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BORRADOR

“AMPLIACION” DEL CONCEPTO DE NOVEDAD: ESTUDIO INICIAL SOBRE LA
NOVEDAD Y LOS EFECTOS EN EL ESTADO DE LA TECNICA DE DETERMINADAS
SOLICITUDESEN VIRTUD DEL PROYECTO DE ARTICULO 8.2) DEL SPLT

preparado por la Oficina Internacional

. RESENA

1.  El presente estudio preliminar hasido elaborado ainstancias del Comité Permanente
sobre el Derecho de Patentes (SCP), que lo solicité en su décima sesion, celebrada en
Ginebra, del 10 a 14 de mayo de 2004, con lafinalidad de sentar |as bases para un debate
sobre la posibilidad de un nuevo concepto de novedad aplicable alos efectos en e estado de
la técnica de solicitudes anteriores no publicadas en virtud del Articulo 8.2) del proyecto de
Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT). Lafinalidad es ofrecer amplia
informacion de base y facilitar nuevos debates de fondo en e marco del SCP, por lo queen é
no se abordan solo las leyes y précticas nacionales y regionales en relacién con los efectos en
el estado de latécnicade solicitudes anteriores, antes bien, |os objetivos de politica general a
los que obedecen unas y otras précticas.

2. Cabededucir que las diferencias entre leyes y practicas nacionales respecto de los
efectos en el estado de |a técnica de solicitudes anteriores no publicadas reflgjan diferentes
principios y objetivos por 1o que respectaaimpedir la préctica del doble patentamiento. Del
examen de una serie de leyes y préacticas nacionales y regionales se desprende que esas
précticas se gjustan principa mente a uno o més de |os tres model os siguientes:

1) concepto riguroso de novedad: si lainvencion reivindicada se ha divulgado
explicita o inherentemente en una solicitud anterior, dicha solicitud revoca la patentabilidad
de lainvencién reivindicada;

i) concepto amplio de novedad: aun cuando lainvencion reivindicada (explicita
o inherentemente) no se haya divulgado plenamente en la solicitud anterior, esta Gltima
revoca la patentabilidad de lainvencion reivindicada si 1as diferencias entre ambas son
menores (por g emplo, sustitucion por un elemento equival ente notoriamente conocido);

iii) novedad y actividad inventiva (no evidencia): lasolicitud anterior revocala
patentabilidad de lainvencion reivindicada si esta Ultima adol ece de falta de novedad o de
actividad inventiva (no evidencia) en relacion con dicha solicitud.

En e presente estudio se explican en detalle |as caracteristicas de los diferentes modelos y se
exponen las posibles consecuencias juridicas y précticas de la aplicacién de los mismos.
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3. Por otro lado, y habida cuenta de que cada model o ofrece ventgjas alavez que
desventgjas, en un gran nimero de leyes nacionaesy regionales se estipula una serie de
mecanismos adicionales a fin de cumplir los objetivos basicos de politica general, por
gjemplo, disposiciones contrala“coincidencia de inventores o solicitantes’ (es decir, evitar
que solicitudes anteriores no publicadas constituyan elementos del estado de latécnicaen
relacion con solicitudes presentadas ulteriormente por € mismo inventor o solicitante) o un
mecanismo en €l que se supeditalavigenciade la patente ulterior alade la patente anterior
(renunciaa plazo maximo de vigencia). En € estudio se examinan los efectosy la
posibilidad de aplicar esos mecanismos en funcion de cada modelo. Habida cuenta de que la
adaptacion del plazo de proteccién no tiene que ver ni con el estado de latécnicani con la
novedad, se propone que dicha cuestion no sea examinada paralelamente ala cuestion de los
efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores.

4.  Deconformidad con lapeticion del SCP, en e estudio inicial se examinan también las
consecuencias de ampliar lainterpretacion del concepto de novedad. Aplicar unadefinicion
amplia de novedad alos elementos del estado de la técnica de acceso publico o imponer una
definicion rigurosa de novedad en relacion con esos elementos del estado de latécnica no
plantea importantes problemas précticos. Si se opta por la primera solucion, podria aducirse
lafalta de novedad para denegar ciertas invenciones reivindicadas, mientras que si se opta por
la segunda solucién, dichas invenciones podrian ser denegadas sobre la base de falta de
actividad inventiva. Ademas, aungque puede aplicarse una definicion rigurosa de novedad a
otros aspectos de lamismainvencion, como lavaidez del derecho de prioridad, las
solicitudes fraccionarias o las modificaciones, |os objetivos en los que se basa € criterio de
novedad y esos otros casos son diferentes. Puede que no seafécil aplicar unadefinicién
amplia de novedad o que dicha definicidn no se preste a otros casos en |os que sea decisivo
preservar €l contenido original delasolicitud.

5. Dd estudioinicial se desprende gue los diferentes enfoques que existen en relacion con
los efectos en el estado de |a técnica de solicitudes anteriores apuntan a que existen objetivos
sociaes y contextos muy diversos en el ambito de las patentes asi como diferentes formas de
sopesar los intereses de | as partes con arreglo a marco juridico de que se trate. Por
consiguiente, cada uno de esos sistemas viene a ser una complgja combinacién de factores
sociales, econémicosy juridicos. Lafinalidad primordia de armonizar los efectos en €
estado de la técnica de solicitudes anteriores es sentar bases uniformes sobre € estado dela
técnicaen el plano internacional, contribuyendo asi a una mayor seguridad juridicay auna
mayor mancomunacion de esfuerzos entre oficinas de patentes. Con ese fin, toda norma que
sobre esa cuestion se aplique en el plano internaciona debe tener por finalidad minima
obtener cierto grado de simplicidad, claridad, seguridad juridicay previsibilidad.

[I. INTRODUCCION

6. Ensudécimasesion, celebradaen Ginebradel 10 al 14 de mayo de 2004, € Comité
Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) pidio ala Oficina Internacional que preparara
un estudio alos fines de un nuevo concepto de novedad gque sea aplicable alos efectos en €
estado de la técnica de solicitudes anteriores en virtud del Articulo 8.2) del proyecto de
Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT). Por otro lado, el SCP convino en
que ese estudio se centrarainicialmente en el proyecto de Articulo 8.2) del SPLT sin perder
de vistalas consecuencias que tendria aplicar ese concepto alanovedad en general (véase €
parrafo 94 del proyecto de informe de la décima sesion del SCP

(documento SCP/10/11 Prov.2)).
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7. El punto de partida del presente documento han sido los debates mantenidos en el SCP
en relacion con los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores. Por solicitudes
anteriores se entienden las solicitudes cuya fecha de presentacion o de prioridad es anterior a
lafecha de presentacion (o fecha de prioridad) de la solicitud objeto de examen, y que son
publicadas en o después de lafecha de presentacion (fecha de prioridad) de esa Ultima
solicitud. Aunque por lo general €l titular de la solicitud ulterior no tendria por qué estar a
corriente de que se ha presentado una solicitud anterior (habida cuenta de que dicha solicitud
todavia no estaria a disposicion del publico), en un gran nUmero de jurisdicciones se considera
gue las solicitudes anteriores forman parte del estado de latécnicaen relacién con las
solicitudes ulteriores.

8.  Enlos proyectos de texto sometidos a examen del SCP desde que se iniciaron los
debates sobre el proyecto de SPLT en mayo de 2001, figuran disposiciones sobre |os efectos
en el estado de la técnica de solicitudes anteriores’. A las cuestiones examinadas en e marco
del Comité, entre otras, |os efectos en e estado de la técnica de solicitudes internacionales
anteriores no publicadas en virtud del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT)
ha venido a sumarse la cuestion del alcance de los efectos en el estado de latécnica de
solicitudes anteriores (es decir, en qué medida esos efectos se aplican exclusivamente ala
novedad o tanto ala novedad como ala actividad inventiva/no evidencia), que esta sobre €l
tapete desde que empezaran |os debates en esa esfera. En e informe de la quinta sesion del
SCP se aprecia la diferencia de opiniones entre del egaciones sobre esa cuestion?, que se
manifestdé muy pronto en los debates sobre el proyecto de SPLT.

9. Aunqueé texto relativo alos efectos en € estado de la técnica de solicitudes anteriores
gue figuraen e proyecto de SPLT ha sido modificado alo largo de |as diferentes sesiones del
SCP, todavia no ha podido resolverse la cuestion fundamental de determinar €l acance de
dichos efectos en e estado de latécnica, en razdn de las diferencias fundamental es que
subsisten entre unas y otras del egaciones en torno a esos enfoques. Aunque en las Ultimas
versiones del proyecto de SPLT, los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores
se gplican exclusivamente ala novedad®, todavia esta en curso e debate para determinar en
gué medida dichos efectos en € estado de la técnica se aplican también ala actividad
inventiva/no evidencia®.

10. Enlaoctavasesion del SCP, celebrada en noviembre de 2002, varias delegaciones
sefidlaron que en la préctica, ladiferencia entre aplicar los efectos en € estado de latécnicade
solicitudes anteriores exclusivamente alanovedad y aplicarlos alanovedad y alano
evidenciareside en los criterios que se apliquen para determinar lanovedad®. Lo mismo se
hizo valer en lanovena sesién del SCP, celebrada en mayo de 2003°. En la décima sesion del
SCP, celebrada en mayo de 2004, varias delegaciones propusieron que, en lugar de ampliar
los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores para dar cabida ala actividad

Véase, por ejemplo, en relacion con e primer proyecto de SPLT, € Articulo 9 del

documento SCP/5/2 y laRegla 7 del documento SCP/5/3.

Véase, en particular, e parrafo 88 del documento SCP/5/6.

EnlosAnexos| y Il del presente documento figuran los textos de dichos proyectos de
disposicionesdel SPLT.

Véanse, por g emplo, los parrafos 136 y 137 del documento SCP/6/9; el parrafo 74 y siguientes
del documento SCP/7/8; los parrafos 173 a175 del documento SCP/8/9; el parrafo 173 del
documento SCP/9/8; y el parrafo 88 del documento SCP/10/11 Prov.2.

> Véanse los parrafos 173 y 174 del documento SCP/8/9.

6 Véase € parrafo 173 del documento SCP/9/8.
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inventiva/no evidencia se llegara a una solucion intermedia, a saber, a una“ampliacién del
concepto de novedad”. A instancias de una delegacion, que pidié mayor claridad en torno a
esa cuestion, e Presidente explico gue en € “concepto ampliado de novedad” pueden quedar
comprendidas las divulgaciones implicitas y equival entes ademés del concepto puramente
“fotogréfico” de novedad’. A raiz de esa propuesta, e SCP dio su visto bueno auna
propuesta formulada por € Presidente en el sentido de que la Oficina Internacional preparara
un estudio sobre ese tema, centrandose inicialmente en los efectos en € estado de latécnica
de solicitudes anteriores, examinando también las consecuencias de aplicar el concepto de
“novedad ampliad’ alanovedad en general. En € presente documento se examinan varios
aspectos rel acionados con esa cuestion, ademas de la aplicacion de dicho concepto ala
novedad en general.

11. Ainstanciasdel SCPy por conducto del Foro Electronico de dicho Comité, la Oficina
Internacional pidio alos miembrosy observadores del mismo que suministraran informacion
sobre los criterios relativos ala“ novedad” y los efectos en e estado de latécnica de
solicitudes anteriormente presentadas pero publicadas ulteriormente con arreglo a proyecto
de Articulo 8.2) del SPLT en laforma en que se contemplan en las leyesy précticas
nacionales. En lapreparacion del presente estudio se hatenido en cuentalainformacion
recibida de |os miembros del SCP.

12. Sobrelabase delo que antecede, € presente documento constituye una respuestainicial
alasolicitud cursada por €l SCP, con lafinalidad de suministrar informacion de base y
favorecer nuevos debates de fondo en dicho comité. Por consiguiente, en él no se abordan
solo lasleyesy practicas nacionales y regionales en relacion con los efectos en e estado dela
técnica de solicitudes anteriores, antes bien, 10s objetivos de politica general en los que se
basan unasy otras practicas. En el documento se explican en primer lugar las normas
generales que rigen lanovedad y la actividad inventiva, y a continuacién se centrala atencion
en los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores asi como en los objetivos de
politica general en los que se basan esas normas (Capitulos |11 y 1V). En el CapituloV se
ofrecen g emplos de leyes y préacticas nacionales/regionales en relacion con los efectos en €l
estado de la técnica de solicitudes anteriores, deteniéndose en particular en la nocion aplicable
de “novedad”, y en & Capitulo VI se expone el “concepto ampliado de novedad” formulado
por Samson Helfgott, Director de Patentes de KMZ Rosenman, de Nueva Y ork, de Heinz
Bardehle, Abogado de patentes de Bardehle Pagenberg Dost Altenberg Geissler, de Munich y
de John Hornickel, Jurista especializado en propiedad intelectual, de PolyOne Corp., Avon
Lake, Ohio®. En e Capitulo VI se explicael concepto de novedad que se aplicaen las
solicitudes anteriores en virtud del SPLT. En e Capitulo V111 se ofrecen gemplos de varios
conceptos, en particular, laviabilidad de ampliar el concepto de “novedad”, y se analizan los
puntos comunes y diferencias entre unos y otros. En e Capitulo IX se examinan varias
consecuencias en lo que se refiere a otras cuestiones relacionadas con lanovedad. En €
Capitulo X se formulan conclusiones provisionales en relacion con |os capitul os anteriores.

Véase e parrafo 89 del documento SCP/10/11 Prov.2. Véasetambién el Capitulo VI.
Véase el Anexo lll.
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1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA NOVEDAD Y LA ACTIVIDAD
INVENTIVA

a  Novedad

13. De conformidad con €l sistema de patentes, € titular de una patente goza del derecho
exclusivo aimpedir que terceros exploten comercialmente lainvencion patentada, derecho
cuya contrapartida es la divulgacién publica de lainvencion afin de enriquecer € cuerpo de
conoci mientos técnicos que existen en el mundo. Uno de |os objetivos fundamentales del
sistema de patentes es que nada de |0 que ya pertenezca ala sociedad quede a margen dela
misma. No hay duda de que conceder una patente sobre una invencién ya conocida supondria
limitaciones para la sociedad en relacion con el uso de informacion ya conocida sin ofrecer
contrapartida ni beneficios. En gran medida, la nocion de novedad es lo que determinala
diferencia entre lo que pertenece ala sociedad y 10 que puede quedar a margen de lamisma.
De ahi que €l criterio de novedad sea uno de |os principios de la legislacion sobre patentes
mas importantes y reconocidos en €l plano internacional .

14. Lapaabra“novedad’ no necesariamente significalo que por ellase entiende en €
lenguaje corriente. Por lo general, en lalegislacion de patentes se exige que lainvencion sea
nueva en e sentido de que no forme parte ddl estado de la técnica, entendiéndose por este
altimo, informacion que se haya puesto a disposicion del publico de unau otra manera (la
forma de poner a disposicion dichainformacion cambia de unajurisdiccion a otra). Habida
cuenta de que para determinar la novedad hay que plantearse si dichainvencion ya se ha
puesto a disposicion del publico antes de lafecha de presentacion o de lafecha de prioridad,
al examinar lanovedad no cabe combinar elementos separados del estado de latécnica. Dos
cuestiones se plantean a ese respecto: en primer lugar, ¢qué se entiende por “estado dela
técnica’? En segundo lugar, ¢qué se entiende por la expresion “formar parte del estado de la
técnica’ ?

15. Enrelacion con la primera pregunta caben dos respuestas. En un gran nimero de
sistemas nacionales y regionales de patentes, y en relacion con los criterios relativos ala
novedad, se entiende por estado de la técnica toda informacién puesta a disposicion del
publico por cualquier medio (mediante divulgacion escritau oral, utilizacion, etc.) en
cualquier parte del mundo antes de la fecha de presentacion (o lafecha de prioridad), mientras
gue en otros sistemas no se consideran elementos del estado de la técnica las divulgaciones
publicas no escritas efectuadas en otros paises. Por otro lado, en un gran nimero de paisesy
regiones se considera que forma parte del estado de latécnicatoda solicitud anterior que tenga
unafecha de presentacion (o fecha de prioridad) anterior alafecha de presentacion (o lafecha
de prioridad) de lainvencion reivindicada, pero gue se haya publicado después de esa Ultima
fecha. Como ya se ha explicado, en los capitul os que siguen a continuacién se analizaran mas
detalladamente | os efectos que tienen dichas solicitudes anteriores en el estado de latécnica.
En cuanto ala segunda pregunta, se trata de una comparacidn entre lainvencion reivindicada
y el estado de latécnica. Tiene que ver con unade las cuestiones fundamentales del presente
estudio, a saber, ladefinicion del grado de divulgacién publica mediante publicacion,
divulgacion oral, utilizacion o cualquier otro modo necesario para que se considere
“anteriorizada” lainvencion reivindicada
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b)  Actividad inventiva (no evidencia)

16. Al criterio de novedad viene a aiadirse la actividad inventiva (no evidencia), otro
criterio de patentabilidad reconocido en €l plano internacional en virtud de lalegislacion de
patentes. El ser humano creainvenciones constantemente. Y agunas de ellas pueden ser
verdaderamente innovadoras. Ahora bien, muchas difieren sdlo del estado de latécnica
conocido en pequefios detalles y pueden haber sido concebidas por sus inventores sin
actividad inventivaalguna. Por consiguiente, € criterio de actividad inventiva (no evidencia)
tiene por objetivo impedir que |as invenciones que sblo representen logros menores se
beneficien de la obtencién de una patente que conferiria derechos aimpedir que terceros
exploten lainvencion patentada. Dicho de otro modo, solo deben conferirse derechos
exclusivos cuando se trate de logros verdaderamente inventivos en relacion con el estado dela
técnica existente y no cuando se trate de logros que toda persona gue tenga competencias
normales podria obtener a partir de lo que yaexiste.

17. Por normagenera se considera que unainvencion entrafia actividad inventiva (0 sea, no
evidencia) si, en lo que respecta al estado de latécnica, dichainvencién no es evidente para
un experto en laesfera correspondiente al estado de latécnica en la fecha de presentacion (o
fechade prioridad). En lo que respectaa presente estudio puede plantearse la cuestion de
definir 1o que se entiende por la expresion “estado de latécnica’ alos fines de determinar lo
gue se entiende por actividad inventiva (no evidencia). Como se explicara més adelante, una
de las principales diferencias entre unas y otras leyes nacional es/regional es reside en que en
algunos sistemas se considera que | as solicitudes anteriores y no publicadas forman parte del
estado de latécnica alos fines de determinar 1a actividad inventiva (no evidencia), mientras
gue en otros, las solicitudes que no se hayan puesto a disposicion del publico antes de lafecha
de presentacion (fecha de prioridad) de la solicitud objeto de examen no se tienen en cuentaa
los fines de determinar |a actividad inventiva (no evidencia).

IV. EFECTOSEN EL ESTADO DE LA TECNICA DE SOLICITUDES ANTERIORES
a)  Generaidades

18. Lasconsideraciones generaes que en relacion con € estado de latécnica acaban de
mencionarse se aplican alas situaciones en las que € estado de |a técnica haya sido publicado
antes de la fecha de presentacién o de prioridad de la solicitud objeto de examen. La
situacion se complicasi en un periodo de tiempo relativamente breve se presentan diferentes
solicitudes en relacion con la misma materia (en su totalidad o en parte), y que la solicitud
anterior todavia no ha sido publicada en el momento de presentacion de la solicitud ulterior.
Habida cuenta de que las oficinas de patentes no suelen publicar las solicitudes el mismo dia
en que son recibidas, es inevitable que existan solicitudes anteriores cuya fecha de
presentacion (o de prioridad) sea anterior alafecha de presentacion (o de prioridad) de la
invencion reivindicada y cuya publicacion se produzca después de |a fecha de presentacion (o
de prioridad) de lainvencion reivindicada. En las normas generales relativas a estado dela
técnica, de conformidad con las cuales, el cuerpo de conocimiento puesto a disposicion del
publico antes de la fecha de presentacién (o de prioridad) constituye lo que se entiende por
estado de latécnica, no se aborda esa cuestion especifica. A falta de disposiciones especiales,
las solicitudes anteriores no tendrian prioridad en relacion con las solicitudes presentadas
ulteriormente por cuanto las solicitudes anteriores no se habrian puesto a disposicion del
publico antes de la fecha de presentacién (o de prioridad) de la solicitud presentada
ulteriormente. Esa situacion podria ser problemética, en particular, en un sistema basado en €
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primer solicitante. Exigiria, ademés, que el legislador tome determinadas decisiones en
relacion con varios criterios no necesariamente compatibles asimple vista. Por giemplo, es
necesario salvaguardar los intereses de los inventores alavez que los de terceros y del
publico y velar por la seguridad juridica. Ademas, no hay que perder de vistala posibilidad
de que haya retrasos en el procedimiento de concesién de la patente. Importante es también
tener en cuenta uno de |os principios mas importantes en 1os que se basa lalegislacion de
patentes, a saber, €l hecho de evitar que se conceda mas de una patente en relacion con la
mismainvencion (lallamada prohibicion del doble patentamiento).

19. Con mirasaevitar e doble patentamiento respecto de invenciones idénticas’, en rigor
basta con que no se conceda una patente respecto de la solicitud ulterior en relacién con la
invencion reivindicada en la solicitud anterior (el [lamado enfoque de reivindicacion anterior).
Ese enfoque, no obstante, entraia varias desventajas, a saber: i) no puede tramitarse la
solicitud ulterior (es decir, no puede concederse una patente) hasta que no quede ultimado €l
texto de las reivindicaciones de la solicitud anterior; ii) si lainvencién relvindicadaen la
solicitud ulterior figura exclusivamente en la descripcion de la solicitud anterior, y habida
cuenta de los objetivos del sistema de patentes, puede que no proceda conceder una patente en
relacion con lasolicitud ulterior si la publicacion de esta Ultima no enriquece los
conocimientos publicos aportando una nueva contribucion técnica; iii) dicho enfoque puede
inducir a presentar solicitudes preventivas teniendo en cuentala posibilidad de que terceros
presenten solicitudes ulteriores en las que se reivindique lainvencion que figuraba
exclusivamente en la descripcion de la solicitud anterior. Por todas esas razones, en un gran
numero de legislaciones de patentes se determinan |os efectos en el estado de latécnica de
solicitudes anteriores teniendo en cuenta el contenido global de dichas solicitudes (enfoque de
“contenido integro”).

20. En € enfoque de contenido integro se parte de que la solicitud anterior en su totalidad
(esdecir, incluidaladivulgacion total) forma parte del estado de latécnica. Dicho enfoque
ofrece laventgja de que la materia que figura en la solicitud anterior que setieneen
consideracion en lo que respecta a una solicitud presentada ulteriormente es lamisma, es
decir, que se tiene en cuenta la divulgacion de la solicitud anterior a partir de lafecha de
presentacion o de prioridad. Por consiguiente, en principio, y en virtud del enfoque de
contenido integro, lalabor de determinar la pertinencia de una solicitud anterior viene a ser
idéntica alade determinar |a pertinencia de cualquier otro documento relativo al estado dela
técnica.

21. A findeevitar e doble patentamiento, es esencial que no se conceda una patente en
relacion con la solicitud ulterior en la medida en que se reivindique la misma materia
contenida en la solicitud anterior. Laimportancia de esa cuestion reside en la necesidad de
sopesar |os derechos de titular de la solicitud anterior con los del que presente la solicitud
ulterior. Pero no sblo hay que tener presente esa cuestion, antes bien, no pueden perderse de
vista los derechos del titular de la solicitud ulterior y los derechos del publico.

22. Enloscasos en los que lainvencion reivindicada en la solicitud ulterior no sealamisma
gue lainvencion que figure en la solicitud anterior pero constituya una variante evidente de
esta Ultima, no hay riesgo, stricto sensu, de doble patentamiento por el hecho de conceder una

Salvo especificacion en contrario, en el presente documento se aplicaréla expresion “doble
patentamiento” en el sentido de patentar la misma materia. Ahora bien, debe tenerse presente
gue en algunos sistemas de patentes se utiliza esa expresion en relacion con las invenciones que
son diferentes sin dgjar de ser evidentes una respecto de otra.
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patente en relacion con la solicitud ulterior. Ahora bien, hay quien opina gue conceder
derechos exclusivos d titular de la solicitud ulterior por |o que constituye simplemente una
variante evidente de lo que ya ha sido inventado por € titular de la solicitud anterior
menoscaba el fragil equilibrio entre los intereses del titular de la solicitud anterior y los del
titular de la solicitud ulterior y los del publico. En otras palabras, conceder una patente en
relacion con la solicitud ulterior puede traducirse en el hecho de evitar que la materia que no
aporta valor afadido entre en e dominio publico. Partiendo de ello, hay quien deduce en
conclusion que no puede concederse una patente en relacion con la solicitud ulterior en laque
se reivindique una materia diferente pero evidente (en relacién con la solicitud anterior).

b)  Caracteristicas delos principales enfoques

Efectos en el estado de la técnica en relacion con la novedad exclusivamente

23. Como ya se hamencionado, € enfoque de aplicar los efectos en el estado de latécnica
de solicitudes anteriores exclusivamente ala novedad se justifica principalmente a los fines de
evitar la concesion de dos 0 més patentes en relacién con la misma invencion, principio rector
gue comparten numerosos sistemas de patentes. Si se parte de que ése constituye el principal
objetivo, & enfogue de tener en cuenta Uinicamente los efectos alos fines de la novedad es
suficiente para solucionar la cuestion. Permite, en particular, evitar que se conceda més de
una patente en relacion con lamismamateria. No faltan los que opinan que, en relacion con
el estado de latécnica puesto adisposicion del publico, lainvencién contenidaen la solicitud
ulterior debe entrafiar actividad inventiva para gozar de derechos exclusivos. Ahorabien, en
lo que respecta a las solicitudes anteriores no publicadas que estén pendientes, € titular dela
solicitud ulterior no tiene la obligacion de realizar una contribucion inventiva en relacion con
la primerainvencion afin de impedir € doble patentamiento. Ademas, lafinalidad de
prohibir e doble patentamiento es velar por gue no se amplien de formainjustificadalos
derechos exclusivos en relacion con lamismainvencion. A falta de normas adicionales,
aplicar € criterio de novedad exclusivamente tendria por efecto que tanto € titular dela
invencion contenida en la solicitud anterior y terceros que hayan aportado mejoras o variantes
en relacion con lainvencion contenida en la solicitud anterior obtengan una patente en
relacion con dichos aportes, aun cuando se consideren evidentes.

24. Conforme adicho enfoque existe la posibilidad de obtener patentes en relacion con
logros nuevos aungue evidentes y durante un periodo de tiempo limitado, es decir, entre la
fecha de presentacion de la solicitud anterior y la publicacion de lamisma. Por consiguiente,
redunda a favor de la concesion de derechos en relacidn con nuevos aportes que se efectien
respecto de invenciones anteriores, aun cuando dichos aportes sean evidentes o se trate de
logros técnicos de indole menor. Por otro lado, dicho enfoque puede traducirse en la
concesion de una serie de patentes en relacion con materias que, aunque no sean idénticas,
resultan evidentes. Frente a un abanico de reivindicaciones de patentes que se superponen
entre si puede producirse una situacion muy compleja en cuanto alos derechos de unosy
otros y también en cuanto alarelacidn de esos derechos entre si, en particular, si pertenecen a
distintas personas. Por consiguiente, la explotacion de esos derechos puede volverse mas
complgja. Ademas, puede ser més dificil que terceros obtengan licencias al haber varios
titulares de patentes. Y lo que es més, si se concede una patente en relacion con una
invencion ulterior que sea exclusivamente una pequefia variacion de lainvencién anterior, elo
podriatener por efecto ampliar el plazo de proteccién de la patente en relacion con la
invencion anterior.
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Efectos en € estado de |a técnica en relacion con la novedad y la actividad inventiva

25. Lafinalidad primordia de tener en cuentalos efectos en € estado de latécnicade
solicitudes anteriores tanto alos fines de la novedad como alos de la actividad inventiva es,
ademas de evitar € doble patentamiento, impedir que se conceda un sinnimero de patentes en
relacion con invenciones nuevas pero al finy a cabo similares. Otros afiaden que no hay
razones paratratar de distinta manera los criterios de novedad y actividad inventiva/no
evidencia pues unavez que €l titular de la solicitud anterior ha presentado una solicitud ante
la oficina, hatomado las medidas necesarias para comunicar su invencion a publico. Por
consiguiente, tiene que poder basarse en la presentacion de la solicitud anterior paraimpedir
gue se obtenga una patente a partir de una solicitud ulterior en relacion con unainvencion que
sea evidente respecto de lainvencion que haya divulgado (aun cuando todavia no haya sido
publicada).

26. Lafinalidad de este segundo enfoque esimpedir que se patenten aportes nuevos y
evidentes en relacién con solicitudes anteriores, aun cuando €l titular de la solicitud ulterior
no pudiera saber que habia una solicitud pendiente en e momento de presentar su solicitud.
Tiene también por finalidad evitar que se amplie € plazo de proteccién de la patente a
prohibir reivindicaciones en una segunda patente que no sean inventivas en relacion con las
reivindicaciones de la primera patente. En relacion con este enfoque se plantean también
varios problemas, asaber: en primer lugar, e hecho de que, en la préctica, los inventores
suelen presentar una primera solicitud y mas adel ante introducen mejoras en lainvencién
contenidaen esasolicitud. Si esas mejoras son evidentes en relacion con lainvencion
contenida en la solicitud anterior presentada, el inventor pierde la posibilidad de obtener una
patente por |0s aportes que haya efectuado.

27. Uno de los argumentos en contra de la conclusion anterior, a saber, que no deben
concederse patentes en relacion con invenciones ulteriores que sean evidentes habida cuenta
de que existen solicitudes anteriores patentables, es considerar que en el momento de
presentar la solicitud ulterior, la solicitud anterior no estaba a disposicion del publico, es
decir, que € titular de la solicitud ulterior obtuvo la variante evidente de forma independiente
y sin tener conocimiento de la materia contenida en la solicitud anterior. Si se parte del logro
individual e independiente del titular de la solicitud ulterior, a veces cabe aducir la necesidad
de examinar ese logro en relacion con €l estado de la técnica que estaba a disposicion en €
momento de presentacion de la solicitud, y no en relacion con informacion delaque  titular
de la solicitud no podia tener conocimiento.

28. Enresumen, este enfoque es contrario ala posibilidad de patentar mejoras/aportes
evidentes en relacidn con unainvencion contenida en una solicitud anterior aun cuando se
hayan obtenido de forma independiente y no se deriven de esa primerainvencion.

Medidas para ajustar € sistema

29. Enrdaciéon con ambos enfoques principal es se plantean problemas que no estén en
sintonia con varios de |os objetivos basicos de la politica genera en esaesfera. En primer
lugar, € hecho de que e contenido integro de la solicitud anterior es lo que en un momento
dado pasa aformar parte del estado de latécnica. Puede ocurrir que, poco después de
presentar esa solicitud, € titular de la misma tome conciencia de que merece |a pena obtener
proteccion por patente parala materia divulgada pero no reivindicada en dicha solicitud.
Ahorabien, en virtud del enfoque de contenido integro, si @ solicitante ha divulgado esa
materia en la descripcion de su solicitud anterior pero no ha presentado reivindicaciones en
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relacion con lamisma, dicho solicitante ya no puede reivindicar |a materia en cuestion en una
solicitud ulterior (“coincidencia de inventores o solicitantes’). En ese caso, aunque se
presente una solicitud de patente fraccionaria sobre la base de la solicitud anterior o se
reivindique prioridad interna en relacion con la solicitud anterior, se deben cumplir los
reguisitos de procedimiento y sustantivos en virtud de lalegislacion aplicable afin de
beneficiarse de las ventgjas de las solicitudes fraccionarias o de la reivindicacion de prioridad
interna. Por otro lado, habida cuenta de que | as actividades de invencion se suelen llevar a
cabo de forma colectiva en e marco de una empresa, esta tiltima puede presentar'® mas de una
solicitud que contenga la misma divulgacién de una materia concretay en cada unade las
cual es estén reivindicadas diferentes invenciones a cargo de diferentes inventores. En
particular, cuando los efectos en el estado de la técnica de | as solicitudes anteriores se aplican
tanto al criterio de novedad como al de actividad inventiva, si un inventor del grupo realiza un
aporte evidente respecto de lainvencion contenida en la solicitud anterior efectuada por
colegas de la misma empresa, |la empresa no podra obtener una patente en relacion con la
invencion ulterior. Por consiguiente, en algunos sistemas de patentes se estipulan medidas de
subsanacién en esos casos, como disposiciones contra la coincidencia de inventores o
solicitantes, es decir, disposiciones en las que se estipula que las solicitudes anteriores no
publicadas no constituyen elementos del estado de la técnica en relacion con solicitudes
presentadas ulteriormente por € mismo inventor o solicitante.

30. Ensegundo lugar se plantea el problemade ampliar el plazo de proteccién por patente
mediante una segunda patente en la que se reivindique una variacion o una aporte evidente en
relacion con la primera patente. En algunos sistemas de patentes se exige que € plazo de
proteccion de la segunda patente no sea mayor que € plazo de proteccion de la primera
patente y gue ambas permanezcan en manos del mismo titular (0 como minimo, de titulares
gue tengan vinculos entre si). Junto con las normas contra la coincidencia de inventores o
solicitantes, esto tiene por finalidad velar por que €l inventor (o € cesionario) de laprimera
patente no obtenga una ampliacion efectiva de la duracién de sus derechos exclusivos
mediante la segunda patente.

Posibles soluciones

31. Enambosenfoques, asi como en las medidas adoptadas para hacer frente avarios
problemas y que se han expuesto en |os parrafos anteriores se reflgja, al menos en parte, un
conflicto de objetivos bésicos de politica general. Setrata, concretamente, de determinar en
gué medida debe e sistema de patentes fomentar la presentacion de solicitudes ulteriores que
contengan variantes menores o evidentes, aceptando asi |a posibilidad de una proliferacién de
patentes rel acionadas con una materia por 10 menos similar o, por €l contrario, en qué medida
debe velar por limitar el nimero de dichas patentes y por recompensar en primer lugar la
contribucion a estado de latécnicadel primer inventor (el titular de la solicitud anterior). De
lapluralidad de puntos de vista expresados sobre esa cuestion en el marco del SCP cabe
deducir que se trata de un problema de fondo que se plantea en | os sistemas de patentes de
uNoS y Otros paises.

32. Como legitimamente han sefial ado varias delegaciones en el SCP (véase € parrafo 10),
para solucionar esa cuestion primero hay que llegar a un consenso en cuanto aladefinicion de
“novedad” en relacién con las solicitudes anteriores no publicadas. Unade las maneras
posibles de responder a esa cuestion es seguir examinando ese concepto. ¢Puede considerarse

10 En los Estados Unidos de América solo pueden presentar solicitudes los propios inventores, por

lo que el derecho ala patente debera ser cedido por cada inventor alaempresa.
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que hay novedad cuando lainvencién reivindicada es idénticaalo divulgado explicitamente
en lasolicitud anterior? ¢Debe considerarse también que la materiainherente o
implicitamente divulgada en la solicitud anterior ha sido realmente “divulgada’ en dicha
solicitud? Si ladiferenciaentre lainvencion reivindicaday lo que se hadivulgado en la
solicitud anterior viene a ser exclusivamente la mera sustitucién por un elemento equivalente
notoriamente conocido, ¢en qué medida puede considerarse “anteriorizada’ lainvencion
reivindicada mediante el contenido de la solicitud anterior? En el capitulo siguiente se ofrece
informaciOn sobre practicas nacional es/regional es en relacion con los efectos en el estado de
latécnica de solicitudes anteriores, y se hace hincapié en lanocién de “novedad” aplicable.

V. EJEMPLOSDE LEGISLACIONESY PRACTICAS NACIONALES/REGIONALES
EN RELACION CON LOS EFECTOS EN EL ESTADO DE LA TECNICA DE
SOLICITUDES ANTERIORES

33. El presente capitulo se ha elaborado préacticamente en su totalidad sobre la base de las
observaciones remitidas por los miembros del SCP a Foro Electronico de dicho Comité en
relacion con € criterio de “novedad” y los efectos en el estado de la técnica de solicitudes
anteriores (véase € péarrafo 11). Todas las comunicaciones que se han recibido de los
miembros del SCP pueden consultarse en €l sitio Web del Foro Electronico del SCP.

a) Bulgaria

34. Deconformidad con €l Articulo 8 delaLey de Patentes de Bulgaria de 1993, alos fines
de la determinacion de la novedad, las solicitudes cuya fecha de presentacion (o fecha de
prioridad) sea anterior alafecha de presentacion (o fecha de prioridad) de la solicitud objeto
de examen, pero que hayan sido publicadas tras la fecha de presentacién (o fechade
prioridad) de dicha solicitud ulterior, formaran también parte del estado de latécnica. Entre
dichas solicitudes anteriores quedaran también comprendidas las solicitudes anteriores
nacionales, europeas e internacionales en las que se designe ala Republica de Bulgaria. Al
examinar solicitudes, en la Oficina de Patentes de Bulgaria se parte de que solo puede
deducirse lafatade novedad si lainvencion reivindicaday el elemento del estado dela
técnica coinciden plenamente. Ademas de las caracteristicas explicitamente mencionadas en
el estado de latécnica se tienen también en cuenta las caracteristicas implicitas para un
especialistaen lamateria.

b) Francia

35. El concepto de novedad se estipulaen el Articulo L.611-11 del Cédigo de Propiedad
Intelectual (Code de la propriété intellectuelle (CPI1)). En el parrafo 1 de dicho articulo se
estipula que unainvencién se considerara nueva s no forma parte del estado de latécnica. En
el parrafo 2 se define lo que se entiende por estado de la técnica, a saber, todo lo que se haya
puesto a disposicion del publico antes de lafecha de presentacién de la solicitud mediante
divulgacion escritay oral, mediante utilizacion o por cualquier otro medio. En €l parrafo 3 se
estipula que, alos fines de determinar la novedad, se entendera también por estado de la

técni ca determinadas solicitudes anteriores (solicitudes nacionales asi como solicitudes
europeas y solicitudes internacionales PCT en las que se designe a Francia) cuyafechade
presentacion (fechas de prioridad) sea anterior pero cuya fecha de publicacion sea ulterior ala
fecha de presentacion (prioridad) de la solicitud objeto de examen.
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36. En cuanto alas préacticas observadas por € Instituto Nacional de Propiedad Industrial
(INPI), que serigen por las directrices relativas al examen de solicitudes de patente, Titulo |,
Seccién C, Capitulo VI, paginas 25 y 26, se parte de que cabe hablar de falta de novedad en
los casos en los que “lainvencién reivindicada seaidéntica al objeto del estado de latécnica,
es decir, cuando se trate de copias exactas y que laincidencia del estado de latécnica sea
obviaeirrefutable. La divulgacion de medios técnicos especificos anulala novedad de los
medios generales’. Por otro lado, no cabe hablar de falta manifiesta de novedad en |os casos
en los que “lainvencién reivindicada, aungue no sea una copia exacta del objeto del estado de
latécnica, difiera exclusivamente de dicho elemento en detalles, y forme parte de un todo que
sea més complejo, o cuando existan dudas en relacion con laidentidad de ambos. En ese caso
se concede una patente y en € informe de busgueda a ese respecto se mencionara dicho objeto
del estado de latécnica’ .

37. Encuanto alasresoluciones judiciaes en relacién con la determinacion de la novedad
en Francia, los tribunales se atienen a concepto de novedad en un sentido riguroso. Un
objeto del estado de la técnica solo puede destruir € criterio de novedad si se trata de un Unico
elemento que figura en su totalidad en la patente (TGI Toulouse, 31 de octubre de 1996,

PIBD 1997 I11, pagina92). En principio, un objeto del estado de la técnica debe contener
todos |os elementos de |a patente, en la medida en que para formar parte del estado de la
técnica, lainvencion debe figurar en su totalidad, con caracter definido, con lamisma
disposicion y el mismo funcionamiento con miras a mismo resultado técnico; es decir, €l
objeto del estado de la técnica anulala novedad exclusivamente en la medida en que estén
representadas |as caracteristicas esenciales (Cour de cassation, 12 de marzo de 1996,

PIBD 1996 611 |11, p4gina273; CA Paris, 28 de febrero de 1991, PIBD 1991 506 I,
pagina497). Por consiguiente, alos fines de determinar lafalta de novedad no es suficiente
demostrar que en la patente se recupera gran parte del objeto del estado de latécnica (TGI
Paris, 19 de marzo de 2002). Antes bien, unainvencion se considerara nueva de por si por €
mero hecho de que, por ejemplo, se reivindique unafuncion diferente de la que cumple el
objeto en cuestion del estado de latécnica, aun cuando su estructura, formay disposicion sean
idénticas (Cour d appel de Paris, 9 de febrero de 2001, PIBD 2001 725 |11, pagina 389).

38. Enreacion con los efectos de medios equivalentes, en laley francesa de 1844 se tenian
en cuentalos equivalentes alos fines de la determinacion de lanovedad. Por consiguiente,
una patente podia revocarse por falta de novedad si se consideraba que lainvencion
reivindicada era equivalente a un elemento del estado de latécnica. Esa practica quedd
anulada a entrar en vigor laley del 2 de enero de 1968, en la que se aplica un criterio mas
riguroso de novedad al sumar € criterio de actividad inventiva alos criterios de novedad y de
aplicacion industrial. En unaresolucion dictada el 1 de diciembre de 1993, € Tribunal de
Apelaciones de Paris considera que no deben tenerse en cuenta los equivalentes alos fines de
la determinacién de lanovedad (Cour d’appel de Paris, 1 de diciembre de 1993,

PIBD 562 |11, pagina139). En ese mismo sentido, y en unadecision dictadael 19 de marzo
de 2002, € Tribunal Supremo de Paris se pronuncié en contra de que pueda revocarse una
patente sobre la base de lafalta de la novedad cuando se considere que una parte de |a patente
equivale aun elemento del estado de latécnica. El Tribunal considerd que “el estado de la
técnica debe comprender todas | as caracteristicas técnicas de lainvencion reivindicada.
Habida cuenta de que la novedad de lainvencién reivindicada debe examinarse desde una
perspectiva estricta, |os equivalentes aducidos por e demandante no pueden tenerse en cuenta

1 El INPI puede aducir lafalta de novedad para rechazar una solicitud de patente pero no lafalta

de actividad inventiva.
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alosfines de ladeterminacion de lanovedad” (TGI Paris, 19 de marzo de 2002). Por
consiguiente, esa practica esta bien arraigada en |alegislacion francesa aungue existen casos
aislados en los que se han aplicado los principios validos antes de 1968 (por gjemplo, TGI
Lyon, 29 de septiembre de 1986, PIBD 1986 405 111, pagina52; y Cour d’ appel de

Lyon, 10 de septiembre de 1998, PIBD 1999 669 |11, pagina 42).

c) Alemania

39. Enéd Articulo 3.2) delaLey de Patentes de Alemania se estipula que, alosfines de la
determinacion de la novedad, se considerara que forma parte del estado de latécnicael
contenido de las solicitudes que tengan prioridad anterior y que se hayan publicado
exclusivamente en o tras la fecha pertinente de prioridad de la solicitud ulterior. De
conformidad con |as observaciones recibidas de la Delegacion de Alemania, dicha disposicién
tiene por finalidad primordia impedir el doble patentamiento. Y ello vaen interés del publico
y del titular de la solicitud anterior que puede asi confiar en que las invenciones que haya
divulgado no podran ser protegidas por terceros. Las restricciones en relacion con el examen
de la novedad contribuyen también a salvaguardar |os intereses del titular de la solicitud
ulterior pues, por regla general, € contenido de la solicitud anterior, publicado tras |afecha
de prioridad de la solicitud ulterior no puede estar en conocimiento del titular de la solicitud
ulterior. Por consiguiente, este Ultimo no podriatener en cuenta el contenido de la solicitud
anterior a perfeccionar el estado de la técnica publicado.

40. Encuanto alainterpretacion del término “novedad”, en lajurisprudencia alemana se
considera que el contenido de la divulgacion de una cita por escrito no se limita a su redaccion
(lo que viene allamarse “novedad fotogréfica’). Antes bien, |os criterios para comprender en
gué consiste lainvencion parten de los conocimientos generales de un especidistaen la
materia gue examine lacita en cuestion. En e estado de la técnica que se cita quedaincluido,
aun cuando no se mencione expresamente, todo lo que el experto, alaluz de sus
conocimientos generales, considere evidente o practicamente indispensable a partir del
contenido integro del objeto independiente del estado de la técnica para poder gjecutar en la
précticaladivulgacion. Anaogamente, también comprende variaciones que se puedan
deducir del contexto general del documento, a saber, variaciones que el experto deducira
autométicamente y dara por leidas si se estudia el documento con la debida atencion
centrdndose en e significado que puede extraerse antes que en laredaccion. El Tribunal
Federal de Justicia ha confirmado expresamente que esos principios se aplican también ala
evaluacion de la novedad en relacion con |os documentos puestos a disposicion del publico
con arreglo al parrafo 3.2) delaLey de Patentes de Alemania.

d)  Japén

41. EnlalLey de Patentes del Japon se contemplan de forma separada el criterio de novedad
y los efectos en e estado de latécnica de solicitudes anteriores. En el Articulo 29.1) se
contemplaél criterio de novedad en relacidn con el estado de la técnica a disposicion del
publico. En el Articulo 29bis, que aborda, junto con el Articulo 39, laprioridad en relacion
con dos 0 més solicitudes rivales, se describen los efectos en € estado de latécnicade
solicitudes anteriores. En e Articulo 29his se estipula, principamente, que si unainvencion
reivindicada en una solicitud de patente es idéntica alainvencion divulgada en |a descripcion
o los dibujos que acompariaban originamente el petitorio de otra solicitud de patente o de
modelo de utilidad cuya fecha de presentacion (fecha de prioridad) sea anterior alafechade
presentacion (fecha de prioridad) de la solicitud de patente y que se puso a disposicion del
publico tras lafecha de presentacion (fecha de prioridad) de la solicitud de patente, no podra
concederse una patente en relacion con dichainvencion.
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42. Cuando € inventor o €l solicitante de la solicitud anterior y el de la solicitud objeto de
examen sean el mismo, no se aplicael Articulo 29bis. Dicho de otro modo, se aplicala
disposicion contrala coincidencia de inventores o solicitantes. Por lo tanto, cuando en la
solicitud anterior se divulgue, pero no se reivindique, unainvencién reivindicadaen la
segunda solicitud, y €l inventor o e solicitante de ambas solicitudes seala misma persona, la
invencion reivindicada sera patentable, siempre y cuando se cumplan los demés criterios de
patentabilidad.

43. Con arreglo alas Directrices de Examen, por “unainvencion [...] divulgadaen|...] otra
solicitud”, expresion que figuraen e Articulo 29bis, se entenderd unainvencion identificada
por la“materia descrita’ o la“materia descrita fundamentalmente, pero no literalmente” en la
otrasolicitud en lafecha de presentacion'. Por “ materia descrita fundamental mente, pero no
literalmente” se entenderala materia que se deriva directamente de la materia descrita,
teniendo en consideracion |os conocimientos generales existentes en el momento de la
presentacion de laotra solicitud. Por *conocimientos generales” se entenderan las tecnologias
conocidas generalmente por un experto en lamateria o las cuestiones claramente inferidas de
reglas empiricas. Entre |os conocimientos generales figurala " técnica notoriamente
conocida’, que por lo general consiste en |as tecnologias conocidas en |os correspondientes
ambitos de latécnica, es decir, los numerosos documentos del estado de latécnica en los que
se describen esas tecnologias, las tecnol ogias ampliamente conocidas en laindustria o las
tecnol ogias notoriamente conocidas que no es necesario explicar en detalle. Asimismo, forma
parte de esos conocimientos la“técnica utilizada corrientemente”, es decir, latécnica
notoriamente conocida 'y ampliamente utilizada. En resumen, el alcance de ladivulgacion
efectuada en la otra solicitud queda determinado por la materia que puede reconocer un
experto en lamateria gracias ala divulgacion explicita, asi como aladivulgacion implicita
gue pueda derivarse directamente de la materia descrita en la otra solicitud teniendo en cuenta
los conocimientos generales del experto.

44. Cuando en laotra solicitud se describe un concepto especifico, éste implica o sugiere
necesariamente un concepto genérico que guarda relacion con € mismo género o con
caracteristicas comunes. Por otra parte, cuando en la otra solicitud se describe un concepto
genérico, éste no implica o sugiere ninguna materia especifica (excepto cuando esa clase de
concepto especifico pueda derivarse directamente de ese concepto genérico, teniendo en
consideracion |os conocimientos generales)™?,

45. Enlas Directrices de Examen se explica ademas que, alos fines de determinar que la
invencion reivindicada, cuando no existan diferencias entre esainvencion y unainvencion
divulgada en la solicitud anterior, estas dos invenciones serén idénticas. Ademés, se
considerara que existe una diferencia minuscula entre las dos invenciones, si se trata de una
adicion, supresion o sustitucion de la técnica notoriamente conocida o utilizada
corrientemente que no produce nuevos efectos en las maneras establ ecidas de solucionar un
problema (es decir, es unainvencién fundamentalmente idénticaalaotra)'®. Setratade una
diferenciaimportante en comparacion con la manera de determinar que lainvencion
reivindicada es idéntica ala materia descrita en una publicacion del estado de latécnica
puesta a disposicion del publico. A los efectos de determinar la novedad en relacion con este

2 Directrices de Examen, Capitulo 11-3, 2.3.
3 Directrices de Examen, Capitulo 11-3, 2.4.3).
" Directrices de Examen, Capitulo 11-3, 2.4y 3.4.
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tipo de publicaciones, se considerara que lainvencién reivindicada es nueva s existe una
diferencia entre dichainvencion y la materia divulgada en la publicacion.

46. Cuando unainvencion reivindicada se define en la aternativa, si una de las aternativas
esidénticaalainvencion divulgada en la solicitud anterior, se considerara que lainvencion
reivindicada es idéntica alainvencion divulgada en esa solicitud.

e) PaisesBaos

47. Enlos Paises Bgjos, alos fines de determinar lanovedad, el estado de latécnicase
extiende alas solicitudes presentadas antes de |a fecha de presentacion (o de lafecha de
prioridad) de la solicitud objeto de examen que hayan sido publicadas después de dicha fecha.
Esta ampliacién del estado de la técnica constituye una excepcion de la normagenera en
virtud de la cual lainformacion del estado de la técnicatenia que ser puesta a disposicion del
publico. Estaexcepcion tiene por fin impedir € doble patentamiento de las invenciones.

48. Como se pone de manifiesto en la préctica vigente en |os Paises Bagjos, no sblo setiene
en cuenta € texto literal de la solicitud anterior, sino también todo lo que entienda un experto
en lamateriaa leer dicho texto. Ademas, si en opinion del experto en lamaterialainvencion
reivindicada no vamas alla del uso normal de lainvencion contenida en la solicitud anterior,
yano se consideraranueva. En otros casos, se decidio que si las diferencias existentes entre
lainvencion reivindicaday la materia divulgada en la solicitud anterior Unicamente guardaban
relacion con equival entes conocidos para un experto en lamateria, lainvencion relivindicada
carecia de novedad.

49. El hecho de que ambas solicitudes correspondan a la misma persona carece de
importancia para determinar el efecto en el estado de la técnica de solicitudes anteriores. Del
mismo modo, la cesion o transferencia de los derechos de la solicitud anterior a un tercero no
influye en el efecto de esa solicitud en el estado de latécnica

50. Sinembargo, con arreglo a documento presentado por la Oficina de Propiedad
Industrial de los Paises Bgjos en €l Foro del SCP, en virtud de lalegislacion vigente en dicho
pais, todavia no se halogrado evitar € doble patentamiento en todos los casos. Aungue la
segunda patente sea nueva en relacion con la primera, como ambas pueden tener modos
equivaentes de realizar las invenciones, cabe la posibilidad de que tengan e mismo alcance.

f)  Federacién de Rusia

51. Enel Articulo 4 dela Ley de Patentes de la Federacion de Rusia™ se contempla el
criterio de novedad. Al determinar lanovedad de unainvencion, forman parte del estado de
latécnica, siempre y cuando tengan una prioridad anterior, todas las solicitudes presentadas
en la Federacion de Rusia por otras personas paralas invenciones y model os de utilidad, cuya
materia pueda ser del conocimiento de cualquier persona’®.

15
16

http://www.fips.ru/ruptoen2/law/patent_|aw.htm.

En el Articulo 21.6) delaLey de Patentes se prevé que la Oficina de Patentes publicaralos
detalles especificos de las solicitudes una vez que haya expirado un plazo de 18 meses contados
apartir de lafecha de presentacion o anteriormente (cuando e solicitante efectle la debida
peticion) y que cualquier persona tendrd derecho a conocer la solicitud tras la publicacion. Si se
retiralasolicitud o si se concede la patente solicitada antes de que expire un plazo de 12 meses
contados a partir de lafecha de presentacion de la solicitud, no se publicaralainformacion

[Sigue la nota en la pagina siguiente]
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52. Deconformidad con el parrafo 19.5.2 del Reglamento de la Oficinarelativo ala
compilacion, presentacion y examen de solicitudes de patentes'’, se considera que existe
anterioridad en el estado de la técnica respecto de lainvencion y que esta no satisface el
criterio de novedad, si en €l estado de la técnica se divulgan implicitamente unos medios
cuyas caracteristicas son idénticas alas que figuran en lareivindicacién de una solicitud,
incluidalarelativaal propésito de lainvencion®.

53. Al determinar la novedad de unainvencion, también se consideran parte del estado de la
técnicalasinvenciones y los model os de utilidad patentados en la Federacion de Rusia,
siempre y cuando tengan una prioridad anterior. Como en esta norma se contemplala
prohibicion del doble patentamiento, |as patentes anteriores propiedad del mismo solicitante
de una solicitud objeto de examen también forman parte del estado de latécnicay Unicamente
se tendra en cuentalainformacion contenida en las reivindicaciones de |a patente
correspondiente.

g) Espaiia

54. El Articulo 6 de la Ley de Patentes de Esparia (Ley 11/1986, de 20 de marzo de 1986)
rige el criterio de novedad, en virtud del cual se considera que unainvencion es nueva cuando
no esta comprendida en el estado de latécnica. Ademas del estado de latécnica que se ha
hecho accesible a publico (Articulo 6.2), se entiende igualmente comprendido en el estado de
latécnica el contenido de las solicitudes espariolas de patentes o de model os de utilidad, tal
como hayan sido origina mente presentadas, cuya fecha de presentacion (o fecha de prioridad)
sea anterior alaque se menciona en la fecha de presentacion (o fecha de prioridad) de la
solicitud de patente objeto de examen y que hayan sido publicadas en aquellafecha o lo sean
en otra fecha posterior.

55. En cuanto ala préctica establecida por l1a Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
(OEPM) al examinar lanovedad de unainvencion paralacua se solicita una patente, se
tienen en cuentalos sigui entes aspectos.

—  seexaminalanovedad de lainvencion reivindicada, pero no los distintos modos
deredizacion;

- unainvencion no es nueva cuando todas | as caracteristicas técnicas de la solicitud
figuren en € estado de la técnica (un Unico documento) y permitan resolver €
mismo problemaque el de lainvencion objeto de examen.

[Continuacién de la nota de la pagina anterior]

relativaalasolicitud. Enlasegunda parte del Articulo 25 se estipula que se publicard
informacion sobre la concesion de una patente y que cualquier persona tendra derecho a conocer
la solicitud después de dicha publicacién. En la publicacion figuraran los datos bibliogréficos
basicosy las reivindicaciones.

¥ http://www fips.ru/npdoc/VEDOM/PR iSO0.HTM.

18 Lacaracteristicarelativa al proposito de lainvencién Unicamente puede omitirse en las
reivindicaciones relativas alos compuestos quimicos.
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56. Enresumen, enlalegislacion y en la practica de Esparia se preveé € criterio de novedad
en calidad de criterio absol uto:

- anivel generdl;

— encuanto alaidentidad: s un documento anterior contiene las mismas
caracteristicas que lainvencion reivindicada, de manera explicitao implicita, se
destruye lanovedad. Si existen diferencias minimas en las caracteristicas técnicas
existentes en ambos documentos, se considera que lainvencion reivindicada es
nueva, salvo que las diferencias sean muy poco importantes, resulten evidentes o
serefieran a cuestiones de detale;

— unmodo particular de redlizar lainvencion anulalanovedad del concepto general,
pero no a contrario, principalmente en el caso de las escalas 0 10s pardmetros.

La OEPM indicd que, en cualquier caso, sigue la précticay las directrices de la Oficina
Europea de Patentes, especiamente con €l fin de alcanzar la armonizacion en Europa.

h)  Reino Unido

57. End Reino Unido, € criterio de novedad se define en €l Articulo 2 delaLey de
Patentes de 1977 gue concuerda exactamente con €l Articulo 54 del Convenio sobre la Patente
Europea (CPE). En el Articulo 130.7) delaLey se estipula que este Articulo es uno de los
formulados con €l fin de obtener en la medida de o posible los mismos efectos en el Reino
Unido que los que tiene |a correspondiente disposicion del CPE. Por |o tanto, en virtud de la
legislacion del Reino Unido también resultan pertinentes parala aplicacion del criterio de
novedad |as consideraciones politicas subyacentes aese Articulo y lajurisprudencia de las
Salas de Recurso de la Oficina Europea de Patentes (OEP).

58. Enéd Articulo 2.3) delalLey se define e estado de latécnica, que comprende asimismo
la materia contenida en una solicitud correspondiente a otra patente que tenga una fecha de
prioridad anterior alade la solicitud presentada, pero que haya sido publicada en lafechade
prioridad de la solicitud presentada o en una fecha posterior. Para poder formar parte del
estado de latécnicaen virtud del Articulo 2.3), la materia deberé figurar en lasolicitud
correspondiente a la otra patente, tanto cuando haya sido presentada como cuando haya sido
publicada, y lafecha de prioridad de esa materia debera ser anterior alade lainvencion dela
solicitud presentada.

59. Enlosparrafos 2.01 a2.56 del Manual de Préacticas en materia de Patentes se describe
detalladamente la préactica que se aplica en virtud de la Ley de Patentes de 1977 para
determinar la novedad de una solicitud de patente®. Al considerar si unareivindicacion de
patente carece de novedad, cabe tener en cuentalainformacion implicitaen lapublicacion
anterior, ademas de la divulgada explicitamente. Dicho de otro modo, un experto en la
materia puede utilizar sus conocimientos generales para deducir que determinadas
caracteristicas tipicas de un sistema, producto, método, etc. deben formar parte
necesariamente de ladivulgacion y, por lo tanto, estan presentes en ellade maneraimplicita.
En consecuencia, €l concepto de novedad tiene un alcance mas amplio que el puramente
“fotogréfico”. Sin embargo, € experto en lamateria no puede dar por supuesto que se hallan

¥ http://ww.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidates |aws.pdf.
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presentes determinadas caracteristicas comunes pero de caracter restringido; en este caso se
trataria de una cuestion de evidencia. Este matiz queda subrayado en la sentencia de la causa
de General Tire yFire stone[1972] RPC 457, en la que se establece & principio sostenido
generalmente en lalegislacion de patentes del Reino Unido mediante €l que si es posible que
unadivulgacion infrinja una reivindicacion en una solicitud de patente al concederse la
patente, quedara demostrada la falta de novedad de la misma reivindicacion antes de la
concesion (laprueba de la“infraccién posterior” o del “derecho atrabgjar”). Enlas

paginas 485 a 486 de esa sentencia, se declaralo siguiente: “Si en la publicacion del primer
inventor se describe claramente algo (0 se dan instrucciones claras pararealizarlo) que, si se
realiza después de la concesion de la patente, infringiralareivindicacion del solicitante dela
patente, quedara demostrado que dicha reivindicacion carece de la novedad necesaria, es
decir, que ya estaba " anteriorizada’ en el estado de latécnica. Sin embargo, es posible que &l
inventor anterior y € solicitante de la patente hayan |legado alos mismos resultados partiendo
de bases distintas... pero si a gecutar las instrucciones contenidas en |a publicacion del
inventor anterior se realizainevitablemente algo que, si se otorga la patente solicitada,
constituira unainfraccion de lareivindicacion del solicitante, quedara demostrado de hecho
que dichareivindicacion carece de novedad. Por otraparte, si en la publicacion anterior
figuran indicaciones que es posible realizar de manera que se infrinjalareivindicacion del
solicitante de la patente, pero existe a menosla posibilidad de que sean realizadas de manera
gue se obtengan otros resultados, no se habra destruido la novedad de la reivindicacion,
aungue cabe la posibilidad de que se incumpla €l criterio de no evidencia'.

60. Lasentenciadelacausade General Tire prosigue delamanerasiguiente: “Paraquela
reivindicacion del solicitante de la patente quede “anteriorizada’, la publicacion anterior debe
contener indicaciones claras e inconfundibles sobre lainvencion reivindicada por €
solicitante... No bastara con indicar, aunque sea claramente, cua es el camino quellevaala
invencion del solicitante. En concreto, el inventor anterior debera demostrar claramente que
hallegado al punto de destino exacto antes que el solicitante’. Se aplico este criterio en la
causarelativaalasolicitud de Asahi [1991] RPC 485, en cuya sentencia se concluy6 que la
divulgacion anterior tenia que tener un carécter habilitante para que lainvencion quedara
“anteriorizada’. Asi pues, se declard que unainvencion no se pone a disposicion del publico
simplemente publicando su existencia, ano ser que el método de realizacion de lainvencion
sea tan evidente que no necesite explicacion.

61. Lapruebaque se utiliza paradeterminar si la materia contenida en una solicitud de
patente no publicada en lafecha de prioridad de la solicitud presentada forma parte del estado
delatécnicaen virtud del Articulo 2.3) delaLey eslamisma que se utiliza para determinar si
la materia contenida en una solicitud anterior puesta a disposicion del publico forma parte del
estado de latécnica en virtud del Articulo 2.2) delaLey, como se sostiene en la sentenciade
la causa de Asahi. En ambos casos, |la materiatiene que ser habilitante. Ademas, a
considerar la novedad, |a materia que forma parte del estado de latécnica en virtud del
Articulo 2.3) se considera exactamente de |a misma manera que la que forma parte del estado
delatécnicaen virtud del Articulo 2.2), como quedd confirmado en la causareativaala
patente de SmithKline Beecham [2003] RPC 6.
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i)  Estados Unidos de América

62. Enlos Estados Unidos de América, lanovedad y la no evidencia se determinan de
conformidad con los articulos 102 y 103 del titulo 35 del Codigo de los Estados Unidos,
respectivamente®®. Ademés, en los Capitulos 700 y 2.100 del Manual de Procedimiento para
el Examen de Patentes (MPEP) de laUSPTO figuran directrices sobre lanovedad y lano
evidencia en relacion con latramitacion de solicitudes de patente ante la Oficina de Patentes y
Marcas de los Estados Unidos (USPTO)?.

63. El efecto en e estado de latécnica de | as solicitudes anteriores publicadas
posteriormente se determina de conformidad con el articulo 102.e) dd titulo 35 del Cédigo de
los Estados Unidos, que rezalo siguiente:

“Una persona tendra derecho a una patente, a no ser que:

[..]

e) lainvencidn figuraraen 1) unasolicitud de patente, publicada en virtud del
articulo 122.b), presentada por otra persona en los Estados Unidos antes de lainvencion del
solicitante de la patente, 0 en 2) una patente concedida respecto de una solicitud de patente
presentada por otra persona en los Estados Unidos antes de lainvencién del solicitante de la
patente, con la salvedad de que una solicitud internacional presentada en virtud del tratado
definido en €l articulo 351.a) tendra, alos fines del presente apartado, |os efectos de una
solicitud presentada en |os Estados Unidos Unicamente si en la solicitud internacional se
designa alos Estados Unidos y si esta solicitud ha sido publicada en virtud del Articulo 21.2)
dedicho tratado eninglés; o

[..]"

Con arreglo a Capitulo 2136.04 del MPEP, por “otra persona”’ se entiende una persona
distintadel solicitante (In re Land, 368 F.2d 866, 151 USPQ 621 (CCPA 1966)), es decir, una
entidad inventiva distinta. La entidad inventiva es distintasi no todos |os inventores son €
mismo.

64. De conformidad con €l articulo 103.a) del titulo 35 del Codigo de los Estados Unidos, a
fin de determinar si unainvencion reivindicada es evidente teniendo en cuenta el estado de la
técnica, puede utilizarse toda la materia que forma parte del estado de latécnicaen virtud del
articulo 102 de dicho Cdédigo. Por lo tanto, € efecto en el estado de latécnicade las
solicitudes presentadas anteriormente pero publicadas posteriormente es aplicable ala
determinacion de lanovedad y lano evidencia. Sin embargo, en € articulo 103.c) del

titulo 35 del Cadigo de los Estados Unidos se prevé que, al determinar si unainvencion objeto
de solicitud de patente es evidente en virtud del articulo 103 del titulo 35 de dicho Cadigo, no
se considerara la materia puesta a punto por otra persona gque forme parte del estado de la
técnicaen virtud del articulo 102.€), f) o0 g), siempre y cuando lamateriay lainvencion
reivindicada sean propiedad de la misma persona o estén obligadas a ser cedidas alamisma
persona en el momento en que haya sido realizada lainvencion. Lamateriay lainvencion
reivindicada son propiedad de la misma personasi la materia, que de otra maneraformaria
parte del estado de latécnicaen relacion con lainvencion reivindicada, y lainvencion

20
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http://www.uspto.gov/web/offi ces/pac/mpep/consolidates |aws.pdf.
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html.
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reivindicada son propiedad en parte o integramente de la misma persona o personas,
organizacion u organizaciones, entidad o entidades empresariales, en e momento en que ha
sido realizada lainvencion reivindicada®. Asi pues, por ejemplo, si losempleadosA y B
trabajan para una empresa C, tienen conocimiento de lalabor del otro, y estén obligados a
ceder las invenciones a C mientras estén a su servicio, a examinar lano evidenciadela
invencion reivindicada por el solicitante B no se considerara la denominada “ solicitud
anterior” del solicitante A en virtud del articulo 102.€) del titulo 35 del Codigo de los Estados
Unidos.

65. Aunque lainvencién reivindicada cumpla con las condiciones estipuladas en el

Articulo 102.e) y 103.a) y ¢) del titulo 35 del Cédigo de los Estados Unidos'y, por lo tanto, se
considere nuevay no evidente en relacion con solicitudes y patentes anteriores, cabe
considerar si es aplicable ladoctrinadel doble patentamiento™. Esta doctrinatiene por fin
impedir que se extienda de manerainjustificada la exclusividad de la patente més alla de su
periodo de vigencia. De este modo, se basa en la politica de los poderes publicos consistente
en que el publico debe poder gjercer sus actividades en e supuesto de que, unavez expirada
lavigenciade la patente, estard habilitado para utilizar no solamente lainvencion reivindicada
en la patente sino también las modificaciones o variantes que hubieran resultado evidentes
para guienes posean conocimientos basi cos sobre la materiaen e momento en que fue
realizada lainvencion, teniendo en cuentalos conocimientos técnicos y e estado de latécnica
distintos de lainvencién relvindicada en |a patente concedida. Para que exista el doble
patentamiento, debe existir algun tipo de relacion entre dos 0 més patentes o solicitudes que
vincule alos inventores o alostitulares. Como ladoctrinadel doble patentamiento tiene por
fin evitar extender injustamente los derechos de patente a expensas del publico, € andlisis se
centra en las reivindicaciones contenidas en las patentes multiples o en las solicitudes de
patente objeto de examen.

66. Generalmente, existen dostipos de rechazo del doble patentamiento. El primero de
ellos consiste en € rechazo del doble patentamiento de la“ mismainvencion” basado en €
articulo 101 del titulo 35 del Codigo de los Estados Unidos. Cuando |as reivindicaciones de
unasolicitud sean las mismas que las de |a patente anterior, quedaran excluidas en virtud del
articulo 101 del titulo 35 de dicho Cadigo, €l fundamento juridico del rechazo del doble
patentamiento. En este contexto se entiende por “mismainvencion” unainvencion que tenga
por objeto lamismamateria. Unamanera fiable de probar € doble patentamiento en virtud de
dicho articulo es determinar si unareivindicacion contenida en la solicitud podriainfringirse
literalmente sin infringir literalmente la reivindicacion correspondiente contenidaen la
patente.

67. El segundo tipo consiste en el rechazo del doble patentamiento de “tipo no estatutario”
basado en una doctrina de caracter judicia que tiene su fundamento en la politicade los
poderes publicos cuyo fin fundamental esimpedir que se prolongue el periodo de vigenciade
la patente, prohibiendo reivindicaciones en una segunda patente gque no sean claramente
distintas de | as reivindicaciones contenidas en laprimera. Al determinar si existen
fundamentos de tipo no estatutario para el rechazo del doble patentamiento, hay que

2 MPEP (Capitulo 706.02.1)2)). En laexplicacion se afirmaque e requisito de propiedad

conjuntaen e momento en que ha sido realizada la invencién reivindicada tiene por fin impedir
obtener la propiedad de materia una vez realizada lainvencion reivindicada con el fin de que no
puedaformar parte del estado de la técnica aplicable a dicha invencion.

% Enel Capitulo 804 del MPEP figuran los detalles relativos a la prohibicion del doble
patentamiento.
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preguntarse en primer lugar si en alguna reivindicacion contenida en la solicitud se define una
invencion que es simplemente una variante obvia de una invencion reivindicada en la patente.
Si larespuesta es afirmativa, es posible que resulte adecuado aplicar €l rechazo del doble
patentamiento de tipo no estatutario y “evidente”. Este tipo de rechazo es similar a
incumplimiento del criterio de no evidencia previsto en €l articulo 103 del titulo 35 del
Cadigo de los Estados Unidos, con la salvedad de que la patente en la que se basa
fundamentalmente & rechazo no se considera parte del estado de latécnica. Ademas del
rechazo de tipo “evidente”, existen algunas circunstancias excepcionales en las que se ha
reconocido que es aplicable otro tipo de rechazo de tipo no estatutario aun cuando las
invenciones reivindicadas en dos 0 mas solicitudes/patentes sean consideradas no evidentes
respecto de cada una de ellas™.

68. Cabeevitar €l rechazo del doble patentamiento de tipo no estatutario presentando una
renunciaal plazo maximo de vigenciaen lasolicitud o en € procedimiento en que serealice
el rechazo. Se trata de unadeclaracion presentada por €l titular o € solicitante de una patente
mediante la que se renuncia ala Ultima parte del periodo de vigencia de la Ultima patente y en
la que se estipula que la patente tendra vigencia Unicamente durante el periodo en que sea
propiedad del mismo titular que el de la solicitud o patente que sirvié de base para el rechazo
del doble patentamiento, evitando de este modo que se amplie su vigencia. Por ggemplo, si
los empleados A y B trabajan paralaempresa C, y cada uno de ellos conoce lalabor del otro
y estéd obligado a ceder las invenciones a C mientras esté empleado por laempresa, de
conformidad con el articulo 103.c) del titulo 35 del Codigo de los Estados Unidos, una
“solicitud anterior” en virtud del articulo 102.b) del titulo 35 de dicho Cédigo presentada por
el solicitante A en laque sereivindique lainvencion X no seria considerada a los efectos de
determinar lano evidenciaen relacion con unainvencion X* inventada por e solicitante B y
reivindicada posteriormente, que es evidente teniendo en cuentalainvencion X. Sin
embargo, podra rechazarse lainvencion reivindicada X considerando que se trata de un doble
patentamiento de tipo no estatutario. Cabe evitar dicho rechazo renunciando al plazo maximo
de vigenciade lapatente. En el Capitulo 804.02 del MPEP se explica que larenuncia con el
fin de evitar € rechazo del doble patentamiento de tipo no estatutario serealiza en aras del
interés publico, porque de esta manera se fomenta la divulgacion de aportes adicionales, se
insta a que se presenten las solicitudes prontamente y se logra que las patentes expiren
anteriormente, con lo que & publico puede disponer libremente de las invenciones protegidas.

) Convenio sobre |a Patente Europea (CPE)

69. End Articulo 54.3) del CPE se estipula que se considerard comprendido en € estado de
latécnica el contenido de las solicitudes de patente europea, tal como hubiesen sido
presentadas, cuya fecha de presentacion (fecha de prioridad) sea anterior alafechade
presentacion (fecha de prioridad) de la solicitud objeto de examen y que haya sido publicada
en dichafecha o en unafecha posterior. De conformidad con el Articulo 56, dichas
solicitudes de patentes europeas no seran tomadas en consideracion a decidir si unainvencion
reivindicada entrafia una actividad inventiva y forman parte del estado de latécnica
anicamente a los efectos de determinar lanovedad. Los detalles relativos alapracticadela
novedad en la OEP figuran en las “ Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes”,
en particular en las secciones C-111.4, C-1V.5a7y D-V.3. Lajurisprudencia pertinente se
resumen en la seccién I-C de la“ Jurisprudencia de las Salas de Recurso de la Oficina Europea
de Patentes’. Segun los comentarios formulados por la OEP, € aspecto més importante de la

#  Por gemplo, Inre Schneller, 397 F.2d 350, 158 USPQ 210 (CCPA 1968) y In re Kaplan, 789
F.2d 1574, 229 USPQ 678 (Fed. Cir. 1986).
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préctica de dicha Oficina en relacion con la novedad consiste en que esta destinada a
proporcionar una norma absoluta de novedad que se distinga de forma inequivoca de la norma
relativa de actividad inventiva.

70. Paradeterminar si unainvencion es nueva conviene definir en primer lugar € estado de
latécnica, la parte pertinente del estado de latécnicay su contenido. A continuacion, es
necesario comparar lainvencion reivindicada con el estado de latécnica asi definido y
determinar si se distingue del mismo. En caso afirmativo, lainvencion es nueva
[Jurisprudencia de las Salas de Recurso, 1.C].

71. Lajurisprudencia establece que para concluir gue unainvencion carece de novedad, su
materia debe derivarse claray directamente del estado de latécnica (T 465/92, OJ 1996, 32,

T 511/92) y todas sus caracteristicas (y no solamente |as caracteristicas esenciales) deben ser
conocidas teniendo en cuenta el estado de latécnica. El contenido de un documento del
estado de latécnicano se considerara limitado alainformacion que divulga explicitamente,
sino gque también entrafiara la informacion divulgada implicitamente en e documento,
interpretada por el experto en lamateria que lo lea (véanse las decisiones T 677/91, T 465/92
(0J 1996, 32) y T 511/92). Esadivulgacion implicita comprende la materia que “pueda
derivarse directamente y de formainequivoca’ del documento del estado de latécnica. Este
tipo de divulgacion puede darse en forma de caracteristicas que € experto en lamateria
reconoceria necesariamente como parte de lo que se hadivulgado en el documento, aunque no
figuren mencionadas explicitamente en el mismo. Por g emplo, en ladecision T 6/80

(0©J 1981, 434) la Sala de Recurso determind que cuando € modo de accién de un e emento
de un dispositivo divulgado en un documento resulte inmediatamente evidente para un
experto en lamateriaal leer e documento, formara parte del estado de latécnicarelativo aese
dispositivo. Ademés, en ladecision T 71/93, se determind que una caracteristica que no haya
sido mencionada explicitamente en un documento del estado de latécnica, aunque sea
generalmente conocida como medio de remediar un inconveniente habitual en el mismo
ambito técnico, no podra ser considerada divulgada implicitamente si no se desprende
directamente del documento anterior que el inconveniente se considerabainaceptable o si se
han propuesto otras soluciones en ese documento para remediarlo.

72. Por otra parte, especiamente en €l caso de las propiedades o |0s pardmetros, puede
haber caracteristicas que estén presentes automaticamente si se ponen en préacticalas
ensefianzas del estado de latécnica. Estainterpretacion también tiene como consecuencia el
hecho de que una divul gacion especifica puede destruir la novedad de unareivindicacion
genérica que comprenda dicha divulgacion (por g emplo, un valor divulgado destruye la
novedad de una serie en laque figure), circunstancia que no se produce alainversa (véanse
las decisiones T 651/91 y T 508/91).

73. Ademas, no se considera que |os equival entes notoriamente conocidos de caracteristicas
que han sido divulgadas explicita o implicitamente en el documento del estado de latécnica
puedan “derivarse directamente y de formainequivoca’ del documento del estado dela
técnicay, por lo tanto, Unicamente han de tenerse en cuenta para determinar la actividad
inventiva (véase ladecision T/517/90). Este concepto limitado de novedad, que excluye alos
equivalentes, es de particular importancia parala aplicacion del Articulo 54.3) del CPE. Enla
decision T 167/84 (OJ 1978, 369) la Sala de Recurso comentd que las solicitudes
contempladas en € Articulo 54.3) del CPE seincluian en €l estado de la técnica Unicamente
desde €l punto de vista de la novedad, pero se consideraban teniendo en cuenta su “contenido
integro”. A fin de atenuar |os efectos rigurosos del principio del “contenido integro”, su
aplicacion se limitaba alanovedad (véase la segundafrase del Articulo 56 del CPE).

Ademas, afin dereducir € riesgo de “ coincidencia de inventores o solicitantes’, siempre se
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habia considerado justificado adoptar un planteamiento riguroso respecto de lanovedad. En
consecuencia, la Sala de Recurso determiné que el “contenido integro” de un documento
anterior no comprende igual mente las caracteristicas que son equival entes a las caracteristicas
mencionadas en el documento posterior (véase igualmente ladecision T 928/93).

VI.  PROPUESTA DE HELFGOTT, BARDEHLE Y HORNICKEL RELATIVA A LA
“AMPLIACION DEL CONCEPTO DE NOVEDAD” EN RELACION CON LAS
SOLICITUDES ANTERIORES

74. Habidacuentade las distintas |egislaciones y practicas nacionales y regionales descritas
anteriormente y de las opiniones divergentes expresadas sobre esta cuestion en € SCP, con €l
fin de superar las diferencias existentes, Helfgott, Bardehle y Hornickel han publicado un
articulo en el que se esboza un “concepto ampliado de novedad” que podria aplicarse ala
determinacion de |a patentabilidad en € contexto internacional en relacion con solicitudes
presentadas anteriormente, pero publicadas posteriormente, que se hallen en conflicto con las
solicitudes posteriores. En los parrafos siguientes se ofrece un resumen del articulo, que se
reproduce integramente en el Anexo Il1.

75. Con arreglo a esa propuesta, desde el punto de vista conceptua el concepto ampliado de
novedad se sitla entre el concepto puramente “fotografico” de novedad (segiin €l cual no debe
haber ninguna diferencia en absoluto entre la solicitud anterior y lainvencion reivindicada
para destruir lanovedad) y el de evidencia. De este modo, no solamente abarcala materia
divulgada explicitamente en la solicitud anterior sino también todo lo que entiende

habitual mente un experto en lamateriaal leer dichasolicitud. Ademas, cuando la diferencia
entre lainvencion reivindicaday el contenido de la solicitud anterior consista en una
sustitucion por medios equivalentes que un experto en la materia conozca indudablemente al
leer ladivulgacion original, no deberia otorgarse una patente paralainvencion reivindicada.
Iguamente, si se divulga unainvencion de manera genéricaen el estado de la técnica secreto,
en una solicitud posterior no se podraincluir una especie que no haya sido identificada
especificamente en |a divulgacion genérica (ano ser que la“ especi€’ tenga un caracter de
“seleccion” gque puedadar lugar ala patentabilidad). Enlamedidaen que e segundo
solicitante pueda demostrar que su especie, equivalente, sustituto concreto, etc., no habria
estado incluido en ladivulgacion original “en un sentido amplio”, porque proporciona
beneficios inesperados, resultados poco habituales o algo parecido, podra presentar
argumentos que eviten el rechazo. Asimismo, como la solicitud anterior Unicamente puede
utilizarse alos fines de destruir la novedad (en un sentido amplio), no podra combinarse con
otras referencias 0 materiales alos fines de destruir la no evidencia.

76. Este enfoque consistente en aplicar e concepto ampliado de novedad al efecto que
tienen las solicitudes anteriores en € estado de la técnicatiene por fin otorgar os beneficios
plenos de lainvencién a solicitante que presentala solicitud en primer lugar. Aungue es
posible que e primer solicitante Unicamente haya descrito su invencién y ofrecido algunos
gjemplos, no debe permitirse que otra persona presente otro equivalente o un sustituto
notoriamente conocido y obtenga otra patente para dicha invencion modificada. El primer
solicitante debe recibir proteccion paratodo e alcance de su invencion y debe estar facultado
paraimpedir que otros obtengan patentes respecto de |os elementos que entran dentro del
ambito de su invencidn. Sin embargo, el primer solicitante no debe estar facultado para
impedir que otros hagan uso de su invencion en combinacion con otras ideas distintas. Por 1o
tanto, las solicitudes anteriores no deberan ser utilizadas alos efectos de determinar lano
evidencia.
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77. De conformidad con el principio de que debe otorgarse proteccién al primer solicitante
paratodo € alcance de su invencion, en e documento se propone que el solicitante esté
facultado parareivindicar todo lo que haya sido divulgado en su primera solicitud desde una
perspectiva“amplia’. Dicho de otro modo, cuando los solicitantes de la solicitud anterior y
de la solicitud objeto de examen sean la misma persona, la solicitud anterior no destruirala
patentabilidad de lainvencion reivindicada contenida en la solicitud posterior aunque la
invencion reivindicada no sea nueva (en el sentido amplio del término) en relacion con €
contenido de lasolicitud anterior. Dalo mismo que las dos solicitudes sean presentadas por
un inventor comun o por un solicitante comun (en caso de que los inventores de cada solicitud
no sean los mismos, pero tengan la obligacion de ceder susinvenciones a mismo solicitante).
Sin embargo, afin de que € publico reciba un trato justo, en los casos en que un solicitante
comun presente las dos solicitudes, se propone que la segunda solicitud esté sujetaala
renuncia al plazo maximo de vigenciade la patente. No obstante, dicha renuncia debera
limitarse Unicamente a concepto ampliado de novedad de lainvencion. Si unainvencion
reivindicada en la segunda solicitud estd en concordancia con la definicion ampliade
novedad, pero es evidente habida cuenta del contenido de la solicitud anterior, €
inventor/solicitante comun tendria derecho a gozar del periodo integro de proteccion en
relacion con la segunda solicitud, siempre y cuando no se apliquen otros motivos de rechazo.

VII. EL CONCEPTO DE NOVEDAD APLICADO A LAS SOLICITUDES ANTERIORES
EN VIRTUD DEL SPLT

78. Antes de seguir examinando los posibles conceptos de “novedad”, € “concepto
ampliado de novedad” y la*“actividad inventiva’ en relacion con las solicitudes anteriores, es
necesario en primer lugar examinar detalladamente |la manera en que se aplicala definicion de
“novedad” alas solicitudes anterioresen el SPLT.

79. Como sereproduce en e Anexo |, en € Articulo 8.2) y en laRegla 9 se prevé € efecto
en el estado de |atécnica de determinadas solicitudes que han sido presentadas antes de la
fecha de presentacion (o de lafecha de prioridad) de la solicitud objeto de examen, pero que
han sido publicadas posteriormente. Con arreglo a Articulo 8.2)a), las solicitudes anteriores
forman parte del estado de latécnicaalos fines de determinar |a novedad, pero no servirén
para determinar la actividad inventiva. EnlaRegla9.1)a) se reglamentael principio del
“contenido integro”, y la Regla 9.3), que contempla el principio contrala coincidencia de
solicitudes o inventores, figura entre corchetes en el proyecto de SPLT.

80. El criterio de novedad se dispone en e Articulo 12.2) y en laRegla 14, tal y como se
reproduce en € Anexo Il. En el Articulo 12.2) se contempla€l principio de que se cumplira
el criterio de novedad si lainvencion no forma parte del estado de latécnica. De conformidad
con el parrafo 157 del proyecto de Directrices Précticas (que figura en € documento
SCP/11/14), se aplicaran las tres medidas siguientes para determinar la novedad:

) determinacion [del acance] [de los elementos] de lainvencion reivindicada;

i) determinacion de [ladivulgacion en €] [los elementos del] elemento pertinente
del estado de la técnica;

1)) determinar si todos y cada uno de los el ementos o etapas de lainvencién
reivindicada se encuentran en € alcance del elemento del estado de latécnica.
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81. EnlaRegla 14 se prevén normas mas detalladas relativas a la determinacién del
elemento pertinente del estado de la técnica cuando se determinalanovedad. En particular,

en laRegla 14.1)b) se estipula que a determinar la novedad no podra aplicarse un enfoque de
“mosaico”, seguin e cua se combinan varios elementos del estado de la técnica para suprimir
lanovedad de unainvencién. Ademas, en la Regla 14.2) se dispone que € alcance del
elemento del estado de la técnica se determinara gracias alainformacion divulgada de manera
explicitao implicitaa un experto en lamateria.

82. Ene péarrafo 156 del proyecto de Directrices Préacticas se ofrecen las siguientes
explicaciones relativas aladivulgacion implicitaen e elemento del estado de latécnica

“Por lo que respecta alas palabras “ divulgada de maneraimplicita’, aunque
determinada caracteristica no se divulgue expresamente en el elemento del estado dela
técnica, esa caracteristica estaraimplicita cuando un experto en la materia pueda reconocer
que, teniendo en cuenta sus conocimientos normales, la caracteristica figura necesariamente
en ladivulgacion. El caracter de implicito exige que la manifestacion extrinsecadeje en claro
gue la materia descriptiva fatante est4 necesariamente presente en lainformacion descrita en
el elemento del estado de latécnicay que un experto en lamateria se dé cuentade ello. Sin
embargo, el carécter de implicito no puede establ ecerse mediante probabilidades o
posibilidades. El mero hecho de que determinado hecho resulta de una serie dada de
circunstancias no es suficiente’.

83. Enresumen, con arreglo alas disposiciones del SPLT, € alcance de ladivulgacion de
unasolicitud anterior en virtud del Articulo 8.2) alos efectos de determinar la novedad, no se
limita alainformacion divulgada explicitamente, sino que incluye asimismo la materia
divulgadaimplicitamente en la solicitud anterior cuando un experto en lamaterialeadicha
solicitud.

84. Ademasde alcance de ladivulgacion, actualmente se aplican distintas préacticas en los
sistemas nacional es/regional es con respecto alafecha pertinente para determinar el alcance
de ladivulgacion de | as solicitudes anteriores en virtud del Articulo 8.2). En algunos
sistemas, lafecha de presentacion (o lafechade prioridad) de la solicitud anterior eslafecha
pertinente alos efectos de determinar lainformacién que se divulga en la solicitud anterior y
si ladivulgacion es habilitante. En otros sistemas, |a fecha pertinente eslafechade
presentacion (o fecha de prioridad) de lamateriareivindicada. En virtud del SPLT, estas dos
posiciones quedan reflgladas en |as variantes contempladas en la Regla 14.2). Cabe examinar
igualmente esta cuestion en e contexto de |os debates sobre la armonizacion.

85. Losparrafos 158 y 159 del proyecto de Directrices Préacticas tratan de la determinacion
de lanovedad con respecto alas divulgaciones genéricas y las divulgaciones especificas. En
dichos péarrafos se prevé que:

“Un elemento del estado de la técnica que divulga un género no siempre destruye la
novedad de una reivindicacion respecto de una especie dentro de ese genero. En otras
palabras, cuando una reivindicacion contenga una divul gacion especifica, parala
determinacion de la novedad, una divulgacion genéricaen el elemento del estado de latécnica
no siempre destruira la novedad de lareivindicacion de un g emplo especifico incorporado en
esa divulgacion genérica. Sin embargo, si €l gemplo especifico esta claramente definido en
el acance del elemento del estado de latécnica, se destruiralanovedad de lareivindicacion
respecto de la especie, con independencia de cuantas otras especies se describan ademés en €
elemento del estado de la técnica.
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Por otra parte, cuando una reivindicacién contenga una divulgacion genérica, parala
determinacion de la novedad, 1a divulgacion de un g emplo especifico en el elemento del
estado de la técnicaincorporado en una divulgacion genéricareivindicada destruirala
novedad de dicha divulgacion genérica. Por giemplo, ladivulgacion de “cobre” en €
elemento del estado de la técnica aniquilalanovedad de unareivindicacién que incluye
“metal” como concepto genérico. De manerasimilar, si unareivindicacion define el género
de especies determinadas como aternativas, por €jemplo, reivindicaciones Markush (P1, P2,
P3... Pn), y s d menos unade las aternativas (P1) esta descritaen e elemento del estado de
latécnica, toda la reivindicacion seria rechazada a menos que €l solicitante eliminarala
alternativa P1 del alcance de esareivindicacion”.

Por lo tanto, en relacion con € efecto en € estado de latécnica de las solicitudes anteriores,

en el SPLT se dispone gue una reivindicacién que contenga una divulgacion genérica carecera
de novedad cuando en una solicitud anterior se divulgue un g emplo especifico que entre
dentro de ladivulgacién genéricareivindicada. Por otra parte, cuando una solicitud anterior
contenga una divulgacion genérica, no siempre quedara “anteriorizada’ unareivindicacion
objeto de examen que contenga una divul gacion especifica (por ejemplo, podriatratarse de
una“invencion de seleccidon” que podria ser patentable).

86. Ademas, ladeterminacion de la novedad en relacion con ladivulgacion de una serie
reivindicada esta contemplada en el parrafo 160 del proyecto de Directrices Précticas, que
rezalo siguiente:

“Un gjemplo especifico en el elemento del estado de la técnica que se encuentra
dentro de una serie reivindicada destruye la novedad de la divulgacion de esa serie. Por
lo tanto, si mediante una enumeracion de series, 0 de otra forma, una reivindicacion
abarca varios compuestos, se destruye la novedad de lareivindicaciéon si uno de ellos se
describe en €l elemento del estado de latécnica. Por g emplo, unareivindicacion de una
aleacion detitanio (Ti) con 0,6% a 0,7% de niquel (Ni) y 0.2% a 0,4% de molibdeno
(Mo) veriadestruida su novedad por un elemento del estado de la técnica que describe
una aleacién de titanio que contenga 0,65% de niquel y 0,3% de molibdeno. Si un
elemento del estado de la técnica divulga una serie que toca, Se superpone o se
encuentra dentro de la serie reivindicada, sin que se divulguen gjemplos especificos
incorporados en la serie reivindicada, debera realizarse una determinacion caso por caso
en cuanto alanovedad de lareivindicacion. Paradestruir la novedad delas
reivindicaciones, |la materia reivindicada deberia divulgarse con suficiente especificidad
en e elemento del estado delatécnica. Si las reivindicaciones se orientan a una serie
limitaday el elemento del estado de latécnica divulgaunaserie amplia, y laserie
limitada sel eccionada no es solamente una manera de poner en préacticala ensefianza del
elemento del estado de latécnica (por emplo, esta comprobado que el efecto de la
seleccion (por g emplo, resultados imprevistos) se produjo con toda probabilidad sélo
dentro de la serie limitada reivindicada), segun otros elementos del caso, podra ser
razonable concluir que la serie limitada no se divulga con suficiente especificidad en €l
elemento del estado de la técnica como para destruir la novedad de lareivindicacion
(unainvencion de seleccion). Las reivindicaciones también pueden resultar no
evidentes debido a resultados imprevistos’.

Si se aplicaeste enfoque al efecto en el estado de latécnica de las solicitudes anteriores, una
invencion reivindicada carecera de novedad cuando en la solicitud anterior se ofrezca un
gjempl o especifico que entre dentro de una serie reivindicada. Por otra parte, cuando en la
solicitud anterior se divulgue una serie que guarde relacién con la serie reivindicada, se
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superponga a dicha serie o0 se halle dentro de ella, 1a novedad de la reivindicacién debera
determinarse caso por caso.

87. Enresumen, con arreglo alas disposiciones del proyecto de SPLT y a sus Directrices
Practicas, a determinar la novedad no se exige que e elemento pertinente del estado de la
técnicay lainvencion reivindicada sean idénticos en un sentido fotografico. A este respecto,
no sblo debe considerarse la divulgacion explicitarealizada en el elemento del estado dela
técnica, sino también la divulgacion implicita para un experto en lamateria. Teniendo en
cuenta el proyecto de Directrices Practicas, en € proyecto de SPLT también se suministran
varios principios rectores para determinar la novedad de los tipos especiales de
reivindicaciones, como las formul adas en términos genéricos/especificos y las
reivindicaciones en las que se definan series. Las normas generales aplicables ala novedad
también son aplicables al efecto en el estado de la técnica de solicitudes anteriores en virtud
del Articulo 8.2).

VIIl. POSIBLE CONCEPTO DE “NOVEDAD", “CONCEPTO AMPLIADODE
NOVEDAD” Y CONCEPTO DE “ACTIVIDAD INVENTIVA” EN RELACION CON
LAS SOLICITUDESANTERIORES Y SUS EFECTOS

a)  Objetivos: puntos comunesy diferencias

88. En muchos sistemas de patentes se estipula que, ademés de los el ementos del estado de
latécnica disponibles para el publico, también deben formar parte del estado de latécnicalas
denominadas solicitudes anteriores afin de evitar el “doble patentamiento”. Las divergencias
existentes entre las | egislaciones y practicas nacional es descritas anteriormente no quitan
validez aestaidea. Antesbien, las distintas préacticas parecen reflgjar distintos principiosy
objetivos en los que se basa lalucha contra el doble patentamiento. Segun parece, unade las
principal es cuestiones normativas es lasiguiente: cuando se ha concedido una patente, ¢en
gué medida debe impedirse la concesién de nuevas patentes que abarquen lamisma materiao
al menos materiasimilar? Como la patente otorga el derecho exclusivo arealizar lainvencién
reivindicada durante un determinado periodo de tiempo, si se conceden dos 0 més patentes
paralamismainvencion se otorgard alos solicitantes posteriores el mismo derecho exclusivo
otorgado ala patente original, y se permitira extender injustamente el periodo de vigenciade
la patente respecto de la mismainvencion. Sin embargo, més alla de este concepto general, es
necesario definir e término “mismainvencion” aplicable a mas de una patente, y cabe
considerar igualmente si debe impedirse que se conceda un derecho exclusivo para una
invencion en cierto modo “diferente” cuya solicitud se presenta posteriormente, por gjemplo,
unainvencion posterior que es evidente en relacidn con lainvencién patentada anteriormente.

89. Estaclaro quelacuestion del “doble patentamiento” como tal guardarelacién con la
relacion existente entre dos invenciones reivindicadas, y no se trata en rigor de una cuestion
del estado delatécnica. Sin embargo, como se describe en los Capitulos 1V y V, larazén de
ser del efecto de las solicitudes anteriores en €l estado de latécnica no puede considerarse de
manera aislada, es decir, sin tener en cuentalos distintos principios en los que se basala
prohibicion del doble patentamiento. Cada uno de esos principios refleja un determinado
entorno socia y cultural, pero todos ellos tienen por fin, a su modo, establecer & equilibrio
entre los intereses del primer solicitante, los solicitantes posteriores y el publico en generd, y
velar por la existencia de un sistemajuridico sdlido, fiable y predecible.
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b)  Didtintas nociones de novedad y actividad inventiva aplicadas al efecto en el estado de
la técnica de solicitudes anteriores

90. Si seexaminaéd concepto de novedad en virtud del proyecto de SPLT, asi como las
distintas legislaciones y practicas nacional es/regional es descritas en €l Capitulo V, parece que
el efecto en el estado de latécnica de solicitudes anteriores en virtud del SPLT se halaen
concordancia con las legislaciones y practicas de numerosos sistemas nacional es/regional es.
Sin embargo, existen otros sistemas que adoptan distintos criterios ala hora de efectuar dicha
determinacion. Por lo general, estos tipos de préacticas corresponden principa mente a uno de
los tres model os siguientes:

i) Ené primer modelo (Modelo A) se propone que, si unainvencion reivindicada se
divulga explicita o implicitamente en una solicitud anterior, dicha solicitud destruye la
patentabilidad de lainvencion reivindicada. Esto se determina de conformidad con €
proyecto de SPLT y corresponde a las précticas que se aplican, por g emplo, en Franciay en
la Federacion de Rusia, y alas que se aplican en virtud del CPE.

i)  El segundo modelo (Modelo B) se halla situado aproximadamente entre el primer
y €l tercer modelo (véase mas adelante). De esta manera, una solicitud anterior destruye la
patentabilidad de unainvencion reivindicada aunque dichainvencién no haya sido divulgada
enteramente (explicita o implicitamente) en la solicitud anterior. Sin embargo, no se permite
combinar la solicitud anterior con otro elemento del estado delatécnica. Ladiferencia
existente entre lainvencion reivindicada y la divul gacion contenida en la solicitud anterior
debera ser insignificante en € sentido de que podria ser ideada empleando |os conocimientos
generales en el ambito pertinente de la técnica o concebida por un experto en la materia que
leala solicitud anterior haciendo uso de sus conocimientos generales y basicos en relacion
con lamateria en cuestion. Cabe hallar dicho concepto, por g emplo, en las précticas de
Alemania, Japdn y los Paises Bgjos. Asimismo, cabe incluir dentro de esta categoriala
propuesta de Helfgott, Bardehle y Hornickel® relativaal “concepto ampliado de novedad” .

iii) Ené tercer modelo (Modelo C) se prevé que, si unainvencion reivindicada
carece asimismo de actividad inventiva (no evidencia) respecto de la divulgacioén efectuada en
unasolicitud anterior, esta Ultima solicitud destruye |a patentabilidad de lainvencion
reivindicada. Esta practica se aplica en los Estados Unidos de América, en particular.

25

Véase e CapituloVIy el Anexollll.
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91. Cabeilustrar los modelos anteriores de la manera siguiente:

Efecto en € estado de la técnica de solicitudes anteriores

Concepto amplio de novedad:

Modelo A Divulgacion explicita o implicita efectuada en las solicitudes anteriores.
No se permite combinar |as solicitudes anteriores con otros elementos del
estado de latécnica.

Concepto amplio de novedad:

Divulgacion explicita o implicita efectuada en las solicitudes anteriores +
conocimientos generales en e ambito pertinente (por giemplo, la
sustitucién mediante un elemento equivalente notoriamente conocido).
No se permite combinar |as solicitudes anteriores con otros elementos del
Modelo B estado de latécnica

Concepto amplio de novedad:

Divulgacion explicita o implicita efectuada en las solicitudes anteriores +
lainformacién que un experto en la materia pueda comprender y concebir
teniendo en cuenta la divulgacion (por g emplo, modificaciones evidentes
como la simple optimizacion de un tamafio o la mera reordenacion de los
elementos).

No se permite combinar |as solicitudes anteriores con otros elementos del
estado de latécnica.

Modelo C Novedad y actividad inventiva:
Se permite combinar las solicitudes anteriores con otros € ementos del
estado de latécnica

92. Si comparamos los tres model os anteriores, se observa que e Modelo A ofrecela
posibilidad de patentar una invencién posterior que vaya més alade la divulgacion explicitao
implicita efectuada en la solicitud anterior. Por |o tanto, se evitael posible riesgo de otorgar
una patente a una invencién posterior que seaidénticaala materia divulgada en la solicitud
anterior. Por otra parte, se permite la concesion de nuevas patentes con respecto a materia
gue, aunque no hayasido “divulgada’ en la solicitud anterior, es no obstante evidente paraun
experto en lamateria que aplique los conocimientos generales en e ambito de latécnicaen
cuestion. De este modo, se fomentara la concesion de patentes para nuevos aportes en
relacion con las invenciones anteriores, aunque se trate de aportes de poca importancia,
ofreciendo de este modo alos inventores posteriores (incluido € solicitante de lainvencion
anterior) la oportunidad de obtener patentes respecto de las nuevas invenciones. Al mismo
tiempo, si se aplica este model o se aumenta el riesgo de que exista un abanico de patentes que
Se superpongan entre si.
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93. El Modelo B se caracteriza por € hecho de que a determinar |a ausencia de novedad
puede tenerse en cuenta determinada materia que vaya més alla de la divulgacion explicitao
implicita efectuada en la solicitud anterior?®. Sin embargo, no vatan lejos como para permitir
gue se combine la solicitud anterior con cualquier otro elemento del estado de latécnica que
destruyala no evidencia de lainvencion reivindicada. Con arreglo a este modelo, pueden
considerarse distintos grados de “ materia que vaya mas alla de la divulgacion explicitao
implicita efectuada en las solicitudes anteriores’. Cabe describir la primera variante en €l
sentido de que si un experto en lamateria que haleido la solicitud anterior puede llegar ala
invencion reivindicada aplicando sus conocimientos generales, la solicitud anterior destruird
lanovedad de lainvencién reivindicada. El experto en la materia Uinicamente podrarecurrir a
los conocimientos generales en relacion con la materia en cuestion, como la adicion/supresion
0 sustitucién de la técnica notoriamente conocida o utilizada convencional y ampliamente que
no tiene ningun efecto significativo. Dicho de otro modo, si gracias ala diferencia existente
entre lainvencion reivindicada y la divulgacion realizada en la solicitud anterior se obtienen
beneficios inesperados o resultados distintos de los habitual es, lainvencion reivindicada sera
de hecho unainvencion independiente, como es € caso de las denominadas invenciones de
seleccion, y por lo tanto no quedard “ anteriorizada’ por la solicitud anterior. Como g emplo
de situacion en la que un experto en la materiatiene en cuenta los conocimientos generales al
determinar la novedad cabe mencionar aquella en que se sustituye un elemento divulgado en
la solicitud anterior por un elemento equivalente corriente o notoriamente conocido cuyos
efectos no son muy diferentes.

94. Cabe describir la segunda variante del Modelo B en el sentido de que, teniendo en
cuentalainformacion divulgada en la solicitud anterior, podriatenerse en cuentatodala
informacion que pueda ser comprendida por un experto en lamateria. Dicho de otro modo, €
alcance de la solicitud anterior se extiende atodo |o que puede comprender y concebir un
experto en lamateria haciendo uso de sus conocimientos generales y corrientes y teniendo en
cuentalainformacion divulgada en la solicitud anterior. El experto en la materia debe poder
completar de alguna maneralainformacion a pesar de las diferencias existentes entre la
invencion reivindicada y la divulgacion realizada en la solicitud anterior, cuando leaesa
solicitud. A fin de completar esas diferencias, €l experto en la materia podra utilizar sus
plenos conocimientos, y no solamente |os conoci mientos general es en la materia pertinente.
Por ggemplo, € experto en la materia podria deducir las modificaciones evidentes realizadas
en el estado de latécnica, como lasimple mejora del tamafio o delaformao lamera
reordenacion de los elementos, cuando leay comprenda lainformacién divulgadaen la
solicitud anterior. Sin embargo, adiferenciadel Modelo C, €l efecto en el estado de latécnica
de las solicitudes anteriores se limita a lainformacion que un experto en la materia podria
deducir teniendo en cuenta dichas solicitudes, y las diferencias existentes entre lainvencion
reivindicaday la solicitud anterior no deberan ser tan amplias como para que al completarlas
sea necesario combinar la solicitud anterior con otros elementos del estado de la técnica.

95. El Modelo B tiene como consecuencia el hecho de que la solicitud anterior impide que
se patenten aportes de menor importancia, y permite la proteccion por patente de aportes
posteriores que sean nuevos pero evidentes. Por |o tanto, ademas de evitar el doble
patentamiento en sentido estricto, se impide que proliferen nuevas patentes en las que se

% En determinados paises, se aplica el mismo criterio de novedad tanto al estado de latécnica

divulgado publicamente como alas solicitudes anteriores. En otros paises, no se considera de la
misma manerala“identidad” existente entre lainvencion reivindicaday la divulgacion del
estado de latécnicaen relacion con e estado de latécnicadisponible parad publicoy las
solicitudes anteriores. Esta cuestion serd examinada en el Capitulo IX.
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reivindiquen invenciones que Unicamente constituyen aportes técnicos de menor importancia,
como la simple sustitucion mediante medios equival entes notoriamente conocidos que
carecen de efectos significativos. Si no se aplica una disposicion contrala coincidencia de
inventores o solicitantes, nadie, ni siquiera el solicitante de la solicitud anterior, podra obtener
una patente respecto de un tipo de materia que vaya més allade lo divulgado en la solicitud
anterior, pero que tenga un alcance similar. En consecuencia, esa materia entrara dentro del
dominio publico o, en funcidn del alcance que se otorgue ala doctrina de |os equivalentes en
virtud de lalegislacion aplicable, se considerara que infringe la patente anterior. Al mismo
tiempo, se permite alos solicitantes posteriores obtener patentes respecto de invenciones que
NO Sean meras variantes de menor importancia, pero cuyos aportes sean evidentes teniendo en
cuentalas invenciones anteriores. De este modo, se permite la coexistencia de patentes
posteriores que incumplan € criterio de actividad inventivay que no constituyan una
contribucion suficiente al estado de latécnica

96. Si seconsideraque el Modelo B esla préactica Optima, tendra que elaborarse con mayor
detalle para determinar en qué medida puede tenerse en cuenta otra “ materia’ ademas de la
divulgada en la solicitud anterior. Sin una definicion clara a este respecto, sera dificil
garantizar la previsibilidad y la seguridad juridica a escalainternacional.

97. End Modelo C se prohibe completamente patentar mejoras o aportes evidentes de una
invencion contenida en la solicitud anterior, aunque se hayan realizado independientemente y
no se deriven de laprimerainvencion. De hecho, la solicitud anterior impide a cual quier
persona, incluido € solicitante de dicha solicitud, obtener una nueva patente en la que se
reivindiquen aportes evidentes, salvo gque exista una disposicion especial paraevitar la
coincidencia de inventores o solicitantes. En consecuencia, dichas mejoras o aportes entran
dentro del dominio publico. En teoria, cabe considerar distintas variantes de este modelo.
Una de €ellas podria consistir en que, afin de denegar la patentabilidad de lainvencién
reivindicada, podria combinarse una solicitud anterior con otros elementos del estado de la
técni ca Unicamente cuando hayan sido puestos a disposicion del publico antes de lafecha de
presentacion (prioridad). De hecho, no seria posible combinar dos o més solicitudes
anteriores afin de demostrar que lainvencién reivindicada es evidente. Sin embargo, es
posible que sea una préctica artificial distinguir |a combinacion de solicitudes anteriores de la
combinacién de una solicitud anterior y los elementos del estado de latécnica adisposicion
del publico, puesto que al parecer no existen razones de peso paratratar de modo distinto en
este contexto las solicitudes anteriores y los elementos del estado de latécnicaa disposicion
del publico.

98. Enlostres modelos anteriores es necesario que existan distintos grados de identidad o
similaridad entre |la materia divulgada en la solicitud anterior y unainvencion ulterior afin de
que esta Ultima no sea patentable. Asimismo, dichos modelos reflgjan claramente distintas
opciones normativas que les sirven de base. En una de las opciones, se fomentan en cierta
medida |as solicitudes posteriores que contengan variantes evidentes o de poca importancia.
Por otra parte, en determinados sistemas se impide en principio que se concedan patentes a
aportes posteriores que no satisfagan |os criterios de novedad y actividad inventiva (no
evidencia). Entre estas dos opciones figuran varios sistemas de patentes que han a canzado
ciertaforma de equilibrio que les resulta adecuado.

99. En cuanto a Modelo B, debe aclararse en qué momento deben tenerse en cuentalos
conocimientos generales. ¢Debera aplicar € experto en la materialos conocimientos
generales a partir de lafecha de presentacion (o de lafecha de prioridad) de la solicitud
posterior? O ¢deberdtomarse como fecha pertinente la fecha de presentacion (o lafecha de
prioridad) de la solicitud anterior? En virtud de los sistemas que publican las solicitudes 18
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meses después de su fecha de presentacion (o su fecha de prioridad), ladiferencia entre las
dos fechas pertinentes no sera superior a 18 meses. No obstante, en ambitos en los que las
tecnologias avanzan vel ozmente, es posible gue |os conoci mientos generales evolucionen con
rapidez, y la eleccion de la fecha pertinente podria tener serias consecuencias. En cualquier
caso, parece que lafecha en que se deben considerar |os conoci mientos generales deberia ser
la misma gque lafecha pertinente para determinar el alcance de la divulgacién anterior (véase
el parrafo 84).

c) Disposicion contrala coincidenciade inventores o solicitantes

100. Como se describe en € Capitulo V, en algunos sistemas de patentes se aplica una
disposicion contra la coincidencia de inventores o solicitudes cuando se determina el efecto en
el estado de latécnicade solicitudes anteriores. A primeravista, esta disposicion no depende
de los tres model os expuestos anteriormente. Por otra parte, existe al menos un pais que
contempla esa disposicién para cada uno de los model os.

101. Enladisposicion contrala coincidencia de inventores o solicitantes se estipula que, si €
inventor o el solicitante de la solicitud anterior y € de la solicitud objeto de examen esla
misma persona, la solicitud anterior no formara parte del estado delatécnica. Si seaplicaa
Modelo A, esta disposicion permitiriaa mismo inventor o solicitante reivindicar
posteriormente unainvencion que haya sido divulgada originamente (explicita o
implicitamente) en la solicitud anterior?’. Como se describe en el péarrafo 29, el solicitante
podréa obtener resultados similares”® presentando una solicitud fraccionaria o reivindicando la
prioridad interna, o simplemente modificando las reivindicaciones de la solicitud anterior, en
caso de que lo permita el Derecho aplicable. Por lo tanto, los inventores/solicitantes que
deseen solicitar una patente en relacion con la materia que hayan divulgado inadvertidamente
en la solicitud anterior gozaradn de medidas de proteccion adicionales gracias a ese tipo de
disposicion. Sin embargo, como han sefialado correctamente las Salas de Recurso de la OEP,
una aplicacion rigurosadel concepto de novedad reduce €l riesgo de “ coincidenciade
inventores o solicitantes’” (véase € parrafo 73). Por |o tanto, parece que la disposicion contra
la coincidencia de inventores o0 solicitantes no constituye un factor decisivo parael
funcionamiento del Modelo A.

102. Por otraparte, en virtud del Modelo B, no se podra otorgar una patente a una solicitud
posterior en la que se reivindique materia que no haya sido divulgada en la solicitud anterior,
pero que constituya una modificacion de menor importancia (cuando se trate, por g emplo, de
equival entes notoriamente conocidos). Si se aplicaa Modelo B ladisposicién contrala
coincidencia de inventores o solicitantes, € inventor o e solicitante de la solicitud anterior
podria obtener una patente sobre unainvencién posterior que entrafie modificaciones de
menor importancia en comparacién con su propia invencion anterior, posibilidad de laque no
gozariaun tercero. Seguin parece, bajo este modo de aplicar esa disposicién subyace laidea
de que, especialmente en virtud de los sistemas del primer solicitante en 0s que una temprana
fecha de presentacion desempefia una funcién fundamental ala hora de obtener una patente,
un solicitante podra presentar una solicitud que contenga determinadas reivindicaciones y
modos de realizacién, y solicitar a continuacion la proteccion por patente para otro modo de

2 AUn en este caso, en genera se aplicalaprohibicién del doble patentamiento alainvencion

reivindicada en lasolicitud anterior y alareivindicada en la solicitud posterior.

De hecho, si se presenta una solicitud fraccionaria o se reivindicalaprioridad interna se seguird
gozando de | os beneficios de la fecha de presentaci 6n/fecha de prioridad de la solicitud anterior,
lo cual es més Util que presentar una solicitud posterior por separado.

28
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realizacién que no haya sido divulgado en la solicitud anterior, pero que, por giemplo, no sea
Sino una sustitucion de equival entes notoriamente conocidos. De hecho, la disposicion contra
la coincidencia de inventores o solicitantes sirve en cierta medida de salvaguardia para el
inventor/solicitante que harealizado en primer lugar la contribucion alatécnica, y permite
gue un tercero, que desconoce el contenido de la solicitud anterior en el momento en que
presenta una nueva solicitud, obtenga una patente respecto de unainvencion posterior puesta
apunto de manera independiente, aungue sea evidente respecto de lainvencion anterior.

103. En cuanto al Modelo C, su aplicacién estricta dalugar a que las solicitudes anteriores
destruyan |la patentabilidad de |as invenciones posteriores que no sean nuevas o evidentes
teniendo en cuentala materia divulgada en dichas solicitudes, aunque no hayan sido
publicadas. Si se utilizaen combinacién con ladisposicion contrala coincidenciade
inventores o solicitantes, este modelo suministra al inventor/solicitante de la solicitud anterior
la posibilidad de obtener una patente respecto de materia que no sea nueva o evidente en
relacion con la solicitud anterior, siempre y cuando no se aplique & rechazo del doble
patentamiento. Laidea subyacente ala aplicacion de esta disposicion en el Modelo C parece
ser similar alos motivos por los que se aplicaa Modelo B. Sin embargo, en € caso del
Modelo C es posible que existan mayores temores a la hora de aplicar un mecanismo que
carezca de ese tipo de disposicién, puesto gue en dicho caso se impediria a cualquier persona,
incluso al inventor/solicitante de la solicitud anterior, obtener una patente respecto de mejoras
posteriores que sean nuevas, pero evidentes. Por otra parte, cuando se aplicaa Modelo C la
disposicion contrala coincidencia de inventores o solicitantes, €l inventor/solicitante de la
solicitud anterior se hallard en una posicion relativamente solida, puesto que unavez que se
ha presentado la solicitud anterior, un tercero no podra obtener una patente respecto de ningun
tipo de materia similar o evidente en relacion con lainvencion anterior.

d) Ajustedeladuracidn delaproteccion

104. Enlaprécticavigente d menos en un pais, a saber, los Estados Unidos de América, se
tiene en cuenta el problema que plantea la extension de la duracion de la proteccion por
patente cuando se otorgan patentes para variantes similares o evidentes. La Asociacion
Norteamericana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA) expresd preocupacién por
esta cuestion en el documento presentado ala Oficina Internaciona de la manera siguiente:

“Si se conceden patentes para variantes evidentes de lo que constituye, de hecho, una
anicainvencion, los consumidores estaran sometidos ala extension de la duracion del plazo
de proteccion de las patentes posiblemente respecto de todas las invenciones. Esto podria
suponer una carga indebida para el publico en general, eir en descrédito del sistemade
patentes por dar preferenciaalosintereses de los solicitantes y titulares, sin tener en cuenta
los intereses del publico”.

En consecuencia, como se describe en e parrafo 68, |a denominada renunciaal plazo maximo
de vigencia desempefia una funcién crucial en los Estados Unidos de América con miras a
eliminar |os temores suscitados entre el publico acerca del posible riesgo de extension dela
duracién de las patentes. Sin embargo, la Oficina Internacional no tiene conocimiento de que
ningun otro pais haya planteado esos temores 0 expuesto mecani smos especificos para dar
respuesta a esos problemas en los documentos presentados.

105. Cabe observar que dichas preocupaciones han sido planteadas por |os Estados Unidos
de América, que aplicael Modelo C, y que ninguin otro pais que aplicael Modelo A o C ha
expresado alguin tipo de preocupacién a ese respecto. Desde un punto de vista puramente
tedrico, si se comparan los modelos A y C, se observa que si no se aplicaladisposicion contra
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la coincidencia de inventores o solicitantes, |a probabilidad de conceder varias patentes que
abarquen materia similar es mucho mayor en e Modelo A que en & C, puesto que en virtud
del Modelo A Unicamente forma parte del estado de latécnicalainformacion divulgada
explicita o implicitamente en las solicitudes anteriores. En dicho caso, en teorialas
preocupaci ones manifestadas anteriormente deberén ser mayores en € marco de los
Modelos A y B que en € del Modelo C. Sin embargo, si se aplica a estos Modelos la
disposicion contra la coincidencia de inventores o solicitantes, como se describe en el

parrafo 103, en e Modelo C se fortalece la posicion relativa del inventor/solicitante de la
solicitud anterior, quien conservala posibilidad de obtener una patente respecto de mejoras
evidentes en relacion con su invencion anterior, posibilidad de la que quedaria excluido un
tercero. Por otra parte, en e marco delos Modelos A y B, € inventor/solicitante de la
solicitud anterior podria obtener una ventaja marginal sobre un tercero gracias ala disposicion
contrala coincidencia de inventores y solicitantes, puesto que cualquier persona podra obtener
una patente respecto de mejoras evidentes en relacion con la solicitud anterior. Por |o tanto,
cabe afirmar que en virtud del Modelo C larenunciaa plazo méximo de vigencia se aplica
junto con la disposicion contrala coincidencia de inventores y solicitantes afin de equilibrar
laposicion relativamente solida del inventor/solicitante anterior limitando la duracion de la
proteccion.

106. En cuaquier caso, € gjuste de laduracion de la proteccion o larenunciaa plazo
maximo de vigencia como tales no tienen que ver con la definicion de estado de latécnicani
con ladefinicion de novedad. Aunque cabe volver aexaminar |os temores del publico acerca
de laextensién del periodo de proteccién de las patentes”™, los debates sobre larenuncia al
plazo maximo de vigencia de la patente o sobre cualquier otro mecanismo de gjuste de la
duracién de la proteccion deben redlizarse independientemente del examen de la
determinacion del efecto en el estado de la técnica de solicitudes anteriores.

IX. ¢DEBEAPLICARSE LA MISMA DEFINICION DE NOVEDAD EN TODO EL
SISTEMA DE PATENTES?

107. Enrelacion con € examen de la definicion de novedad aplicable al efecto en € estado
de latécnica de solicitudes anteriores, queda por examinar la cuestion de si debe ser
necesariamente la misma gue la aplicable a los elementos del estado de latécnicaa
disposicion del publico, asi como a otras situaciones que tienen lugar en € sistema de
patentes. Como se ha descrito en el Capitulo V, distintos paises adoptan distintos enfoques a
este respecto: agunos aplican la misma definicion de novedad alos elementos del estado de
latécnicaadisposicion del publicoy a estado de |a técnica compuesto por las solicitudes
anteriores; otros aplican una definicion rigurosa de novedad alos el ementos del estado de la
técnica a disposicion del publico y una definicion de novedad mas ampliaal estado de la
técnica compuesto por |as solicitudes anteriores.

108. Cabe plantear la cuestion de si una vez aceptada la definicion “amplia’ de novedad,
deberia aplicarse necesariamente a todos | os tipos de estado de latécnica. A este respecto, se
puede obtener unaidea més clara de las consecuencias que tendria aplicar lamisma o distintas
definiciones de novedad a distintos tipos de estado de la técnica comparando dos situaciones
hipotéticas: en la primera se aplicariala misma definicion amplia de novedad alos elementos
del estado de latécnica a disposicion del publico, y en la segunda se aplicaria un concepto

2 Cabe observar que ni & doble patentamiento ni la duracién de la proteccion estén contemplados

en e proyecto actual de SPLT.
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mucho més riguroso de novedad. Segun parece, en lapractica, las diferencias existentes entre
estos dos casos ho tienen consecuencias significativas en |os resultados del examen sustantivo
porque a tener en cuenta los e ementos del estado de latécnica adisposicion del publico, no
solo se examina la ausencia de novedad, sino también lade actividad inventiva. Si una
invencion reivindicada objeto de examen no ha sido divulgada explicita o implicitamente en
los elementos del estado de latécnica a disposicion del publico, pero la diferencia existente
entre las dos consiste en, por ejemplo, una sustituci én mediante equival entes notoriamente
conocidos, lainvencion reivindicada no seria patentable por carecer de novedad con arreglo a
la primera de |as dos situaciones hipotéticas. En cuanto ala segunda de €ellas, aunque se
cumpla €l criterio de novedad, como se consideraria que la invencion reivindicada es evidente
para un experto en la materia habida cuenta de los elementos del estado de latécnicaa
disposicion del publico y de los medios equival entes notoriamente conocidos, no seria
patentable por carecer de actividad inventiva. Por o tanto, en ambos casos lainvencion
reivindicada no seria patentable.

109. Por lo tanto, es posible que aunque se adopten enfoques distintos se produzcan
diferencias tedricas que den lugar alos mismos resultados, puesto que no existen
discrepancias entre los dos sistemas en cuanto a destino de lasolicitud. A este respecto,
resultainteresante la elaboracion histérica de | as | egislaciones nacional es descrita en €l
documento presentado por Francia (véase el parrafo 38). Bien puede ser que unadelas
razones de aplicar un concepto riguroso de novedad se deba a laintroduccion del concepto de
actividad inventivaen €l siglo XX.

110. Entrelos sistemas que aplican una definicidn rigurosa de novedad, € CPE, por gemplo,
aplica esa misma definicién a otras cuestiones, como la de determinar si 1a“mismainvencién’
esta contenida en una solicitud anterior cuya prioridad se reivindica, y si se admiten las
solicitudes fraccionarias o las modificaciones. Como al aplicar una definicién rigurosa de
novedad se exige que sea idénticala divulgacion explicitao implicitarealizadaen €
documento en cuestién, evidentemente, podria aplicarse la misma definicién alos casos
mencionados anteriormente, en |os que es indispensable preservar € contenido de la solicitud
original, ya sea unasolicitud anterior cuya prioridad se reivindique o una solicitud principal
en el caso delas solicitudes fraccionarias.

111. Sinembargo, parece que son distintos |os objetivos subyacentes al criterio de novedad y
los relativos alavalidez de un derecho de prioridad, las solicitudes fraccionarias o las
modificaciones. El objetivo del criterio de novedad es evitar la concesion de un derecho
exclusivo alo que ya pertenece a dominio publico. Asi pues, no estajustificado otorgar una
patente a unainvencion yaconocida. Por |o tanto, la cuestion fundamental es definir los
l[imites existentes entre el estado de la técnica vigente que pertenece a publico en general y la
materia que puede ser objeto de un derecho exclusivo. En este contexto debe considerarse
gué es lo que constituye € “estado de latécnicavigente” alahora de determinar la novedad.
Por otra parte, la validez de un derecho de prioridad, las solicitudes fraccionarias y las
modificaciones se basa en €l principio de que € solicitante no debera obtener proteccién por
patente respecto de la materia que no haya divulgado en la solicitud en lafecha de
presentacion (fecha de prioridad). No podra aplicarse el derecho exclusivo alamateriaque e
solicitante no haya inventado antes de presentar la solicitud, y que no haya descrito en la
solicitud presentada. Partiendo de este supuesto, la cuestiéon fundamental en estos casos es
determinar el alcance de la divulgacion original (divulgacion realizada en la solicitud cuya
prioridad se reivindica, la solicitud principal en el caso de la solicitud fraccionariao la
solicitud presentada en el caso de las modificaciones), y no debera permitirse ninguna
reivindicacion de la prioridad, division o modificacién que vaya més ala de la divulgacion
original. Por lo tanto, en los sistemas que aplican una definicion de novedad mas amplia que
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la que abarca solamente la divulgacion explicita o implicitarealizada en la solicitud anterior,
no podra aplicarse facilmente dicha definicion en |os casos en que es importante preservar €
contenido.

112. Enresumen, en relacion con € efecto de las solicitudes anteriores en € estado dela
técnica, cuando unadefinicion de novedad vaya mas aléade la divulgacion explicita o
implicita contenida en las solicitudes anteriores, en la préctica no parece plantear grandes
problemas aplicar la misma definicion o una definicion més rigurosa alos elementos del
estado de latécnica adisposicion ddl publico. En determinados casos, podra ser rechazada la
misma invencion por carecer de novedad en un sistemay por carecer de actividad inventiva
en otro. En cualquier caso, se siguen obteniendo |os mismos resultados en cuanto ala
patentabilidad de lamismainvencion. Si ladefinicion de novedad aplicable alas solicitudes
anteriores viene determinada por la divulgacién explicita o implicita realizada en la solicitud
anterior, convendra aplicar la misma definicién a otro tipo de determinacion, como la
reivindicacion de la prioridad, las solicitudes fraccionarias y las modificaciones. Con todo,
deberan tenerse en cuenta los distintos objetivos que sirven de base para determinar la
novedad y otras caracteristicas.

X. CONCLUSION

113. Losdistintos sistemas de patentes han optado por distintos planteamientos para
determinar el efecto en el estado de la técnica de solicitudes anteriores. No setrata de
enfoques escogidos a azar, sino que reflgjan distintas culturas de patentes y objetivos
sociales, incluidos los ambitos pertinentes en que se promueve y se explota lainnovacion.
Otro factor importante es la manera en que se equilibran los intereses de las partes
involucradas en |los distintos marcos juridicos. Por lo tanto, cada uno de los sistemas
descritos en el presente documento constituye un delicado equilibrio de factores sociales,
econdmicosy juridicos.

114. El objetivo principa de laarmonizacion del efecto en € estado de latécnicade
solicitudes anteriores consiste en establecer un estado de la técnica uniforme aescala
internacional, contribuyendo de esta manera afomentar la seguridad juridicay facilitar alas
Oficinas la explotacion mutua de |os resultados de la busgueda y €l examen. Con € fin de
alcanzar este objetivo, los Estados miembros tendrén que convenir en unas préacticas optimas
comunes que habran de concretarse en un instrumento internacional. Aungue ha quedado
demostrado que precisamente e término “ préctica Optima’ variaen funcién de las diferencias
existentes en relacion con |os objetivos en 1os que se basa, parece que a escala internacional
dichas précticas tendran que estar destinadas como minimo a fomentar lasimplicidad, la
claridad, laseguridad juridicay laprevisibilidad. Queda por determinar si puede alcanzarse
dicha base comin teniendo en cuentalas divergencias existentes. Unade las cuestiones que
tendra que ser examinada en € curso de ese debate se refiere alas consecuencias que tendria
no armoni zar esta cuestion en particular, si no se llega a un acuerdo entre los Estados
miembros, y lade si puede alcanzarse una armonizacion significativa de la amplia nocién de
estado de latécnica a pesar de no tener en consideracion el estado de la técnica no publicado
anteriormente.
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115. En cuanto alaestructuradel debate, teniendo en cuenta lainformacion preliminar
contenida en el presente documento, cabe considerar |as etapas siguientes:

- determinar los principal es model 0s que se aplican actualmente en relacion con €
efecto en € estado de la técnica de solicitudes anteriores;

—  determinar los objetivos principales en |os que se basa cada uno de esos sistemas;

—  andizar @) lamedidaen que existen o pueden establecerse unas bases comunes
respecto de esos objetivos, y b) si esas bases comunes podrian servir para €l aborar
un enfoque comun;

— s sehapodido establecer algun tipo de definicién comun gracias a andlisis
mencionado en |os puntos anteriores, debera considerarse si debe aplicarse
Unicamente alas solicitudes anteriores no publicadas o si también podria aplicarse
ad) lanovedad en general y ab) determinadas situaciones en que se aplique un
requisito deidentidad similar o igual a de novedad (por gemplo, a determinar si
se permite realizar modificaciones o a evaluar si las invenciones son idénticas
comparando una invencion reivindicada con unainvencién contenida en un
documento de prioridad). Seguin parece, en dicho caso existirian las dos
alternativas siguientes: en €l primer caso, la definicion comun se aplicaria
anicamente alas solicitudes anteriores, y se aplicaria otra distinta (por iemplo, la
definicion de novedad ya existente) a determinar la novedad en relacion con €
estado de la técnica divulgado, asi como en los demés casos. En € segundo caso,
se aplicarialadefinicion comun al estado de latécnicadivulgado y alas
solicitudes anteriores, y se aplicaria otro criterio en los deméas casos.

- Por ultimo, cabe limitar €l debate alos elementos que parecen necesarios para
alcanzar una base comun sobre € efecto en € estado de la técnica de solicitudes
anteriores, dgjando a un lado los elementos que, aungue se aplican en ese contexto
en determinados sistemas, no parecen tener relacion directa con €l estado de la
técnica (como por g emplo larenunciaa plazo maximo de vigencia de la patente).

116. Seinvita al Comité a tomar nota del
contenido del presente documento y a
considerar distintos enfoques que permitan
dar respuesta a |os problemas planteados en
el mismo.

[Siguen los Anexos|
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ARTICULO 8.2) Y REGLA 9 DEL
PROYECTO DE TRATADO SOBRE EL DERECHO SUSTANTIVO DE PATENTES
(SPLT)

Articulo 8
Estado de la técnica

2) [Efecto deciertas solicitudes en € estado delatécnica] a) Lamateriasiguiente
que esté presente en otra solicitud (“laotra solicitud”) también formara parte del estado dela
técnicaalosfinesde Articulo 12.2), siempre y cuando la otra solicitud o la descripcién de la
patente concedida al respecto sean puestas a disposicion del publico en lafechade prioridad
de lainvencién reivindicada o posteriormente por la Oficina[, segun o estipulado en €
Reglamento]:

i) s lafechade presentacion delaotrasolicitud es anterior alafechade
prioridad de lainvencion reivindicada, € contenido integro de la otra solicitud;

ii) s laotrasolicitud tiene unafecha de presentacion que eslamismao
posterior alafecha de prioridad de lainvencion reivindicada, pero en ellasereivindique, de
conformidad con lalegislacion aplicable, 1a prioridad de una solicitud previa cuya fecha de
presentacion sea anterior alafechade prioridad de lainvencion reivindicada, la materia
contenida tanto en la otra solicitud como en esa solicitud previa.

b) A losfines de estadisposicion, se entendera por “laotrasolicitud”:
[Variante A]

1) cuando la Parte Contratante sea un Estado, una solicitud de las mencionadas
en el Articulo 3.1)i) y iii) o, sl esa Parte Contratante es miembro de una organizacion regional
de patentes, [areserva de lo dispuesto en lalegislacion aplicable] una solicitud regional
presentada en |a Oficina de esa organizacion regiona de patentes, o para esa Oficina,
mediante la que se solicita la proteccion por patente en dicha Parte Contratante y una solicitud
internacional cuya tramitacion y examen se haya iniciado ante la Oficina de esa organizacion
regional de patentes en su calidad de Oficina designada en virtud del PCT;

ii) cuando la Parte Contratante sea una organizacion regional de patentes, una
solicitud de las mencionadas en € Articulo 3.1)ii) y iii).

[FindelaVariante A]
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[Variante B]

1) cuando la Parte Contratante sea un Estado, una solicitud de las mencionadas
en el Articulo 3.1)i) y ii) y una solicitud internacional en la que se designe a dicha Parte
Contratante y, si esa Parte Contratante es miembro de una organizacion regional de patentes,
[areservadelo dispuesto en lalegislacion aplicable,] una solicitud regiona presentadaen la
Oficina de esa organizacion regional de patentes, o para esa Oficina, mediante la que se
solicitala proteccion por patente en dicha Parte Contratante y una solicitud internacional en la
gue se designe ala Oficina de esa organizacion regional de patentes;

ii) cuando la Parte Contratante sea una organizacion regional de patentes, una
solicitud de las mencionadas en el Articulo 3.1)ii) o unasolicitud internacional en la que se
designe adicha Parte Contratante.

[Fin delaVariante B]
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Regla 9

Efecto de ciertas solicitudes en € estado de
la técnica en virtud del Articulo 8.2)

1) [Principio del “ contenido integro”] a) Por contenido integro de otra solicitud,
mencionada en € Articulo 8.2), se entenderala descripcidn, las reivindicaciones y los dibujos
tal como figuraban en lafecha de presentacion.

b) Laotrasolicitud aque se hace referenciaen el apartado @) seraigualmente
unasolicitud paraun modelo de utilidad o cualquier otro titulo de proteccion de unainvencion
en virtud de lalegislacion aplicable, salvo cuando la legislacion aplicable permita que pueda
concederse vélidamente una patente y otro titulo de ese tipo con efecto en una Parte
Contratante parala mismainvencion reivindicada.

2) [Solicitudes que no debian haberse puesto a disposicion del publico] Cuando la
otra solicitud haya sido puesta a disposicion del publico de conformidad con el Articulo 8.2) a
pesar del hecho de que no debia haberse puesto a disposicién del publico en virtud de la
legislacion aplicable, no se considerara comprendida en el estado de latécnicaalos fines de
lo dispuesto en el Articulo 8.2).

[3) [Disposicién contra la coincidencia de solicitantes o inventores en una solicitud]
El Articulo 8.2) y los parrafos 1) y 2) no seran aplicables cuando €l solicitante de la otra
solicitud, o e inventor mencionado en esta solicitud, y € solicitante de la solicitud en
examen, o € inventor mencionado en esta solicitud, sean la misma persona en lafechade
presentacion de la solicitud en examen, teniendo presente que solo podra concederse
validamente una patente con efecto en una Parte Contratante parala mismainvencion
reivindicada.]

[Sigue el Anexo I1]
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ANEXO I

ARTICULO 12.2) Y REGLA 14 DEL
PROYECTO DE TRATADO SOBRE EL DERECHO SUSTANTIVO DE PATENTES
(SPLT)

Articulo 12

Condiciones de la patentabilidad

2)  [Novedad] Unainvencion reivindicada debera ser nueva. Se consideraranuevasi
no forma parte del estado de latécnica[, seguin o estipulado en el Reglamento].
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Regla 14

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

1) [Elemento del estado delatécnica] @) Un elemento se considerard como
elemento del estado de la técnica Unicamente si permite aun experto en lamateriaredizar y
utilizar lainvencion reivindicada.

b)  Unéeemento del estado de latécnica pertinente parala determinacion de la
falta de novedad solo podra tenerse en cuenta individualmente y no podra combinarse con
otros elementos del estado de latécnica.

c) El demento del estado de latécnica que se incorpore mediante referencia
explicitaen otro elemento del estado de latécnica se considerara que forma parte de ese
ultimo elemento del estado de latécnica.

2) [Alcance del elemento del estado de la técnica]
[Variante A]

El alcance del elemento del estado de la técnica se determinara gracias alainformacion
divulgada de manera explicita o implicita a un experto en lamateria, en lafecha en que se

puso a disposicion del publico e elemento ddl estado de latécnica.

3) [Otrasolicitud como elemento del estado delatécnica] Cuando € el emento del
estado de la técnica sea otra solicitud, como la que se mencionaen € Articulo 8.2), la

referenciaalafecha en que se puso a disposicion del publico €l elemento primario del estado
de latécnica, mencionadaen € parrafo 2), se considerara como referencia alafechade
presentacion de la otra solicitud o, cuando proceda en virtud del Articulo 8.2)b), alafechade
presentacion de la solicitud previa.
[FindelaVariante A]
[Variante B]
El alcance del elemento del estado de la técnica se determinara gracias a lainformacion

divulgada de manera explicita o implicitaa un experto en lamateria en la fecha de prioridad
de lainvencién reivindicada.

[Fin delaVariante B]

[Sigue e Anexo 1]
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Abstract

Az patent harmonization discussions proceed, one of the ma-
jor iszues to be harmonized concerns the citation of secret
prior art. Previously filed, subsequently published applica-
tions can be utilized as prior art both against third-party appli-
cants and the laterfiling applicant himself.

In the United States, Japan, and Europe, such secret prior art
is currently uszed in different ways. A new proposal is herein
suggested which reintroduces the concept of "enlarged nov-
elty" as applying to both third-party rejections and the later-
filing applicant. This new system inharently rezults ina com-
promise of the three existing Patent Systems.

I. Patent Harmonization Discussions

Patent harmonization discussions have been going on for at
least 25 vears. Initial activities taking place at Geneva under
the sponzorzhip of the World Intellectual Property Crganiza-
tion (WIFD) yvielded hope for a substantive treaty but were
ultimately stymied by lack of progress on the "first-to-file”
iszue. However, the discussions did result in the passage of
a procedural Patent Law Treaty (PLT), which has already been
successiul, While not yet ratified, it has served as a model for
changing all cther patent laws, including the Patent Coopera-
tion Treaty (PCT), to conform with the PLT.

Continued discussions on substantive patent law harmeniza-
tion have proceeded on a rather slow basis. Confronted by a
numizer of political obstacles, patent harmonization has been
an elusivie goal. Conflicting views bebween "easzt and west™ an
major patent issues such as patentable subject matler, tech-
nical effect, and first-to-file have slowed the pace towards any
compromise solution. Likewise, "norh-south” issues on pro-

tecting genetic resources and traditicnal folklore have like-
wise etymied progress on harmonization talks.

However, it appears that Mon-Governmental Crganizations
(MG are actively tnying toeliminate duplication of effort by
patent offices around the world to ultimately reduce the cost
of patent protection globally, while maintaining high quality. As
a result, a flurry of efforts has recently taken place o revive the
stymied WIPD tallks and atternpt to give patent harmonization
a "jurnp start".

Cnthe one hand, the Trlateral Patent Cffices (European Patent
Cfice, Japan Patent Office, and LS. Patent and Trademark
CHfice) have proceeded by pricatizing the issues into primary
and secondary groups and to address those issues in the
primary list, whike keeping the most difficult subjects as part of
asecondary ist. At the zame time, the MEDs have met, and in
a similar approach have put together a "mini basket” of is-
sues which should beinitialy addressed in an attempt to achieve
harmonization on these issues as a first step.

In both lists of izsues, the main areas being addressed relate
to those laws requiring harmonization in order o achieve an
equal basis for an international-type search. Al present, one
of the difficuliies in providing "good faith and credit” to an
international search from one crganization to ancther is the
differences insubstantive patent laws.

The grace period in the United States eliminates references
which Europe and Japan would accept. Different interpreta-
ticn of prior art, for example, local versus absolute, also pro-
vides differences in the utilization of prior art. Finally, one of
the most difficult and distinet areas presenting uniform search-
ing relates to the use of previously filed, subsequently pub-
lizhed applications, typically referred to as "secret prics art”.

To the extent that a common legal approach can be achieved
in uniformly addressing such "secret prior art”, great progress
might be achieved toward ultimately cibtaining harmonization
on the "mini-basket” of izsues presently being considerad.

This arliche appeared in Waorld Intelleclual Properly Repor, Volume 18, No. 1, January 2004 and is reprinted by permigsion.
Copyrighl 2004, BNA Intemational Inc. {wwabnai cam)
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Il. What is "Secret Prior Art™?

Secret pror art refers to patent applications that have been
previously filed but subsequently published with respect to a
particular application that ks being examined. Such secret prior
art presents conceptual problems when utilizing it as poor art.
On the one hand, as it was "secret” and not available to the
public, it is difficult to utilize as information that was in the
public domain, since no one could get access 1o that informa-
tion and no one, except the inventor of the first-filed applica-
ticn, was aware of it.

Al the same time, it cannot be totally disregarded, since it
does show that someone else had previously invented that
concept, described it, and satizfied the requirements of the
patent systern by disclosing it at least to the Patent Cfficein a
patent application. In a first-to-iment system, it shows that
someona else invented that information, at least to the extent
that they established a previous filing date. In a first-to-file
zystem, it shows that someone alze had filed that invention
previcusly. Accordingly, the prior-filed application cannaot ba
totally disregarded as a prior art for the laterfiled application.

Secret prior art can then be utiized against all third parties, as
well as against the applicant in certain circumstances, which
diffier from country 1o country. Against third parties, it presents
pricr art conceived of by another. Even as against the applicant,
however, it prezeniz an indication that all of the matenal was
previously disclosed by the applicant himself and constitutes a
prior official disclosure for the later submission inta the public
domain.

The extent of utilization of such secret prior art has two possibili-
fies. One s the "prior claim approach”, which only utilizes the
specific claims of the first patent application against a later-filed
application. The difficulty with this approach i that it takes many
yiears until the claims of the first application are fully known. As a
result, it may delay the prosecution of the second application,
zince the second application cannot move forward until the
claims of the first patent application have been defined.

Thi more widely accepted approach is the “whole contents
approach”. Inthis case, the entire tect of the first patent appli-
calion is wiilized as prior art to be applied against what is baing
claimed in the second applicaticn.

. Current Systems Applying Secret Prior Art

Ab present, the .S, Eurcpe, and Japan each have different
approaches o utilizing secret prior art as a reference against

third parties, as well as against the applicant himself. Each of
these approaches defines a workable systemn that has been
utilized for years, and each approach presents a viable possi-
blity that can be the basis for & harmonized system. Howaver,
each of these approaches also presents some concephual con-
tradictions and often does not appear to be logical or equitable
in applying such secret prior art. Each of these approaches
actually has two parts. Oneis apphing the secret prior art aganst
third parties, and the other is apphying the secret prior & against
the applicant himsel. Each of thesewill be analyzed below.

A. Secrot Prior At Litiiizea Against Thiird Paitios

i. Ewropesn Apjroach

The European approach is to use the whole contents of the
secrnat prior art against a thind-party pending application. How-
ever, it only utilizes the whole contents for strict novelty-de-
feating purposes. Such strict novelty ks sometimes rafarmed
1o as “photographic novelty™. Thus, to the extent that the later-
filed application differs even slightly fromwhat is contained in
the secret prior art, a patent will izsue o the second applicant.
Consequently, tothe extent the second applicant claims some-
thing which is not directly within the secret prior art disclosung
lbut might be obwvious fromit, he would also get a patent. This
can best be described balow inFig. 1.

FIG 1 — Europe appying Secret Prior Art egainst another spplicant

Hecloeure
Applicant 1 ABLC
Applicent 2 - Cleirms B - Mo Patenit
Applicent 2 - Claims B" - Patent
Applicant 2 - Clzdma BOD - Petant
ii. Jafrernese Afrproach’

The Japanese system generally is similar to the European sys-
tem in apphving the whole contents of the secret prior art onby
fior nowvielty- defeating purposes against & third-party applicant
who files later Howaver, according to the Japanese Patent Of-
fice, the whole contents of the first application is applied not
anly forwhat i “photographically” presented, but also for in-
formation that one could understand or grasp from the disclo-
sure of from the matters which can be said o be substantially
disclosed inthe secrat pror art — specifically, anything that can
Ibe derved by considenng the commeon technical knowledge in
the arts at the time of filing of the secret prior art.

Such common technical knowledoe in the arts is the matter
which is apparent on the basis of arts well known to the per-
s0n having ordinary kil in the art. Thus, inJapan the concept
of "novelty” is broader than just "photographic novelty. The
situation in Japan would be as shown in Fig. 2 below.

FIG 2 - Jepan applying Secret Frior Art agasnat another applicant

Hecloeure
Applicant 1 A4 B C
Applicant 2 - Claims B - Mo Faten
Applicant 2 - Claims B° - Mo Patent
Applicant 2 - Clzdma BOD - Patent
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wii. LIS, Appragch

The U.5. approach also applies the whole contents of the
secret prier art. Howaver, it utilizes it both for novelty-defeat-
ing purposes and for obviousness purposes. Accordinghy, in
the LS. they will apply everything that is disclozed in the se-
cret prior art directly, as well as combining it with ary other
referencewhich may aither have been published or may also
have been part of the secret prior art. This situation is de-
schibedin Fig. 3 below.

FIS 3 - LLE. applying Sacret Pnor Art sgainst another applicant

Cizcioaure
Applicant 1 ABC
Applicant 2 - Claime B - Mo Patent
Applicant 2 - Claims B” - Mo Fatent
Applicant 2 - Claims BO: - Mo Patent
fassume O is

kncram In et arg)

B Against the Appiicat Hinsair

i. Ewropean Apprack

In Europe, they wtilize the same whole-contents approach for
novelty-defeating purposes against the applicant exactly as
against a third party. This is typically referred to as "self-colli-
sion” or “internal collision”. Mamely, to the extent that the appl-
cant has disclosed an invention in a secret prior art, he canno
longer claim that same invention in a later application, the
concept being that once he disclosed it in the first application,
he st claim it there and cannot claim it elsewhere. He can fite
a divisional on that first application, but he cannot claim itin
any other application.

However, again, this novelty is only "photographic novelty”,
=0 that should he claim a slight variation, an equivalent, a
species, or some other slightly different invention in & later
application, the earlier, secret prior art application will not be
uzed against him. Clearly, if he claims in a [ater-filed application
an invention that is only obwicus over the first disclosure, he
will definitely get a patent, since the first application is only
utilized for very narrow novelty-defeating purposes. This is
shown below in Fig. 4. [t should be noted that it is a similar
situation to applying the secret prior art against third parties.

FiG 4 - Eurcpe apphying Secret Frior Art egainst same applicant

Dizclosure
Applicant 1 AELC
Applicant 1 - Claime B - Mo Patent
Applicant 1 - Cleamsz B” - Patent
Applicant 1 - Claimsa BO - Fatan

i Japanese Approach

In Japan, however, they do not care about self-collision. Spe-
cifically, the prior art cannot be used against the applicant him-
salf, or even the same inventor of the claimed invention and
different assignees, even for novelty-defeating punposes. One
of the regzons for this is that in Japan, large industry files many
applications. Typically, the applications may be initially prepared
by the inventor himself and reviewed by a patent attorney be-
for filing. The disclosure put together by the inventor, or @ven
a patent attorney, may often cverlap another disclosure, since
large groups of inventors typically world together. Accordingly,
the zame disclosure of a particular imvention may be foundina
number of different applications, all baing filed around the same
time, although not on the same day.

Ag aresult, the particular application which claims that inven-
tion may be later than an earlier application that already de-
scribed that imvention. Accordingly, the situation in Japan is
shown below in Fig. 5.

FIG 5§ — dspen apphying Secrat Frior Art sgainst eame spplicant

Diacloeure
Applicent 1 ABC
Applcant 1 Claime B - Pater
Applicant 1 Claims B - Patent
Appicant 1 Claima BD - Faten
iid. LS. Approach

The LS. situation is much morne complicated. Firstly, it makes
a distinction whether the secret prior art and the later applica-
tion were filed by the same inventor o not, and also makes a
distinction whether thare is an obligation to assign the secret
prior art invention and the later invention to a single applicant,
at the time each was filed. Furthermore, it makes a distinction
between apphing the referance for novelty-defeating purposes
and for cbvicusness purposes.

Additionally, LS. law includes terminal disclaimers. Should
the zame inventor claim the same invention twice, this is abso-
lutely prohibited as being statutory double-patanting. On the
other hand, should the applicant be claiming an imention that
iz obwviows over a praviously disclosed invention, such would
ba considened obvious double- patenting and would require
a terminal disclaimer so that both patents must remained
owned by the same inventive entity or its assignes and would
terminate at the same time to a&void any extension of the patent
grant beyond the expiration date of the patent issuing from
the ariginal invention.

Shown below in Fig. § is U.5. application of secret prior ant
applied against the same imventor. In this case, there would
actually be no application of the secret prior art against the
irventor himsell. However, a terminal disclaimer would be re-

0104 Copyright @ 2004 by The Bureau of Mational Affairs, Inc. WIPR [55M 0852-T613 H
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quired even though the secret pror art is not a reference. (Itis
understood that the same invention is not being claimed twice,
namely it is not being claimed in the first application, althowgh
itis disclozed in that first application).

F1G 6 — 5. applying Secret Frior Art agsenat same imentaor

Dieclosure
Inwentor 1 ABC
Irvegrior 1 - Claime B - Patent
Invenior 1-  Claims B - Patent TErmrinal
Declaimes
Imeerior 1 - Claims BD - Patant

In connection with applying the zecret prior artwhere there are
different imventive entities of claims in the later application come-
pared with the first application, althowgh at the time of their
respective iventions all inventors had an obligation to assign
to thie same assignee, a different situation occurs. In this case,
if the same invention is disclozed in the secret prior art, the
secret prior art will be applied for novelty purposes. In this
case, no patent will issue unless the second inventive entity
was the same inventive entity of the invention disclosed in the
first application.

However, the secret prior art will not be applied for obvious-

ness purposes, since U.S. law has been changed to acknowl-
edge the fact that groups work together, and therefore one
inventor may learm an invention from another and improve
upon it within the same group, working for the same com-
pary, and therafore the company should not be deprived of
thoee inventions coming fram the group when one inventor
improves upon the cther,

Accordingly, applyving secret prior art in the L2 against the
same assignes but different inventors will result in the follow-
ing as shiownin Fig. 7.

FIG T - U5, applying Secret Pnor Art sgainst different imsentare bt
COMMan aseignes

Dieclosure

Applicant 1
(Inwentor X}

AB.C =

Claime B - Mo Patent

Applcant 1
{Irmeantar ¥

Brrnimal

Apphcand 1 Claima B°

{Imvantar ¥

Apphcand 1 ClaimaBD - Palent ——je

{Irmsantar ¥

- Patent —3 b imes

ll. Logical Inconsistencies With Existing Approaches

Although each of the European, Japanese, and LS. ap-
proaches provides a workable system, there are logical in-
consistencies with each of these systems producing contra-
dictions and logicalty difficult results.

By way of example, the European approach fails to provide
adequate protection to an applicant who comes up with a
basicidea. Since the secrat pricr art will onky Be utilized against
third parties for "photographic novelty” 1o the extent the first
applicant makes a basic contribution, a later applicant can
come along and make a very slight or equivalent modification
or substitution and get his own patent.” Sometimes this can
deprive the original applicant of any of the practical, commaer-
cial benefits of his first invention.

Ezpecially in a first-to-file system, where there is a rush to get
the application on file, there may not be adequate time to
include every vanation. However, once the first applicant files
the application, he locks in hiz nghts. Although he had bean
the first to file for the invention, someone else may Come up
with a very minor change and gain independent patent nghts
of a much maore significantty commercial invention.

Furthermore, limiting the applicant o the specific wording of
the patent application places his invention as the “sacrficial
lamb” to the linguistic capabiliies of a patent attormey. Since
Europe only precludes " photographic novelty” to the extent
the patent attorney used a particular word or phraze rather
than a different phrase, someons with a shightly different word-
ing would be able to get an independent patent thwarting the
rights of the true first-to-file inventor.

Additionally, while the applicant imself can always file dvisionals
and claim all aspects of his criginal disclosure to the exdent of
the linguistic capabilities of the patent attomey, should he fail to
do 2o until grant of his first application as a result of zelf-colli-
sion, he i precluded from recoverning what he onginally dis-
closed should he file a 2econd application. If he filed the divi-
sional shortly before grant, he would be able to cover what ha
had disclosed. If he files it after grant, he is now precluded,
although hewas the cne who onginally disclosed it

Additionally, since the European and Japanese approaches
do not have terminal disclaimers, although it s not an identical
invention as dizclosed, the public iz subjected to extending
the monopacly for what are essentially minor variations of the
same inventicn, because "photographic novelty™ will not pre-
vent the same applicant from extending the monopoly with
minor variations. This problem would be further exacerbated
if there were 1o be a grace period where the applicant's own
publicationwould not be prior art against the apglicant for the
time limit of the grace period.

The U_S. system likewise presents logical inconsistencies.
Under the LS. system, a “secret prior art” iz utilized and
combined with other references, in some cases also other
"mecret prior art”. This is effectively saving that cne skilled in
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the artweould find it cowicus to take what is not known to amone
publichy and combine itwith something ekse which is known or
evan not known to armyone publicly, inorder to make the inven-
tion obvious on the date the second application was filed.

In truth, the only one privy 1o the "obvious combination” of
two items of “secret prior at” is the patent examiner, who
miust decide what is obvious to one of ordinary skill in the art
and not be that skilled artisan himsali.

Furthermaore, the anomaly of applying the U5, law against
imventors, as compared 1o applicants, alzo prezsents incon-
sistencies. Should there be a common applicant (assignea)
with different inventors, no patent will issue if it was prestously
disclosed (applying 102(e)) but a patent will issue on an obwi-
ous vanant (not applying 102(=)/103), as the group works
togethar. The law thus recognizes a group working together
but not a patent attorney wiiting an application based upon
the work of the group and incorpaorating miore than one idea,
although not claiming it

Moreover, the "working group” concegt fails if the working
group is a corporation and a university that work in joint de-
velopment, two corporations working in joint development,
elc. Innovation often occurs where two different legal entities
not under comman control are engaged in research and de-
velopment.

Accordingly, althcugh all of the vanous existing systems have
functioned and operate effectively, none of them provides a
perfect logic to all aspects of utilizing "secret prior art”.

IV. New Proposal For Applying Secret Prior Art

Although, ina hammonzed treaty, any of the existing approaches
could be utilized as the accepted standard, in order to do so
there would have 1o be full concessions on the part of one
approach to accept the other approach. While concessions
are always avallable in negotiating harmonization treaties, come-
promise often is preferable. However, in compromising, what
is often done is to take one of the existing approaches and
“tailor” or modify it in certain aspects.

As has been frequently pointed out, an existing approach may
have been proven effective for many years. It ig built on nu-
miercus other intertwined aspects. "Tinkenng™ with one as-
pect and modifying it often has detnmental effects on another
azpect, and it s not that easy to take an existing approach and
sirnply modify it in one or two aspects. It s often preferable to
come up with a totally new approach which provides a come-
promise in itz effect, and at the same time is one that can be
accepted based upon logical principles of law and equity, and
faimess for all systems involved and their applicants.

In thiz regard, a new proposal is presented for dealing with
secret prior art which effectively provides a compromise and,
atthe same ime, provides a new approach which differs from
all existing approaches. The new approach is based upon
applying the whaole contents of secret prior art for what is
referred to as “enlarged novelty” purposes . ® To some extent,

itis not a new concept but reverts back to an old understand-
ing of the concept of novelly.

For example, under the German naticnal patent system thizisa
concept of novelty, which covers all that one skilled in the art
usually understands from a document and which is broader
than the photographic novelty approach that is cumently being
utilized by the Eurcpean Patent Office and by most of itz Meme-
bar States. By way of example, if a genenc invention is dis-
closed in the secret prics art, it should preciude a subsequent
application from covering a species not particularty identified
within thie generic disclosure (unless the “species” is in the
nature of a "selection” which could give rise to patentability).

Likewize, later equivalents should be precluded. Later well-
known substitutes should be precluded. Anything that would
b well known to one skilled in the art reading the oniginal
disclosure should also be precluded. Thus, the first disclo-
sure should not only provide novelty-defeating from a "pho-
tographic”™ viewpaoint, but from an "enlarged novelly™ view-
point. To some extent, this iz similar (although perhaps
broader) than the present Japanese understanding of “now-
elty”. Moreover, this German concept of novelty is similar to
the Amencan concept of “inherency” found in a single prior
art referance.

To the extent that the second inventor can show that his par-
ticular species, equivalent, substibute, ete. would not have been
within the onginal "enlarged” disclosure, as it provides unesx-
pected benefits, unusual results, or the like, he may present
arguments to overcome such secret prior art rejection. Also,
as the secret prior art can cnly be used for novelty (enlarged)
defeating purpozes, it cannot be combined with any other
reference or any other matenal to provide an chvicusness
type rejection.

By way of example, Fig. Bindicates schematically what consti-
tutes the "enlarged novelty” bevond the " photographic novelty”
of thi secret prior art Reference A and the potential for combin-
ing it with other references to provide an "olbwiousness” rejec-
tion from that Reference A_ It s only the "enlarged novelty” that
would be utilized for applying such secret pricr art.
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Conceptually, the approach of using the “enlarged” novelty
for applying secret pror art is to give the full benefit of the
imeention to the imentorwho iz the first to file. although he may
have rushed to file his application first, and his patent attormey
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may have used specific words, he should still be entitled to the
full benafit of his invention. Thus, to the extent that he covered
agenerc concept and sted some but not all species, some-
one else should not be able to come up with another species
falling within the generic class and get & separate patant on it
{except for the "selection” concept indicated abowve, which
should be held to high standards of proof).

Likewise, although he may have described his invention and
given some examples, someone else should not be abla to
come up with one other equivalent or well-known substitute
and get a separate patent on that. The inventor should be
given the full breadth of his invention and be able to stop
others from getting patants on arything faling within the scope
of s invention. However, he should not be able to stop oth-
ars from making use of his invention and combining it with
cther independent ideas. Thus, he should not be able to utilize
his secret prior art for obviousness purposes whereit is nec-
essary to combine the secret prior art with other references.

Inconnection with applying “secret prior art” inan "enlarged”
novelty approach, the result applying it against third parties
would be as shown in Fig. 9 as follows.

FIG 9 - Applying Sacret Prior Arl egeinst another applicent in
Enlerged Movelty” eystem

Dizclosurs
Applicant 1 & B C
Applicant 2 - Clesma B - Mo Fatent
Applicent 2 - Claime B* - Mo Fatent
Applicant 2 - Claime BD - Patent

It should be noted that the effective result of using the “en-
larged novelty” approach iz effectively a compromise be-
mwean the European approach (Fig. 1) and the LS. approach
{Fig. 3}, and rather similar to the Japanese approach (Fig. 2).

[tis alzo believed that this same “enlarged novelty” concept
can be utilized in connection with the applicant himseli. The
applicant should be abha to ultimately claim anything disclosed
in his first application from an "enlarged” viewpoint. Specifi-
cally, the applicant should be able to claim koth his *photo-
graphic” disclosure and an "enlarged” version of that disclo-
aure in his second application.

Furthermere, it should not make a difference whether it is the inven-
tor himeel who filed the second application orwhather itis another
irventor within the same applicant group. So long as both inven-
tors wizre part of the applicant, inthe seree that they had an obliga-
tion to assign it to the same applcant, we must recognize the
group aspect of inventions and grant patents to the applicant
whether the invention was disclosed in the first application and
claimed in the second, or claimed in the first, 5o long as the true
inventor is named in the applcation claiming his invention.

Hewever, in all fairness to the public, in cases where it is a
common applicant that is working with members of a single
group expanding the invention, a terminal disclaimer should
beapplied. Howaver, such terminal disclaimer should only be
limited to the "enlarged novelty™ of the imention, not toany-
thing that results from obwious advances of the invention.

Accordingly, in the proposed system the following Fig. 10
wiould result when applying secret prior art against an appli-
cant, regardiess of who is the inventor.

FIGE 10 - Applying Sacret Pror Art against diferent inveniors but
COMMcn SEsignas
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It will be noted that this approach again results ina comgro-
mise batween Japan, Europe, and the U_S. It provides anti-
colision features, terminal disclaimer features, equates appli-
cants and inventors, and provides a logical and equitable
compromisad system.

Conclusion

Itis therefore =een that using the "enlarged novelty” approach
for applying secret prior art, bath against other applicants
and in connaction with the applicant himself, there is provided
a new compromise type of system that provides a logical
and equitable approach to the applicant, other inventors, and
the public at large. It also happens to provide a mid-way
position batween the existing approaches curently employed
inJapan, Europe, and the United States.

Furthermore, it avoids the necessity of “tinkering” with any
exisling approach which may cause problems, and instead
comes up with a new overall approach. Also, it avoids the
political problem of having any one country or region “con-
ceding” to the approach of the other, but instead creates a
totally new approach and consistent logic to reach an affec-
tive compromise position.
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In the examples that follow, “disclosure & B, " means that
the application discloses these three inventions but does not
claim them. “Claims B” means that the application claims
imvention B. “Claim B'™ means the application claims an
imeention shghtly different than invention B disclosed. “Claims
BD™ means the application combines invention B with an-
ather known idea such that the combination BD ie an obwi-
ous vanation of B but requires combdning the teaching of B
with ancther reference.

The Japanese information has been provided by Shinji Kato,
Japanese Patent Attorney, Partner of PROSPEC Patent Finm,
Tokyo Branch Odfice, Japan.

In the USA only, the applicant is the imventor, not an as-
aignes of the inventor. Because inventorship can vary from
claim to claim, the “inventive entity” of each claim needs
identification in both the prior application and the later appli-
cabion for prior art purposes.

The later applicant’ s work is done and filed without knowl-
edge of the earlier applicant’s work. But in rapidly emerging
technologies, parallel innovation paths often occur

In some mespects this concept has been suggested infor-
mally in the past. Among those who had considerad this
concept in the past, in addition to the authors of this paper,
was Mike Pantuliano of Clifford Chance. On behali of the
IIFS at the London “Roundiable” of MGOs on Movember
10 and 11, 2003, he advanced, in general terms, the pro-
posal being formally presented here in this paper. He also
endorsed the notion that under an “enlarged novelty” con-
cept, for citation purposes a first-filed, later published ap-
plication would not be combinable with other known or
unknown references. His proposal was submitted onby with
respect to the application of secrat prior art to third parties.
However, in this paper it is now extended to apply also with
respect to an applicant.
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