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Memorandum del Director General

1. Enlatrigésima sexta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la
Organizacion Mundial de la Bpiedad Intelectual (OMPI), las Asambleas examinaron un
memorandum del Director General destinado a sefalar determinadas cuestiones sobresalientes
relacionadas con el desarrollo futuro del sistema internacional de patentes

(document?/36/14).

2.  El propdsito de la iniciativa del Director General en torno al “Plan de accién sobre
Patentes” fue orientar de manera coherente la evolucion futura del sistema internacional de
patentes, asegurando que la labor emprendida por la Oficina Internacional y los Estados
miembros en su cooperacion con la Organizacion se dirigiera hacia el logro de una meta
comun. En esa iniciativa se expreso la creencia que el uso del sistema internacional de
patentes debia facilitarse y hacerse mas accesible, generando el equilibuadidentre los
derechos de los inventores y el publico en general, y teniendo en cuenta al mismo tiempo las
repercusiones que pudieran surgir para los paises en desarrollo.

3. Estainiciativa no pretendia sustituir ni menoscabar las actividades @uieegando a

cabo la OMPI, como las que se refieren al Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), el
proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT), la reforma del Tratado
de Cooperacién en materia de Patentes (PCT), el Comité Inengarnental sobre Propiedad
Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore, ni los actuales
proyectos sobre tecnologias de la informacion. En particular, no se planificaba crear un
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nuevo Organo para supervisar la iniciativa, sjue se preveia aumentar la eficacia de las
actividades actuales asegurando que abordaran todas las cuestiones pertinentes y que
guardaran coherencia entre ellas.

4. Ensu memorandum, el Director General invito a los Estados miembros a formular
sugerenciay dar orientacién sobre la mejor manera para que el didlogo futuro sea

constructivo y fructifero y sirva para indicar y establecer prioridades, y destaco la necesidad
de cumplir con objetivos de largo plazo y de encontrar soluciones a los problemasatosgdi

en particular la crisis que toca a varias oficinas de patentes, grandes y pequeiias, en lo relativo
al manejo del volumen de trabajo. Se propuso lo siguiente (véase el documento A/36/14,
parrafo42):

“I)  invitar a los gobiernos, organizaciones yiasos a formular comentarios por
escrito sobre el presente documento, incluido el Anexo, hasta finales de er28@2je
esos comentarios se pondran a disposicion en el sitio Web de la OMPI y, previa
solicitud, en papel;

i) publicar un documento de bate, que ha de ser preparado por la Secretaria,
gue contenga un analisis de los comentarios recibidos, para su examen por la Asamblea
General de la OMPI y las Asambleas de la Union de Paris y de la Unién del PCT en
septiembre de002.”

5. Las Asambleasx@aminaron el memorandum y concluyeron lo siguiente (véase el
documento A/36/15, parraf2R?):

“La Asamblea General de la OMPI, la Asamblea de la Union de Paris y la
Asamblea de Union del PCT, tomaron nota del contenido del documento A/36/14 y
aprobaron la propuestas del parraf@ de dicho documento sobre las tareas a realizar,
en las que se tendrian en cuenta las opiniones expresadas en el periodo de sesiones de
las Asambleas, incluida la peticién de que la Secretaria preparase un estudio sobre las
posides repercusiones de las propuestas en los paises en desarrollo.”

6. Entotal, se recibieroB5 comentarios de gobiernos interesados, organizaciones y
usuario$, que se publicaron en el sitio Web del Plan de Accién de la OMPI sobre Patentes, en
la direccbn http://patentagenda.wipo.jitse tuvieron en cuenta al preparar el presente
memorandum. Muchos de esos comentarios se refirieron a una lista, que figura en el Anexo
del documento A/36/14, de varias medigasuestiones que podrian examinarse al dar nueva
forma al sistema internacional de patentes. El propédsito de la lista, no exhaustiva, fue ilustrar
y cubrié cuestiones que iban desde principios amplios hasta procedimientos.

7. Enmarzo d&002, el Direadbr General convocé a una Conferencia sobre el sistema
Internacional de Patentes, en Ginebra, para examinar el Plan de Accion de la OMPI sobre
Patentes. El programay las presentaciones también estan disponibles en el sitio Web del Plan
de Accion de la OMPsobre Patentes, mencionado anteriormente. El objetivo de esta reunion
fue fomentar el debate sobre las principales cuestiones y desafios que interesan al sistema
internacional de patentes, y recibir nuevas informaciones y respuestas de los usua®s de e

! Los 55 comentarios se recibieron de: gobiernos y grupos regionales (26), organizaciones

intergubernamentales (3), organizaciones internacionales y nacionales no gubernamentales (19),
y personas (7).


http://patentagenda.wipo.int/
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sistema. Las cuestiones planteadas en los debates de la Conferencia también se tuvieron en
cuenta el preparar el presente memorandum.

8. Laresefa que figura en el Anekmcluye un estudio de las principales cuestiones que
atafian al sistema internanal de patentes, junto con opciones para la labor futura cuando
resulta claro qué medidas adoptar. Esas opciones constituyen una guia provisional para

dirigir la labor futura, que se resume en el AnékoCabe observar que el presente

documento, inclyendo sus anexos, no pretende ser un analisis definitivo del estado actual del
sistema internacional de patentes y las cuestiones que se le plantean. En ese contexto, es una
etapa mas en el dialogo iniciado por el Plan de Accidn sobre Patentes, y saltde final

de ese dialogo.

9. Mediante la conclusion de las Asambleas, citada en el p&ra®e encargo a la

Secretaria que preparara un estudio sobre las eventuales repercusiones de esa propuesta para
los paises en desarrollo. Los efectos para paéses de varios aspectos del desarrollo del
sistema internacional de patentes fueron objeto de varias presentaciones en la Conferencia
sobre el Sistema Internacional de Patentes. En la resefa del Ataembién se mencionaron

los efectos de las distia$ cuestiones para los paises en desarrollo. Sin embargo, como se
sostiene en el parrafo anterior, el presente documento no es el resultado final del dialogo, ni el
comentario que contiene es el estudio completo de los efectos sobre los paises enadesarrol
La Secretaria preparara otro estudio de alcance adecuado cuando los planes estén mas
avanzados, teniendo particularmente en cuenta los resultados de los debates en varios foros,
como el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recaes@sicos,
Conocimientos Tradicionales y Folclore.

10. Seinvita ala Asamblea General de la
OMPI y las Asambleas de las Uniones de
Paris y del PCT a expresar su opinion acerca
de la resefia que figura en el Anekg el
resumen de las opciones para la talfutura
que figura en el Anexb.

[Sigue el Anexd]
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l. EL SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES EN EL ANO 2002

1. Enel2002, el sistema internacional de patentes ha alcanzado niveles de uso mucho mas
altos de lo que podria hatse imaginado tan sélo un decenio atras. El nUmero de solicitudes

de patente nunca ha sido tan elevado y las patentes han respaldado el desarrollo de un abanico
cada vez mas amplio de tecnologias. El sistema internacional pone a disposicion mas y mas
informacion sobre nuevas tecnologias, informacién que de otra manera no se divulgaria. Las
tecnologias de la informacion, econdmicas y accesibles, ponen este material a disposicion de
usuarios de todo el mundo que, hace sdlo pocos afios, no podrian hasbdaecé! por ser
demasiado costoso o por no contar con la capacidad tecnolégica para hacerlo. Esto bastaria
para sugerir que el sistema nunca ha sido tan popular y eficaz en su papel de promover la
difusion transparente de la tecnologia en beneficimd®ciedad.

2. Sin embargo, este gran éxito no trajo aparejada una sensacion generalizada de
satisfaccion, ni en el circulo inmediato de administradores y usuarios del sistema de patentes,
ni entre aquellos que el sistema debia beneficiar sndsedad en general. Hoy en dia, el

sistema hace frente a dos desafios: uno interno, relativo al funcionamiento del propio sistema,
y uno externo, relativo a la funcién de politica y el impacto econdémico y social del sistema de
patentes. El mismo éxittel sistema ha aumentado el volumen de trabajo, generando
presiones que ponen a prueba la habilidad de las oficinas de patentes para hacerle frente como
lo han hecho durante muchos afos. Al mismo tiempo, el sistema ha sido puesto en tela de
juicio en losdebates sobre politica internacional, y se han formulado varios comentarios
manifestando inquietudes acerca de la direccién que esta tomando, y de su impacto
socioecondémico.

3. Paralos usuarios y administradores del sistema, el problema iatoedinsiste en que

la evidente cantidad de solicitudes, y la complejidad y el alcance de las nuevas tecnologias,
incrementan constantemente el volumen de trabajo, de manera que muchas oficinas de
patentes luchan para cumplir eficazmente sus funcionebnacdas expectativas de los
usuarios y de la comunidad en general. Otorgar una patente lleva cada vez mas tiempo,
complicando la situacion tanto para los solicitantes de patentes, que desean ejercer sus
derechos, como para los terceros, que desean colosdémites de esos derechos. Los
margenes cada vez mas amplios de la materia tecnol6gica aumentan la complejidad y el
alcance del estado de la técnica en el que debe realizarse la busqueda, imponiendo a los
examinadores un nivel muy elevado de conoeimis técnicos para evaluar la patentabilidad.

4. En el plano mas amplio del debate publico, la percepcion general del sistema
internacional de patentes estd marcada por la aprehension y el descontento. Tras un largo
periodo de relativa oscuiad, cuando, de hecho, despertaba inquietud que el sistema de
patentes se conociera tan poco, la opinién publica comenzé recientemente a dedicarle su
atencion, y no por la contribucién del sistema de patentes a la creacion y difusion de nuevas
tecnologiassino por los supuestos efectos negativos del sistema: en primer lugar, la
controversia sobre la posibilidad de que las patentes puedan distraer la atencion que los
gobiernos dedican a las cuestiones urgentes de politica; y en segundo lugar, la préoncupaci
gue surge de conceder proteccidn por patente a algunas nuevas formas de tecnologia,
especialmente la biotecnologia.

5. Esas cuestiones generales de politica se pusieron de relieve cuando la comunidad
internacional quiso responder al incompdAeadesafio de salud publica que constituye la
catastrofe humanitaria del VIH/SIDA. El sistema de patentes estuvo en el centro de una
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importante declaracién ministerial multilateral: la Declaracion Ministerial de Doha relativa al
Acuerdo sobre los ADPI@ la salud publica, de la Organizacién Mundial del Comercio,

reconocio la importancia de proteger mediante la propiedad intelectual el desarrollo de nuevos
medicamentos, pero fue en realidad una respuesta a la inquietud de muchos gobiernos sobre la
necesidd de contar con una adecuada flexibilidad en las politicas nacionales destinadas a
resolver problemas de salud publica.

6. El sistema internacional de patentes vuelca una cantidad sin precedentes de informacion
tecnoldgica en el dominio publicgsin embargo, algunos criticos consideran que supone
desplazar el control y la titularidad de la tecnologia del @mbito publico al privado,
transformando en mercancia la informacion tecnolégica vital que segun ellos deberia
permanecer en el dominio public®e hecho, las patentes sobre invenciones biotecnolégicas
han pasado a ser catalizadores de las inquietudes que despierta la biotecnologia, en parte
debido a la transparencia del propio sistema de patentes.

7. Es probable que los encargadosi@sarrollar y administrar el sistema internacional de
patentes consideren que esa clase de éxito no lo favorece, pero no es necesario responder a
desafios distintos con soluciones opuestas. Esos dos desafios del sistema de-platentes
crisis del volume de trabajo y las cuestiones de politica publicieberian poder resolverse

de manera concreta y eficaz mediante un enfoque de cooperacion internacional que se valga
de los principios fundamentales del sistema de patentes: principios orientados haeigs!
publico.

8. El hecho de que el sistema de patentes utilice deliberadamente derechos privados y
exclusivos como medio para alcanzar metas de interés publico lleva a considerar que
cualquier perfeccionamiento del sistema de obtencioratenges priorizara los derechos

privados sobre el bienestar publico. Sin embargo, hay un claro fin de interés publico en la
tramitacién mas eficiente de las solicitudes de patente. Cabe trazar una distincion clara, por
una parte, entre tramitar y defios derechos de patente y, por la otra, regular la manera en

gue se ejercen esos derechos y se utilizan las tecnologias de que se trate, teniendo en cuenta
otros mecanismos de politica publica. Si se pierde de vista esta distincién clave podran
formulare propuestas paraddjicas, como que a los avances tecnolégicos mas importantes y
valiosos deberian negérseles derechos de patente, en lugar de examinar como los derechos de
patente validos, una vez concedidos, deberian administrarse como parte de ladeserva

activos intangibles de una nacién, y explotarse en beneficio del publico.

9. Laarmonizacién del derecho de patentes es uno de los temas de actualidad para el
sistema internacional de patentes eB@)2, asi como la sugerencia generalizaelgue el

sistema internacional pudiera dar vida a lo que ya existe en la imaginacion coleletiva

“patente mundial”. Pero cabe recordar que la armonizaciéon del derecho de patentes no es un
fin en si mismo, sino un instrumento, un medio para llegar firunTal vez no sea importante
definir exactamente qué forma o estructura juridica adoptaria esta armonizacion. Lo
importante es que las administraciones nacionales y regionales de patentes tengan acceso a
una plataforma comun de funcionamiento queplesnita cooperar, intercambiar informacion,
compartir recursos y reducir la duplicacion del trabajo.

10. De esaforma, mejorard la calidad de los examenes, para que las patentes concedidas se
atengan mejor a los criterios de patentabilidad estahbs en las politicas publicas. Al

mismo tiempo, al no repetirse el trabajo hecho en otro lado, se liberan recursos que pueden
dedicarse a la promocion de la innovacion, el desarrollo de la capacidad de gestion de la
propiedad intelectual, y otras esdsren las que una participacion activa permitiria
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materializar las ventajas que el sistema de patentes ofrece al publico. Una concesion mas
rapida de patentes que se conforme a normas comunes, no sélo favorece a los solicitantes,
sino también a los terces, que pueden determinar con mayor rapidez y precision los limites

de las patentes concedidas. La consiguientes reducciones de costos facilitan el acceso al
sistema internacional de patentes a quienes hasta el momento han quedado al margen de la
posibilidad de gozar directamente de sus ventajas: los innovadores de los paises en
desarrollo, las pequefas y medianas empresas, los institutos de investigacion con financiacion
publica, y los inventores.

11. El presente documento es una contribucibdednate acerca de como plasmar el futuro

del sistema de patentes; pretende promover el debate acerca de lo que debe hacerse, dar
forma a la orientacion general de la labor futura en distintos foros, y asegurar que las distintas
ramas del trabajo se ab@mlde manera coherente y se apoyen mutuamente. El sistema de
patentes se ha desarrollado como un instrumento de politica publica que se vale de la creacién
y el ejercicio de los derechos privados como un medio para promover el bien publico. Es
necesarigefalar formas practicas de cooperacién internacional que aumentaran el valor de
este instrumento de politica para las partes interesadas del sector publico y privado,
consolidando el entendimiento comun acerca de cémo el sistema internacional de patentes
puede generar ventajas para todos.

ll.  RACIONALIZACION DEL USO DE LOS RECURSOS: LAS DISTINTAS
OPCIONES POR EXAMINAR

12. Lainternacionalizacion del sistema de patentes no es s6lo un concepto interesante y
elevado, es un hecho inevitable debalo

- el caracter cada vez mas internacional de la actividad econémica y comercial, en
la que el papel del sistema de patentes queda bien reconocido y establecido;

— laincapacidad actual de muchas oficinas de patentes de satisfacer la demanda
creciene de los usuarios en el plano nacional y regional, puesto que esa demanda surge
principalmente de que las solicitudes se presentan y tramitan en muchos paises distintos, antes
gue unicamente en el mercado local del inventor;

- la necesidad de disminuin$ costos de tramitacion y las barreras administrativas
que limitan la participacién de solicitantes de paises en desarrollo y paises menos adelantados,
las pequeias empresas y los inventores en el sistema internacional; y

— las posibilidades totalmenteievas que ofrecen las modernas tecnologias de la
informacion y la comunicacion, econémicas y accesibles, para la presentacion, transmision y
tramitacién de solicitudes de patente en todo el mundo, y que hacen que el sistema de patentes
mantenga su eficé& siendo mas transparente, facil de utilizar por todas las partes interesadas
(no sélo los solicitantes), y que sea un recurso de informacién tecnolégica mas valioso que
nunca.

13. Resultaria poco practico y en algunos casos hasta contraproeluioéentar resolver

esas cuestiones Unicamente desde la perspectiva nacional. En el presente documento se
abordaran los siguientes interrogantes: ¢en qué ambitos, en qué forma, con qué alcance y con
cuanta rapidez se lograra una mayor internacionap&c



AI37/6
Anexol, paginab

14. La cooperacion internacional deja prever que la tramitacion de las solicitudes de patente
se haré cada vez con mayor eficiencia y eficacia. En varios comentarios se sefial6 que ese
objetivo parece priorizar el interés de los actualexgahtes de patente, en su mayoria

grandes empresas del mundo desarrollado, por encima del interés publico general. Como se
examina en el Capitulgll, tal vez una tramitacion eficiente y precisa sea la manera mas
directa (aungque naturalmente no la Ujida garantizar que el sistema de patentes esté al
servicio del interés publico, pues en la practica acercaria las patentes conferidas a los
principios basicos del derecho de patentes, principios cuya forma de por si define el interés
publico.

15. En la practica, al haber mayor eficiencia aumentaria la equidad por disminuir los costos

y demas barreras al uso del sistema que perjudican de manera desproporcionada a los usuarios
potenciales menos présperos del sistema, y también se liberarian seelrsector publico

gue se dirigirian hacia necesidades y cuestiones de fondo, como fomentar el uso del sistema

de patentes para el desarrollo econdmico y tecnolégico nacional. Ademas, la cooperacion
internacional en materia de tramitacion de patentes@snoportunidades para supervisar e
impugnar las patentes a quienes manifiestan inquietudes acerca de la naturaleza de ciertas
patentes concedidas, por razones comerciales o de politica.

Caracteristicas que podrian ser objeto de una mayor internacioaabn

16. Los Estados miembros deberian examinar qué caracteristicas del sistema de patentes
pueden o deberian internacionalizarse verdaderamente, y cuéles podrian perfeccionarse o
facilitarse en el plano nacional mediante las opciones que offeseicuerdos

internacionales. Algunas de las importantes caracteristicas de los sistemas de patentes que tal
vez deberian considerarse en este contexto se enumeran a continuacion:

—  tramitacién de las solicitudes en la etapa anterior a la concesipresentacion,
formalidades, pago, recaudacion y distribucién de tasas, publicacién, procedimientos
sustantivo, incluyendo la busqueda y el examen,;

- concesion de derechogonformidad para la concesidn, registro de los derechos
concedidos;

—  tramitacion posterior a la concesionexamen posterior a la concesion,
incluyendo nuevo examen, intervencion de terceros, invalidacion y revocacion, infraccion,
renovacion, pago de tasas;

—  solucién de controversiasdeterminacion de los derechos entre persemas
pugna respecto de la titularidad de la invenciones, observancia, incluyendo infraccion,
procedimientos penales y control sobre la exportacion e importacién de productos patentados;
procedimientos de invalidacion, incluyendo la revocacién por la vi@radtrativa y judicial.

17. Todas estas esferas presentan desafios y diferentes oportunidades. Algunos deben
forzosamente abordarse de manera inmediata; tal vez el examen de los otros pueda dejarse
para mas adelante.

Reducir la duplicacién

18. Esen el procedimiento de solicitud y concesion de patentes donde mas se necesita
tomar medidas inmediatas. Las oficinas de patentes no pueden contratar, capacitar y
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mantener un personal lo suficientemente calificado en la materia como gmaitatrcon

eficiencia el nimero de solicitudes que se reciben. Ademas, algunas oficinas han indicado
gue no desean hacerlo, aunque pudieran, pues consideran que seria un desperdicio aumentar
mas alla de lo indispensable el nimero de miembros del perspcatgado de tramitar las
solicitudes de patente, malgastando el dinero y ocupando a cientificos e ingenieros
especializados que podrian ser mas Utiles para el Estado si se emplean en otros lugares.

19. Ademas de los problemas de volumen de ti@para las oficinas, la duplicacion genera
gastos importantes para los innovadores que solicitan proteccion para sus invenciones. A
diferencia de otros gastos significativos del sistema, como las traducciones, ese costo
extraordinario no general ningueibeficio a los demas usuarides competidores que deseen
conocer el alcance de los monopolios y los cientificos e ingenieros que deseen aprender de la
informacion publicada.

20. Un sistema de concesion de patentes que surta un amplio efegtwaicipnal no es una
propuesta realista a corto plazo, aunque todos los Estados lo vean como un objetivo deseable
gue podria comenzar a prepararse. Por lo general, se sostiene que para que exista un sistema
verdaderamente internacional de concesion denpas también es indispensable la plena
armonizacion de las legislaciones nacionales sobre la patentabilidad. EI Comité Permanente
sobre el Derecho de Patentes (SCP) ha trabajado mucho en ese sentido, como se examina en
mayor detalle en el Capituld. Si bien es un tema que recibe apoyo generalizado, queda

claro que aun no puede vislumbrarse una armonizacion total y profunda.

21. En consecuencia, deberan adoptarse medidas para aprovechar al maximo los sistemas
existentes o realizar adaptacisrgpie puedan surtir efecto con suficiente rapidez como para
resolver las dificultades inmediatas. Afortunadamente, muchos Estados consideran que ya
hay suficientes elementos en comun en las legislaciones nacionales sobre patentes como para
poder aprovechda labor de busqueda y examen realizada por las oficinas de otros Estados.
Cada Estado puede evaluar el equilibrio que considera adecuado entre reducir la duplicacién
innecesaria del trabajo entre las oficinas y asegurarse que las patentes conctslidgarsa

los criterios locales. Ello puede extenderse a cuestiones tanto de forma como sustantivas, por
ejemplo:

- el reconocimiento de las medidas adoptadas con anterioridad y el trabajo realizado
por otras oficinas: ese reconocimiento puede ser (steitituyendo el procedimiento
nacional equivalente) o parcial (por ejemplo, realizar busquedas complementarias limitadas,
en una base de datos nacional);

— elacceso alos archivos: solicitudes, expedientes de las solicitudes, documentos
de prioridadmaterial de basqueda, informes, citas.

22. Esos arreglos pueden ser informales o basarse en un tratado o instrumento formal. A su
vez, los arreglos pueden ser multilaterales, bilaterales o unilaterales y consistir en una
asociacion en pie deugldad o un arreglo de dependencia. Fundamentalmente, podria
significar simplemente aprovechar de manera mas eficaz los informes internacionales de
busqueda y examen redactados en virtud del PCT.

23. Puesto que las legislaciones y las practimagstan plenamente armonizadas, las
oficinas necesitan saber realmente en qué medida el trabajo realizado por otra oficina equivale
al trabajo realizado localmente y qué mas hay que hacer para satisfacer en debida forma los
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requisitos locales de tramit&ei. Ello exige un conocimiento claro de los elementos comunes
y las diferencias.

24. Aun no se da el grado de armonizacion, confianza y experiencia necesario para
establecer un sistema internacional totalmente integrado. En qué medida umautficia

material derivado de otra oficina es una cuestion que interesa exclusivamente al Estado o
Estados de que se trate. Muchos Estados ya basan la concesion de la patente en un examen
preliminar internacional favorable en el marco del PCT, o emfaesion de la patente en
determinados paises. Otros aceptan al menos un informe de busqueda internacional del PCT
considerando gue elimina la necesidad de una busqueda local, pues los criterios para
determinar qué constituye el estado de la técnica spngimilares, por lo general. Sin

embargo, en el plano internacional es importante que este proceso esté apoyado por medidas
gue lo hagan confiable y eficaz.

25. Naturalmente, cuanta mayor armonizacion se logre en el derecho y la practica de los
Estados participantes, mayor eficacia tendra todo el proceso, que se examina en detalle, junto
con las cuestiones conexas, en el Capiliilo

26. Varios Estados también sugirieron en los comentarios presentados a la Secretaria que
para consolidr la confianza en el uso de material procedente de otro Estado es fundamental
que se garantice la calidad. Para ello se necesitaria un mecanismo lo suficientemente claro y
eficaz como para generar confianza en las oficinas, al igual que en los usyamos, que

cualquier oficina pudiera participar; aunque seria particularmente util si lo adoptaran las
oficinas de patentes que son Administraciones encargadas de la busqueda internacional y del
examen preliminar internacional en virtud del PCT. Vadfsinas indicaron que han creado

o al menos han examinado la posibilidad de crear un mecanismo de esa indole, y contar con
mayor informacién al respecto seria provechoso para evaluar la utilidad de la cooperacion
internacional en esa esfera.

27. Launificacion de los criterios y la eficiencia en la tramitacion también pueden

promoverse mediante el uso de sistemas comunes o interoperativos y bases de datos, de modo
gue las oficinas adopten métodos de trabajo similares y confien en la infornraciémitida

de manera fiable por otras oficinas. Las normas técnicas comunes, al menos para la
transmision de informacion y archivos, también beneficiaran directamente a los solicitantes,
que de esa manera no tendran que utilizar varios sistemas pargtratas distintas oficinas.

28. En varias presentaciones se sefalé que para aprovechar el trabajo realizado en otro
lugar, debe poder comprenderse exacta y rapidamente el contenido de un documento y qué
trabajo representa. Por ejemplo, enada@ de los informes de blsqueda, seria importante
indicar claramente qué bases de datos se han utilizado. Asimismo, cabria examinar la utilidad
de nivelar la presentacion de documentos tales como los informes de busqueda y de examen.
Varias oficinas estarealizando actividades de comparacion con miras a generar una mayor
compresién y confianza, y a elevar la calidad del trabajo, reconociendo las buenas préacticas
aplicadas en otros lugares.

29. Cabe observar que las medidas destinadas a rddudplicacion del trabajo deberian
considerarse prioritarias al establecer el programa de debate del SCP y los érganos relativos a
la reforma del PCT.

30. La Secretaria sugirié que se solicite a las oficinas que han examinado o establecido
mecamsmos de control de calidad que den informacion sobre su experiencia; la Secretaria
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evaluara entonces la necesidad y la utilidad de adoptar medidas de caracter internacional,
incluido el debate entre las Administraciones internacionales existentes cedpksistema
del PCT.

31. La Secretaria invitara a formular sugerencias acerca de ejemplos especificos de otros
elementos destinados a dar mayor coherencia al trabajo realizado por las oficinas y/o facilitar
Su USo por terceros, cComo:

— lautilizacion de bases de datos comunes por las oficinas o la contribucion a esas
bases de datos;

— las normas para los sistemas de tecnologias de la informacion;
- los criterios respecto de otras cuestiones.

32. Entre los Estados que tienen imtaortes antecedentes juridicos y comerciales comunes
y vinculos comerciales, hasta ahora la cooperacion regional también ha demostrado ser
particularmente eficaz para reducir la duplicacion del trabajo, y en muchos comentarios se
indicé que seguir trabajandcen esa esfera resultaria beneficioso tanto para los solicitantes de
patentes como para los Estados de que se trate. Ello se examina en detalle en los @apitulos
y V.

Eficacia en la tramitacion

33. Los sistemas administrados por las ofigme patentes y la Oficina Internacional
deberian ser eficientes y resultar eficaces en si mismos, ademas de no duplicar el trabajo
realizado en otro lugar. Las tecnologias en rapida evolucién y los cambios en las formas de
utilizacién del sistema hacemg se piense en reexaminar los procedimientos que eran
adecuados en el pasado, tanto en el PCT como en los sistemas nacionales. En cuanto al
aprovechamiento de los recursos, cabe recordar que una tramitacion eficaz no sélo deberia
tener en cuenta el voluen de trabajo de las oficinas, sino también el de los usuarios,
logrando eficiencia y sencillez en el sistema para los usuarios de distinto tipo y de todo el
mundo.

34. ElIComitéy el Grupo de Trabajo sobre la Reforma del PCT han examinadcileneia

de los procedimientos realizados en el marco del PCT. Por ejemplo, una de las
recomendaciones significativas formuladas se refiere a adoptar un sistema en el que para cada
solicitud, en la etapa de busqueda se formule una opinion internaciobasdeeda,

equivalente a una opinidn por escrito en el procedimiento de examen preliminar internacional
previsto en el Capituld del PCT, que permitiria aprovechar mejor el tiempo de los
examinadores y constituiria un recurso valioso para las oficinksfase nacional de todas

las solicitudes, no sélo las que entraron en el Capitulo

35. Esarecomendacioén, junto con otras medidas que estd examinando actualmente el
Comité sobre la Reforma del PCT, recibié apoyo generalizado e introducir4 mepras valiosas
a la eficacia del sistema. También se propuso una segunda ronda de revision (véanse los
documentos PCT/A/29/3 y PCT/A/29/4, parraf@&a58) que estudiaré si la introduccién de
otros cambios fundamentales resultaria beneficiosa paraahsistEste tema se examina en
mayor detalle en los Capituldd y IX.



AI37/6
Anexol, pagina9

36. En varios comentarios se sugirid que no es necesario realizar un examen de cada
solicitud, que podria llevarse a cabo sélo si el solicitante o un tercero lo piden expnésame
ahorrando asi trabajo en la tramitacion de las solicitudes menores, lo que permitiria tramitar
con mayor eficacia otras solicitudes. Esos sistemas ya estan funcionando en algunos paises,
donde se los considera satisfactorios. Sin embargo, en @nesntarios se sostiene
rotundamente que en todos los casos, antes de la concesion, deberia aplicarse un sistema de
examen completo y de modificacion. Se sefialo que las patentes difieren de los disefios
industriales y de las marcas en que el examen puedarlh limitar en forma significativa el
alcance del derecho, sin tratarse de una simple cuestion de validez o invalidez, y que por esa
razon la certeza es un elemento mas importante. Los Estados deberian examinar atentamente
el sistema nacional que sdtise mejor sus necesidades, y cabria estudiar la mejor manera

para que el sistema internacional apoye a los Estados una vez que tomen decisiones la
respecto. Esto se examina en detalle en los CapildlgsVI.

37. En algunos comentarios tambiga indica que el aspecto mas valioso de las solicitudes
del PCT es el informe internacional de busqueda, antes que todo el examen preliminar
internacional del Capitult, y que reducir el incentivo de ese examen liberaria recursos que
harian la busquedaas puntual y eficaz. Por otra parte, los Estados que desean otorgar solo
patentes debidamente examinadas, pero también aprovechar al maximo el informe del PCT,
sefialan que es mucho mas eficiente realizar el examen y la modificacién de una Unica vez en
la fase internacional que repetir el trdmite para cada uno de los Estados designados/elegidos.

38. Sibien esta claro que muchas patentes se refieren a campos en los que actualmente hay
diferencias importantes en las legislaciones nacionales,raayaria de los casos, si se

cumplen los requisitos del PCT, la patente puede conferirse en todos los Estados. La
modificacion de los plazos del Articu®.1) adoptada por la Asamblea del PCT

enseptiembre d@001, supone que ahora los solicitantes temayor libertad para escoger

en cada caso si desean acogerse al Cagditdel PCT. EI costo significativo del trabajo de

un profesional para modificar un fasciculo de patente, incentiva a los solicitantes a utilizar el
sistema mas eficiente del que glimgan, que también deberia reducir el volumen general de
trabajo de las oficinas.

39. La cooperacion internacional también puede simplificar la tramitacion en el plano
nacional. A titulo de ejemplo, las necesidades del sistema del PCT defimenmas
internacionales para la comunicacion de documentos de patente en formato electronico. Esas
normas podrian utilizarse para crear y aplicar sistemas que simplifiquen la tramitacion en las
oficinas nacionales de patente y agilicen el acceso adanrecion por los usuarios del

sistema, incluyendo un sistema de biblioteca digital para los documentos de prioridad, como
se propuso en las declaraciones concertadas en la Conferencia Diploméatica relativa al PLT.

40. Se recomienda que la Secréganvestigue las opciones, incluyendo la necesidad y los
probables costos y beneficios de una biblioteca digital de documentos de prioridad.

.  ARMONIZACION: OBJETIVO Y LIMITACIONES

Antecedentes de la armonizacion del derecho de patentes

41. No obstante los considerables progresos logrados en el campo de la armonizacion del

derecho internacional de patentes, por ejemplo mediante el Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial, los sistemas regionales de patentes eal R,y



AI37/6
Anexol, paginalO

el Acuerdo sobre los ADPIC, la situacion actual del sistema internacional de patentes no
presenta una armonizacion completa en todo el mundo de los principales aspectos sustantivos
del derecho de patentes.

42. Un amplio proyecto de tratio de armonizacion, negociado erit885 y1991 con los
auspicios de la OMPI, no se adopt6 debido a las divergencias acerca de cuestiones como la
oposicion entre el sistema del primer solicitante y el del primer inventor, y el plazo de gracia.
En1994, bs Estados miembros autorizaron a la OMPI a llevar adelante la labor relativa a un
tratado para armonizar las formalidades de patentes, de la que surgio la adopcion del PLT,

el 1 dejunio de2000. Sin embargo, el PLT excluye expresamente los aspectasisuss

del derecho de patentes. Tras la adopcion del PLT, en noviemi2@08e los Estados

miembros de la OMPI decidieron entablar conversaciones sobre la armonizacion del derecho
sustantivo de patentes en todo el mundo. Desde noviemi2@Qfk el SCha venido

examinando disposiciones del proyecto de SPLT y el proyecto de reglamento
correspondiente, que cubre en particular las cuestiones siguientes: definiciones de estado de
la técnica, novedad, actividad inventiva/no evidencia y aplicacion/utilitthastrial,

redaccion e interpretacion de las reivindicaciones y el requisito de divulgacion suficiente. Se
ha aplazado el debate sobre otras tres cuestiones, a saber, la oposicidn entre los sistemas de
primer inventor y primer solicitante, la publicacide solicitudes de patente despuéd e

meses y la oposicion posterior a la concesion. En esta etapa, si bien parece haber acuerdo
respecto de muchas cuestiones, algunos aspectos aun son objeto de controversia.

Desventajas de la falta de armonizacion derecho sustantivo de patentes

43. La necesidad de seguir armonizando el derecho de patentes surge principalmente del
anhelo de ampliar la proteccion por patente debido a que hoy en dia la investigacion, la
produccion y el comercio no reconockanteras y han adquirido un caracter internacional.

Sin embargo, el costo de obtener esa proteccién amplia por patente es extremadamente
elevado para los usuarios del sistema de patentes, especialmente porque muchas oficinas
nacionales y regionales traian las solicitudes y conceden en forma independiente patentes
sobre la misma invencion. Esta duplicacion del trabajo, en particular respecto de la busqueda
y el examen de las solicitudes de patente, aunque sin limitarse a ello, trae aparejados
l6gicamelte costos adicionales para los solicitantes, tanto en concepto de tasas oficiales,
como por el costo del trabajo de los profesionales que preparan las solicitudes y las respuestas
a las objeciones de las distintas oficinas. Cabe observar que no exgsgtama

internacional establecido que reconozca los resultados de busqueda y examen respecto de
solicitudes presentadas en otras oficinas de patente, aunque algunas oficinas han puesto en
practica en forma unilateral sistemas basados en la confianza mrsldados obtenidos en

otras oficinas. De esa forma, los costos siguen siendo extremadamente elevados para los
usuarios y en particular para los inventores independientes y los de paises en desarrollo y
paises en transicion.

44. Otro a&mbito delificultad para los usuarios del sistema de patentes esta dado por los
distintos procedimientos aplicados por las oficinas de patente y por la complejidad de esos
procedimientos, que conlleva el riesgo de cometer errores, a menudo con la consiguiente
pérdda de los derechos sustantivos. Este tipo de complejidad se opone a los objetivos
generales del sistema de patentes que tienden a fomentar la innovacion y el crecimiento
econoémico.

45. Desde el punto de vista de las oficinas de patente, l@ipahdificultad de la situaciéon
actual estriba en el hecho de que el aumento en el nimero de solicitudes de patente, unido a la
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duplicacion del trabajo de busqueda y examen respecto de esas solicitudes, ha generado un
incremento en el volumen de trabajdigsta una importante sobrecarga de trabajo en muchas
oficinas de patente. El impacto negativo de esta situacion consiste por un lado en que se
demora la publicacién a tiempo de las solicitudes de patente en los paises que no prevén la
publicacion anticipda, y por el otro en el periodo de incertidumbre acerca de los derechos,
gue puede surgir cuando se demora la concesién de una patente. Esas cuestiones son
importantes tanto para los solicitantes como para terceros.

46. Los comentarios e inquiedes expresados por varias delegaciones, organizaciones y
grupos de interés sobre esta cuestion sugieren que deberia estudiarse un sistema aceptable
internacionalmente para preparar solicitudes y, en particular, para redactar las
reivindicaciones e interptarlas. En varios comentarios se indicé que, con todo, ese sistema
deberia ser lo suficientemente flexible como para tener en cuenta el amplio espectro de
tecnologias y circunstancias que dan origen a las invenciones.

47. Las opiniones difiene en cuanto a como deberia lograrse el cambio en esos ambitos.
Algunos indican que podria lograrse mediante la reforma del PCT, que podria utilizarse como
punto de partida para seguir desarrollando un sistema amplio de SPLT. La mayoria de las
opiniones precen privilegiar el hecho de que esta cuestion sea abordada por el SCP.

Obijetivos y ventajas de la armonizacion del derecho sustantivo de patentes.

48. El objetivo general de seguir armonizando el derecho sustantivo de patentes es mejorar

la seguridad juridica agilizando y simplificando al mismo tiempo las practicas y los
procedimientos, reduciendo los costos y manteniendo la calidad de los derechos conferidos.

La armonizacion del derecho sustantivo de patentes deberia lograr que la misitadsedi

presente en cualquier lugar y satisfaga los requisitos formales en cualquier pais en que pueda
haberse presentado, y al mismo tiempo responda a los criterios comunes de patentabilidad de
todos los paises. Los solicitantes deberian poder preeeiadus efectos del examen

sustantivo en todas las oficinas, habra un elevado grado de certeza de que ese examen dara los
mismos resultados en distintas oficinas de patentes.

49. Ademas, la armonizacion constituye una de las condiciones nexpara reducir la
sobrecarga de trabajo de las oficinas de patente. La armonizacion de los principales requisitos
sustantivos de patentabilidad en todo el mundo deberia instar a las oficinas de patente a
contemplar ciertas formas de reconocimiento o e@cbhamiento del trabajo realizado en otras
oficinas. Ello podria asumir la forma de un simple intercambio de informes de busqueda, un
reconocimiento de informes de busqueda realizados por otras oficinas, o hasta un
reconocimiento unilateral de los results de examen recabados en otras oficinas. El grado

de cooperacion entre las oficinas de patente dependera de varios factores, como el grado de
armonizacion logrado, el contexto politico de los paises en cuestion, y el volumen de trabajo
de las distintagficinas.

50. A veces se considera que la armonizacion de las condiciones de patentabilidad es un
instrumento util sélo para los intereses de los usuarios y las oficinas de los paises
industrializados. Sin embargo, en realidad no es asi; E#rentajas para los usuarios de
paises en desarrollo, en particular, figurarian, por ejemplo, el acceso mas facil y econémico a
sistemas extranjeros de patentes, un menor riesgo de errores y pérdida de los derechos, un
mejor acceso a la informacion en teda de patentes y un conjunto de requisitos de
patentabilidad conocidos.
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51. Un ejemplo concreto que podria resultar particularmente adecuado para los paises en
desarrollo se refiere a la definicién de estado de la técnica. Si el criteridreaa@on

actualmente en el marco del proyecto de SPLT, es decir, que deberia formar parte del estado
de la técnica todo lo que ha sido puesto a disposicion del publico antes de la fecha de
presentacion o de prioridad de una solicitud de patente en cualggardel mundo, en

cualquier forma, se aplicara como la norma comun internacional, los productos utilizados
publicamente en ciertas partes del mundo (por ejemplo, algunas formas de conocimientos
tradicionales), pero no patentados ni publicados por estwitmarian parte del estado de la
técnica e impedirian obtener una patente para esos productos en cualquier lugar del mundo, o
seguir desarrollandolos como seria l6gico. Ademas, los paises en desarrollo también hacen
frente a un aumento en el nUmero déstdes de patente y con una mayor armonizacion
estarian mas dispuestos a aceptar los resultados del trabajo realizado en otros paises y a
confiar en ellos. Quedaria al margen la materia patentable, pues en esa esfera muchos Estados
sienten una necesidaatrticular, relacionada con cuestiones de politica, de mantener la
flexibilidad que ofrece el marco actual. Por lo tanto, tal vez deba examinarse la posibilidad de
aplicar las opciones en que los Estados podrian obtener las ventajas de la armoniezkcion e
relativo a la novedad, la actividad inventiva, el estado de la técnica y cuestiones similares,
pero mantener reservas en cuanto a la materia patentable.

Desafios actuales

52. Numerosos desafios se plantean al proceso de armonizacion,tyasielgunos de ellos
parecen tener solucion, otros plantean cuestiones mas complejas.

53. Una primera categoria de cuestiones se refiere a los muchos intereses en juego. Por una
parte, en el plano nacional y regional existe una amplia variddamhfoques juridicos

respecto del derecho de patentes, que van desde diferencias fundamentales en los sistemas de
patentes (por ejemplo, el sistema de primer solicitante opuesto al del primer inventor) hasta
distintas préacticas y procedimientos en lagiofas. Por lo tanto, para lograr una plena
armonizacion seria necesario introducir muchos cambios en la legislacion y la practica de
muchos Estados y organizaciones regionales de patentes. En otros casos, las cuestiones de
fondo de las préacticas aplicalpor las oficinas de patente no varian, pero si la expresién del
fundamento juridico de esas practicas, planteando asi la necesidad de encontrar y entender
una base comun. Desde otra perspectiva, los grupos de usuarios persiguen distintos fines,
segun sa campos de actividad e intereses. Asi, por ejemplo, los inventores independientes,
las grandes industrias y los representantes profesionales no tienen forzosamente objetivos
comunes. Todas estas divergencias plantean desafios importantes para lazaiomren

particular, para la posibilidad de lograr una armonizacién profunda, que incluya no solo los
principios juridicos basicos, sino también las practicas aplicadas por las distintas oficinas de
patente.

54. Otro desafio que se plantea esdeuraleza institucional. En ocasiones, se considera
que la armonizacion sustantiva es el primer paso hacia una patente mundial, que pondria en
peligro laraison d’étrede cada una de las oficinas de patentes. En este contexto, las
cuestiones de soberarconstituyen un elemento importante y no pueden desoirse en los
debates sobre la armonizacion futura.

55. En varios casos, las cuestiones de politica relativas a las patentes también se presentan
en los debates sobre armonizacion. Por ejemplo, las opiniones de los Estados miembros
varian acerca de la funcion que el derecho de patente desempefia con respecto a cuestiones
como las politicas de salud, el acceso a los recursos genéticos o la proteccion de los
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conocimientos tradicionales. Estos tensa examinan en detalle en el Capitdlb Para
tratar algunas de estas cuestiones, é98D las Asambleas de los Estados miembros de la
OMPI crearon un Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos
Genéticos, Conocimientos Tradio@les y Folclore.

56. Las oficinas de patente de ciertos Estados miembros examinan las posibilidades de
aplicar, y en alguna medida ya lo estan aplicando, un sistema unilateral de reconocimiento o
aprovechamiento por lo menos de los resultaddsidgueda; las razones son las siguientes:

en primer lugar, la sobrecarga de trabajo en las oficinas de patente impone una solucion
rapida, hasta que se concluya el lento proceso de armonizacion. En segundo lugar, varios
requisitos sustantivos de patabilidad, incluyendo ciertas practicas de las oficinas, ya son los
mismos, o conducen a los mismos resultados en muchas oficinas de patentes, por ejemplo, en
lo relativo al examen de novedad y de actividad inventiva/no evidencia. Ello confirma que

aun sinhaber una armonizacion mas profunda, puede seguir progresandose en el sistema
internacional de patentes.

57. Sin embargo, en algunos aspectos la ausencia de armonizacion sustantiva entorpece la
evolucion, y un ejemplo de ello es el examen dadtividad inventiva/no evidencia en las
solicitudes de patente: la manera de examinar la actividad inventiva/no evidencia influencia

el criterio del examinador para realizar la busqueda del estado de la técnica. Puesto que la
metodologia para evaluar da&tividad inventiva/no evidencia no es la misma en todos los

paises, varia la manera de observar y buscar en el estado de la técnica. Se trata s6lo de un
ejemplo de como una mayor armonizacion, en este caso de la metodologia de evaluacion de la
actividadinventiva/no evidencia, podria influenciar la eventual cooperacion futura entre las
oficinas de patente, puesto que la uniformidad en la busqueda del estado de la técnica parece
ser una condicién importante para el reconocimiento eficaz de los resul@adgamien.

Limitaciones de la armonizacion del derecho sustantivo de patentes

58. Las explicaciones que figuran en los parrafos precedentes ilustran que la armonizacion
en el plano mundial de los aspectos sustantivos del derecho de patentasasyseguir
desarrollando el futuro sistema internacional de patentes. Sin embargo, aunque se lograra una
armonizacion profunda en todo el mundo, no alcanzaria por si misma para atender a todas las
necesidades e inquietudes de los usuarios del sistEmparticular, todavia habria que dar

una respuesta satisfactoria a los aspectos que figuran a continuacion.

59. Por lo general, el debate actual sobre la armonizacion del derecho sustantivo de patentes
no abarca las cuestiones de observanciafglta de un régimen armonizado de observancia
supone que, aunque una patente pueda obtenerse en las mismas condiciones en distintos
paises, los tribunales nacionales estarian facultados a tomar decisiones distintas, por ejemplo,
en casos de infracciorAdemas, las cuestiones de infraccion e invalidez deberian plantearse
ante distintos tribunales nacionales, con un costo elevado.

60. Otro problema que no pudo resolverse mediante la armonizacion se refiere a los costos
de obtener proteccion ppatente y mantener una patente en varios paises. No sélo las

oficinas de patentes cobran varias tasas distintas durante la tramitacién de una solicitud de
patente, sino que en general hay que pagar tasas anuales para el mantenimiento de la patente.
Segurel niumero de paises en los que se solicita la proteccion por patente, esos costos pueden
ser importantes. La armonizacién por si sola no puede ofrecer una solucién a este problema,
gue so6lo podra resolverse concentrando los procedimientos nacionadgsnates y

ampliando la cooperacion entre las oficinas de patente.
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61. Unade las causas principales de los altos costos para solicitantes y titulares de patentes
es el requisito de traducir la solicitud de patente. Si bien el PLT, una vezlergravigor,

permitira que la descripcion y otras partes de la solicitud se presenten en cualquier idioma, a
los efectos de obtener una fecha de presentacion, las Partes Contratantes mantendran la
facultad de solicitar, dentro de ciertos plazos, una treiduca un idioma aceptado por la

oficina de que se trate. Sideben presentarse traducciones en muchas oficinas de patentes, el
costo para los solicitantes sera muy elevado.

Cuestiones por examinar

62. Mucho de lo antedicho se ha expresado emagacasiones durante los debates sobre
armonizacion mantenidos por los Estados miembros. Varias delegaciones, organizaciones y
grupos de interés han formulado otras observaciones e inquietudes, en respuesta a la solicitud
del Director General de formul@omentarios. En los comentarios se describieron de distintas
maneras las ventajas y limitaciones de la armonizacién del derecho sustantivo de patentes. En
la mayoria, si no en todos, se indicé que la labor restante sobre armonizacion deberia
emprenders en el contexto del SCP o de la reforma del PCT.

63. Esa labor de armonizacion del derecho sustantivo de patentes deberia intensificarse,
concentrandose en particular en los elementos clave para la validez de la patente, incluyendo
la forma de pesentacion de las solicitudes, para que un solicitante pueda crear una Unica
solicitud que podréa ser aceptada en cualquier Estado participante, y tener en cuenta
especialmente el estado de la técnica, la novedad, la actividad inventiva y la redaccion e
interpretacion de las reivindicaciones.

64. Otra prioridad seria elaborar procedimientos destinados a dar mas eficiencia a la
tramitacién de las solicitudes, en particular en el caso de las solicitudes complejas o las que
pudiera considerarse quertienen varias invenciones, sin perjudicar las expectativas
razonables de los solicitantes ni de terceros.

65. En muchos de los comentarios presentados se indica que seria conveniente realizar
estudios comparativos, pues podrian contribuir ado armonizacion en las politicas de
busqueda y examen, las practicas y los procedimientos entre las oficinas de los distintos
Estados. Pueden resultar particularmente ventajosos en los nuevos campos de la tecnologia o
en los de explotacién recientdambién podrian servir para sefialar en qué medida los

resultados ya eran equivalentes y en qué casos y en qué medida habia diferencias. Esto puede
contribuir a orientar los debates del SCP para mejorar su eficacia. Sin embargo, varios

Estados sefialarorug no deberia ser la OMPI quien realizara esos estudios, puesto que ello

no haria mas que duplicar el trabajo que ya estan haciendo algunos Estados, solos o junto con
otras organizaciones internacionales, como la OMC.

66. Serecomienda que, pooreducto de la OMPI, los Estados miembros publiquen los
resultados de cualquier estudio comparativo que pueda ser util para encontrar ambitos en los
que los efectos de la legislacion en los procedimientos en el plano nacional sean los mismos,
o definir el dcance de su diferencia.
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IV. LAS NECESIDADES ESPECIALES DE LAS PEQUENAS OFICINAS
Las caracteristicas de las pequefas oficinas de patentes

67. Antes de exponer las caracteristicas de una oficina pequefia cabe intentar definir como
seria una ofiina de esa indole. No es facil determinar exactamente qué se entiende por
pequefia oficina de patentes. Por ejemplo ¢ deberia basarse la definicion en el nimero de
solicitudes presentadas, patentes concedidas, etcétera; el nimero de miembros del personal
técnico o total; o existen otros criterios? Puesto que uno de los ejes del presente documento
es el volumen de trabajo, deberia entenderse por “pequefia oficina de patentes” una que no
tiene el numero suficiente de examinadores de patente como pazarealexamen amplio y
sustantivo en todo el espectro de la tecnologia respecto de las invenciones para las que se
solicitan patentes y, debido a otras prioridades o politicas publicas, no esta en condiciones de
alcanzar el numero de miembros de persorglesario. Sin embargo, el tamafio es relativo.
Comparada con las oficinas de los Estados Unidos y del Japdn, y con la Oficina Europea de
Patentes (OEP) (las “Oficinas de la Cooperacion Trilateral”), casi cualquier oficina podréa ser
considerada pequefia ge encuentre en paises industrializados o paises en desarrollo, y
especialmente en los paises menos adelantados (PMA). Sin embargo, en todos los casos, los
Estados miembros deberian realizar una inversion minima para que sus oficinas de patentes
tengarel tamafo “correcto” para sus necesidades particulares. Por lo tanto, las dimensiones y
el nivel adecuado de recursos de las oficinas de patentes deberia determinarse en relacion con
distintos factores, entre ellos sus prioridades en materia de pditsodimensiones del

mercado (actividad industrial), el nivel de demanda de patentes, y las limitaciones relativas a
las disponibilidad de recursos (humanos y financieros), segun que los paises en cuestion sean
paises en desarrollo, en transicion o indafifzados.

68. Porlo general, una oficina de patentes deberia ser un érgano publico dinamico

encargado de promover la innovacion cientifica y tecnolégica facilitando el acceso a toda la
informacion pertinente en materia de patentes procedenéss diestituciones de 1+D, la

industria local y el publico en general. También deberia encargarse de mantener un sistema
eficaz de proteccion juridica de los derechos de patente en general, en el marco del derecho de
patentes local. En ese entorno, lagpeesas se verian alentadas a dedicar mas inversiones a la
investigacion porque podrian obtener beneficios con mayor facilidad y/o podrian colocar sus
productos patentados en el mercado sin temor a las imitaciones, puesto que sus derechos sobre
esos produds estarian debidamente protegidos.

69. Una oficina de patentes también cumple la tarea de fomentar la conciencia del publico
sobre la funcion del sistema de patentes en el desarrollo econémico de un pais. Lo hace
cooperando con otras partesargsadas (ministerios de comercio, economia, industria,
tecnologia y ciencia, las autoridades policiales y aduaneras, el @mbito judicial y el sector
privado). Ello se logra mediante camparfias generales dirigidas al sector privado y al publico
en general.En algunos casos, ciertas oficinas de patentes intervienen en actividades
destinadas a desarrollar los recursos humanos locales que se ocupan de patentes, como los
abogados de patente, o docentes de derecho de patentes, etcétera.

70. Sin embargola caracteristica fundamental de todas las oficinas de patentes reside en la
funcién de recibir y tramitar las solicitudes, y conceder patentes, de manera puntual y
adecuada, conforme al derecho nacional de patentes. Por lo general, se considera que la
tramitacién de una solicitud de patente incluye una busqueda (a los efectos de evaluar la
novedad) y un examen (pero no necesariamente, de las cuestiones sustantivas).
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71. Las oficinas de patentes de algunos paises en desarrollo se ocupanistesobjés
especificos. Por ejemplo, la necesidad de facilitar la transferencia de tecnologia hacia ese
pais, asi como la promocion de las tecnologias indigenas mediante el registro de contratos
sobre transferencia de tecnologia en la oficina de patentes.

Necesidades de las pequefias oficinas

72. Para que una oficina logre plenamente su mandato, debe contar con determinados
recursos fundamentales, ademas de una legislacién adecuada sobre patentes. En primer lugar,
una oficina debe contar con resos humanos calificados. Debido a la naturaleza técnica del
sistema de patentes, el personal de una oficina de patentes debe tener acceso a formacion
especializada en campos como el derecho de la propiedad intelectual, las tecnologias de la
informacion yla ingenieria/la ciencia. Como la propiedad intelectual no forma parte de los
planes de estudio de la mayoria de las universidades de los paises en desarrollo, por lo general
esta capacitacion debe obtenerse en paises desarrollados, con el costo covesiguie

cualquier caso, generalmente sera necesaria formacion especializada en técnicas de examen
de patentes. Ademas, una oficina necesita equipos, como computadoras y programas
informaticos, y una base de datos actualizada para realizar las busque@asmen

sustantivo necesarios. Por ultimo, pero igualmente importante, una oficina de patentes
necesita recursos financieros para el funcionamiento diario y para los gastos generales, lo cual
plantea un problema en los paises de escasos recursos, quesa propiedad intelectual no

es considerada una prioridad si se la compara con los problemas relacionados con servicios de
salud, sistemas de educacion, infraestructura de ingenieria, etc. En varios de esos paises, no
hay mucho personal técnico cadddo, y se lo necesita en otros sectores de la economia. En
algunos paises hay limitaciones adicionales, como el aislamiento geografico y unos mercados
extremadamente pequefos debido a una poblacién limitada, lo cual significa que tal vez no
haya muchasolicitudes de patentes presentadas por nacionales de esos paises. Esos
elementos, unidos a la falta de conciencia sobre la importancia de la propiedad intelectual

para el desarrollo econémico, llevan forzosamente a que la voluntad politica sea escasa o
inexistente, y sin ella no sera facil que una oficina cumpla con su mandato.

73. Alaluz de las cuestiones relacionadas con los costos de administracion de un sistema
eficaz de patentes, las probables limitaciones relativas a los recursodty efaersonal
técnicamente capacitado y con experiencia en las pequefias oficinas de patentes, pareceria
inadecuado dedicar recursos escasos y costosos a la creacién de una oficina de patentes que se
dedigue al examen. ¢Qué posibilidades tienen ent@saesoficinas?

Los comentarios

74. Los comentarios e inquietudes formulados por varias delegaciones, organizaciones y
grupos de interés en relacion con las pequefias oficinas incluyeron las sugerencias que figuran
a continuacion.

i) Elasesoramento y la asistencia a las pequefias oficinas podrian girar en torno
a lo siguiente:

—  elaborar sistemas legislativos que cumplan con las nhormas minimas mundiales
establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, y brindar acceso a los sistemas internacionales
de registros como el PCT;
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— en el entorno tecnoldgico pertinente, dar los medios que favorezcan un
funcionamiento eficiente para el registro de datos sobre solicitudes, y la busqueda y
recuperacion publica de los datos;

—  reconocer los resultados dedbajo realizado en otras oficinas respecto de una
solicitud equivalente; y

- de ser necesario, encargar a terceros el trabajo de busqueda y examen relacionado
con la tramitacion de las solicitudes de patente que precede a la concesion.

i) Las pequBas oficinas no deberian intentar elaborar sistemas completos para
la tramitacion de solicitudes de patente que precede a la concesion. Deberia alentarselas a:

- procurar la cooperacién bilateral con otras oficinas de patente que cuenten con los
mecanisnos necesarios para la tramitacion que precede a la concesion;

— hacer mayor uso de la busqueda de tipo internacional (prevista en el
Articulo 15.5) del PCT; y

- considerar la posibilidad de diferir el examen hasta tanto las cuestiones relativas a
la patentabilidad se hayan resuelto en un pais o regién que cuente con los mecanismos
necesarios para realizar un examen completo de las solicitudes de patente.

i) Las pequenas oficinas pueden considerar la posibilidad de adoptar un enfoque
en virtud delcual la concesién de una patente en el pais “A” se basa en la concesién en el pais
“B”. Este enfoque se ha aplicado con éxito en varios paises, durante muchos afos.

iv) Las pequenias oficinas de patente que no puedan contar con la infraestructura
y, en particular, el nUmero de examinadores necesarios para realizar un examen minucioso,
podrian considerar la opcién de un sistema que prescinda del examen. El sistema de patentes
de Sudéafrica podria constituir un precedente en ese sentido.

v) Algunas pequedis oficinas de patentes no tienen los conocimientos técnicos
necesarios para realizar una busqueda y examen de las solicitudes en todos los campos de la
tecnologia. Podria brindarse asistencia a esas oficinas permitiéndoles enviar solicitudes del
campo dda tecnologia respecto del cual no tienen conocimientos técnicos a otras oficinas de
patentes que si los tengan. Distintas oficinas podrian prestar asistencia en diferentes campos
de la tecnologia.

vi) Deberian elaborarse programas destinados a aketdarmpequefas oficinas de
patentes a adherirse a los sistemas regionales existentes para la concesion de derechos de
patente o participar en el desarrollo de nuevos sistemas de esa indole.

Cuestiones por examinar

1) Perfeccionamiento de sistemas legislos

75. Queda claro que varios paises en desarrollo necesitan un grado considerable de
asistencia para modernizar sus sistemas de patente, incluyendo el marco legislativo, de

manera de satisfacer las normas minimas mundiales como, por ejéaBae se establecen
en el Acuerdo sobre los ADPIC y el PLT. Asimismo, algunos paises en desarrollo también
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podrian necesitar asistencia adicional que les permita comprender mejor el PCT y las ventajas
que puede representar para sus propios paisegpgréoular, para el funcionamiento de sus
oficinas de patentes.

76. La Secretaria seguira prestando asistencia, cuando se le solicite, en la elaboracion de
sistemas legislativos en los paises en desarrollo y paises menos adelantados, casigd prop

de facilitar a esos paises tanto la comprension, como el cumplimiento de sus obligaciones o la
adhesion a los acuerdos o tratados pertinentes, y para que comprendan la flexibilidad que
podria aplicarse a su respecto, segun el desarrollo y las coneécsociales y econdmicas

propias, en el marco de esos acuerdos o tratados.

2) Perfeccionamiento de sistemas de administracion

77. El perfeccionamiento de los sistemas legislativos va de la mano con la modernizacion
de las estructuras adminigtivas. Claramente, varios Estados miembros necesitan mejorar
significativamente el entorno en que se reciben y tramitan las solicitudes de patente.

78. La Secretaria, con el apoyo de los Estados miembros, examinara la oportunidad de
realizar otas actividades de asistencia para perfeccionar los sistemas de administracion de las
pequefias oficinas, especialmente de los paises en desarrollo.

79. En patrticular, se examinara la posibilidad de intensificar el uso de las modernas
tecnologiagle la informacion y la comunicacion para la obtencién y tramitacién de derechos
de patente. Ello es particularmente importante a la hora de reducir, o directamente eliminar,
la tramitacion en papel. Un uso mas intenso de la tecnologia también persiitipkficar

los procedimientos.

3) Registro de la informacién y acceso a la misma

80. Las modernas tecnologias de la informacion y la comunicacion amplian las
posibilidades de registrar todas las formas de informacién relativas a la tramitadigs
solicitudes de patente y de acceder a ellas. También abren varias posibilidades para una
mejor difusion de la informacion que mantienen las oficinas de patentes, tanto entre las
propias oficinas, como para los usuarios del sistema de patentesiplielo en general.

81. Se sugiere que la Secretaria investigue cudl es la mejor manera de aprovechar la
tecnologia para mejorar la eficacia del registro de datos de las solicitudes, y la busqueda y
recuperacion de esos datos por el publico y, guando se le solicite, preste asistencia en la
elaboracién de soluciones basadas en tecnologias de la informacién y la comunicacion para
los problemas que se presenten en las pequefias oficinas de patentes.

82. En esa investigacion, deberia exaarse de qué maneYeIPONET y las bibliotecas

digitales de propiedad intelectual (BPDI) podrian seguir desarrollandose y utilizandose para
asistir a las oficinas de patentes, en particular las pequefias, definiendo también qué servicios
de informacion pueah prestarse mediant&|PONET.

4)  Examen sustantivo de las solicitudes
83. Porlo general, por distintas razones varias administraciones de patentes pequefas y

medianas no estan en condiciones de contar en una oficina de patentes con el pENSicoal
necesario para realizar examenes, debido al enorme aumento de las solicitudes de patente en
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todo el mundo. Como se indica en el Capitlildel presente documento, las

administraciones de patentes pequefias y medianas deberian considerarlidgubdibi
aprovechar al maximo el trabajo ya realizado, o el trabajo que puedan realizar otras oficinas
de patentes, pues ello les permitira dedicar sus recursos a otras prioridades publicas mas
urgentes.

84. Cuando se le solicite, la Secretar@r@ asesoramiento a las pequefias oficinas que
tengan dificultades para tramitar las solicitudes de patente con puntualidad y eficiencia.

85. Podran formar parte de ese asesoramiento, entre otras cosas, varias opciones o caminos
gue podrian seguse; por ejemplo, un mayor reconocimiento o aprovechamiento del fruto del
trabajo de otras oficinas respecto de solicitudes equivalentes. Cuando corresponda o sea
necesario, las opciones podrian incluir la posibilidad de encargar a terceros el trabajo de
busqueda y examen gue forma parte de la tramitacidén de solicitudes de patente anterior a la
concesion. A este respecto, los paises podrian examinar las posibilidades de cooperacion
bilateral con otras oficinas de patente que cuenten con los mecanisnessimnes para la

tramitacion anterior a la concesion; por ejemplo, mediante cooperacion en el examen de
solicitudes en campos especificos de la tecnologia en los que no se dispone de conocimientos
técnicos. Cuando corresponda, el asesoramiento podraeadama las pequefias oficinas

gue consideren la posibilidad de hacer un mayor uso de la oportunidad de obtener una
bldsqueda de tipo internacional, prevista en el Artidli®) del PCT. También podra

aconsejarse a las pequefias oficinas que examinenildljplesl de diferir el examen hasta

tanto se hayan resuelto las cuestiones de patentabilidad en un pais o0 una region que cuenten
con los sistemas necesarios para realizar el examen completo de las solicitudes de patente. El
asesoramiento a este respeatbetia indicar las modalidades necesarias para poner en

practica la opcion escogida, incluyendo asesoramiento en cuanto a eventuales disposiciones
legislativas a tal efecto.

5) Examen sustantivo modificado de las solicitudes

86. En algunos paise(tanto industrializados como en desarrollo), pueden crearse derechos
tras una forma simplificada de examen sustantivo posterior a la presentacion por el solicitante
de una declaracion sobre los resultados del examen realizado por la oficina de patettes d
pais. La oficina de patentes conserva su poder de decision (su soberania) en este
procedimiento simplificado de examen sustantivo, denominado habitualmente examen
“modificado”. En virtud de este procedimiento, que explota el trabajo realizadotizor

oficina de patentes reconocida, si la descripcion y las reivindicaciones de la solicitud se
conforman a las de la patente conferida en el pais de origen, en la mayoria de los casos se
otorgara una patente. Este sistema presenta ventajas tantogpsoidibantes como para las
oficinas de patentes que apliguen técnicas de examen modificado, por los costos inferiores y
la facilidad de tramitacion.

87. Alos paises interesados en el examen sustantivo modificado, la Secretaria prestara
asesormiento sobre la manera de poner en practica ese sistema y la experiencia de los paises
gue ya lo han aplicado.

6) Ausencia de examen sustantivo
88. Porlo general, en los sistemas en los que se prescinde del examen sustantivo se

confieren las p@ntes tras un simple examen del cumplimiento de las formalidades. La
justificacion presentada por quienes proponen estos sistemas es que es mejor contar con un
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sistema que prescinda del examen de las solicitudes de patente que con un sistema en el que
las solicitudes se examinan mal o de manera inadecuada. La patente no examinada no aspira
a ser mas que eso y su obtencion es mucho menos costosa. Se considera que el sistema de
patentes de Sudéfrica es un precedente exitoso a este respecto. La expee&se pais ha
demostrado que, con los controles y contrapesos adecuados, y con una administracion atenta y
minuciosa, puede prescindirse del examen de patentabilidad, manteniendo un sistema de
patentes en perfecto funcionamiento, y que no se ve enidgppor el costo de ese examen.

89. Cualquier sistema de solicitud de patentes que prescinda del examen debera incluir
salvaguardias para proteger al publico y a terceros. En particular, debera ser posible
introducir modificaciones antes y degsude la concesion, y la omision de introducir las
modificaciones necesarias antes de entablar un litigio traera aparejadas serias consecuencias.
Si se impugna una patente no examinada debera poder ser objeto de busqueda y examen
sustantivo, y debera canrse con un foro calificado para evaluar la patentabilidad de la
invencion. La eficiencia en el funcionamiento del sistema depende en gran medida de la
existencia de abogados de patentes altamente calificados y responsables y de un sistema de
tribunales onfiable al que pueda accederse facilmente y por un costo razonable.

90. Enrelacion con los controles y contrapesos, puede aplicarse el criterio alternativo
siguiente: si se ha concedido una patente, el titular no podra ejercer ningin dergchdal

de la patente hasta que ésta no haya sido modificada, de ser necesario, para que se encuentre
en conformidad con una patente correspondiente conferida en cualquier otro lugar, en el
marco de un régimen estricto de examen sustantivo, o con undugbtice haya recibido un
certificado de patentabilidad en el marco del procedimiento del PCT (véase el Cafpjtulo

Como alternativa, la patente podria ser examinada, tras su concesion, a la luz de criterios
estrictos de patentabilidad en una oficinaexnadora respetada o por una administracion
prevista en un arreglo bilateral.

91. Cuando se le solicite, la Secretaria prestara asesoramiento sobre el funcionamiento de
los sistemas que prescinden de examen y los controles y contrapesos qisndeberse en
cuenta al considerar la introduccién de un sistema de esa indole.

7) Formar parte de sistemas regionales

92. Los pequefios paises podrian crear oficinas de patentes propias, pero esas oficinas
deberian hacer frente solas a ciefiastaciones que podrian entorpecer el logro de sus
objetivos. Silos pequefios paises desean establecer un sistema de patentes eficiente que se
adapte a sus necesidades especificas sin tener que utilizar recursos escasos, deberian
considerar la posibiliad de crear nuevos grupos regionales de cooperacion. La cooperacién
regional se examina en mayor detalle en el Capiulo

V. COOPERACION REGIONAL
Introduccién

93. El procedimiento de concesion y mantenimiento de derechos de propiedadiaidustr
supone el desempefio de funciones administrativas que fundamentalmente son las mismas, o
son similares, en varios paises. Por lo tanto, a menudo sucede que el trabajo realizado por
oficinas de patentes en varios paises es total o practicamente idéaticmnsecuencia, la
cooperacion intergubernamental en el campo de la propiedad industrial podria permitir
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realizar ahorros considerables de recursos, tanto humanos como financieros. Por esa razon,
los paises de varias regiones combinaron sus esfupazagjue los procedimientos relativos a

la concesion de derechos de propiedad industrial sean mas eficientes y econdmicos. Los
solicitantes se benefician porque en la mayoria de los casos la presentaciéon y la tramitacion de
sus solicitudes la realiza uti@ica administracion u oficina, con el consiguiente ahorro de

tiempo y de dinero. Sin embargo, cabe observar que la instauracién de un sistema regional no
conlleva necesariamente la eliminacion de las oficinas nacionales de patentes de los Estados
miembra, simplemente permite que esas oficinas concentren sus recursos en otras
actividades prioritarias.

94. La cooperacion intergubernamental es particularmente adecuada entre grupos de paises
gue tienen alguna caracteristica en comun. Entre lastafsticas pertinentes a la formacién
de sistemas regionales figuran:

— laproximidad geografica de los paises en cuestion;

— laexistencia de programas de cooperacion en esferas conexas como comercio y
desarrollo; y

- antecedentes juridicos, lingidicos y culturales similares, con un idioma comun
aceptado.

95. También hay ejemplos de casos en que las ventajas de la cooperacién
intergubernamental se han reconocido adn en regiones en las que se habla mas de un idioma.

96. Porlo general, el objetivo de la cooperacion interregional es reducir la carga
administrativa para los Estados que participan, promover sistemas de propiedad intelectual
gue resulten econdmicos para los usuarios, y fomentar el comercio y la inversién en la regiéon

97. En algunas regiones, esta forma de cooperacién ha dado origen a la administracion
comun de los sistemas de patentes, como en el caso de la Organizacion Africana de la
Propiedad Intelectual (OAPI), la Organizacion Regional Africana de Ipi€dad Industrial
(ARIPO), la Oficina Eurasiatica de Patentes (EAPO) y la Oficina Europea de Patentes (OEP).
Estos sistemas regionales permitieron a los solicitantes de paises ajenos a la region presentar
solicitudes en virtud del PCT. Ademas, han cdangio un portal para que los nacionales de

los paises de una region presenten solicitudes en otros paises de la region, evitando asi la
duplicacién de las presentaciones. A este respecto, los vinculos entre los sistemas regionales
actuales y el PCT han destrado la relacién de complementacién que existe entre ellos. Asi
pues, al dar nueva forma al sistema internacional de patentes debe tenerse en cuenta esta
relacion, especialmente si se buscan soluciones mundiales para la manera mas practica de
reducirla carga administrativa de las oficinas, incluida la Oficina Internacional, en particular
facilitando la busqueda y el examen, y eliminando gran parte de los controles formales, la
entrada de datos, el tratamiento de datos y la publicacion.

98. Siexisten relaciones comerciales estrechas entre los paises de una region, es probable
gue en esos paises se presenten muchas solicitudes de patente idénticas. Ello creard una gran
cantidad de duplicacién administrativa que podria aliviarse mediantefoguende

cooperacion en ese ambito, liberando recursos escasos para destinarlos a actividades
prioritarias como promover la concienciacion y la utilizacion mas eficaz del sistema de

patente por los nacionales y las pequefias y medianas empresas (PYMEpdisés en

cuestion. Habida cuenta de las limitaciones comunes que algunos paises de una misma region
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pueden sufrir, se justifica reducir la inversion de recursos en la tramitacion improductiva y
repetitiva de solicitudes de patente, especialmente siresorsos pueden aplicarse para
mejorar las ventajas comerciales y economicas del sistema de patentes.

99. Toda cooperacion de esa indole deberia procurar:

—  financiarse por si misma, de manera que cualquier arreglo regional se mantenga
mediarte las tasas de los usuarios (admitiendo la posibilidad de apoyo financiero de otras
fuentes, especialmente en las primeras etapas);

—  ser plenamente accesible para todos los paises participantes, utilizando
tecnologias de la informacion para garantigae los usuarios del sistema cuenten con acceso
directo y dispongan de toda la informacion, con independencia de su situacion geogréfica en
la region;y

- estar respaldada por programas de fortalecimiento de las capacidades para
intensificar el uso y laventajas del sistema para las personas y empresas de los paises
participantes, orientdndose en particular hacia las esferas de gran importancia econémica y
social.

Armonizacién de la legislacion

100. Un prerrequisito importante al consideraclkaacion de sistemas regionales es la
armonizacion de la legislacion pertinente, cuyo grado dependera de los arreglos regionales
gue se examinen. Por ejemplo, un sistema regional de patentes basado en un sistema
totalmente unificado hara necesario arnzanitanto el derecho sustantivo como el de forma.
Entre los sistemas que figuran en esta categoria cabe mencionar los del Convenio Eurasiatico
de Patentes, el Convenio sobre la Patente Europea y el Consejo de Cooperacion del Golfo.
Para los que se basan otros sistemas regionales de patentes bastaria uniformar los
procedimientos de concesion de patentes sobre la base de los requisitos del PCT, sin
necesidad de armonizar totalmente la legislacion.

101. Los sistemas regionales que impusierarrtaaizacion tanto del derecho sustantivo
como el de forma, serian los mas dificiles de negociar/poner en funcionamiento, pero serian
en general los mas faciles de administrar. Sin embargo, también cabe observar que el
Acuerdo sobre los ADPIC, el PCT y ELT podrian constituir la base minima de la
armonizacion.

Consideraciones financieras

102. El establecimiento de sistemas regionales podra suponer algunas inversiones de capital,
en particular, en infraestructura fisica y recursos humanos. Gemgpuso anteriormente,
cualquier arreglo regional que pueda ponerse en practica deberia financiarse por si mismo, es
decir, mantenerse totalmente gracias a las tasas de los usuarios, y tal vez, en las primeras
etapas, al apoyo financiero de otras fuentesas cuestiones deberian investigarse en su

debido tiempo.

103. En lo que se refiere a las tasas, una posibilidad seria que los solicitantes que son
“pequeiias entidades”, paguen las tasas con un fuerte descuento. Para garantizar que el costo
de utilizaciéon del sistema de patentes no frene la innovacion local, en particular para los
inventores independientes y las pequefias empresas, cada vez mas se adoptan tasas
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escalonadas para los usuarios, particularmente con respecto a las patentes. &xEsomin
menudo tasas para “pequefas entidades”, son considerablemente més bajas (por ejemplo,
del 50%) que las tasas normales y se aplican por lo general a la presentacion de solicitudes,
solicitudes de busqueda y examen, concesion de patentes, y lagrtaakes exigidas para
mantener las patentes en vigor. Las tarifas escalonadas deben satisfacer los requisitos del
Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de Paris, en particular en el sentido de respetar las
disposiciones sobre trato nacional. La expeliggha demostrado que la mayoria de los
beneficiarios de las tasas para “pequeias entidades” son innovadores y solicitantes locales.
También pueden gozar de una reduccion de las tasas los solicitantes de paises cuyo ingreso
nacional se encuentra por debdmun cierto nivel, con arreglo a cifras nacionales fijadas por
las Naciones Unidas.

Los comentarios

104. Los comentarios e inquietudes formuladas por casi todas las delegaciones,
organizaciones y grupos de interés, manifestaron su apoyo aaparacion regional, mas

intensa. Se expresaron opiniones indicando que debian instaurarse otros sistemas regionales
sobre la base de las experiencias existentes. Ademas, se dijo, deberia fomentarse la
cooperacion con la participacion de los usuariosagaperar los desafios relativos al

volumen de trabajo, hasta llegar a la creacion de un procedimiento internacional satisfactorio
de concesion de patentes.

105. En los comentarios recibidos se definieron algunas cuestiones. En algunos de ellos
destaco que la formacion de grupos por regiones podia ser una etapa intermedia Util en el
proceso de aprendizaje que llevara a cumplir el objetivo a largo plazo de la plena cooperacion
internacional. Se dijo que los sistemas regionales de patentesisdnculo importante y

eficaz en el sistema mundial de patentes, que permiten a los solicitantes recibir proteccion por
patente al menor costo posible, no sélo en uno, sino en muchos paises. Los sistemas
regionales exitosos podian demostrar los beneficigrados: sencillez, economia,

puntualidad, coherencia y una mejor utilizacion de los escasos recursos y habilidades
mediante economias de escala y diversificacion.

106. En otros comentarios se indic6 que las cuestiones que se plantean lelcestsistemas

de esa indole incluyen inquietudes acerca de la eventual pérdida de soberania y de habilidades
nacionales. Al decidir si establecer un sistema regional de patentes, las consideraciones
politicas y econdmicas tienen su peso, asi como laditsides en otros ambitos, incluyendo

el estado de desarrollo y los sistemas juridicos.

107. En algunos de los comentarios se sefialé que gracias a la cooperacion regional se podia
eventualmente reducir la carga que supone el conjunto actuatelmassnacionales con

distintas préacticas. De esa manera, el propio procedimiento de concesion de patentes
resultaria mas claro para el solicitante y en consecuencia disminuirian los costos relacionados
con la solicitud de patente. Ademas, se destac@auelas oficinas regionales seria mas

facil comparar y armonizar sus practicas, asegurando asi la transparencia internacional del
sistema de patentes. Se afirmo que la aceleracion, la extension y eventualmente la
armonizacion se producirian respetandodandiciones nacionales y regionales. En la

mayoria de los comentarios también se recalcé que en el futuro, los sistemas regionales de
patentes seran la manera mas eficaz de lograr un mayor grado de armonizacién con la
consiguiente reduccién de los costo
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Modelos de cooperacién regional

108. Como se indic6 anteriormente, ya existen varios sistemas regionales de patente que
funcionan en distintos lugares del mundo y que podrian constituir la base para instaurar
nuevos arreglos regionales enastipartes, en particular en los paises en desarrollo. Todos
esos sistemas suponen el establecimiento en la region de algun tipo de oficina centralizada.

109. Para asistir a los paises en distintas etapas de desarrollo, la OMPI podria examinar la
posibilidad de un nuevo arreglo regional en el que la Oficina Internacional funcionaria como
administracion central y, mediante contratos con otras oficinas de patentes, se encargaria de
tramitar las solicitudes hasta la etapa anterior a la concesiéres®rma se superarian los
eventuales problemas politicos relacionados con el establecimiento de una organizacion
regional, incluida su situacion geografica. En el marco del PCT, la Oficina Internacional ha
adquirido la suficiente experiencia y credidaid necesarias para ser una administracion

central de tramitacion de solicitudes de patentes. Cabe examinar seriamente la posibilidad de
gue ese tipo de funciones puedan extenderse a la tramitacion de solicitudes de patentes al
margen dePCT.

110. Tedricamente, en el sistema previsto, se presentaria una Unica solicitud, designando
automaticamente todos los paises de una region determinada que estén dispuestos a participar.
La concesion de una patente se basaria en la busqueda y el exameiveustaigs que en

simples procedimientos en los que una patente puede concederse al verificar que cumple con
requisitos formales), tras lo cual se emitiria un certificado de patentabilidad que certifica que

la solicitud satisface determinados criterios decision final en cuanto a la concesion o el

rechazo de la solicitud quedaria en manos de cada oficina nacional en los paises designados.
Una vez conferida, la patente quedaria sujeta a la legislacion nacional.

111. El sistema podria plasmarde manera tal que en las distintas regiones del mundo

puedan aplicarse arreglos a medida, es decir, el sistema no tiene por qué surgir de un arreglo
igual para todos. Podrian celebrarse arreglos contractuales con distintas oficinas de patentes
para soluanar el tema de los idiomas y otras cuestiones. Por ejemplo, un arreglo que

satisfaga a los paises del Caribe podria modificarse para, digamos, un grupo de paises de
América Latina, y modificarse nuevamente transformandose en un arreglo que satisfaga las
necesidades de los paises insulares del Pacifico, pero en todos los casos, mantendria el arreglo
conceptual general de base.

112. Con un sistema de esa indole no se perturba la soberania nacional en el proceso de toma
de decisiones. Ademas, loaipes interesados no sufririan consecuencias directas en cuanto a
los recursos. Es decir, no seria necesario contar con mano de obra capacitada que esté en
condiciones de tomar la decision de conceder o no una patente, sobre la base de la
informacion redbida desde el 6rgano central de busqueda y examen, puesto que se dispondria
de un certificado de patentabilidad.

113. Este sistema exigiria la armonizacién de la legislacion de varios paises, al menos para
contar con requisitos y procedimientosmanes de concesion que deberian basarse en los
requisitos del PCT.

114. Una de las ventajas del sistema propuesto seria su utilidad como etapa intermedia antes
del objetivo final a largo plazo consistente en la cooperacion internacional plengipmeasa
en algunos comentarios. Se prevé que cualquier agrupamiento regional en el marco de esta
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propuesta, aunque se encuentre al margen del sistema actual del PCT, permitira que el sistema
se reconozca como un arreglo regional a los efectos del PCT.

115. La manera de poner en practica el sistema propuesto deberia elaborarse en detalle, y
seria necesario abordar varias cuestiones, entre ellas, las siguientes:

—  puesto que probablemente el sistema deberia establecerse al margen del sistema
actuddel PCT, el establecimiento de un marco juridico para el ejercicio del mandato de la
Oficina internacional en el cumplimiento de las funciones de administracion central;

— ladisponibilidad de al menos una oficina u organizacién de patentes competente
para emprender el trabajo de blsqueda y examen necesario para emitir un certificado de
patentabilidad y dispuesta a hacerlo; y

— lasolucion de la cuestion de la fuente/disponibilidad de fondos suficientes para
cubrir los costos administrativos necesarpara que la Oficina Internacional cumpla las
funciones de administracion central en el marco de esta propuesta.

116. La Secretaria dara asesoramiento y asistencia a los grupos de paises interesados en
establecer alguna forma de arreglo regiatetooperacion. El asesoramiento podra basarse

en los sistemas regionales existentes o en versiones de los mismos modificadas para satisfacer
las necesidades concretas de los paises que solicitan asesoramiento.

117. Se sugiere que la Secretapi@pare un estudio sobre la factibilidad de administrar los
nuevos sistemas regionales esbozados en los pal@dosl 15 v, si el estudio lo justifica,
solicitar un mandato a los Estados miembros para proceder en ese sentido.

VI. ELPCT COMO REFERENCIA

118. EI PCT es un ejemplo de armonizacion total de las formalidades. El sistema abérca
estados contratantes; er2801 se presentaron masH#0.000 solicitudes, y tanto el niumero
de miembros como el uso del sistema siguen creciendoistehsa ya se utiliza para una
elevada proporcion del numero total de solicitudes presentadas y tramitadas
internacionalmente. El aumento en el uso del sistema del PCT por los solicitantes de todos
los Estados miembros demuestra que los innovadores anlfmibteccién en muchos Estados

y demandan una manera eficaz de adquirirla.

119. Hoy en dia, la gran mayoria de los Estados considera al PCT no s6lo como un
instrumento importante, sino como una parte fundamental de cualquier sistema de proteccion
internacional de las invenciones en el futuro. Ello no supone que el PCT deba necesariamente
evolucionar hasta transformarse en un sistema de concesion de patentes, en lugar del sistema
actual que facilita el tramite de solicitud. Antes bien, se tratamsistema establecido y que
suscita confianza, que da a los Estados y a los usuarios una base soélida para evolucionar en
cualquier sentido.

120. EI PCT ya racionaliza:

— la obtencién de una fecha de solicitud aplicable en cada Estado caotdrata
designado;



AI37/6
Anexol, pagina26

— el control de las formalidadesl control internacional no se repite en cada Estado
(y en combinacion con el PLT prevé normas comunes para las formalidades de las
presentaciones nacionales directas de solicitudes);

—  laproducciéon dénformes de busqueda internacional y de examen preliminar
internacional (disponible, pero no vinculante, en la fase nacional); y

- la distribucion de los documentos de prioridad.

121. Ademas, el Comité sobre la Reforma del PCT esta examinamagran cantidad de
propuestas de modificacion del sistema que avanzaran a pasos agigantados hacia la
simplificacion del sistema, haciéndolo mas eficiente, flexible y util. Por ejemplo, el sistema
ampliado de busqueda internacional y examen prelimirtarnacional, propuesto a la
Asamblea del PCT, serd mas eficiente para las Administraciones internacionales y, sin
embargo, producira en todos los casos una opinion internacional de busqueda, equivalente a
una opinién por escrito en el marco del Capitlilajue presenta la ventaja para las
Administraciones nacionales y para terceros de un comentario fundado, aun sobre las
solicitudes que no entran en el CapitllloLa indicacién automatica de todas las
designaciones simplificara notablemente la prepanagitamitacion de las solicitudes
internacionales, reduciendo las posibilidades de error.

122. El sistema de tecnologias de la informacion que se estéa desarrollando actualmente, en
particularIMPACT y la presentacion electronica en virtud de PECT-SAFE), mejorara las
comunicaciones y la tramitacién de las solicitudes. Mediante Wi?@as ventajas de esos
sistemas estaran a disposicion de todos los Estados.

123. Si bien, por su propia naturaleza, el sistema de PCT es principalmesg&swcio que

se presta a los solicitantes y las oficinas de patentes, el sistema incluye muchas salvaguardas,
como los plazos que prevé, e importantes ventajas para terceros. También constituye una
fuente util de informacion sobre las solicitudes (ertipatar mediante la Biblioteca Digital de
Propiedad Intelectual del PCT) y sobre las invenciones que las solicitudes procuran proteger
(mediante la publicacién de los fasciculos, en papel y en formato electronico). La intencién
de la OMPI de poner a dispiion en forma central los informes preliminares internacionales
de patentabilidad (por conducto de las oficinas escogidas, en el caso de los informes del
Capituloll) mejorara ain mas el acceso a la informacion para los terceros, que ya no
necesitaran ispeccionar el expediente de una solicitud nacional para encontrar la opinion
fundada de la Administracion internacional acerca de la solicitud.

Desarrollo del sistema

124. Como se indicé anteriormente, el Comité sobre la Reforma del PCT esténexain

hasta donde puede simplificarse y mejorarse el sistema, a corto plazo, modificando el
Reglamento, junto con las Instrucciones Administrativas y las Directrices. Una vez
completada esta tarea, debera examinarse si es necesario introducir una defarengr

alcance. Ya se han formulado varias propuestas en ese sentido (véase especialmente el
documentd®CT/R/1/2 demas documentos presentados ante la primera sesion del Comité
sobre la Reforma del PCT, celebrada 2¢lal25 de mayo d€001). Esas pauestas, junto

con los comentarios enviados al Director General, indican que es importante examinar
atentamente tanto los resultados que se esperan del sistema revisado, como la infraestructura
destinada a respaldarlo.
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125. La ventaja de los cambs que se proponen actualmente para el sistema del PCT es que
sus objetivos pueden lograse modificando el Reglamento. Por lo tanto, esos cambios pueden
resultar vinculantes inmediatamente para todos los Estados miembros. Sin embargo, una gran
parte del stema del PCT esta prevista en los articulos del Tratado, que s6lo una conferencia
de revision puede modificar. Para surtir pleno efecto, los cambios adoptados deberian ser
ratificados por todos los Estados miembros. Mientras tanto, es posible quewxsstema

de “dos vias” en el que se apliquen a los distintos Estados versiones diferentes del Tratado.
Segun la naturaleza de las revisiones, ello dificultaria 0 aun imposibilitaria la administracion

del sistema, si se tiene en cuenta que los salitgadeben poder presentar una unica solicitud

gue cubra a los Estados obligados por ambas versiones del Tratado.

126. Por consiguiente, cualquier propuesta de revision deberia demostrar que el resultado
representaria una mejora que justificasaddicultades, ya sea por lograrse un procedimiento
mucho mas eficiente para presentar las solicitudes, ya sea por elevar el sistema a etapas
superiores, como la concesion de un certificado de patentabilidad, o aun de derechos, y
eventualmente el manteniemto de esos derechos, su observancia e invalidez.

127. Las perspectivas de un “titulo mundial” se examinan en el CapiXuld&ntre las
cuestiones relativas a la infraestructura del sistema y otras posibilidades de ampliar su
alcance, cabe sefaa las siguientes:

- un examen preliminar “de tipo internacional’actualmente el PCT admite la
bldsqueda de tipo internacional, si la legislacion nacional permite que una Administracion
internacional realice una busqueda respecto de una solicitimhahaccomo si se tratara de
una solicitud internacional (Articuld5.5)). Algunos Estados consideran que una posibilidad
semejante seria Util para el examen. En distintos momentos y por distintos motivos, podria
permitirse, por ejemplo:

i) un examen ge forme parte del tramite nacional o regional de concesion,
cuando una oficina no esté en condiciones de examinar por si misma la solicitud;

i) enlos Estados en los que no se exige un examen completo antes de la
concesion, eventualmente el solicitanexesitaria el examen de la patente si deseara hacer
valer sus derechos, o un tercero podria querer saber si la patente puede llegar a perjudicar sus
planes;

iii) dar una nueva opinion, en una etapa ulterior de la vida de una patente, si se
descubre quee ha modificado el estado de la técnica; ello también permitiria al titular
obtener una opinion sobre las modificaciones propuestas para la patente;

iv) ayudar a los tribunales seria Gtil para los procedimientos judiciales,
particularmente los Estad que no tienen jueces con suficientes conocimientos técnicos, que
pudiera elaborarse un nuevo informe para dar una opinion neutral convincente (pero no
vinculante) sobre la validez de la patente, a la luz de las novedades sobre el estado de la
técnica qe se hayan presentado;

—  certificados de patentabilidadel producto de un examen preliminar internacional
positivo (o eventualmente de un examen preliminar de tipo internacional) podria ser un
certificado de patentabilidad, es decir, una certificaciéha Administracion de que la
solicitud, tal como se la examind, cumplié con las hormas comunes de patentabilidad
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previstas en el PCT. Ello podria constituir una base mas comprensible para la concesion de
una patente en los paises que decidan reconseesistema,;

—  varias busquedas durante la fase internacierta opcion se ha rechazado para
la ronda actual de reformas porque introduce una duplicacion del trabajo en un momento en
gue algunas Administraciones sufren una sobrecarga de trabajcai@iag busquedas que
les competen en cuanto Administracion principal de una solicitud. Sin embargo, algunos
Estados indican que realizar busquedas adicionales puede dar valor afiadido, por ejemplo, las
gue se realizan en colecciones de documentos eserntmsomas que no son los de la
Administracion principal;

- observaciones por terceresnuchos Estados permiten a terceros presentar
observaciones sobre la patentabilidad de una solicitud de patente publicada, que el
examinador podra tener en cuentarfnalmente indicando otro estado de la técnica que no se
haya encontrado en la busqueda). El calendario de examen del Cépdifitultaria la
creacion de un sistema que prevea que la Administracion internacional tenga en cuenta dichas
observaciones,gro seria conveniente ofrecer al menos una oportunidad a los terceros para
gue las presenten ante una administracion central, antes que tener que presentarlas
independientemente en cada uno de los Estados miembros de que se trate;

—  nueva evaluacion das funciones de las oficinas nacionales, las Administraciones
internacionales y la Oficina Internacional, y de la distribucién del trabajo (véase mas
adelante).

Ambitos en los que el PCT podria seguir contribuyendo

128. La eficacia del PCT para@jorar el sistema mundial de patentes no se limita a los

efectos directos del uso del sistema y los cambios correspondientes. Desempefia un papel mas
amplio, contribuyendo a establecer normas, orientar el empefio de los Estados para mejorar la
eficiencia desus propios sistemas de patentes, y consolidar la confianza para trabajar de
manera eficaz con otros Estados. Ello es pertinente, entre otras cosas a los ambitos siguientes:

— el establecimiento de normas internacionales de tecnologias de la infonmacio
facilitando el camino para la presentacion electronica y el intercambio confiable de
documentos entre las oficinas, tanto fuera como dentro del sistema del PCT;

— lacreacién de ambitos de entendimiento comun de las préacticas relativas a los
criteriossustantivos de patentabilidad y las practicas de examen, hasta llegar a la
armonizacion internacional; y

— laelaboracion de sistemas de alta calidad de busqueda y examen, ayudando a los
Estados y los usuarios a adquirir confianza en el maximo aprawaehto del trabajo
realizado por las oficinas de otros Estados.

129. Claramente, ello ya sucede en mayor o menor medida; por ejemplo, en las
conversaciones mantenidas en el SCP acerca de la armonizacion del derecho sustantivo de
patentes se utilan a veces las practicas del PCT como punto de referencia, por tratarse de un
elemento comun que puede ser comprendido rapidamente por todas las delegaciones que
dificilmente estén al tanto de los detalles de las practicas nacionales en otros Estados. S
embargo, podrian utilizarse métodos mas eficaces.
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Distribucién y volumen del trabajo

130. El sistema de patentes es Util s6lo si la infraestructura cumple con lo que promete. La
sobrecarga de trabajo de las oficinas debe ser un elementerast¥iamente en cuenta en las
propuestas de modificacion del sistema— ha sido la fuerza que ha impulsado a introducir
algunos de los cambios recientes y actualmente propuestos para el PCT, y obliga a reexaminar
las opiniones tradicionales sobre losaisas nacionales. Inevitablemente, sera una cuestion
fundamental si se sugieren nuevos campos de actividad, como el examen de tipo internacional
en el que intervendrian Administraciones internacionales. Sin embargo, no debe permitirse
que las dificultadede las oficinas influyan en el desarrollo futuro del sistema; los problemas
deben resolverse desde la raiz (como la duplicacion del trabajo, examinada en el Typitulo

para que las oficinas puedan prestar los servicios que los Estados y los useeesitan.

131. Varios comentarios se refirieron a la distribucion del trabajo, examinandola desde

distintos angulos. Lo mas significativo para el funcionamiento inmediato del sistema es que

el nimero de solicitudes que algunas Administracioneguléramitar les impiden cumplir

con los plazos establecidos en el Tratado. Este problema se aborda a corto plazo mediante
varias medidas adoptadas recientemente 0 que se proponen a la presente serie de reuniones de
la Asamblea del PCT. A largo plazo sarecesario examinar nuevas maneras de asignar el
trabajo y/o empefarse seriamente en evitar la duplicacion.

132. Algunos Estados sugirieron también que seria util que la distribucién regional de las
Administraciones de busqueda y examen del P@&Fd mas amplia, particularmente si el

PCT evoluciona hasta transformarse en un sistema de concesion de patentes, sin limitarse a
formular opiniones no vinculantes. Puesto que las decisiones de las Administraciones surtiran
forzosamente efecto sobre ldarpretacion del derecho, el sistema internacional sera mas
aceptado si el derecho no lo crean solamente las oficinas mas importantes.

133. También se sefiald que gracias a las bases de datos electronicas los mismos
instrumentos eficaces de busqagquieden estar a disposicion de las oficinas que no podrian
permitirse mantener toda la documentacion minima del PCT en papel. El uso de instrumentos
comunes con amplias bases de datos permite una mayor coherencia en los informes de
busqueda y examen dasl distintas Administraciones. Se ha sugerido que ello podria permitir
la existencia de una Unica Administracion, aunque distribuida en distintas partes, situada
fisicamente en oficinas ya existentes, de cuyos conocimientos técnicos se valdria, pero sin
realizar distincion algunas entre ellas en lo que concierne al sistema del PCT. La
participacion en un sistema de esa indole se basaria en una norma definida de calidad del
trabajo y los procedimientos, antes que en el actual criterio cuantitativo deaeisig de una
Administracion.

134. Al examinar todos los puntos anteriores, cabe reconocer que, con independencia del
método de distribucion de trabajo, los usuarios consideran que la calidad y la coherencia del
trabajo de busqueda y examen sonrdportancia capital.

Paises en desarrollo

135. Cabe recordar que la mitad de 2@ signatarios originales del PCT, £870, eran

paises en desarrollo y muchos otros se han adherido desde entonces, incluidos PMA, tanto
individualmente como formrado parte de grupos regionales, por considerarlo un instrumento
Gtil para el Estado y los innovadores locales. El sistema puede disminuir la necesidad de
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establecer infraestructuras nacionales costosas y ofrece asistencia técnica para la formacion de
espeialistas y el suministro de equipo y sistemas. Para el innovador, los elevados costos y la
duplicacion que supone presentar varias solicitudes nacionales son una gran barrera a la
proteccion internacional para los inventores y las personas de paisesagrotio y los PMA,

y no lo son tanto para las grandes empresas.

136. Al desarrollar el sistema, se esta examinando, y debe seguir examinandose, qué

servicios esperan de él los paises en desarrollo y los PMA. Por ejemplo, el sistema ampliado
debusqueda internacional y examen preliminar internacional se plasmo en gran medida segun
las necesidades especificas de los paises que no tenian capacidad, o tenian capacidad limitada
para realizar examenes, de contar con una opinion fundada respectoagolacantidad

posible de solicitudes.

137. Como se examinara en los Capituldsy IX, la clave de un sistema exitoso podria ser

la flexibilidad de generar productos que satisfagan los requisitos de los paises con distintas
necesidades de polia. Ello podria suponer la creacion de un sistema central altamente
eficiente, que cumpla con los requisitos basicos de todos los Estados, pero permita algunas
otras posibilidades para los Estados que las deseen.

Conclusiones

138. Los 6rganos ge examinan la reforma del PCT deberian llevar adelante su programa
actual de trabajo, examinando las propuestas presentadas en la primera sesién del Comité
sobre la Reforma del PCT, junto con otras propuestas de naturaleza similar.

139. Deberia slicitarse a la Secretaria que evalle la factibilidad y las opciones relativas a los
principales elementos propuestos como parte de la segunda fase de la reforma, incluyendo:
eventuales métodos de modificacion de los articulos del PCT, las necesidadateea de
politicas de los diferentes paises; el grado de armonizacion que podria lograrse entre los
Estados miembros; y las cuestiones sobre coherencia y calidad que cabria abordar si se
cambiara la naturaleza de las Administraciones internacionales.

140. La Secretaria, en consulta con los Estados miembros, deberia examinar si las normas del
PCT pueden desarrollarse para ser objeto de un uso mas amplio en beneficio del sistema de
patentes. Ello incluye normas técnicas y sistemas de tecnoligylasnformacion, asi como

el marco juridico y los procedimientos que constituyen puntos comunes de entendimiento en
los debates entre los Estados en los que los procedimientos nacionales pueden variar y no ser
comprendidos en detalle.

VII. ALIVIAR LAS TENSIONES

141. Lavalidez del sistema de patentes y las ventajas para sus usuarios siempre han sido
criticadas, pero sus buenos resultados y su mayor utilizacion en las ultimas décadas han
acentuado las tensiones surgidas entre las distintasrassin materia de patentes; tensiones

gue han suscitado cada vez mas debates en el &mbito de la politica internacional. Dentro del
sistema de patentes resultan evidentes dichas tensiones; asi, por ejemplo, a la necesidad de
gue existan una busqueda y examen mas exhaustivos, con el consiguiente aumento de la
probabilidad de que se dé validez a las patentes otorgadas, ha de contraponerse la presion
existente para frenar los costos y tramitar las solicitudes mas rapidamente. También se
aprecian dichas tesiones al examinar la manera en que el sistema de patentes se relaciona con
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otros mecanismos normativos e influye en otros intereses de politica; asi, existe el debate
acerca de si la concesion de algunas patentes relacionadas con la biotecnologiacedosra
principios del Convenio sobre Diversidad Biologica y acerca de si la concesion de patentes
sobre productos farmacéuticos impide de manera inaceptable el acceso a la atencion sanitaria
a precios reducidos, obstaculizando de esta manera los pragdansalud publica.

142. Dichas tensiones constituyen inevitablemente el punto central del debate sobre politica,
de caracter mas amplio, en perjuicio de las ventajas que se derivan de la efectividad cotidiana
del sistema de patentes y que no tesutan evidentes en un primer momento. Sin embargo,

tal y como se explica detalladamente en la presente seccion, un sistema de patentes mas eficaz
y efectivo podria resultar de por si una manera practica de aliviar dichas tensiones. Cabe la
posibilidadasimismo de que una mejor comprension de la funcién del sistema de patentes
como instrumento de politica publica contribuya a la resolucion préactica de las cuestiones
problematicas. Al mismo tiempo, en esta seccion se subraya el hecho de que exigtsn limi
claros respecto de las medidas que pueden adoptarse a escala internacional para ocuparse de
dichas tensiones: en ultimo término incumbe a los gobiernos y a las autoridades judiciales
nacionales determinar y aplicar las respuestas especificas dertgiog y de politica para

velar por que el sistema de patentes siga estando al servicio de los intereses sociales y
econdmicos de las naciones. Aun entonces, es posible que un foro internacional desempefie
una funcién importante en la busqueda colectiearcineras de reconciliar los intereses
contrapuestos en materia de politica dentro y fuera del sistema de patentes.

143. La necesidad de aliviar las tensiones no es un problema nuevo para el derecho de
patentes. El sistema de patentes ha tenglmgre que encontrar su lugar en el marco de un
sistema mas amplio de legislacién y reglamentacién. Mucho antes de que existieran los
primeros tratados internaciones sobre propiedad intelectual dichas tensiones modelaban y
organizaban el derecho y la adnistracion de patentes. La primera codificacion de las
doctrinas fundamentales del derecho de patentes en la tradicion juridica del derecho
consuetudinario, la Ley Inglesa de Monopolioslé®4, se aprob6 realmente para promover

la competencia y abolir bmonopolios que obstaculizaban el comercio legitimo. La ley
afectaba a los monopolios que habian sido otorgado basados en “informaciones falsas y
pretensiones engafiosas de servir al bien publico”. La patente de invencion se reconocia
indirectamente, comexcepcion en virtud de esa ley, confirmando que eran necesarios
algunos derechos exclusivos para fomentar la innovacion, incluso en el marco de un
mecanismo juridico destinado a fomentar la competencia. Esto demuestra como una clara
articulacion del prcipio del derecho de patentes es en si misma una manera de gestionar la
tension existente entre el mantenimiento de las libertades comerciales en un entorno
competitivo y la necesidad de introducir nuevas industrias, utilizando derechos privados e
intrinseecamente exclusivos para conseguir el bienestar econémico general. Gran parte del
desarrollo posterior del derecho y la administracion de patentes representa la busqueda de
mecanismos practicos y soélidos desde el punto de vista juridico que hagan edstaivo
principio basico; por ejemplo, la introduccién de la divulgacion mediante la descripcién de la
patente y el examen sustantivo para obtener su validacién han contribuido a garantizar que,
cuando se conceden, los derechos de patente privados sirj@raimeterés publico.

Reducir las tensiones por medio de los principios del derecho de patentes

144. La primera medida a la hora de tratar de reducir las tensiones consiste en velar por que
se apliquen de manera Optima en la practica estosipiirs basicos. Los criterios de

patentabilidad han sido formulados precisamente de manera tal que el sistema se centre en las
invenciones para las que sea mas probable que el derecho de patente sirva al interés publico:
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la novedad salvaguarda el intepgblico contra los nuevos monopolios del material
perteneciente al dominio publico; la no evidencia vela por que las patentes se concedan
Unicamente en relacion con logros verdaderamente inventivos; la actividad o aplicacion
industrial subraya la necelsid sustancial de que la tecnologia patentada tenga valor préactico.
Cabe resaltar que muchas de las cuestiones de politica planteadas actualmente acerca del
sistema de patentes invocan directa o indirectamente estos principios fundamentales. Por
ejemplo,se plantean argumentos en el sentido de que algunas patentes relativas a los genes
son o bien “simples descubrimientos” o no son verdaderamente inventivas; y que algunas
patentes se apropian indebidamente de los conocimientos tradicionales y, porieatssjigu
carecen de novedad o son evidentes. En consecuencia, la manera mas directa de reducir las
tensiones consiste en velar por que el sistema de patentes se atenga a estos principios
fundamentales, asi como aumentar la probabilidad de que cada pategssia esté en
concordancia con el interés publico tal y como se define en los criterios de patentabilidad. En
el caso de los sistemas que poseen un examen sustantivo anterior a la concesién de la patente,
esto implica un examen mas intenso, claro y arimado de la patente, teniendo en cuenta un
estado de la técnica mas amplio y mejor documentado (como en el caso de los conocimientos
tradicionales), de manera tal que la eficacia administrativa contribuya realmente a resolver las
tensiones.

145. Se propone que la Secretaria considere la manera en que pueden mejorarse las normas
de examen para reducir las dificultades ocasionadas por las patentes invalidadas, por ejemplo,
la recomendacion de afiadir material relacionado con los conocimientosdredés a la
documentacién minima del PCT.

Reducir las tensiones gracias a la reduccién de los costos de tramitacion

146. Otra manera directa de abordar las cuestiones de politica consiste en promover una
mayor igualdad en el acceso al sistemaadtentes. En los debates sobre politica es posible
describir el sistema de patentes como un sistema que fundamentalmente sirve los intereses de
las grandes empresas Yy los paises desarrollados; por decirlo simplemente, se alega que el
sistema beneficia quienes tienen los medios suficientes para valerse de él, en lugar de a
quienes hayan mostrado una capacidad inventiva. De hecho, la mayoria de las solicitudes de
patente presentadas proceden de nacionales de paises desarrollados y relativamente pocas
figuran a nombre de pequefias empresas, particulares e instituciones publicas. A esta
situacién contribuyen diversos factores, aunque es probable que los altos costos de los
procedimientos de patentes actiien como factor disuasorio para las pequefias enipgesas y
solicitantes en potencia de los paises en desarrollo, asi como obstaculo desproporcionado para
gue hagan pleno uso del sistema. En consecuencia, cualquier reduccién en los costos de
tramitacion y otros costos de operaciones (ademas de las tasatesjiprobablemente

beneficiaria a los inventores menos acaudalados, especialmente en los primeros y cruciales
afos del desarrollo de una nueva invencion, cuando es poco probable que tengan acceso a
importantes fondos para el desarrollo. El poder logrer tniamitacion de las patentes de

manera mas eficaz y a un costo mas reducido es en consecuencia una manera importante de
promover en la practica la igualdad y el acceso al sistema de patentes, asi como de armonizar
mas satisfactoriamente los beneficiosgistema con la distribucion real de la capacidad
inventiva.

La transparencia y el esclarecimiento de las cuestiones de politica de patentes

147. Larealizacion practica cada vez mayor del principio de divulgacion es también un
instrumento valiso para ocuparse de las tensiones. Aunque uno de los conceptos
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fundamentales del sistema de patentes es la transparencia, Unicamente ha pasado a ser hace
poco una realidad préactica para numerosos beneficiarios en potencia, mediante la
combinacion de la monativa internacional (incluidas las medidas encaminadas a la

publicacion de solicitudes tras un plazodmeses en contraposicion a la publicacién

posterior a la concesion) y el aumento de las tecnologias de la informacion accesibles y a
precios razondbs. Las mismas posibilidades de difundir la informacion sobre patentes hacen
posible la estrecha supervision y analisis de las solicitudes de patente presentadas que ha sido
uno de los aspectos de los recientes debates sobre politica en el ambitpaternéss.

Cuando se presentan solicitudes de patentes en esferas de interés politico, se han reducido
drasticamente en los Ultimos afios los costos de tramitacion del rastreo de solicitudes, incluso
en jurisdicciones extranjeras. De esta manera se puedeter el sistema de patentes al

examen directo de una gama mas amplia que nunca de sectores interesados, y de hecho la
transparencia cada vez mayor del sistema de patentes es en parte lo que ha centrado la
atencion de la politica en esta esfera, en cgusaion a otras cuestiones que podian tener

una mayor pertinencia para la transferencia de tecnologia, como la experiencia técnica, los
secretos comerciales y las disposiciones en materia de concesion de licencias. A este
respecto, la cooperacion inteoianal presta servicio a una gama mas amplia de intereses que
los de los titulares de patentes.

Tensiones

148. Aunque es posible que la cooperacion internacional centrada en la aplicacion mas eficaz
y efectiva de los principios fundamentales en materia de patentes contribuya a aliviar las
tensiones, mejorar la igualdad del acceso y fomentar la transparencia, es evidente que no
solucionara todos los problemas de politica relacionados con el sistema de patentes. Se
plantean numerosos problemas déiticra que van mas alla del simple funcionamiento del
sistemay del alcance general del derecho de patentes como tal. En parte, reducir las tensiones
supone aclarar la continua funcion basica de los gobiernos nacionales en definir y aplicar con
mas detdé los aspectos necesarios para el equilibrio entre el sistema de patentes y otros
mecanismos de politica. El sistema de patentes necesita ocupar un lugar propio dentro del
conjunto de instrumentos juridicos y de politica, tanto a escala internacionalerosi

sistema nacional. El debate subraya la distincion existente entre la cooperacién internacional
y la actividad normativa nacional, asi como el ejercicio adecuado de las opciones de politica a
escala nacional, en contraste con la formulacion de astinternacionales. Deberia prestarse
una estrecha atencion en la OMPI a los limites existentes entre la cooperacion internacional
sobre normas de propiedad intelectual: por una parte, la administracion y la observancia; por
otra parte, la elaboraciéregoliticas nacionales integradas en sectores especificos. Por tanto,
la cooperacion internacional y la elaboracion de normas no ocupan el lugar de los gobiernos y
autoridades judiciales nacionales a la hora de determinar la manera en que el sistema de
paentes debera relacionarse con otros intereses y mecanismos de politica nacional.

Las cuestiones de politica y la concesion de derechos de patente

149. El debate sobre politica suele centrarse en si existen o no determinados derechos de
patentepero de hecho cabe la posibilidad de que esto impida ver claramente la verdadera
naturaleza del problema. Ademas de los problemas de politica que surgen cuando se
conceden patentes en casos en que se alegan que se han violado los principios fundamentales
en materia de patentes (que ya se han examinado anteriormente), también pueden surgir
tensiones en otros contextos:
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— Existen problemas acerca de la concesion real de una patente sobre determinada
materia (como la concesion de patentes sobre invencammessderadas contrarias a la moral,
al orden publico o a la proteccion del medio ambiente y del bienestar humano, asi como
problemas sobre la concesién de derechos de patente sobre material genético entendida como
una forma de afirmacion de titularidad seltos elementos constitutivos de la vida, en
contraposicion a los problemas existentes acerca del uso real de dichas tecnologias,
independientemente de que estén patentadas).

—  Algunos problemas guardan mayor relacion con las repercusiones que tiane en
politica la concesion de patentes a una determinada invencién o clase de tecnologia (como las
patentes sobre las principales tecnologias habilitantes o herramientas de investigacion y el
temor de que esto pueda limitar el desarrollo de la biotecnolagacomo el temor de que
las patentes de programas informaticos o de métodos comerciales limiten el crecimiento del
comercio electrénico).

- Surgen otros problemas de politica respecto de los modelos de titularidad de las
patentes o la manera en quesgercen los derechos de patente (como el de que la titularidad
de varias patentes agrupadas cree un monopolio de hecho en el mercado, la utilizacion ilicita
de los derechos de patente que causa repercusiones negativas en la competencia o de otro tipo,
y la repercusion de las patentes en la determinacién de los precios y en la accesibilidad de
tecnologias clave).

— Por altimo, surgen algunos problemas de la relacion poco clara entre el ambito
publico y el privado que incorpora el sistema de patentesisiEBma de patentes, en calidad
de mecanismo de politica destinado especificamente a utilizar la concesién de derechos de
patente a fin de promover el interés publico, que es mas amplio, debe suponer una sintesis
dinamica de intereses publicos y privaddsinque esto se interpreta a menudo como la
existencia de un conflicto directo entre los intereses privados y el dominio publico, el sistema
de patentes representa una eleccion del poder legislativo para canalizar los derechos e
intereses privados al secid de los objetivos publicos, y por supuesto la patente en si misma
es un instrumento fabricado expresamente para transferir los conocimientos acerca de la
tecnologia patentada al dominio publico y carece de validez en caso contrario. De esto se
desprend que el sistema de patentes no puede a la vez estimular la inversion privada en el
desarrollo tecnolégico y menoscabar las razones para dicha inversion. No obstante, la
necesidad de establecer el equilibrio adecuado entre los intereses publicos yspevatio
punto central de numerosas cuestiones de politica de patentes, especialmente al planificar
detalladamente la relacién existente entre el sistema de patentes y otras esferas de la politica
publica.

Cabe la posibilidad de que la patente en si no ebgeto de debate

150. Numerosas cuestiones de politica no surgen de la decision de conceder una patente
concreta ni de la existencia del derecho de patente como tal. De hecho, en algunos casos, la
funcién de divulgacién de la patente ha contritiua dar a la luz informaciones especificas de
tecnologias que tienen de por si interés politico: la ausencia de la patente ocasionaria de
hecho que los avances tecnolégicos quedaran ocultos y resultaran mas dificiles de supervisar
y la patente no cred derecho a utilizar tecnologias ilegales (como en el caso de una
tecnologia que resulte perjudicial para el medio ambiente o la salud de las personas). Los
debates que se lleven a cabo en el seno de la OMPI y en otros lugares deberan abordar los
problema actuales acerca del sistema de patentes, si bien, en lo concerniente a la concesion
mas eficaz y exacta de derechos de patente, también se debera aclarar que las limitaciones
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sobre el alcance de las patentes otorgadas no llegan en muchos casos amiatde [os
problemas de politica. Se han elaborado distintos mecanismos y se han ejecutado en distinta
medida en las legislaciones nacionales y se reconocen en los instrumentos internacionales
vigentes.

151. Una cuestién importante que hay qeensiderar es la medida en que se debera abordar

en el debate en la OMPI este tipo de cuestiones de patente, las cuestiones que surgen
independientemente de la concesién de derechos de patente como tales. En este ambito
general los gobiernos han subragda necesidad de que exista una diversidad normativa:

esta claro que es mucho mas viable colaborar para obtener una definicion Unica de novedad
gue establecer una norma Unica para determinar si se ha negado innecesariamente una licencia
de patente, daddas distintas circunstancias econémicas y comerciales de los Estados
miembros de la OMPI. Por ejemplo, el planteamiento general para abordar a escala
internacional las relaciones entre el sistema de patentes y la politica de competencia ha
consistido erespecificar determinados procedimientos de salvaguardia para el titular de la
patente, si bien se deja al arbitrio de los gobiernos y del poder legislativo establecer los
motivos para tomar medidas que se ocupen de las cuestiones de competencia yoadlarbitr

los tribunales nacionales dictar resoluciones y conclusiones especificas. Asimismo, la
determinacion técnica de que una invencion reivindicada es de hecho nueva no resulta tan
especifica desde el punto de vista cultural y es més probable que mmeei@sse a la
normalizacion internacional (una vez que se haya ampliado el &mbito del estado de la técnica
para tener en cuenta los conocimientos tradicionales, por ejemplo) que la determinacién de
que la invencion es inmoral o contraria al orden publicteaue un derecho de patente se ha
ejercido de manera contraria a las expectativas razonables del publico.

Esclarecer (en lugar de limitar) las opciones de politica

152. Una manera de avanzar en estas cuestiones secundarias (es decir, lagequalsu

margen de la concesién de la patente) seria articular claramente la naturaleza de los problemas
de politica que experimentan los gobiernos nacionales, especialmente en relacion con la
manera en que se ejercen los derechos de patente y la poslibi¢éidaie se utilicen

indebidamente, asi como considerar la gama de respuestas de politica que pueden adoptar los
gobiernos, a la vez que se continla respetando la libertad general de accioén y la diversidad
normativa que poseen los gobiernos y autoridadéeiales nacionales. Dicho de otro modo,
precisamente debido a que estas esferas suponen un equilibrio delicado de una serie de
factores de politica y guardan relacion con distintos intereses nacionales, es menos probable
de por si que la convergencia shecanismos de politica exactos satisfaga las necesidades e
intereses de todos los Estados miembros de la OMPI. Sin embargo, esto no deberia
interpretarse como una minusvalorizacion de la importancia de dichos instrumentos de

politica; simplemente se tiade reconocer los limites adecuados de la armonizacién
internacional. A su vez, un mejor entendimiento de la funcion fundamental de las autoridades
nacionales en el establecimiento de las prioridades de politica y el mantenimiento de
equilibrios fundametales en dicho &mbito esclarece y fortalece los argumentos de la politica

y el apoyo politico a la cooperacién internacional.

153. En consecuencia, existe la necesidad de mantener la distincion entre cooperacion
internacional y actividad normatiwnacional, asi como el ejercicio adecuado de las opciones

de politica a escala nacional, en contraste con la formulacion de normas internacionales. Esto
supone por una parte examinar directamente los limites existentes entre la cooperacién
internacionakn materia de normas, administracion y observancia de los derechos de
propiedad intelectual y, por otra, el establecimiento de resultados integrados de politica
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nacional en sectores especificos. Al mismo tiempo, la utilizacion del sistema internacional de
propiedad intelectual libera de hecho recursos que pueden aplicarse a examinar y aplicar
opciones de politica nacional y fortalece la capacidad de elaborar politicas nacionales con una
mayor confianza y perspectivas mas duraderas. Dicho simplement& cuamos expertos

en el ambito de las patentes estén asignados a repetir el examen técnico, mas estaran
disponibles para velar porque se aprovechen las ventajas dinamicas del sistema. Esto esta en
concordancia con la atencion cada vez mayor que se @@stanocionar la gestion experta y
estratégica de la propiedad intelectual por parte de los titulares de derechos y otros
beneficiarios en potencia del sistema de propiedad intelectual, particularmente en los paises
en desarrollo, dado que se entiende gs@ es la manera en que se obtienen los beneficios
econdmicos y tecnologicos del sistema de patentes. Asimismo, en el ambito de la politica los
gobiernos consideran cada vez mas al sistema de propiedad intelectual como instrumento
activo de politica, qupermite que el conjunto nacional de derechos de patente no se

convierta en un obstaculo econémico, sino en un activo potencial que ha de manejarse
estratégicamente, como un instrumento mas dentro de un régimen mas amplio de politicas, al
servicio del inteés nacional para el desarrollo econémico y el bienestar social.

Competencia en el &mbito de la politica de patentes

154. En los documentos presentados y en los debates relativos al programa sobre patentes se
subraya la necesidad de que exista nm@gor competencia en el &mbito de la politica de

patentes y la constatacion de que las opciones de politica forman parte del ambito general de
desarrollo y aplicacién de politicas, en lugar de ser un complemento o una idea de Ultima

hora. A fin de estalgicer un sistema nacional de patentes que funcione satisfactoriamente

para la elaboracion y aplicacion de legislacion en materia de patentes no solamente es
fundamental estar al tanto de la evolucion internacional, sino someterla a un examen,
evaluacion, rorma y adaptacién constantes desde el punto de vista de los intereses
nacionales y otros mecanismos normativos, dentro del &mbito de las normas internacionales.
Los sistemas y mecanismos de ampliacion de vigencia de las patentes para promover el uso de
invenciones financiadas publicamente (como la legislacion estadounidens®8laylson

ejemplos de iniciativas fundamentalmente nacionales destinadas a mejorar la interaccién entre
los derechos de patente y otros objetivos de politica, a la vez que tamteormas

internacionales sobre la definicidn y concesion de derechos de patente.

155. Por consiguiente, la Secretaria, en colaboracion con los Estados miembros, deberia
promover el entendimiento de las opciones de politica disponibles paradesmps dentro

del marco internacional de la propiedad intelectual con respecto a la utilizacion practica de los
derechos de propiedad intelectual, respaldando de esta manera a los gobiernos a la hora de
adoptar un planteamiento informado y razonable pal&ar y ejecutar las normas

internacionales. En varios comentarios sobre el programa relativo a las patentes se han
subrayado el uso gubernamental y las disposiciones sobre licencias obligatorias. La
existencia de dichas disposiciones en la legislao@cional es algo que en si no plantea

ningun problema y se halla bien establecido desde el punto de vista juridico. Las cuestiones
gue se plantean en la practica se refieren a la medida en que se utilizan realmente estas
disposiciones, en qué circunstias, con qué fines y con qué Idgica; el derecho de patentes

(y mucho menos el derecho internacional de patentes) no ofrece de por si una respuesta
completa a estas cuestiones, que corresponden en parte a la politica sobre competencia
(cuando tienen queer con las relaciones entre empresas) y otras esferas de politica (cuando
tienen que ver con el uso gubernamental, por ejemplo, en programas sanitarios de emergencia
financiados publicamente o en satisfacer las necesidades en materia de defensageHsto su
precisamente porque estan destinados a regir la relacion existente entre el sistema de patentes
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y otros sistemas y objetivos normativos; de ahi que el sistema de patentes por si solo no
ofrezca respuestas que valgan por si solas y que estos mecafésincomo otros

mecanismos destinados a suprimir las practicas de concesion de licencias y otros objetivos
similares que perjudican la competencia) tengan que aplicarse en un marco nacional mas
amplio, a saber, en el &mbito normativo y juridico. Alyimal cabo, corresponde a los

gobiernos determinar por si mismos dénde han de establecerse los limites y en qué manera
deben interpretarse; normalmente, corresponde solamente a los tribunales decidir sobre
cuestiones de abuso del derecho de patentesjqasicestrictivas de concesion de licencias o

la necesidad publica en casos extraordinarios.

La promocion de las capacidades y opciones en materia de politica

156. ¢ Como ha de promoverse pues la cooperacion internacional en esta esfera? Cabe
estiblecer una analogia con la gestién de los derechos individuales de propiedad intelectual:
la OMPI trabaja para proporcionar a los titulares de derechos la competencia necesaria para
explotar sus patentes en beneficio de los innovadores y del public@medpciones

acertadas en la concesion de licencias y otras formas de colaboracion. No prescribe ninguna
forma especifica de explotacion (concertacion de licencias exclusivas o abiertas, asignacion
de derechos, comercializacion directa), precisamerngeaingin mecanismo se adaptara a
todas las situaciones. Resulta mas importante promover la competencia y la toma de
conciencia que permita a los titulares de derechos elegir por si mismos las opciones
adecuadas.

157. Lo mismo se aplica a es@ahacional. No existe un modelo Unico de gestidn estratégica
de los activos de propiedad intelectual de una nacién que comprenda todos los sectores,
independientemente de las condiciones econdmicas y sociales. No obstante, podria ser util
fomentar la capcidad y la toma de conciencia entre los encargados de la formulacion de
politicas, los asesores y los administradores del sector publico para que puedan evaluar las
opciones desde el punto de vista de los intereses de su pais y, por consiguiente descoger
manera informada las opciones convenientes y efectuar recomendaciones sobre politica.
Habida cuenta de que en los debates que se efectien en la OMPI se pueden abordar cuestiones
gue abarquen mecanismos de politica que vayan mas alla del funcionadaksitttema de
patentes como tal (en particular, cuestiones distintas de la tramitacion y concesion de
solicitudes de patente) es probablemente mas provechoso fomentar el debate sobre las
medidas de politica que hayan sido empleadas y consideradas dtilesrfe de cada

gobierno, en lugar de tratar de armonizar distintos mecanismos de politica nacional, y de este
modo mantener la gama de posibilidades vigente a la vez que se facilita la comprension de las
opciones disponibles, asi como de su eficaciatfméc Igualmente, cabe subrayar que hacer

gue se cumplan los principios fundamentales del sistema de patentes, mediante un
procedimiento mas efectivo, exacto y eficaz, resulta en si mismo una aportacion importante a
la reduccién de las tensiones, al iggak la mejora del acceso al sistema de patentes y la
transparencia practica y la disponibilidad de informacion tecnoldgica y juridica acerca de las
patentes a lo largo de numerosas jurisdicciones.

158. La Secretaria, en consulta con los Estados miembros, deberéa elaborar una propuesta de
mecanismo para recopilar informacién e intercambiar experiencias nacionales relativas a la
gestidn por parte del sector publico del sistema de patentes y de los mecanismos que se
ocupan de las tensiones que surgatre el sistema de patentes y otros mecanismos

normativos y cuestiones de politica, como las politicas de concesion de patentes relativas a la
investigacién financiada publicamente, los mecanismos relativos al uso publico y no
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comercial de tecnologia pati@ada y las cuestiones relacionadas con la competencia, asi como
los aspectos practicos y juridicos de la concesién de licencias de patentes.

159. Dicha informacién podria contribuir a que los Estados miembros perfilen sus estrategias
nacionalesge las cuales forma parte el sistema de patentes, a fin de obtener el mayor
beneficio posible del sistema. También es importante que la Secretaria continte ofreciendo
asesoramiento a los paises en desarrollo para ayudarles a determinar los métodos mas
adecuados de aplicar y utilizar los sistemas de patente para satisfacer sus necesidades
particulares; se trata de esta cuestion en el Capitilo

VIIl. MEJORA DE LOS SERVICIOS PARA EL USUARIO

La importancia que tiene la solucion eficaz de las controweergiara el funcionamiento del
sistema de patentes

160. La eficacia del sistema de patentes no solamente depende de la existencia de medios
eficaces para obtener patentes a escala internacional, sino también de la existencia de
procedimientos efiages para la solucion de controversias sobre patentes a escala
internacional. De poco sirve obtener la rdpida concesion de las patentes en caso de que no
pueda hacerse uso de ellas en la practica, o si los usuarios tienen dudas acerca del ambito de
proteccdn que no pueden aclararse en un plazo de tiempo necesario para poder poner en
practica la tecnologia de manera rapida y productiva.

161. Se recomienda que la Secretaria, con el respaldo de los Estados miembros, continte
reconociendo los problemagsie se plantean en la observancia de la propiedad intelectual, asi
como estableciendo las practicas 6ptimas y las necesidades y los medios para la formaciéon y
elaboracion de estrategias al respecto.

Solucién alternativa de controversias

162. Ennumerosos paises, el sistema judicial se halla en una situacion dificil debido a la

falta de recursos o a la importancia que se concede a otras prioridades, como las relativas al
derecho penal. Es posible que la solucion alternativa de controversiaibogateficazmente

al funcionamiento préactico del sistema de patentes afiadiendo un modo adicional para la
solucion de conflictos sobre el uso de patentes en el comercio. No obstante, parece ser que no
se ha aprovechado plenamente el potencial de la solaiérnativa de controversias para las
controversias sobre patentes.

163. Las controversias sobre patentes tienen varias caracteristicas particulares que no
siempre quedan bien atendidas por los sistemas judiciales nacionales, pero que pueden ser
tenidas en cuenta por la solucion alternativa de controversias:

—  Caracter técnico:las controversias sobre patentes suelen tener un caracter muy
técnico que exige consecuentemente un alto grado de pericia por parte del encargado de dictar
resolucioney que quizas no se halle presente en los sistemas judiciales nacionales en
cuestion.

— Urgencia: los titulares de patentes invierten normalmente importantes cantidades
de dinero al obtener y comercializar sus patentes y a menudo desarrollan suadesidd un
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entorno muy competitivo. Por tanto, es importante que los procedimientos de solucion de
controversias sean lo mas eficaces y fiables posibles.

— Confidencialidad: es posible que los titulares de patentes tengan un interés
particular por solaionar una controversia de manera confidencial (por ejemplo, evitando la
publicidad relativa a un ataque infundado a la validez de una patente que constituye un activo
fundamental de una empresa de nueva creacion).

—  Ambito internacional:los litigios ante los tribunales tienen caracter nacional,
mientras que cada vez con mas frecuencia los titulares de patentes protegen y comercializan
sus invenciones en distintos paises. Sin embargo, los litigios sobre patentes en distintas
jurisdicciones no soélo reftan muy costosos y complicados, sino que también pueden dar
lugar a resultados conflictivos, puesto que el derecho sustantivo de patentes, asi como su
aplicacion en la practica, todavia difiere considerablemente de un pais a otro. La solucion
alternativade controversias ofrece la posibilidad de realizar un Gnico procedimiento para
solucionar controversias plurijurisdiccionales.

Ambito y usos de la solucién alternativa de controversias

164. La solucion alternativa de controversias no ofrecealtexnativa completa a los litigios

ante los tribunales. Existen determinados objetivos que Unicamente pueden obtenerse por
medio de ese ultimo procedimiento. En particular, no se puede obtener por medio de la
solucién alternativa de controversias unsolacién que sea vinculante en todo el mundo.

Como la solucién alternativa de controversias es de caracter contractual, los resultados de un
procedimiento alternativo de solucién de controversias obligan Unicamente a las partes en el
procedimiento. Estsignifica que, si el objetivo es alcanzar una resolucion que obligue a

todos en el sentido de que las reivindicaciones de la patente son validas en su ambito actual, el
unico medio disponible para alcanzar esa resolucion es una sentencia de los tribDaales.
manera similar, en algunos casos cabe la posibilidad de que el litigante tenga como objetivo
excluir a la otra parte del mercado empleando todos los recursos de que dispone en contra de
esa parte. Independientemente de la pertinencia de dicho abjetivaso de que una parte lo
contemple, esta ultima recurrird a los litigios ante los tribunales en lugar de considerar las
posibles ventajas de ahorro de tiempo y de dinero que conlleva la solucion alternativa de
controversias.

165. No obstanteexisten numerosas circunstancias en las que convendra que las partes
consideren el uso de la solucion alternativa de controversias. Entre estas figuran las
controversias que surgen en el contexto de los numerosos acuerdos comerciales establecidos
en tono a la propiedad intelectual, como los contratos de investigacion y desarrollo, los
acuerdos de colaboracion en materia de tecnologia, empresas conjuntas y otras formas de
concesion de licencias. Estos acuerdos son a menudo de caracter internacional y no
conflictivo, y se basan en la relacién de colaboracion entre las partes. En consecuencia, puede
resultar muy ventajoso un procedimiento en el que no influyan las filiaciones nacionales de

las partes, y que permita que estas participen en la elecci@ninigitucién que lo administra,

las reglas, los métodos y los encargados de dictar las resoluciones, de manera confidencial y
especializada.

166. El Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI se establecio a finalek9®d teniendo

en cuenta etaracter cada vez mas internacional y técnico de la explotacién de la propiedad
intelectual y con el objetivo de ofrecer una administracion fiable, especializada y neutral de
los procedimientos de arbitraje y mediacion. El Centro ha administrado mi&s@0)
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controversias en la esfera de los nombres de dominio, pero muchas menos en otro tipo de
esferas. No obstante, durante el afio pasado, se ha tramitado un nimero cada vez mayor de
casos relativos a controversias en materia de patentes (y marcas)cdsstosepresentaban a
menudo un gran valor (superior a 188 millones de dolares de los Estados Unidos en varias
ocasiones) y tenian relacion normalmente con partes procedentes de distintos paises. Los
resultados obtenidos en los casos han sido musgfaeatorios, especialmente gracias al uso de

la mediacion.

167. Se considera que el Centro de la OMPI puede ofrecer un servicio ventajoso a muchas
empresas y contribuir a crear un entorno mas eficaz y fiable para los acuerdos de colaboracion
entreempresas basados en la propiedad intelectual. Con este fin, es necesario que se
conozcan y se valoren sus servicios, para lo cual resulta fundamental su promocion. El

Centro también recurre a la cooperacion de numerosos profesionales en el ambito de las
patentes, tanto en su capacidad de arbitros y mediadores neutrales, como en la de asesores de
empresas que desean utilizar las clausulas del Centro relativas a la presentacion de
documentos para la concesion de licencias y otros acuerdos comerciales.

168. El Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI seguira promoviendo conjuntamente

con las oficinas nacionales y regionales sus servicios de solucion alternativa de controversias
como alternativa voluntaria para la solucion de conflictos, especiénegrios acuerdos de
colaboracioén internacional en materia de tecnologia y los acuerdos de concesién de licencias.
El Centro también deber& estudiar la manera de fomentar su colaboracién con las oficinas
nacionales y regionales en la promocion de susgGes.

Cuestiones comerciales

169. La posibilidad de que un inventor logre crear una invencion y obtenga resultados
comerciales satisfactorios gracias a ella depende fundamentalmente del entorno en el que
trabaje. Asi, sera mucho mas facil patan caso de que tenga el acceso adecuado a la
informacion relativa a los ambitos pertinentes de la tecnologia, la capacidad de lograr el
dinero necesario para patrocinar sus investigaciones, asi como el asesoramiento y la ayuda
necesarias para llevar swencién al mercado.

170. Otro problema que se observa especialmente es el de la evaluacion de las patentes. Las
patentes son titulos de propiedad y en algunos casos resultan muy valiosas, pero es posible
gue resulte dificil evaluar su valor atgin caso concreto. Esto puede constituir una

dificultad importante para las empresas, quienes en algunos casos hacen de la propiedad
intelectual su activo mas importante, lo cual es fundamental para la evaluacién de la empresa
en su conjunto. Una em@sa de nueva creacion inmediatamente tiene dificultades practicas y
gue pueden constituir la clave para obtener un préstamo que permita la comercializacion en
gran escala de una invencion.

171. Las empresas Yy los gobiernos deberian considerasiéon de los activos de propiedad
intelectual. Fundamentalmente se trata de reconocer el hecho de que la propiedad intelectual
puede ofrecer un valor afiadido a los productos, contribuir a la creacion de nuevas tecnologias,
ayudar a la implantacion de neees tecnologias mediante la concesion reciproca de licencias,
atraer inversiones y obtener beneficios por medio de la concesion de licencias, asi como otras
ventajas como contribuir a conservar los empleados y fomentar la cultura y la satisfaccién por
loslogros obtenidos. Se llevan a cabo planes para promover el desarrollo de los activos de
propiedad intelectual mediante politicas de empresa o la creacion de las condiciones
adecuadas en el ambito nacional.
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172. Las respuestas convinieron en gqé&s cuestiones tienen un interés especial. Sin
embargo, aunque se efectuaron varias propuestas de posibles actividades, algunos estados
opinaban firmemente que no se trataba de una cuestion adecuada para que la OMPI la
abordara directamente. Asi, sefialaque corresponde a los Estados en particular crear un
entorno comercial satisfactorio, asi como determinar la medida en que ha de ofrecerse
asistencia, y que incumbe al inventor utilizar este entorno de la mejor manera posible con
fines comerciales. Ewarias respuestas también se consider6 que la actividad de la OMPI en
esta esfera correria el riesgo de perturbar inadecuadamente el mercado. La OMPI no deberia
desempenfar una funcion directa de apoyo a la innovacién, sino Unicamente proporcionar un
sisema internacional de patentes adecuado que sea un instrumento accesible para los
inventores.

173. Por supuesto, existen varias esferas en las que se deberia seguir trabajando y en las que
la OMPI ya desempefia una funcién importante a escala nmesajeo prestando asistencia a

los Estados, especialmente a los paises en desarrollo, para crear los servicios adecuados. El
Programa de Asistencia a las PYME acordado por las Asamblea6@permite a la

OMPI mejorar su actuacion en las cuestioges afectan a las PYME; fortalecer la capacidad

de los gobiernos nacionales para elaborar estrategias, politicas y programas; y ofrecer
asesoramiento basico sobre cuestiones de propiedad intelectual a las organizaciones que
prestan apoyo a las PYME a es& mundial. A su vez esto permite que los grupos cuya

funcién es prestar apoyo a las pequefias empresas innovadoras presten mejor su ayuda. El
programa también ofrece asesoramiento general a las PYME mediante su servicio de
informacion erinternet

174. Ademas, la Seccion de Servicios de Apoyo a la Innovacion proporciona asistencia 'y
asesoramiento en el establecimiento de estructuras de apoyo a la innovacion en los paises en
desarrollo, necesarias a escala nacional, para evaluar y valorardasimves y los resultados

de la investigacién y el desarrollo, la viabilidad técnica y el potencial de comercializacién y

del mercado. Estas estructuras proporcionan a su vez servicios a inventores, investigadores,
organizaciones de investigacion y desoy otras. Ademas, la Academia Mundial de la

OMPI proporciona formacién sobre propiedad intelectual a quienes estan involucrados en
dichas actividades de apoyo.

175. A pesar de que no se produjo el consenso en cuanto a si la OMPI debia ofreser
servicios por si misma, varios Estados indicaron que estaban dispuestos a compartir
informacion sobre esta esfera que podia ser beneficiosa para otros Estados.

176. Por consiguiente, se propuso que la Secretaria siguiera ocupandose e &poy
innovacion:

— velando porque el sistema internacional de patentes satisfaga las necesidades de
los inventores, incluidas las PYME;

— atesorando informaciones generales de alta calidad y actualizadas sobre la
propiedad intelectual y la manera gne puede utilizarse para obtener el maximo beneficio; y

—  proporcionando asesoramiento y formacion a los érganos que presten apoyo a la
innovacion a escala nacional, especialmente en los paises en desarrollo.
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177. Ademas, se propone que setma los Estados miembros a que suministren informacion
que pueda resultar util para otros Estados sobre los mecanismos que puedan utilizarse para
prestar apoyo a la innovacion dentro de los Estados, los instrumentos que estén disponibles
para prestar adisncia a las actividades de investigacion y desarrollo, asi como a la evaluacién
y comercializacion de la tecnologia patentada. La Secretaria estudiara la mejor manera de
velar porque todos los circulos interesados en la comunidad de las patentes coegiarta
informacion.

Divulgacion

178. Debido a la mayor utilizacidén de las patentes se ha producido a su vez la necesidad
creciente de llegar a un conjunto muy amplio y diverso de usuarios y usuarios en potencia del
sistema de patentes. Servislmtereses de esta comunidad en auge presenta al mismo tiempo
oportunidades y desafios. El modo tradicional de proporcionar informaciéon y formacién a
esta comunidad ha resultado muy eficaz y ha sido probablemente uno de los principales
impulsores de qubeaya un mayor uso de las patentes. No obstante, a fin de prestar un mejor
servicio a la comunidad es necesario ir mas alla de estas técnicas tradicionales para
proporcionar informacion y formacién de manera mas eficaz a un publico mas amplio.

Acceso a lanformacién sobre patentes

179. Parte importante del sistema de patentes es el conocimiento que se ofrece al mundo
mediante la publicacion de la descripcién de la patente. Hasta hace muy poco el acceso del
publico a esta informacién se hallabasbante limitado en la practica puesto que las
colecciones impresas y exhaustivas de documentos de patente Unicamente se mantenian en
unos pocos lugares y a menudo eran necesarios los conocimientos de especialistas para
localizar el material pertinente.nHa actualidad esta situacién ha cambiado radicalmente
gracias a las enormes colecciones de documentos de patentes que estan disponibles en
Internet por ejemplo, mediante el sistema esp@cenet de la OEP.

180. No obstante, existe el deseo de gaélfformacion esté disponible de manera mas facil

de utilizar. Actualmente, las fuentes de informacidn estan organizadas de maneras bastantes
distintas, lo cual puede dificultar el uso efectivo de la informacién recopilada en distintos
lugares. Las nornsanecesarias para el intercambio efectivo de documentos, mencionadas en
otro apartado, se ocuparan de algunas de las cuestiones del formato de los datos conservados
y distribuidos por las oficinas de patentes. A fin de aprovechar al maximo el uso de la
informacion, ha de examinarse la cuestion desde una perspectiva mas amplia. La OMPI,

junto con los Estados miembros, necesita establecer un criterio Unico para recopilar,
almacenar, indizar, actualizar y difundir estos conocimientos valiosos.

181. Se recomienda que la Secretaria, conjuntamente con los Estados miembros, elabore
normas para organizar la informacion sobre patentes, asi como practicas optimas para hacer
que la informacién esté disponible.

182. WIPONET presenta nuevas oportundiss para la comunicacion efectiva entre la OMPI

y las oficinas de propiedad intelectual de sus Estados miemVéRONET ofrece un gran

namero de posibilidades para prestar apoyo a los sistemas nacionales y mundiales de
propiedad intelectual. Este senad@restara asistencia a las oficinas en la tramitacion de las
solicitudes de patente y fortalecerd asimismo su funcidon de impulsoras de la transferencia de
tecnologia. Es posible que esto suponga elaborar instrumentos eficaces que permitan a
terceros regnocer las solicitudes del PCT que no hayan entrado en la fase nacional. Como se
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indica en el CapituldéV debera tenerse cuidado especialmente en determinar qué servicios
deberan suministrarse para obtener los mayores beneficios en el mas breve edpamipade

La tramitacion electrdnica de solicitudes de patente

183. Se han acordado normas para la presentacion electrénica de solicitudes del PCT y se
espera que pronto sea algo corriente y que las solicitudes sean tramitadas eficazmente por
medio del sistema IMPACT. En la actualidad numerosos Estados miembros también
disponen de sistemas de presentacion electronica o dispondran de ellos en breve. Las
Oficinas de la Trilateral, con la cooperacion de numerosos Estados, tratan de establecer un
sigema comun para la presentacion electronica a escala nacional, que resultara muy
beneficioso para los solicitantes de patente. La OMPI apoya esta iniciativa y debera seguir
realizando esfuerzos para la utilizacion de sistemas comunes.

184. En vairas respuestas se sefal6 el deseo de que exista un acceso centralizado y mas facil
a la informacion por parte de terceros sobre la situacion en que se hallan las solicitudes y su
contenido. Por otra parte, también se sefialé que los organismos comes@ipiestan

servicios relativos a la situacion de las solicitudes. Ademas, esto seria bastante mas
complicado que un sistema en el que se muestre la situacion de las patentes concedidas,
puesto que los procedimientos instaurados en distintos Estados eraugaan medida, al igual

que los niveles de informatizacién de la tramitacion de solicitudes. Unas cuantas oficinas
tienen planes para poner los archivos de patentes a disposicion del publico por medio de la
inspeccidn electrénica, pero en la mayoridatecasos se trata de una iniciativa a largo plazo.

No parece que sea adecuado comenzar en este momento un proyecto concreto en esta esfera,
aunque en el futuro debera tenerse en cuenta la capacidad que proporcione el acceso a dichos
servicios por medio@una pagina de entrada comuan en cualquier sistema compartido
establecido para la tramitacién electronica de solicitudes.

Nuevos métodos de formacioén

185. También es importante volver a examinar las técnicas utilizadas para la formacion de la
conmunidad de las patentes. Por ejemplo, en el caso del PCT, durante muchos afios se ha
experimentado un crecimiento d€)% o ain mayor en el numero de solicitudes. El estilo de
formacion tradicional impartido en las aulas, aunque muy efectivo, ya no paedéakto al
creciente apetito por la informacién. A fin de satisfacer esta necesidad, es necesario explotar
aun mas las nuevas técnicas de formacion. Al mismo tiempo, varias oficinas de propiedad
intelectual han elaborado técnicas innovadoras y quedoan muy bien para la difusién de
informacion sobre patentes utilizando distintas técnicas de ensefianza a distancia para llegar a
un publico mucho mas amplio. Evidentemente cabe la posibilidad de que se establezcan
sinergias beneficiosas a partir de wwperacion mas estrecha con esas oficinas.

186. Se solicita a la Secretaria que realice un mayor esfuerzo por utilizar la ensefianza a
distancia como instrumento para los programas de formacién y de divulgacion que lleguen en
general a un publicsmas amplio y que considere utilizar otras técnicas innovadoras. Al

mismo tiempo, la Secretaria seguira considerando establecer acuerdos de cooperacién con
oficinas de propiedad intelectual para ampliar la disponibilidad de la formacién.
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IX. ELFUTURO ALARGO PLAZO: (CONSTITUYE UN OBJETIVO ADECUADO EL
TITULO MUNDIAL?

¢, Qué es el titulo mundial?

187. El titulo mundial podria adoptar numerosas formas, cada una de las cuales conllevaria
sus propias ventajas y dificultades. En su forma mas basdaataria simplemente de un
sistema que otorgue un conjunto de patentes nacionales que desde ese punto de vista son
independientes y estan administradas por las administraciones nacionales exactamente de la
misma manera que las patentes convenciondesotra parte, cabria incluir otras cuestiones
administrativas, de manera similar a los sistemas dddya y de Madrid para los dibujos y
modelos y las marcas, de modo que se mantenga un registro central en el que figure la
situacion en que se hallan lpatentes en distintos paises.

188. El término también podria comprender unos sistemas mas ambiciosos, en los que se
otorgara una Unica “patente mundial” de manera centralizada y se observara y tuviera validez
en todos los Estados participant&ssto inicamente podria plantearse si los Estados tuvieran

un alto grado de voluntad politica desde el comienzo, puesto que implicaria unas dificultades
bastante mas grandes que el sistema basico de concesion de patentes en lo concerniente a la
soberania Ya jurisdiccion.

Perspectivas

189. Esta claro que pocas personas consideran un objetivo realista a corto plazo establecer
incluso un sistema basico de concesién de patentes a escala internacional. Muchos Estados
son partidarios de este sistenmaincipio, pero lo consideran Unicamente un objetivo a largo
plazo, que exige la completa armonizacion de las legislaciones sobre patentabilidad de los
Estados participantes. Aun cuando se efectlie una minuciosa armonizacion, varios Estados
consideran g& estan en juego cuestiones importantes de soberania de manera tal que no les
interesaria adherirse en el futuro previsible a un sistema en el que el examen internacional
suponga Unicamente una recomendacion en cuanto a la patentabilidad. Asimismalée sefi
gue la entrada en dicho sistema deberia ser facultativa con arreglo a las necesidades
particulares de cada Estado miembro individual. En consecuencia, en tanto en cuanto lo exija
cualquier Estado deberia estar disponible un sistema similar al vigetaeactualidad.

190. No obstante, esta claro que la mayoria de los usuarios del sistema de patentes desea
vivamente que se establezca al menos un sistema comun de concesion de patentes, aunque la
mayoria subraya que tendria que ser un sistefidoddasado en la plena armonizacion de las
legislaciones sobre patentabilidad (interpretadas por los tribunales nacionales) y en
concordancia con una alta calidad de las labores de busqueda y examen. La observancia de
los derechos incluso dentro de sopio pais resulta dificil y a menudo imposible para los
particulares y las pequefias empresas especialmente. A escala internacional, son conscientes
de que esto resulta imposible.

191. En principio, no tendria por qué ser un obstaculo insuperdtliao llegar a alcanzar la
armonizacion completa, asi como tampoco las cuestiones de soberania. Es necesario que se
logre una mayor armonizacion que la actual, pero no es esencial que sea absolutamente
completa. En tanto en cuanto las opciones disgesifean suficientes para permitir que los
Estados incluyan los requisitos mas adecuados a sus necesidades de politica en particular,
pero al mismo tiempo lo suficientemente simples para que un examinador pueda dividir los
casos en categorias claras sie gxista confusion al respecto, seria posible concebir un
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sistema en el que la patente se conceda en dos formas distintas para distintas categorias de
Estados o0 en el que se conceda para algunos Estados pero se rechace para otros. Es evidente
gue este stema no resultaria tan sencillo de utilizar o administrar como el sistema en el que

los requisitos fueran absolutamente uniformes, pero todavia seria mas facil de utilizar que el
procedimiento mediante el que se presentan solicitudes independientes Estealta

192. Ademas, cabria abordar la cuestion de la soberania utilizando disposiciones similares a
las existentes en los Sistemas de Madrid y délaga para las marcas y los dibujos y

modelos. En el sistema se podria introducir disposiciguespermitan a los Estados
contratantes la posibilidad de rechazar la solicitud dentro de un plazo de tiempo después de
gue la solicitud haya sido otorgada “provisionalmente” por una administracion internacional.
Asimismo, cabe recordar que en esta folvaaica cualquier patente podria revocarse en
procedimientos iniciados ante una oficina nacional de patentes o un tribunal nacional. Mas
dificil seria establecer y reconocer los 6rganos competentes para tramitar los recursos
planteados ante las resolucisrae la administracion internacional que examine la solicitud.

193. Cualquier sistema centralizado de concesion de patentes también tendria que tener en
cuenta qué otros elementos deberian incluirse a escala internacional. Es posible qua resultar
conveniente ocuparse de las cuestiones administrativas, como el mantenimiento de un
registro, creando un sistema similar a los Sistemas de Madrid y tiaya.

194. También deberian tenerse en cuenta las necesidades de terceros ademaslae las de
solicitantes. Se ha propuesto que se refleje la comodidad que recibirian los solicitantes
mediante la creacién de un procedimiento centralizado de concesion de patentes estableciendo
un sistema centralizado de oposicidn o impugnacion de la validezsids sistemas, el de la
oposicion dentro de un plazo limitado tendria menos repercusién en la soberania, puesto que
seria parte del procedimiento que da lugar a la concesion. Cualquiera de las posibilidades
plantearia un gran nimero de cuestiones dempractico que tendrian que considerarse
minuciosamente en caso de que se estudiara ulteriormente dicha propuesta.

Sistemas para la adopcién de cambios

195. Actualmente el sistema del PCT ofrece un sistema para la creacion de informes de
busquéa y examen internacional que no son vinculantes y que los Estados no estan obligados
a acatar concediendo una patente. En principio, cabe modificar fundamentalmente el Tratado
de manera tal que resulte obligatorio para los Estados contratantes (codrsajegkamen,

como los mecanismos de recurso, sistemas de oposicion y acciones de invalidez adecuados).
Sin embargo, pocos Estados contratantes, si los hubiere, estarian actualmente en disposicion
de ratificar dicho sistema y algunos consideran poco felgue lleguen a estarlo. En
consecuencia, tratar de efectuar cambios “por la fuerza” implicaria dejar el sistema en una
situacién en la que coexistan dos niveles de manera impracticable durante mucho tiempo o
correr el riesgo de que los cambios nunegyllen a entrar en vigor.

196. Asi, parece gue los cambios que se efectien en el sistema actual tendran que conseguir
que el proceso de preparar las solicitudes sea mas facil y méas eficaz, pero manteniendo el
principio fundamental de que normalmersie obtiene como resultado una opinion no

vinculante, que deja al arbitrio de cada uno de los Estados contratantes la decision de
modificar el sistema en cada caso individual. Esto permitira a los Estados contratantes
ratificar los cambios en el Tratadin temor a que se cambien fundamentalmente las
obligaciones contraidas hasta la fecha.
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197. Asi, cabria establecer un “titulo mundial” en la medida en que los distintos Estados
participantes no tuvieran problemas en utilizar protocolos altewstilyn primer protocolo
abarcaria la creacion de un sistema de concesion de patentes a escala internacional que
comprenda los paises participantes. Este sistema podria suponer el nombramiento de 6rganos
que sirvan de tribunales de apelacion contra inEsle examen preliminar internacional que
sean desfavorables y que inicien preferiblemente procedimientos de oposicion, de manera tal
gue quienes tengan que ver con la concesion de los derechos se beneficien de una
centralizacién similar de los resultado&simismo, cabria incluir disposiciones que permitan

a los Estados contratantes exigir la tramitacion nacional de las solicitudes en determinadas
situaciones, como cuando se considera que la legislacién nacional varia de forma significativa
respecto de Bnormas del PCT.

198. Otro protocolo permitiria la administracion comun de dichas patentes, constituyendo un
registro comun (aunque las entradas correspondientes a cada Estado quedarian determinadas
por los tribunales de dicho Estado). En casajde se lograra un alto grado de confianza

entre el suficiente nimero de Estados, cabria establecer otro protocolo que prevea tribunales
centralizados que se ocupen de la observancia y de la invalidez. No obstante, esta claro que
todavia hay que recorrein largo camino antes de llegar a esta solucion.

199. Las modificaciones efectuadas en el sistema del PCT no deberan excluir un titulo
mundial como opcién en caso de que haya un nimero suficiente de Estados contratantes que
asi lo deseen, permgindo que los Estados que deseen profundizar en esta cuestion avancen en
su labor, por ejemplo, por medio de protocolos facultativos. Cuando el SCP haya llegado a

las conclusiones sobre el grado de armonizacidén que ha de obtenerse en el derecho sustantivo
de patentes deberan examinarse el deseo, la utilidad y el alcance de un titulo mundial.

[Sigue el Anexdl]
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ANEXO I

RESENA DE OPCIONES PARA INICIATIVAS FUTURAS

1. Unsistema de propiedad industrial sélido y dinamico, especialmente el sistema de
patentes, respalda y fomenta la innovacion tecnoldgica, introduce mas y mejores productos en
el mercado en beneficio de las personas y promueve la invencion y la transferencia de
tecnologia. La OMPI debe fomentar un sistema de patentes que proporc@oadiciones
necesarias para difundir y encauzar el potencial creativo y convertirlo en desarrollo tangible y
duradero.

2. Enel presente Anexo se da cuenta de las esferas en las que ya existen tendencias claras
que podra adoptar la labor, asi como lasfas y medidas provisionales encaminadas a

realizar el objetivo del Director General de un plan estratégico para el sistema internacional

de patentes. No obstante, se ha avanzado mas en algunas cuestiones que en otras. Aunque
cabe emprender rapidamemgten parte de la labor, no es posible prever las conclusiones de
varias cuestiones importantes de politica, que permanecen sin resolver, en los foros especiales
de la OMPI 0 en otras organizaciones internacionales. En las resefias de las cuestiones
planteaas que figuran en el AneXee hace referencia a las consecuencias que tienen en los
paises en desarrollo la evolucion de varios aspectos del sistema internacional de patentes. La
Secretaria elaborard un estudio complementario sobre estas consecatignuitsse hayan
elaborado integramente los planes.

3. Elresumen se divide en dos partes: en primer lugar, las opciones relativas a la

concesion de patentes y en segundo lugar las soluciones relativas al fomento de la manera en
gue se utilizan las patezd y el sistema de patentes. Por supuesto, el hecho de que se dé
cuenta de algunas propuestas en el presente documento no implica que se deba prestar menor
atencion a los proyectos que no se mencionan en el mismo, ni que deban suspenderse.

OPCIONES PARALA MEJORA DE LOS SISTEMAS DE CONCESION DE PATENTES.

4. Elsistema de patentes debe ofrecer a los inventores un sistema eficaz para obtener
derechos de patente adecuados y hacer que se cumplan dentro de un plazo de tiempo
razonable y a un precio razonabl€ambién es necesario que el sistema garantice que esto no
incide en los derechos y expectativas legitimos de terceros y ofrece un medio eficaz de
reparacion en caso de que se considere que las resoluciones son incorrectas.

Abordar las dificultades inndBatas en la tramitacién de solicitudes de patentes

5. Es necesario poner al dia el volumen de trabajo atrasado que se acumula en numerosas
oficinas de patentes. Los solicitantes deben obtener un mejor servicio sin que se comprometa
la calidad y no tendan que pagar por que se lleve a cabo esta labor varias veces sin que
existan buenas razones para obtener la proteccion en distintos Estados. Es necesario llegar a
una solucién que sea rapida y eficaz. Numerosos Estados afectados consideran que es
necesHo reconocer la labor que se efectda con las solicitudes equivalentes en otras oficinas y
Unicamente efectuar la labor adicional que sea necesaria para garantizar el cumplimiento de
los requisitos particulares de la legislacion nacional. Esto se aphcamentalmente a las
blusquedas, pero también a las formalidades y al examen exhaustivo. Por tanto, deberan
fomentarse dichas actividades y prestarles asistencia.



AI37/6
Anexo ll, pagina2

6. Ademas, las oficinas (incluida la Oficina Internacional y las administraciones
internadonales del PCT) deberan garantizar que sus procedimientos son racionales y eficaces
y ofrecer un servicio de alta calidad que satisfaga las necesidades de los solicitantes. En todos
los casos debera mantenerse el respeto adecuado por los derechosrds. terc

i) EISCP ylos 6rganos que examinan la reforma del PCT deberan seguir
llevando a cabo los programas actuales de trabajo, dando prioridad en particular a las medidas
gue contribuyan a la reduccion de la duplicacién de la labor y a un tratammerst@ficaz de
las solicitudes. [Parrafd29, 63, 64y 138]

i) Deberan abordarse las cuestiones relativas a la coherencia y la calidad. La
Secretaria, junto con los Estados miembros y las administraciones internacionales, debera
estudiar alternativggsara garantizar las normas de calidad y deberan compartirse los
resultados de las actividades para establecer puntos de referencia. [FRna6ds

Prestar mejores servicios y elaborar normas comunes

7. Deberia ofrecerse un servicio eficaz a los asios, especialmente a los solicitantes de
patentes, pero también a terceros que deseen supervisar la situacion en que se hallan las
solicitudes de patente. El sistema internacional de patentes seria mas facil de utilizar para los
solicitantes y mas traparente para terceros en caso de que los sistemas nacionales pasaran a
ser tan parecidos entre si como lo permitan las distintas necesidades de los Estados. EI PLT
se halla en camino de lograr este objetivo. La armonizacion del derecho sustantivo de
patentes y los sistemas y procedimientos comunes en otras esferas, cuando proceda,
contribuiran a que se entienda mejor el sistema y a mejorar la coherencia, calidad y servicio
para todos sus usuarios.

iii) La Secretaria y los Estados Miembros deberan eatlalelaboracion y
aplicacién de otras normas, bases de datos y sistemas de tecnologias de la informacién
comunes, basados probablemente en sistemas internacionales establecidos en virtud del PCT,
en beneficio del sistema internacional de patentes enrgurto. [Parrafo81 y140]

iv) La Secretaria debera estudiar concretamente la posibilidad de elaborar una
biblioteca digital para los documentos de prioridad, incluidos los requisitos necesarios y los
probables costos y beneficios. [Parrdfi]

Dar respuesta a las necesidades de las oficinas pequeias

8. Es posible establecer una amplia variedad de sistemas para la administracion de las
patentes. Los Estados necesitan establecer el tipo de oficinas y de sistemas que satisfagan
mas adecuadamente swecesidades concretas. Las oficinas pequefias, que no llevan a cabo
examenes de patentes o que no poseen suficientes examinadores para abarcar todas las ramas
de la tecnologia, afrontan problemas distintos de los de las oficinas mas grandes.

v) La Secetaria deberé proporcionar asesoramiento a los Estados Miembros,
previa peticidén, en cuanto los distintos tipos de sistemas de patentes y a los beneficios de cada
uno. [Péarrafo87 y91]

Las referencias a los paroaf corresponden a los que figuran en el Anexo
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vi) La Secretaria, conjuntamente con los Estados miembros, delreiderar si
resultan adecuados otros tipos de asesoramiento, asistencia o sistemas de tecnologias de la
informacion para satisfacer las necesidades de las oficinas pequefas, especialmente en los
paises en desarrollo y en los paises menos adelantadosaf(B@8, 81 y 84]

vii) La Secretaria también debera ofrecer asesoramiento en relacion con las
posibilidades de crear nuevos sistemas regionales y debera estudiar la viabilidad de los
posibles sistemas resefiados en los pari#8sa115 del Anexd. [Parrafosl16 y117]

Planes para un futuro a largo plazo

9. Es necesaria una reforma a fondo del PCT. Ademas de proporcionar un servicio mas
simple y eficaz, esto debera permitir a los Estados avanzar en el establecimiento de un sistema
mMas internacionatuando estén preparados para ello. El deseo, la utilidad y el alcance que ha
de tener una patente mundial deberan ser examinados cuando el SCP alcance una conclusion
sobre el grado de armonizacién del derecho sustantivo de patentes que sea posidte obten

viii) La Secretaria debera evaluar las propuestas de los Estados miembros para una
segunda fase de reforma del PCT y determinar las cuestiones que han de abordarse, incluidos
los objetivos de politica y las posibles maneras de modificar el Trafd#orafo139]

ix) Las modificaciones que se efectien en el sistema del PCT no deberan excluir
la introduccién de un titulo mundial como alternativa para los Estados contratantes que deseen
adherirse a dicho sistema. [Parrdfn]

OPCIONES PARA MEJORARA MANERA EN QUE SE UTILIZAN LAS PATENTES
Aclarar la funcion de las patentes en las cuestiones mundiales de politica

10. Elsistema de patentes es un instrumento de politica publica que define y utiliza los
derechos privados a fin de atender a los eges del publico. Los gobiernos nacionales
necesitan hallar las maneras adecuadas de ubicar este sistema de derechos exclusivos dentro
del contexto mas amplio de politica y normativa, asi como equilibrar la utilizacién de estos
derechos respecto de otrosrequisitos fundamentales de politica. La OMPI puede aportar su
labor a este proceso promoviendo un mayor entendimiento de los instrumentos de politica y
de las opciones disponibles, respaldando de esta manera el desarrollo de las capacidades de
gestion depolitica publica necesarias a escala nacional. Al mismo tiempo, es necesario
aclarar alin mas si estas cuestiones son temas de verdadero interés para el sistema
internacional de patentes o si pueden y han de abordarse en otros foros, nacional o
internacicmalmente.

X) La Secretaria debera seguir proporcionando asistencia, previa peticion, en
relacion con el establecimiento de sistemas legislativos en paises en desarrollo con miras a
facilitar que esos paises comprendan y satisfagan sus obligacionedloesaaa los
acuerdos o tratados pertinentes, asi como que tengan conocimiento de la flexibilidad
especifica que puede estar a su disposicion habida cuenta de su desarrollo social y econémico
y de sus condiciones, en virtud de esos acuerdos o tratadésafo76]

Xi) La Secretaria debera estudiar la manera en que puedan mejorarse las normas
de examen para reducir las dificultades ocasionadas por las patentes anuladas, como la
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recomendacion de anadir material relativo a los conocimientos tradiciaralas
documentacion minima del PCT. [Parrdf5]

xii)  La Secretaria, en consulta con los Estados miembros, debera elaborar una
propuesta de mecanismo para recabar informacion e intercambiar experiencias nacionales en
relacion con la gestion del sectoiiblico del sistema de patentes y los mecanismos que se
ocupan de las tensiones que surgen entre el sistema de patentes y otros mecanismos
normativos y cuestiones de politica, como las politicas de concesién de patentes relativas a la
investigacion finaneida publicamente, los mecanismos relativos al uso no comercial y
publico de tecnologia patentada y las cuestiones de competencia, asi como los aspectos
practicos y juridicos de la concesion de licencias de patentes. [Pa&&fo

Aprovechar al maximo lagatentes

11. Elsistema de patentes proporciona un instrumento fundamental, que los inventores
pueden utilizar en beneficio propio al introducir nuevos productos y procedimientos
innovadores en el mercado, pero generalmente corresponde al inventa saagor partido
posible de ello, asi como de otros instrumentos que tenga a su disposicion. La OMPI no
debera tratar de prestar apoyo a una invencion por separado, pero tiene una funcion
importante que desempefiar suministrando informacion general $alistema de patentes
de manera tal que los inventores aprendan a utilizarlo y contribuyendo a que los Estados
descubran la manera de prestar apoyo a la innovacién a escala nacional.

xiii)  La Secretaria, conjuntamente con los Estados miembros, debana seg
ocupandose del apoyo a la innovacion suministrando sistemas eficaces para los solicitantes de
patente, informacion general de alta calidad sobre la propiedad intelectual y asesoramiento e
informacion para los organismos que presten apoyo a la innavaa§cala nacional,
especialmente en los paises en desarrollo. [Patiédp

xiv)  Los Estados miembros deberan intercambiar informacién sobre mecanismos e
instrumentos de apoyo a la innovacion. [Parrafd]

Aprovechar al maximo la informacién sobpatentes y contribuir a que se entienda el
sistema

12. Elsistema de patentes tiene por fin difundir el conocimiento y el uso de nueva
tecnologia, asi como estimular la investigacién y la innovacién. Esto se logra de manera
directa mediante la publicacgidle las descripciones de patentes y de manera indirecta
mediante el estimulo que proporciona a los inventores introducir nuevos productos en el
mercado al alcance de las personas, asi como establecer acuerdos de licencias que difundan
los conocimientos t&nicos. La publicacién de la OMPI de las solicitudes del PCT ya
constituye un factor significativo en este proceso. La OMPI también desempefia una funcion
importante a la hora de contribuir a establecer los sistemas que permitiran a los paises en
desarrdb acceder a esta informacion y hacer uso de ella de manera mas eficaz. La otra
funcidn principal a escala internacional en el fomento del acceso a la informacion técnica
consiste en la colaboracién para garantizar que la informacién sobre patentespestédhkd
inmediatamente de manera coherente para que pueda ser utilizada eficazmente.

xv) La Secretaria, conjuntamente con los Estados miembros, deberé contribuir a
establecer normas para organizar la informacion sobre patentes y practicas optinpaspara
la informacion a disposicién del pablico. [Parrdf8l]
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13. Ademas, uno de los aspectos importantes de la misién de la OMPI consiste en aumentar
el nivel de los conocimientos de las cuestiones de propiedad intelectual en el publico en
general y enos profesionales, tanto en el sector gubernamental como en el privado,
especialmente en los paises en desarrollo. Las publicaciones de la OMPI impresas y en forma
electrénica, asi como la formacion, incluida la que imparte la Academia de la OMPI,
proporgonan informacion de alta calidad. No obstante, es necesario tratar de hallar
constantemente nuevas maneras de suministrar esta informacién de manera més eficaz a un
publico mas amplio.

xvi) La Secretaria debera hallar el modo de hacer llegar sus pragrae
formacion a un publico mas amplio. [Parrdfé6]

Fomentar la observancia de los derechos de propiedad intelectual y la solucion de
controversias

14. Una patente resulta Gtil tnicamente si es posible hacerla valer efectivamente y si un
tercero est en disposicion de aclarar las dudas acerca de su alcance adecuado dentro de un
plazo de tiempo que permita desarrollar la tecnologia de manera rapida y productiva.

xvii)  La Secretaria y los Estados miembros deberan seguir reconociendo los
problemas yas practicas optimas relacionados con la observancia de los derechos de
propiedad intelectual, asi como las necesidades y los medios de formacion y desarrollo de
estrategias relativas a la observancia. [Partéft]

xviii)  El Centro de Arbitraje y Medizidn de la OMPI, conjuntamente con las
oficinas nacional y regionales, debera seguir promoviendo y fomentando sus servicios de
solucion alternativa de controversias como alternativa voluntaria para la solucién de
conflictos. [Parrafd68]

[Fin del Anexo Il y del documento]
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