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l. Introduccidn

1.  Enla Subpartida 09.1, el “Derecho de patentes”, del Programa y Presupuesto
para 2000-2001 figuran las actividades siguientes entre otras cosas (véase el documento
A/34/2-WP/PBC/2, pagina 91, letra en cursiva afadida):

“Convocacién de cuatro reuniones del SCP (y de cualquier grupo de trabajo establecido
por este Comité), para examinar cuestiorﬁzs de actualidad relativas al Derecho de patentes,
incluyendo:

- la conclusion del proyecto de tratado sobre el Derecho de patentes y del proyecto
de Reglamento, aprovechando, siempre que sea posible, las soluciones adoptadas
para los procedimientos PCT; convocar una Conferencia Diplomatica para la
concertacion de un Tratado sobre el Derecho de patentes y consideracion de la
conveniencia y viabilidad de una mayor armonizacion del Derecho de patentes.

Una de estas cuatro reuniones ha sido sustituida por la Conferencia Diplomatica para la
adopcion del Tratado sobre el Derecho de patentes.
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2.  Durante el bienio 1998-1999, el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP)
se dedico a la negociacién y conclusién del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), que
se adopto en la Conferencia Diplomatica para la adopcion del PLT, celebrada en Ginebra

del 11 de mayo al 2 de junio de 2000.

3. Encuanto a la labor futura del SCP, durante sus sesiones anteriores y durante la
Conferencia Diplomatica para la adopcion del PLT, un niamero considerable de delegaciones
y representantes expresaron su interés por que se examinaran cuestiones relativas a una mayor
armonizacion de los requisitos sustantivos del Derecho de patentes, una vez adoptado el PLT.

4.  En el presente documento se sugieren cuestiones relativas a una mayor armonizacion

del Derecho de patentes, para su consideracion por el SCP en su cuarta sesion (la primera vez
que el SCP se reunira en el bienio 2000-2001), y en sesiones futuras.

Il.  Cuestiones relativas a una mayor armonizacion, para su consideracién por el SCP

5. Enlaprimera parte de la primera sesion del SCP (celebrada del 15 al 19 de junio de
1998), varias delegaciones y representantes se habian manifestado a favor de reanudar lo
antes posible, tras la conclusion de la Conferencia Diplomatica, los debates sobre una mayor
armonizacion, en particular respecto de las cuestiones sustantivas del Derecho de patentes
(véase el documento SCP/1/7, parrafos 24, 25, 27, 33, 34, 35, 37, 40, 44, 55, 56, 57, 58 y 73).
En ese contexto, cabe observar que en su tercera reunion celebrada los dias 4 y 5 de mayo

de 2000, la Comision Asesora de la Industria, de la OMPI, adopt6 una resolucién en que
instaba a tomar, “a mediano plazo, las medidas pertinentes para adoptar un tratado sobre la
armonizacion del derecho sustantivo de patentes con miras a promover un mayor
reconocimiento mutuo de los resultados de la busqueda y el examen que realizan las Oficinas
de patente”. Ademas, en su reunion del 15 de junio de 2000, la Comision Asesora de la
OMPI en materia de Politicas formulo varias recomendaciones entre las cuales figuraba la
siguiente: “que se realizaran gestiones para llevar a cabo una armonizacion sustantiva en la
esfera del Derecho de propiedad industrial, en particular, en el ambito del Derecho de
patentes.”

6.  Cabe observar que en el Tratado de Cooperacién en materia de Patentes (PCT), que
establecio un sistema para la presentacion de solicitudes internacionales de patentes que
produce el mismo efecto que la presentacion de solicitudes nacionales en cada uno de los
Estados contratantes del PCT designados en la solicitud internacional, figuran varios
principios del Derecho sustantivo de patentes aplicables a la fase internacional prevista en el
PCT. Sin embargo, también cabe observar que el Articulo 27.5) del PCT permite a un Estado
contratante aplicar todos los requisitos sustantivos de patentabilidad que desee durante la fase
nacional.

7. Enrespuesta a las solicitudes internacionales de armonizacion de la legislacion nacional
y regional sobre patentes, ya en 1985 comenzaron negociaciones sobre un proyecto de tratado
destinado a complementar el Convenio de Paris en lo relativo a las patentes (en adelante
denominado “proyecto de Tratado sobre Armonizacién de Patentes de 1991”), examinado en
la primera parte de una Conferencia Diplomatica celebrada en 1991 que nunca concluyo. El
proyecto de Tratado sobre Armonizacion de Patentes de 1991 incluia aspectos de fondo y de
forma del Derecho de patentes. Algunas de sus disposiciones, por ejemplo las relativas a la
materia patentable, los derechos conferidos, el plazo de proteccion y la inversion de la carga
de la prueba en las patentes de procedimiento, se incorporaron en el Acuerdo sobre los
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Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo
sobre los ADPIC), celebrado en 1994. Sin embargo, varias cuestiones relativas al Derecho de
patentes nacional y regional quedaron al margen tanto del Acuerdo sobre los ADPIC como de
cualquier otro tratado internacional sobre el Derecho de patentes, y en particular del PLT,
adoptado recientemente, que contempla solo cuestiones de forma. No se debe olvidar que se
han logrado avances importantes hacia esa armonizacion en el marco de ciertos sistemas
regionales, como la Organizacion Europea de Patentes (OEP), la Organizacion Eurasiatica de
Patentes (OEAP), la Organizacion Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO) y la
Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), asi como mediante la
armonizacion de la legislacion nacional dentro de ciertos sistemas regionales, por ejemplo, el
Pacto Andino.

8.  Lanecesidad de una mayor armonizacion en materia de patentes ademas del PLT, surge
principalmente del hecho de que, debido a la duplicacion del trabajo de busqueda y examen
para la misma invencién en distintas oficinas, el costo de obtener proteccion amplia para una
patente en el plano internacional resulta extremadamente elevado. Por lo tanto, el objetivo de
una mayor armonizacion deberia ser evitar esa duplicacion del trabajo, logrando el
reconocimiento mutuo entre las oficinas de los resultados de la basqueda y el examen. Sin
embargo, la consecucion de ese objetivo s6lo puede intentarse si se armonizan varios
principios juridicos basicos relativos a la concesion de patentes.

9.  Alaluz de lasituacion actual y del objetivo mencionado anteriormente, la Oficina
Internacional sugiere que se incluyan en los debates del SCP al menos las siguientes
cuestiones basicas relativas a la concesion de patentes, que son particularmente importantes
para seguir desarrollando el sistema internacional de patentes: las definiciones de estado de la
técnica, novedad, actividad o altura inventiva (la no evidencia de la invencion) y aplicacion
industrial (utilidad), divulgacion suficiente, y la estructura e interpretacion de las
reivindicaciones.

10. Para facilitar los debates del SCP sobre la conveniencia y factibilidad de una mayor
armonizacion del Derecho de patentes, cada una de las seis cuestiones mencionadas se
describen a continuacidn, 1) explicando la cuestion bésica, 2) dando ejemplos de la situacion
actual de las leyes y las préacticas en los distintos sistemas, demostrando la existencia de
armonizacion o la necesidad de intensificarla, y 3) indicando las disposiciones pertinentes
contempladas en el primer proyecto de Tratado sobre Armonizacion de Patentes de 1991, y la
solucion alli propuesta. La propuesta basica de Tratado sobre Armonizacion de Patentes

de 1991 y el Reglamento se presentan a titulo informativo en el documento SCP/4/3.

Las notas de la Propuesta Bésica de Tratado de 1991 y el Reglamento figuran en el
documento SCP/4/4.

A. Estado de la técnica

La cuestién de base

11. Por lo general, se entiende que el estado de la técnica es el conjunto de conocimientos
disponible al publico antes de la fecha de presentacion o, si se reivindica la prioridad, antes de
la fecha de prioridad de una solicitud de patente. El reconocimiento del estado de la técnica
pertinente es una de las piedras angulares del examen de patentes, puesto que ese estado de la
técnica se evaluaré durante el examen para determinar la patentabilidad de la invencién en
cuestion. Mediante la comparacion de la invencion para la que se solicita proteccion con el
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estado de la técnica se establecen la novedad y la actividad o altura inventiva (la no evidencia)
de la invencion. Ademas, tras la concesién de una patente, el estado de la técnica sera
determinante para evaluar la validez o invalidez de una patente.

12. Algunas de las cuestiones que cabe examinar en el contexto del estado de la técnica,
incluyen en particular conceptos tales como “puesta a disposicion del publico”, “persona del
oficio”, y “medios de poner a disposicion del pablico”. Otros elementos dignos de examen
son, en particular, cuestiones tales como las divulgaciones no oponibles, el plazo de gracia, o
la cuestion de las solicitudes presentadas antes, pero publicadas después, de la fecha de
presentacion de la solicitud en cuestion.

Situacion de la armonizacién

13. Enlas Reglas 33.1y 64 del PCT se establece lo que se entenderd por el estado de la
técnica pertinente a los fines de la busqueda internacional y del examen preliminar
internacional previsto en los Articulos 15.2) y 33.2) y 3) del PCT. Sin embargo, la definicion
de la expresion “estado de la técnica”, asi como su utilizacion en la practica en materia de
patentes, siguen variando mucho de un sistema juridico a otro. Ldogicamente, esas
divergencias producen distintas consecuencias en lo relativo al examen de las solicitudes de
patente en los distintos paises, como, por ejemplo, que para una misma invencion se conceda
una patente en determinados paises y no en otros, o que en ciertos paises la patente se invalide
después de su concesion. Los siguientes ejemplos pueden ilustrar algunas de las diferencias
existentes:

a)  enciertos paises, forma parte del estado de la técnica todo lo que se haya puesto a
disposicién del pablico en cualquier parte del mundo, por cualquier medio, antes de la
presentacion o la fecha de prioridad de la solicitud. Por otra parte, en otros paises, las
divulgaciones no escritas, tales como las divulgaciones orales, o la utilizacion fuera de su
jurisdiccion, no forman parte del estado de la técnica y, por lo tanto, no constituyen un
impedimento para la patentabilidad;

b)  mientras algunos sistemas de patentes exigen un acto concreto de divulgacién
para cumplir con la norma de “puesta a disposicion del publico”, otros preven que es
suficiente la posibilidad tedrica de tener acceso a la informacion;

c) el Derecho interno de algunos paises prevé un plazo general de gracia durante el
cual la invencion podréa divulgarse sin que ello afecte su patentabilidad, mientras que otros
paises prevén un plazo de gracia limitado a ciertos casos especificos. Otra categoria de paises
prevé unicamente las divulgaciones no oponibles en los casos de ciertas exposiciones
internacionales y de abuso evidente respecto del solicitante. En este contexto, cabe mencionar
que el Articulo 11 del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial
(Convenio de Paris) exige que los paises de la Union de Paris concedan proteccién temporaria
a las invenciones expuestas en ciertas exposiciones internacionales;

d)  por lo que respecta al estado de la técnica, las solicitudes que se presentaron antes,
pero solo se publicaron después de la presentacion de la solicitud en cuestion, se consideran
de manera diferente en los distintos paises.
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Proyecto de Tratado sobre Armonizacion de Patentes de 1991

14. En la propuesta basica del proyecto de Tratado sobre Armonizacion de Patentes de 1991
figuraban varias disposiciones relativas al estado de la técnica:

a) enel Articulo 2.viii) figuraba una definicion del término “publicado”, y la
Regla 1.3) contemplaba ciertos detalles relativos al significado de *“accesibles al pablico” con
respecto a ciertos documentos contenidos en los archivos de una oficina, tales como una
solicitud, un informe de busqueda, una patente o cualquier cambio en una patente;

b) el Articulo 11.2)b) establecia que el estado de la técnica consistiria en todo lo que
hubiese sido puesto a disposicion del publico en cualquier parte del mundo, antes de la fecha
de presentacion o de prioridad. Sin embargo, el Articulo 11.2)c) disponia ademas que toda
Parte Contratante tendria libertad para excluir del estado de la técnica los elementos puestos a
disposicion del pablico oralmente o por su utilizacion fuera del territorio de su soberania. Sin
embargo, esta disposicion se encontraba entre corchetes.

c) enel Articulo 12 figuraba un plazo general de gracia que abarcaba los 12 meses
precedentes a la fecha de presentacion o de prioridad de la solicitud, para los actos de
divulgacion realizados por el propio inventor o que derivaban directa o indirectamente de él;

d) el Articulo 13 disponia que se consideraria como parte del estado de la técnica, a
los fines de determinar la novedad, el contenido integro de una solicitud presentada o que
surtiera efectos en una Parte Contratante antes de la presentacion de la solicitud en examen
pero publicada después;

e) otras disposiciones relativas a la expresion “estado de la técnica” se mencionaran
mas adelante, en el contexto de los requisitos relativos a la novedad y la actividad inventiva.

B. Novedad
La cuestion de base

15. Laexigencia de novedad es una de las condiciones fundamentales de la patentabilidad,
reconocida universalmente. Con arreglo a este principio, se considerara que una invencion es
nueva si no esta incluida en el estado de la técnica. Por lo tanto, la novedad surge de la
comparacion entre el estado de la técnica existente a la fecha de presentacion (o la fecha de
prioridad) y la invencion reivindicada. La razon subyacente para la exigencia de novedad es
que no deberia impedirse el uso por el publico de algo que ya pertenece al dominio publico.

Situacion de la armonizacién

16. A los efectos del examen preliminar internacional del PCT (pero no necesariamente de
la fase nacional —véase el parrafo 6 del presente documento), el requisito de la novedad figura
en el Articulo 33.2) del PCT, que dispone gque una invencion se considerara nueva si no existe
anterioridad en el estado de la técnica tal como se define en el Reglamento. A los fines de la
novedad, la descripcion pertinente del estado de la técnica figura en la Regla 64 del PCT.

Ello demuestra el intimo vinculo entre el requisito de novedad y el concepto de estado de la
técnica (véanse los parrafos 11 a 14 del presente documento), puesto que cualquier elemento
que forme parte del estado de la técnica, en principio, aniquilaria la novedad de la invencion.
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A la luz de las importantes divergencias reconocidas en la definicion y aplicacion de la
expresion “estado de la técnica” expuestas en los parrafos precedentes, resulta evidente que el
requisito de novedad también se define y aplica de modos diferentes en distintas partes del
mundo.

17.  Ademas de ese vinculo estrecho con el estado de la técnica, hay otras cuestiones
intimamente relacionadas con el analisis de la novedad: por ejemplo, ¢qué clase de
utilizacién deberia aniquilar la novedad de una invencién? Debido a esas divergencias podra
reconocerse la novedad de la invencidn en ciertos paises, pero no en otros. Los siguientes
ejemplos ilustran algunas de las diferencias existentes:

a)  enprincipio, todas las diferencias mencionadas en el parrafo 13 del presente
documento respecto de la definicion de estado de la técnica se relacionan con la novedad, es
decir, la propia definicién de estado de la técnica, los requisitos relativos a la divulgacién de
la invencion, la existencia y naturaleza de un plazo de gracia, si lo hay, etcétera;

b)  en ciertos sistemas de patentes, la utilizacion publica de la invencion en cualquier
lugar del mundo aniquila la novedad mientras que, en otros, esta consecuencia dependerd del
lugar de utilizacion. De conformidad con ciertas legislaciones, aun la utilizacién por
particulares podria perjudicar la novedad, mientras que con arreglo a otras la utilizacion por
particulares nunca podria aniquilar la novedad.

Proyecto de Tratado sobre Armonizacion de Patentes de 1991

18. La propuesta basica de proyecto de Tratado sobre Armonizacion de Patentes de 1991
incluia las disposiciones siguientes relativas a la novedad:

a) Articulo 11.2)a): Con arreglo a esta disposicion, se consideraba nueva una
invencion si no formaba parte del estado de la técnica. A diferencia de la determinacion de la
actividad o altura inventiva, para determinar la novedad s6lo podian tenerse en cuenta
individualmente cada uno de los elementos del estado de la técnica;

b)  todas las disposiciones relativas al estado de la técnica citadas en el parrafo 14 del
presente documento influirian también, I6gicamente, sobre el requisito de la novedad.

C. Actividad o altura inventiva (la no evidencia)

La cuestion de base

19. Laexpresion actividad inventiva (o altura inventiva), denominada la no evidencia en
algunos paises es, como la novedad, uno de los requisitos fundamentales de la patentabilidad.
En principio, esta reconocida ampliamente en varios sistemas de patentes. Se considera que
una invencion entrafia una actividad inventiva o no es evidente si, comparada con el estado de
la técnica, no resulta evidente para una persona del oficio. Es decir que, mientras los criterios
de novedad se satisfacen apenas existe algun tipo de diferencia entre la invencion reivindicada
y el estado de la técnica, sélo habra actividad inventiva si existe una cierta diferencia
cualitativa entre el estado de la técnica y la invencion. No serd asi si en la fecha de
presentacion o de prioridad la invencion reivindicada resultara evidente para una persona del
oficio.
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20. De manera similar a lo que ocurre con respecto a la novedad, la actividad inventiva o la
no evidencia se examinan en comparacion con el estado de la técnica existente en la fecha de
presentacion o de prioridad de la solicitud en cuestion. Por lo tanto, toda diferencia entre los
sistemas de patentes en lo que atafie a la definicion del estado de la técnica influira en el
resultado de cualquier examen de actividad inventiva o de no evidencia. Sin embargo,
ademas de esta conclusidn obvia, hay otras divergencias en la aplicacion de esa expresion; las
mas importantes se resumen a continuacion.

Situacioén de la armonizacion

21. A los efectos del examen preliminar internacional del PCT (pero no necesariamente de
la fase nacional —véase el parrafo 6 del presente documento) el requisito de actividad
inventiva figura en el Articulo 33.3) del PCT, que establece que se considerara que una
invencion entrafia una actividad inventiva si, habida cuenta del estado de la técnica tal como
se define en el Reglamento, la invencidn no es evidente para una persona del oficio en la
fecha pertinente que se ha estipulado. La correspondiente descripcion de lo que forma parte
del estado de la técnica figura en la Regla 64 del PCT. Sin embargo, tal como se expuso
anteriormente, el examen de la actividad inventiva varia considerablemente en los distintos
sistemas, segun la definicion de estado de la técnica. A continuacion se esbozan algunas
diferencias especificas:

a)  varian considerablemente no sélo la definicion de la expresion actividad inventiva
en si, sino también su aplicacion practica. Por ejemplo, ciertos sistemas aplican el enfoque
denominado “problema y solucion” que supone determinar 1) el estado de la técnica mas
aproximado, 2) el problema técnico por resolver, y 3) si la invencion resultaria evidente para
una persona del oficio, teniendo en cuenta el problema técnico y el estado de la técnica mas
aproximado. Otros sistemas han elaborado métodos distintos para examinar la actividad
inventiva,;

b)  no todos los sistemas de patentes definen el concepto de persona del oficio en
forma analoga: a veces esa expresion supone una persona con un conocimiento profundo del
campo pertinente de la técnica (sin tratarse necesariamente de un especialista), mientras que
en otros casos la persona del oficio podria ser practicamente un lego;

C)  mientras ciertos sistemas consideran que el contenido de las solicitudes
presentadas anteriormente aniquila la novedad y la actividad inventiva de una solicitud
presentada con posterioridad, otros examinan ese contenido Unicamente con respecto a la
novedad, pero no lo tienen en cuenta al evaluar el requisito de la actividad inventiva;

d) en ciertos sistemas, para determinar la actividad inventiva pueden combinarse
distintos elementos del estado de la técnica, si esa combinacion hubiese sido evidente para
una persona del oficio.

Proyecto de Tratado sobre Armonizacion de Patentes de 1991

22. Lapropuesta basica de proyecto de Tratado sobre Armonizacion de Patentes de 1991
incluia la disposicion siguiente relativa a la actividad inventiva/no evidencia:

Articulo 11.3): “Se considerara que una invencion implica actividad inventiva (no es
evidente) si, teniendo debidamente en cuenta el estado de la técnica como se define en el
parrafo 2), no hubiera sido evidente para una persona del oficio en la fecha de presentacion o,
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cuando se reivindique la prioridad, en la fecha de prioridad de la solicitud en la que se
reivindica.”

D. Aplicacion industrial (utilidad)

La cuestion de base

23. La “aplicacion industrial”, o “utilidad” en ciertos paises, es el tercer requisito de
patentabilidad ampliamente reconocido. Su objetivo es excluir de la patentabilidad las
invenciones que no tienen utilidad en campo alguno de la industria, que no logran el objetivo
que se reivindica en la invencién (por ejemplo, el movimiento perpetuo) o que sélo pueden
utilizarse con fines privados.

Situacioén de la armonizacion

24. A los efectos del examen preliminar internacional del PCT (pero no necesariamente de
la fase nacional -vease el parrafo 6 del presente documento), el requisito de la “aplicacion
industrial” figura en el Articulo 33.4) del PCT, que establece que se considerara que una
invencion es susceptible de aplicacion industrial cuando, de acuerdo con su caracter, su objeto
pueda ser producido o utilizado en todo tipo de industria. Dicha disposicion establece ademas
que el término “industria” debera entenderse en su sentido mas amplio, como en el Convenio
de Paris. Ademas, cabe mencionar que ciertos sistemas utilizan la palabra “utilidad” antes
que la expresion “aplicacion industrial”. Esas expresiones no tienen exactamente el mismo
significado:

a)  enlos sistemas que utilizan la expresion “aplicacion industrial”, por lo general
ésta significa que la invencion debe poder usarse en todo tipo de industria, mientras que el
término “industria” debe entenderse en sentido amplio, incluida la agricultura;

b)  por otra parte, el término “utilidad” es un concepto algo mas complejo, conforme
al cual podra examinarse, en particular, si una invencion puede servir, si funciona para
resolver el problema que se supone deberia resolver, y si aporta algin beneficio social.

Proyecto de Tratado sobre Armonizacion de Patentes de 1991
25. Ensu Articulo 11.1), la propuesta basica de Tratado sobre Armonizacion de Patentes
de 1991 mencionaba la aplicacion industrial o, a eleccion de la Parte Contratante, la utilidad,

como la tercera condicion de patentabilidad ademas de la novedad y la actividad inventiva.
En el proyecto de Tratado no figuraban otras definiciones ni explicaciones de este requisito.

E. Divulgacion suficiente

La cuestion de base

26. Se considera que la divulgacion al pablico de una invencion es la contrapartida por
recibir los derechos exclusivos que confiere una patente. La divulgacién permite al publico
conocer las novedades técnicas mas recientes y utilizar libremente la ensefianza técnica tras la
expiracion de la patente (o si la patente no se concede). Por lo tanto, una divulgacion
adecuada es una obligacion importante del solicitante.
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27. En principio, si la invencion no se divulga, o no se divulga lo suficiente, no podra
concederse una patente, o podra invalidarse la patente concedida. Como norma general, y sin
perjuicio de las explicaciones adicionales de los parrafos 31 y 32 del presente documento, una
invencion se divulga si puede ser ejecutada por una persona del oficio tal como se la
reivindica, sobre la base de la descripcidn de la patente, sin necesidad de afiadirle inventiva.
Ademas, la divulgacion debera demostrar el modo de lograr el resultado reivindicado en
forma segura y repetida. Es decir, debe existir un vinculo causal entre los elementos
reivindicados y el resultado técnico que se pretende lograr.

28. Ladivulgacion no debe necesariamente figurar en la descripcion o en la reivindicacion,
sino que puede surgir de la totalidad de la descripcién de la patente, y en algunos casos
también de las ensefianzas del estado de la técnica. Lo que si es necesario divulgar es la
invencion, y la invencion queda definida por las reivindicaciones. De ello se desprende, al
menos en muchos sistemas juridicos, la conclusion de que las reivindicaciones deben estar
respaldadas por la descripcion.

29. Un caso particular relacionado con la divulgacién de la invencion es la expresion de
reivindicaciones amplias. En ciertos casos, las reivindicaciones se redactan de manera tan
amplia que una persona del oficio no puede ejecutar la invencion, ni siquiera utilizando otras
partes de la descripcion, tales como la descripcion de la invencion o los dibujos. Ello sucede
con mayor frecuencia en determinados campos, por ejemplo, la quimica y la biotecnologia.
Las patentes podran invalidarse, total o parcialmente, si la amplitud de las reivindicaciones
excede de lo divulgado en la descripcién de patente.

Situacion de la armonizacion
30. El Articulo 5y la Regla 5.1)a) del PCT establecen lo siguiente:

“Articulo 5
La descripcion

La descripcion debera divulgar la invencion de una manera suficientemente clara
y completa para que pueda ser realizada por una persona del oficio.”

“Regla 5
Descripcion

5.1 Manera de redactar la descripcion

a)  Ladescripcion comenzara indicando el titulo de la invencién tal como figura en el
petitorio y debera:

i) precisar el sector técnico al que se refiera la invencion;
i) indicar la técnica anterior que, en la medida en que el solicitante la conozca,
pueda considerarse Util para la comprension, la basqueda y el examen de la invencién, y
debera citar, preferentemente, los documentos que reflejen dicha técnica;
iii)  divulgar la invencion, tal como se reivindique, en términos que permitan la
comprension del problema técnico (alin cuando no esté expresamente designado como tal) y
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su solucidn, y exponer los efectos ventajosos de la invencidn, si los hubiera, con respecto a la
técnica anterior;

iv)  describir brevemente las figuras contenidas en los dibujos, si los hubiera;

V) indicar, por lo menos, la mejor manera prevista por el solicitante de realizar
la invencion reivindicada; la indicacion debera hacerse mediante ejemplos cuando resulte
adecuado, y con referencias a los dibujos, si los hubiera; cuando la legislacion nacional del
Estado designado no exija la descripcion de la mejor manera de realizar la invencion y se
contente con la descripcion de cualquier forma de realizar la invencidn y se contente con la
descripcion de cualquier forma de realizarla (tanto si es la mejor manera prevista como si no
lo es), el hecho de no describir la mejor manera prevista no tendra efecto en ese Estado;

vi) indicar explicitamente, cuando no resulte evidente de la descripcion o de la
naturaleza de la invencion, la forma en que la invencién puede explotarse en la industria y la
forma en que puede producirse y utilizarse o, si solo puede utilizarse, la forma de hacerlo; el
término “industria” se ha de entender en su mas amplio sentido, como en el Convenio de Paris
para la Proteccion de la Propiedad Industrial.”

31. Ladivergencia principal en la definicion y aplicacion del requisito de divulgacion es
que ciertos sistemas de patentes solicitan una divulgacion que permita a una persona del
oficio ejecutar la invencion, mientras que otros sistemas exigen que en la solicitud se divulgue
la mejor manera que el inventor conozca para realizar la invencion.

Proyecto de Tratado sobre Armonizacion de Patentes de 1991

32. Lapropuesta basica de proyecto de Tratado sobre Armonizacion de Patentes de 1991
incluia en el Articulo 25, “Obligaciones del titular de los derechos”, dos alternativas. La
Alternativa A proponia no incluir disposicion alguna sobre este tema, mientras que en la
Alternativa B figuraba la siguiente disposicion relativa a la divulgacion de una invencion, en
el Articulo 25.1):

“1) El titular de una patente tendra por lo menos las siguientes obligaciones, ademés
de cualquier otra que disponga el presente Tratado:

i) divulgar la invencion en una forma suficientemente clara y completa, de
manera que una persona del oficio pueda realizar la invencion; la descripcion indicara por lo
menos una manera de realizar la invencion reivindicada; esto se hara mediante ejemplos,
cuando sea el caso, y con referencia a los dibujos, si los hubiere; sin embargo, toda Parte
Contratante podra disponer que la descripcién establezca la mejor manera de realizar la
invencion conocida por el inventor en la fecha de presentacion o, cuando se reivindique
prioridad, en la fecha de prioridad de la solicitud; ...”

F. Redaccidn e interpretacion de las reivindicaciones

La cuestion de base

33. Las reivindicaciones definen la invencidn, y por ello el alcance de la proteccion de la
patente. Por lo tanto, son el ndcleo central de la patente. Es asi particularmente después de la
concesion de la patente, puesto que los terceros no podran utilizar comercialmente lo que las
reivindicaciones abarcan, pero podran utilizar cualquier otra informacion que figura en la
descripcion. Por lo tanto, es particularmente importante que las reivindicaciones contengan
todas las caracteristicas importantes de la invencion reivindicada. Las reivindicaciones
conforman la base del examen en lo que se refiere a la patentabilidad de la invencion.
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Ademas, podran verse afectadas por la renuncia o la invalidez parciales de la patente, y tienen
importancia en lo que hace a la unidad de la invencion. También desempefian una funcion a
la hora de definir el contenido de dos invenciones, en caso de dependencia o impugnacion de
la prioridad en el sistema del primer inventor, y al evaluar la identidad de las invenciones en
el marco de la prohibicién de doble patentamiento.

34. Al referirse a las reivindicaciones, cabe tomar en consideracion dos aspectos distintos:
en primer lugar, la redaccion de las reivindicaciones, y en segundo lugar su interpretacion.

Situacion de la armonizacion
35. El Articulo 6 del PCT establece lo siguiente:
“Reivindicaciones

La reivindicacion o reivindicaciones deberan definir el objeto de la proteccién
solicitada. Las reivindicaciones deberan ser claras y concisas y fundarse enteramente en
la descripcion.”

36. Ademas, en la Regla 6 del PCT figuran, en particular, indicaciones sobre la manera de
redactar las reivindicaciones, la numeracion de las mismas, y detalles adicionales. En el
contexto de las reivindicaciones, cabe mencionar que en la Regla 3 del PCT se aborda la
cuestion de la unidad de la invencion.

37. Sin embargo, tanto la redaccion como la interpretacion de las reivindicaciones difieren
significativamente en los distintos sistemas juridicos y, por consiguiente, podran preverse
distintos alcances de proteccion para la misma invencion, y resultados diferentes en caso de
declaracion de invalidez. Algunas de esas diferencias se describen a continuacion.

Redaccién de las reivindicaciones

a)  Ciertos sistemas exigen que solo figuren en las reivindicaciones las caracteristicas
técnicas, pero no otras, tales como las econdmicas u otros elementos. No es asi en todos los
sistemas de patentes. Sin embargo, cabe precisar que no todos los sistemas exigen que una
invencion tenga caracter técnico;

b)  mientras ciertos sistemas de patentes exigen para las reivindicaciones un
formulario en dos partes (para designar en la primera parte la materia perteneciente al estado
de la técnica, y en la segunda caracterizar e indicar las nuevas caracteristicas técnicas respecto
de las cuales se reivindica la proteccidn), otros sistemas no exigen este tipo de estructura, de
manera que el estado de la técnica no siempre figura en las reivindicaciones;

c) ciertas leyes de patentes permiten la existencia de varias reivindicaciones
independientes estrechamente relacionadas entre si que reflejen un Gnico concepto inventivo
que figurara en la misma solicitud (“unidad de la invencion”), mientras que, con arreglo a
otras legislaciones, las disposiciones respectivas se aplican de manera muy restrictiva,

d)  mientras ciertos sistemas juridicos admiten que distintas categorias de
reivindicaciones, por ejemplo, reivindicacion de producto, procedimiento o dispositivo, se
incluyan en la misma solicitud, otros sistemas de patentes imponen restricciones a ese
respecto;
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e)  ciertos sistemas de patentes prevén restricciones a la dependencia de las
reivindicaciones subordinadas, dando origen a un numero mas elevado de reivindicaciones
dependientes y, en ciertas oficinas, a costos mas elevados debido a las tasas adicionales que
deben pagarse por cada reivindicacion que supere un cierto numero;

f)  conarreglo a ciertos sistemas, el hecho de gue la reivindicacion no esté respaldada
por la descripcidn de la invencion puede justificar la denegacion o invalidacion de la patente.

Interpretacién de las reivindicaciones

a)  Enla mayoria de los sistemas de patentes, el alcance de proteccion de la patente
se determina en base al texto de las reivindicaciones. Sin embargo, mientras ciertos sistemas
no permiten que la interpretacion de las reivindicaciones sea mucho mas amplia que su
expresion textual, otros admiten una interpretacion amplia de las reivindicaciones;

b)  en ciertos sistemas, las reivindicaciones deben interpretarse de manera objetiva,
mientras que en otros se toma en consideracion lo que el inventor queria expresar
subjetivamente;

C)  enciertos sistemas de patentes, para interpretar las reivindicaciones solo podran
utilizarse la descripcion de la invencion y los dibujos. En otros sistemas se permiten otros
medios de interpretacion de las reivindicaciones;

d)  mientras ciertos sistemas juridicos disponen que los equivalentes quedan cubiertos
por las reivindicaciones, otros sistemas juridicos no prevén los equivalentes. En muchos
sistemas, la doctrina de los equivalentes ha sido elaborada por la jurisprudencia y no se
encuentra en las leyes. Los sistemas varian considerablemente en cuanto a la aplicacion del
alcance de los equivalentes;

e) las posibilidades de modificar las reivindicaciones durante el examen, y después
de la concesion de la patente, varian considerablemente de un sistema a otro.

Proyecto de Tratado sobre Armonizacion de Patentes de 1991

38. En la propuesta basica de proyecto de Tratado sobre Armonizacion de Patentes de 1991
figuraban las siguientes disposiciones detalladas, relacionadas directa o indirectamente con las
reivindicaciones: los Articulos 4 (“Reivindicaciones™), 5 (“Unidad de la invencion”)

y 21 (“Extension de la proteccion e interpretacion de las reivindicaciones™), y las Reglas 3
(“Forma de redactar las reivindicaciones”) y 4 (“Detalles relativos a la exigencia de la unidad
de la invencion”).

IV. Conclusion

39. Alaluz de lo antedicho, se invita al SCP a tomar nota y examinar las cuestiones
sugeridas para continuar desarrollando el Derecho internacional de patentes. En particular, se
invita al SCP a que oriente a la Oficina Internacional en cuanto al nivel de inclusion de las

cuestiones mencionadas en la labor futura del SCP.

[Fin del documento]
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