de formasimilar a del proceso inicial de
examen. En los procedimientos de reexamen, € titular de la patente tiene lafacultad de
proponer modificaciones en relacion con su patente asi como nuevas recomendaciones alos
fines de diferenciar su patente de los elementos del estado anterior de latécnica que se hayan
hecho valer, aun cuando no estara autorizado aampliar el acance de las reivindicaciones.®

80. Unavez quelaUSPTO haya dictado su decision, € titular de la patente puede
interponer un recurso en contra ante la Comision de Recursos y Procedimientos de
Adjudicacion de Patentes (BPAI). Existe laposibilidad de interponer un recurso adicional
ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federa o ante el tribunal de distrito (en el caso
del Distrito de Colombia).®*

81. En 2008 seinterpusieron ante la USPTO 680 peticiones de reexamen ex parte (643

en 2007). Ese nimero corresponde a cercadel 0,43% del nimero de patentes concedidas por
ano. En 2008, e mayor nimero de peticiones de reexamen guardaba relacion con patentes
concedidas en €l &mbito eléctrico (305 peticiones), alo que siguen las peticiones cursadas en
relacion con el @mbito mecanico (237 peticiones). Del nimero total de peticiones cursadas
en 2008, 626 fueron admitidas y 40 fueron denegadas.®

> Articulo 303.a) del titulo 35 del U.S.C.

% Articulo 303.c) del titulo 35 del U.S.C.

*  Articulo 304 del titulo 35 del U.S.C.

% Articulo 305 del titulo 35 del U.S.C.

Articulo 306 del titulo 35 del U.S.C.

62 USPTO Performance y Accountability Report, Fiscal Year 2008.
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i) Reexamen inter partes

82. Enlosarticulos 311 a318 del titulo 35 ddl U.S.C. se contempla el reexamen facultativo
inter partes™. Lafinalidad principal del procedimiento de reexamen inter partes es reducir
los elevados costos que suponen |os juicios en materia de patentes que se celebran en los
tribunales de distrito de los Estados Unidos y ofrecer un medio de mayor a cance que permita
impugnar la validez de una patente.®* A continuacion se describen las considerables
diferencias que presenta el procedimiento de reexamen inter partes con respecto al
procedimiento de examen ex parte anteriormente descrito. En primer lugar, €l procedimiento
inter partes solo puede ser solicitado por terceros, y no por € titular de la patente. En
segundo lugar, en los procedimientos inter partes, la persona que haya presentado la peticién
tiene autorizacion para participar plenamente en las vistas que se celebren. Recibe todo
documento que presente € titular de la patente y una copia de todas las comunicaciones
enviadas por laoficinaa titular de la patente en relacion con € reexamen inter partesy tiene
la oportunidad de hacer valer sus comentarios acerca de las cuestiones que plantee €l titular de
la patente o laoficinade que setrate. En los procedimientos de reexamen ex parte, la persona
gue cursala peticion de reexamen solo tiene oportunidad de hacer valer sus comentarios
durante un plazo limitado y con arreglo a determinadas condiciones.

83. Los procedimientos de reexamen inter partes puede ser incoados por terceros en

cual guier momento sobre la base de |a presentacion de e ementos del estado anterior dela
técnica que consistan en patentes y publicaciones impresas.® En la peticién que curse debe
identificarse la verdadera parte que haya presentado |a peticion, ademés de pagarse latasa
estipulada, exponer los elementos del estado anterior de la técnica que se hagan valer asi
como una comunicacioén en relacién con laforma en la que los e ementos del estado anterior
de la técnica sea aplican alas reivindicaciones de la patente.®®

84. LaUSPTO gozade tres meses contados a partir de la presentacion de la peticion para
determinar s araiz de la peticién se plantea una nueva cuestion de fondo relativaala
patentabilidad que incide en cualquiera de las reivindicaciones de la patente de que se trate,
teniéndose 0 no en cuenta otras patentes o publicacionesimpresas.®” Si sellegaala
conclusion de que no se plantea cuestion de fondo algunaen relacion con la patentabilidad,
ese dictamen se considerara definitivo y no podré ser objeto de recurso.®®

85. Si sedeterminaque se ha planteado una nueva cuestion de fondo acercade la
patentabilidad de cualquierade las reivindicaciones de la patente, la USPTO emite una orden
de reexamen inter partes. Este reexamen se realiza conforme alos procedi mientos
establecidos para el examen inicial, es decir que se permite al titular de la patente proponer
modificaciones de su patente y una nueva reivindicacion para que su patente se distinga del
estado anterior de |a técnica citado, aunque sin ampliar el acance de |as reivindicaciones.®
Todo documento presentado ya sea por € titular de la patente o por € tercero solicitante

% Arts. 311 a318 del titulo 35 del U.S.C.
® 145 Cong. Rec. E1788, at E1789-90.

% Articulo 311.a) del titulo 35 del U.S.C.
% Articulo 311.b) del titulo 35 del U.S.C.
¢ Articulo 312.a) del titulo 35 del U.S.C.
% Articulo 312.c) del titulo 35 del U.S.C.
%  Articulo 314 del titulo 35 del U.S.C.
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deberatransmitirse alaotra parte. LaUSPTO transmitiraen copiaa tercero solicitante todas
las comunicaciones enviadas por dicha Oficinaal titular de la patente en el transcurso del
procedimiento.

86. En e reexamen inter partes, se daal tercero solicitante la oportunidad de presentar
comentarios por escrito dentro de los 30 dias posteriores ala fecha de notificacion dela
contestacion del titular de la patente a un acto realizado por la Oficina. Cadavez que € titular
de la patente presenta una contestacion de esaindole, €l tercero solicitante tiene la
oportunidad de formular comentarios sobre |as cuestiones planteadas por laUSPTO y por €l
titular de la patente.”

87. Cuaquierade las partes puede presentar un recurso ante la BPAI respecto de un
dictamen definitivo de laUSPTO que le sea adverso. También sera posible presentar un
nuevo recurso ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal. El titular de la patente
podra ser parte en cualquier recurso presentado por un tercero solicitante, y viceversa.™
Ademas, si laUSPTO ha emitido una orden de reexamen inter partes, € titular de la patente
esta facultado a obtener |a suspension de cualquier litigio pendiente en relacidn con cuestiones
de validez de lamisma patente.”> Una vez determinadas lavalidez y |a patentabilidad de una
reivindicacion, el tercero solicitante no podra alegar, en una demanda civil, lainvalidez de esa
reivindicacion basandose en los motivos que haya planteado o pudiera haber planteado
durante e procedimiento de reexamen inter partes. Sin embargo, si podra alegar lainvalidez
basada en elementos del estado anterior de la técnica recientemente descubiertos que no
hubieran estado a disposicion del tercero solicitante y dela USPTO en el momento del
procedimiento de reexamen inter partes.”

88. En 2008, se presentaron ante la USPTO 168 solicitudes de reexamen inter partes

(en 2007, se presentaron 126). Sedio curso a 142 de ellas y ocho fueron denegadas. Lacifra
corresponde aproximadamente a 0,10% del nimero de patentes concedidas ese afio.

En 2008, e nimero més elevado de solicitudes de reexamen serefirié a sector dela
electricidad (67 solicitudes), seguido por el sector de lamecénica (73 solicitudes).™

b)  Presentacion de informacidn por terceros

i)  Fundamento y objetivos

89. Enlos paises en los que unasolicitud se publica antes de la concesién de |a patente, es
posible analizar lainvencion reivindicada contenida en la solicitud de patente publicada antes
de que se conceda la patente o se rechace la solicitud. En algunos paises, con € fin de
facilitar latarea del examinador de fondo alahora de examinar la patentabilidad de la
invencion reivindicada, un tercero puede presentar informacion sobre el estado anterior dela
técnica que resulte pertinente para determinar la patentabilidad. Por lo general, se pone en
conocimiento del publico tanto €l hecho de que lainformacion es presentada por un tercero
como el contenido de esainformacion. El objetivo de este mecanismo es, de manera analoga
al sistema de oposicién previo alaconcesién, consolidar lavalidez de | as patentes

" Articulo 314(b)(2) del titulo 35 del U.S.C.

"t Articulo 315 del titulo 35 del U.S.C.

2 Articulo 318 del titulo 35 del U.S.C.

" Articulo 315(c) del titulo 35 del U.S.C.

" Performance and Accountability Report de la USPTO, gercicio fiscal 2008.
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concedidas, gracias ala contribucion de terceros que conocen en detalle la tecnol ogia que
forma parte del estado anterior de latécnica de que se trate.

90. Sinembargo, € sistema de presentacion de observaciones por terceros es distinto del
sistema de oposicion previo ala concesion en muchos aspectos, ademas de variar de un pais a
otro. Setrata de un procedimiento en cuyo marco la persona que present6 lainformacion no
puede participar en € procedimiento posterior de examen. La presentacion de lainformacion
pertinente no da lugar a un proceso especifico de examen (si bien, de ser €l caso, un
examinador podratener en cuentalainformacion presentada), sino que lainformacion
simplemente seincluird en e expediente que puede ser consultado por €l publico. En muchos
paises, no se prevé plazo alguno para esta modalidad de presentacion de informacion. En
algunos paises, esta permitido presentar este tipo de informacion de manera anénima; ello
posibilitala presentacion de informacion sobre el estado anterior de la técnica alin por
personas que mantienen relaciones comerciaes con € solicitantey, por lo tanto, no desean
divulgar su identidad. Ademas, en algunos paises, |os motivos de presentacion de
informaci6n pueden estar limitados por ciertos requisitos.

91. Enteoria, esposibleintroducir un sistema de esa indole en una oficina de patentes que
no realice examen de fondo. Lainformacion sobre €l estado anterior de |a técnica presentada
por un tercero se pondra a disposicion del publico en el momento de publicacién de la patente,
y puede ser utilizada por cualquiera de las partes durante |os procedimientos de revocacion
posterior alaconcesion. Por ello, en algunos paises también es posible presentar informacion
sobre el estado anterior de latécnica ala oficina de patentes en cualquier etapade lafase
posterior alaconcesion. Lainformacion presentada seincluira en e expediente oficial
accesible a publico.

92. Lapresentacion por terceros de informacion pertinente ala patentabilidad es una
manera sencilla, econdmica (suele ser gratuita) e informal de cuestionar publicamente la
validez de una patente. Por otra parte, debido a su naturalezainformal, quien presentala
informacion no puede participar en € procedimiento de examen ni influir en é. El hecho de
gue lainformacion presentada sea tomada en consideracion durante e proceso de examen
depende del examinador que realiza el examen de fondo y de la parte que solicite la
oposicién/revocacion de la patente en cuestion.

93. Laposibilidad deintroducir en el sistemadel Tratado de Cooperacion en materia de
Patentes (PCT) observaciones formuladas por terceros ha sido explorada por € Grupo de
Trabgjo del PCT. En el proyecto de hojade rutadel PCT se sugiere que para enero de 2011
se haya elaborado un sistema que permita aterceros formular observaciones sobre la novedad
y la actividad inventiva, observaciones que se pondran a disposicion de la Administracion
encargada del examen preliminar internacional y de las oficinas designadas (véase €
documento PCT/WG/2/3, Anexo |, parrafo 5). En la segundareunion del Grupo de Trabajo
del PCT, celebradadel 4 a 8 de mayo de 2009, varias del egaciones declararon que era
necesario seguir examinando |os detalles de un sistema de observaciones formuladas por
terceros, entre otras cosas, la posibilidad de facultar al solicitante a presentar comentarios
sobre esas observaciones y la eventual necesidad de traducirlas. Una delegacion declard que
deseaba reservar su postura acerca de la propuesta de establecer un sistema que permita
formular observaciones por terceros, alaluz de su posible incidenciaen el sistemade
oposicién previaala concesion vigente en su legislacion nacional (véase € documento
PCT/WG/2/14, parrafo 58).
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i)  Normativa nacional/regional

94. Enlos siguientes parrafos se proporciona informacién acerca de |os mecanismos que
preven observaciones formuladas por terceros contemplados en a gunas normativas
nacionales/regionales.

China

95. El articulo 48 del Reglamento de Aplicacion de la Ley de Patentes establece que toda
persona, a partir de lafecha de publicacion de una solicitud y hasta lafecha de anuncio dela
concesién de una patente, podra formular observaciones respecto de una solicitud que no se
conforme alas disposiciones de la Ley de Patentes. Las observaciones se presentaran ante €l
Departamento de Administracién de Patentes, indicando |os motivos de incumplimiento de las
disposiciones.

Japon

96. Enlosarticulos 13bisy 13ter del Reglamento de la Ley de Patentes del Japon se
dispone que toda persona podra presentar al Comisionado de la Oficina Japonesa de Patentes
(JPO) informacion sobre la patentabilidad de las invenciones reivindicadas en una solicitud de
patente o en una patente concedida. La presentacion de esainformacion puede realizarse de
manera anonimay es gratuita. El contenido de lainformacion presentada esta a disposicion
del publico.

97. Enesemarco se podra presentar informacion basandose en |os motivos siguientes,
respal dados por prueba documental:

— lainvencion reivindicada no es materia patentable o no satisface el criterio de
novedad, actividad inventiva o aplicacion industrial;

— € doble patentamiento de lainvencion reivindicada se desprende de una solicitud
presentada anteriormente, pero publicada con posterioridad a lafecha de
presentacion de la solicitud/patente en cuestion (incumplimiento de los
articulos 29, 29bis 0 39.1) a4) delaLey de Patentes);

—  nosecumpled requisito de descripcion (incumplimiento del articulo 36.4) 6 6)
(excepto € punto 6)iv)) delaLey de Patentes);

- la solicitud de patente se modificd paraincluir nueva materia que excede el
alcance de la divulgacion hecha en e momento de la fecha de presentacion de la
solicitud (incumplimiento del articulo 17bis.2)iii) de la Ley de Patentes);

- el alcance de latraduccién a japonés de una solicitud presentada en idioma
extranjero excede el alcance dela solicitud tal como se presento;

—  lapatente se corrigio de manerano conforme con € articulo 126.1), clausula
restrictiva, 3), 4) 05), o € articulo 134bis, cldusularestrictiva.
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98. LaJPO notificaradlainformacion presentadaa solicitante (o € titular) de la patente en
cuestion. Es posible saber si lainformacion presentada ha sido utilizada por un examinador a
los fines del examen de fondo.

99. Lainformacion pertinente puede presentarse ala JPO no solo en papel, sino por
Internet. En 2007, se realizaron 7.487 presentaciones de este tipo, de las que & 76% fue
utilizado por los examinadores.” Inspirandose en el proyecto piloto de revisién abierta del
estado de latécnicaintroducido por laUSPTO (véase infra), la JPO ha puesto en marchaen
junio de 2008 un proyecto piloto de examen abierto de solicitudes de patentes. En términos
generales, el proyecto ha arrojado resultados positivos.”

Filipinas

100. El articulo 47 del Codigo de Propiedad Intelectual (Ley de la Republica N° 8293)
establece que, tras la publicacion de una solicitud, cualquier persona puede presentar
observaciones por escrito acerca de la patentabilidad de lainvencion. Esas observaciones
deberan presentarse por escrito e incluir unadeclaracion, en inglés o filipino, de sus
fundamentos.”” La persona que presentd las observaciones no debe ser parte en el
procedimiento ante la oficina de patentes.” Las observaciones pueden formularse sin cargo.
Habida cuenta de que e procedimiento de oposicion ante la Oficina de Patentes no esta
previsto en e Codigo de Propiedad Intelectual, el sistema de presentacion de observaciones
por terc%os esta considerado como una manera economica de impugnar una eventual
patente.

101. Con arreglo al articulo 47, |as observaciones se comunicaran al solicitante, quien podra
formular comentarios al respecto. La Oficina de Patentes acusara recibo de esas
observaciones y comentariosy losincluirden e expediente de la solicitud ala que se refieren.
La Oficinano informara ala persona que formul 6 la observacion acerca de cuaquier otra
medida tomada por ella como consecuencia de sus observaciones.®

102. Si las observaciones se refieren a estado anterior de la técnica no recogido en un
documento, por ejemplo, a una préactica de uso, esas observaciones se tomaran en
consideracion sdlo si 1os hechos alegados no son contestados por €l solicitante (o titular) o s
estan consagrados sin dejar lugar a dudas. Las observaciones recibidas de terceros después de
la conclusion de los procedimientos no seran tomadas en consideracion, sino que simplemente
se afiadiran al expediente.

Reino Unido

103. El articulo 21 de Ley de Patentes de 1977 dispone que si una solicitud de patente ha
sido publicada, pero aln no se ha concedido la patente, toda persona puede formular
observaciones por escrito ante el Director de la Oficina de Propiedad Intelectual acercade la
patentabilidad de lainvencion, declarando |os fundamentos de las observaciones. La persona

" Informe anual delaJPO, 2008.
e El informe esta disponible en http://mamww.peertopatent.org/CPR_Pilot_Report.pdf.
7 Manua de procedimiento de examen de fondo, Capitulo V1.11.
78 p
Ibidem.
79 Ibidem.
8 |bidem.
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que formule la observacion no podra ser parte en ninguin procedimiento llevado a cabo ante la
Oficinaen virtud delaLey. Esdecir que se le enviara un acuse de recibo (véase infra), pero
no tiene derecho a analizar € asunto directamente con un examinador ni solicitar que sele
notifique la decision tomada por éste. Las observaciones pueden formularse de manera
anénimay su presentacion es gratuita.

104. LaRegla 33 del Reglamento de Patentes de 2007 prevé procedi mientos detallados
acerca de las observaciones formuladas por terceros. El Director de la Oficina de Propiedad
Intelectual debe enviar al solicitante una copia de las observaciones sobre |a patentabilidad, a
menos que en ellas se desacredite a otra persona, perjudicandola, o se considere que esas
observaciones instigan aredlizar actos ofensivos, inmorales o antisociales. De ser necesario,
el Director enviaraa solicitante una copia de los documentos mencionados en las
observaciones. Se recomienda gue las observaciones se presenten en el plazo de tres meses a
partir de la publicacién de la solicitud, puesto que la patente podra ser concedida en ese
lapso.®! Las observaciones pueden formularse por escrito y pueden presentarse en papel o
electrénicamente. De ser posible, deberén estar respaldadas por pruebas.

105. LaOficinaacusararecibo de las observaciones formuladas si dispone de datos de
contacto. Si las observaciones se formularon antes de la concesion de una patente, €l
examinador las tendra en cuenta al decidir acerca de la patentabilidad de lainvencién de que
setrate; seanadiran al expediente oficial, disponible al publico, y se enviaraa solicitante de
la patente una copia de las mismas. Las observaciones se incluiran en el expediente aunque
hayan sido recibidas después de la concesion de la patente, y se enviara d titular de la patente
una copiade las mismas.

Estados Unidos de América

106. Con arreglo al articulo 301 del titulo 35 del U.S.C., cualquier persona puede en
cualquier momento dirigirse por escrito ala USPTO para citar elementos del estado anterior
de la técnica—patentes o publicaciones impresas— que segun esa personainfluyen en la
patentabilidad de las reivindicaciones de una patente. Si la persona expone por escrito que
ese elemento del estado anterior de latécnica es pertinente y explica su forma de aplicarlo,
como minimo, aunareivindicacion de la patente, la citacion de ese elemento y laexplicacion
correspondiente se incorporaran a expediente oficial de la patente. Es posible presentar la
informacion sobre €l estado anterior de la técnica de maneraandnima (si asi se solicita, la
identidad de quien presentalainformacion quedara excluida del expediente oficial y tendra
caracter confidencial).

107. Con arreglo al articulo 1.99 del titulo 37 del Codigo de Reglamentos Federales (C.F.R.)
un tercero puede presentar patentes o publicaciones impresas pertinentes a una solicitud de
patente en tramite publicada. Ese material debera presentarse en el plazo que venzaen primer
lugar: o bien dentro de los dos meses a partir de lafecha de publicacién de la solicitud, o bien
antes del envio por correo del aviso de admisibilidad. Si las patentes o publicaciones
pertinentes no estan redactadas en inglés debera presentarse una traduccion a ese idioma de
todas | as partes necesarias y pertinentes. Lainformacion presentada seincluiraen e
expediente de la solicitud. Debera pagarse unatasa (180 dolares delosEE.UU.) y la
presentacion habra de limitarse a un total de diez patentes o publicaciones.

8 http: //www.i po.gov.uk/types/patent/p-other/p-object/p-obser vati on/p-obser vati on-making.htm.
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108. Quien presentalainformacion notificara al solicitante de la patente enviandole una
copiade lainformacion presentada. Sin embargo, con la salvedad de que asi 1o solicite la
USPTO, € solicitante no esta obligado a presentar una contestacion a esa presentacion de
informacion. Lapersona que presenta lainformacion no recibira comunicacion algunade
parte de la USPTO en relacion con lainformacion presentada, excepto si, a presentarla,
incluye unatarjeta con la propia direccion alos efectos de recibir un acuse de recibo de la
USPTO. Con arreglo al articulo 1.99 del titulo 37 del C.F.R., la presentacion de patentes y
publicaciones pertinentes a una solicitud de patente en tramite Unicamente puede realizarse en

papel.

109. En 2007, laUSPTO puso en marcha un “proyecto piloto de revision abierta del estado
delatécnica’, paradeterminar en qué medida la presentacion organizada de documentos
junto con comentarios del publico proporcionaria alos examinadores elementos Utiles del
estado anterior de latécnica® Nacido de una propuesta formulada por un grupo de
profesionales de circulos académicos y comerciales, € proyecto piloto sirve para poner a
prueba un proceso realizado en colaboracion por Internet, que daa publico la posibilidad de
encontrar informacion sobre el estado anterior de latécnica en un sitio Web elaborado en el
marco del proyecto de examen abierto de solicitudes de patente del Institute for Information
Law and Policy de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.** En particular,
el objetivo del proyecto piloto es analizar si efectivamente ese examen publico y en
colaboracién permite reconocer elementos del estado anterior de latécnica que, de otra
manera, no saldrian alaluz durante el proceso ordinario de examen.

110. EIl proceso de examen abierto de solicitudes de patente da a publico la posibilidad de
presentar informacion sobre € estado anterior de latécnicay comentarios pertinentes alas
reivindicaciones de | as solicitudes de patente en tramite incluidas en €l sitio Web de
Peer-to-Patent por solicitantes voluntarios. Tras el proceso publico de examen, las primeras
diez referencias, junto con un comentario, se someten ala consideracion de laUSPTO. El
proyecto piloto se limita alas solicitudes de |os sectores de arquitectura informética, redes
informaticas, criptografiay métodos comercialesy de seguridad.

111. Recientemente, laUSPTO ha evaluado laincidencia de lainformacion proporcionada
por el publico paramejorar la calidad de | as patentes mediante el proceso de examen
Peer-to-Patent. Al 1 de octubre de 2009, |a Oficina habia tomado alguna medida respecto
de 104 solicitudes que formaban parte del proyecto piloto. De éllas, el 21% sereferiaa
estado anterior de la técnica encontrado por terceros mediante el examen de Peer-to-Patent.
Sin embargo, la mitad de los el ementos del estado anterior de |a técnica encontrados por
terceros también habian sido encontrados, de forma independiente, por |os examinadores.®*

Oficina Europea de Patentes (OEP)

112. Con arreglo a articulo 115 del Convenio sobre la Patente Europea, en los
procedimientos ante la OEP cualquier persona podra presentar observaciones acerca de la
patentabilidad de lainvencion que constituya € objeto de una solicitud o una patente, unavez
efectuada la publicacion de la solicitud de patente europea. Esa persona no podra ser parte en

8 Lainformacion acerca de este proyecto piloto esta disponible en:

http: //mmw.uspto.gov/patents/init_events/peer priorartpilotindex.jsp.
http: //mmw. peertopatent.org/.
http: //www.uspto.gov/web/patents/peer priorartpil ot/p2ppie.pdf.
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los procedimientos ante la OEP. No es preciso pagar unatasa para formular observaciones.

113. Esas observaciones se presentaran por escrito en un idiomaoficial dela OEPy en ellas
se declararan sus fundamentos.®® La prueba documental y, en particular, |as publicaciones
que respaldan | as a egaciones pueden presentarse en cualquier idioma. Sin embargo, es
posible que la OEP solicite que se presente una traduccién a uno de sus idiomas oficiales
como condicién para admitir la prueba.®

114. Las observaciones formuladas por terceros se comunicaran a solicitante (o € titular) de
la patente quien, a su vez, podra formular comentarios a respecto.?” Si en las observaciones
se cuestionatotal o parcialmente la patentabilidad de lainvencion, deberdn tomarse en
consideracién en cualquier etapa de los procedimientos ante cualquier departamento de la
OEP, es decir, deben ser incluidos en los expedientes respectivos.® Si lasinformaciones se
refieren a elementos del estado anterior de la técnica que no estén recogidos en un documento,
sino, por giemplo, que forman parte del uso, se tomaran en consideracion Unicamente si 10s
hechos a egados no son contestados por €l solicitante (o € titular) de la patente o si estan
consagrados sin dejar lugar adudas.®® Las observaciones recibidas después de la conclusién
de los procedimientos simplemente se afiadirén a expediente.®® Si bien se enviaalapersona
que formul 6 la observacion un acuse de recibo, la OEP no le informa de cualquier otra medida
que tome en relacién con ella®

[Fin del documento]

% Regla114.1) del Reglamento de ejecucion del Convenio sobre |la Patente Europea.

8 Directrices de examen de la OEP, Parte E, VI.3.

8 Regla 114.2) del Reglamento de g ecucion del Convenio sobre la Patente Europea.
8  Directrices de examen de la OEP, Parte E, V1.3.

8 Ibidem.

% Ibidem.

o |bidem.



