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1. En el Anexo del presente documento figura una propuesta presentada por la Delegacién
de Espafia, asi como por las Delegaciones de Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre,
Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungria,
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Paises Bajos, Polonia, Portugal, Reino
Unido, Republica Checa, Rumania y Suecia, relativa a la mejora de la comprension del
requisito de actividad inventiva.

2. Se invita a los miembros del
Comité Permanente sobre el Derecho
de Patentes (SCP) a considerar el
contenido del presente Anexo.

[Sigue el Anexo]
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ANEXO

PROPUESTA PARA MEJORAR LA COMPRENSION DEL REQUISITO DE ACTIVIDAD
INVENTIVA

INTRODUCCION

1. Desde la decimosexta sesion del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes el
tema “La calidad de las patentes, incluidos los sistemas de oposicion” se encuentra en el orden
del dia del Comité.

2. La primera propuesta en relacion con este tema fue la presentada por las Delegaciones
de Canada y del Reino unido (SCP/16/5).

3. Esta propuesta se presenta dentro del apartado denominado “mejora de los procesos” en
el documento SCP/16/5, en concreto con el punto 17 de la misma.

4, El objeto de este documento es la propuesta de realizacion de una serie de estudios,
coordinados por la secretaria de la OMPI y en colaboracién con expertos y/o Estados Miembros
del Comité, que irian encaminados a proporcionar una mejor comprension de la Actividad
Inventiva como requisito de patentabilidad.

5. Existe amplio acuerdo entre los profesionales del mundo de las patentes en cuanto a que
el elemento mas conflictivo y arduo en relacion con la evaluacion de los requisitos de
patentabilidad lo constituye la evaluacion de la actividad inventiva.

6. En este Comité se ha reiterado la oposicién de un importante sector de Estados
miembros a la armonizacion de la Legislacion en materia de Patentes. Sin embargo, con
ligeras modificaciones, la definicion del requisito de actividad inventiva es muy similar en la
mayoria de las legislaciones. Por tanto, no parece que haya una necesidad imperiosa de
armonizacion de las legislaciones nacionales y regionales de patentes en este sentido. En
ningln caso, se pretende mediante esta propuesta el alcanzar una armonizacién de ninguno de
los aspectos de la actividad inventiva, ya sea su definicion o la de algunos de los elementos
gue intervienen en su valoracién como la figura del experto en la materia o el estado de la
técnica ni del nivel de actividad inventiva ni tampoco de los métodos de evaluacion empleados
en los distintos Estados Miembros, sino profundizar en su conocimiento.

7. El presente documento tratara los siguientes aspectos:

I. Introduccion al concepto de actividad inventiva y su evaluacion.
II. Diferencias en los niveles de actividad inventiva.
lll. Propuesta de estudios.

l. INTRODUCCION AL CONCEPTO DE ACTIVIDAD INVENTIVA Y SU EVALUACION

8. La actividad inventiva es uno de los tres requisitos de patentabilidad exigidos en la
mayoria de los Estados a las invenciones para que sus titulares puedan obtener el titulo de
patente. En los Estados Unidos de Norteamérica se denomina “no obviedad”.

9. Addiferencia de lo que ocurre con los otros requisitos de patentabilidad, el de “actividad
inventiva” no siempre ha estado presente en las legislaciones en materia de patentes, sino que
se incorporo a las distintas legislaciones nacionales a lo largo del siglo XX.



SCP/19/5 Rev.
Anexo, pagina 2

10. Su evaluacién es mas complicada que la de los otros requisitos de patentabilidad, lo cual
viene determinado por la propia naturaleza del requisito: en esencia se trata de determinar si
una determinada invencidn habria resultado evidente para un experto en la materia a partir del
estado de la técnica en la fecha de presentacion de la solicitud de patente cuyo objeto es dicha
invencion.

11. La evaluacion del requisito de actividad inventiva vendra determinada por cual es la
definicion del experto en la materia y del estado de la técnica. Mientras que el estado de la
técnica también se emplea para la determinacién del requisito de hovedad, aunque en ciertos
estados varia su contenido dependiendo de que se evalle un requisito u otro, la figura del
“experto en la materia” se puede considerar casi exclusiva del requisito de actividad inventiva y
su definicién es determinante en la evaluacién del requisito. En ciertos estados se considera
gue el experto en la materia no posee capacidad inventiva alguna, mientras que en otras
legislaciones se le admite cierta capacidad.

12. Dependiendo de la definicion de esta figura hipotética denominada “experto en la materia”
variara el resultado de la evaluacion de la actividad inventiva. Por ello, seria deseable un
estudio sobre cudl es la definicion del experto en la materia en los diversos estados miembros,
ya sea en las legislaciones, directrices o en la jurisprudencia.

13. Con el objetivo de evaluar este requisito con la mayor objetividad posible, se han
desarrollado diversos métodos de evaluacion, como por ejemplo el “método problema solucion”
aplicado por la Oficina Europea de Patentes, los denominados “factores de Graham”, definidos
por la jurisprudencia de los Estados Unidos de Norteamérica y otros desarrollados en
directrices de examen y sentencias judiciales de diversos paises.

14. Resultaria interesante un andlisis detallado de los diversos métodos empleados en la
evaluacion de la actividad inventiva, donde sin ningin animo armonizador se expusieran las
ventajas e inconvenientes que presentan, con el fin de que las diferentes Oficinas Nacionales
de Patentes puedan determinar qué método emplear, dependiendo de las circunstancias de
cada invencion, mejorando de ese modo su método de concesion de patentes con el fin de
asegurar una calidad adecuada.

Il. DIFERENCIAS EN LOS NIVELES DE ACTIVIDAD INVENTIVA

15. De los tres requisitos de patentabilidad tradicionalmente exigidos a una invencién para la
concesion de una patente es el de actividad inventiva el que permite un mayor margen de
maniobra a los Estados y sus Oficinas Nacionales de Patentes, de tal modo que mediante la
definicion del requisito, elementos intervinientes y de sus métodos de evaluacion, ya sea
mediante la legislacion o las directrices de examen se puede facilitar o dificultar la obtencion de
la patente.

16. Un nivel bajo de actividad inventiva supone que se pueden obtener derechos exclusivos
sobre pequefos perfeccionamientos con el riesgo de limitar las actividades empresariales de
terceras partes.

17. Un nivel de actividad inventiva muy alto supone que invenciones que quizas lo
merecerian no obtienen derechos exclusivos o los obtienen muy limitados, con lo que se
obstaculiza la inversion y la investigacion.

18. Uno de los enfoques adoptados en ciertas Oficinas Nacionales es el de conceder la
patente en caso de duda respecto a la actividad inventiva, dejando a los tribunales la decision
final sobre la validez de la patente, siempre que haya terceros que presenten una demanda.
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19. Seria interesante la realizacion de un estudio comparativo de los diferentes niveles de
actividad inventiva existentes, sin propdsitos armonizadores, con una orientaciébn muy practica
y que proporcione abundantes ejemplos, con el examen de casos donde la evaluacién de la
actividad inventiva haya arrojado resultados divergentes en distintos Estados Miembros.

[l.  PROPUESTA DE ESTUDIOS

20. En Opinién de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM), mejorar el
conocimiento del requisito de actividad inventiva es una cuestion de interés para todos los
Estados miembros, sin importancia de cual es el nivel de desarrollo. Asimismo redunda en el
interés de los usuarios y de la sociedad en general.

21. Para cumplir con su funcion, las patentes deben cumplir con los requisitos de
patentabilidad y deben concederse Unicamente a aquellas invenciones que lo ameriten.

22. Con el fin de mejorar el conocimiento del requisito de actividad inventiva por parte de los
Estados Miembros, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM) propone que se lleven a
cabo estudios coordinados por la secretaria de la OMPI y con la colaboracién de los Estados
Miembros y/6 expertos sobre:

— La definicion del experto en la materia como figura clave en la evaluacion de la
actividad inventiva.

— Los métodos de evaluacion de la actividad inventiva.

— Las diferencias en el nivel de actividad inventivo exigido.

Si se considerara oportuno, podria tratarse de un Unico estudio que englobara los diversos
aspectos. Como parte del mismo seria conveniente la aprobacién de un cuestionario donde los
representantes de los distintos Estados Miembros contestaran preguntas relativas a como
abordan estas cuestiones en sus respectivos estados.

[Fin del Anexo y del documento]



