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INTRODUCCION

1.  El presente documento contiene una version revisada del proyecto de Reglamento del
Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT). En él se tienen en cuenta las
opiniones expresadas en el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes en su sexta
sesion (5 a 9 de noviembre de 2001).

2. Las diferencias entre el texto anterior del proyecto de Reglamento del Tratado sobre el
Derecho Sustantivo de Patentes contenido en el documento SCP/6/3 y el texto revisado
contenido en el presente documento, excepto cuando una disposicion o parrafo se haya
transferido a otra disposicidon o parrafo, se han puesto de relieve en la forma siguiente:

1) las palabras que no aparecen en el documento SCP/6/3 pero que si aparecen en el
texto actual figuran subrayadas y,

i1) las palabras que aparecian en el documento SCP/6/3 pero que se omiten del
presente documento figuran tachadas.

3. En cuanto al proyecto de Directrices Practicas, tomando en consideracion los debates
mantenidos en la sexta sesion del SCP (véase el parrafo 14 del proyecto de Informe
(documento SCP/6/9 Prov.)), se han vuelto a redactar de manera mas explicita y se han
incluido provisionalmente en el presente documento, junto con la Regla pertinente a la que
pertenecen.

4.  Cabe sefialar que algunas de las disposiciones propuestas (por ejemplo, el proyecto de
Regla 9) reflejan el sistema del primer solicitante. No obstante, este enfoque no pone en tela
de juicio la futura redaccion del SPLT ni los debates que puedan suscitarse en el Comité sobre
la inclusion de cuestiones adicionales en el Tratado.

5. Las Notas Explicativas sobre las disposiciones del proyecto SPLT, del proyecto de
Reglamento y del proyecto de Directrices Practicas figuran en el documento SCP/7/5.
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PROYECTO DE REGLAMENTO
Regla 1

Expresiones abreviadas

1) [“Fratade—Asticulo”Expresiones abreviadas en el Reglamento] a) En el
presente Reglamento, se entendera por “Tratado” el Tratado sobre el Derecho Sustantivo de

Patentes.

b)  En el presente Reglamento, la palabra “Articulo” se refiere al Articulo

especificado del Tratado.

c) En-elA los efectos del presente Reglamento, salvo estipulacion expresa en

contrario,

1) se entendera por “conocimientos generales de un experto en la materia”

los conocimientosde generalmente-adguiridesporque dispone por lo general un experto en la

materia, incluida la informacion notoriamente conocida o comtinmente utilizada o las

cuestiones libres de reglas empiricas;

i) se entendera por “Tratado de Budapest” el Tratado de Budapest sobre el
reconocimiento internacional del depdsito de microorganismos a los fines del procedimiento
en materia de patentes, firmado el 2&le abril de 1977, asi como el Reglamento del Tratado,

en su forma revisada y modificada.
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[Regla 1, continuacién]

2)  [Expresiones abreviadas definidas en el Tratado] Las expresiones abreviadas
definidas en el Articulo 1 a los fines del Tratado tendran el mismo significado a los fines del

Reglamento.
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Regla 2

Persona-deloficioExperto en la materia en virtud de los Articulos +=)-7.3)eb), 10.1), 11.3)b)
v4)a) y 12.3), y las Reglas 1.c)i), 54.1)vii) y 2)b), 82b);10.-y-2iii), 444} 12.45) 33,
14.1)ii),3 2)a) yb) y 15.2), 3) v 4)

Se presumird-considerard que un experto en la materia persena-del-oficto-unprofesional
de-ntvelmedioes una persona hipotética que tienetenga acceso a y-cemprensidon-de-todo el

estado de la técnica, Yo comprend e, en virtud del Articulo 81, y posee conocimientos

basicos y generales, en relacion con la materia en cuestion en la fecha pertinente, segtiin lo

estipulado en las Directrices Practicas.
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Directrices en virtud de la Regla 2

(Detalles relativos atapersena-deloficioal experto en la materia en virtud de la Regla 2)

D1.01 Ea-persona-del-ofieioEl experto en la materia posee conocimientos bésicos y generales

para comprender v utilizar el estado de la técnica. Esto significa que una persona que posea

conocimientos basicos en la materia en cuestion tiene a su disposicion los medios v

conocimientos basicos utilizados por un profesional de nivel medio en la materia pertinente a

los fines de la experimentacion vy el andlisis. Los conocimientos generales que figuran en la

Regla 2 son los conocimientos basicos de la materia, tal como se estableceen el proyecto de

Regla 1.¢)i). Los conocimientos generales pueden ser los conocimientos contenidos en

manuales o libros de texto de manera tangible. No obstante, pueden consistir asimismo en

conocimientos no escritos notoriamente conocidos o comunmente utilizados de manera

general en el-efieiola materia en cuestion, por ejemplo, técnicas de laboratorio notoriamente

conocidas. En cualquier caso, no se requerira quela-persona-del-eficio el experto en la

materia posea capacidades inventivas ademas de las condiciones establecidas en la Regla 2.

D1.02 El término “efictomateria pertinente” puede abarcar mas de un sector del-oficiode la

materia, si la naturaleza de la invencidn reivindicada sugiere una relacidén con otros sectores

del-oficiode la materia. No se limita necesariamente al sector especifico de la invencion

reivindicada, sino que puede incluir a sectores vecinos del-efictode la materia, asi como

sectores generales (no especificos) que se ocupan de problemas generales aplicables por lo

general a los sectores especificos. Eapersena-del-efieioEl experto en la materia podré

remitirse asimismo a otros sectores que no sean vecinos ni generales, en la medida en que-una

persona-del-efieto se espere que un experto medio en la materia deba tomar en consideracién

dichos sectores. Al determinar el estado de la técnica en la materia pertinente, se deberan

tener en consideracion, en particular, los siguientes factores:
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[Directrices en virtud de la Regla 2, continuacion]

1) la naturaleza v las caracteristicas del sector o sectores del-eficiode la

materia con la que se relaciona la invencién reivindicada;

11) el tipo de problemas planteados en la materia;

11)  las soluciones del estado de la técnica para estos problemas.

D1.03 En vista de lo que antecede, se considerard que -sna-persona-delefietoun experto en la

materia debera poseer los conocimientos del equipo de personas que se menciona en la

Regla 2. por ejemplo, un equipo de investigacidn o varios especialistas -de-diferentes

oficiosen diferentes sectores de la materia.
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Regla 3

Excepciones en virtud del Articulo 3.2)

Las solicitudes fy patentes} mencionadas en el Articulo 3.2) son:

1) [salvo en lo relativo al Articulo 8.2)], las solicitudes internacionales de

patentes de invencion o de patentes de adicion, presentadas en virtud del Tratado de

Cooperacion en materia de Patentes, cuya tramitacién o examen no ha comenzado en virtud

del Articulo 23 6 40 de dicho Tratado;

i1) [Reservado]
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fRegla 54

Requisitos relativos al contenido y orden de la descripcion en virtud del Articulo 5.2)

1) [Contenido de la descripcion] Después de indicar el titulo de la invencion

reivindicada, la descripcion debera:

1) especificar el sector o sectores [tecnologicos] a los que pertenece la

invencion reivindicada;

1) indicar la técnica anterior que, a juicio del solicitante, pueda considerarse
util para la comprension de la invencion reivindicada, asi como para la busqueda y el examen

y;-de-prefereneta; citar los documentos que reflejen esa técnica anterior;

i)  describir la invencion reivindicada en términos tales que el problema
Féenteet-(aun cuando no se declare expresamente como tal) y su solucion puedan ser
comprendidos, e indicar los efectos ventajosos de la invencion reivindicada, si los hubiere,

respecto de la técnica anterior;
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[Regla 4.1), continuacion]

1v) cuando se requiera el deposito de material biologicamente reproducible en
virtud de la Regla 11, indicar el hecho de que se ha realizado dicho deposito e identificar por
lo menos el nombre y direccion de la institucion de deposito, la fecha del deposito y el
numero de orden atribuido al depdsito por la institucion, asi como describir, en la medida de
lo posible, la naturaleza y caracteristicas de dicho material, pertinentes respecto de la

exigencia de divulgacion de la invencion reivindicada;

v) describir brevemente las figuras de los dibujos, si los hubiere;

vi) exponer por lo menos una forma de realizar la invencion-retvindieada; esto

se hara mediante ejemplos, cuando resulte apropiado, y con referencia a los dibujos, si los

hubiere;

vil) indicar explicitamente, cuando ello no resulte de otro modo evidente para un

experto en la materia de la solicitud o de la naturaleza de la invencidn, la manera o maneras

en que la invencidn reivindicada satisface la condicidn de ser util o susceptible de aplicacién

industrial.

2)  [Maneray orden de presentacion del contenido] a) Una Parte Contratante

aceptara Eel contenido de la descripcion deberapresentarse-presentado en la-una forma yo un

orden diferentes de los especificados en el parrafo 1);sabre cuando, debido a la naturaleza de

la invencion reivindicada, una forma o un orden diferente permita una mejor comprension o

una presentacion mas concisa del contenido_de la invencdn reivindicada .
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[Regla 4.2), continuacion]

b)  Cualquier Parte Contratante podra aceptar una descripcidon que no-centenga

las-euestiones-espeetficadas-en-—elparrafo D)y );-o-gue-contenga, en lugar del elemento

especificado en el parrafo 1)iii), eenterga-una descripcion de la invencidn reivindicada en

términos que
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fRegla 65°

Petaltes-Requisitos adicionales relativos a las reivindicaciones en virtud del Articulo 5.2)

1)  [Numeracion consecutiva] Cuando una solicitud contenga varias

reivindicaciones, se numeraran en forma consecutiva en cifras fenteras}.

2)  [Método de definicion de la invencion] La definicion del-objeto-dela

preteeeidnde la materia para la que se solicita la proteccion seliettada-debera hacerse en

funcidn de las caracteristicas [técnicas] de la invencion, que se expresaran en forma de-

deuna o mas

limitaciones.

43) [Forma de redactar la reivindicacion] Las reivindicaciones deberan redactarse, a

eleccion del solicitante,

1) bien en dos partes, consistente la primera en un preambulo que indique las
caracteristicas [técnicas] de la invencidn que sean necesarias para la definicion del-ebjeto-de

la-proteceibn—solieitadade la materia reivindicada y que, combinadas, parezcan formar parte

del estado de la técnica, y la segunda (“la parte caracteristica”), precedida por la formula

29 ¢¢ 29 ¢¢

“caracterizada en,” “caracterizada por,” “en que la mejora comprende,” o una férmula
analoga, consistente en una indicacion de las limitactones-caracteristicas que, combinadas con

las caracteristicas mencionadas en la primera parte, definan el-ebjeto-de-la materia para la que

se solicita proteccion-seliettada; o
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[Regla 5.3), continuacion]

11) en una parte Unica que enuncie una combinacion de variesas felementoso

etapasHlimitaciones}, o una unicea felemente-o-etapal-flimitacioni, en la que se defina el

objete-de-la materia para la que se solicita proteccion-selieitada.

54) [Remision, en las reivindicaciones, a la descripcion y a los dibujos] a) Ninguna

reivindicacion podra contener, excepto cuando sea absolutamente necesario-respeeto-delas

caracteristicasftéenteastdelainvenetdn; remisiones a la descripcion o a dibujos eventuales,

por ejemplo, remisiones del tipo: “como se describen en la parte... de la descripcion” o

“como se ilustra en la figura... de los dibujos,”.

b)  Ninguna reivindicacion podréa contener dibujos-e-grafices. Toda

reivindicacion podra contener cuadros, graficos y férmulas quimicas o matematicas.

¢)  Cuando la solicitud contenga un dibujo, toda fearacteristicaftéeniea}

Himitacién} mencionada en cualquiera de las reivindicaciones podré ir acompanada de un
signo de remisional-dibuje-o a la parte aplicable del dibujo en cuestion, si ello facilita la

comprension de esa reivindicacion; este signo de remision debera colocarse entre corchetes o

entre paréntesisi—no-se-entenderd-en-elsentido-de-que imitalaretvindicacton.
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[Regla 5, continuacion]

65) [Reivindicaciones dependientes y dependientes miiltiples]® a) Toda reivindicacion
que comprenda todas las fearaeteristicasHlimitaciones} de otra reivindicacion deda-misma
categoria{producto-o-proeese)-o de varias otras reivindicaciones dela-misma-categoria
(denominadas en adelante “reivindicacion dependiente” y “reivindicacion dependiente
multiple”, respectivamente) debera, de preferencia al principio, remitirse a esa otra
reivindicacidn o esas otras reivindicaciones, segun sea el caso, mediante la indicacion de su
numero, indicando a continuacion las fearaeteristieasHlimitaciones} reivindicadas que se

agregan a las reivindicadas en la otra reivindicacion o reivindicaciones.

b)  Una reivindicacion dependiente podra depender de otra reivindicacion
dependiente o de una reivindicacion dependiente multiple. Una reivindicacion dependiente
multiple podra depender de una reivindicacion dependiente o de otra reivindicacion
dependiente multiple. Las reivindicaciones dependientes multiples podran remitirse en forma

alternativa o acumulativa a las reivindicaciones de las que dependan.

¢)  Todas las reivindicaciones dependientes que se remitan a la misma
reivindicacion y todas las reivindicaciones dependientes multiples que se remitan a las

mismas reivindicaciones deberan agruparse en la forma mas practica posible.}

El texto de esta Regla depende de los resultados del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones de
Invenciones Multiples y Solicitudes Complejas.
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Regla 76°

Detalles relativos a la exigencia de unidad de la invencion en virtud del Articulo 6

1) [Circunstancias en las que se considerara cumplida la exigencia de unidad de la
invencion] Cuando se reivindique un grupo de invenciones, quedara cumplida la exigencia de
unidad de la invencidn cuando exista una relacion [técnica] entre dichas invenciones que
implique una o mas caracteristicas [técnicas] especiales idénticas o correspondientes que
definan una contribucién que cada una de esas invenciones, considerada en su integridad,

aporte al estado de la técnica.

2)  [Forma de redactar las reivindicaciones sin incidencia sobre la determinacion de
la unidad de la invencion] Para determinar si un grupo de invenciones esta relacionado de tal
manera entre si que conforme un tnico concepto inventivo general, serd indiferente que cada
una de las invenciones se reivindique en una reivindicacion separada o como vartantes

alternativas dentro de una misma reivindicacion.

El texto de esta Regla estd supeditado a los resultados de la labor del Grupo de Trabajo sobre
Divulgaciones de Invenciones Multiples v Solicitudes Complejas.
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Regla 167

Plazo en virtud del Articulo +537.1)

El plazo mencionado en el Articulo 457.1) no sera inferior a dos meses a partir de la

fecha de la notificacion mencionada en ese Articulo.
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Regla 8

Puesta a disposicion del publico en virtud del Articulo 8.1)

1) [Forma de poner a disposicion del publico] Parapederconsiderarse-comprendida
en-elestado-delatéenicaenvirtud-del Artienrlo-8-1;1La informacion pedré-penerse-puesta a

disposicion del publico de cualquier forma, como por ejemploen forma escrita, por

divulgacion oral, por exhibicion, o por utilizacion, se considerard estado de la técnica en

virtud del Articulo 8.1)e-encualquierotraforma.

2)  [Forma de hacer accesible al publico] a) Se considerara que la informacion se
pone a disposicion del publico si hay una posibilidad frazonable} de que el publico pueda

tener acceso a la misma.

b) A los fines del Articulo 8 y de la presente Regla, se entenderd por el término

“public8_ le-eonstituira-cualquier persona;-gue-ne-podra-serunapersona-deleficto-yqueno
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[Regla 8, continuacion]

43) [Determinacion de la fecha de publicacion-puesta a disposicion del publico]

Cuando la informacion presentada en-ferma-eseritasolo permita determinar el mes o el afo,

pero no la fecha especifica detapublicaciénen la que se puso a disposicidn del publico, se

presumira que la informacion ha sido puesta a disposicion del publico el ultimo dia de ese

mes o de ese afo, respectivamente, a menos que se presenten pruebas en contrario.



SCP/7/4
pagina 20

Directrices en virtud de la Regla 8

(Detalles relativos al estado de la técnica)

D2.01 La Regla & sera aplicable, mutatis mutandis, cuando la informacion hava sido

puesta a disposicidn del publico mediante una comunicacion por medios electronicos, en

particular, por una base de datos electronica o por Internet.

D2.02 La forma en que la informacién hava sido puesta a disposicidén del publico puede

ofrecer orientaciones acerca de lo que constituye una posibildad razonable. tal como se

menciona en la Regla 8.2):

D2.03 Por divulgacion oral: La informaciodn se considerard que se ha puesto a

disposicion del publico si se ha puesto incondicionalmente en conocimiento de un miembro

del publico mediante una comunicacion verbal, como en una conferencia o mediante la radio

0 un equipo de reproduccion de sonido (por ejemplo, cintas y grabaciones).

D2.04 Por exhibicion o utilizacion: Se considerard que la informacién ha sido puesta a

disposicion del publico si, en la fecha pertinente, un miembro del publico pudo tener

conocimiento de dicha informacidén por medio de la exhibicion o utilizacion del medio. Por

ejemplo, si una persona vende un objeto incondicionalmente a un miembro del publico sin

limitaciones o restricciones, requerimientos o clausulas de confidencialidad, se considerara

que el objeto ha sido puesto a disposicidén del publico, puesto que el comprador ha adquirido

la posesidn ilimitada de todo conocimiento que pueda obtenerse a partir de dicho objeto. En

otros términos, la puesta a disposicion del publico de la informaciéon queda determinada por el

orado de control que ejerza sobre su acceso la persona que poseia inicialmente la informacion.
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[Directrices en virtud de la Regla 8, continuacion]

D2.05 En forma escrita: Se considerara que un documento ha sido puesto a disposicion

del publico si, en la fecha pertinente, un miembro del publico pudo tener conocimiento del

contenido del documento. Por consiguiente, el miembro del publico debe tener no sélo la

posibilidad de tener acceso, en sentido técnico, a la informacién contenida en el documento,

sino asimismo la posibilidad de adquirir la posesion de dicha informacidén. Se determinara de

conformidad con este principio si la ausencia de un indice o un catdlogo de la informacion

hace que la informacion sea o no inaccesible al publico.

D2.06 Por una base de datos electronica o por Internet: La puesta a disposicion de la

informacién divulgada por medio de una base de datos electronica o por Internet se

considerara del mismo modo que otras formas de divulgacidn, a saber, si existe la posibilidad

de que un miembro del publico tenga acceso a la informacion concernida o no. Por

consiguiente, cuando la informacion divulgada en Internetse pon ga a disposiciéon de un

circulo limitado de personas, se considera que se pone a disposicion del publico mientras no

se impongan clausulas de confidencialidad. A fin de determinar si la informacién divulgada

en Internet ha sido puesta a disposicion del publico en una fecha concreta o no, se tomaran en

consideracion, en particular, los siguientes factores: i) la puesta a disposicion del publico del

URL: 11) la posibilidad de busqueda mediante un motor de bisqueda; iii) la credibilidad del

sitio Web.

D2.07 De conformidad con la Regla 8.2)b), el publico se compone de cualquier persona

que pueda divulgar la informacidén. Por consiguiente, puede tratarse de una Unica persona y

no tiene que ser necesariamente un experto en la materia.
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Regla 9
Efecto de lasprimeras solicitudes anteriores en el estado de

la técnica en virtud del Articulo 8.2)

1)  [Principio del “contenido integro’] a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el

parrafo 2), se considerard que el contenido integro de una primera solicitud anterior en la

fecha de presentacion;a

retvindicada-en-otra-soleitud-se-considerara estard comprendido en el estado de la técnica, a
condicion de que la primera-solicitud anterior o la patente concedida sobre la base de ésta sea
publicada ulteriormente por la autoridad competente para la publicacion de la solicitud o de la

patente en cuestion.

b) A los fines de lo dispuesto en el apartado a), el “contenido integro” de una

solicitud designa la descripcion, las reivindicaciones y los dibujos y, cuando haya sido

preparado por el solicitante, el resumen.

¢)  Sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 1.11), la primrera-solicitud anterior
a que se hace referencia en el apartado a) podra ser una solicitud de concesion de una patente
o una solicitud para un modelo de utilidad o cualquier otro titulo de proteccion de una

invencion en virtud de la legislacidn aplicable. a condicién de que tnicamente uno de dichos

titulos pueda concederse validamente con efecto en una Parte Contratante para la misma

invencion reivindicada.
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[Regla 9, continuacion]

2)  [PrimeraSolicitud anterior en la que se reivindica la prioridad] Cuando en la
primera-solicitud anterior mencionada en el parrafo 1)a) se reivindique la prioridad de una
primera solicitud anterior a ésta depara—una patente, wa-modelo de utilidad o de cualquier otro

titulo de proteccion de una invencion en virtud de la legislacién aplicable, los-elementosla

materia que estd comprendida a la vez en la primerasolicitud anterior y en diehala solicitud

anterior a ésta, vhaya sido publicada posteriormente de conformidad con el parrafo 1)a).se

considerard comprendida en el estado de la técnica de-cenformidad-conto-dispuesto-enel

parrafoDa)a partir de la fecha de prioridad de la primerasolicitud anterior.

3) [Solicitudes que ya no estan pendientes] Cuando la primerasolicitud anterior
mencionada en elos parrafos 1)a)y 2) haya sido publicada a pesar del hecho de que ya no

estuviera pendiente antes de la fecha de su publicacion, hubiese-sideretirada-o-abandonada;se

a2, o se considerara gue

formaparte-delcomprendida en el estado de la técnica a los fines de lo dispuesto en elos

parrafos 1)y 2).

4)  [Disposicion contra la coincidencia de solicitantes o inventores en una

solicitudAutocotision| El Articulo 8.2) y los parrafos 1) a 3) no seran aplicables cuando el

solicitante de la primera-solicitud anterior, o el inventor mencionado en esta solicitud, y el

solicitante de la solicitud en examen, o el inventor mencionado en esta solicitud, sean, en la

fecha de presentacion de la solicitud en examen, la misma persona; teniendo presente que
solo podra concederse validamente una patente con efecto en una Parte Contratante para la

misma invencion reivindicada.
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Regla 10

Suficiencia de la divulgacion en virtud del Articulo 10

2—|Petatles relatives-auna-experimentacion-indebidal-Para determinar que no ha

ocurrido una experimentacion indebida en virtud del Articulo 10.1), los factores que se

deberan tener en cuenta son los siguientes:

iii)

materia;

v)

de la técnica;

Vi)

la amplitud de las reivindicaciones;

la naturaleza de la invencion reivindicada;

los conocimientos generales de una-persena-delefieioun experto en la

el grado de previsibilidad en el-efteiola técnica;

la direccién proporcionada en la solicitud, incluidas las referencias al estado

el grado de experimentacion exigido para realizar o utilizar la invencion

reivindicada sobre la base de la divulgacion.
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Regla 11

Deposito de material biologicamente reproducibleen virtud del Articulo 10

1) [Depdosito de material biologicamente reproducible] Cuando la solicitud se

refiera a un deposito de material bioldgicamente reproducible que no-pueda-serdivulgado-en

efectuado en una institucién de deposito de conformidad con el Articulo 5.2), se considerara

que con el deposito se ha respetado el requisito de suficiencia de la divulgacién en virtud del

Articulo 10.1) en la medida en que ese requisito no pueda cumplirse de otro modo.

2)  [Plazo para el deposito] a) NingunaParte-Contratante-podra-exigirque-Con

sujecion a lo dispuesto en el apartado b), el deposito se efeetreefectuard antesa més tardar en

la fecha de presentacion de la solicitud.

b) Cuando el depdsito se efectiie con arreglo a lo dispuesto en el Articulo 7.3),

una Parte Contratante [podra aceptar] [aceptara] un depoésito efectuado tras la fecha de

presentacion de la solicitud, a condicidén de que el solicitante presente pruebas de que el

material biolégicamente reproducible que ha sido depositado es el material biolégicamente

reproducible descrito especificamente en la solicitud, tal como fue presentada.
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[Regla 11, continuacion]

23) [Autoridad internacional de depodsito] Ninguna Parte Contratante rechazara el
efecto de un depdsito mencionado en el parrafo 1) si éste ha sido efectuado ante una autoridad

internacional de deposito en virtud del Tratado de Budapest.
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Regla 12

Interpretacion de las reivindicaciones en virtud del Articulo 11.4)

21) [Texto literal de las reivindicaciones] a) Las palabras utilizadas en las
reivindicaciones se interpretaran de conformidad con el significado y el alcance que
normalmente tienen en el-efteiola técnica pertinente, a menos que la descripcion les confiera

un significado especial.

b) Las reivindicaciones no se interpretaran en el sentido de que estan

necesariamente limitadas a su texto estrictamente literal.

32) [Ausencia deNineuwna limitacion a la divulgacion expresa] a) Las reivindicaciones

no se limitaran a las incorporaciones expresamente divulgadas en la solicitud.—En-particular;

b)  Sila solicitud contiene ejemplos de las incorporaciones de la invencion
reivindicada o ejemplos de las funciones o resultados de la invencion reivindicada, las
reivindicaciones no se interpretaran en el sentido de que se limitan a esos ejemplos, a menos

que el solicitante indique que deben limitarse a los mismos; en particular, el mero hecho de

que una invencion reivindicada incluya elementos adicionales que no se encuentren en los
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[Regla 12.2)b), continuacion]

ejemplos divulgados en la solicitud o patente, que no incorpore elementos que se encuentren
en dichos ejemplos, o que no alcance todos los objetivos ni posea todas las ventajas citadas o
inherentes a dichos ejemplos, no excluira dicha invencion reivindicada del alcance de las

reivindicaciones.

3) [Signos de remision] Ningun signo de remision a la parte aplicable del

dibujo mencionado en la Regla 5.4)c) se interpretard como una limitacion a las

reivindicaciones.

4)  [Tipos especiales de reivindicaciones] a) Cuando en una limitacion de la
reivindicacion se defina un medio [0 etapa] desde el punto de vista de sus funciones o

caracteristicas sin especificar la estructura o el material [o la accidon] para una mayor

comprensiongaeto-sustenten, dicha limitacion se interpretara en el sentido de que define
cualquier estructura-e, material [0 accion] que sea capaz de realizar la misma funcién o que

tenga las mismas caracteristicas.

b)  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado a), cuando la funcion sea
inherente al medio [o a la etapa] y, por consiguiente, no defina el medio [o la etapa], la

limitacién se interpretard como el medio [o la etapa] en si.

¢)  Cuando en una limitacion de la reivindicacion se defina una-sustaneiao
eompeosietdn producto mediante su proceso de fabricacion, dicha limitacion se interpretara

como la-sustaneia-o-compeostetdonel producto en si_con las caracteristicas impartidas por el

proceso de fabricacion.
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[Regla 12.4), continuacion]

d) Cuando en una limitacion de la reivindicacion se defina ura-sustaneiao

eompeosietdén-un producto para un uso determinado, se entendera que dicha limitacion afectase

interpretara como-la-sustaneta-o-compeosieidn al producto limitadao a tal uso Gnicamente-sila

sustaneta-o-composieidn-siempre y cuando el producto se utiliceza exclusivamente a tal fin

o seaes particularmente apropiadao para ese uso. De lo contrario, la limitacion afectarase

interpretara-como-la-sustaneia-o-compeosteidn al producto en si.

5) [Equivalentes] A los fines de lo dispuesto en el Articulo 11.4)b), se considerara

por lo general que un elemento (“el elemento equivalente”) es equivalente a un elemento tal

como fue expresado en una reivindicacion (“el elemento reivindicado”) si, en el momento de

cualquier supuesta infraccidn, dicho elemento realiza esencialmente la misma funcidn de

manera esencialmente idéntica y produce esencialmente el mismo resultado que el elemento

reivindicado, yr esultaevidente para un experto en la materia que mediante el elemento

equivalente puede obtenerse esencialmente el mismo resultado que el obtenido mediante el

elemento reivindicado.

6) [Declaraciones anteriores] Al determinar el alcance de la proteccidn, se tendra

debidamente en cuenta cualquier declaracion que limite el alcance de las reivindicaciones

formuladas por el solicitante o el titular de la patente durante los procedimientos relativos a la

concesion o a la validez de la patente.
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Regla 13

Excepciones al-objeto-patentableen virtud del Articulo 12.15)

2—FExcepeiones-atapatentabilidad}-Las Partes Contratantes podran excluir de la

patentabilidad:

[Reservado]’

> El SCP quizas desee considerar la inclusion de lo esencial de los Articulos 27.2) y 3) del

Acuerdo sobre los ADPIC o una referencia a estas disposiciones.
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Regla 14

Elementos del estado de la técnica en virtud del Articulo 12.2)

1)  [Elemento primario del estado de la técnica] Paraladeterminacién-delatfaltade

nevedad;Cualquier elementos del estado de la técnica pertinente para la determinacion de la

falta de novedad (“elemento primario del estado de la técnica”)

1)  so6lo podra tenerse en cuenta individualmente y no podréd combinarse con

otros elementos del estado de la técnica, y

11) debendebera permitir a una-persona-del-oficto experto en la materia

realizar y utilizar la invencién reivindicada desde la fecha en que se puso a disposicion del

publico el elemento primario del estado de la técnica.

2) [Alcance del elemento primario del estado de la técnica] a) El alcance del

elemento primario del estado de la técnica se determinara gracias a la informacién divulgada

de manera explicita o implicita a un experto en la materia, en la fecha en que se puso a

disposicion del publico el elemento primario del estado de la técnica.

b) A los fines de lo dispuesto en el apartado a), se tendran en cuenta los

conocimientos generales de un experto en la materia en la fecha en que se puso a disposiciéon

del publico el elemento primario del estado de la técnica.

c) Los elementos del estado de la técnica que se incorporen mediante

referencias explicitas en el elemento primario del estado de la técnica se consideraran que

forman parte del elemento primario del estado de la técnica.
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[Regla 14, continuacion]

3) [Solicitud anterior como elemento primario del estado de la técnical Cuando el

elemento primario del estado de la técnica sea una solicitud anterior, como la que se menciona

en el Articulo 8.2), la referencia a la fecha en que se puso a disposicion del publico el

elemento primario del estado de la técnica, mencionada en los parrafos 1) vy 2), se considerara

como referencia a la fecha de presentacidon o, cuando proceda, a la fecha de prioridad del

elemento primario del estado de la técnica.
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Directrices en virtud de la Regla 14

(Metodologia de determinacion de la novedad)

D3.01 Para la determinacion de la novedad, se seguiran los siguientes pasos:

1) determinacion de la invencidn reivindicada:

ii) determinacion de un elemento pertinente del estado de la técnica (“elemento

primario del estado de la técnica”);

1i1) determinar si todos v cada uno de los elementos o etapas de la invencion

reivindicada se encuentran en el alcance del elemento primario del estado de la técnica, tal

como se estipula en la Regla 14.2).

D3.02 Cuando una reivindicacion contenga una divulgacion especifica, para la determinacidén

de la novedad, una divulgacidén genérica en el elemento del estado de la técnica no destruira la

novedad de la reivindicacion de un ejemplo especifico incorporado en esa divulgacion

genérica, a menos que el ejemplo especifico esté claramente definido en el alcance del

elemento del estado de la técnica.
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[Directrices en virtud de la Regla 14, continuacion]

D3.03 Por otra parte, cuando una reivindicacion contenga una divulgacion genérica, para la

determinacion de la novedad, la divulgacién de un ejemplo especifico en el elemento del

estado de la técnica incorporado en una divulgacion genérica reivindicada destruira la

novedad de dicha divulgacidon genérica. Del mismo modo, cuando una reivindicacion

contenga alternativas, se destruira la novedad de la reivindicacion si una de las alternativas

esta incorporada en el alcance del elemento del estado de la técnica. Ademas, si una

reivindicacion contiene ciertas series numéricas, quedara destruida la novedad de la

reivindicacion si un ejemplo especifico del elemento del estado de la técnica esta incorporado

en la serie reivindicada.

D3.04 De conformidad con el principio general relativo a la presentacion de pruebas en

virtud del Articulo 16. a fin de determinar el alcance del elemento primario del estado de la

técnica mencionado en la Regla 14.2) v earantizar que el elemento primario del estado de la

técnica sea habilitante en virtud de la Regla 14.1)ii), se tendran en cuenta las siguientes

pruebas, cuando proceda:

1) pruebas que expliquen elsignificado de los términos utilizados en el elemento

primario del estado de la técnica;

ii) pruebas que demuestren que lo que no esta divulgado en el elemento primario

del estado de la técnica si esta implicito:
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[Directrices en virtud de la Regla 14, continuacion]

1i1) pruebas que ayuden a determinar si el elemento primario del estado de la técnica

es habilitante.
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Regla 15

Elementos del estado de la técnica en virtud del Articulo 12.3)

1)  [Elementos muttiples-del estado de la técnica] Parata-determinacton-dela

actividadnventiva{ne-evideneta)El estado de la técnica mencionado en el Articulo 12.3)

puede consistir en un elemento unico del estado de la técnica o en varios se-pedran-combinar

elementos mtiples-del estado de la técnica;st+hubiere-algunameotivacion-de-unapersona-del

2) [Alcance de los elementos del estado de la técnica] El alcance de los elementos

del estado de la técnica mencionados en el parrafo 1) se determinard por medio de la

informacidn divulgada de manera explicita o implicita, a un experto en la materia, a partir de

la fecha de la reivindicacion.

23) [Conocimientos generales del ta-persona-detoficioexperto en la materia] Para la

determinacion de la actividad inventiva (no evidencia), se deberantenertendran en cuenta los

conocimientos generales del la-persena-del-efieioexperto en la materia en felmomento-dela
presentaetontla fecha de la reivindicacion.

4) [Evidencia de la invencion reivindicada]l Una invencion reivindicada en su

integridad puede ser considerada evidente en virtud del Articulo 12.3). si alguno de los

elementos del estado de la técnica o los conocimientos generales de un experto en la materia

podrian haber motivado a un experto en la materia, en la fecha de reivindicacion, a alcanzar la

invencion reivindicada mediante la sustitucidn, combinacion o modificacion de uno o mas de

dichos elementos del estado de la técnica.
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Directrices en virtud de la Regla 15

(Metodologia para la determinacion de la actividad inventiva/no evidencia)

D4.01 Para determinar la actividad inventiva (no evidencia), se seguiran los siguientes pasos:

1) determinacion del alcance de la invencidn reivindicada;

ii) determinacion del alcance del elemento o elementos pertinentes del estado de la

técnica;

1i1) determinacion de un experto en la materia en el caso pertinente:

iv) identificacion de las diferencias y semejanzas entre el elemento o elementos

pertinentes del estado de la técnica vy la invencion reivindicada;

V) determinacion de si la invencion reivindicada en su integridad habria sido

evidente para un experto en la materia habida cuenta del elemento o elementos pertinentes del

estado de la técnica y de los conocimientos generales de un experto en la materia.

D4.02 A fin de demostrar a primera vista un caso de evidencia y determinar si existia aletin

motivo, sea en el estado de la técnica sea en los conocimientos generales de un experto en la

materia a partir de la fecha de reivindicacidon, para modificar, sustituir o combinar las

enseflanzas del estado de la técnica, se tendran en cuenta, en particular, los siguientes factores:

1) la pertinencia del sector de la técnica;
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[Directrices en virtud de la Regla 15, continuacion]

ii) la pertinencia del problema que debe resolverse:

1i1) la pertinencia de la funcidn o de la caracteristica de la técnica;

iv) el grado razonable de previsibilidad de la invencion reivindicada, por ejemplo, la

invencion reivindicada no entrafa un resultado imprevisto.

D4.03 De conformidad con la Regla 2. se considera que un experto en la materia tiene

conocimientos generales y basicos en el sector pertinente de la técnica. Las practicas v

experimentos corrientes que normalmente requieren unicamente conocimientos basicos en la

materia v los conocimientos generales se consideran pues recursos habituales para el experto

en la materia. Por consiguiente, cuando sobre la base de los elementos pertinentes del estado

de la técnica vy los conocimientos generales, un experto en la materia pueda alcanzar la

invencion reivindicada utilizando dichos recursos habituales, la invencidn reivindicada se

considerara evidente. No obstante, esto no se aplicara si cualquier otra prueba demuestra que

la invencion reivindicada no entrafa en realidad ninguna actividad inventiva (no es evidente).

D4.04 A fin de afirmar positivamente que la invencion reivindicada entrafia una actividad

inventiva (no evidencia), se tendran asimismo en cuenta. en particular, las siguientes

consideraciones secundarias:

1) si la invencion reivindicada corresponde o no a una necesidad identificada desde

hace tiempo;
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[Directrices en virtud de la Regla 15, continuacion]

ii) si la invencion reivindicada supera un prejuicio cientifico:

1i1) si otros han intentado anteriormente, aunque sin lograrlo, alcanzar lo que logra la

invencion reivindicada;

iv) si la invencion reivindicada da lugar a un resultado imprevisto;

V) si la invencion reivindicada tiene un éxito comercial particular.

[Fin del documento]



