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INTRODUCCIÓN

1. El Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (denominado en adelante “el
Comité Permanente” o “el SCP”) celebró su cuarta sesión en Ginebra del 6
al 10 de noviembre de 2000.

2. Estuvieron representados en la reunión los siguientes Estados miembros de la OMPI y/o
de la Unión de París:  Alemania, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Belarús,
Bélgica, Botswana, Brasil, Canadá, Chile, China, Côte d’Ivoire, Croacia, Dinamarca, Egipto,
El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Federación de
Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Guatemala, Hungría, India, Indonesia,
Iraq, Irlanda, Jamaica, Japón, Jordania, Letonia, Luxemburgo, Malasia, Marruecos, Mauricio,
México, Mongolia, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Perú, Portugal, Reino
Unido, República Checa, República de Corea, República de Moldova, República Popular
Democrática de Corea, República Dominicana, República Unida de Tanzanía, Rumania,

                                                
* En los párrafos 32, 55, 64, 81, 115, 143, 148 y 159 se incluyen nuevos cambios al informe, tal

como fue aprobado en la sesión en que se redactó el Informe.  Estos cambios fueron propuestos
por la Oficina Europea de Patentes el mismo día y fueron aceptados ulteriormente por el
Presidente.
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Santa Sede, Singapur, Sudán, Suecia, Suiza, Swazilandia, Trinidad y Tabago, Turquía,
Ucrania, Uruguay y Venezuela (70).

3. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, representantes de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial del Comercio (OMC),
la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Comisión Europea, la Organización Africana de la
Propiedad Intelectual (OAPI) y la Organización de la Unidad Africana (OUA) (6).

4. Participaron en la reunión, en calidad de observadores, representantes de las siguientes
organizaciones no gubernamentales:  Asociación Americana del Derecho de la Propiedad
Intelectual (AIPLA), Asociación Brasileña de Agentes de Propiedad Industrial (ABAPI),
Asociación Brasileña de la Propiedad Industrial (ABPI), Asociación de Cámaras de Comercio
e Industria de la India (ASSOCHAM), Asociación de Titulares de Propiedad Intelectual
(IPO), Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI),
Asociación Japonesa de Abogados de Patentes (JPAA), Asociación Japonesa de Propiedad
Intelectual (JIPA), Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI),
Federación Internacional de Asociaciones de Inventores (IFIA), Instituto de Agentes
Acreditados ante la Oficina Europea de Patentes (EPI), Liga Internacional del Derecho de
Competencia (LIDC), y la Organización de Industrias de Biotecnología (BIO) (13).

5. La lista de participantes figura en el Anexo del presente Informe.

6. Los debates se basaron en los siguientes documentos preparados por la Oficina
Internacional de la OMPI:  “Proyecto de orden del día” (SCP/4/1), “Sugerencias para
continuar desarrollando el Derecho internacional de patentes” (SCP/4/2), “Texto de la
Propuesta Básica para el Tratado y el Reglamento tal como fue presentado ante la
Conferencia Diplomática para la concertación de un tratado destinado a complementar el
Convenio de París en lo relativo a las patentes, La Haya, 3 a 28 de junio de 1991” (SCP/4/3),
“Notas sobre la Propuesta Básica para el Tratado y el Reglamento tal como fueron
presentadas ante la Conferencia Diplomática para la concertación de un tratado destinado a
complementar el Convenio de París en lo relativo a las patentes, La Haya, 3 a 28 de junio
de 1991” (SCP/4/4), y “La divulgación de información técnica en Internet y su repercusión en
la patentabilidad” (SCP/4/5).

7. La Secretaría tomó nota de las intervenciones realizadas y las grabó en cinta
magnetofónica.  En este Informe se resumen los debates sin reflejar todas las observaciones
formuladas.

DEBATE GENERAL

Tema 1 del orden del día:  Apertura de la sesión

8. El Sr. Shozo Uemura, Director General Adjunto de la OMPI, abrió la sesión, dio la
bienvenida a los participantes y destacó la importancia de esta primera reunión del SCP tras la
concertación del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT).  En razón de los numerosos
sistemas diferentes que habían de tenerse en cuenta a la hora de debatir la armonización
sustantiva del Derecho de patentes, instó a las delegaciones a abordar las cuestiones que
estaban sobre el tapete con espíritu de apertura pero también con prudencia, teniendo en
cuenta los intereses de todas las partes, y a dar prueba de buena voluntad.
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Tema 2 del orden del día:  Elección de un Presidente y de dos Vicepresidentes

9. El Comité Permanente eligió por unanimidad Presidente, por un período de un año, al
Sr. Dave Herald (Australia) y Vicepresidentes a los Sres. Eugen Stashkov (República de
Moldova) y Chaho Jung (República de Corea).  El Sr. Philippe Baechtold (OMPI) actuó de
Secretario del Comité Permanente.

Tema 3 del orden del día:  Aprobación del orden del día.

10. El proyecto de orden del día (documento SCP/4/1) fue aprobado en la forma propuesta.

11. Por lo que respecta al procedimiento para la aprobación del Informe, el SCP hizo suya
la propuesta de la Oficina Internacional de adoptar, a partir de la siguiente reunión, el método
del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e
Indicaciones Geográficas (SCT).  Por consiguiente, el Informe sería aprobado en la reunión
posterior a la reunión que guardase relación el mismo.  La Oficina Internacional publicaría las
versiones en francés e inglés del Proyecto de Informe en el Foro Electrónico del SCP en
cuanto dichas versiones estuviesen finalizadas.  La versión en inglés se publicaría ya en el
Foro Electrónico una semana después de terminada la reunión.  El plazo para la presentación
de observaciones sería de dos semanas contadas a partir de la fecha de publicación de las
versiones en español y francés del Informe.

Tema 4 del orden del día:  Avance en el desarrollo progresivo del Derecho internacional
de patentes

12. El Presidente dijo que, a fin de estructurar los debates, la primera serie de observaciones
debía centrarse en asuntos generales relativos a las cuestiones expuestas en el documento
SCP/4/2 y posibles cuestiones adicionales, y que seguidamente debía abordarse cada cuestión
individual en detalle con miras a ofrecer a la Oficina Internacional orientaciones claras
encaminadas a la elaboración de un primer proyecto de tratado de armonización.  El
Presidente dijo que dicha armonización debía estar bien fundada pero no debía ser demasiado
extensa de modo que pudieran finalizarse los trabajos en el curso de los 3 a 4 años siguientes.

Cuestiones de carácter general

13. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que en el marco de las amplias
iniciativas emprendidas en 1991 a fin de armonizar el Derecho sustantivo de patentes se había
abordado la mayor parte de las cuestiones relacionadas con el proceso de obtener y explotar
patentes y que probablemente esos esfuerzos habían sido demasiado ambiciosos.  La
Delegación señaló también que la “Propuesta básica para la concertación de un tratado
destinado a complementar el Convenio de París en lo relativo a las patentes” (Proyecto
de 1991), si bien era un buen punto de partida para examinar las cuestiones específicas que se
abordaban en el documento SCP/4/2, no se hubiera traducido en una verdadera armonización
de  todas las cuestiones planteadas.  En algunos casos, las disposiciones del Proyecto de 1991
eran superficiales y no hubieran conducido a requisitos verdaderamente armonizados.  En
otros casos se preveían excepciones y compromisos en relación con las leyes y prácticas
diferentes que se daban en todo el mundo.
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14. La Delegación declaró también que quizás fuera conveniente que el SCP adoptara un
enfoque diferente en relación con la armonización sustantiva.  Dicho enfoque debía tomar por
punto de partida el éxito que había supuesto el PLT recientemente concertado sin tratar de
obtener demasiados resultados.  Por consiguiente, el SCP debería seguir avanzando y abordar
un número menor de cuestiones que las que se habían abordado en el Proyecto de 1991.  Por
el momento, esas cuestiones debían limitarse a la redacción, la presentación y el examen de
solicitudes de patentes.  A este respecto, el documento SCP/4/2 ofrecía un buen resumen de lo
que podía considerarse un subconjunto adecuado de las cuestiones abordadas en el Proyecto
de 1991.  El SCP debía esforzarse por obtener una verdadera armonización de ese número
limitado de cuestiones a fin de fomentar la distribución de tareas, la confianza y la
credibilidad, la reducción de costos y otros aspectos.  La Delegación señaló que, en aras de
una verdadera armonización, los trabajos debían orientarse hacia la obtención de resultados,
sin excepción alguna.  Los solicitantes de patentes debían tener la seguridad de conocer de
antemano todas las cuestiones relacionadas con una solicitud determinada, sea cual fuere la
oficina en que tramitaran su solicitud.  Debían tener la posibilidad de elaborar una única
solicitud y utilizarla en un país u otro sin necesidad de modificaciones iniciales en la
descripción, los dibujos y las reivindicaciones y tener posibilidad de evaluar sus
probabilidades de éxito en todo el mundo.  En este contexto, la armonización debía centrarse
en los beneficios económicos por cuanto un sistema verdaderamente armonizado aportaría
ventajas tanto a los usuarios como al público y las oficinas de patentes.  En resumen, la
Delegación propuso que se siguiera avanzando y que, a corto plazo, los esfuerzos se centraran
en la armonización de las cuestiones expuestas en el documento SCP/4/2.  A largo plazo, la
Delegación estaba dispuesta a apoyar el objetivo de llegar a una armonización más completa,
lo que podía suponer la inclusión de cuestiones adicionales, como cualquier cuestión
pendiente derivada del Proyecto de 1991, con excepción de las cuestiones ya resueltas por el
Acuerdo sobre los ADPIC, el PLT u otros acuerdos pertinentes.

15. La Delegación del Japón recalcó la importancia de proceder a una armonización del
Derecho sustantivo de patentes en el contexto de la acelerada mundialización y declaró que,
mediante dicha armonización, se podría crear una infraestructura internacional para la
investigación y el desarrollo realizados en un entorno comercial mundial.  Junto con la posible
reforma del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), la armonización del
Derecho sustantivo de patentes podría constituir la base de un futuro sistema mundial de
patentes.

16. Declaró que la ulterior armonización del Derecho de patentes contribuiría a reducir el
costo de obtención y explotación de las patentes.  El reducir las diferencias en materia de
tramitación para la obtención de patentes permitiría disminuir los costos directos resultantes
de la necesidad de preparar documentos de patentes totalmente diferentes para las distintas
oficinas de patentes.  Al proseguir esa armonización, también se incrementaría el grado de
previsibilidad en el proceso de obtención y utilización de patentes en los distintos países,
reduciendo así los riesgos implícitos en las solicitudes de patentes y también indirectamente el
costo de dichas solicitudes.  Por último, la armonización facilitaría el reconocimiento mutuo
de los resultados de búsquedas y exámenes realizados por las distintas oficinas de patentes, lo
cual reduciría el volumen de trabajo de esas oficinas y por último los costos, todo ello en
beneficio de los usuarios.

17. La Delegación del Japón estuvo plenamente de acuerdo en que el SCP debería
considerar la armonización de las seis cuestiones básicas identificadas en el documento
SCP/4/2 y propuso incluir varias cuestiones adicionales.
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18. En primer lugar, en el contexto de la armonización de los conceptos de novedad y
actividad inventiva, era necesario estudiar las diferencias entre las legislaciones que se
adherían al sistema del primer solicitante y las que se adherían al sistema del primer inventor.
Un elemento del estado de la técnica que determinaría que sí había novedad o actividad
inventiva en una invención en virtud del sistema del primer inventor podría, en cambio, ser
considerado no determinante de novedad y actividad inventiva en virtud del sistema del
primer solicitante.

19. En segundo lugar, sería necesario examinar la cuestión de la publicación de las
solicitudes de patentes durante 18 meses.  En un país que no tuviera un sistema de publicación
anticipada, un solicitante no estaría enterado de la presentación de solicitudes anteriores para
invenciones idénticas o similares y por consiguiente, podría duplicar las actividades de
investigación y desarrollo así como de presentación de solicitudes de patentes, lo cual
engendraría costos innecesarios.  La falta de una publicación anticipada podría también
provocar la aparición de “patentes submarinas” que crean serios riesgos para los usuarios del
sistema de patentes.

20. En tercer lugar, se tendría que examinar la cuestión de la oposición ulterior a la
concesión de la patente porque, a veces, se concedía erróneamente una patente para una
invención que no era patentable.  Un sistema de oposición ulterior a la concesión de la patente
podría ser un remedio para una situación de esa índole y, en la medida de lo posible,
permitiría expresar argumentos que hubieran podido exponerse durante el procedimiento de
examen anterior a la concesión de la patente.

21. Por último, toda armonización futura tendría que abordar todas las cuestiones
pertinentes al mismo tiempo con el fin de tomar debidamente en cuenta todos los intereses en
conflicto y tendría que realizarse mediante un convenio internacional legalmente vinculante y
no mediante una resolución o una recomendación.

22. La Delegación de la Federación de Rusia apoyó la sugerencia de armonizar las
cuestiones definidas en el documento SCP/4/2, pero recalcó que era necesario fijar
prioridades.  En primer lugar, debían examinarse todas las cuestiones que pudiesen facilitar la
presentación de solicitudes.  Estas cuestiones incluían las normas mínimas de suficiencia para
una divulgación y la redacción de reivindicaciones.  Debería proseguirse la armonización con
miras a permitir a los solicitantes utilizar la misma solicitud en varios países.  El siguiente
paso podría ser la armonización de las condiciones de patentabilidad.  En este contexto, se
podrían examinar las patentes “no tradicionales”, tales como las patentes sobre métodos
comerciales.  Entre las demás cuestiones estaban la posibilidad de incluir varias invenciones
en una solicitud, el hecho de facilitar la modificación de una solicitud, una reducción
proporcional de las tasas en los casos en los que el solicitante presentara un informe de
búsqueda internacional, la adopción del sistema del primer solicitante como norma para el
sistema internacional de patentes y la armonización de los modelos de utilidad.

23. La Delegación de Francia dijo que era arriesgado adoptar un enfoque de la
armonización demasiado ambicioso y recomendó que sólo se examinaran las cuestiones
definidas en el documento SCP/4/2.

24. La Delegación del Canadá declaró que la armonización no tenía que ser demasiado
ambiciosa, pero que apoyaba la propuesta de la Delegación del Japón de incluir otras
cuestiones, en particular las cuestiones relativas al sistema del primer solicitante y a la
publicación anticipada de las solicitudes de patente.
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25. La Delegación del Brasil observó que algunas de las cuestiones mencionadas en el
documento SCP/4/2 también se examinarían en el Comité Intergubernamental sobre
Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore, y
declaró que tendría que evitarse la duplicación de las tareas.  Los Estados Unidos de América
apoyaron esta intervención.  La Delegación del Brasil también apoyó la propuesta de la
Delegación del Japón de examinar cuestiones adicionales.

26. La Delegación de Hungría apoyó la propuesta de armonización internacional del
Derecho de patentes porque ésta reduciría los costos y aumentaría la previsibilidad de
obtención de protección para las patentes en varios países.  Dicha armonización tendría que
ser ambiciosa ya que incluiría todas las cuestiones importantes, aunque al mismo tiempo sería
realista al no abordar las cuestiones en las que no fuese factible realizar progresos por el
momento.  La Delegación propuso que se empezara con las cuestiones identificadas en el
documento SCP/4/2 y que se abordaran las demás cuestiones en una fecha ulterior.

27. La Delegación de Australia apoyó por lo general el objetivo de seguir armonizando el
Derecho de patentes y dijo que el documento SCP/4/2 constituía una buena base para ello.  Al
tiempo que advertía el riesgo de adoptar un enfoque demasiado ambicioso, la Delegación
mostró su apoyo a las Delegaciones del Canadá y del Japón que habían propuesto que se
incluyeran cuestiones adicionales en el orden del día.

28. La Delegación de Alemania dijo que los objetivos de la armonización sustantiva
propuesta en el documento SCP/4/2 eran facilitar el reconocimiento mutuo de los resultados
de búsquedas y exámenes y reducir los costos.  La Delegación preconizó un enfoque
cauteloso de la armonización como un primer paso necesario y declaró que el reconocimiento
mutuo sólo podría constituir una etapa ulterior del proceso.  La armonización debería crear
una base común sin abordar demasiados detalles.  La Delegación señaló los límites de la
armonización de las leyes, puesto que, en la práctica, no siempre era posible esa armonización
como en el caso de la “actividad inventiva”, en el que la misma expresión se aplicaba
diferentemente en las distintas jurisdicciones.  Por consiguiente, ciertas cuestiones podían y
debían resolverse con la práctica.

29. En cuanto al objetivo de reducir los costos, la Delegación declaró que los costos de las
solicitudes de patentes sólo eran uno de los elementos y que lo que ocurría fuera del sistema
de patentes también podía contribuir a incrementar los costos de utilización del sistema de
patentes.  Por consiguiente, el SCP y la Oficina Internacional tendrían que supervisar la
evolución actual y participar también en esos debates.  No obstante, el SCP debía centrarse
sobre todo en las cuestiones relativas a las patentes.  La Delegación declaró que se habían
identificado las cuestiones más importantes en el documento SCP/4/2 y que el Proyecto de
1991 constituía un buen punto de partida de los debates.  La Delegación también apoyó la
propuesta de la Delegación del Japón de examinar otras cuestiones aunque pudiera resultar
más apropiado hacerlo en una etapa ulterior.

30. Con referencia a la propuesta de examinar la cuestión del sistema del “primer
solicitante” comparado al sistema del “primer inventor”, la Delegación de los Estados Unidos
de América declaró que esta cuestión había sido la causante del desvanecimiento de los
esfuerzos de armonización del Derecho sustantivo de patentes en 1991 y que se trataba de una
cuestión muy controvertida en los Estados Unidos de América.  Una gran parte de los
usuarios de los Estados Unidos de América eran partidarios del sistema del primer inventor.
La Delegación dijo que, en la actualidad, se estaba debatiendo esta cuestión en su país y que,
dentro de un año más o menos, estaría en condiciones de evaluar la viabilidad de la inclusión
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de esta cuestión en los debates.  Por consiguiente, la Delegación estuvo de acuerdo en que se
tenía que dar prioridad a las cuestiones identificadas en el documento SCP/4/2, y volver a
examinar la cuestión del “primer solicitante” una vez que se hubieran resuelto plenamente
dichas cuestiones.

31. La Delegación de los Países Bajos declaró que había estado siempre en favor de una
armonización sustantiva.  Señaló que, aun cuando el proceso de armonización se había
detenido en 1991, subsistían los problemas de los solicitantes de patentes.  La Delegación
declaró que no se trataba de excluir ninguna cuestión desde un comienzo, sino que los debates
debían empezar sobre la base de las cuestiones identificadas en los documentos SCP/4/2.  La
Delegación apoyó la opinión de los Estados Unidos de América de que era necesario lograr
una armonización verdadera y significativa sobre un número limitado de cuestiones, pero
declaró que también era necesario escuchar a los usuarios de los sistemas de patentes y
examinar las cuestiones adicionales propuestas por ellos.

32. El Representante de la OEP observó que la protección por patente estaba adquiriendo
una importancia cada vez mayor, debido a lo cual también aumentaba el número de
solicitudes y la cuantía de los costos.  El Representante declaró que la reducción de los costos
podía lograrse mediante una profunda armonización, que también era un requisito para el
reconocimiento mutuo de los resultados de búsqueda y examen.  El Representante opinó que
en el documento SCP/4/2 se habían reconocido los puntos esenciales.  Sin embargo, en esta
etapa el debate no debía limitarse a esas cuestiones.  Apoyó la opinión de la Delegación del
Japón respecto de la importancia de las cuestiones relativas a los 18 meses para la publicación
de las solicitudes y la oposición posterior a la concesión, y acogió con beneplácito la
declaración de la Delegación de los Estados Unidos de América en el sentido de que, en un
futuro próximo, podría examinar la cuestión del “primer solicitante”, por oposición al “primer
inventor”.

33. El Representante de la AIPLA acogió con agrado la reanudación de los debates sobre la
armonización del Derecho sustantivo de patentes.  Dijo que era claro que se habían realizado
progresos desde la Conferencia Diplomática celebrada en La Haya, en 1991.  Tal como se
observa en el documento SCP/4/2, varias disposiciones del proyecto de tratado se habían
resuelto en el Acuerdo sobre los ADPIC y otras se abordaban en el PLT, adoptado en junio
del 2000.  El Representante opinó que había mucho que aprender de las Conferencias
Diplomáticas de 1991 y del 2000.  La primera demostraba que intentar lograr la armonización
en gran escala conllevaba un alto riesgo de fracaso.  La Conferencia Diplomática del 2000
demostraba que si se escogían en forma realista las metas y los objetivos podían lograrse
resultados concretos que impulsaran la armonización de las legislaciones sobre patentes.  El
Representante expresó la satisfacción de su Organización por el hecho de que se tuviera en
cuenta la cuestión de cuánto podía lograrse en los nuevos debates sobre armonización.  Según
la AIPLA, había que reducir la carga que pesaba sobre las oficinas examinadoras de patentes
y sobre los inventores.  Para reducir la primera, la AIPLA instaría al SCP a centrar su atención
en la definición de estado de la técnica y en criterios de patentabilidad que permitieran una
distribución real y significativa del trabajo entre dichas oficinas.  La armonización necesaria
para lograr esa meta exigiría el establecimiento de una única solicitud armonizada de patente
que pudiera utilizarse en todos los países, sin cambios ni modificaciones para reflejar las
variaciones en las prácticas nacionales.  Un enfoque totalmente armonizado respecto de la
redacción de la descripción y las reivindicaciones, de la unidad de la invención, del derecho a
presentar la solicitud y de cuestiones similares beneficiaría significativamente a los inventores
que procuraban patentar sus invenciones en varios países o regiones.  En el Proyecto de 1991
existían muchas disposiciones que, si bien eran importantes, no contribuían a lograr esos
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objetivos.  Las disposiciones de armonización de los derechos de los usuarios anteriores, la
extensión de la protección y la interpretación de las reivindicaciones, la revocación
administrativa o los plazos para la búsqueda y el examen merecían ser examinados, pero no
debían incluirse en esta deliberación.  Las actividades de armonización que habían de
iniciarse debían concentrarse específicamente en los objetivos puntuales de facilitar la
distribución del trabajo entre las oficinas de patente y reducir las cargas y los costos para los
inventores que solicitaban protección para sus invenciones en varios países.  Si bien el
Representante instó a una tarea de armonización puntual y específica, su Organización estaba
plenamente consciente de los desafíos que planteaba un enfoque de esa índole.  Debía existir
un único conjunto de normas cuyo cumplimiento determinase la patentabilidad de una
invención.  Expresado en otras palabras, no debía existir disposición alguna que estableciera,
como lo hacía el Artículo 11.1) del Proyecto de 1991, que para ser patentable una invención
“deberá ser nueva, deberá implicar una actividad inventiva (no deberá ser evidente) y, a
elección de la Parte Contratante, ser útil o susceptible de aplicación industrial.”  De manera
similar, no debían existir excepciones a la definición de estado de la técnica, ni reservas
respecto de la unidad de la invención.  Ello no significaba que la práctica de un país o una
región debiera prevalecer por sobre la práctica de otros, sino que era necesario hacer frente
abiertamente a esas decisiones difíciles y tomarlas.

34. La Delegación de Suecia acogió con agrado la armonización del Derecho sustantivo de
patentes y dijo que atribuía gran importancia a esa cuestión.  Actualmente era necesaria una
armonización de ese tipo, que contaba con el pleno apoyo de la industria de su país.  Para
lograr con éxito la armonización, parecía razonable concentrarse en las cuestiones delineadas
en el documento SCP/4/2.  Los temas que merecían particular atención eran la cuestión de la
publicación de las solicitudes de patente después de 18 meses y la oposición posterior a la
concesión.  Desde el punto de vista de los usuarios, era importante que la armonización
englobara el principio del primer solicitante.

35. La Delegación de Irlanda declaró que en la Conferencia Diplomática sobre el PLT, de
mayo del 2000, su Delegación ya había solicitado la armonización sustantiva del Derecho de
patentes.  Entre las cuestiones que debían abordarse con prioridad, figuraban los costos del
patentamiento y el reconocimiento mutuo de los resultados de búsqueda y examen.  En lo
relativo a las seis cuestiones señaladas en el documento SCP/4/2, la Delegación recordó que
esos temas ya se habían armonizado en el marco de la Organización Europea de Patentes.  Si
se realizaban progresos respecto de esas cuestiones en el plano multilateral, podían
examinarse los temas sugeridos por la Delegación del Japón.

36. El Representante de la IFIA dijo que su Organización estaba de acuerdo con otras
delegaciones en cuanto a que las cuestiones delineadas en el documento SCP/4/2 merecían la
plena atención del Comité.  En particular, algunas de las preocupaciones principales de la
IFIA eran la reducción del costo de obtener la protección por patente en varias jurisdicciones,
y la disminución del riesgo de perder la protección debido a una creciente falta de seguridad
jurídica.  Antes de poder examinar el sueño dorado de la comunidad de los inventores, es
decir, una patente mundial, era necesario trabajar para armonizar el sistema de patentes.  La
razón indicaba que era necesario limitar la labor a varias cuestiones básicas importantes,
puesto que era preferible tener un tratado de alcance limitado, antes que no tener tratado
alguno.  El Representante recordó que habían pasado casi diez años desde el fracaso del
Proyecto de 1991 que, a su vez, era una continuación de la Conferencia de Revisión de París.
No podía lograrse la armonización por la imposición a otros de las normas de un país, sino
que debía alcanzarse gracias a auténticos arreglos entre las partes.  A ese respecto, el
Representante se refirió al principio del primer inventor, que actualmente se aplicaba sólo en
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los Estados Unidos de América.  Al mencionar el fuerte apoyo que los pequeños inventores de
ese país daban a dicho principio, el Representante ofreció la cooperación de la IFIA para
trabajar con miras a encontrar una solución aceptable a esa cuestión.

37. La Delegación de España dijo que estaba a favor de armonizar el Derecho sustantivo de
patentes, sobre la base del documento SCP/4/2.  De manera análoga, respaldó la necesidad de
dar prioridad a las maneras de reducir los costos del patentamiento y de lograr el
reconocimiento mutuo de los resultados de búsqueda y examen entre las distintas oficinas de
patente.

38. El Representante de la JIPA dijo que con respecto a la armonización del Derecho de
patentes era necesario tener en cuenta cuatro puntos, a saber, la reducción de los costos, la
velocidad, la seguridad jurídica y la objetividad en el logro de la armonización internacional,
con independencia de los países o los idiomas.  En particular, la JIPA consideraba que las
cuestiones de la seguridad jurídica y la objetividad eran muy importantes para el Derecho
internacional de patentes.  El Representante recordó el Artículo 27.1 del Acuerdo sobre los
ADPIC, que establecía que las patentes se podrían obtener y los derechos de patente se
podrían gozar sin discriminación por el lugar de invención.

39. El Representante de la FICPI declaró que su Organización era generalmente favorable a
la armonización del Derecho de propiedad intelectual como medio de obtener un sistema no
oneroso y fácil de utilizar.  Desde una perspectiva a largo plazo, la Organización era partidaria
de un sistema armonizado del Derecho de patentes que se correspondía fundamentalmente
con el Proyecto de 1991.  En particular, los usuarios se beneficiarían de un sistema de
patentes basado en los principios del primer solicitante y de un plazo de gracia internacional
de 12 meses.  Sin embargo, el Representante sugirió que, en principio, se prestara atención a
varias cuestiones prácticas de importancia para los usuarios, en particular, para los que
preparaban solicitudes plurinacionales, la mayoría de las cuales se presentaban actualmente en
virtud del sistema del PCT.  Junto con la solicitud del PCT debía presentarse una indicación
única, y no resultaba fácil o incluso posible redactar dicha indicación, a un costo razonable, a
fin de cumplir los distintos requisitos nacionales.  Si bien existían varias normas generales en
virtud del PCT relativas a la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, numerosas
cuestiones fundamentales tenían que abordarse mediante una solución de compromiso al
redactar las descripciones y las reivindicaciones.  En la práctica,  tenía que utilizarse el
principio del mínimo común denominador, recurriendo a posibles modificaciones durante la
tramitación nacional y regional.  En cuanto a la descripción, en algunas jurisdicciones se
exigía que la divulgación incluyera al menos un modo de realizar la invención a fin de
permitir que otros utilizaran la invención dentro del ámbito correspondiente a las
reivindicaciones más amplias.  En otros sistemas nacionales de patentes y asimismo con
arreglo a la Regla 5.1.v) del PCT, tenía que incluirse la mejor manera prevista por el
solicitante.  En la práctica, habida cuenta igualmente de la evolución actual de la
interpretación de las reivindicaciones, este requisito obligaba a los solicitantes a redactar
indicaciones muy prolijas que incluyeran informaciones muy detalladas, incluso sobre
aspectos que no estaban relacionados necesariamente con los fundamentos del concepto
inventivo.  Durante las últimas décadas había aumentado considerablemente la extensión de
las indicaciones en general, lo que constituía una razón importante para que las solicitudes de
patente se hubieran encarecido.  Además, la FICPI dudaba que el requisito de la mejor manera
resultara beneficioso para el sistema.  Un requisito de habilitación corriente debería ser
suficiente para establecer un equilibrio razonable de intereses entre los titulares de patentes y
terceros.  En algunas legislaciones, se exigía un examen exhaustivo de los antecedentes
técnicos y del estado de la técnica relevante que figuraban en la descripción, mientras que en
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otras no se exigían dichos requisitos.  Sin embargo, en una solicitud del PCT tenía que
incluirse dicho examen, y esta información también tenía que repetirse parcialmente durante
la tramitación nacional en la que tenían que presentarse declaraciones de divulgación de la
información.  Además, la redacción de reivindicaciones era una técnica que exigía
considerable esfuerzo y atención.  En numerosos sistemas, tenían que pagarse tasas
adicionales por toda reivindicación que  superara determinado número, normalmente en el
caso de más de diez reivindicaciones.  Era una práctica habitual utilizar reivindicaciones
dependientes múltiples para reducir el número de reivindicaciones.  Sin embargo, en otras
jurisdicciones, no se permitían reivindicaciones dependientes múltiples o se exigía una tasa
adicional.  Era prácticamente imposible que los que redactaban reivindicaciones del PCT
lograran preparar un único conjunto de reivindicaciones, a un precio moderado, que
proporcionara un ámbito adecuado de protección.  En cuanto a la redacción y estructura de las
reivindicaciones, varios países exigían un formato dividido en dos partes, mientras que otros
no formulaban dicha exigencia.  En algunos países tenían que introducirse cifras de
referencia, si bien éstas no estaban permitidas en otros.  Varios países exigían características
técnicas, mientras que otros exigían características económicas y de otro tipo.  Determinados
países permitían reivindicaciones independientes estrechamente relacionadas entre sí,
mientras que otros países las prohibían.  Algunos países permitían que se reivindicara un
conjunto de objetos, por ejemplo, productos, procedimientos y dispositivos mientras que otros
no  permitían dicha práctica.  En varios países se permitía un lenguaje funcional, a diferencia
de otros países.  Por lo tanto, en las solicitudes multinacionales de patente,
independientemente de que se presentaran en virtud del PCT, tenían que efectuarse amplias
modificaciones durante su tramitación en la Oficina regional de patentes, lo que ocasionaba
grandes gastos al solicitante.  Incluso la posibilidad de efectuar dichas modificaciones variaba
en gran medida.  En algunos países, podían efectuarse modificaciones en cualquier momento
durante el período de vigencia de la solicitud y de la patente, mientras que en otros países
únicamente podían efectuarse modificaciones en plazos de tiempo muy limitados.  Por lo
tanto, la FICPI acogería con beneplácito cualquier cambio en la legislación y en la práctica
que simplificara la redacción y tramitación de solicitudes de patente.

40. En consecuencia, a fin de promover un sistema de patentes más económico incluso a
corto plazo, el Representante sugirió que el SCP abordara las siguientes cuestiones:  la
supresión del requisito de la mejor manera, la posibilidad de presentar reivindicaciones
dependientes múltiples, la posibilidad de introducir signos de referencia (entre paréntesis) en
las reivindicaciones y la aplicación al requisito de la actividad o altura inventiva del enfoque
basado en “problemas y soluciones”.  Este último enfoque había funcionado
satisfactoriamente en los lugares en que se había puesto en práctica.  Asimismo, ese enfoque
se mencionaba en la Regla 5.1 del PCT relativa a la descripción.  Éste guardaba una estrecha
relación con las cuestiones básicas del estado de la técnica, la novedad y la actividad o altura
inventiva, pero también ofrecía soluciones satisfactorias a muchos de los problemas prácticos
mencionados anteriormente, como el de las referencias a la técnica anterior en la descripción,
el formato de las reivindicaciones, el idioma de las reivindicaciones, las reivindicaciones
respaldadas por la descripción e incluso la unidad de la invención.  Era de esperar que
pudieran abordarse estas cuestiones sin efectuar cambios fundamentales en las legislaciones
nacionales de patentes.  No obstante, esto reduciría los costos de la obtención de patentes y
resultaría muy beneficioso para los usuarios del sistema.  La simplificación del sistema de
patentes también produciría de manera indirecta una reducción de costos, puesto que
aceleraría el proceso de tramitación de las patentes y ahorraría tiempo y esfuerzo a todas las
partes involucradas.
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41. El Representante de la BIO declaró que su Organización apoyaba firmemente la
armonización del Derecho de patentes.  Sin embargo, consideraba que se trataba de algo más
que de una simple actividad de armonización y que, por lo tanto, debería aprovecharse esta
oportunidad para vincular la armonización sustantiva con el reconocimiento mutuo de los
resultados de la búsqueda y del examen.  Esto constituiría una manera eficaz de reducir la
complejidad de los procedimientos relacionados con las patentes.  Sin embargo, el
Representante declaró que tenían que respetarse las normas internacionales establecidas y, en
particular, el Acuerdo sobre los ADPIC.

42. El Representante de la IPO declaró que su Organización acogía con beneplácito la
armonización del Derecho sustantivo de patentes.  No obstante, el Representante instó al
Comité a que limitara el número de cuestiones respecto de las que tenía intención de iniciar su
labor.  En particular, la labor debería concentrarse en cuestiones relacionadas con la
patentabilidad y la validez, así como con el procedimiento de presentación.  El Representante
recordó que la mejor guía pata obtener un resultado satisfactorio en esta labor parecía
consistir en la adopción del principio del primer solicitante, complementado por un plazo de
gracia general de 12 meses para la divulgación de la invención por parte del inventor.

43. El Representante de la AIPPI declaró que su Organización era favorable a la
armonización del Derecho sustantivo de patentes y que las seis cuestiones descritas en el
documento SCP/4/2 parecían constituir una base adecuada para el examen.  No obstante,
recordó que el examen de cuestiones como la novedad, el estado de la técnica y la actividad o
altura inventiva dependía directamente de la postura que se adoptara en relación con la
cuestión del principio del primer solicitante en oposición al del primer inventor.  Por lo tanto,
sugirió que se iniciara el examen de esos temas cuando se conociera la postura de la
Delegación de los Estados Unidos de América sobre esa cuestión.

44. El Representante de la JPAA declaró que las cuestiones más importantes de
armonización guardaban relación con la concesión de patentes a un costo razonable y con las
cuestiones relativas a la patentabilidad y a la seguridad jurídica.  El examen de las seis
cuestiones descritas en el documento SCP/4/2 parecía constituir un punto de partida adecuado.
No obstante, deberían examinarse prioritariamente las cuestiones del principio del primer
solicitante, la oposición posterior a la concesión y la publicación de solicitudes después de
transcurridos 18 meses.

45. En respuesta a la intervención del Representante de la AIPPI, la Oficina Internacional
declaró que, aunque cuestiones como la definición del estado de la técnica tendrían relación
con algunos aspectos del principio del primer solicitante en oposición al del primer inventor,
podrían examinarse independientemente de otras cuestiones, como la de la prioridad entre
distintos inventores, que podrían examinarse en el futuro.  Además, la Oficina Internacional
declaró que, si el Comité Permanente deseaba obtener la plena armonización, no podrían
incluirse distinciones territoriales en el tratado.

46. La Delegación de los Estados Unidos de América compartía la opinión de la Oficina
Internacional respecto de la cuestión del primer inventor y declaró que podría obtenerse la
armonización sin abordar los aspectos críticos de esta cuestión.

47. El Presidente efectuó un resumen de los debates y propuso las siguientes conclusiones:

a) durante las dos próximas sesiones, que se celebrarán en mayo y noviembre
de 2001, el SCP se centraría en las seis cuestiones descritas en el documento SCP/4/2;
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b) en la reunión de noviembre de 2001, el SCP examinaría si deberían incluirse otras
cuestiones, como la del principio del primer solicitante, la publicación a los 18 meses y la
oposición posterior a la concesión;

c) no se incluirían restricciones territoriales en el proyecto de tratado.

48. La Delegación del Japón apoyó la propuesta de iniciar la labor examinando las seis
cuestiones descritas en el documento SCP/4/2.  Acogió con beneplácito la disposición de la
Delegación de los Estados Unidos de América a considerar la cuestión del principio del
primer solicitante en oposición al del primer inventor, pero manifestó su decepción por el
hecho de que otras delegaciones no estuvieran todavía dispuestas a considerar otras
cuestiones.  La Delegación instó a que se abordaran otras cuestiones en cuanto fuera posible, a
fin de mantener el buen ritmo de la armonización.

49. Como respuesta, el Presidente declaró que aún había cuestiones adicionales en el orden
del día, pero que el SCP había decidido limitar el debate a las seis cuestiones señaladas en el
documento SCP/4/2 para los 12 meses siguientes.

Documento SCP/4/2

50. El Presidente abrió el debate sobre las cuestiones individuales que figuraban en el
documento SCP/4/2.

Estado de la técnica

51. El Presidente solicitó comentarios sobre la cuestión del “estado de la técnica”
(párrafos 11 a 14 del documento SCP/4/2).

52. En opinión de la Delegación de los Estados Unidos de América, se podrían utilizar los
términos del Artículo 11.2)b) del Proyecto de 1991 si se pudiesen aplicar de forma general.
Asimismo, el SCP tendría que decidir cuáles son los criterios para elevar la información al
nivel de estado de la técnica.  La Delegación hizo referencia, en particular, a la verificación, la
autenticación, la corroboración y la certeza de dicha información, así como la capacidad para
fijar una fecha determinada.  Con respecto al plazo de gracia, el Artículo 12 del Proyecto
de 1991 constituía un buen punto de partida.  La Delegación afirmó que mostraría su apoyo a
un plazo de gracia verdaderamente internacional.

53. La Delegación de Australia manifestó su apoyo a la introducción de un concepto
internacional del estado de la técnica.  También se mostró partidaria de conceder un plazo de
gracia de 12 meses con la condición de que formase parte de un sistema armonizado
internacional.  La Delegación afirmó que aceptaría los términos del Artículo 12 del Proyecto
de 1991.

54. La Delegación del Canadá se mostró de acuerdo con los conceptos contenidos en el
Proyecto de 1991.  En particular, hizo referencia al Artículo 12, en el que se prevé un plazo de
gracia reconocido a nivel internacional, y al Artículo 13.
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55. El Representante de la OEP manifestó su acuerdo con el concepto contenido en el
Artículo 12 del Proyecto de 1991 como punto de partida, pero declaró que habría que
adaptarlo a las publicaciones en Internet.  La Delegación expresó sus dudas sobre si los
elementos mencionados por la Delegación de los Estados Unidos de América eran suficientes,
en particular, en lo que se refiere a la necesidad de contar con pruebas.  La Delegación afirmó
que estaba dispuesta a aceptar la inclusión de un plazo de gracia e informó a las otras
delegaciones de que la OEP había publicado en su sitio Web dos opiniones de expertos acerca
de esta cuestión, y que estaba a punto de alcanzar un consenso al respecto.  Por lo tanto, la
Delegación esperaba poder definir su postura al cabo de un año aproximadamente.  No
obstante, la Delegación advirtió de que un plazo de gracia funcionaría únicamente si se
aplicaba a escala mundial.  En conclusión, los Artículos 11, 12 y 13 del Proyecto de 1991
constituían una base aceptable a partir de la cual se podría llevar a cabo un debate más
detenido.

56. El Representante de la Federación Internacional de Asociaciones de Inventores declaró
que los inventores daban su más firme apoyo a la concesión de un plazo de gracia general
de 12 meses.  Afirmó que un número cada vez mayor de países había introducido un plazo de
gracia en su legislación, y que el estado actual de la armonización internacional en ese ámbito,
que se remontaba a más de 100 años, era insuficiente y hacía que la posición de los inventores
fuese insoportable.

57. La Delegación de Alemania manifestó su acuerdo con el contenido de los párrafos 11
a 13 del documento SCP/4/2 y de los Artículos 11 y 12 del Proyecto de 1991.  La Delegación
señaló especialmente que daba su apoyo a la novedad absoluta, que no debería estar sujeta a
las excepciones previstas actualmente en el Artículo 11.2)c) del Proyecto de 1991.  La
Delegación expresó sus dudas sobre si unas definiciones complementarias aclararían el
concepto, ya que de no ser así, sería más conveniente atribuir a los tribunales y las oficinas la
facultad de decidir al respecto.

58. La Delegación de Francia declaró que, si bien en el pasado había tenido reservas con
respecto al concepto de plazo de gracia, ahora estaba dispuesta a debatir la cuestión.  La
Delegación informó al Comité de que una conferencia intergubernamental creada en su país
había llegado a la conclusión, en 1999, de que la concesión de un plazo de gracia resultaría
ventajoso.  En consecuencia, la Delegación aceptaría un plazo de gracia, que podía ser de seis
o 12 meses, siempre que fuese avalado por un consenso mundial.

59. La Delegación de Irlanda estuvo de acuerdo con el concepto de novedad sin exclusión
alguna del estado de la técnica.  La Delegación declaró que también estaba dispuesta a apoyar
la concesión de un plazo de gracia, pero que su postura final dependía de la evolución futura
de la OEP.

Novedad

60. El Presidente solicitó comentarios sobre la cuestión de la “novedad” (párrafos 15 a 18
del documento SCP/4/2).

61. La Delegación de los Estados Unidos de América mantuvo que el Artículo 11.2) del
Proyecto de 1991 constituía un buen punto de partida.  Hizo hincapié en la necesidad de una
verdadera armonización del concepto de novedad, así como de su aplicación, ya que las
prácticas podían seguir siendo cada vez más distintas incluso si se adoptaba la redacción
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armonizada del Proyecto de 1991.  La Delegación hizo referencia al documento PLT/DC/69,
que contenía material complementario relativo, entre otras cosas, a la pérdida de derechos.

62. La Delegación de la Federación de Rusia mostró su apoyo a la Delegación de los
Estados Unidos de América y señaló la necesidad de enmendar el Proyecto de 1991 de modo
que llevase a una práctica verdaderamente armonizada.

63. La Oficina Internacional declaró que, si bien era posible armonizar las disposiciones de
un tratado, resultaba mucho más difícil armonizar las distintas prácticas en la aplicación de
dichas disposiciones.  En un futuro lejano, una armonización completa de esas prácticas
requeriría la existencia de algún tipo de organismo común de apelación, si así lo deseasen los
Estados miembros.

64. El Representante de la OEP consideró que el Artículo 11.2)a) del Proyecto de 1991 era
un buen punto de partida.  Informó a los delegados de que una disposición de esas
características no permitiría que la OEP conservase la excepción contenida en el
Artículo 54.5) del Convenio sobre la Patente Europea.  Puesto que las Partes Contratantes del
CPE estaban revisando esa disposición, el Representante no podía adoptar una postura final
con respecto a la cuestión.

Actividad o altura inventiva (la no evidencia)

65. El Presidente solicitó comentarios acerca de la cuestión de la “actividad o altura
inventiva” (párrafos 19 a 22 del documento SCP/4/2).

66. Puesto que los términos “actividad o altura inventiva” y “no evidencia” ya tenían un
significado claro en varias jurisdicciones, la Oficina Internacional propuso que se estudiase la
posibilidad de utilizar un término neutral, como “adelanto patentable sobre el estado de la
técnica”.

67. La Delegación de los Estados Unidos de América apoyó la propuesta de que se
incluyera en el debate la cuestión de “la actividad o altura inventiva (no evidencia)” y destacó
la importancia de abordar las diferencias conceptuales que existían entre la “no evidencia” y
la “actividad o altura inventiva”.  Para ello podría utilizarse un término neutral, siguiendo la
propuesta de la Oficina Internacional, aunque la Delegación prefería la frase “diferencia
patentable en relación con el estado de la técnica”.  En este contexto, resultaba esencial
abordar el nivel requerido de pericia en el oficio.  La Delegación dijo que el Artículo 11.3) del
Proyecto de 1991 constituía un buen punto de partida, aunque habría que añadir muchos
elementos para lograr una verdadera armonización.

68. La Delegación de Australia apoyó la intervención de la Delegación de los Estados
Unidos de América y añadió que el Artículo 11.3) del Proyecto de 1991 resultaba inadecuado
para lograr una verdadera armonización.  Acogió con beneplácito la propuesta de la Oficina
Internacional de utilizar un término neutral, pero afirmó que se precisaba seguir estudiando la
cuestión.

69. La Delegación de Alemania apoyó en líneas generales el Artículo 11.3) del Proyecto
de 1991.  La Delegación se opuso a la propuesta de la Oficina Internacional y dijo que
prefería un término que tuviese un significado claro y establecido en la legislación nacional y
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los tratados internacionales en lugar de un nuevo término que no haya sido utilizado en
ninguna jurisdicción y que pudiera prestarse a confusión.

70. En respuesta a la Delegación de Alemania, la Oficina Internacional expresó su
preocupación de que los países en los que un término determinado poseyese un significado
establecido continuasen simplemente su práctica sin tomar en consideración la armonización
internacional sobre el significado del término.

71. La Delegación de Marruecos apoyó el Artículo 11.3) del Proyecto de 1991 y afirmó que
el uso de nuevos términos podría complicar la cuestión, especialmente teniendo en cuenta que
el Acuerdo sobre los ADPIC utilizaba los términos establecidos.

72. El Presidente añadió que una nota a pie de página del Artículo 27 del Acuerdo sobre los
ADPIC permitía a los Miembros considerar sinónimas las expresiones “actividad inventiva” y
“no evidentes”.

73. La Delegación de Rumania propuso que se adoptase el enfoque denominado “problema
y solución” que resultó útil para determinar el alcance de las reivindicaciones de patentes.  Si
no se utilizase este enfoque, podría suceder que varias invenciones en la misma solicitud no
estuviesen unidas por un concepto inventivo común.  La Delegación informó asimismo a los
delegados que, en virtud de la Ley de patentes rumana, únicamente se aceptaba un documento
para determinar la novedad, mientras que la actividad o altura inventiva podía determinarse a
partir de más de un documento.

74. La Delegación de los Estados Unidos de América transmitió la preocupación de los
usuarios de su país en relación con el enfoque denominado “problema y solución” y sugirió
que no se utilizase este enfoque.

75. La Delegación del Japón dijo que el Artículo 11.3) del Proyecto de 1991 constituía un
buen punto de partida, con excepción de la coexistencia de los dos términos alternativos,
“actividad o altura inventiva” y “no evidencia”.  La Delegación propuso que el debate se
centrase en la metodología para determinar la actividad o altura inventiva en lugar de en la
terminología.  Además, afirmó que debería elaborarse metodología detallada en forma de
disposiciones vinculantes, habida cuenta de las grandes diferencias que existían en la práctica
relacionada con la determinación de la actividad o altura inventiva en las Oficinas de la
Cooperación Trilateral respecto de un campo tecnológico específico, como la biotecnología.

76. Esta propuesta fue apoyada por la Delegación de la Federación de Rusia, quien afirmó
que apoyaría cualquiera de dos términos y pidió a la Oficina Internacional que explicase a las
delegaciones los distintos enfoques metodológicos.

77. La Oficina Internacional convino en presentar un análisis ilustrativo en la próxima
sesión.

78. La Delegación de los Países Bajos dijo que no bastaría con armonizar los términos para
subsanar las diferencias que existían en la práctica, y que el debate debería centrarse en la
metodología, aunque un Tratado podría no ser el lugar más apropiado para armonizar
métodos.

79. Esta intervención fue apoyada por la Delegación de Alemania, quien afirmó que los
métodos no podían definirse de manera concluyente en el tratado.
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80. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que debía armonizarse la
metodología, a fin de guiar a las oficinas y la jurisprudencia para obtener los mismos
resultados en todo el mundo.  Esta metodología no debía necesariamente incluirse en el
tratado, sino que podría formar parte de las directrices o instrumentos similares.

81. El Representante de la OEP puso de manifiesto la necesidad de guardar conformidad
con el PCT y, por ello, se opuso a la utilización de nuevos términos o de terminología
divergente.  El Representante indicó asimismo que la actividad o altura inventiva era el
elemento principal del examen sustantivo y que debía imperativamente abordarse en el
tratado.  No obstante, el método para determinar la actividad o altura inventiva era una
cuestión que debía tratarse en el reglamento de aplicación o en futuras directrices.

82. La Delegación de Hungría señaló que las cuestiones de terminología no eran
completamente intrascendentes e indicó que aceptaría los términos utilizados en el
Artículo 27.1) del Acuerdo sobre los ADPIC, así como los empleados en el Artículo 11.3) del
Proyecto de 1991 o un término neutral.  La Delegación convino con otras delegaciones en que
las cuestiones de metodología eran primordiales debido a su utilidad para garantizar una
aplicación uniforme del tratado.  La Delegación sostuvo que uno de los conceptos principales
que debían armonizarse era la noción de “persona del oficio”.

Aplicación industrial (utilidad)

83. El Presidente solicitó comentarios sobre la cuestión de la “aplicación industrial
(utilidad)” (párrafos 23 a 25 del documento SCP/4/2).

84. Las Delegaciones de Canadá y de los Estados Unidos de América pidieron aclaraciones
sobre el significado de la frase “que sólo pueden utilizarse con fines privados” que figuraba al
final del párrafo 23 del documento SCP/4/2, observando el diferente significado de los
términos “aplicación industrial” y “utilidad”.  La Oficina Internacional explicó que esta frase
se refería al término “aplicación industrial” y no al término “utilidad”.

85. La Delegación de los Estados Unidos de América destacó la importancia de armonizar
verdaderamente esta cuestión.  En relación con el instrumento jurídico, la Delegación dijo que
esta cuestión podría incluirse en un Tratado o en directrices.  Afirmó asimismo que, fueran
cuales fueren las normas que se estableciesen, no deberían interpretarse de manera tal que se
excluyera a ciertas categorías de invenciones de la materia patentable.

86. La Delegación de Irlanda indicó que, a diferencia del término “utilidad”, el término
“susceptibles de aplicación industrial” fue utilizado en el Artículo 27.1 del Acuerdo sobre los
ADPIC.  El Presidente señaló que la nota a pie de página de la disposición mencionada
permitía a los Miembros considerar sinónimos los términos “susceptibles de aplicación
industrial” y “útil”.

87. La Delegación de la Federación de Rusia explicó que, de conformidad con su práctica,
el término “aplicación industrial” tenía dos significados.  En primer lugar, la invención
reivindicada debía utilizarse con un cierto objetivo económico.  En segundo lugar, a fin de
excluir invenciones que no fueran sino ideas, debía alcanzarse la solución técnica y verificarse
en la práctica la función reivindicada.  La Delegación sugirió que se siguiese estudiando el
modo en que se aplicaba este requisito en los distintos países y que se ofreciesen más
ejemplos, además del ejemplo del “movimiento perpetuo”.
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88. En relación con la intervención de la Delegación de la Federación de Rusia, la
Delegación de Alemania dijo que el término “aplicación industrial” se relacionaba con la
noción de “invención”, que incluía la enseñanza técnica.  La Delegación de la Federación de
Rusia, apoyada por la Delegación de Francia, sugirió que se utilizara el término “aplicación
industrial” en lugar del término “utilidad”.  La Delegación de los Estados Unidos de América
afirmó que, en relación con la definición de “invención”, el requisito de la enseñanza técnica
constituía una limitación innecesaria.

89. La Delegación de Marruecos apoyó la opinión expresada por la Delegación de los
Estados Unidos de América y dijo que prefería el término “utilidad”, cuyo significado se
explicaba en el párrafo 24.b) del documento SCP/4/2.

90. La Delegación del Japón sugirió que se incluyese una definición a los fines de la plena
armonización y que, en todo caso, el debate debería centrarse en el fondo en lugar de en la
terminología.  Señaló asimismo que el requisito de aplicación industrial se relacionaba con los
requisitos de divulgación que podían encontrarse, por ejemplo, en la Regla 5.1)a)vi) del PCT.

91. La Delegación de Francia indicó que, en el texto francés, debería utilizarse el término
“possibilité d’application” en lugar del término “applicabilité industrielle”.

Divulgación suficiente

92. El Presidente solicitó comentarios sobre la cuestión de la “divulgación suficiente”
(párrafos 26 a 32 del documento SCP/4/2).

93. La Delegación de los Estados Unidos de América sugirió que los debates sobre esta
cuestión se basasen en el Artículo 3.1) del Proyecto de 1991 en lugar de en el Artículo 25, que
había sido resuelto por el Artículo 29.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

94. La Delegación de Alemania dijo que, de acuerdo con su experiencia, el requisito de la
“mejor manera” no ocasionaba ningún problema durante el procedimiento en la oficina de
patentes, puesto que la divulgación de la “mejor incorporación de la invención” conduciría a
la mejor oportunidad de obtener una patente.  No obstante, en la etapa de litigio, el presunto
infractor solía contestar la validez de la patente basándose en el requisito de la “mejor
manera”.

95. La Delegación de los Estados Unidos de América concordó con la observación de la
Delegación de Alemania, y afirmó que estaba dispuesta a considerar la posibilidad de
suprimir el requisito de su legislación nacional.  Explicó que, en virtud de la legislación de los
Estados Unidos de América, así como del Artículo 29.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, el
requisito de la “mejor manera” era un requisito subjetivo destinado a evitar la ocultación
intencional de la invención.  Afirmó asimismo que debería evitarse que en otros países este
requisito subjetivo se convirtiese en un requisito objetivo.

96. El Representante de la OAPI dijo que, puesto que la divulgación suficiente constituiría
un requisito para la transferencia de tecnología del inventor a la sociedad, debería divulgarse
la “mejor manera” en la descripción, requisito que establecía su legislación regional.  El
Presidente recordó que, en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, una
reivindicación no era un elemento necesario para determinar la fecha de presentación, puesto
que el alcance de la invención se limitaría a los elementos divulgados en la fecha de
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presentación.  Se preguntó si se establecerían distintas condiciones sobre la divulgación en
relación con los requisitos relativos a la fecha de presentación y los requisitos para la
concesión de una patente.

97. La Delegación de Australia indicó que, si bien su legislación nacional incluía el
requisito de la “mejor manera”, la Delegación estaba dispuesta a suprimir dicho requisito que
se utilizaba en contadas ocasiones.  El factor clave sería que la divulgación se realizase de
manera tal que la invención pudiera ser reproducida únicamente por una persona del oficio, tal
como figuraba en el Artículo 3.1) del Proyecto de 1991.

98. La Delegación del Japón sugirió que, en beneficio de los usuarios, se mantuviese la
flexibilidad de la forma y el orden de los elementos de la descripción, tal como figuraban en
la Regla 5.1)b) del PCT.

Redacción e interpretación de las reivindicaciones

99. El Presidente solicitó comentarios sobre la cuestión de la “redacción e interpretación de
las reivindicaciones” (párrafos 33 al 38 del documento SCP/4/2).

100. La Delegación de los Estados Unidos de América estuvo en favor de la inclusión de las
cuestiones relativas a la redacción de las reivindicaciones.  Sin embargo, la Delegación reiteró
su oposición a cualquier inclusión de aspectos relativos al requisito de la “característica
técnica”.  Además, la Delegación expresó preocupación acerca de la concisión de las
reivindicaciones.  En cuanto a la utilidad de la invención, la Delegación apoyó la disposición
contenida en el Proyecto de 1991.  Asimismo indicó que el sector privado de su país había
solicitado que se resolvieran las cuestiones relativas a las reivindicaciones presentadas en dos
partes y a una estructura de las tasas en relación con las reivindicaciones dependientes
múltiples.

101. En respuesta a una preocupación expresada por la Delegación de los Estados Unidos de
América en el sentido de que las cuestiones relativas a la interpretación de las
reivindicaciones eran cuestiones posteriores a la concesión de la patente que tendrían que
abordarse en una etapa ulterior, la Oficina Internacional explicó que ciertos aspectos de la
interpretación de las reivindicaciones, tales como la definición del alcance de las
reivindicaciones, el apoyo de las reivindicaciones mediante la especificación, y la doctrina de
los equivalentes en el contexto de los derechos concedidos por una solicitud publicada antes
de la concesión de la patente, eran, al menos en parte, cuestiones que se planteaban antes de la
concesión de la patente.

102. La Delegación del Japón declaró que esta cuestión estaba estrechamente relacionada
con la cuestión del objeto patentable e informó que un estudio sobre el tratamiento de los
métodos comerciales en los Estados Unidos, la OEP y el Japón había revelado diferencias
sustanciales derivadas de las diferencias que existían entre las legislaciones nacionales en
lugar de tratarse de diferencias en la práctica.  Por consiguiente, la Delegación dijo que
debería estudiarse la posibilidad de llevar a cabo una armonización sustantiva que permitiese
introducir cambios en las legislaciones nacionales.  La Delegación se refirió a la Regla 3.2)
del Proyecto de 1991 y a la Regla 6.3)a) del PCT que exigían que la reivindicación se
definiese “en función de las características técnicas de la invención” e informó a los
delegados que la legislación japonesa definía una “invención” como “una creación altamente
avanzada de ideas técnicas mediante la cual se utiliza una ley de la naturaleza”, pero que no
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había ninguna restricción aplicable a las reivindicaciones.  En virtud de la legislación
japonesa, era pues posible describir una invención con las palabras que el solicitante deseara
utilizar si las reivindicaciones describían las ideas técnicas en su globalidad.  Del mismo
modo, la Regla 3.3)i) y ii) del Proyecto de 1991 y la Regla 6.3)b) y c) del PCT exigían que las
reivindicaciones se escribiesen en dos partes, mientras que la legislación japonesa no contenía
dicho requisito.  La Delegación sostuvo que el futuro tratado de armonización debía conceder
a los solicitantes la máxima libertad en lo que se refería a la redacción de las reivindicaciones.
La Delegación también declaró que la interpretación de las reivindicaciones, al menos la
interpretación anterior a la concesión de la patente, debería incluirse como tema de debate.

Proyecto de disposiciones sobre la armonización del Derecho sustantivo de patentes

103. El Presidente solicitó comentarios relativos a la preparación del proyecto de
disposiciones sobre la armonización del Derecho sustantivo de patentes para la próxima
reunión, tomando como base un documento no oficial preparado por la Oficina Internacional.
Añadió que, en el futuro, las interrelaciones pertinentes de las cuestiones objeto de estudio
podrían quedar explicadas en las Notas.

104. La Delegación de la Federación de Rusia solicitó una explicación del significado del
término “historial del procedimiento” y de “persona del oficio” en el contexto de la novedad.
La Delegación afirmó que la Federación de Rusia no utilizaba la definición de persona del
oficio en el contexto de la novedad.

105. La Oficina Internacional declaró que la definición de “historial del procedimiento” se
refería, entre otras cosas, a toda enmienda realizada por el solicitante a lo largo del
procedimiento que seguía una solicitud y que podía limitar la reivindicación, y que la
definición de persona del oficio con respecto a la novedad se refería al principio general según
el cual una invención debía divulgarse de tal forma que una persona del oficio pudiera
fabricar y utilizar la invención.

106. La Delegación de los Estados Unidos de América no consideró apremiante el estudio de
cuestiones posteriores a la concesión como la interpretación de reivindicaciones, si bien
reconoció la voluntad de otras delegaciones de hacerlo.  Asimismo, la Delegación afirmó que
la definición de persona del oficio también podría exigir el estudio de la cuestión de si las
referencias que determinaban que no había novedad tenían un carácter definitivo.

107. La Delegación del Japón acogió favorablemente la inclusión del efecto sobre el estado
de la técnica de las solicitudes presentadas anteriormente, y declaró que el Artículo 13 del
Proyecto de 1991 debería ser el punto de partida del debate.  La Delegación afirmó que el
Artículo 13.1)b) de dicho Proyecto disponía que la totalidad del contenido de una solicitud
anterior debería tener un efecto prioritario a partir de la fecha de prioridad y no de la fecha de
presentación.  Asimismo, la Delegación señaló que deberían eliminarse dos distinciones
territoriales de los Artículos 13.1)a) y 13.4) del Proyecto de 1991.  La Delegación afirmó que,
si bien la interpretación de reivindicaciones parecía centrarse en la fase posterior a la
concesión, el Comité debía tratar también la interpretación de reivindicaciones en la fase
anterior a la concesión, ya que revestía una gran importancia en la armonización del proceso
de concesión de patentes.
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108. El Presidente solicitó a las Delegaciones del Japón y de los Estados Unidos de América
que explicasen por qué las interpretaciones de reivindicaciones anteriores y posteriores a la
concesión deberían ser distintas.

109. La Delegación del Japón afirmó que las reivindicaciones en las que se explica tanto el
medio como la función (means-plus-function claims), las reivindicaciones en las que se
explica el proceso de obtención (product-by-process claims) y las reivindicaciones en las que
se explica la utilización (use claims) eran ejemplos de interpretación de reivindicaciones
anteriores a la concesión.  La Delegación añadió que, según la práctica japonesa, por
reivindicaciones en las que se explica tanto el medio como la función se entendía cualquier
medio que pudiese desempeñar dicha función, si bien era posible que esas reivindicaciones se
interpretasen de otro modo en los Estados Unidos de América y en Europa.

110. La Delegación de los Estados Unidos de América declaró que resultaría muy útil tratar
las reivindicaciones en las que se explica tanto el medio como la función en tanto que
cuestión anterior a la concesión y señaló que, en los Estados Unidos de América, existían una
disposición legal en virtud de la cual las reivindicaciones en las que se explica tanto el medio
como la función habían de interpretarse de forma más restringida de lo que se podría creer.
La Delegación, al responder a la cuestión planteada por el Presidente sobre la distinción entre
interpretación de reivindicaciones anteriores y posteriores a la concesión, declaró que su
interpretación era muy distinta.  Asimismo, la Delegación señaló que las cuestiones relativas
al historial del procedimiento y a los equivalentes no guardaban relación con la interpretación
de una reivindicación anterior a la concesión, y que se podían tratar con posterioridad.

111. La Oficina Internacional señaló que el historial del procedimiento y los equivalentes
podían constituir cuestiones anteriores a la concesión en el contexto de los derechos que
existen en virtud de una solicitud publicada.  Sin embargo, procuraría limitar un primer
proyecto de disposiciones a las cuestiones anteriores a la concesión.

112. La Delegación del Canadá señaló que, con respecto a la definición de invención, al
comparar la redacción de las legislaciones del Canadá y los Estados Unidos de América, que
eran prácticamente idénticas, los tribunales habían interpretado el objeto de forma
considerablemente distinta y normalmente a través de decisiones arbitrales con división de
opiniones.  La Delegación preguntó por el alcance del objeto que se pretendía abarcar
mediante las modificaciones de la descripción y de las reivindicaciones.

113. La Oficina Internacional, respondiendo a la intervención a la Delegación del Canadá,
señaló que se podría mantener la definición de invención a los efectos de la redacción, y que
ulteriormente se podría decidir si debía incluirse en el tratado.  La Oficina Internacional
afirmó que las modificaciones de la descripción y de las reivindicaciones fueron incluidas en
el Proyecto de 1991, y que resultaría útil valorar si era apropiado mantenerlas en el tratado.

114. La Delegación de los Países Bajos declaró que el debate entre las Delegaciones del
Japón y de los Estados Unidos de América había aclarado su duda sobre la razón por la que la
interpretación de reivindicaciones era una cuestión relativa a la solicitud de patentes en lugar
de ser una cuestión relativa al registro de patentes.  En opinión de su Delegación, la
interpretación de reivindicaciones era por lo general una cuestión posterior a la concesión.

115. El Representante de la OEP declaró que en dicha Oficina habían pasado años sin que en
su Convenio apareciese una definición de invención, lo cual permitía una mayor flexibilidad,
pero que estaba dispuesto a debatir la cuestión.  El Representante afirmó que el concepto de
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unidad de la invención había sido tratado en el PLT al referirse al concepto en el marco de la
práctica generalizada en el PCT, cuya relación con el PLT debía tenerse presente.  El
Representante afirmó que la interpretación de reivindicaciones era una cuestión importante
para la OEP a la hora de decidir si la modificación de una reivindicación podía contemplarse
en virtud del Artículo 123.3) del CPE.

116. El Presidente observó que existía al menos un país en que la unidad de la invención se
consideraba como Derecho sustantivo en lugar de Derecho procesal, lo que significaba que la
cuestión debía incluirse en el debate.

117. La Oficina Internacional afirmó que la interpretación de las reivindicaciones se refería a
cuestiones relacionadas con el examen de las reivindicaciones y sugirió que, teniendo en
cuenta el debate, sería más conveniente hablar de examen de reivindicaciones que de
interpretación de reivindicaciones.  No obstante, la Oficina Internacional observó asimismo
que existían algunas situaciones previas a la concesión de la patente relacionadas con la
interpretación de las reivindicaciones, por lo que sería preferible referirse a ambas.

118. La Delegación de Suecia dijo que, puesto que el Comité estaba a la espera de posturas
más claras por parte de ciertas delegaciones en relación con la cuestión del primer solicitante,
quizás resultaría conveniente aplazar asimismo el debate de otras cuestiones como, por
ejemplo, la cuestión del estado de la técnica.

119. La Oficina Internacional dijo que el Comité podría seguir redactando ciertas cuestiones,
en el entendimiento de que el tratado final tendría que ser aceptable en su conjunto para todas
las delegaciones.

120. La Delegación de China pidió que se aclarase la cuestión de las fuentes externas de
apoyo para las reivindicaciones, así como la metodología para determinar la actividad o altura
inventiva/no evidencia.  La Delegación preguntó asimismo si existían diferencias bien
delimitadas entre los tres ejemplos de metodología, a saber, reglamentación, directrices e
instrucciones administrativas.

121. La Oficina Internacional, en respuesta a la Delegación de China, indicó que las fuentes
externas de apoyo se referían a la posibilidad de demostrar a un examinador que existía
información específica, además de la divulgada en la descripción, a disposición de las
personas del oficio para reproducir la invención divulgada.  La Oficina Internacional indicó
que esta cuestión quedaría clara en la redacción.  En relación con la metodología para
determinar la actividad o altura inventiva/no evidencia, los ejemplos se componían de
distintos instrumentos jurídicos para abordar la metodología destinada a determinar la
actividad o altura inventiva/no evidencia.

122. La Delegación de la República de Corea, al formular comentarios sobre el plazo de
gracia, observó que el PCT utilizaba el término “excepciones a la falta de novedad” mientras
que algunos países utilizaban el término “excepciones a la falta de patentabilidad”.  Como
resultado, existía cierta incertidumbre sobre el término apropiado para calificar la cuestión.
La Delegación afirmó que el plazo de gracia se refería únicamente al plazo que mediaba entre
la divulgación y la presentación de la solicitud, pero no al plazo en que se concedían los
derechos.
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123. La Oficina Internacional indicó que el término “plazo de gracia” se utilizaba en el
Proyecto de 1991, pero que no precisaba ser conservado en las disposiciones finales.  La
Oficina Internacional señaló que se examinaría el estado de la técnica en relación con la
novedad y la actividad o altura inventiva/no evidencia, puesto que incluso previendo un plazo
de gracia, podría diferir el estado de la técnica examinado en relación con la novedad y con la
actividad o altura inventiva.

124. La Delegación de Australia expresó sus reservas por el hecho de que el tratado se
limitase a las cuestiones “previas a la concesión” en relación con la divulgación, la estructura
y la interpretación de las reivindicaciones.  La Delegación observó, en particular, que el
estado de la técnica, la novedad, la actividad o altura inventiva y la aplicación industrial se
examinaba de manera general y no en el marco del proceso “previo a la concesión”.  No
obstante, la Delegación no deseaba insistir en su objeción, observando que la armonización
previa a la concesión podría constituir un logro en sí misma.

125. La Oficina Internacional señaló que, si existiesen diferencias entre la interpretación
previa a la concesión y la interpretación posterior a la concesión en el contexto de un sistema
mundial de patentes, existía el riesgo de que los solicitantes se dirigiesen a la Oficina en la
que se obtuviese la interpretación previa a la concesión más beneficiosa en el momento del
examen y la interpretación posterior a la concesión más beneficiosa para comercializar un
producto.

126. El Presidente, observando que ninguna delegación deseaba tomar la palabra, dijo que
parecía existir un acuerdo general con la línea propuesta por la Oficina Internacional.  El
Presidente invitó a las delegaciones a formular comentarios generales sobre la redacción de
las disposiciones.

127. La Delegación de los Estados Unidos de América, señalando su voluntad de mostrarse
flexible acerca de varias cuestiones objeto de discordia en los Estados Unidos, como los
requisitos del primer solicitante y de la “mejor manera”, expresó su esperanza de que todas las
delegaciones diesen pruebas de la misma flexibilidad, a fin de lograr una verdadera
armonización y que estuviesen dispuestas a cambiar sus sistemas como fuese necesario.  La
Delegación dijo que, si bien el Proyecto de 1991 constituía un buen punto de partida, los
Estados Unidos de América preferían abandonar los términos de dicho proyecto o de las leyes
de Estados Unidos de América, el Convenio sobre la Patente Europea, las leyes del Japón o
cualquier otro sistema utilizado en el mundo, a favor de nuevos términos que resultasen
sencillos, precisos y neutros en relación con otros sistemas y con la tecnología, y directos a fin
de expresar los conceptos para los que parece existir un terreno común.

128. El Presidente observó que todas las delegaciones debían aceptar la posibilidad de
modificar las leyes nacionales.  El Presidente indicó asimismo que resultaba apropiado
intentar partir de nuevas bases a fin de utilizar un lenguaje claro y sencillo, y que todo intento
de calcar la ley sobre la ley de otro país o grupo de países iría en detrimento de los demás.  El
Presidente afirmó asimismo que algunos términos debían conservarse, como los términos
generalmente aceptados para conceptos básicos.

129. La Oficina Internacional tomó nota de la propuesta hecha por la Delegación de los
Estados Unidos de América y por el Presidente, relativa al estilo de la redacción, y dijo que
estaba preparada para seguir adelante sobre esa base.  La Oficina Internacional observó que la
labor relativa al PLT se guiaba por objetivos similares.  Preguntó asimismo si se contemplaba
la posibilidad de desviarse de la redacción del PCT.
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130.  La Delegación de los Estados Unidos de América afirmó que, si bien no resultaba
apropiado desviarse de los términos del PCT al aprobar el PLT, especialmente teniendo en
cuenta que ciertas disposiciones del PCT se incorporaban en el PLT, no sucedía así con el
nuevo Tratado previsto.  La Delegación indicó asimismo que no había sido su intención
sugerir que se abandonasen términos como “novedad”, “actividad o altura inventiva” o “no
evidencia”, sino simplemente proponer que se utilizase un lenguaje sencillo y directo.

131. El Representante de la OEP propuso un enfoque diferente del propuesto por la
Delegación de los Estados Unidos de América, reconociendo al mismo tiempo la necesidad de
comenzar de nuevo.  El Representante dijo que el Proyecto de 1991 constituía una base sólida
para comenzar el debate y para comprobar si las posturas adoptadas en los años anteriores a la
Conferencia Diplomática de 1991 seguían siendo válidas.  La delegación afirmó asimismo
que el SCP debería tomar en cuenta las disposiciones  del PCT e inspirarse en ellas para
redactar el PLT.  El Representante, observando que las circunstancias jurídicas y políticas
cambiaban con mucha rapidez, recomendó que se redactase el presente Tratado la manera más
flexible posible incluyendo únicamente las cuestiones básicas y reservando los detalles para el
reglamento.

132. La Delegación del Japón dijo que comprendía la propuesta formulada por la Delegación
de los Estados Unidos de América de que se utilizara un lenguaje claro, preciso y neutral en
cuanto a las cuestiones de territorio y de tecnología, pero convino con el Representante de la
OEP en que el Proyecto de 1991 debía ser el punto de partida para el debate.  La Delegación
dijo también que el SCP debía dar pruebas de flexibilidad y aceptar cambios de redacción en
una fase ulterior.

133. La Delegación de los Estados Unidos de América observó que, en caso de que se
lograran los objetivos fijados, a saber, el reconocimiento mutuo y la plena confianza y
credibilidad recíprocas entre las oficinas nacionales, era posible que el PCT cambiara de
función en el futuro.

134. La Delegación de España dijo que tenía intención de formular propuestas acerca de
distintos aspectos de redacción en la versión en español.

135. La Delegación de Alemania señaló que era necesario esforzarse por adoptar un lenguaje
simple y claro y que, llegado el caso, debía adoptarse dicho lenguaje y desechar la redacción
en vigor.

136. La Oficina Internacional, a fin de dar cabida a toda la variedad de puntos de vista
expresados, se ofreció a preparar un documento en el que se expusieran, en páginas paralelas,
un texto con los nuevos términos y un texto en el que se utilizaran los términos en vigor.  La
Oficina Internacional señaló que esa medida permitiría que el SCP comparara y cotejara las
dos versiones.

137. El Presidente declaró que en la propuesta de la Oficina Internacional se abordaban, al
parecer, todas las preocupaciones que se habían expresado.

138. En respuesta a una intervención de una delegación, la Oficina Internacional dijo que al
preparar el proyecto se había planteado la cuestión de la fecha de prioridad y la fecha de
presentación de una solicitud en contraposición a las prioridades múltiples y que en el futuro
debía hacerse referencia a la fecha de prioridad o fecha de presentación de la invención tal
como se hubiera reivindicado en una determinada reivindicación, y no de la solicitud.  Señaló
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también las dificultades que se plantearían al sopesar la voluntad de flexibilidad, por un lado,
y el objetivo de lograr una armonización, por otro, y de utilizar un lenguaje neutral, por un
lado, y mantener las normas anteriores que todo el mundo sabía aplicar, por otro.

139. El Representante de la JPAA dijo que las cuestiones relativas a la divulgación del
estado de la técnica por Internet podían plantear dificultades de gran envergadura, por
ejemplo, en los casos en los que se descargara e imprimiera información en relación con una
invención, o cuando se hubiera eliminado la información sobre el estado de la técnica que se
había publicado anteriormente en Internet.  El Representante instó a proseguir el debate en
cuanto a la clarificación de la diferencia entre el entorno de Internet y el entorno de papel y
propuso que se hiciera una mención explícita a ese respecto.

140. La Delegación de la Federación de Rusia observó que, aunque el significado de
“disponibilidad para el público” se interpretaba de manera más o menos similar en distintos
sistemas de patentes, podría resultar útil elaborar una interpretación uniforme del término en
el contexto de un tratado.  En particular, la Delegación sugirió que la “disponibilidad” debía
referirse a la disponibilidad para el público en general, como en la legislación del Japón, o a la
disponibilidad para personas no específicas, y no para personas tangibles o concretas.

141. La Delegación de Austria subrayó la necesidad de que en la disposición general sobre el
estado de la técnica se abordaran todos los tipos de publicaciones posibles por cuanto una de
las tareas del examinador, o del tribunal, era decidir en cada situación si había habido o no
publicación pertinente para el caso.  La Delegación subrayó que, aunque en cada caso se
trataba de una cuestión de pruebas, no había necesidad de un reglamento en relación con los
medios de presentar pruebas.

142. La Oficina Internacional observó que las disposiciones debían examinarse a la luz de
todos los sistemas existentes, muchos de los cuales debían ser objeto de modificación en aras
del objetivo de armonización.  La Oficina Internacional dijo además que, por lo que respecta a
cuestiones como la aceptación del estado de la técnica en forma oral, los profesionales y
examinadores de países que no reconocían todavía esa forma del estado de la técnica
precisarían orientaciones en cuanto a la metodología que debía aplicarse.  La Oficina
Internacional dijo también que la aprobación de decisiones de ese tipo sobre la base de un
examen individual de los casos y en virtud de los diferentes sistemas y tradiciones, se
interpondría al objetivo de armonización.

143. El Representante de la OEP dijo que las cuestiones que estaban sobre el tapete, en
particular, lo que se entendía por “disponible para el público”, se abordaban con mayor detalle
en las Reglas o directrices y no en los Artículos, enfoque que, según el Representante, era
coherente habida cuenta del objetivo de armonización.  Debía evitarse cualquier exceso de
precisión en el tratado a fin de dar cabida a cierta flexibilidad y permitir que se abordaran
casos individuales.

144. La Delegación de Alemania hizo suya la intervención de la Delegación de Austria.  La
Delegación advirtió del riesgo de redactar disposiciones demasiado complejas o detalladas por
temor a dejar de incluir una cuestión o a no anticipar nuevos factores.

145. La Oficina Internacional subrayó que el Comité debía establecer una diferencia clara
entre lo que debía incluirse en el tratado y lo que debía ser objeto de interpretación por cada
oficina, ya que las disposiciones que se entenderían con facilidad podrían interpretarse de
formas diferentes por diferentes personas.  La Oficina Internacional dijo que podía ser
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conveniente empezar con disposiciones detalladas que se simplificaran en una fase ulterior, en
lugar de empezar con disposiciones sencillas que se prestaran a múltiples interpretaciones, lo
que iría en detrimento del objetivo de reconocimiento mutuo de los resultados de las
búsquedas y exámenes.  Dijo además, que un tratado redactado de forma general sólo sería
eficaz si cada oficina actuaba con la flexibilidad necesaria y estaba dispuesta a aceptar
resultados de búsqueda y examen de otra oficina que difirieran de los que hubiera obtenido
por sí misma.

146. La Delegación de Alemania dijo que, tras examen de los comentarios formulados por la
Oficina Internacional, deseaba precisar que la armonización de la práctica sólo podía lograrse
como etapa secundaria, una vez finalizada la armonización del Derecho.

147. La Oficina Internacional solicitó aclaraciones del Comité por lo que respecta a sus
objetivos en relación con el tratado actual, y pidió que se especificara si el objetivo era
armonizar el Derecho únicamente, o el Derecho y la práctica.  La Oficina Internacional pidió
que se aclarara también si, una vez que entrara en vigor el futuro tratado, sería posible el
mutuo reconocimiento o se requerirían otras etapas.  En el último caso, cabía preguntarse si
dicha etapa vendría a ser otro tratado, reglamento o instrucciones administrativas sobre dicho
tratado, o entrañaría que un tribunal único interpretara las prácticas de las oficinas o las
decisiones de los tribunales de cada país, u otras medidas.

148. El Representante de la OEP declaró que el objetivo de lograr el reconocimiento mutuo
poco después de que se finalizara el presente tratado era ambicioso y difícilmente alcanzable.
El Representante declaró que parecía existir un amplio consenso para obtener resultados
concretos en breve, lo que, como había declarado la Delegación de Alemania, supondría la
armonización del Derecho sustantivo de patentes, un primer paso necesario para la
armonización posterior de la práctica que regía el Derecho sustantivo.  El Representante
mencionó la experiencia europea, en la que habían transcurrido veinte años armonizando las
distintas legislaciones nacionales europeas en materia de patentes, sin que se hubiera
alcanzado aún una práctica totalmente armonizada.  El enfoque europeo de armonización
consistía en las mesas redondas sobre la práctica en materia de patentes, en el que las Oficinas
intercambiaban periódicamente sus puntos de vista.

149. La Delegación de los Estados Unidos de América, en respuesta a la Oficina
Internacional, declaró que entendía que el Comité trabajaba con el objetivo del
reconocimiento mutuo o la plena confianza y credibilidad, y que tenía una marcada
preferencia por intentar armonizar el derecho y la práctica en el presente Tratado, a fin de
obtener una verdadera armonización o al menos de establecer una base adecuada para obtener
el reconocimiento mutuo.

150. La Delegación del Japón declaró que las diferencias en la práctica iban unidas a las
diferencias existentes en la legislación nacional, incluida la jurisprudencia.  La Delegación
observó que las Oficinas de la Cooperación Trilateral habían llegado al entendimiento común
de que su cooperación estaba limitada, puesto que existían diferencias en la práctica que se
derivaban principalmente de las diferencias existentes en la legislación nacional, incluida la
jurisprudencia.   La Delegación declaró que esperaba que cambiaran las legislaciones
naciones y regionales en respuesta a las iniciativas del Comité.  La Delegación declaró que el
objetivo final era el reconocimiento mutuo, pero que, al no existir el consenso respecto del
reconocimiento mutuo, la primera medida consistía en la armonización del Derecho
sustantivo.
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151. El Presidente declaró que si distintas prácticas en distintas Oficinas daban lugar al
mismo resultado, por ejemplo, respecto de si se concedía una patente y si era válida, no hacía
falta debatir sobre las prácticas, puesto que si distintas prácticas daban lugar a distintos
resultados en relación con la concesión o validez de las patentes, las diferencias existentes
entre dichas prácticas deberían abarcar un elemento del Derecho sustantivo que debería
tenerse en cuenta.

152. La Delegación de la Federación de Rusia declaró que resultaba prematuro y poco lógico
esperar que se lograra el objetivo del reconocimiento mutuo.  La Delegación dudaba que una
patente que hubiera sido otorgada sin proceder a la búsqueda y al examen fuera suscrita y
reconocida por otro sistema en el que dicho examen fuera obligatorio.  Respecto de si lo que
debería armonizarse era la práctica o el Derecho, la Delegación declaró que resultaba difícil
establecer una línea que separara a los dos.  La Delegación declaró que debería intentarse
obtener cierto grado de armonización en relación con los seis puntos que figuraban en el
documento SCP/4/2.

153. La Oficina Internacional, en respuesta a las observaciones de la Delegación de la
Federación de Rusia, observó que el reconocimiento mutuo se refería al reconocimiento
mutuo de los resultados del examen de fondo, en lugar de referirse al registro de patentes.
Declaró que, desde el punto de vista del usuario, una Oficina nacional “armonizada” podía
considerarse como una “caja negra” que  tuviera una puerta de entrada y otra de salida:  la
puerta de entrada representaría la posibilidad de presentar una solicitud única que contuviera
un único conjunto de reivindicaciones que pudieran presentarse con seguridad en toda Oficina
de todo país parte en el tratado.  Esto exigiría la armonización de los principios jurídicos.  La
puerta de salida representaría la uniformidad de los resultados de la búsqueda y el examen, lo
que exigiría la armonización de las prácticas.  La Oficina Internacional sugirió que podrían
tratar de prepararse tres niveles distintos de redacción como medio para avanzar en el tratado:
un tratado que debería ser lo más breve posible;  un reglamento que las Asambleas podrían
modificar con el paso del tiempo;  y unas directrices sobre prácticas, que servirían de
orientación sobre la manera en que una Oficina debería ocuparse de las solicitudes.  El tratado
y el reglamento se redactarían con el fin de armonizar el Derecho de patentes y permitir que
se redactara una solicitud de patentes junto con las reivindicaciones, de manera que resultaran
aceptables en todas las Oficinas que se adhirieran al tratado.  Las directrices podrían
elaborarse paso a paso con el fin de proponer soluciones armonizadoras relativas a las
prácticas de las Oficinas.  En una etapa posterior, el Comité podría decidir si las directrices
deberían formar parte del tratado o constituir un documento actualizado y distribuido por la
Asamblea en calidad de instrumento vinculante o de suplemento no vinculante.

154. Las Delegaciones del Japón, los Estados Unidos de América y el Representante de la
OEP declararon que estaban totalmente de acuerdo con la propuesta de la Oficina
Internacional.

155. El Presidente observó que el Comité había aceptado la sugerencia de la Oficina
Internacional y declaró que el Comité procedería de dicha manera.

Tema 5 del orden del día:  Divulgación de información en Internet

156. Los debates se basaron en el documento SCP/4/5.
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157. La Delegación del Japón explicó que se había emprendido recientemente una revisión
de la Ley de patentes del Japón principalmente para ampliar el alcance del período de gracia
que no cubría las divulgaciones que tenían lugar en Internet.  Además, esas divulgaciones en
Internet no estaban incluidas en las disposiciones de la Ley de patentes del Japón relativas al
estado anterior de la técnica.  Sin embargo, en la práctica, era raro que esas divulgaciones
afectasen la novedad y la actividad inventiva.  La Delegación dijo que, en su opinión, las
divulgaciones que tenían lugar por Internet debían abordarse de manera general y con arreglo
a lo dispuesto en el Artículo 11.2)b) del Proyecto de 1991 más bien que en términos
específicos.

158. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que era necesario aplicar a las
divulgaciones en formato electrónico los principios para el establecimiento del estado anterior
de la técnica.  En ese contexto, la determinación de la fecha de disponibilidad era de
importancia primordial.  La Delegación anunció que actualmente estaba elaborando
directrices para su Oficina relacionadas con esa cuestión y que dichas directrices se pondrían
a disposición de los interesados en cuanto fuesen adoptadas.

159. El Representante de la OEP dijo que la OEP estaba estudiando el problema específico
de la divulgación por Internet.  Aún no se había presentado ante las salas de apelación de la
OEP ningún caso relativo a divulgaciones por Internet.  Actualmente se aplicaban a las
divulgaciones por Internet prácticas establecidas elaboradas en relación con divulgaciones no
escritas, tales como divulgaciones orales o usos anteriores.  Por consiguiente, eran tres las
cuestiones de importancia primordial que se planteaban, a saber:  qué era lo que se divulgaba,
cuándo se divulgaba y cómo se divulgaba.  Puesto que una publicación en Internet podía
cambiarse en cualquier momento, podría ponerse en entredicho el contenido exacto de esa
divulgación y la fecha exacta de su publicación.  Existían problemas similares en los
procedimientos de oposición y en relación con la determinación del uso anterior.  De
conformidad con la práctica de la OEP, para que se considerase divulgada la información,
bastaba con que ésta estuviese disponible en Internet para una persona del oficio, aun cuando
no se pudiese acceder efectivamente a la información.  No obstante, si el documento quedaba
a disposición en Internet durante un período muy breve, podía concluirse que no se había
puesto realmente a disposición del público.

160. La Delegación de Suecia declaró que, si bien las divulgaciones en Internet planteaban
problemas en lo relativo a la investigación y al examen, no había necesidad de contar con
nuevos principios jurídicos o de enmendar los principios existentes.  Las cuestiones que
realmente merecían atención por razones prácticas eran la validez de una cita de un
documento que no fuese sobre patentes, la autenticidad de los documentos y la cuestión del
derecho de autor cuando se adjuntaba una copia de la cita al informe de búsqueda.

161. La Delegación de Alemania declaró que no consideraba necesario redactar
disposiciones del tratado que abordaran expresamente las divulgaciones en Internet.  Ese tema
podía examinarse de mejor manera en las directrices.

162. La Delegación de Australia dijo que aparentemente el tema principal era la cuestión de
cuáles debían ser los requisitos de las citas en los informes de búsqueda de las divulgaciones
que se producían en Internet.  En ese contexto, también era importante la cuestión de la carga
de la prueba.  La Delegación explicó que, en su país, la carga de la prueba funcionaba a favor
del solicitante cuando la Oficina no podía determinar una fecha de publicación.
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163. La Delegación del Uruguay dijo que antes de que pudiera avanzar la labor respecto de la
cuestión en examen, sería útil estudiar los varios tipos y categorías de documentos que se
publicaban en Internet, tales como las bases de datos o los documentos de patente.  Ello podía
contribuir a definir unas normas mínimas para determinar una fecha de publicación.

164. Al observar que las directrices de la Oficina Japonesa de Patentes abarcaban una línea
de transmisión en dos sentidos, pero no la radiodifusión, el Representante de la FICPI se
preguntó sí también existían problemas generales en relación con una divulgación mediante
radiodifusión.  En respuesta, la Delegación del Japón dijo que las divulgaciones mediante
radiodifusión quedaban incluidas en el marco de las expresiones “de conocimiento público” o
“utilización pública”, y que la expresión “línea de telecomunicación” se había escogido para
evitar el término específico “Internet”.

165. La Delegación de los Países Bajos dijo que, si bien no contaba con experiencia concreta
respecto de las divulgaciones que se producían en Internet, opinaba que era útil armonizar la
definición de estado de la técnica para que también pudiese aplicarse a los documentos
existentes en formato electrónico.

166. El Presidente sugirió que La Oficina Internacional podría preparar un cuestionario para
los Estados miembros, con el fin de recabar información sobre las prácticas en distintas
hipótesis de entornos de Internet, y compararlas con las prácticas existentes.

167. El Representante de la OEP respaldó las sugerencias del Presidente en lo relativo a la
preparación de un cuestionario.  El Representante sugirió además que, como primer paso, se
redactara el texto del tratado sobre el estado de la técnica, y se analizaran las cuestiones
prácticas en una etapa posterior.

168. El Presidente invitó a las delegaciones a examinar si debían incluirse en la labor del
Comité otras cuestiones del contexto de las patentes e Internet.

169. La Delegación del Japón declaró que existían dos categorías de cuestiones en esa esfera.
La primera incluía cuestiones de jurisdicción y derecho aplicable y, debido a su naturaleza
intersectorial, se abordarían de mejor manera en un foro horizontal.  La segunda categoría
incluía cuestiones concretas de patentes, tales como la infracción de patentes en Internet.  El
SCP debía ocuparse de esas cuestiones.  Una manera adecuada de avanzar sería, en primer
lugar, determinar las cuestiones, y luego debatir en el SCP si exigían un cambio del marco
jurídico internacional, teniendo debidamente en cuenta las cuestiones intersectoriales.

170. El Presidente concluyó que la mayoría de las delegaciones consideraba la publicación
en Internet sólo como un caso especial de publicación, que podía abordarse en el marco de los
principios tradicionales del derecho.  Sin embargo, era necesario asegurar, permanentemente,
que cualquier criterio de “estado de la técnica” en el proyecto de tratado tendría en cuenta la
evolución reciente y futura de las tecnologías de la información.  La Oficina Internacional
distribuiría un cuestionario sobre las actuales prácticas nacionales y regionales en cuestiones
relacionadas con Internet, en particular respecto de las publicaciones en Internet, y que
incluiría preguntas sobre la infracción de patentes en Internet.
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CONCLUSIÓN DE LA REUNIÓN

Tema 6 del orden del día:  Labor futura

171. La Oficina Internacional declaró que el tema principal del orden del día de las próximas
sesiones sería la armonización sustantiva del Derecho de patentes.  A título indicativo, la
próxima sesión se celebraría del 14 al 18 de mayo de 2001, e incluiría cinco días completos de
debates.  Al final de la sesión, se adoptaría un resumen del Presidente en el que figurarían sólo
los resultados de los debates.  Lo antes posible, de preferencia en la semana siguiente a la
reunión, la Oficina Internacional distribuiría un proyecto de informe en inglés.  Las versiones
en español y francés se distribuirían en cuanto estuvieran disponibles.  El plazo para formular
comentarios comenzaría a contarse a partir de la distribución de las versiones en todos los
idiomas.  Se incorporaría cualquier comentario recibido durante ese período, y el informe
final podría adoptarse en la sesión siguiente.

[Sigue el Anexo]
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LISTE DES PARTICIPANTS/
LIST OF PARTICIPANTS

I.  ÉTATS MEMBRES/MEMBER STATES

(dans l’ordre alphabétique des noms français des États)
(in the alphabetical order of the names in French of the States)

ALGÉRIE/ALGERIA

Nor-Eddine BENFREHA, conseiller, Mission permanente, Genève

ALLEMAGNE/GERMANY

Hans Georg BARTELS, Federal Ministry of Justice, Berlin
<bartels-ha@bmj.bund.de>

Susanne FEHLHAMMER (Ms.), International Industrial Property Law Section, German
Patent and Trademark Office, Munich
<susanne.fehlhammer@dpwa.de>

Heinz BARDEHLE, Patent Attorney, Munich
<bardehle@bardehle.de>

Karl FLITTNER, First Counsellor, Permanent Mission, Geneva

ARGENTINE/ARGENTINA

Marta GABRIELONI (Sra.), Consejera de Embajada, Misión Permanente, Ginebra
<mission.argentina@ties.itu.ch>

ARMÉNIE/ARMENIA

Boris VARDANYAN, Chief, Invention Utility Model Examination Department, Patent
Office, Yerevan
<patent@arminco.com>
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AUSTRALIE/AUSTRALIA

Dave HERALD, Deputy Commissioner, Patent Office, Woden ACT
<dherald@ipaustralia.gov.au>

Albin Frank SMRDEL, Director, Development & Legislation, Patent Office, Woden ACT
<albin.smrdel@ipaustralia.gov.au>

Philip Martin SPANN, Supervising Examiner of Patents, Patent Office, Woden ACT
<philip.spann@ipaustralia.gov.au>

AUTRICHE/AUSTRIA

Wilhelm UNGLER, Legal Officer, Austrian Patent Office, Vienna
<wilhelm.ungler@patent.bmwa.gv.at>

BELARUS

Fedor KRYLOV, Deputy Chairman, The Belarus Patent Office, Minsk

BELGIQUE/BELGIUM

Stéphanie MISSOTTEN (Ms.), conseillère adjointe, Ministère des affaires économiques,
Office de la propriété industrielle, Bruxelles
<stéphanie.missotten@mineco.fgov.be>

BOTSWANA

Lebogang MOPHUTING, Principal Registration Officer, Registrar of Companies, Patents,
Trade Marks and Designs, Gaborone
<roc.mci@govbw>

BRÉSIL/BRAZIL

Francisco PESSANHA CANNABRAVA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<francisco.cannabrava@ties.itu.int>

CANADA

Pierre TRÉPANIER, Head, Director, Patent Branch, Canadian Intellectual Property Office,
Hull
<trepanier.pierre@ic.gc.ca>
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CHILI/CHILE

Sergio ESCUDERO, Deputy Permanent Representative to the WTO, Geneva
<sergio.escudero@ties.itu.int>

CHINE/CHINA

Xikai WEN (Mrs.), Deputy Director General, Law and Treaty Department, State Intellectual
Property Office, Beijing
<wenxikai@mail.sipo.gov.cn>  <chenzh@cpon.cpo.cn.net>

CÔTE D’IVOIRE

Bosson-Désiré ASSAMOI, conseiller, Mission permanente, Genève

CROATIE/ CROATIA

Jela BOLIĆ (Ms.), Head, Patent Examination Procedure – Section A, State Intellectual
Property Office, Zagreb
<jela.bolic@patent.tel.hr>

Gordana VUKOVIĆ, Head, Patent Formal Examination Department, State Intellectual
Property Office, Zagreb
<gordona.vukovic@patent.tel.hr>

DANEMARK/DENMARK

Tim SCHYBERG, Principal Technical Adviser, Patent and Trademark Office, Taastrup
<tim@dkpto.dk>

ÉGYPTE/EGYPT

Gamal Abd El Rahman ALI, Legal Consultant, Academy of Scientific Research and
Technology, The Patent Office, Cairo

EL SALVADOR

Ramiro RECINOS TREJO, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra
<mission.elsalvador@ties.itu.int>
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ESPAGNE/SPAIN

David GARCÍA LÓPEZ, Técnico superior del Área de Relaciones Internacionales, Oficina
Española de Patentes y Marcas, Ministerio de Ciencia y Tecnologia, Madrid
<david.garcia@oepm.es>

Carmen LENCE REIJA, Técnico superior del Departamento de Patentes e Información
Tecnológica, Oficina Española de Patentes y Marcas, Ministerio de Ciencia y Tecnologia,
Madrid
<carmen.lence@oepm.es>

Ana PAREDES PRIETO (Mme), Consejera, Misión Permanente, Ginebra
<ana.paredes@ties.itu.int>

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Lois E. BOLAND (Mrs.), Senior Counsellor, Office of Legislative and International Affairs,
Patent and Trademark Office, Department of Commerce, Washington, D.C.
<lois.boland@uspto.gov>

Jon SANTAMAURO, Attorney-Advisor, Office of Legislative and International Affairs,
Patent and Trademark Office, Department of Commerce, Washington, D.C.
<jon.santamauro@uspto.gov>

David NICHOLSON, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission to the World Trade
Organization (WTO), Geneva

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Nikolay BOGDANOV, Deputy Director of International Relations Department, Russian
Agency for Patents and Trademarks, Moscow
<nbogdanov.ag@rupto.ru>

Valentina ORLOVA (Mrs.), Head, Department of Theory and Practise of Intellectual Property
Protection, Russian Agency for Patents and Trademarks, Moscow
<vorlova@rupto.ru>

Vladimir G. OPLACHKO, Director, Division of Cooperation with Patent Offices and
International Organizations, Russian Agency for Patents and Trademarks, Moscow
<voplachko@rupto.ru>
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FINLANDE/FINLAND

Maarit LÖYTÖMÄKI (Ms.), Deputy Director, National Board of Patents and Registration,
Helsinki
<maarit.loytomaki@prh.fi>

FRANCE

Anne VERRON (Mme), chargée de mission, Service du droit international et communautaire,
Institut national de la propriété industrielle, Paris
<verron.a@inpi.fr>

Laurent MULATIER, chef, Service des affaires juridiques, Institut national de la propriété
industrielle, Paris
<mulatier.l@inpi.fr>

Jean-François LEBESNERAIS, chargé de mission, Département des brevets, Institut national
de la propriété industrielle, Paris
<lebesnerais.jf@inpi.fr>

GABON

Paulin EDOU EDOU, directeur de la réglementation, du contrôle et de la normalisation,
Direction générale du développement industriel, Libreville
<paulin17@caramail.com>

GHANA

Joseph Jainy NWANEAMPEH, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

GUATEMALA

Hugo Rolando SAMAYOA MENCOS, Asistente Técnico, Departamento de Patentes,
Registro de la Propiedad Intelectual, Guatemala
<repiweb@concyt.gob.gt>

Andres WYLD, Consejero, Misión Permanente, Ginebra
<andres.wyld@ties.itu.int>
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HONGRIE/HUNGARY

Judit HAJDÚ (Mrs.), Head, Patent Department, Hungarian Patent Office, Budapest
<hajdu@hpo.hu>

Mihály FICSOR, Head, Legal and International Department, Hungarian Patent Office,
Budapest
<ficsorm@hpo.hu>

Krisztina FÜZESI (Ms.), Legal Officer, Hungarian Patent Office, Budapest
<fuzesi@hpo.hu>

INDE/INDIA

Homai SAHA (Mrs.), Minister (Economic), Permanent Mission, Geneva
<homai.saha@ties.itu.int>

INDONÉSIE/INDONESIA

Iwan WIRANATA-ATMADJA, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

Dewi KUSUMAASTUTI (Miss), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

IRLANDE/IRELAND

Jacob RAJAN, Head, Patent Section, Intellectual Property Unit, Department of Enterprise,
Trade and Employment, Dublin
<jacob_rajan@entemp.ie>

IRAQ

Ghalik F. ASKAR, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève

JAMAÏQUE/JAMAICA

Symone BETTON (Miss), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<mission.jamaica@ties.itu.int>
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JAPON/JAPAN

Akihiro KOBAYASHI, Director, International Cooperation Office, International Affairs
Division, General Administration Department, Patent Office, Tokyo
<kapa8104@jpo-miti.go.jp>

Hiroshi KITAOKA, Deputy Director, International Affairs Division, Patent Office, Tokyo
<KHPA8940@jpo-miti.go.jp>

Takashi YAMASHITA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

JORDANIE/JORDAN

Walid OBEIDAT, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

LETTONIE/LATVIA

Guntis RAMANS, Head, Department of Examination of Inventions, Patent Office, Riga
<gr@lrpv.lv>

LUXEMBOURG

Christiane DALEIDEN DISTEFANO (Mme), représentante permanente adjointe, Mission
permanente, Genève
<christiane.daleiden@ties.itu.int>

MALAISIE/MALAYSIA

Raja Zaid RAJA REZA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<raja.reza@ties.itu.int>

MAROC/MOROCCO

Nafissa BELCAID (Mme), Office marocain de la propriété industrielle et commerciale,
Casablanca

Fatima EL MAHBOUL (Mme), conseillère, Mission permanente, Genève
<mission.maroc@ties.itu.int>
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MAURICE/MAURITIUS

Marie Jose NETA (Mrs.), Patents and Trademarks Officer, Ministry of Industry, Commerce
and International Trade, Port Louis
<motas@intnet.mu>

MEXIQUE/MEXICO

Karla Tatiana ORNELAS LOERA (Mlle), attachée diplomatique, Mission permanente,
Genève

MONGOLIE/MONGOLIA

Tsend MUNKH-ORGIL, Deputy Minister, Ministry of Justice and Home Affairs, Ulaanbaatar
<munkhorgil@magicnet.mu>

NIGÉRIA/NIGERIA

Chris A. OSAH, Minister, Permanent Mission, Geneva

Maigari Gurama BUBA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

NORVÈGE/NORWAY

Inger NÆSGAARD (Ms.), Chief Engineer, Norwegian Patent Office, Oslo
<inn@patentstyret.no>

PAKISTAN

Yasmeen ABBASI (Mrs.), Controller, Patents and Design, The Patent Office, Karachi

PANAMA

Lilia CARRERA (Sra.), Analista al Comerció Exterior, Misión Permanente, Ginebra

Carlos ROSAS, Embajador, Representate Alterno, Misión Permanente de Panamá ante la
OMC, Ginebra
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PAYS-BAS/NETHERLANDS

Albert SNETHLAGE, Legal Adviser on Industrial Property, Ministry of Economic Affairs,
Rijswijk
<a.snethlage@minez.nl>

Wim VAN DER EIJK, Member of the Patent Board, Intellectual Property Office, Rijswijk
<wimeij@bie.minez.nl>

PEROU/PERU

Nestor Manuel ESCOBEDO FERRADAS, Sub-jefe, Oficina de Invenciónes y Nuevas
Technologías, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual, Lima
<nescobedo@indecopi.gob.pe>

PHILIPPINES

Epifanio EVASCO, Director, Bureau of Patents, Intellectual Property Office, Makati City
<ucgmnl@pacific.net.ph>

PORTUGAL

Luísa Maria MODESTO (Mme), chef, Département des brevets, Institut national de propriété
intellectuelle, Lisbonne
<lumodesto@inpi.min-economia.pt>

José Sérgio DE CALHEIROS DA GAMA, conseiller juridique, Mission permanente, Genève
<mission.portugal@ties.itu.int>

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

Chaho JUNG, Senior Deputy Director, Examination Coordination Division, Korean
Intellectual Property Office, Taejon
<chahoj@unitel.co.kr>

Young-Min GOO, Deputy Director, International Cooperation Division, Korean Intellectual
Property Office, Taejon
<ymgoo@kipo.go.kr>
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RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Eugen STASHKOV, Director General, State Agency on Industrial Property Protection,
Kishinev
<office@agepi.md>

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC

Manuel Aurelio OLIVERO RODRIGUEZ, Director General, Oficina Nacional de Propriedad
Industrial, Santo Domingo
<industria.c@codetel.net.do>

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE´S
REPUBLIC OF KOREA

Chun Sik JANG, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE/UNITED REPUBLIC OF TANZANIA

Irene F. KASYANJU (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
<mission.tanzanie@ties.itu.int>

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Marcela HUJEROVÁ (Ms.), Deputy Director, International and European Integration
Department, Industrial Property Office, Praha
<mhujerova@upv.cz>

ROUMANIE/ROMANIA

Liviu BULGAR, directeur, Département juridique - coopération internationale, Office d’État
pour les inventions et les marques, Bucarest

Ion VASILESCU, directeur, Département brevets d’invention, Office d’État pour les
inventions et les marques, Bucarest
<ion.vasilescu@osim.ro>

Viorel PORDEA, chef, Service examen préliminaire, Office d’État pour les inventions et les
marques, Bucarest
<office@osim.ro>
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ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Frank George MILES, Senior Legal Advisor, Legal Division, Patents and Designs
Directorate, The Patent Office, Newport
<frank.miles@patent.gov.uk>

Michael John RICHARDSON, Senior Policy Advisor, The Patent Office, Newport
<mike.richardson@patent.gov.uk>

SAINT-SIÈGE/HOLY SEE

Roberto COSTAMAGNA, expert juridique, Mission permanente, Genève

Anne-Marie COLANDREA (Mlle), Mission permanente, Genève

SINGAPOUR/SINGAPORE

Isabel CHNG Mui Lin (Ms.), Senior Assistant Registrar, Intellectual Property Office,
Singapore
<isabel_chng@mlaw.gov.sg>

SLOVAQUIE/SLOVAKIA

Jolana HANČÍKOVÁ (Mrs.), Director, Inventions and Utility Models Department, Office of
Industrial Property of the Slovak Republic, Banská Bystrica
<jhancikova@indprop.gov.sk>

SLOVÉNIE/SLOVENIA

Janez KUKEC MEZEK, Counsellor to the Government, Head of Patent Department,
Slovenian Intellectual Property Office, Ministry of Science and Technology, Ljubljana
<j.kukec@sipo.mzt.si>

Mojca PEČAR (Mrs.), Adviser to Director, Head of Legal Department, Slovenian Intellectual
Property Office, Ministry of Science and Technology, Ljubljana
<m.pecar@sipo.mzt.si>
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SOUDAN/SUDAN

Zubaida ELAGIB (Ms.), Legal Advisor, Commercial Registrar General, Ministry of Justice,
Khartoum

Christopher Leonardo JADA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<jadawani@hotmail.com>

SUÈDE/SWEDEN

Carl JOSEFSSON, Associate Judge of Appeal/Legal Adviser, Ministry of Justice, Stockholm
<carl.josefsson@justice.ministry.se>

Per HOLMSTRAND, Chief Legal Counsel, Swedish Patent and Registration Office,
Stockholm
<per.holmstrand@prv.se>

Jan-Eric BODIN, Deputy Head, Patents, Swedish Patent and Registration Office, Stockholm
<jan-eric.bodin@prv.se>

Anders BRINKMAN, Patent Examiner, Swedish Patent and Registration Office, Stockholm
<anders.brinkman@prv.se>

SWAZILAND

Stephen MAGAGULA, Acting Senior Assistant Registrar General, Ministry of Justice and
Constitutional Development, Mbabane

SUISSE/SWITZERLAND

Lukas BÜHLER, co-chef, Service juridique des brevets et dessins, Institut fédéral de la
propriété intellectuelle, Berne
<lukas.buehler@ipi.ch>

TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO

Anne Marie Omed JOSEPH (Ms.), Deputy Controller, Intellectual Property Office, Ministry
of the Attorney General and Legal Affairs, Port of Spain
<omedj@hotmail.com>

TURQUIE/TURKEY

Ahmet KOCER, Assistant Patent Examiner, Turkish Patent Institute, Kizilay-Ankara
<akocer75@hotmail.com>
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UKRAINE

Iryna KOZHARSKA (Mrs.), Head, Ukranian Institute for Industrial Property, State
Department of Intellectual Property, Ministry of Education and Science, Kyiv

URUGUAY

José Antonio VILLAMIL NEGRIN, Encargado de la División Patentes, Dirección Nacional
de la Propiedad Industrial, Montevideo
<dnpiuy@adinet.com.uy>

VENEZUELA

Luisa E. BERNAL (Mlle), Attachée, Mission permanente, Genève
<mission-venezuela@ties.itu.int>

II.  ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (ONU)/UNITED NATIONS (UN)

Serguei KHMELNITSKI, Inter-Agency Affairs Officer, Geneva

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTO)

Thu-Lang Tran WASESCHA (Mrs.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva

OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO)

Eugen STOHR, Principal Lawyer, Directorate International Legal Affairs, Munich
<estohr@epo.org>

Theodora KARAMANLI (Ms.), Lawyer, Directorate Patent Law, Munich
<tkaramanli@epo.org>
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COMMISSION EUROPÉENNE (CE)/EUROPEAN COMMISSION (EC)

Jean-Luc GAL, expert, Bruxelles

Roger KAMPF, premier secrétaire, Genève
<roger.kampf@delche.cec.eu.int>

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(OAPI)/AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)

Sabou Ibrahima TRAORE, chef, Service des brevets et titres dérivés, Yaounde
<traore@oapi.com>

ORGANISATION DE L’UNITÉ AFRICAINE (OUA)/ORGANIZATION OF AFRICAN
UNITY (OAU)

Venant WEGE NZOMWITA, Deputy Permanent Observer, Geneva

III.  ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

American Intellectual Property Law Association (AIPLA)
Michael KIRK (Executive Director, Arlington, Virginia)
<mkirk@aipla.org>

Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM)
Krishna SARMA (Ms.) (Patent Attorney, Intellectual Property Cell, New Delhi)
<krishnasarma@clgindico.com>

Association brésilienne de la propriété industrielle (ABPI)/Brazilian Association of Industrial
Property (ABPI)
Ivan AHLERT (Member, Rio de Janeiro)
<ahlert@dannemann.com.br>

Association brésilienne des agents de propriété industrielle (ABAPI)/Brazilian Association of
Industrial Property Agents (ABAPI)
Ivan AHLERT (Member, Rio de Janeiro)
<ahlert@dannemann.com.br>
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Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI)/International
Association for the Protection of Industrial Property (AIPPI)
Michel DE BEAUMONT (Cabinet Michel de Beaumont, Grenoble)
<cab.beaumont@wanadoo.fr>

Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys Association
(JPAA)
Tetsuyuki IWATA (Vice-Chairman of International Activities Committee, Tokyo)
<iwtm@gld.mmtr.or.jp>

Taro YAGUCHI (Vice-Chairman of Patent Committee, Tokyo)
<tyaguchi@omori-yaguchi.com>

Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JIPA)/Japan Intellectual Property
Association (JIPA)
Tadahiko INABA (Tokyo)

Biotechnology Industry Organization (BIO)
Richard WILDER (Partner, Powell, Goldstein, Frazer & Murphy, LLP, Washington, D.C.)
<rwilder@pgfm.com>

Fédération internationale des associations d’inventeurs (IFIA)/International Federation of
Inventors’ Associations (IFIA)
Farag MOUSSA (President, Geneva)
<invention-ifia@bluewin.ch>

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International
Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI)
Jan MODIN (Chair, Group 3, Commission d’études et de travail, CET)
<jan.modin@ehrner-delmar.com>

Institut des mandataires agréés auprès de l’Office européen des brevets (EPI)/Institute of
Professional Representatives before the European Patent Office (EPI)
Klas NORIN (IPR Manager, Stockholm)
<klas.norin@era.ericsson.se>

Francis LEYDER (Munich)

Intellectual Property Owners Association (IPO)
Robert A. ARMITAGE (Board of Directors, Indianapolis, IN)
<rarmitage@lilly.com>
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Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC)/International League of Competition
Law (LIDC)
François BESSE (docteur en droit/avocat au barreau, Besse & von Bentivegni Schaub,
Lausanne)

IV.  BUREAU/OFFICERS

Président/Chairman: Dave HERALD (Australia)

Vice-présidents/Vice-Chairmen: Eugen STASHKOV (Republic of Moldova)
Chaho JUNG (Republic of Korea)

Secrétaire/Secretary: Philippe BAECHTOLD (OMPI/WIPO)

V.  BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/

INTERNATIONAL BUREAU OF THE
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Shozo UEMURA, vice-directeur général/Deputy Director General

Division du droit de la propriété industrielle/Industrial Property Law Division:
Albert TRAMPOSCH (directeur/Director);  Philippe BAECHTOLD (chef de la Section du
droit des brevets/Head, Patent Law Section);  Marcus HÖPPERGER (chef, Section des
indications géographiques et des projets spéciaux/Head, Geographical Indications and Special
Projects Section);  Alan DATRI (chef, Section de l’application du droit de la propriété
industrielle/Head, Industrial Property Law Enforcement Section);  Tomoko MIYAMOTO
(Ms.) (juriste principale/Senior Legal Officer);  Johannes Christian WICHARD (juriste
principal, Section du droit des marques/Senior Legal Officer, Trademark Law Section).

[Fin del Anexo y del documento]
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