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INTRODUCCION

El presente documento contiene las Notas sobre las disposiciones del proyecto de
Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes y el proyecto de Reglamento del Proyecto de
Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes, contenidas en los documentos SCP/7/3 y

SCP/7/4, respectivamente.
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l. NOTAS SOBRE EL PROYECTO DE TRATADO

Notas sobre el proyecto de Articulo 1
(Expresiones abreviadas)

1.01 Puntoi). El término “Oficina” incluye tanto a la Oficina nacional de todo Estado que
sea Parte Contratante en el Tratado como a la Oficina regional de una organizacion
intergubernamental que sea Parte Contratante. Por ejemplo, el Tratado se aplicara a la
Oficina Europea de Patentes Unica y exclusivamente si la Organizacién Europea de Patentes
es una Parte Contratante. El término también abarca las sucursales de dichas Oficinas
nacionales y regionales. La referencia a “otras cuestiones cubiertas por el presente Tratado”
abarca la situacion en que la Oficina de una Parte Contratante administra otros procedimientos
relacionados con las patentes como, por ejemplo, el procedimiento de oposicién posterior a la
concesion de la patente, si dicho procedimiento hubiera de incluirse en el Tratado, o la
invalidacion de una patente concedida.

1.02 Punto-iv vi). Se propone el término “invencion reivindicada” para su utilizacion en el
Tratado y en el Reglamento puesto que es mas preciso que el término “invencién”, que con
frecuencia se utiliza en relacion con las patentes en sentido general. En suma, la expresion
“invencidn reivindicada” se refiere sin ambiguiedad al objeto para el que se solicita
proteccidn, tal como esta contenido y definido en una reivindicacion. Cabe sefialar que las
palabras “invencidn reivindicada” también se utilizan en el Tratado de Cooperacion en
materia de Patentes (PCT) en relacion con cuestiones sustantivas de patentabilidad (véanse,
por ejemplo, los Articulos 33 y 35 del PCT).

1.03 Punto-v vii). EIl termino “solicitante” se utiliza en el Tratado y en el Reglamento para
hacer referencia Unicamente a la persona que esta indicada como tal en el registro de la
Oficina. En consecuencia, a los fines del presente Tratado o del Reglamento, no se
consideraré solicitante o titular a la persona que pueda o pretenda reivindicar la titularidad de
un derecho o tenga o pretenda tener otros derechos. La cuestion de quién puede solicitar una
patente sique dependiendo de la legislacion aplicable en la Parte Contratante interesada.
Cuando la legislacién aplicable estipula que se debe solicitar una patente en nombre del
inventor o inventores efectivos, la “persona gque solicita la patente” podria ser un inventor o
varios inventores juntos. Cuando, con arreglo a la legislacién aplicable, se permite a una
persona solicitar una patente en lugar del inventor que, por ejemplo, ha fallecido o esta
legalmente incapacitado, esa persona es la “persona que solicita la patente”. La “otra persona
que presenta la solicitud” podria ser, en ciertos casos, el representante legal o el Unico
heredero del inventor, en los Estados Unidos de América. Cuando la legislacion aplicable
estipula que una solicitud puede ser presentada por cualquier persona natural o juridica, el
solicitante es la persona que presenta la solicitud. Cuando la legislacidn aplicable de una
Parte Contratante prevé gue varias personas pueden ser solicitantes o titulares conjuntos, el
término “solicitante” debe interpretarse en el sentido de que incluye al término “solicitantes”
(véase el punto x)). La “otra persona que tramita la solicitud” podria ser, en particular, un
cesionario del reqistro del derecho, el titulo y el interés con respecto a una solicitud, cuando la
legislacion aplicable de una Parte Contratante exija que se solicite la patente en nombre del
verdadero inventor y estipule también que dicho cesionario tiene derecho a tramitar la
solicitud excluyendo al inventor nombrado.
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1.074 Punto-ix viii). La fecha de prioridad de una solicitud es la fecha de la primera solicitud
cuya prioridad se reivindica y se utiliza para fijar plazos. Sin embargo, la fecha de prioridad
no siempre es la fecha que determina el estado de la técnica para una reivindicacion
determinada, por ejemplo, cuando la reivindicacion contiene elementos que no estaban
incluidos en la solicitud cuya primera prioridad se reivindica. En el término “fecha de
prioridad” se tiene en cuenta la situacion en la que una solicitud se refiere a mas de una
invencion contenida, cada una, en diferentes reivindicaciones y que pueden reivindicar la
prioridad de solicitudes anteriores diferentes. Esto refleja la practica de muchas Oficinas que
examinan cada reivindicacion caso por caso. La fecha de prioridad se relaciona con una
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reivindicacion determinada y no con la solicitud en su conjunto y establece la fecha de
determinacion de la patentabilidad de la invencidn contenida en esa reivindicacion
determinada. Por consiguiente, las diferentes reivindicaciones de una solicitud pueden tener
fechas de reivindicacion diferentes. La fecha de reivindicacion de una reivindicacion
contenida en una solicitud es o bien la fecha de presentacion efectiva de fadicha solicitud gue
contiene-larebvindicacion;-o bien, cuando se ha reivindicado, validamenteen-virtud-de-de
conformidad con la legislacién aplicable, un derecho de prioridad basado en una primera
solicitud_ anterior, la fecha de presentacion de la primera-solicitud anterior que contenga la
materia definida en la reivindicacion. De las palabras “se reivindique la prioridad de
conformidad con la legislacion aplicable” se desprende que la reivindicacidn en cuestion tiene
derecho a la prioridad en virtud de la legislacion aplicable, gue tendria que estar en
conformidad con el Articulo 4 del Convenio de Paris. Por la expresién “fecha de
presentacién” se entiende la fecha de presentacion de una solicitud, tal como lo estipula la
legislacion aplicable que, de conformidad con el proyecto de Articulo 5, tendria que ajustarse
al Articulo 5 del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT).

1.085 Con el fin de utilizar un término congruente para referirse a la fecha en que el estado
de la técnica se determina con respecto a cada reivindicacion, se propone la adopcion delun
término eemo-el-de-“fecha de reivindicacion”. Este término ya se utiliza en la legislacion
canadiense en el mismo sentido (véanse los Articulos 2 y 28.1) de la Ley de Patentes del
Canada (R.S. 1985, c. P-4)). El hecho de utilizar el término “fecha de reivindicacion”
también permite evitar el uso del término “fecha de prioridad” en todo el Tratado y el
Reglamento en relacion con el examen sustantivo (véanse, sin embargo, las excepciones en
elles proyectos de Articulos 8.2)-y-9 y les-el proyectos de Reglas conexos;y-la-Neta-1.06).
Cabe sefialar ademas que este término no se utiliza en el Articulo 4 del Convenio de Paris.
Por el contrario, el Convenio de Paris hace referencia a un periodo de prioridad con respecto a
cada solicitud anterior mencionada en la reivindicacion de prioridad.

1.096 La segunda frase del punto ixviii) abarca la situacion en la que una reivindicacion
deflne su materla en Ia v&nas4+m4%aerene&alternat|va&eememda&en—wqa—wnd+eaeren4+enen

Fewmdrreaerend#erem& El termmo “alternatlva” sequn eI d|CC|0nar|0 Webster s Collegiate
Dictionary (décima edicidn) abarca “una situacidn que ofrece la eleccidn entre dos 0 mas
cosas, de las cuales se elige una sola”. Por consiquiente, la sequnda frase, dentro del contexto
de la materia reivindicada, se refiere a los casos en los que una reivindicacidn contiene mas de
un elemento o etapa y a cada uno de esos elementos o etapas le corresponde una fecha de
reivindicacion diferente. Se abarcan tanto las alternativas claras como las evidentes, tales
como las del tipo Markush, asi como el caso en el gue la reivindicacidén contenida en la
solicitud anterior abarca s6lo una parte de la invencion reivindicada definida mediante una
expresion amplia. No existe una diferencia sustantiva entre los dos textos entre corchetes. De
acuerdo con la primera opcidn, se podria asignar a cada alternativa una fecha de
reivindicacion diferente, es decir, aquella a la gue tiene derecho esa alternativa, mientras que,
de acuerdo con la segunda opcion, a los efectos de la fecha de reivindicacion, se establece la
ficcién de que cada alternativa constituira una reivindicacidn separada y, por consiguiente,
podria tener una fecha de reivindicacion diferente.
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1.07 Punto ix). Puesto que el Tratado y el Reglamento también se aplicarian a las solicitudes
divisionales, de continuacion y de continuacién en parte (véase la Nota 3.04), para estos tipos
especiales de solicitudes, el término “fecha de reivindicacién” debe definirse como la fecha de
reivindicacion de la reivindicacion en la solicitud conexa pertinente.

Notas sobre el proyecto de Articulo 2
(Principios generales)

2.01 Parrafo 1). Esta disposicion establece, en términos expresos, un principio sobre el que
se llego6 a un acuerdo en la quinta sesion del SCP, a saber, que el Tratado y el Reglamento no
abordan ningun requisito sustantive-relacionado con las cuestiones relativas a las infracciones.
Por consiguiente, el Tratado y el Reglamento se aplican por regla general a las cuestiones
relacionadas con la patentabilidad y la validez (tanto durante la etapa previa a la concesion

como durante la etapa posterlor ala conce5|0n) —En—eensee%nela—se—prepene—supﬂwdel

Felwndwaere%sra—lesrefeete&dﬂa—n#raeem No obstante tal como se acordo en la sexta

sesién del SCP, con las palabras “Salvo lo dispuesto en el Articulo 11.4)” se prevé una
excepcidn a este principio: para la determinacién del alcance de la proteccion de la
reivindicacion, se aplicaran disposiciones relativas a la interpretacién de las reivindicaciones
(véanse el proyecto de Articulo 11.4) y el proyecto de Regla 12). Cabe recalcar que el SPLT
no interfiere con otros tipos de leyes tales como las leyes antitrust y de competencia desleal o
con reglas generales relativas al fraude.

2.02 Parrafo 2). Existe una disposicion similar en el Articulo 73.b) del Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo
sobre los ADPIC) y en el Articulo 4 del PLT. Los “intereses esenciales en materia de
seguridad” de una Parte Contratante gue es una organizacion interqubernamental son los
intereses en materia de sequridad de sus Estados miembros.
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Notas sobre el proyecto de Articulo 3
(Solicitudes y patentes a las que se aplica el Tratado)

3.01 Pérrafo 1). En principioy de conformidad con lo dispuesto en el parrafo 2), esta
disposicion permite aplicar el Tratado y el Reglamento a todas las solicitudes que se presenten
en la Oficina o para la Oficina de una Parte Contratante y a todas las patentes de invencion y
las patentes de adicion que hayan sido concedidas y que surtan efecto en una Parte
Contratante. No obstante, en lo relativo a las solicitudes internacionales presentadas en virtud
del Tratado de Cooperacion en materia de Patentes, cabe remitirse a las excepciones previstas
en el parrafo 2) y en la Regla 3, asi como a las Notas conexas. No se hace ninguna distincion
entre las solicitudes presentadas por nacionales de Partes Contratantes y concedidas a éstos, y
las solicitudes presentadas por otros nacionales y concedidas a éstos.

3.02 Puntoi). Laexpresion “solicitudes ... que se hayan presentado en la Oficina de una
Parte Contratante” abarca, en particular, las solicitudes de concesion de una patente regional
que se presentan en la Oficina de un Estado X, que es un Estado miembro de una
organizacion regional, para su posterior transmision a la Oficina de esa organizacion. Sin
embargo, una solicitud regional en la que se designe al Estado X es una solicitud presentada
en la Oficina de la organizacion regional, pero no constituye una solicitud presentada en la
Oficina del Estado X. Asi, por ejemplo, si la Organizacién Europea de Patentes OEP y el
Estado X fueran parte en el Tratado, el Tratado y el Reglamento se aplicarian tanto a las
solicitudes europeas como a las solicitudes nacionales presentadas en la Oficina del Estado X.
No obstante, si el Estado X fuera parte en el Tratado pero no lo fuera la OEP, el Tratado y el
Reglamento serian aplicables a las solicitudes nacionales presentadas en la Oficina del

Estado X, pero no asi a las solicitudes europeas, incluso si el Estado X fuera designado.
Inversamente, si la OEP fuera parte en el Tratado pero no lo fuera el Estado X, el Tratado y el
Reglamento serian aplicables a las solicitudes europeas, incluidas aquellas en las que se
designa al Estado X, pero no se aplicarian a las solicitudes nacionales presentadas en la
Oficina del Estado X.

3.03 Los términos “solicitudes de patentes de invencion” y “solicitudes de patentes de
adicion” deben interpretarse con el mismo sentido que tienen esos términos en el Articulo 2.i)
del PCT. Por consiguiente, el Tratado y el Reglamento no se aplican a las solicitudes
enumeradas en ese Articulo que no sean solicitudes de patentes de invencion y de adicion, a
saber, las solicitudes de certificados de inventor, certificados de utilidad, modelos de utilidad,
certificados de adicidn, certificados de inventor de adicion y certificados de utilidad de
adicion. No obstante, una Parte Contratante tiene libertad para aplicar algunas o todas las
disposiciones del Tratado y el Reglamento a esas otras solicitudes, aunque no esté obligada a
ello. De igual modo, el Tratado y el Reglamento no se aplican a las solicitudes de “patente de
planta” o “patente de dibujo 0 modelo” que no sean patentes de invencidn, aunque si se
aplican a las solicitudes de invencion respecto de plantas que constituyan invenciones, por
ejemplo, plantas que sean el resultado de una actividad de ingenieria genética.

3.04 El alcance del Tratado y del Reglamento, contrariamente al caso del PLT, no se limita a
los tipos de solicitudes de patentes de invencidn y de patentes de adicion que puedan
presentarse como solicitudes internacionales en virtud del PCT. Por consiguiente, de
conformidad con lo estipulado en el parrafo 2), el Tratado y el Reglamento se aplican a todos
los tipos de solicitudes de patentes de invencién y de patentes de adicion, incluidas las
solicitudes divisionales y las solicitudes de continuacion, o de continuacion en parte, de una
solicitud anterior. De ahi que pueda darse la situacion en que una Parte Contratante tanto en
el PLT como en el SPLT no tenga que aplicar el Tratado y el Reglamento a un tipo
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determinado de solicitud, sino que tenga que aplicar requisitos sustantivos del SPLT a esa
misma solicitud. Esta diferencia parece justificarse puesto que, por lo que atafie a los
requisitos de fondo del derecho de patentes, no habria razon aparente para limitar el alcance
del Tratado y del Reglamento como ocurre con el PLT, donde para evitar la aplicacion de
normas diferentes por lo que respecta a las formalidades de las solicitudes de patente, el
alcance del PLT siguié el modelo del PCT. Cabe sefialar que este punto no regula los tipos de
solicitudes que debera aceptar una Parte Contratante; esto sigue siendo competencia de la
legislacién aplicable en la Parte Contratante de que se trate.

3.05 Sin embargo, el Tratado y el Reglamento no se aplican a los tipos de solicitudes de
prérroga de la duracion de las patentes, por ejemplo, respecto de las patentes de productos
farmacéuticos en virtud de la legislacion del Japon, de los Estados Unidos de América y de la
Comunidad Europea, puesto que no se trata de solicitudes para la concesion de una patente.
Asimismo, tampoco se aplican a las solicitudes de ajuste de la vigencia de las patentes, por
ejemplo, como en los Estados Unidos de América, donde la patente puede prorrogarse en los
casos de retraso en la concesion de la patente. Ademas, no se aplican a las solicitudes de
transformacion de una patente europea en una solicitud nacional para uno o mas Estados
designados puesto que se trata de peticiones para un tipo diferente de trato mas que de
solicitudes para la concesion de una patente. No obstante, el Tratado es aplicable a la
solicitud una vez que se haya transformado en una solicitud nacional, siempre que el pais en
cuestion sea parte en el Tratado. Una Parte Contratante tiene libertad para aplicar algunas o
todas las disposiciones del Tratado y el Reglamento a cualquier tipo de solicitud que no esté

amparada por el punto |) aunque no esta obllgada a eIIo Respeet&de—las—seheﬁades

disposiciones del Tratado y del Reglamento se aplican a Ias solicitudes mternaCIonaIes de

patentes de invencién y de patentes de adicion. No obstante, cabe remitirse al parrafo 2) y a
la Regla 3.i), segun los cuales, el Tratado y el Reglamento no seran aplicables a una solicitud
internacional en virtud del PCT gue no haya entrado adn en la “fase nacional” en una Oficina
nacional o regional. Esta excepcidn esta contenida en el Reglamento mas bien que en el
Tratado con el fin de mantener cierta flexibilidad en vista de una posible evolucién futura del
PCT.

3.07 Punto iii). El Tratado y el Reglamento se aplican tanto a las patentes nacionales y
regionales concedidas por la Oficina de una Parte Contratante como a las patentes concedidas
en nombre de dicha Parte Contratante por otra Oficina, en particular, la Oficina regional de
una organizacion intergubernamental, sin perjuicio de que la organizacién intergubernamental
sea 0 no parte en el Tratado. Por ejemplo, si el Estado X mencionado en la Nota 3.02 fuera
parte en el Tratado, el Tratado y el Reglamento se aplicarian tanto a las patentes concedidas
por la Oficina del Estado X como a las patentes concedidas por la Oficina Europea de
Patentes siempre que surtan efecto en el Estado X, sin perjuicio de que la OEP sea 0 no parte
en el Tratado. Si la OEP fuera parte en el Tratado, el Tratado y el Reglamento se aplicarian a
todas las patentes europeas a los efectos de cualquier procedimiento de la Oficina Europea de
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Patentes, por ejemplo, la revocacion de patentes en procedimientos de oposicién, aun cuando
el Estado X no sea parte en el Tratado.

3.08 Los términos “patentes de invencion” y “patentes de adicion” deben interpretares con el
mismo sentido que tienen esos terminos en el Articulo 2.ii) del PCT. En consecuencia, el
Tratado y el Reglamento no se aplican a las patentes citadas en ese Articulo distintas de las
patentes de invencion y patentes de adicion, a saber, los certificados de inventor, los modelos
de utilidad, las patentes o certificados de adicion, los certificados de inventor de adicion y los
certificados de utilidad de adicion (véase también la Nota 3.03). No obstante, la Parte
Contratante tiene libertad para aplicar algunas o todas las disposiciones del Tratado y el
Reglamento a esas otras patentes, aungue no este obligado a ello. Ademas, el Tratado y el
Reglamento se aplican a las patentes de invencion y a las patentes de adicion concedidas
sobre la base de solicitudes internacionales.

3.09 Parrafo 2). Los tipos de solicitudes [y de patentes] a los que no se aplica este parrafo
estan contenidos en el proyecto de Regla 3. En particular, el Tratado y el Reglamento no se
aplicarian a las solicitudes internacionales presentadas en virtud del Fratado-de-Cooperacion
en-materia-de-Patentes-PCT mientras no haya empezado su tramitacién o examen ante las
Oficinas nacionales o regionales [salvo en lo relativo al Articulo 8.2)]. Una Delegacion
indico ademas en la guinta-sexta sesion del SCP que una de las excepciones que podian
contemplarse era la de fa-los denominadaos-seheitud procedimientos de reexpedicion_o de
reexamen.

Notas sobre el proyecto de Articulo 4
(Derecho a una patente)

4 01 Esta dlSpOSICIOﬂ aborda la cuestién de qmen tlene derecho auna patente —Los-detalles

4.02 Puntesh-y-i) Parrafo 1. El principio basico estipulado en el Tratado es que el derecho
a una patente pertenecera al inventor o a su derechohabiente. Se entiende por “inventor” la
persona que efectivamente invento el objeto reivindicado. El término “derechohabiente” se
aplica a toda persona natural o juridica que, de conformidad con la legislacion aplicable, tiene
derecho a una patente en virtud de una transferencia que efectua el inventor mediante cesion,
contrato de empleo donacion, herencia, quiebra 'y accmnes S|m|Iares -En—ere#tes—sstemas

representante de un mventor faIIeC|do 0 qualmente mcapamtado (o su derechohablente) no
estd amparado por esa disposicion, puesto que dicho representante en general no actuaria en
su propio nombre, sino en nombre de la persona que represente.

smtemas—janmee& Parrafo Z)a) De conformldad con esta dlsposwlon una Parte Contratante
tiene libertad para decidir como desea reqular el derecho a una patente en el caso de las
invenciones de empleados Vv de las invenciones encargadas. Si bien la disposicion no logra la
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plena armonizacidn, accede al deseo expresado por la mayoria de los miembros del SCP, en
su quinta sesidn, de mantener cierta flexibilidad con respecto a esta cuestidn.

4.04 Parrafo 2)b). Esta disposicion aborda la cuestion de la legislacién aplicable para la
determinacion del derecho a la patente en el caso de las invenciones de empleados, cuando el
empleador y el empleado estan en paises diferentes. Puesto que no se trata de una disposicion
sobre el derecho sustantivo de patentes sino gue aborda mas bien la legislacion aplicable, la
disposicion figura entre corchetes. Ha sido incluida con objeto de recibir orientacién del SCP
sobre la cuestion de si, en vista de la libertad prevista en el apartado a), dicha disposicion
podria resultar Gtil para los usuarios con el fin de determinar qué legislacion resulta aplicable
cuando el empleador y el empleado obran en diferentes paises.

4.05 Parrafo 3). Este parrafo contiene las reglas aplicables en virtud del Tratado en relacion
con el derecho a una patente cuando varios inventores han realizado conjuntamente la
invencién. En ese caso, los inventores pueden ponerse de acuerdo sobre la forma en que se
dividira entre ellos el derecho a la patente, por ejemplo, mediante un contrato. En ausencia de
dicho acuerdo, cada inventor tendria un derecho iqual e indivisible a la patente.

4.06 Parrafo 4). Este parrafo esta por ahora reservado puesto que se relaciona con la cuestion
del primer solicitante/primer inventor.

Notas sobre el proyecto de Articulo 5
(Solicitud)

5.01 Parrafo 1). Este parrafo contiene una lista de las diferentes partes que debe contener
una solicitud y aparentemente se explica por si solo. Los términos “cuando sean necesarios
para la comprension de la invencién reivindicada” del punto iv) también-se-utiizan-no son los
mismos gue los términos *“cuando éstos sean necesarios” utilizados en el Articulo 3.2) del
PCT, pero estan en armonia con el Articulo 7.1) del PCT. La intenci6n es aclarar que Ssu
finalidad no es permitir a las Oficinas exigir dibujos, sino mas bien permitir a los solicitantes
presentar esos dibujos cuando parezcan ser necesarios para la comprensién de la invencion
reivindicada._EI término “dibujos” del punto iv) incluye las fotografias y demas formas de
representaciones graficas que utilizan las nuevas tecnologias.

5.02 Pérrafo 2). Este parrafo prevé la interfaz entre el proyecto SPLT, el PLT y el PCT. Las
explicaciones detalladas estan contenidas en el documento SCP/6/5 (“Estudio sobre la interfaz
entre el SPLT, el PLT y el PCT”). En principio, los requisitos del PCT relativos al petitorio,
la descripcion, las reivindicaciones, los dibujos v el resumen, tanto de forma como de fondo,
estan incorporados por referencia en el SPLT. No obstante, si el PLT, el SPLT o los
Reglamentos de esos Tratados prevén otros requisitos diferentes o complementarios de los
requisitos del PCT en relacion con el petitorio, la descripcidn, las reivindicaciones, los dibujos
y el resumen, los primeros seran aplicables. Por ejemplo, el Articulo 3.3) del PCT estipula
que el resumen servird exclusivamente para informacion técnica y no se tendra en cuenta a
ningun otro fin. No obstante, una Parte Contratante del SPLT no estaria obligada por ese
requisito puesto que el proyecto de Articulo 7.3) del SPLT permite efectuar una modificacién
0 correccién habida cuenta de la divulgacion en el resumen de la fecha de presentacion,
cuando el resumen haya sido preparado por el solicitante. En particular, los proyectos de
Reglas 4 y 5 del SPLT estipulan requisitos adicionales en relacién con la descripcion y las
reivindicaciones gue no son idénticos a los requisitos del PCT.
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5.03 De conformidad con la Regla 5.2 del PCT, las listas de secuencias de nucleétidos y/o
aminodcidos forman parte de la descripcion. Por consiquiente, los requisitos relativos a esas
listas de frecuencias en virtud del PCT se incorporan por referencia en el SPLT.

5.034 Parrafo 3). Este parrafo-al-parecerse-explicaporsi-sole contiene el principio

generalmente aceptado de que el resumen sélo tiene un propdsito informativo y, en particular,
no se utilizara con el fin de interpretar las reivindicaciones, determinar la suficiencia de la
divulgacion o la patentabilidad de la invencién reivindicada. Sin perjuicio de este principio
general, las palabras “salvo lo dispuesto en el Articulo 7.3)a)” reflejan el hecho de que, de
conformidad con la opinidn expresada por el SCP en su sexta sesion, el contenido del
resumen que esté incorporado en la descripcidn, las reivindicaciones o los dibujos en la
medida permitida por el proyecto de Articulo 7.3)a) debera tomarse en cuenta a los efectos de
la determinacidn de la suficiencia de la divulgacion. En el mismo contexto, también cabe
sefialar el proyecto de Articulo 10.2) relativo a la divulgacion. El SPLT no requla la cuestion
de quién debera establecer el resumen. Por consiquiente, la Oficina de una Parte Contratante
tiene libertad para establecer ella misma un resumen o modificar el resumen o elegir cualquier
figura gue mejor caracterice a la invencidn reivindicada de oficio. Demas esta decir que las
partes del resumen que hayan sido modificadas por la Oficina no se tomaran en cuenta a los
efectos de la determinacién de la suficiencia de la divulgacion.

Notas sobre el proyecto de Articulo 6
(Unidad de la invencidn)

6.01 El texto de este Articulo esta supeditado a los resultados que obtenga el Grupo de
Trabajo sobre Divulgaciones de Invenciones Multiples y Solicitudes Complejas. Esta-La
disposicion contiene el principio ampliamente aceptado de unidad de la invencion. Los
términos “las reivindicaciones de la solicitud” aclaran que las reivindicaciones como tales
deben cumplir el requisito de unidad de la invencion, puesto que definen la invencion.

6.02 La finalidad esencial del requisito de unidad de la invencidn es facilitar la
administracion y la busqueda de las solicitudes. En consecuencia, cabe remitirse a los
proyectos de Articulos 13 y 14, segun los cuales, el incumplimiento del requisito de unidad de
la invencion puede ser un motivo de denegacion de una solicitud pero, si una patente ha sido
concedida sobre la base de una solicitud que no cumple ese requisito, no puede ser motivo de
invalidacion o revocacion de la reivindicacion patentada o de la patente. En otras palabras, el
incumplimiento de ese requisito puede y debe corregirse unicamente en la etapa de
presentacion de la solicitud. En esa etapa, la sancion por el incumplimiento es la denegacion
de la concesion de la patente, a menos que la invencion reivindicada se limite mediante la
eliminacién de ciertos elementos del objeto reivindicado. Esos elementos asi eliminados
podran incluirse luego en una o varias solicitudes “divisionales”.

6.03 La objecion por falta de unidad s6lo podia formularse cuando ésta perturbe gravemente
el procedimiento y se lo hara lo mas pronto posible, es decir, a mas tardar en la etapa del
primer examen basado en el estado de la técnica. En una etapa ulterior, no debera plantearse
esa objecion, salvo como consecuencia de una modificacion de las reivindicaciones o por
cualquier otra razon claramente justificada.

6.04 Los detalles relativos al requisito de unidad de la invencion se prescriben en el proyecto
de Regla 76.
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Notas sobre el proyecto de Articulo 7
(Observaciones, mModificacioénes o correccioénes de la solicitud)

7.01 Parrafo 1)a). Esta disposicion obliga a la Oficina a prever, cuando tenga intencidn de
denegar o rechazar una solicitud basada en el hecho de que la solicitud no cumple alguno de
Ios requmtos prewstos en eI Artlculo 13. l)MneqH&ne—se—ha—ewﬂplm&een—algu#&dHes

. , al menos una oportunidad para
formular observamones sobre Ia deneqacmn 0 eI rechazo y para remediar posteriormente ese
incumplimiento, por ejemplo, por medio de una modificacion o una correccion. La Oficina
no puede denegar o rechazar la solicitud por incumplimiento de ciertos requisitos, salvo que
se haya dado al solicitante al menos una oportunidad para cumplir, en el plazo prescrito en el

provecto de Reqla 7 todos y cada uno de €s0s requmtos Ea—érspe&ere#w}e—mg&la—en—q%

d&algaﬂ—requﬂite Cabe senalar que esta dlsp05|C|on no obllga ala Oflcma a comprobar si se
han cumplido todos los requisitos en virtud del Tratado y del Reglamento antes de conceder la
patente. En cuanto al alcance de las modificaciones y correcciones permitidas, cabe remitirse
al parrafo 3) (véanse las Notas 7.067 a 7.08). Cuando, pese a que se ha tenido la oportunidad
de modificar o corregir la solicitud, ésta sigue sin cumplir con los requisitos, la consecuencia
de dicho incumplimiento figura en el proyecto de Articulo 13 (véanse las Notas 13.01

a 13.03).

7.02 Cabe recalcar que, en lo relativo a los requisitos formales, el PLT estipula que la
Oficina notificara al solicitante y le dara al menos una oportunidad para cumplir con ciertos
requisitos formales. Por ejemplo, cuando no se cumplan los requisitos relativos a la fecha de
presentacion en virtud del Articulo 5.1) y 2) del PLT, de conformidad con el Articulo 5.3) del
PLT, la Oficina notificara al solicitantes, dandole la oportunidad para cumplir con esos
requisitos.

7.03 Parrafo 1.b). Esta disposicién prevé una excepcién a la obligacion de una Oficina en
virtud del apartado a) por lo que respecta a las solicitudes divisionales, de continuacion y de
continuacion en parte: cuando, en el caso de las solicitudes divisionales, de continuacion o de
continuacion en parte, ya se ha concedido la oportunidad de hacer observaciones y de corregir
o modificar dicha solicitud respecto de la solicitud conexa para rectificar cierto error o
defecto, y que ese error 0 defecto no ha sido sin embargo corregido y permanece en la
solicitud divisional, de continuacion o de continuacion en parte, la Oficina no necesita dar
otra oportunidad para gue se efectue dicha correccion o modificacion, aungue lo puede hacer
segun su libre albedrio.

7.034 Parrafo 2). De conformidad con el parrafo 1), un solicitante tiene la posibilidad de
formular observaciones y efectuar modificaciones y correcciones como consecuencia de una
notificacion de la Oficina de incumplimiento de alguno de los requisitos previstos en el
Articulo 13.1). Ademas, eEsta disposicion permite a un solicitante remediar posteriormente
cualquier incumplimiento con los requisitos previstos-en-elFratade-o-el-Reglamento,-por
iniciativa propia y hasta el momento en que la solicitud esté en orden para la concesion de la
patente. La expresion “cumpla todas las condiciones para la concesion” debe entenderse
como el momento en gue se terminen los preparativos técnicos para la publicacion. Una vez
terminados esos preparativos, es decir, cuando la Oficina ya no pueda impedir la
publicaciénPerejemple, la Oflcma pedrerno nece5|tar|a permltlr al soI|C|tante que efectue una
modificacion o correccion-h ara
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Ja-selicitud. El abandono de una reivindicacion se consideraria como una modificacion de la
solicitud.

7.045 No obstante, cuando la Oficina prevea un examen sustantivo, podra ademas limitar,
salvo en lo relativo a las equivocaciones evidentes del parrafo 3)b) el periodo durante el cual
el solicitante puede modificar o corregir la solicitud por su propia iniciativa. “La primera
comunicacion sustantiva de la Oficina” puede ser, por ejemplo, una comunicacion de la
Oficina al solicitante, notificandole la decision de la Oficina con respecto al incumplimiento
de algun requisito sustantivo, en particular, después del examen sustantivo. Asimismo puede
tratarse de una comunicacion de que la solicitud ya ha cumplido todas las condiciones para la
concesion y que se debe pagar la tasa de concesion exigida. Una vez empezado el examen
sustantivo, el hecho de permitir que el solicitante modifique o corrija la solicitud por su propia
iniciativa y en cualquier momento podria ser contrario a una tramitacion eficaz de la solicitud
de patente. Por ejemplo, puede darse el caso de que un examinador, al efectuar la
investigacion y el examen respecto de una reivindicacion, reciba una modificacion para dicha
reivindicacion iniciada por el solicitante, que lo obligaria a repetir todo el proceso de
investigacidn y examen.

7.056 Cabe sefialar que, puesto que este parrafo sélo aborda el derecho del solicitante a
modificar o corregir la solicitud, si la legislacién aplicable asi lo permite, el solicitante podra
modificar o corregir la solicitud, por su propia iniciativa, en una etapa ulterior a la prevista en
el presente parrafo. En cuanto al alcance de las modificaciones y correcciones permitidas,
cabe remitirse al parrafo 3) (veanse las notas 7.067 a 7.089).

7.067 Parrafo 3)a). La consecuencia del incumplimiento de este requisito figura en el
proyecto de Articulo 13.1)iii) (véanse las Notas 13.01 a 13.02). La frase “la-divulgacion-de-la
lo que se divulgue irvencidn-contenida-en-lasreivindicaciones, la descripcion, las
reivindicaciones, e-los dibujos eventuales y, cuando estépresentados-en-e-momento-de-la
presentacion” preparado por el solicitante, el resumen en la fecha de presentacion” incluye
cuestiones que habian sido divulgadas en las reivindicaciones, la descripcion, e-los dibujos y
el resumen (cuando esté preparado por el solicitante) en la fecha de en-el-momento-de-la
presentacion, pero que habian sido ulteriormente suprimidas de-las+eivindicacionesta
deseripeidn-o-los-dibujes-durante la ulterior tramitacion de la solicitud ante la Oficina. La
disposicion permite la posibilidad de modificar la descripcion, las reivindicaciones, el
resumen y cualquier dibujo sobre la base de lo gue se ha divulgado en el resumen en la fecha
de presentacion, cuando el resumen esté preparado por el solicitante. Ello haria posible, por
ejemplo, incluir en la descripcidn cuestiones divulgadas en el resumen, cuando esas
cuestiones no estuviesen contenidas en la descripcion. No obstante, si el resumen fuese
establecido por la Oficina o bajo su responsabilidad, las correcciones o0 modificaciones de la
descripcidn, las reivindicaciones, el resumen y los eventuales dibujos basados en la
divulgacién del resumen no estarian permitidas con arreglo a esta disposicion, puesto que se
aplicaria la regla general establecida en el Articulo 5.3), es decir, que el resumen sélo sera de
cardcter informativo. Ademas, Eeste parrafo no impide al solicitante modificar la solicitud
afiadiendo referencias al estado de la técnica recientemente descubierta, puesta que esas
referencias no ampliarian la divulgacion de la invencion.

7.08 Parrafo 3)e}b). Esta disposicidon contiene dos variantes entre corchetes en relacion con
la persona iddnea para la determinacion de la “equivocacion evidente”. Si el experto en la
materia es la persona idénea, las equivocaciones evidentes también abarcarian las
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equivocaciones de tipo técnico, tales como las equivocaciones en las formulas quimicas o
matematicas, si éstas fuesen claras para un experto en la materia. La expresion “experto en la
materia” estd contenida en el proyecto de Regla 2 (véase las Notas R2.01 a R2.03). En el caso
de la sequnda variante, la posibilidad de modificacion o correccion se limitaria a los errores
que fuesen evidentes para cualquier persona, sin exigir ninguna calificacion particular de
dicha persona. Puesto que, de conformidad con la segunda variante, una equivocacién no se
califica como “equivocacion evidente” si hay una sola persona gue no la considera evidente,
cabria volver a considerar la viabilidad de la sequnda variante. De conformidad con el
proyecto de Articulo 16, a fin de determinar si la equivocacion es una equivocacion clara, se
podra tomar en cuenta cualquier prueba.

Notas sobre el proyecto de Articulo 8
(Estado de la técnica)

8.01 Pérrafo 1). La definicion del estado de la técnica es de fundamental importancia para la
determinacion de la patentabilidad, puesto que la novedad y la actividad inventiva se
examinan sobre la base de la técnica existente, es decir, el estado de la técnica. De
conformidad con esta disposicion, en primer lugar, el estado de la técnica relativo al objeto de
una reivindicacién determinada consistira en toda la informacion que haya sido puesta a
disposicion del pablico en cualquier parte del mundo antes de la fecha de reivindicacion de
dicha reivindicacion. El término “informacion” ha de entenderse en el sentido de que abarca
todo lo que puedan captar los cinco sentidos del ser humano, por ejemplo, mediante el oido, la
lectura, el estudio o la instruccion. De conformidad con la decision del SCP, se ha propuesto
la supresion deBe-ineldirse las palabras entre corchetes “el momento de la presentacion en”,

disposicion del pablico antes de la fecha de reivindicacion, independientemente del momento
de la presentacion de dicha solicitud, pero la informacidn disponible el mismo dia, incluso
anteriormente al momento de la presentacion de la reivindicacion en cuestion, no formaria
parte del estado de la técnica. Los detalles relativos a la puesta a disposicion del pablico estan
contenidos en el proyecto de Regla 8.2).

8.02 En segundo lugar, el estado de la técnica consistira en la informacion que haya sido
puesta a disposicion del publico en cualquier forma, sea por escrito o no (véase el proyecto de
Regla 8.01 y la Nota R8.01). De ahi que, por ejemplo, ninguna Parte Contratante podra
excluir del estado de la técnica la informacion que haya sido puesta a disposicion del publico
mediante una presentacion oral, independientemente del pais en el que se haya efectuado la
presentacion. En tercer lugar, de conformidad con la referencia al parrafo 2), el estado de la
técnica relativo a una reivindicacion determinada también incluira las primeras-solicitudes
anteriores que hayan sido presentadas, o que surtan efectos, en la misma Parte Contratante
antes, pero que hayan sido publicadas después, de la fecha de reivindicacion de dicha
reivindicacion, aunque el contenido de la primera-solicitud anterior no haya sido puesto a
disposicion del publico antes de la fecha de reivindicacion. En cuarto lugar, de conformidad
con la referencia al proyecto de Articulo 9, la informacion que cumple con las condiciones de
ese Articulo no se considera estado de la técnica, aun cuando dicha informacion haya sido
puesta a disposicion del publico antes de la fecha de reivindicacion.
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8.043 En el proyecto de Regla 8 y en las Directrices Practicas figuran mas detalles sobre la
puesta a disposicion del publico (véanse las notas R8.01 a R8.05).

8.054 Parrafo 2). Este parrafo estipula que el estado de la técnica relativo a una
reivindicacion determinada también consiste en las primeras-solicitudes anteriores
presentadas, o que surtan efecto, en la misma Parte Contratante, cuya fecha de presentacion
(o, cuando sea aplicable, la fecha de prioridad) sea anterior a la fecha de reivindicacién de
dicha reivindicacion, siempre que la primera-solicitud_anterior, o la patente concedida sobre la
base de la primera-solicitud_anterior, se publique despues de dicha fecha de reivindicacion.
De-conformidad-con-elpreyecto-de-Articulo-12.2)y-3)-Llas primeras-solicitudes anteriores
mencionadas en este parrafo forman parte del estado de la técnica a los fines de la
determinacion de la novedad, pero no de la actividad inventiva. Cabe sefialar que, si se
incluyesen las palabras entre corchetes “salvo en lo relativo al Articulo 8.2)” del proyecto de
Regla 3.i), cualquier solicitud internacional en virtud del PCT constituiria estado de la técnica
con arreglo a esta disposicion, aunque el Tratado y el Reglamento, por regla general, no se
aplicarian a esas solicitudes mientras no hayan entrado en la “fase nacional” (véase el punto i)
del proyecto de Regla 3 y la Nota R3.01). De conformidad con el Articulo 11.3) del PCT,
cualquier solicitud internacional a la cual le haya sido otorgada una fecha de presentacion
internacional tendra los efectos de una presentacion nacional regular en cada Estado
designado desde dicha fecha; esta fecha se considerara como la de presentacion efectiva en
cada Estado designado. Ademas, cabe sefialar que el Grupo de Trabajo sobre la Reforma del
PCT volvera a examinar el concepto y el funcionamiento del sistema de designacion en el
marco del PCT.

8.065 Si bien el contenido de faprimera-una solicitud anterior no se ha puesto a disposicion
del publico antes de la fecha de reivindicacion de la reivindicacion en cuestion, esa solicitud
forma parte del estado de la técnica para evitar toda posibilidad de doble concesion de la
patente, puesto que el objeto divulgado en la primera-solicitud_anterior, en la fecha de
presentacion, podria dar lugar a una patente separada. Ademas, puesto que todo el contenido
de la primera-solicitud anterior se publica mas tarde, si el objeto de la reivindicacion
contenida en la solicitud posterior no es nuevo habida cuenta de la primera-solicitud_anterior,
esa reivindicacion no afiadiria ninguna contribucion nueva a la técnica existente.

8.0#46 En el proyecto de Regla 9 figuran los detalles relativos al efecto de las primeras
solicitudes anteriores en el estado de la técnica (véanse las Notas R9.01 a R.9078).
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Notas sobre el proyecto de Articulo 9
(Informacion que no afecta a la patentabilidad (plazo de gracia) [Variante A]
Plazo de gracia [Variante B])

9.021 Variante A. Esta variante se inspira del proyecto de Articulo 12 del Proyecto de
Tratado que complementa el Convenio de Paris en lo relativo a las Patentes (“Proyecto

de 1991" veanse Ios documentos PLT/DC/3 y 69) &ﬂembarge—se—ha—ewmd&el—us&de—las

9.02 Parrafo 1). Las palabras “en cualquier parte del mundo, en cualquier forma” del
predmbulo han sido afiadidas para mayor coherencia con el proyecto de Articulo 8. Ademas,
los puntos i) y iii) tienen por objeto abarcar los casos en los gue la informacion ha sido puesta
a disposicion del pablico mediante una utilizacién experimental por el inventor o por terceros
que hubieran obtenido la informacion del inventor. De la disposicién general sobre las
pruebas del proyecto de Articulo 16 se deduce gue, cuando se impugna la aplicabilidad del
periodo de gracia, la parte que invoca sus efectos tendra la carga de probar, o de hacer
probable la conclusién, de gue se han cumplido las condiciones necesarias.

9.03 Parrafo 3). Laexpresion “en cualquier momento” significa que el efecto del parrafo 1)
puede ser reivindicado en cualquier etapa del procedimiento de concesion de la patente 0
ulteriormente, por ejemplo, durante los procedimientos de invalidacién. La finalidad es
impedir a terceros gque, durante los procedimientos de invalidacion, invoguen el efecto de una
publicacion hecha por el inventor en el estado de la técnica.

9.04 Parrafo 4). De conformidad con las intervenciones de varias delegaciones en la sexta
sesion del SCP, esta disposicidn introduce derechos de terceros que utilizasen la invencién o
hubiesen iniciado preparativos serios y eficaces, de buena fe, para dicha utilizacidn entre la
fecha en la gue la invencién, o la informacién relacionada con la misma, hubiese sido puesta a
disposicion del publico en virtud del parrafo 1) y la fecha de reivindicacion. La parte que
goza esos derechos tiene derecho a utilizar (o a sequir utilizando) la invencion en el curso de
sus actividades. No obstante, una Parte Contratante tiene libertad para prever un mecanismo
de remuneracion por dicha utilizacion. En cuanto a la limitacién de la fecha de
reivindicacion, cabe remitirse al Articulo 4B del Convenio de Paris que establece que los
derechos de terceros o cualquier derecho de posesion personal no pueden ser adquiridos
durante el periodo de prioridad basado en cualquiera de los actos mencionados en dicha

disposicién.

9.035 Variante B. Esta variante no cambia la esencia de la VVariante A. Simplemente prevé
que el principio esté contenido en el Tratado, mientras que los demas detalles se desplazarian
al Reglamento.
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Notas sobre el proyecto de Articulo 10
(Divulgacion habilitante)

10. 01 Parrafo 1). él—bqenesta%hspeﬂermqé&mﬁe%a—seheﬁw—puest&qe%e#msumen

s
a
v

M%M%W%&%@%d%&%&@%}— Cuando la soI|C|tud

se refiere a material biol6gicamente reproducible que no puede ser divulgado de otro modo en
la solicitud para cumplir los requisitos prescritos en el presente parrafo, la-solicitud-se
complementara-se considerara que se cumplen esos requisitos mediante un deposito de dicho

material. Los detalles relativos al depdsito de material biolégicamente reproducible se
prescriben en el proyecto de Regla 11 (véanse las Notas R11.01+a R11.023). La nocién de
“experto en la materia” se prescribe en el proyecto de Regla 2 (véase la Nota R2.01) y en las
Directrices Practicas.

10.02 La segunda frase de este parrafo aclara la frase “suficientemente clara y completa para
que la invencidn pueda ser realizada por un experto en la materia”. En primer lugar, la
divulgacion esta destinada a un experto en al materia. Esta persona puede utilizar sus
conocimientos generales para completar la informacion contenida en la solicitud (véase el
proyecto de Regla $6-1)2). En segundo lugar, la divulgacion debe permitir a un experto en la
materia realizar y utilizar la invencién reivindicada. Por consiguiente, si la divulgacion de
una invencion reivindicada, por ejemplo, un compuesto quimico que se ha aislado y
purificado, permite a un experto en la materia reproducir dicho compuesto quimico o material
bioldgico, pero no es suficiente como para ensefiar la forma de utilizarlo, dicha divulgacién
no cumple el requisito previsto en el proyecto de Articulo 10. En tercer lugar, si bien se
permite un grado razonable de tanteo, un experto en la materia, sobre la base de la
divulgacion de una invencion reivindicada y de los conocimientos generales, debe poder
realizar la invencion sin que ocurra una “experimentacion indebida”. Ello se aplica
particularmente en el ambito de las tecnologias no exploradas. Los factores que cabe
considerar para evaluar la no ocurrencia de una “experimentacion indebida” se enumeran en
el proyecto de Regla 10.2). En cuarto lugar, de la frase “a partir de la fecha de presentacion”
se desprende que la divulgacion deberéa ser suficiente para permitir que la invencion sea
realizada sobre la base de los conocimientos de un experto en la materia en el momento de la
fecha de presentacion y no en el momento del examen o de la concesion de la patente.

10.03 Parrafo 2). A los efectos de la evaluacion de la suficiencia de la divulgacion, la
descripcion, las reivindicaciones y los dibujos seran examinados tal-ceme-fueronpresentados
sobre la base de la divulgacion hecha en la descripcion, las reivindicaciones y los dibujos en
la fecha de presentacion, incluidastas-moedificaciones-o-correcciones-efectuadas-tal como
fueron modificados o corregidos de conformidad con el proyecto de Articulo 7. Si bien, por
regla general, el resumen no deber tenerse en cuenta con fines distintos de los informativos,
la referencia al proyecto de Articulo 7 permitiria tener en cuenta el contenido del resumen que
haya sido incorporado en la descripcion mediante una modificacion permitida en virtud del
proyecto de Articulo 7.3), siempre y cuando el resumen haya sido preparado por el solicitante.
La suficiencia de la divulgacion se determinara sobre la base de las reivindicaciones, la
descripcion y los dibujos en su conjunto. Por consiguiente, cuando una invencion
reivindicada esté suficientemente divulgada en las reivindicaciones, pero la descripcion y los
dibujos por su parte no divulguen la invencion de manera suficientemente clara y completa, se
cumple con el requisito de habilitacion previsto en el proyecto de Articulo 10. No obstante,
en este caso, podra no cumplirse el “requisito de la fundamentacion” previsto en el proyecto
de Articulo 11.3), es decir, que las reivindicaciones estén plenamente fundadas en la
descripcion y los dibujos.
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Notas sobre el proyecto de Articulo 11
(Reivindicaciones)

11.01 Parrafo 1). El requisito previsto en este parrafo es subjetivo puesto que es el solicitante
el que determina lo que considera su invencion y lo que es el objeto para el que busca
proteccion. Por consiguiente, el incumplimiento de este requisito no es un motivo de
denegacién de una invencion reivindicada, o de revocacion o invalidacion de una
reivindicacion o de una patente (véanse los proyectos de Articulos 13 y 14).

11.02 Parrafo 2). El requisito de que las reivindicaciones deberan ser claras es importante
puesto que, una vez concedida la patente, las reivindicaciones definen el alcance de su
proteccion. Este requisito se aplica las distintas reivindicaciones y también a las
reivindicaciones en su conjunto. Puesto que la interpretacion de las reivindicaciones se
debera efectuar principalmente sobre la base del texto de las reivindicaciones (véase el
proyecto de Regla 12.1)), el significado de los términos de una reivindicacion, en la medida
de lo posible, debera estar claro para un experto en la materia que lea Unicamente el texto de
la reivindicacion. Se considera que la reivindicacion es suficientemente clara si una Experto
en la materia puede determinar los limites de la invencion reivindicada con un grado
razonable de certeza. Por ejemplo, se podria considerar que la incoherencia entre los términos
de una reivindicacion y la descripcion o ensefianza de la técnica, el uso de términos tales
como “esencialmente”, “relativamente” o “similar” en la reivindicacion, o la falta de una
referencia basica, cuando una palabra o una frase se refiere a una cita anterior, no cumplen
con el requisito de claridad.

11.03 El requisito de que las reivindicaciones deberan ser concisas también se aplica a cada
una de las reivindicaciones y a las reivindicaciones en su conjunto. Por ejemplo, la repeticién
indebida de palabras o una pluralidad de reivindicaciones de naturaleza trivial que hacen que
resulte indebidamente pesado determinar el objeto para el que se solicita proteccién, podria
considerarse que no cumplen con este requisito. No obstante, la intencion de esta disposicion
no es establecer un fundamento que permita a las Oficinas reducir el nUmero de
reivindicaciones cuando no hay claridad ni coherencia respecto de las reivindicaciones. Las
cuestiones relativas al nimero de reivindicaciones y al requisito de reivindicaciones “claras y
concisas” se estudiardn también en el marco el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones de
Invenciones Multiples y Solicitudes Complejas”.

11.04 Parrafo 3)a). Este parrafo estipula que la descripcion o los dibujos deberan constituir
un fundamento para la invencion reivindicada y que el alcance de las reivindicaciones no debe
ser mas amplio que el alcance de la descripcion y los dibujos. En otras palabras, la invencion
reivindicada debe estar plenamente fundada en la descripcion y los dibujos de manera que se
permita a una Experto en la materia ampliar la ensefianza de dicha divulgacion hasta el
alcance total de la reivindicacion.

11.05 No obstante, el incumplimiento del requisito de fundamento previsto en este parrafo
con frecuencia podria considerarse también como incumplimiento del requisito de
habilitacion previsto en el proyecto de Articulo 10. Por ejemplo, cuando la reivindicacion es
demasiado amplia para estar fundada en la descripcion y los dibujos, la divulgacién puede
también ser insuficiente para habilitar a una Experto en la materia a realizar la invencion
reivindicada. Por consiguiente, el SCP quizas desee debatir acerca de la necesidad de este
apartado a la vista del proyecto de Articulo 10.
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11.06 De conformidad con lo dispuesto en el proyecto de Articulo 14.1), una vez concedida
la patente, el incumplimiento del requisito previsto en este apartado no tendria que ser un
motivo de invalidacion o revocacion de una reivindicacion o de una patente.

11.07 Parrafo 3)b). Este parrafo estipula que la invencion reivindicada debera apoyarse en la
divulgacion de la solicitud presentada de manera tal que permita a una Experto en la materia
reconocer que el solicitante, a partir de la fecha de presentacion, estaba efectivamente en
posesion de la invencion reivindicada como su propia creacién intelectual.

11.08 Pérrafo 4). Este parrafo establece el fundamento de la manera de interpretar las
reivindicaciones con objeto de determinar el cumplimiento de los requisitos relativos a las
reivindicaciones (véanse los parrafos 2) y 3)), la divulgacion habilitante (véase el proyecto de
Articulo 10),-el-ebjeto la materia patentable (vease el proyecto de Articulo 12.1)), la novedad
(véase el proyecto de Articulo 12.2)), y-la actividad inventiva/no evidencia (véase el proyecto
de Articulo 12.3) y la aplicacion industrial/utilidad (véase el proyecto de Articulo 12.4). Los
detalles relativos a la manera de interpretar las reivindicaciones se prescriben en el proyecto
de Regla 12. Del texto del proyecto de Articulo 2.1) se desprende que el parrafo 4 y el
proyecto de Regla 12 también son aplicables a la interpretacion de reivindicaciones
patentadas durante los procedimientos relacionados con las infracciones.

11.09 Parrafo 4.b). Este parrafo refleja la decision adoptada en la sexta sesion del SCP de
incluir equivalentes en el proyecto SPLT. La razdn de esta decisién fue el hecho de que, si
ciertas Partes Contratantes hubiesen de aplicar la doctrina de los equivalentes, mientras que
otros no, los solicitantes se verian forzados a redactar sus reivindicaciones de diferente
manera. En la Regla 12.5) y 6) figuran detalles de esta cuestion.

Notas sobre el proyecto de Articulo 12
(Condiciones de la patentabilidad)

12.01 Esta disposicion abarca tanto las condiciones de admisibilidad de} ebjete-la materia

patentable como las condiciones de patentabilidad-gue-enproyectos-anteriores,-estaban
contenidas-en-distintas-dispesiciones. La disposicion es muy importante puesto que

constituye la base de un posible futuro reconocimiento mutuo de los resultados de la busqueda
o del examen, o incluso de las patentes en las distintas Partes Contratantes.
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12.042 Parrafo 1)a). Este-El parrafo 1) establece explicitamente que una invencion, para ser
patentable, debe estar comprendida dentro del alcance del-ebjeto-patentablegue la materia
que pueda protegerse por patente. Esta materia se define de manera amplia en el apartado a)

para incluir a todos los productos y procesos que puedan realizarse y utilizarse en cualquier
campo de actividad, pero, hasta cierto punto, esta limitada por el apartado b). Ademas, el
Articulo 12.5) estipula gque ciertas invenciones pueden excluirse de la patentabilidad. Cabe
sefialar que los términos “que pueda realizarse y utilizarse en cualquier campo de actividad”
tienen por objeto abarcar cualquier actividad humana, sin limitarse a esferas especificas, tales
como la “industria” u otra actividad semejante. Ademas, estos términos permitirian que una
Parte Contratante excluyera de la patentabilidad las invenciones que, por ejemplo, no hayan

podldo ser reallzadas y utlllzadas en nlnguna esferaﬂletemﬁmqada—e—para—la&euales—ne—se

exeeperenesdel—ebje%e—pate%abl& por elemplo un movn perpetuo Las palabras “en todos
los ambitos de la tecnologia” que se encuentran entre corchetes, proceden del Articulo 27.1
del Acuerdo sobre los ADPIC. Si se llegase a un acuerdo sobre estas palabras, la materia
patentable incluiria productos y procesos gue pudiesen realizarse y utilizarse en &mbitos no
tecnoldgicos. No obstante, de la palabra “incluir” se deduce gue una Parte Contratante tendria
libertad para aceptar productos y procesos gue no pertenecieran a ningun ambito de la
tecnologia, si ese fuera su deseo.

12.03 Parrafo 1)b). Este parrafo contiene una lista de elementos gue no se consideraran
como materia que pueda protegerse.

12.04 Punto i). Este punto excluiria de la patentabilidad los simples descubrimientos, tales
como las cosas gue existan como tales en la naturaleza, sin ninguna intervencién del ser
humano o de fendmenos naturales v sin ninguna aplicacién concreta.
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12.05 Punto ii). La expresion “las ideas abstractas como tales” abarcaria, en particular, las
simples ideas y conceptos descriptivos en si, tales como, por ejemplo, las actividades
mentales, las reglas abstractas o la simple presentacion de informacion.

12.06 Punto iii). Las expresiones “teorias cientificas y matematicas como tales” y “leyes de
la naturaleza como tales” se incluyen para completar un todo, puesto que éstas podrian, al
menos en parte, incluirse en los puntos i) y ii). Este punto abarca Unicamente la simple
descripcidn de esas teorias y leyes de la naturaleza, pero no las invenciones basadas en ellas.

12.07 Punto iv). Las creaciones puramente estéticas por lo general no se protegen mediante
patentes sino mediante dibujos 0 modelos industriales 0 mediante el derecho de autor. Este
punto abarca Unicamente la creacion que tiene exclusivamente aspectos estéticos. Si la
creacion contuviera algun elemento o funcién patentable, esos elementos o funciones serian

patentables.

12.058 Parrafo 2). Este parrafo estipula la condicion de la novedad. Se considera que se
cumple el requisito de novedad cuando la invencién no forma parte del estado de la técnica.
La definicidn de estado de la técnica esta contenida en el proyecto de Articulo 8, los proyectos
de Reglas 8 y 9 vy las Directrices Practicas en virtud de la Regla 8. 1Los detalles sobre el
requisito de novedad estan contenidos en el proyecto de Regla 14 y en la Directriz Practica en
virtud de ese proyecto de Regla.

12.069 Parrafo 3). Se cumple con la condicion de actividad no inventiva/no evidencia si la
invencion, en comparacion con el estado de la técnica, no hubiera sido evidente para una
Experto en la materia. Los términos “habida cuenta de las diferencias y semejanzas entre la
invencion reivindicada en su conjunto y el estado de la técnica”-ne-tienen-por-ebjeto
mintmizar-elhecho-de indican 1os pasos que suelen sequirse en la practica cuando se evalda el
requisito, pero tamblen aclaran que lai |nvenC|on en su conjunto debe ser mventlva/no
evidente.
evala&el—mqum&& AI Ilmltar eI estado de Ia tecnlca a Ia def|n|C|on contenlda en eI proyecto
de Articulo 8.1), se excluye el efecto de las primeras solicitudes en el estado de la técnica
previsto en el proyecto de Articulo 8.2) respecto de la actividad inventiva/no evidencia, de
conformidad con la opinidn expresada por la mayoria de los miembros del SCP-en-su-guinta
sesién. Los detalles relativos al requisito de actividad inventiva/no evidencia estan contenidos
en el proyecto de Regla 15 y en la Directriz Practica en virtud de ese proyecto de Regla.

12.10 Parrafo 4). Este parrafo contiene la condicion de patentabilidad de la aplicacién
industrial/utilidad. A fin de reflejar el debate en el SCP, se proponen tres variantes para esta
disposicion: la sequnda vy la tercera variante reflejan la norma contenida en muchas
legislaciones nacionales/regionales relacionadas con la aplicacién industrial y la utilidad,
respectivamente. En la primera variante, se pretende tomar en consideracién la esencia de
ambos requisitos, incluidas las practicas reales, y se refleja un enfoque mas global, sequn el
cual una invencion tendria que ser producida o utilizada en cualquier campo de actividad
comercial. Esta variante tiene por objeto abarcar tanto la aplicacion industrial como la
utilidad, puesto gue contiene el aspecto de la produccién o utilizacién de la invencidn en
cualguier campo de actividad comercial y el aspecto de la explotacion, que implica cierta
utilidad de la invencién.

12.11 Parrafo 5). Este parrafo establece el fundamento juridico para la inclusién, en el
Reglamento, de motivos de exclusién de ciertas invenciones de la patentabilidad. La regla
pertinente es el proyecto de Regla 13.
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Notas sobre el proyecto de Articulo 13
(Motivos de denegacion de una invencion reivindicada)

13.01 Parrafo 1). Este parrafo estipula los motivos por los que se ha de denegar una
solicitud. Su finalidad es abarcar todos los requisitos relativos al examen de una solicitud y a
la concesién de una patente para una invencion reivindicada. Por esa razén, también estan
amparados por esta disposicion los requisitos del Tratado sobre el Derecho de Patentes
relativos a los requisitos formales.

13.02 De las palabras “cuando la Oficina estime que” se desprende que la Oficina no esta
obligada a examinar todos los requisitos mencionados en este parrafo antes de la concesion de
la patente. No obstante, si la Oficina estima que ha habido incumplimiento de uno o varios de
esos requisitos durante el procedimiento de examen, debera denegar la solicitud.

13.03 Parrafo 2). Este parrafo prevé explicitamente que, por lo que se refiere a los requisitos
relativos al examen de una solicitud y a la concesion de una patente con respecto a una
invencion reivindicada, una Parte Contratante podra denegar una solicitud sobre la base de
cualesquiera requisitos diferentes de los prescritos en el parrafo 1) o adicionales a éstos._Ni el
Tratado ni el Reglamento regulan las demas consecuencias del incumplimiento de los
requisitos contenidos en esta disposicion. Por ejemplo, cuando se hubiese incluido materia
adicional en la solicitud después de la fecha inicial de presentacion, una Parte Contratante
tendria libertad para prever la posibilidad de conceder una fecha de presentacién diferente
para las partes pertinentes relativas a la nueva materia.

Notas sobre el proyecto de Articulo 14
(Motivos de invalidacion o revocacion de una reivindicacion o de una patente)

14.01 Parrafo 1). Este parrafo estipula los motivos por los que una patente o, cuando sea
aplicable, una reivindicacion patentada, debera ser revocada o invalidada. Las palabras “con
sujecion a ... el Tratado sobre el Derecho de Patentes” se incluyen con objeto de asegurar que
el Articulo 10.1) del Tratado sobre el Derecho de Patentes continte aplicandose, es decir, que
el incumplimiento de uno o varios requisitos formales mencionados en los Articulos 6.1)
[forma o contenido de la solicitud], 2) [formulario del petitorio], 4) [tasas] y 5) [documento de
prioridad] y 8.1) a 4) [forma y medios transmision de comunicaciones, idioma de las
comunicaciones, formularios internacionales tipo, y firma de las comunicaciones] del PLT
con respecto a una solicitud no podra ser motivo de revocacion o de invalidacion de una
patente, bien totalmente, bien en parte, salvo cuando el incumplimiento del requisito formal
ocurra como resultado de una intencion fraudulenta.

14.02 Del mismo modo, esta disposicion prevé expresamente que el incumplimiento de los
requisitos mencionados en el Articulo 6 “unidad de la invencion” y en el proyecto de
Articulo 11.3)a) [requisito de la fundamentacion] no podra ser motivo de revocacion o
invalidacion de una patente o una reivindicacion. Estos requisitos, si bien pueden ser
necesarios para la tramitacion de la solicitud, no son esenciales para la declaracion de
patentabilidad de la invencién reivindicada.

14.03 Este parrafo se aplica a estos motivos independientemente de que los examine la
Oficina o cualquier otra autoridad competente, incluido un tribunal. Las palabras “la
invalidacion o revocacion” tienen por objeto abarcar también sanciones que tengan un efecto
equivalente a la revocacion o invalidacion, tales como la no aplicabilidad de los derechos.
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14.04 Parrafo 2). Este parrafo prevé explicitamente que una Parte Contratante no podra
invalidar o revocar una reivindicacién patentada o una patente sobre la base de requisitos que
sean diferentes de los prescritos en el parrafo 1) o adicionales a los mismos. En cuanto a las
palabras “la invalidacion o revocacion”, cabe remitirse a la explicacion dada en relacion con
el parrafo 1) (véase la Nota 14.03).

Notas sobre el proyecto de Articulo 15
(Observaciones y rRevision)

15.021 Pérrafo-2)—Estea parrafo-disposicion al parecer se explica por si solea.

Nota sobre el Proyecto de Articulo 16

(Pruebas)

16.01 Este Articulo estipula los principios generales relativos a la presentacion de pruebas y a
la carga de la prueba. En virtud de estos principios, un solicitante o cualquier tercero podra
iniciar, o la Oficina de una Parte Contratante podra exigir, la presentacién de pruebas que
establezcan la veracidad de un hecho supuesto relativo a la determinacién de la patentabilidad
de la invencién reivindicada y la validez de la reivindicacion patentada.

Nota sobre el proyecto de Articulo 167
(Relacion con el PLT)

167.01 Esta disposicion regula la relacion entre el presente Tratado y el PLT. La diferencia
entre las dos variantes contenidas entre corchetes es que, en el primer caso, inspirado del
Avrticulo 15 del PLT y del Articulo 15 del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), las
Partes Contratantes tendrian que cumplir las disposiciones del PLT en el marco de la
legislacion aplicable sin tener que adherirse al PLT; en cambio, en el segundo caso, tendrian
que pasar a ser parte en ese Tratado. Si bien la primera variante preserva la libertad de las
Partes Contratantes de adherirse al PLT, la segunda variante garantizaria el mismo nimero de
miembros en ambos tratados._De conformidad con el Articulo 1.x), el término “Tratado sobre
el Derecho de Patentes” abarca el Tratado y sus futuras revisiones, enmiendas y
modificaciones, de haberlas. Por consiguiente, sera necesario prever en el SPLT una
disposicién similar al Articulo 16 del PLT.
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Notasobre-el proyecto-de-Artictlo-18
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Il.  NOTAS SOBRE EL PROYECTO DE REGLAMENTO

Nota sobre el proyecto de Regla 1
(Expresiones abreviadas)

R1.01 Esta disposicion aparentemente se explica por si sola.

Nota sobre el proyecto de Regla 2
(Experto en la materia en virtud de los Articulos 3¢+-7.3)eb), 10.1), 11.3)b) y 4)a) y 12.3),
y las Reglas 1,0)i), 5.4.1)vii) y 2)b), 82b)-10.1y-2)iii), 11155-12.15)y-3)a), 14.1)ii), ¥ 2)a)
y b) y15.2), 3) y 4))

R2.01 El experto en la materia se define en esta disposicion como una espeeie-de-persona
hipotética, de la que se supone que no solamente tiene acceso a todo el estado de la técnica de
que pueda disponer en el campo pertinente y en la fecha pertinente, sino también que ha
comprendido ese estado de la técnica_dentro de los limites de sus conocimientos basicos y
generales de esa materia, en la fecha pertinente. Al hacer referencia a la “fecha pertinente”, se
tiene en cuenta el hecho de que, en los eiertes casos relativos a la divulgacion, es decir, los
proyectos de Articulos 7.3)b), 10.1), 11.3)b) y 4)b) y los proyectos de Reglas 4.1)vii) y 2)b),
10.iii) y 12.5), la fecha pertinente, es la fecha de presentacion efectiva la-que-esfecha
pertinente-mientras que, en etreslos casos relativos a la determinacion de la actividad
inventiva (no evidencia), es decir, el proyecto de Articulo 12.3) y el proyecto de Regla 15.2),

) y ) esa fecha es Ia fecha de pneﬁdadrelvmdlcamon En—la—D#eetH-z—en—\Hﬁud—deI—pFeseme

cuanto a Ia referenC|a a Ia fecha pertlnente deI provecto de Reqla 14 1)||) y 2)a) y b) puesto
que ésta tiene gue ver con el estado de la técnica pertinente para la determinacion de la
novedad, esa fecha es la fecha en la que el estado de la técnica pertinente fue puesto a
disposicion del publico, salvo cuando el estado de la técnica pertinente sea una solicitud
anterior mencionada en el Articulo 8.2). En ese caso, la fecha pertinente es la fecha de
presentacién o, cuando resulte aplicable, la fecha de prioridad de la solicitud anterior. En
cuanto a la expresién “conocimientos generales” cabe remitirse también al proyecto de

Regla 1.0)i).

R2.02 La definicion que figura en esta disposicion se aplica a la expresion “experto en la
materia “en todo el Tratado y el Reglamento, asi como en las Directrices Practicas. No
obstante, la informacidn pertinente que esté a su disposicion puede ser diferente sequn se trate
de la determinacién de la novedad vy la actividad inventiva (no evidencia) o de la suficiencia
de la divulgacion. A los efectos de la novedad vy la actividad inventiva (no evidencia), el
experto en la materia efectla esa determinacién sobre la base de sus conocimientos del estado
de la técnica, mientras que para la suficiencia de la divulgacion, el experto en la materia
conoce la divulgacion de la invencion reivindicada en la solicitud ademas del estado de la
técnica.

R2.03 Del texto del proyecto del Articulo 8.2) se deduce que el alcance del “estado de la
técnica en virtud del Articulo 8” incluye una “solicitud anterior” en virtud del proyecto de
Articulo 8.2) Unicamente para la determinacion de la novedad.
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Notas sobre el proyecto de Regla 3
(Excepciones en virtud del Articulo 3.2))

R3.01 Por regla general, el punto i) exime a las solicitudes internacionales presentadas en el
marco del PCT del ambito de aplicacion del Tratado y del Reglamento mientas no haya
comenzado la “fase nacional” respecto de dichas solicitudes. De ahi que la disposicion del
PCT seguiria aplicandose a las solicitudes internacionales en la “fase internacional”. Se
propone incluir esta excepcion en el Reglamento mas bien que en el Tratado con objeto de
mantener cierta flexibilidad con respecto a una posible evolucion futura del PCT. No
obstante, cabe sefialar que, debide-a-de incluirse las palabras introductorias “salvo en lo
relativo al Articulo 8.2)” dpresentadas entre corchetes en el punto i), las solicitudes
internacionales presentadas en virtud del PCT constituirian el estado de la técnica en virtud
del Articulo 8.2), aun cuando dichas solicitudes no hubiesen entrado en la “fase nacional”.
Esta excepcion se propone para debate a causa del Articulo 11.3) del PCT, segun el cual,
cualquier solicitud internacional a la cual le haya sido otorgada una fecha de presentacion
internacional tendra los efectos de una presentacion nacional regular en cada Estado
designado desde la fecha de presentacion internacional.

R3.02 En esta etapa quedan reservadas otras excepciones previstas en virtud del proyecto de
Articulo 3.2).
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Nota sobre el proyecto de Regla 54
(Requisitos adicionales relativos al contenido y orden de la descripcion en virtud del
Articulo 5.2)

idénticos a los requisitos del PCT vy, por consiquiente, constituyen excepciones en virtud del

proyecto de Articulo 5.2). Para referencia, la Regla 5.1 del PCT estipula los requisitos
relativos a la manera de describir las solicitudes internacionales del PCT.

R4.02 Del texto del parrafo 1) se desprende que, mientras un solicitante prepare la
descripcidn con el contenido y en la manera y el orden prescritos en el parrafo 1), la
descripcién cumpliria los requisitos relativos al contenido de la descripcidn en cualquier Parte
Contratante. Ademas, de conformidad con el parrafo 2)a), una Parte Contratante aceptara el
contenido de la descripcidn presentado en una forma o un orden diferentes de los
especificados en el parrafo 1), cuando una forma o un orden diferente permita una mejor
comprension o una presentaciéon mas concisa del contenido de la invencidn reivindicada. No
obstante, respecto de la descripcion de la invencion reivindicada del punto iii) del parrafo 1),
toda Parte Contratante tendra libertad para aceptar cualquier otra manera gue sea diferente de
la especificada en el punto iii). Huelga decir gue, de todas maneras, se deben cumplir los
requisitos de patentabilidad sustantivos establecidos en los proyectos de Articulos 10 a 12.

R4.03 Parrafo 1), punto i). La palabra “tecnoldgicos” figura entre corchetes pues se relaciona
con la disposicidn relativa a la materia patentable del Articulo 12.1). No obstante, aun cuando
una invencion reivindicada sea un producto o un proceso de un sector de la tecnologia, podria
darse el caso en el que la invencidn reivindicada “se relacione” con un sector no tecnolégico,
por ejemplo, la compra electrénica, la generacion de paginas para un sitio Web o la
administracion de capital financiero.

R4.04 Parrafo 1), punto ii). La supresion de la expresién “de preferencia” tiene el efecto de
que un solicitante se veria obligado a citar en la descripcidn los documentos que reflejen la
técnica anterior, si los conociera. Ello contribuira al acceso a la técnica anterior por terceros
asi como por los examinadores de las Oficinas de patentes encargados del examen sustantivo
y a lograr un mayor grado de armonizacion.

R4.05 Parrafo 1), punto iii). Se propone la supresion del término “técnico” que figuraba
entre corchetes, puesto que el problema que impulsaba la actividad inventiva no era
necesariamente de naturaleza técnica. Cabe remitirse al parrafo 2)b).

R4.06 Parrafo 1), punto vi). En este punto se proporcionara la descripcion de cualguier modo
(no necesariamente el mejor modo contemplado por el solicitante) de realizar la invencion
reivindicada.

R4.07 Parrafo 1, punto vii). Puesto que un solicitante debe cumplir el requisito relativo a la
aplicacion industrial/utilidad en virtud del Articulo 12.4), tendra que demostrar en qué forma
satisface ese requisito indicando explicitamente en la descripcién la manera 0 maneras en que
la invencidn reivindicada satisface la condicidn de ser util o susceptible de aplicacién
industrial. No obstante, dicha indicacidn no es necesaria si un experto en la materia puede
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comprender claramente la aplicacion industrial/utilidad de la invencion reivindicada sin
ninguna indicacién explicita.

R4.08 Parrafo 2)a). Mediante las palabras “una forma o un orden diferente” se pretende
abarcar también los casos en los que el contenido adicional, gue no esta previsto en el
parrafo 1), esta incluido en la descripcién, o cuando no todo el contenido previsto en el
parrafo 1) esta incluido en la descripcion.

R4.09 Parrafo 2.b). El punto iii) del parrafo 1) exige que la descripcién describira la
invencion reivindicada en términos tales que el problema y su solucién puedan ser
comprendidos y se indicaran los efectos ventajosos de la invencion reivindicada, si los
hubiera. No obstante, en ciertos casos, es posible describir la invencidn reivindicada en otra
forma y aun asi, esto seria tan claro y comprensible como la descripcién preparada de
conformidad con el punto iii) del parrafo 1). Huelga decir que, en cualquier caso, se
cumpliran los requisitos sustantivos de los Articulos 10 a 12 (que incluyen el requisito de
habilitacion del Articulo 10).

Notas sobre el proyecto de Regla 65
(BetalesRequisitos adicionales relativos a las reivindicaciones en virtud del Articulo 5.2)

R65.01 Caberemitirse-ala-exphicacion-guefiguraenlaNota-R5.01.Esta Regla estipula

requisitos adicionales relativos a las reivindicaciones que no son idénticos a los requisitos del
PCT v, por consiguiente, constituyen excepciones en virtud del proyecto de Articulo 5.2). A
efectos de referencia, la Regla 6 del PCT estipula los requisitos relativos a las
reivindicaciones respecto de las solicitudes internacionales del PCT. Huelga decir que, en
cualquier caso, se cumpliran los requisitos sustantivos estipulados en los Articulos 10 a 12
(que incluyen el requisito de que las reivindicaciones deberan ser claras y concisas en virtud
del Articulo 11).

R5.02 Parrafo 1). De las palabras “cifras enteras” se deduce que la numeracién no se limita
necesariamente a los niUmeros arabigos.

R5.03 Parrafo 2). La palabra “técnicas” figura entre corchetes pues se relaciona con la
disposicion relativa a la materia patentable del proyecto de Articulo 12.1). No obstante, el
SCP quizas desee estudiar si las invenciones, que son productos y procesos en todos los
ambitos de la tecnologia, tendrian que definirse necesariamente desde el punto de vista de las
caracteristicas técnicas. La palabra “caracteristicas” se refiere a las caracteristicas del
conjunto de la invencion reivindicada gue muestran los aspectos peculiares 0 prominentes de
la invencidn. El término “limitaciones” se considerara como los elementos o etapas
especificas (sequn que la invencion reivindicada sea un producto 0 un proceso) gue
conforman la invencion reivindicada. La limitacidn puede tener tanto aspectos técnicos como
no técnicos.

R5.04 Parrafo 3). De conformidad con esta disposicion, un solicitante tiene la opcion de
redactar las reivindicaciones bien en dos partes, bien en una parte Unica.

R5.05 Parrafo 4)a). Se propone permitir una remision a la descripcion o a cualquiera de los
dibujos cuando sea absolutamente necesario, va que, en ciertos casos, puede resultar necesario
remitirse a la descripcidn o a dibujos eventuales para tener una clara descripcion de la
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invencion reivindicada. Se ha suprimido la frase “respecto de las caracteristicas [técnicas] de
la invencién” ya que no parece afadir ningln significado a la frase.

R5.06 Parrafo 4)b). Se propone permitir gue las reivindicaciones contengan graficos, puesto
que no parece haber una razén aparente para aceptar cuadros y no graficos. En cuanto a los
dibujos, quizas convendria que el SCP estudiase la posibilidad de aceptar algun dibujo en las
reivindicaciones cuando fuese absolutamente necesario.

R5.07 Parrafo 4)c). Se han suprimido las palabras “al dibujo 0” puesto que las palabras “la
parte aplicable del dibujo en cuestion” abarcan el dibujo en su integridad. La sequnda parte
de esta apartado contenido en el documento SCP/6/3 ha sido desplazada al proyecto de

Regla 12.3).

R5.08 Parrafo 5). El texto de este parrafo depende de los resultados obtenidos en el Grupo de
Trabajo sobre Divulgaciones de Invenciones Multiples y Solicitudes Complejas.

Notas sobre el proyecto de Regla #6
(Detalles relativos a la exigencia de unidad de la invencion en virtud del Articulo 6)

R76.01 El parrafo 1) contiene el método para determinar si ha quedado cumplida la exigencia
de unidad de la invencion respecto de un grupo de invenciones reivindicadas en una solicitud.
De conformidad con ese método, existira unidad de la invencidn Unicamente cuando haya
cierta relacion entre las invenciones que impligue una o mas “caracteristicas técnicas
especiales” idénticas o correspondientes. Los terminos “caracteristicas técnicas especiales”
contenidos en la Regla 4.1) del Proyecto de 1991 han sido sustituidos por una descripcion de
esos terminos inspirada de la dltima frase de la Regla 4.1) del Proyecto de 1991 y de la

Regla 13.2 del PCT.

R76.02 El parrafo 2) no tiene por objeto constituir un aliciente para el uso de variantes dentro
de una sola reivindicacion, sino que su finalidad es clarificar que el criterio para la
determinacion de la unidad de la invencién (a saber, el método contenido en el proyecto de
Regla 7.1)) sigue siendo el mismo, independientemente de la forma de reivindicacién
utilizada.

R76.03 Esta disposicion no impide a una Oficina poner objeciones a las variantes que estén
contenidas en una sola reivindicacion sobre la base de consideraciones tales como la claridad,
la concision de las reivindicaciones o el establecimiento de un sistema de tasas para las
reivindicaciones aplicables en esa Oficina.

Nota sobre el proyecto de Regla 467
(Plazo en virtud del Articulo 457.1))

R167.01 Esta regla al parecer se explica por si sola.
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Notas sobre el proyecto de Regla 8
(Puesta a disposicion del publico en virtud del Articulo 8.1))

R8.01 Parrafo 1). Este parrafo obliga a una Parte Contratante a aceptar como estado de la
técnica en virtud del proyecto de Articulo 8.1) cualquier informacion que haya sido puesta a
disposicién del publico en cualquier forma, en particular la forma escrita, la comunicacion
oral, la exhibicidn; o la utilizacién-eta-oferta-ataventa. La utilizacion puede consistir en la
produccién, oferta, comercializacidn o explotacién de un producto, o la oferta o
comercializacion de un proceso o su aplicacion, o la aplicacion del proceso. La
comercializacion puede efectuarse, por ejemplo, mediante la venta, la oferta a la venta o el
intercambio. La exhibicion puede tomar la forma, por ejemplo, de una demostracion de un
producto o un proceso en publico o por television. La informacidn que se haya puesto a
disposicion del pablico por conducto de una base de datos electronica o por Internet también
forma parte del estado de la técnica. Puesto que no se trata de una lista exhaustiva, también
estan cubiertas en esta disposicion otras formas de poner informacion a disposicion del
publico.

R8.02 Péarrafo 2)a). Este parrafo estipula la interpretacién de las palabras “puesta a
disposicion del pablico” del proyecto de Articulo 8.1). Del lenguaje explicito del proyecto de
Articulo 8.1) se desprende que, si el publico tuvo efectivamente acceso a la informacion
pertinente y, por consiguiente, ésta se puso a su disposicion, dicha informacion forma parte
del estado de la técnica. Ademas, si existe fauna posibilidad razonable de que el pablico
pueda tener acceso a la mformacmn ésta también formarla parte del estado de Ia tecnlca La

eenemtas—el—pablwe—tuwe#a—aeeese—aJa—meﬂmaemEl medlo por eI cual Ia |nformaC|on se ha

hecho accesible puede ofrecer cierta orientacion sobre la mterpretacmn de las palabras “una
posibilidad razonable de gue el pablico pueda tener acceso a la misma”, tal como se prescribe
en las Directrices Practicas. La palabra “pablico” se interpretara en el sentido del proyecto de
Regla 8.2)b), segun el cual el publico constituye cualquier persona que pueda divulgar la
informacion.

R8.03 Parrafo 2)b). Este parrafo prevé la interpretacion de la palabra “pablico” a los efectos
de la definicién de “estado de la técnica”. De las palabras “cualquier persona gue-ro-pedra
ser-uha-Experto-enta-materia”se desprende que el pablico puede estar integrado por una o
MAs personas que No necesitan ser expertos en la materia y, por consiguiente, no tienen
necesariamente la capacidad de comprender el estado de la técnica en el ambito pertinente.
No obstante, dicha persona o personas no deben estar vinculadas por una obligacion de
confidencialidad y, por consiguiente, estandeben estar libres de difundir la informacion a
terceros, independientemente de que comprendan o no la informacion._Por ello, cuando la
informacion se ponga a disposicion de un circulo limitado de personas, mientras esas personas
estén libres de divulgar la informacion y, por consiguiente, transmitir 10s conocimientos a
otros, se les aplica el término “pablico” en virtud de este parrafo.
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R8.04 Parrafo-3).De conformidad con el proyecto de Articulo 16, se podran presentar pruebas
a la Oficina para demostrar que la informacién de que se trate se considera estado de la
técnica. Dichas pruebas pueden incluir el establecimiento de la fecha de divulgacion v el
contenido de la informacién divulgada, o la existencia de una posibilidad razonable de que el
publico pueda tener acceso a la informacion. Lo que constituyen “pruebas-centundente” se
deja a discrecion de la legislacion aplicable de las Partes Contratantes. Puede tratarse de una
prueba por escrito, un testimonio o cualquier otro tipo de prueba permitido por la legislacion
des la Partes Contratantes.

R8.05 Parrafo 43). Esta disposicion tiende a armonizar la determinacion de la fecha de
publicacionpuesta a disposicion del publico a los efectos del estado de la técnica, cuando se
especifica unicamente el afio o el mes, pero no la fecha de publicacion. De esta disposicion se
desprende que, en ese caso, se considerara que el ultimo dia del afio o del mes es la fecha en
la que la informacion ha sido puesta a disposicion del pablico. Sin embargo, una Parte
Contratante tendria libertad para examinar cualquier prueba que establezcapudiese-determinar

otra fecha como la fecha en la que lade-publicacién-de-dicha informacion se puso a
disposicion del publico.

Notas sobre el proyecto de Regla 9
(Efecto de las primeras-solicitudes anteriores en el estado de la técnica en virtud del
Articulo 8.2))

R9.01 Pérrafo 1)a) y b). Estas disposiciones prevén el cumplimiento de otras condiciones
para que una primera-solicitud anterior sea considerada como parte del estado de la técnica en
virtud del Articulo 8.2). En primer lugar, el “contenido integro” de la primera-solicitud
anterior, es decir, las reivindicaciones, la descripcion, y-cualquier dibujo y el resumen, cuando
éste haya sido preparado por el solicitante, de la primera-solicitud anterior (véase el

parrafo l)b)) se conSIderara estado de la técnica. —Puesteau&el—msumen—sele—yweeeme

Articulo 5.3). La |nclu3|on deI contenldo del resumen de Ia soIIC|tud anterlor preparado por
el solicitante en el “contenido integro” se justifica, puesto que, de conformidad con el
proyecto de Articulo 7.3)a), el solicitante puede incorporar el contenido de ese resumen en las
reivindicaciones de la solicitud anterior mediante una modificacion o correccion durante la
tramitacion de la solicitud ante la Oficina. En segundo lugar, el estado de la técnica consta
del contenido integro de una primera-solicitud anterior en la fecha de presentacién. Esto
significa que el objeto que estaba contenido, por ejemplo, en la descripcion, en la fecha de
presentacion, pero que posteriormente se suprimio al proseguirse la tramitacion de la solicitud
ante la Oficina, también forma parte del estado de la técnica. En tercer lugar, la primera
solicitud anterior 0 una patente concedida sobre la base de esa solicitud debera ser publicada
en, o después de, la fecha de reivindicacion de la reivindicacion contenida en la solicitud
objeto de examen por la autoridad competente. Huelga decir que si la primera-solicitud
anterior se publica antes de la fecha de prioridad, ésta forma parte del estado de la técnica en
virtud del proyecto de Articulo 8.1).

R9.02 Parrafo 1)c). De conformidad con el Articulo 3.1), las disposiciones del presente
Tratado y del Reglamento se aplicaran a las solicitudes de patentes de invencion y de patentes
de adicion, asi-come-a-incluidas las solicitudes divisionales_y las solicitudes de continuacién y
de continuacion en parte de estas solicitudes. No obstante, cuando una Parte Contratante
prevea cualquier otro titulo de proteccidn para una invencién en virtud de la legislacion
aplicable de la Parte Contratante como, por ejemplo, un modelo de utilidad, una patente a




SCP/7/5
pagina 32

corto a plazo o una patente de innovacion, esta disposicion obliga a esa Parte Contratante a
considerar las primeras-solicitudes anteriores presentadas en virtud de estos titulos de
proteccion como parte del estado de la técnica en virtud del proyecto de Articulo 8.2), siempre
que se cumplan las demas condiciones previstas en el proyecto de Articulo 8.2) y en el
proyecto de Regla 9._La ultima parte de la disposicion contiene el principio generalmente
reconocido de la prohibicién de la doble proteccion de la misma invencién mediante més de
un titulo de proteccion.

R9.03 Parrafo 2). Este-parrafo-aparentemente-se-explica-porsi-selo:La expresion “materia

que estd comprendida a la vez en la solicitud anterior y en la solicitud anterior a ésta” no
significa que la materia ha de ser literalmente idéntica en ambas solicitudes o que ha de estar
comprendida en una parte especifica de la solicitud (por ejemplo, las reivindicaciones). Por el
contrario, ello significa que los principales elementos o caracteristicas de la materia deben ser
claramente identificables por un experto en la materia tanto en la solicitud anterior como en la
solicitud anterior a ésta considerada en su conjunto.

R9.04 Parrafo 3). Este parrafo abarca la situacion en la que la primera-solicitud anterior ya
no esta pendiente en la Oficina en la fecha de su publicacién. En vista del periodo necesario
para la preparacion de la publicacion y para el procedimiento administrativo, podria haber
casos en los que la primera-solicitud anterior se publique pese a que haya sido retirada, e
abandonada o rechazada antes de la fecha de publicacién. Por consiguiente, esta disposicion
estipula que, en esas circunstancias, la primera-solicitud anterior no se considerara estado de
la técnica a los fines del proyecto de Articulo 8.2). En cambio, cuando la primera-solicitud
anterior haya sido retirada o abandonada, se considere retirada o abandonada, o haya sido
rechazada después de la fecha de su publicacion, esa primera-solicitud anterior se considerara
estado de la técnica siempre que hubiera estado pendiente antes de la fecha de publicacion.

R9.05 Parrafo 4). Este parrafo obliga a una Parte Contratante a prever la denominada
“antiattocohisiondisposicion contra la coincidencia de solicitantes o inventores en una
solicitud”. Por consiguiente, aunque el contenido integro de una primera-solicitud anterior
deba considerarse estado de la técnica de conformidad con el proyecto de Regla 9.1) si un
solicitante ha reivindicado la invencion X en la primera-solicitud anterior y que el mismo
solicitante reivindica la invencién Y, que ha sido divulgada en la descripcion o los dibujos de
la primera-solicitud_anterior, en la solicitud subsiguiente, la primera-solicitud anterior no
formara parte del estado de la técnica con respecto a la dltima solicitud. Ademas, cuando una
Parte Contratante permitiese la prioridad interna, el solicitante tendria la posibilidad de
reivindicar la prioridad interna y de retirar la primera-solicitud_anterior.

R9.06 La consecuencia de haber afiadido las palabras “o el inventor mencionado en esta
solicitud”, tal como lo solicitd el SCP en su sexta sesién, es que el beneficio de este parrafo
que excluye la coincidencia de solicitantes o inventores también se haria sentir en los casos en
los que el inventor nombrado en dos solicitudes fuese el mismo, pero los solicitantes de estas
solicitudes fuesen diferentes, por ejemplo, porgue el inventor cambié de empleador.

R9.067 El efecto de la frase “en la fecha de presentacion de la solicitud en examen” es que,
como ese parrafo excluye la-autecohisién coincidencia de solicitantes o inventores, no seria
aplicable en los casos en que los solicitantes no fuesen inicialmente los mismos pero que,
como consecuencia de una cesion, por ejemplo, llegasen a ser l1os mismos.
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excluyela-autocolision-ne-estaria-disponible— De la frase “la misma persona” se desprende
que, cuando haya mas de un solicitante_o inventor, todos los solicitantes o inventores de la
primera-solicitud anterior y de la solicitud en examen deben ser los mismos._Ademas, la
expresion “misma invencion reivindicada” significa que los principales elementos o
caracteristicas de la invencidn reivindicada deben ser identificables por un experto en la
materia como comprendidos en ambas solicitudes consideradas como un todo.

Notas sobre el proyecto de Regla 10

(Suficiencia de la Bdivulgacion en virtud del Articulo 10)

R10.021 -Parrafo2)— Estae parrafo-disposicion establece una lista no exhaustiva de factores
que se deberan tener en cuenta para determinar si es necesario que no ocurra una
“experimentacion indebida” para realizar la invencion sobre la base de la divulgacion de la
solicitud.

R10.032 Punto i). Una Experto en la materia debe poder realizar y utilizar el alcance entero
de la invencidn reivindicada sin que ocurra una experimentacion indebida.

R10.043 Puntos ii) yiii). El objeto al que pertenece la invencion reivindicada es esencial
para determinar los conocimientos generales de una Experto en la materia y el estado de la
técnica.

R10.054 Puntos iv) y v). “La direccién proporcionada en la solicitud” se refiere a la
informacion explicita o implicitamente contenida en la descripcion, las reivindicaciones y los
dibujos, incluidas las referencias a otras solicitudes o documentos. Cuanto mas sepa una
Experto en la materia acerca de la naturaleza de la invencion, mas predecible sera la técnica y
menos informacion sera necesaria en la propia solicitud para realizar la invencién
reivindicada.

R10.065 Punto vi). Ademas del tiempo y los gastos necesarios para realizar la

experimentacion, debera considerarse también el caracter de la experimentacion, por ejemplo,
si ésta constituye simplemente una labor de rutina o va mas alla de la rutina.

Notas sobre el proyecto de Regla 11

(Depdsito de material biolégicamente reproducible en virtud del Articulo 10)

s

define-en-elproyecto-de-Regla2{véasela-Nota-R2:01):Esta dispo

sicion establece

el efecto
juridico de un depésito de materia bioldgicamente reproducible mencionado en una solicitud.

El depdsito debera tomarse en cuenta en la determinacion del cumplimiento con el requisito
relativo a la suficiencia de la divulgacion del proyecto de Articulo 10, en la medida en que ese
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requisito no puede cumplirse de otro modo. No obstante, cabe sefialar que una referencia al
depdsito en la solicitud no crearia la presuncién de que se exige el dep6sito para cumplir el
requisito relativo a la suficiencia de la divulgacién. El proyecto de Articulo 5.2) incorpora
por referencia la Regla 13bis del PCT que estipula requisitos detallados en relacion con la
referencia a material bioldgico depositado. Una Parte Contratante tiene libertad para
determinar lo que constituya “una institucion depositaria” en virtud de esta disposicion. No
obstante, de conformidad con el parrafo 3), toda Parte Contratante debera aceptar el efecto de
un depésito efectuado ante la autoridad internacional de depdsito en virtud del Tratado de

Budapest.

R11.02 Parrafo 2)a) y b). De conformidad con el apartado a), la regla general es que el
depdsito debe efectuarse a mas tardar en la fecha de presentacion de la solicitud. No obstante,
cuando el depésito se efectle de conformidad con los requisitos del proyecto de Articulo 7.3),
es decir, que no afiada materia nueva a la solicitud en la fecha de presentacion, el apartado b)
preveé la posibilidad de efectuar el depdsito después de la fecha de presentacidn. Las variantes
entre corchetes permitirian u obligarian a las Partes Contratantes a aceptar ese depdsito
ulterior en las condiciones prescritas. Cuando se prevea un depdsito después de la fecha de
presentacidn, el solicitante tendria que presentar pruebas de que el material bioldgico
depositado y el material descrito en la solicitud tal como fue presentada es el mismo.

R11.023 Parrafo 23). Este parrafo obliga a una Parte Contratante a aceptar el efecto de un
depdsito efectuado ante una autoridad internacional depositaria en virtud del Tratado de
Budapest sobre el reconocimiento internacional del depésito de microorganismos a los fines
del procedimiento en materia de Patentes (Tratado de Budapest; véase también fa-el proyecto
de Regla 1.1)c)) aun cuando esa Parte Contratante no sea parte en dicho Tratado.

Notas sobre el proyecto de Regla 12

(Interpretacion de las reivindicaciones en virtud del Articulo 11.4))

R12.021 Parrafo 21)a). Las palabras de una reivindicacion deben leerse en el sentido en que
las interpretaria una Experto en la materia y su significado no debera estar limitado por lo que
se divulga explicitamente en la descripcion y los dibujos. No obstante, cuando una
descripcion confiere un significado especial definiendo, por ejemplo, el término que aparece
en la reivindicacion, la descripcion podra ser utilizada para interpretar la reivindicacion.

R12.032 Parrafo 21)b). Este apartado aparentemente se explica por si solo.
R12.043 Parrafo 32)a). Este apartado aparentemente se explica por si solo.

R12.054 Parrafo 32)b). Este apartado se incluye para evitar las dudas. Del parrafo 2)a) se
desprende que las reivindicaciones no deberan interpretarse en forma limitada mediante lo
que se divulga explicitamente en la descripcién y los dibujos, salvo cuando el solicitante
introduzca o esté de acuerdo con una limitacion especifica (“advertencia”). En particular, la
interpretacion de las reivindicaciones no deberd limitarse de ninguna manera al alcance de los
ejemplos de la invencidn reivindicada contenida en la descripcion.
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R12.05 Péarrafo 3). Este parrafo aparentemente se explica por si solo.

R12.06 Parrafo 4)a). Este apartado se refiere a la interpretacion de una reivindicacién que
define la estructura o material de un producto[, o las etapas de un proceso] mediante su
funcion, trabajo o caracteristicas (reivindicacion medios_[0 etapas]-méas-funcién). A los
efectos de determinar la novedad y la actividad inventiva (no evidencia) de dicha invencion,
en principio, la invencién reivindicada debera interpretarse como cualquier estructura o
material [0 accidn] que realice la funcion definida o que tenga las caracteristicas definidas,
salvo en el caso previsto en el parrafo 4)b). Por ejemplo, una reivindicacion destinada a “un
material de construccion que incorpore una capa que aisla el calor” debera interpretarse como
un material de construccion que incorpore cualquier “producto” que sea “una capa que aisla el
calor”. No obstante, cabe sefialar que las cuestiones de si las reivindicaciones
medios-mas-funcion son o no claras y concisas y de si la divulgacion de una invencién
reivindicada es o no suficiente para una Experto en la materia deberan determinarse
separadamente, de conformidad con los proyectos de Articulos 10 y 11.

R12.07 Pérrafo 4)b). Este apartado prevé una excepcion en relacion con la interpretacion de
las reivindicaciones medios_[o etapas]-mas-funcién. Cuando la funcion o el caracter definido
se derive esencialmente de una estructura o material [0 accion] determinado, la reivindicacion
se interpretara como la estructura o el material [o la accidn] en si. Por ejemplo, en relacion
con una reivindicacion relativa a “un compuesto quimico X que tenga un efecto contra el
cancer”, cuando el efecto contra el cancer sea una caracteristica inherente en el compuesto
quimico X, la reivindicacion se interpretara en el sentido de que significa el “compuesto
quimico X” en si.

R12.08 Parrafo 4)c). Este parrafo se refiere a una reivindicacion que define un producto
mediante su proceso de fabricacién (reivindicacion producto-mediante-proceso). Dicha
reivindicacion debera interpretarse como el producto final, cualquiera que sea el proceso de
fabricacién declarado en la reivindicacion, a los efectos de determinar la novedad y la
actividad inventiva (no evidencia). Por ejemplo, en relacion con una reivindicacion que diga
“proteina obtenida mediante el proceso P (etapas P1, P2, ... y Pn)”, si la proteina Z fabricada
mediante un proceso diferente Q es idéntica a la proteina reivindicada y es parte del estado de
la técnica, la proteina reivindicada no se considera nueva, independientemente de que el
proceso P se conozca publicamente a partir de la fecha de reivindicacion.

R12.09 Parrafo 4)d). Este apartado se refiere a una reivindicacion que define un producto
mediante su uso particular (reivindicacion producto-mediante-uso). Dicha reivindicacion
deberd interpretarse como un producto en si, a menos que el producto se utilice
exclusivamente con ese fin y/o convenga particularmente a tal uso. Por ejemplo, una
reivindicacion que diga “compuesto quimico Z para uso como insecticida” debera
interpretarse como “un compuesto quimico Z” a menos que las caracteristicas de la
composicién quimica del compuesto Z muestren que éste se utiliza exclusivamente como
insecticida o que es particularmente conveniente a tal fin.

R12.10 Parrafo 5). Tal como lo solicitd el SCP en su sexta sesion, esta disposicidn estipula
que las Partes Contratantes deberan tomar en cuenta elementos equivalentes al interpretar las
reivindicaciones a los efectos de determinar las infracciones. La doctrina de los equivalentes
repercute en la redaccidn de las reivindicaciones puesto gue afecta el alcance literal de las
reivindicaciones. Las disposicion tiene por objeto impedir que una interpretacion diferente
del alcance de las reivindicaciones en paises diferentes obligue a los solicitantes a redactar sus
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reivindicaciones en forma diferente. El texto propuesto se basa en el proyecto de Regla 11.2)
tal como figura en el documento SCP/5/3.

R.12.11 Parrafo 6). Esta disposicidn prevé lo que en Derecho anglosajon se conoce como
impedimento a causa del historial de la tramitacion (“prosecution history estoppel’) y tiene
por objeto impedir a los solicitantes ampliar el ambito de proteccién de una reivindicacion a
lo gue el solicitante o el titular haya excluido explicitamente del alcance de la reivindicacién.
La expresion “cualquier declaracion” abarca las modificaciones o correcciones de la solicitud
0 de la patente.

Notas sobre el proyecto de Regla 13

(Excepciones al-objeto-patentable-en virtud del Articulo 12.15))

R13.061 Elparrafo-2)En esta disposicidn se pretende abarcar las invenciones que podrian

exceptuarse de la patentabilidad. aAun no contiene ninguna propuesta puesto que es posible
que el SCP desee considerar, por ejemplo, la inclusion del Articulo 27.2 y 3 del Acuerdo
sobre los ADPIC o una referencia a esas disposiciones-en-elparrafo-2). Cabe sefialar que este
parrafo-esta disposicion no se propone como algo obligatorio. Ello estd en armonia con las
disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC antes mencionado, que dicen lo
siguiente:

“2.  Los Miembros podran excluir de la patentabilidad las invenciones cuya
explotacion comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el
orden publico o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o
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de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar dafios graves al medio
ambiente, siempre que esa exclusion no se haga meramente porque la explotacion esté
prohibida por su legislacion.

3. Los Miembros podran excluir asimismo de la patentabilidad:

a) los métodos de diagnostico, terapéuticos y quirdrgicos para el tratamiento de
personas o animales;

b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los
procedimientos esencialmente biologicos para la produccion de plantas o animales, que
sean procedimientos no bioldgicos o microbiolégicos. Sin embargo, los miembros
otorgaran proteccion a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un
sistema eficaz sui generis 0 mediante una combinacion de aquellas y éste. Las
disposiciones del presente apartado seran objeto de examen cuatro afios despues de la
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.”

Notas sobre el proyecto de Regla 14
(Elementos del estado de la técnica en virtud del Articulo 12.2))

R14.01 Parrafo 1). Este parrafo contiene dos principios ampliamente reconocidos con
respecto a la evaluacion de la novedad: en primer lugar, el punto i) establece que no podra
utilizarse un enfoque de “mosaico” para determinar la novedad, segun el cual, una pluralidad
de elementos del estado de la técnica se combinan para suprimir la novedad de una invencion.
En segundo lugar, el punto ii) contiene el principio autoevidente segun el cual, el elemento
primario del estado de la técnica debe permitir a una experto en la materia realizar y utilizar la
invencion_reivindicada, puesto que, de otro modo, la falta de novedad no podria justificarla.
El elemento primario del estado de la técnica deberia ser habilitante desde la fecha en que se
lo haya puesto a disposicion del publico. No obstante, cuando el elemento primario del
estado de la técnica sea una solicitud anterior mencionada en el proyecto de Articulo 8.2), la
fecha pertinente ser la fecha de presentacion o, cuando resulte aplicable, la fecha de
prioridad de la solicitud anterior.

R14.02 Cabe sefialar que por “cualquier elemento{s) del estado de la técnica” no se entiende
un elemento fisico determinado, como lo es un libro, un peridédico o una solicitud de patente
que contiene una ensefianza que forma parte del estado de la técnica. Por el contrario, esas
palabras deben considerarse como una referencia a la ensefianza particular propiamente dicha.
Por consiguiente, de conformidad con este parrafo, cuando un libro contiene méas de una
ensefianza, cada ensefianza deber tenerse en cuenta en forma individual para la
determinacion de la falta de novedad.

R14.023 El Pparrafo 2). se refiere a otros elementos del estado de la tecnica que estan
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Femndreaerepr EI aIcance deI elemento primario del estado de Ia tecnlca se determlnara

gracias a la informacién divulgada de manera explicita o implicita a un experto en la materia,
en la fecha en que se puso a disposicion del pablico el elemento primario del estado de la
técnica. Por ejemplo, aun cuando cierta caracteristica no se divulgue explicitamente en el
elemento primario del estado de la técnica, dicha caracteristica esta implicita cuando ha
podido ser reconocida por un experto en la materia, habida cuenta de sus conocimientos
generales, y la caracteristica esta necesariamente contenida en la informacién divulgada. El
momento critico para la determinacién de los conocimientos generales de un experto en la
materia es la fecha en la que el elemento primario del estado de la técnica fue puesto a
disposicion del publico, salvo en los casos en los que el elemento primario del estado de la
técnica sea una solicitud anterior presentada antes, pero publicada después, de la fecha de
reivindicacion de la solicitud en cuestidn.

R14.034 En la Directriz Practica en virtud de la presente Regla figuran otros detalles sobre la
metodologia para la determinacion de la novedad.

R14.05 Péarrafo 3). Este parrafo aparentemente se explica por si solo.

Notas sobre el proyecto de Regla 15
(Elementos del estado de la técnica en virtud del Articulo 12.3))

R15.01 Parrafo 1). Contrariamente a la determinacion de la novedad, los elementos multiples
del estado de la técnica pueden combinarse para determinar si se ha satisfecho el requisito de
actividad inventiva#(no evidencia). En cuanto a las palabras “elementos del estado de la
técnica”, cabe remitirse a la explicacion dada en la Nota R14.032. Los términos “se-pedran
combinar-elementos maltiples-del estado de la técnica=—" tienen por objeto abarcar las
diferentes situaciones en las que existen varias ensefianzas contenidas en referencias
diferentes del estado de la técnica, por ejemplo, diferentes patentes publicadas o varias
ensefianzas contenidas en la mlsma referenC|a del estado de la tecnlca como, por ejemplo un
I|bro determlnado

R15.02 Parrafo 2). Al determinar el alcance de la divulgacion de los elementos del estado de
la técnica, ademas de la divulgacién explicita, también debera tenerse en cuenta una
divulgacion implicita, es decir, una ensefianza que un experto en la materia podria sacar
razonablemente de la informacién divulgada. El momento critico para la determinacién de
dicha divulgacion es la fecha de reivindicacion de la solicitud en cuestién.

R15.023 El parrafo 23) contiene el principio general ampliamente aceptado de que para la
determinacion de la actividad inventiva/ (no evidencia), se deberan tener en cuenta los
conocimientos generales de la experto en la materia.
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R15.034 Parrafo 4). Este parrafo tiene que ver con la evaluacion de la actividad inventiva
(no evidencia). La combinacidn, sustitucion o modificacion de uno 0 mas elementos del
estado de la técnica sélo pueden dar lugar a una falta de actividad inventiva (no evidencia)
cuando un experto en la materia pudiese haber sido motivado por el estado de la técnica o por
sus conocimientos generales con una probabilidad razonable de combinar, sustituir o
modificar uno 0 mas elementos del estado de la técnica. A la inversa, cuando no se pudiese
esperar dicha combinacion de un experto en la materia, se cumpliria el requisito de la
actividad inventiva (no evidencia) aun cuando cada uno de los elementos hubiesen sido
evidentes considerados individualmente. En la Directriz Préctica en virtud del presente
proyecto de Regla figuran mas detalles sobre la metodologia para la determinacion de la
actividad inventiva (no evidencia).

[Fin del documento]
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