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1. En su novena sesion, celebrada del 7 al 11 de mayo de 2012, el Comité de Desarrollo y
Propiedad Intelectual (CDIP) examind el documento CDIP/9/11. Con respecto al parrafo 2.c)
de ese documento, el Comité debatié sobre cuatro temas que podrian abordarse en un futuro
documento sobre las flexibilidades en materia de patentes.

2. El Comité pidi6é a la Secretaria que facilitara informacién acerca de esos cuatro temas y
que invitara a los Estados miembros a que comunicaran sus observaciones antes del 31 de
agosto de 2012.

3. El presente documento contiene la informacién solicitada y las observaciones recibidas
de los Estados miembros.

4. Se invita al Comité a examinar
la informacion contenida en el presente
documento.
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INTRODUCCION

1. En el contexto de los debates sobre la recomendacion 14 de la Agenda para el Desarrollo
en la sexta sesion del Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP), celebrada del 7

al 11 de mayo de 2012, los Estados miembros examinaron el documento CDIP/9/11 sobre la
labor futura sobre las flexibilidades. Con respecto al parrafo 2.c), el Comité examiné cuatro
temas relacionados con las flexibilidades en materia de patentes como posible objeto del
proximo documento que prepare la Secretaria. El Comité acordd pedir a la Secretaria que
proporcionara informacion sobre los temas mencionados supra y también que solicitara a los
Estados miembros que enviaran observaciones.

2.  Enrespuesta a la peticidon del Comité, la Secretaria:

i) Invité a los Estados miembros del Comité a que presentaran observaciones por
escrito sobre la lista de las cuatro flexibilidades en materia de patentes que figuran a
continuacién antes del 31 de agosto de 2012:

— el alcance de la exclusion de la patentabilidad de las plantas (articulo 27 del
Acuerdo sobre los ADPIC);

— flexibilidades con respecto a la patentabilidad, o la exclusion de la
patentabilidad, de las invenciones relacionadas con programas informaticos
(articulo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC);

— laflexibilidad de aplicar, o0 no, sanciones penales a la hora de hacer valer las
patentes (articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC);

— la medidas relativas a la seguridad que pueden dar lugar a una limitacion de
los derechos de patente (las llamadas “excepciones relativas a la seguridad”)
(articulo 73 del Acuerdo sobre los ADPIC).

i) Elaboro el presente documento, en el que se describe la labor previa sobre las
cuatros flexibilidades en materia de patentes enumeradas en el inciso i) en el seno del
Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), que contiene explicaciones
mas pormenorizadas sobre los ultimos dos puntos del parrafo i) supra. Se han incluido
las observaciones presentadas por los Estados miembros antes de la fecha sefialada en
el inciso i).

3.  Los debates del Comité sobre el presente documento deberian orientar a la Secretaria en
lo tocante al contenido de su proximo documento sobre flexibilidades en materia de patentes,
especialmente con respecto a las flexibilidades que se deberian abordar.

4, En lo concerniente a la labor futura y, en particular, a la lista de otras flexibilidades en
materia de patentes, el Comité convino en que esta cuestién deberia ser objeto de consultas
entre periodos de sesiones y que deberia adoptarse una decision en la undécima sesion del
CDIP, que se celebrara en 2013.
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l. INFORMACION RELATIVA A LA LABOR DEL COMITE PERMANENTE SOBRE EL
DERECHO DE PATENTES ACERCA DE LAS CUATRO FLEXIBILIDADES EN
MATERIA DE PATENTES

5. Afin de cumplir lo solicitado por el Comité, la Secretaria ha procedido a analizar los
documentos presentados en el SCP que contienen alguna referencia a los cuatro temas
propuestos para su estudio en un posible documento futuro sobre las flexibilidades en materia
de patentes. En la parte del presente documento que figura a continuacion se consignan los
resultados de esa investigacion:

A. ACERCA DEL ALCANCE DE LA EXCLUSION DE LA PATENTABILIDAD DE LAS
PLANTAS

SCP/12/3 Rev. 2: Informe sobre el sistema internacional de patentes

6. ElInforme sobre el sistema internacional de patentes (en lo sucesivo “el informe”) es un
documento exhaustivo, elaborado por la Secretaria de la OMPI para la duodécima sesion del
Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), que comprende varias cuestiones
relacionadas con el sistema internacional de patentes. La cuestion del alcance de la exclusién
de la patentabilidad de las plantas se examiné en varios capitulos.”

Anexo Il revisado del documento SCP/12/3 Rev. 2 (SCP/18/2)

7. En el Anexo Il del documento SCP/12/3 Rev. 2, que se ha actualizado peric')dicamente,2
se proporciona informacion exhaustiva. En el cuadro se presenta informacion sobre los paises
que excluyen las plantas de la materia patentable sin que necesariamente se explique el
alcance de tales exclusiones.

SCP/13/3: Estudio preliminar titulado “Exclusiones de la materia patentable y excepciones y
limitaciones a los derechos conferidos por las patentes”

8. Eldocumento SCP/13/3, preparado por la Secretaria de la OMPI, fue presentado en la
decimotercera sesion del SCP como estudio preliminar sobre la cuestion de las exclusiones de
la materia patentable y las excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las
patentes. La cuestidon de las exclusiones de la materia patentable se aborda a fondo desde el

Se mencionan el apartado c) del capitulo V, las normas basicas de patentabilidad y una lista limitada de
exclusiones de la materia patentable contenida en el articulo 27 del Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). También se
sefiala que los Miembros pueden establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del
Acuerdo sobre los ADPIC en el marco de su propio sistema y practica juridicos, y que el Acuerdo da
flexibilidad a los miembros para que disefien sus sistemas de patentes, ya que el Acuerdo no reglamenta
algunas cuestiones (como la definicion de invencion). En el apartado j) del capitulo VI se explica que, si bien
en el parrafo 1 del articulo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que, en principio, “todas las
invenciones” son materia patentable, la definicion del término “invencion” en las legislaciones nacionales no
es uniforme, dado que es reflejo de decisiones politicas de los paises en cuestiéon. A ese respecto, en ese
capitulo se examina cémo definen varios paises el término “invenciéon” de conformidad con la ley o leyes
aplicables. En este contexto, las politicas que se elijan en materia de exclusiones de la patentabilidad
conforme a los parrafos 2) y 3) del articulo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, comprendidas las exclusiones
relacionadas con las plantas, se detallan por medio de la enumeracién de esas disposiciones. Por su parte,
en el apartado m) del capitulo VI se informa al lector de los problemas sistémicos a los que se enfrenta el
Derecho de patentes cuando aparecen nuevas tecnologias. Se explica, entre otras cosas, que en los nuevos
ambitos de la tecnologia, incluidos el material bioldgico y los organismos vivos transgénicos, asi como en los
métodos de trabajo para los que se utilizan programas informaticos, no siempre es sencillo determinar si se
trata de una materia patentable.

La informacion actualizada mas recientemente figura en el documento SCP/18/2.
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punto de vista de su funcién y sus objetivos de politica, el marco juridico internacional® y las
disposiciones contenidas en las legislaciones nacionales e internacionales.*

SCP/15/3: Estudio de expertos sobre exclusiones de la materia patentable y excepciones y
limitaciones a los derechos conferidos por las patentes

9.  En este estudio se presenta un analisis exhaustivo y un examen de varias exclusiones y
excepciones previstas en el marco de leyes nacionales y regionales, asi como un analisis del
marco internacional de esas exclusiones y excepciones. La cuestion de las exclusiones de la
patentabilidad de las plantas y otras formas de vida se aborda fundamentalmente en el

Anexo Il del documento, cuyo titulo es “Biotecnologia”, preparado por los profesores Denis
Barbosa y Karin Grau-Kuntz. Los autores analizaron, entre otras cosas, las exclusiones
previstas en el articulo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, estudiaron varias exclusiones
relacionadas con los seres humanos, los animales y las plantas contenidas en leyes nacionales
y regionales, y examinaron la compleja relacién entre las patentes y los sistemas de proteccion
de las variedades vegetales, por ejemplo, con respecto a las excepciones para los agricultores
(el llamado “privilegio del agricultor”).®

10. En el capitulo Il del Anexo VI del estudio elaborado por los profesores Richard Gold y
Yann Joly se examina la manera en que las exclusiones de la patentabilidad pueden afectar a
la investigacion. A este respecto se han estudiado el marco juridico internacional,
especialmente el articulo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, los acuerdos regionales y las leyes
nacionales, incluidas las disposiciones y la jurisprudencia relacionadas con las exclusiones de
las plantas, las variedades vegetales y los procedimientos esencialmente biolégicos para la
produccién de plantas.

SCP/16/3 Rev.: Proyecto de cuestionario sobre excepciones vy limitaciones a los derechos
conferidos por las patentes; SCP/17/3: Respuestas al cuestionario sobre excepciones y
limitaciones a los derechos conferidos por las patentes; y SCP/18/3: Resefia general de las
respuestas al cuestionario sobre excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las

patentes

11. Con respecto a la seccidén | del cuestionario, el SCP recibié 73 respuestas al cuestionario,
en cada una de las cuales se sefialaba si en la ley o leyes aplicables se excluian las plantas de
la concesion de patentes y, de ser asi, el alcance de esa exclusion.

SCP/14/4 Rev. 2: Estudio preliminar titulado “La transferencia de tecnologia”

12. En este estudio preliminar se examina fundamentalmente la cuestion de la transferencia
de tecnologia. Con esa premisa, se analizan varias cuestiones, como los desafios en materia
de politicas, la funcion del sistema de patentes en la transferencia de tecnologia o el marco
juridico y las flexibilidades con que se cuenta en el sistema de patentes en lo tocante a la
transferencia de tecnologia. A ese respecto, en el apartado i) de la seccién D del capitulo VII
se menciona brevemente que, en el marco internacional vigente, se contemplan flexibilidades

3 Al analizar las normas internacionales en vigor, en el apartado d) del capitulo Il del estudio preliminar se

explica la manera en que se aborda la cuestion de las exclusiones de la materia patentable, comprendidas las
exclusiones relacionadas con las plantas, en los tratados internacionales, como el Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial, el Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT) y el Acuerdo
sobre los ADPIC.

En el inciso iii) del apartado e) del capitulo Il, titulado “Invenciones relativas a plantas y animales”, se ofrece
un panorama de las legislaciones nacionales e internacionales en lo concerniente a las exclusiones de la
materia patentable de las invenciones relacionadas con las plantas y los animales, el cual comprende un
analisis del alcance de esas exclusiones.

Ademas, en la parte B del capitulo | del Anexo |, el profesor Lionel Bently analiza la evolucién histérica de las
exclusiones y de la normalizacion regional e internacional. Examina, entre otras cosas, los parrafos 1), 2) y 3)
del articulo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC y extrae algunas conclusiones sobre el efecto que tienen las
flexibilidades contenidas en esa disposicion en la normalizacion de la legislacion nacional y regional.
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en cuanto a la exclusion de la materia patentable de determinadas tecnologias y, por

consiguiente, en un gran numero de paises no se consideran patentables las plantas, los
animales y los programas informaticos.

B. ACERCA DE LA PATENTABILIDAD, O LA EXCLUSION DE LA PATENTABILIDAD, DE
LAS INVENCIONES RELACIONADAS CON PROGRAMAS INFORMATICOS

SCP/12/3 Rev. 2: Informe sobre el sistema internacional de patentes

13. En el marco del debate acerca del alcance del término “invencion” en el apartado j) del
capitulo VI de este informe, se afirma que una de las diferencias en las legislaciones nacionales
con respecto a este término es que, en la mayoria de los paises, el concepto de invencidn
comprende en cierta medida un caracter técnico o ideas técnicas, mientras que, en otros, los
aspectos técnicos no constituyen un requisito para la patentabilidad de la materia.®

Anexo |l revisado del documento SCP/12/3 Rev. 2 (SCP/18/2)

14. El cuadro del Anexo Il contiene informacién acerca de los paises que excluyen de la
patentabilidad las invenciones relacionadas con programas informaticos.’

SCP/13/3: Estudio preliminar titulado “Exclusiones de la materia patentable y excepciones y
limitaciones a los derechos conferidos por las patentes”

15. Ademas de la observacion hecha en el parrafo 8) del presente documento, en el analisis
de las normas internacionales existentes en materia de exclusiones, cabe sefalar que el PCT
permite que las Administraciones (una Administracion encargada de la busqueda internacional
o una Administracion encargada del examen preliminar internacional) no lleven a cabo una
busqueda internacional o un examen preliminar internacional respecto de determinadas
categorias de materias, incluidos los programas informaticos, en la medida en que la
Administracién internacional no disponga de los medios necesarios para proceder a la
busqueda del estado de la técnica o para llevar a cabo un examen preliminar internacional en
relacion con esos programas.

SCP/15/3: Estudio de expertos sobre exclusiones de la materia patentable y excepciones vy
limitaciones a los derechos conferidos por las patentes

16. La patentabilidad de las invenciones relacionadas con programas informaticos ha sido
objeto de examen fundamentalmente en el Anexo Il de este documento, que lleva por titulo “La
exclusion de los programas informaticos de la materia patentable”, preparado por el profesor
Brad Sherman. Su autor analiza, entre otras cosas, los motivos de la exclusion de los
programas informaticos de la materia patentable, examina las particularidades propias de los
programas informaticos y de las invenciones implementadas por programas informaticos, y
aborda varias modalidades empleadas por distintas jurisdicciones para excluir los programas
informaticos de la materia patentable. Ademas, en la parte B del capitulo |, el profesor Lionel
Bently explica que, aunque en el articulo 27 se prevé la obligacién de que las patentes puedan
obtenerse en todos los campos de la tecnologia, no se define el término “tecnologia”. Con esa

Con respecto a las invenciones implementadas por programas informaticos, en el apartado m) del capitulo VI,
ademas de la observacion hecha en el parrafo 4 del presente documento, se examina el efecto de la
proteccion de los programas informaticos en la competencia en este ambito, asi como en el desarrollo de
modelos de cddigo abierto.

Ademas, en el Anexo Il del documento SCP/12/3 Rev. 2, se proporciona informacién sobre los paises que
excluyen de la materia patentable los métodos matematicos y/o los planes, las reglas y los métodos para el
ejercicio de actividades intelectuales. Si bien es posible que la interpretacion de esos términos varie en las
distintas jurisdicciones, en algunas puede que se excluyan los programas informaticos debido a que estan
comprendidos en el alcance de esos términos.
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premisa, el autor se ocupa de la cuestidon de si ciertas materias patentables pueden excluirse
de la patentabilidad sobre la base de que no son “tecnoldgicas”, “técnicas” o “invenciones”, y
expone su opinidn sobre como deberia interpretarse esta disposicion del Acuerdo sobre los

ADPIC.

SCP/16/3 Rev.: Proyecto de cuestionario sobre excepciones vy limitaciones a los derechos
conferidos por las patentes; SCP/17/3: Respuestas al cuestionario sobre excepciones y
limitaciones a los derechos conferidos por las patentes; y SCP/18/3: Resefia general de las
respuestas al cuestionario sobre excepciones vy limitaciones a los derechos conferidos por las

patentes

17. En las respuestas al cuestionario se indicaban, entre otras cosas, si en la ley o leyes
aplicables se excluian de la patentabilidad las invenciones relacionadas con programas
informaticos y, en caso de que asi fuera, el alcance de esa exclusion.

SCP/14/4 Rev. 2: Estudio preliminar titulado “La transferencia de tecnologia”

18. Se ha prestado atencién a esta cuestion en el apartado i) de la seccién D del capitulo VI,
titulado “Exclusiones de la materia patentable”.

C. ACERCA DE LAS SANCIONES PENALES EN LA OBSERVANCIA DE LAS PATENTES
(ARTICULO 61 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC)

19. Esta cuestidon no se ha examinado en el SCP. Sin embargo, se ha hecho referencia a ella
en algunos documentos presentados en el Comité Asesor sobre Observancia,® aunque la
cuestion no se ha tratado pormenorizadamente y no se han abordado las opciones en materia
de politicas para su aplicacion.

D. ACERCA DE LAS MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD NACIONAL (LAS
LLAMADAS “EXCEPCIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD)

Anexo |l revisado del documento SCP/12/3 Rev. 2 (SCP/18/2)

20. El cuadro del Anexo Il contiene informacion sobre los paises que excluyen los métodos
y/o productos nucleares de la patentabilidad.

SCP/13/3: Estudio preliminar titulado “Exclusiones de la materia patentable y excepciones y
limitaciones a los derechos conferidos por las patentes”

21. En el apartado €) del capitulo Il del estudio preliminar se enumeran ciertas categorias de
materias que estan excluidas de la materia patentable en numerosos paises. También se
examina el alcance de esas exclusiones en las legislaciones nacionales y regionales. En el
apartado iv) de ese capitulo, que se titula “Invenciones que afectan a la seguridad nacional”, se
menciona, en general, que, en algunos paises, las invenciones que afectan a la seguridad
nacional 0, mas concretamente, las invenciones relativas a procesos y productos nucleares
estan excluidas de la materia patentable.

En los documentos siguientes se menciona especificamente las sanciones penales respecto de las patentes:
WIPO/ACE/4/3 (pags. 15y 16); WIPO/ACE/5/6 (pag. 21); y WIPO/ACE/5/10 (pags. 11y 23 a 26). Este
ultimo se ha preparado tiendo en cuenta la recomendacion 45 de la Agenda para el Desarrollo de la OMPI.
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SCP/15/3: Estudio de expertos sobre exclusiones de la materia patentable y excepciones y
limitaciones a los derechos conferidos por las patentes

22. En el apartado B del capitulo |, el profesor Lionel Bently hace referencia al articulo 73 del
Acuerdo sobre los ADPIC al mencionar esa disposicion y enumerar los paises que contemplan
exclusiones relacionadas con los métodos y productos nucleares.

E. RESUMEN

23. En sintesis, parece que las dos primeras flexibilidades propuestas han sido examinadas,
en parte, por el SCP, en tanto que las dos ultimas a penas han recibido atencion.

ll.  COMPILACION DE OBSERVACIONES ESCRITAS PRESENTADAS POR LOS
ESTADOS MIEMBROS ANTES DEL 31 DE AGOSTO DE 2012

A. BELARUS

24. De conformidad con la Ley de la Republica de Belarus, de 16 de diciembre 2002, de
Patentes de Invencién, Modelos de Utilidad y Disefios Industriales (en lo sucesivo, la Ley de 16
de diciembre de 2002), no se consideraran las variedades vegetales como invenciones a los
efectos de la concesion de proteccion juridica. En cambio, los medios de fitomejoramiento si
podran ser patentados como invenciones.

25. Ademas, la proteccidn juridica de las variedades vegetales en la Republica de Belarus se
concede en el marco de una legislacion especial, en particular la Ley de la Republica de
Belarus No. 3725-XIll, de 13 de abril 1995, sobre las Patentes para las Obtenciones Vegetales.
Con arreglo a lo dispuesto en esa ley, el Estado concedera proteccion respecto de una
variedad vegetal si ésta es nueva, distinta, homogénea y estable. El Estado protegera el
derecho de obtencion vegetal y lo certificara por medio de una patente. La patente tendra una
vigencia de 25 afos a contar desde la fecha de inscripcion de la variedad en el Registro Estatal
de Variedades Vegetales Susceptibles de Proteccion de la Republica de Belarus. El alcance
de la proteccién juridica de una variedad estara determinado por su descripcion oficial,
contenida en el Registro Estatal de Variedades Vegetales Susceptibles de Proteccion de la
Republica de Belarus.

26. Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 16 de diciembre de 2002, los algoritmos y los
programas informaticos no se consideraran invenciones. En ese sentido, la posibilidad de
incluir esa materia en las invenciones se excluira sélo cuando una solicitud de concesion de
patente respecto de una invencion esté relacionada exclusivamente con esa materia en si
misma.

27. Con respecto al patentamiento, la flexibilidad reside en que un algoritmo de un programa
podra protegerse como medio para llegar a una invenciéon. En ese caso, el algoritmo debera
presentarse no como un lenguaje de programacion, sino como etapas de lo que se hace para
producirlo. Es imprescindible que cada uno de esos algoritmos cuente con graficas o
diagramas de su produccion.

28. De conformidad con el Codigo Penal de la Republica de Belarus, la divulgacion ilegal u
otros usos ilicitos de la materia protegida por un derecho de propiedad industrial, que tenga
lugar en el plazo de 12 meses a contar desde la imposicién de una sancién administrativa por
esa infraccion o por la percepcién de una gran suma, se castigara con trabajo comunitario, una
multa o la restriccién de la libertad durante un periodo de hasta tres meses, o con la privacion
de libertad durante un periodo de hasta dos afos. Esa reincidencia en una conducta delictiva,
ya sea por parte de un grupo de personas mediante acuerdo previo, ya sea por parte de un


http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=10075
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=10075
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=10090
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=10090
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funcionario en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales, asi como los delitos que
ocasionen un grave perjuicio, se castigaran con una multa o la detencién durante un periodo de
hasta seis meses, la restriccion de la libertad durante un periodo de hasta cinco afios o la
privacion de libertad durante un periodo similar.

29. El procedimiento para la concesion de proteccion juridica a las invenciones, los modelos
de utilidad y los disefios industriales declarados secretos conforme a lo dispuesto en el
procedimiento establecido, y el procedimiento para el tratamiento de las invenciones, los
modelos de utilidad y los disefios industriales declarados secretos, se estableceran conforme a
lo dispuesto en el Reglamento sobre inventos, modelos de utilidad y disefios industriales
secretos, aprobado en virtud del Decreto del Consejo de Ministros de la Republica de Belarus
No. 900, de 2 de julio de 2003. De conformidad con ese reglamento, cuando se adopte la
decisidon de conceder al autor de la invencién, del modelo de utilidad o del disefio industrial
declarados secretos una patente de invencién, de modelo de utilidad o de disefo industrial, se
certificara su autoria y, sobre esa base, su autor tendra derecho a una compensacion y una
remuneracion. La concesion de una patente para una invencién, un modelo de utilidad o un
diseno industrial declarados secretos quedara suspendida durante el tiempo de vigencia de las
restricciones sobre la divulgacion de la informacion contenida en la solicitud y se informara en
ese sentido al solicitante. El organismo autorizado que tomé la decision de clasificar como
secreto de Estado la informacién contenida en una solicitud de patente para una invencion, un
modelo de utilidad o un diseno industrial, asi como el uso de la invencion, el modelo de utilidad
o el disefio industrial declarados secretos, debera especificar el periodo de vigencia de las
restricciones aplicadas a esa informacion. El solicitante de una patente para una invencion, un
modelo de utilidad o un disefio industrial declarados secretos, o su autor, o los
derechohabientes de éstos, con respecto a los cuales se ha suspendido la concesion de una
patente, tendran derecho a una indemnizacién por las pérdidas que se deriven de la imposicion
de restricciones a la divulgacion de la informacién contenida en la solicitud, y a percibir una
remuneracion por el uso de una invencion, un modelo de utilidad o un disefo industrial
declarados secretos.

30. Por consiguiente, de conformidad con las disposiciones de los articulos 27, 61 y 73 del
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC), celebrado en Marrakech el 15 de abril de 1994, en la legislacion de la
Republica de Belarus se establecen flexibilidades en materia de patentes.

B. SUDAFRICA

Alcance de la exclusion de la patentabilidad de las plantas (articulo 27 del Acuerdo sobre los

ADPIC):

31. Enlo tocante a la Ley de Patentes No. 57 de 1978 actualmente en vigor en Sudafrica, el
alcance de las invenciones patentables se determina por oposicién con arreglo a lo dispuesto
en el articulo 25 de esa ley. Las partes del articulo 25 que figuran a continuacién en negrita
estan relacionadas con las plantas:

“Invenciones patentables

25.1) A reserva de las disposiciones del presente articulo, podra concederse una patente
para toda nueva invencion que suponga alguna actividad inventiva y que sea susceptible
de ser utilizada o aplicada en la esfera del comercio, la industria o la agricultura.

2)  Todo lo que consista en:

a) un descubrimiento;
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b) una teoria cientifica;
C) un método matematico;
d) una obra literaria, teatral, musical o artistica o cualquier otra creacion estética;

€e) un sistema, norma o método para el ejercicio de actividades intelectuales, de
juego o econdémicas;

f) un programa informatico; o

g) la presentacion de informacion, no sera una invencion a efectos de esta Ley.

3) A efectos de esta Ley, las disposiciones del parrafo 2) impiden tratar como
invencion, unicamente en la medida en la que una patente o una solicitud de patente
hagan referencia a ello como tal, todo lo anteriormente indicado.

4) No se concedera una patente:

a) para las invenciones de cuya publicacion o explotacién cabria generalmente
esperar un estimulo para las conductas ofensivas o inmorales; o

b) paratodavariedad vegetal o raza animal o para todo proceso
esencialmente biolégico para la produccién de animales o plantes, que no sea
un proceso microbioldgico o el producto de dicho proceso.

5)  Se considerara que una invencion es nueva si no forma parte del estado de la
técnica inmediatamente antes de la fecha de prioridad de esa invencion.

[El parrafo 5) fue sustituido por el apartado a) del articulo 31 de la Ley No. 38 de 1997 .]

6) El estado de la técnica comprende toda materia (ya sea un producto o un proceso,
la informacion sobre ese producto o proceso, o cualquier otro elemento) que se haya
puesto a disposicion del publico (en la Republica o en otro lugar) por medio de una
descripcion escrita o verbal, el uso o de cualquier otra manera.

7)  El estado de la técnica también comprendera la materia contenida en una solicitud,
abierta a inspeccién publica, a pesar de que la solicitud se presentara en la oficina de
patentes y quedara abierta a inspeccion publica en la fecha de prioridad de la invencion
pertinente o posteriormente a esa fecha, si:

a) la materia contenida figuraba en esa solicitud, tanto en la forma en que se
presentd como en la forma en que quedo abierta a inspeccion publica; y

b) la fecha de prioridad de esa materia es anterior a la fecha de la invencion.
[El parrafo 7) fue sustituido por el apartado b) del articulo 31 de la Ley No. 38
de 1997.]

8) También se considerara que forma parte del estado de la técnica a los fines del
apartado 5) toda invencion utilizada en secreto o a escala comercial dentro de la
Republica.

9) Cuando la invencion consista en una sustancia o0 compuesto para uso en un
método de tratamiento quirdrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, o de
diagnéstico aplicado al cuerpo humano o animal, el hecho de que la sustancia o el
compuesto forme parte del estado de la técnica inmediatamente antes de la fecha de
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prioridad de la invencion no impedira que se conceda una patente para esa invencion si
el uso de la sustancia o el compuesto en cualquiera de esos métodos no forma parte del
estado de la técnica en esa fecha.

[El parrafo 9) fue sustituido por el apartado c) del articulo 31 de la Ley No. 38 de 1997.]

10) A reserva de las disposiciones del apartado 6) del articulo 39, se considerara que
una invenciéon supone una actividad inventiva si no es evidente para una persona versada
en la técnica, en lo concerniente a toda materia que forme, inmediatamente antes de la
fecha de prioridad de la invencion, parte del estado de la técnica en virtud solamente de
lo dispuesto en el parrafo 6) (y sin tener en cuenta los parrafos 7) y 8)).

[El parrafo 10) fue sustituido por el apartado d) del articulo 31 de la Ley No. 38 de 1997 .]

11) Lainvencion de un método de tratamiento quirdrgico o terapéutico del cuerpo
humano o animal, o de un método de diagndstico aplicado al cuerpo humano o animal, no
se considerara susceptible de aplicacion comercial, industrial ni agraria.

12) Lo dispuesto en el parrafo 11) no impedira que un producto consistente en una
substancia o compuesto pueda ser susceptible de utilizacién o aplicacién comercial,
industrial o agraria por el mero hecho de que haya sido inventado para ser utilizado en la
puesta en practica de tales métodos”.

32. Sin embargo, hay legislacion sui generis en vigor en Sudafrica que protege las variedades
vegetales, a saber: la Ley No. 15 de 1976 sobre los derechos de obtentores de variedades
vegetales:

“2.1) Esta ley se aplicara a toda variedad de cualquier clase prescrita de planta si es
nueva, distinta, homogénea y estable.

2)  Se considerara que una variedad en el sentido mencionado en el apartado 1) es:

a) nueva si el material de reproduccion o de multiplicacion o un producto de
cosecha de la variedad, no ha sido vendido o entregado a terceros de alguna otra
manera, por el obtentor, o con el consentimiento del obtentor, a los fines de la
explotacion de la variedad:

i) en la Republica, desde hace mas de un afo; y

i) en un pais miembro del Convenio o en un pais miembro del Acuerdo, en
el caso de:

aa) variedades de vifias y arboles, por un periodo superior a seis
anos; u

bb) otras variedades, por un periodo superior a cuatro afos,
antes de la fecha de presentacion de la solicitud de un derecho de
obtentor;

b) distinta si, en la fecha de presentacion de la solicitud de un derecho de
obtentor, se distingue claramente de cualquier otra variedad cuya existencia, en la
fecha de presentacion de la solicitud, sea notoriamente conocida;

c) homogénea si, a reserva de la variacion previsible habida cuenta de las
particularidades de su reproduccién o multiplicacion, es suficientemente
homogénea en las caracteristicas de la variedad de que se trate;
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d) estable si sus caracteres se mantienen inalterados después de
reproducciones o multiplicaciones sucesivas 0, en caso de un ciclo particular de
reproducciones o de multiplicaciones, al final de cada ciclo.

3) Si la aplicacion de esta Ley se hace extensiva a una variedad vegetal a la que
previamente no se aplicara esta Ley, o cualquier otra ley derogada por ésta, la Oficina de
Registro podra considerar que una variedad de esa planta que existia en el momento de
ampliar el alcance de la Ley, es nueva a los fines del parrafo 2)a), a pesar de que el
material de reproduccion o de multiplicacién, o un producto de cosecha de la variedad,
haya sido vendido o entregado a terceros antes de los plazos senalados en ese parrafo.

4) Si la presentacion, en cualquier pais, de una solicitud de concesién de un derecho
de obtentor respecto de una variedad, o una solicitud de inscripcidn de esa variedad en
un registro oficial de variedades, concluye con la concesion del derecho de obtentor o la
inscripcion de esa otra variedad en el registro oficial de variedades del pais en cuestion,
también se considerara que la existencia de esa variedad ha sido notoriamente conocida
a partir de la fecha de la solicitud a los fines del parrafo 2.b).

[El articulo 2 fue modificado en virtud del articulo 2 de la Ley No. 5 de 1980 y sustituido
por el articulo 2 de la Ley No. 15 de 1996.]

33. Enlo concerniente a la Ley sobre los derechos de obtentor, se contemplan como
excepciones al derecho de obtentor los actos realizados en un marco privado con fines no
comerciales, los actos realizados a titulo experimental y los actos realizados a los fines de la
creaciéon de nuevas variedades. Podria usarse una variedad protegida para esos actos sin la
autorizacion del titular del derecho de obtentor. También se permite que los agricultores usen
con fines de reproduccion o de multiplicacién, en su propia explotacion, el producto de la
cosecha que hayan obtenido por el cultivo, en su propia explotacion, de la variedad protegida.

“1)  No obstante lo dispuesto en el articulo 33.a), un derecho de obtentor respecto de
una variedad obtenida de manera licita no se extiende a:

a) ningun acto realizado respecto de esa variedad en un marco privado con fines
no comerciales;

b)  ningun acto realizado respecto de esa variedad a titulo experimental;

C)  ningun acto realizado respecto de esa variedad a los fines de la creacion de
nuevas variedades y, salvo cuando sea aplicable el articulo 6.3), ningun acto
contemplado en los apartados 1) y 2) del articulo 6 respecto de esas otras
variedades; o

d) un agricultor que, en su propia explotacion, usa el producto de la cosecha
obtenida en esa explotacion de esa variedad a los fines de reproduccion o de
multiplicacién, siempre que el producto de la cosecha no sea usado a los fines de
reproduccion o de multiplicacion por ninguna otra persona que no sea ese
agricultor.

2) Ladisposicién contenida en el apartado 1)d) no se aplicara a las variedades de
multiplicacion vegetativa y sélo se aplicara de la manera prescrita”.

Flexibilidades con respecto a la patentabilidad, o la exclusién de la patentabilidad, de las
invenciones relacionadas con programas informaticos (articulo 27 del Acuerdo sobre los

ADPIC)

34. La exclusion de la patentabilidad de los programas informaticos se estipula en el
articulo 25 de la Ley de Patentes. Las partes de ese articulo que figuran en negrita estan
relacionadas con esa exclusion:
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“Invenciones patentables

25.1) Podra concederse una patente, a reserva de las disposiciones del presente articulo,
a toda nueva invencién que suponga una actividad inventiva y que sea susceptible de ser
utilizada o aplicada en la esfera del comercio, la industria o la agricultura.

2) Todo lo que consista en:
a) un descubrimiento;
b) una teoria cientifica;
C) un método matematico;
d) una obra literaria, teatral, musical o artistica o cualquier otra creacién estética;

e) un sistema, norma o método para el ejercicio de actividades intelectuales, de
juego o econdémicas;

f) un programa informatico; o

g) la presentacion de informacion,
no sera una invencion a efectos de esta Ley.

3) Alos efectos de esta ley, las disposiciones del parrafo 2) impiden tratar como
invencion, tnicamente en la medida en la que una patente o una solicitud de
patente hagan referencia a ello como tal, todo lo anteriormente indicado.

4)  No se concedera una patente:

a) parainvenciones de cuya publicacion o explotacién cabria generalmente
esperar un estimulo para las conductas ofensivas o inmorales; o

b) para toda variedad vegetal o raza animal, o para todo proceso esencialmente
bioldgico para la produccién de animales o plantas, que no sea un proceso
microbioldgico o el producto de dicho proceso.

5)  Se considerara que una invencion es nueva si no forma parte del estado de la
técnica existente inmediatamente antes de la fecha de prioridad de esa invencion.

[.T.

La flexibilidad de aplicar, o0 no, sanciones penales a la hora de hacer valer las patentes
(articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC)

35. EnlaLey de Patentes No. 57 de 1978 no se prevén sanciones penales en caso de
infraccion de una patente.

Medidas relativas a la seguridad que pueden dar lugar a una limitacion de los derechos de
patente (las llamadas “excepciones relativas a la sequridad”) (articulo 73 del Acuerdo sobre los

ADPIC)

36. Las disposiciones siguientes de la Ley de Patentes No. 57 de 1978 son pertinentes para
esta cuestion:

“CAPITULO XIV de la Ley de Patentes No. 57 de 1978
Adquisicién por el Estado de derechos respecto de invenciones y patentes

Adquisicién de una invencion o una patente por el Estado
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78. El Ministro podra adquirir en nombre del Estado, con arreglo a las condiciones que
puedan acordarse, cualquier invencién o patente.

Cesion de ciertas patentes al Estado

79.1) El propietario de una invencion relacionada con cualquier armamento, segun la
definicion que consta en el articulo 1 de la Ley de desarrollo y produccién de armamento
de 1968 (Ley No. 57 de 1968), podra, si asi se lo solicita el Ministro de Defensa, ceder la
invencion o la patente obtenida o que obtendra de la invencidn a ese ministro en nombre
del Estado.

2) Lacesiony los acuerdos que pudieren estar comprendidos en ella seran validos y
efectivos y podran ser ejecutables por medio de procedimientos adecuados en nombre
del Ministro de Defensa.

3) Cuando una invencion haya sido cedida de ese modo, el Ministro de Defensa podra
ordenar, mediante notificacion por escrito a la Oficina de Registro, que se mantenga en
secreto la invencion y la manera en que esto debera hacerse.

4)  Se procedera a sellar en la Oficina de Registro toda solicitud, memoria descriptiva,
modificacion de una memoria descriptiva o dibujo que se reciba en la Oficina de Patentes
en relacion con una invencion respecto de la que se haya efectuado una notificacion con
arreglo a lo dispuesto en el apartado 3), y el contenido de esa solicitud, memoria
descriptiva, dibujo u otro documento no se divulgara sin el consentimiento por escrito del
Ministro de Defensa.

5)  Aunque la patente de una invencion como las descritas podra inscribirse a nombre
del propietario y sellarse, ésta debera entregarse al Ministro de Defensa y no a su
propietario, pasando a ser propiedad del Estado, y no sera posible entablar procedimiento
encaminado a lograr la revocacion de la patente.

6) No se considerara que la comunicacion de esa invencién al Ministro de Defensa, o
a cualquier persona por él autorizada para indagar acerca de la invencion, ni nada que se
haga a los fines de la indagacion llevada a cabo por esa persona, constituyen publicacion
0 uso alguno de la invencion que pueda representar un perjuicio para la concesién o
validez de ninguna patente respecto de la invencion.

7)  El Ministro de Defensa podra ordenar, por medio de una notificacion escrita dirigida
a la Oficina de Registro, que cese el secreto en que se ha mantenido una invencion vy,
una vez dictada esa orden, podran publicarse la memoria descriptiva y los dibujos.

8) Ese Ministro pagara al propietario de la invencion o la patente la compensacion
razonable que pueda acordarse o, si no se llegara a un acuerdo, la que se determine por
medio de un procedimiento de arbitraje o, si las partes asi lo acuerdan, aquella que
dictamine el Comisionado.

El Ministro podra exigir que las invenciones se mantengan en secreto en determinadas
circunstancias

80.1) Si, a juicio del Ministro, es conveniente para los intereses nacionales mantener en
secreto una solicitud, una memoria descriptiva, un dibujo u otro documento relacionado
con una invencion, podra ordenar a la Oficina de Registro que mantenga la invencion en
secreto y que notifique al respecto al solicitante, y si algun otro ministro desea adquirir
esa invencion en nombre del Estado, se aplicaran las disposiciones del articulo 79 que
sean pertinentes y, con ese fin, se considerara que la mencién en el articulo 79 del
Ministro de Defensa hace referencia a ese otro ministro.
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2)  Cuando se revoque una orden dictada por el Ministro de Defensa de conformidad
con el presente articulo, todas las acciones previas a la fecha en que se dicté la orden en
virtud de esta Ley respecto de la solicitud objeto de esa orden, que se interrumpieron a
resultas de la orden, podran reanudarse como si esa interrupcién no hubiera tenido lugar,
y todo periodo que pueda haber transcurrido entre la fecha en la que se presentd esa
orden en la Oficina de Registro y la fecha de su revocacién no se tendra en cuenta en el
calculo de cualquier plazo estipulado en la presente Ley.

3)  Si el propietario de una invencién ha sufrido pérdidas o dafnos por haberse
mantenido en secreto esa invencion en aplicacién de una orden dictada conforme a lo
dispuesto en el apartado 1), el Ministro de Defensa ordenara que se le pague la
indemnizacion razonable que puedan acordar o, si no se llegara a un acuerdo, la que se
determine en un procedimiento de arbitraje o, si las partes asi o acuerdan, aquella que
dictamine el Comisionado”.

C. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

37. La Delegacion de los Estados Unidos de América expreso su agradecimiento a la
Secretaria por haber preparado la lista de cuatro flexibilidades en materia de patentes y por
haber invitado a los Estados miembros a formular observaciones sobre esa lista.

38. Expreso su deseo de reiterar su apoyo a los esfuerzos de la OMPI por ofrecer
asesoramiento a los paises en desarrollo y a los PMA sobre los derechos y las obligaciones y
la comprension y el uso de las flexibilidades que se recogen en el Acuerdo sobre los ADPIC,
como exigia expresamente la recomendacion 14 de la Agenda para el Desarrollo. Sin
embargo, el Comité deberia velar por que toda labor futura sobre las flexibilidades no
represente una duplicacién y respete tanto los conocimientos especializados sobre la materia
de otros comités, como el singular mandato del CDIP.

39. Enlo tocante a las cuatro flexibilidades enumeradas sobre las que se ha propuesto la
realizacion de un estudio en el CDIP, por lo menos dos de ellas (las que se derivan del
articulo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC) se han estudiado en profundidad en el Comité
Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP).°

40. Los Estados Unidos de América estan a favor de la organizacion y la facilitacion del

acceso a los estudios y los recursos sobre las flexibilidades que la OMPI ya ha elaborado en
sus comités especializados y alentaria a la Secretaria a que envie esos estudios al CDIP.

D. URUGUAY

41. El Uruguay reitero su interés por que la OMPI continue llevando a cabo un estudio
pormenorizado, riguroso y amplio de las flexibilidades que contiene el Acuerdo sobre los ADPIC
conforme a lo que determine el Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP).

E. UNION EUROPEA

42. La Unién Europea apoya la aplicacion y el uso eficaces de las normas vy flexibilidades
contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC.

Véanse, al menos, los documentos siguientes: SCP/13/3; Anexos 1, 2 y 3 del documento SCP/15/3; y
SCP/17/3.
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43. Considera que la Organizacién Mundial del Trabajo es el foro pertinente para examinar la
aplicacion de las normas y flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC y, cuando menos, esta
organizacién deberia participar y ser consultada con respecto a ese debate.

44. También cabe recordar que la informacion que se solicita actualmente ya esta disponible,
en buena media, en la OMC al figurar en los datos presentados por conducto del mecanismo
de notificaciéon contemplado en el articulo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC.

F. GRUPO DE LA AGENDA PARA EL DESARROLLO

45. De conformidad con las conclusiones de la novena sesion del Comité de Desarrollo y
Propiedad Intelectual (CDIP), el Grupo de la Agenda para el Desarrollo (DAG) expreso su
deseo de contribuir al debate sobre las cuatro flexibilidades siguientes en materia de patentes:
a) el alcance de la exclusion de la patentabilidad de las plantas (articulo 27 del Acuerdo sobre
los ADPIC); las flexibilidades con respecto a la patentabilidad, o la exclusién de la
patentabilidad, de las invenciones relacionadas con programas informaticos (articulo 27 del
Acuerdo sobre los ADPIC); c) la flexibilidad de aplicar, o no, sanciones penales a la hora de
hacer valer las patentes (articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC); y d) las medidas
relacionadas con la seguridad que pudieran dar lugar a una limitacion de los derechos de
patente (las llamadas “excepciones relativas a la seguridad”) (articulo 73 del Acuerdo sobre los
ADPIC). EI DAG se reserva el derecho a presentar ulteriores observaciones durante la préxima
sesioén del CDIP, en la que se debatiran esas cuatro flexibilidades en materia de patentes.

46. Al CDIP le corresponde desempefiar una importante funcion en el debate en torno a las
flexibilidades en el régimen de propiedad intelectual. Por su naturaleza intersectorial, el CDIP
cuenta con las credenciales necesarias para promover un debate amplio y de fondo sobre las
flexibilidades en materia de propiedad intelectual. Por ese motivo, el DAG apoya el
fortalecimiento del Programa de trabajo futuro sobre flexibilidades en el sistema de propiedad
intelectual, que incluye no sélo estudios sobre esa cuestién, sino también actividades de orden
sumamente practico, como el establecimiento de una base de datos para reunir informacion
sobre las experiencias nacionales relacionadas con la aplicacion de esas flexibilidades. La
labor en materia de flexibilidades en el sistema de propiedad intelectual deberia ser lo mas
amplia y eficaz posible. Es importante para garantizar un sistema de propiedad intelectual
equilibrado y eficaz.

47. Consideramos que los resultados de ese programa de trabajo contribuiran a la aplicacién
de la recomendacion 14 de la Agenda para el Desarrollo, habida cuenta de que esos resultados
apoyaran y brindaran las orientaciones necesarias a la labor que debera llevar a cabo la OMPI
en lo concerniente a la asistencia técnica en materia de utilizacion de las flexibilidades
contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC. También ayudaran a los Estados miembros en la
adaptacion de sus sistemas nacionales de propiedad intelectual con objeto de alcanzar el
objetivo fundamental del sistema de patentes, que consiste en garantizar el monopolio temporal
de un producto o procedimiento determinado a fin de estimular la innovacion, en lugar de
ponerle trabas.

48. El documento CDIP/9/11 sigue constituyendo la base de los debates sobre el programa
de trabajo, junto con el documento de la Secretaria sobre las cuatros flexibilidades en materia
de patentes y las observaciones presentadas al respecto. El debate acerca de esas cuatro
flexibilidades en materia de patentes deberia tener lugar en el marco de los elementos
propuestos en el documento CDIP/9/11.

49. Observamos que las cuatro flexibilidades en materia de patentes que se senalaron en la
novena sesién del CDIP no comprenden la totalidad de las flexibilidades en materia de
patentes. Ademas, el documento CDIP/9/11 no se limita a esas flexibilidades y el CDIP deberia
examinar también otras flexibilidades en el ambito de la propiedad intelectual. Es importante
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que los Estados miembros alcancen un acuerdo sobre los otros elementos que figuran en el
documento CDIP/9/11. El DAG esta dispuesto a contribuir, de manera constructiva, a ese
debate.

a) Alcance de la exclusion de la patentabilidad de las plantas (articulo 27 del Acuerdo sobre

los ADPIC)"

50. En el articulo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula el alcance de la materia
patentable. Es una de las disposiciones mas importantes en lo tocante a la proteccion de las
patentes en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, ya que proporciona orientaciones generales
acerca de esa proteccion. Habida cuenta de la importancia y el efecto de la proteccion de las
patentes, en el articulo 27 no sélo se establecen parametros, sino que también se contemplan
flexibilidades importantes en la aplicacion de esa proteccion, especialmente en lo tocante a
aquello que los Miembros pueden excluir de la patentabilidad.

51. En el inciso b) del parrafo 3 del articulo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que
los paises podran excluir de la patentabilidad las plantas y los animales, excepto los
microorganismos, y los procedimientos esencialmente bioldgicos para la produccién de plantas
0 animales que no sean procedimientos no biolégicos o microbioldgicos, pero también se
requiere que los paises contemplen la proteccién de las variedades vegetales bien por medio
de patentes, bien mediante de un sistema eficaz sui generis. Aunque en muchas jurisdicciones
las plantas estan excluidas de la patentabilidad conforme a lo dispuesto en el inciso b) del
parrafo 3) del articulo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, el alcance de esa exclusion varia de
una jurisdiccioén a otra. En cambio, en algunas otras jurisdicciones, se permite el patentamiento
de plantas. Ademas, aunque las plantas, en si mismas, estén excluidas de la patentabilidad,
las patentes pueden incluir las variedades de plantas generadas mediante la manipulacion de
sus células, organulos e incluso genes. Por consiguiente, es necesario que la cuestion de la
exclusion de la patentabilidad de las plantas se contemple con un criterio amplio, que incluya
no solo la cuestion de la patentabilidad de las plantas, sino también la patentabilidad de las
partes de las plantas, comprendidas las variedades vegetales y los genes, asi como los
procesos para la produccion de plantas.

52. Esta flexibilidad fue examinada en el Estudio de expertos sobre exclusiones de la materia
patentable y excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes del SCP
(SCP/15/3), en el apartado dedicado a la proteccioén de la biotecnologia, preparado por el
profesor Denis Borges Barbosa y la profesora Karin Grau-Kuntz. El estudio constituye una
base excelente para mejorar el examen de esta cuestion. No obstante, como se sefiala en las
conclusiones del propio estudio, “sera necesario efectuar estudios empiricos antes de llegar a
ninguna conclusién sobre las dimensiones de desarrollo de la proteccion por patente y de la
proteccion de las obtenciones vegetales, y sobre las exclusiones, excepciones y limitaciones
aplicables a esos tipos de proteccion en relacidén con las invenciones biotecnoldgicas”.
También es importante sefalar que el estudio del SCP que esta en curso sobre las
excepciones Yy las limitaciones soélo se ocupa del privilegio del agricultor y/o de la excepcion del
obtentor. No se aborda en él la cuestion de la exclusion de la patentabilidad de las plantas.
Teniendo en cuenta esas observaciones, el DAG opina que puede continuarse trabajando en
esta cuestion en el seno del CDIP sin incurrir en una duplicacion del trabajo que se ha llevado a
cabo o que esta en curso en el SCP. Subrayamos que se trata de una flexibilidad de suma
importancia, que puede tener un efecto sobre cuestiones de desarrollo fundamentales, como la
seguridad alimentaria.

10 Articulo 27.
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Materia patentable

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los parrafos 2 y 3, las patentes podran obtenerse por todas las
invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnologia, siempre
que sean nuevas, entrafien una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacion industrial.® Sin
perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 4 del articulo 65, en el parrafo 8 del articulo 70 y en el parrafo 3
del presente articulo, las patentes se podran obtener y los derechos de patente se podran gozar sin
discriminacion por el lugar de la invencion, el campo de la tecnologia o el hecho de que los productos
sean importados o producidos en el pais.

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

3. Los Miembros podran excluir asimismo de la patentabilidad:

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

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

5. A los efectos del presente articulo, todo Miembro podra considerar que las expresiones
"actividad inventiva" y "susceptibles de aplicacién industrial" son sinGnimos respectivamente de las
expresiones "no evidentes" y "(tiles".

53. Por consiguiente, se considera que, a los efectos del CDIP, es necesario adoptar un
planteamiento mas exhaustivo del inciso b) del parrafo 3) del articulo 27. La cuestion del
alcance de la exclusion de las plantas deberia analizarse conjuntamente con otros
componentes de ese mismo inciso. Se sugiere, por tanto, que el CDIP proporcione un estudio
de la manera en que los paises han aplicado esta disposicion en los planos nacional y regional
(cuando proceda). Ese analisis también deberia contener informacién pertinente respecto del
inciso b) del parrafo 3) del articulo 27 como, por ejemplo, las directrices para el examen de las
patentes, las decisiones e interpretaciones judiciales o las decisiones adoptadas por
autoridades administrativas (por ejemplo, las oficinas de patentes). A este estudio deberian
seguirle otros, de naturaleza empirica, acerca del efecto del inciso b) del parrafo 3) del
articulo 27 en el desarrollo.

b)  Flexibilidades con respecto a la patentabilidad, o la exclusién de la patentabilidad, de las
invenciones relacionadas con programas informaticos (articulo 27 del Acuerdo sobre los

ADPIC)

54. Las flexibilidades con respecto a la patentabilidad, o la exclusion de la patentabilidad, de
las invenciones relacionadas con programas informaticos (articulo 27 del Acuerdo sobre los
ADPIC) también fueron objeto de atencion en el Estudio de expertos sobre exclusiones de la
materia patentable y excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes, en
la seccion sobre “La exclusién de los programas informaticos de la materia patentable”,
preparada por el profesor Brad Sherman. En general, se reconoce que el Acuerdo sobre los
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ADPIC se esta interpretando con flexibilidad en lo tocante a la patentabilidad de los programas
informaticos, habida cuenta de que deja en manos de las Partes la determinacion de qué
constituye una invencién patentable. En las legislaciones nacionales se aborda esta cuestion
desde distintos puntos de vista. Algunos paises conceden proteccion por patente a esos
programas. Otros, como obras protegidas por derecho de autor. Puede que otros incluso
combinen ambos enfoques y establezcan criterios especificos para cada modalidad de
proteccion. Como se subraya en el documento SCP/15/3, estan apareciendo distintos
enfoques sobre la base de iniciativas legislativas y decisiones judiciales. La cuestidon que se
plantea respecto de cualesquiera de los modelos empleados es qué forma de proteccion es la
mas adecuada para promover la innovacion en el sector de los programas informaticos.

55. A ese respecto, el DAG considera que el documento SCP/15/3 representa una buena
base para examinar esta flexibilidad en concreto. Sin embargo, en nuestra opinién, también es
posible profundizar mas en esta cuestion. Un aspecto importante, que deberia abordarse en un
estudio que podria proporcionar el CDIP, es el analisis de la manera en que la exclusién de los
programas informaticos de la patentabilidad ha contribuido al desarrollo de la industria de los
programas informaticos en diferentes paises.

c) Flexibilidad de aplicar, o no, sanciones penales a la hora de hacer valer las patentes
(articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC)

56. Conforme a lo dispuesto en el articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC," “[ljos Miembros
estableceran procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificacion
dolosa de marcas de fabrica o de comercio o de pirateria lesiva del derecho de autor a escala
comercial”. Por consiguiente, la obligacién minima en virtud de lo estipulado en el Acuerdo
sobre los ADPIC es el establecimiento de procedimientos y sanciones penales, si bien éstas
podran limitarse a los casos de falsificacién dolosa de marcas de fabrica (y no a todas las
formas de infraccién del derecho de marca) y a la pirateria del derecho de autor a escala
comercial. Esta flexibilidad brinda a las Partes en el Acuerdo sobre los ADPIC la posibilidad de
decidir si aplican, o no, procedimientos y sanciones penales a otras infracciones de los
derechos de propiedad intelectual, como las infracciones de patentes. En el mismo articulo se
estipulan otros parametros respecto de la aplicacién de sanciones penales en casos de
infraccion de los derechos de propiedad intelectual al sefialarse que sélo deberian aplicarse a
infracciones dolosas a escala comercial.

57. Por consiguiente, en el Acuerdo sobre los ADPIC no se establece obligacién alguna de
aplicar sanciones penales a los casos de infraccidon de patente. Ademas, deberia interpretarse
esa disposicion teniendo en cuenta las disposiciones del articulo 41 del Acuerdo sobre los
ADPIC. En particular, en el parrafo 5 de este articulo, en el que se establece que en las
disposiciones en materia de observancia del Acuerdo sobre los ADPIC (comprendido el
articulo 61), no se impone ninguna obligacion de instaurar un sistema judicial para la
observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicacion
de la legislacion en general, y en los parrafos 1 y 2 de ese mismo articulo 41, en los que se
estipula que los procedimientos de observancia “se aplicaran de forma que se evite la creacion
de obstaculos al comercio legitimo, y deberan prever salvaguardias contra su abuso” y “seran
justos y equitativos”.

Articulo 61. Los Miembros estableceran procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de
falsificacion dolosa de marcas de fabrica o de comercio o de pirateria lesiva del derecho de autor a escala
comercial. Los recursos disponibles comprenderan la pena de prisidn y/o la imposicién de sanciones
pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por
delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurara también la
confiscacion, el decomiso y la destruccion de las mercancias infractoras y de todos los materiales y
accesorios utilizados predominantemente para la comisién del delito. Los Miembros podran prever la
aplicacion de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infraccion de derechos de propiedad
intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial.
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58. EI DAG considera que es importante analizar esta flexibilidad especifica de manera mas
general y junto con otras flexibilidades de gran importancia relacionadas con la Parte 11l del
Acuerdo sobre los ADPIC (“Observancia de los derechos de propiedad intelectual’) que se
aplican a las patentes. En este sentido, aparte del articulo 41, seria muy util examinar la
manera en que las Partes han aplicado el parrafo 2 del articulo 44," en el que también se
establece una flexibilidad muy importante, conforme a la cual los Miembros pueden limitar el
uso de mandamientos judiciales como medida correctiva.

d) Medidas relativas a la sequridad que pueden dar lugar a una limitacion de los derechos
de patente (las llamadas “excepciones relativas a la sequridad”) (articulo 73 del Acuerdo
sobre los ADPIC)

59. La flexibilidad prevista en el articulo 73" responde a la misma justificacion que el
articulo XXl del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y el
articulo XIV bis del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). Se ha
examinado en el estudio que figura en el documento SCP/13/3 (“Exclusiones de la materia
patentable y excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes”). En
algunas legislaciones se excluyen de la patentabilidad las invenciones que afectan a la
seguridad nacional o, mas especificamente, las invenciones relativas a procesos o productos
nucleares, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 73.

60. A pesar de la importancia de esta flexibilidad, el DAG considera que seria preferible que
el CDIP examinara otras flexibilidades habida cuenta de su naturaleza y objetivos. Por ese
motivo, creemos que seria mas util debatir sobre aquellas flexibilidades que tienen un efecto
directo en el desarrollo social y econdmico, como es el caso de las contenidas en los
apartados 1, 2 y 3.a) del articulo 27, en el articulo 30 y en el articulo 31 del Acuerdo sobre los
ADPIC. EI CDIP también deberia llevar a cabo estudios de las experiencias nacionales en lo
relativo al empleo de las flexibilidades en materia de patentes para impulsar el desarrollo y
alcanzar objetivos de politica publica como, por ejemplo, el desarrollo industrial, el acceso a los
medicamentos o la seguridad alimentaria. Ademas, deberian realizarse estudios que permitan
determinar cuales son las limitaciones de orden juridico, institucional y administrativo,

Articulo 44: Mandamientos judiciales

1. Las autoridades judiciales estaran facultadas para ordenar a una parte que desista de una infraccion,
entre otras cosas para impedir que los productos importados que infrinjan un derecho de propiedad intelectual
entren en los circuitos comerciales de su jurisdiccion, inmediatamente después del despacho de aduana de
los mismos. Los Miembros no tienen la obligacion de conceder esa facultad en relaciéon con una materia
protegida que haya sido adquirida o pedida por una persona antes de saber o tener motivos razonables para
saber que operar con esa materia comportaria infraccion de un derecho de propiedad intelectual.

2. A pesar de las demas disposiciones de esta Parte, y siempre que se respeten las disposiciones de la
Parte Il especificamente referidas a la utilizacién por el gobierno, o por terceros autorizados por el gobierno,
sin el consentimiento del titular de los derechos, los Miembros podran limitar los recursos disponibles contra
tal utilizacion al pago de una compensacion de conformidad con lo dispuesto en el apartado h) del articulo 31.
En los demas casos se aplicaran los recursos previstos en la presente Parte o, cuando éstos sean
incompatibles con la legislacion de un Miembro, podran obtenerse sentencias declarativas y una
compensacion adecuada.

Articulo 73: Excepciones relativas a la seguridad

Ninguna disposicion del presente Acuerdo se interpretara en el sentido de que:

13

a) imponga a un Miembro la obligacién de suministrar informaciones cuya divulgacién considera
contraria a los intereses esenciales de su seguridad; o
b) impida a un Miembro la adopcién de las medidas que estime necesarias para la proteccion de
los intereses esenciales de su seguridad:

i) relativas a las materias fisionables o a aquellas que sirvan para su fabricacion;

i) relativas al trafico de armas, municiones y material de guerra, y a todo comercio de otros

articulos y material destinados directa o indirectamente a asegurar el abastecimiento de las

fuerzas armadas;

iiil) aplicadas en tiempos de guerra o en caso de grave tension internacional; o
c) impida a un Miembro la adopcion de medidas en cumplimiento de las obligaciones por él
contraidas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales.
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comprendidos los problemas y obstaculos para la aplicacion y el uso de las flexibilidades en
materia de patentes con el propdsito de promover objetivos de desarrollo y de politica publica.
Este tipo de informacion seria una contribucion positiva para los Estados miembros, ademas de
permitirles cumplir, de manera equilibrada, sus obligaciones respecto de la propiedad
intelectual, y también para la OMPI, que podria prestar asistencia técnica a sus Miembros.
También seria muy util que la Academia de la OMPI pusiera a disposicién del CDIP su material
de formacion sobre las flexibilidades en materia de patentes. De esa manera, los Estados
miembros podrian formular observaciones y orientaciones respecto del material que la OMPI ha
venido proporcionando en sus actividades de formacion sobre una cuestion de tanta
importancia.

61. Por ultimo, seria util disponer de un estudio que incluyera un analisis comparativo de las
experiencias nacionales en la aplicacion de esas cuatro flexibilidades en materia de patentes y
un examen de la bibliografia sobre esos temas. Los miembros del DAG estarian dispuestos a
contribuir con sus experiencias nacionales.

.  BREVE DESCRIPCION DE DOS DE LAS FLEXIBILIDADES EXAMINADAS, A SABER:
LA FLEXIBILIDAD DE APLICAR, O NO, SANCIONES PENALES A LA HORA DE
HACER VALER LAS PATENTES Y LAS MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD
NACIONAL (LAS LLAMADAS “EXCEPCIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD”)

62. EIl Comité convino en que se ilustraran, con caracter preliminar, dos de las flexibilidades
en materia de patentes examinadas en la novena sesion.

A. LAFLEXIBILIDAD DE APLICAR, O NO, SANCIONES PENALES A LA HORA DE HACER
VALER LAS PATENTES

63. Con respecto a las sanciones penales en el caso de que se infrinja los derechos
conferidos por las patentes, cabe sefialar que ni los tratados administrados por la OMPI, ni el
Acuerdo sobre los ADPIC, prevén compromisos a este respecto. La obligacion que se prevé en
el articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC de aplicar procedimientos y sanciones penales se
limita a la “falsificacion de marcas de fabrica” y a la “pirateria del derecho de autor”.

64. Por consiguiente, al aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros tienen libertad
para hacer valer las patentes mediante el recurso a otras medidas, como las demandas civiles
y/o las medidas administrativas, tal como ocurre en un nimero considerable de jurisdicciones.14
De hecho, suele considerarse que las sanciones penales son una extrema ratio, es decir, que
unicamente cuando los otros medios de proteccién y, en particular, las demandas civiles,
resultan ineficaces para proteger un derecho especifico, permite la ley recurrir a sanciones
penales. El Acuerdo sobre los ADPIC prevé, en su articulo 61, que “[lJos Miembros
estableceran procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificacion
dolosa de marcas de fabrica o de comercio o de pirateria lesiva del derecho de autor a escala
comercial”, lo que ha llevado a un nimero importante de Miembros a adoptar sanciones
penales para hacer valer los derechos de propiedad intelectual distintos de las marcas y el
derecho de autor, incluidas las patentes.’

65. El propésito de abordar este tema en un documento futuro sobre las flexibilidades en
materia de patentes es arrojar luz sobre las opciones que tienen a su disposicion los Estados
miembros al establecer su propio sistema juridico de patentes y, en especial, las disposiciones

14

5 Como los Estados Unidos de América, el Canada, la India y el Reino Unido.

Como el Japén y el Brasil.
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sobre la observancia, con objeto de analizar cuéles son las tendencias, a escala mundial, en lo
tocante a esta cuestion y conocer su distribucion geografica actualmente.

B. MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD NACIONAL (LAS LLAMADAS
“EXCEPCIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD”)

66. La experiencia muestra que los paises han adoptado distintos enfoques en el plano
nacional con objeto de tomar medidas, bien en el marco del Derecho de patentes, bien en el
marco de la legislacion conexa, que permitan el control de las invenciones que puedan
considerarse fundamentales para los intereses de la seguridad nacional. A este respecto cabe
sefalar que algunas leyes de patentes prevén medidas que prohiben la publicacién de la
invencién hasta que las autoridades competentes no lo hayan autorizado y, en algunos casos,
establecen, ademas, la obligacién de imponer al solicitante la prohibicién de presentar una
solicitud en el extranjero hasta que no se le autorice; en otros casos, este tipo de disposiciones
no hacen referencia sélo a demoras en la tramitacion de la solicitud de patente (especialmente
en lo concerniente a la publicacion), sino también a la obligacién de ceder la titularidad y, en
particular, los derechos econdmicos a un organismo gubernamental, a cambio del pago de una
compensacion adecuada. En otras legislaciones se excluye de la proteccion por patente la
materia que se considere delicada desde el punto de vista de los intereses de la seguridad
nacional, como, por ejemplo, las materias fisionables.

67. Las disposiciones en materia de patentes que se consideran pertinentes para la
seguridad nacional también son frecuentes en los acuerdos bilaterales,'® regionales’” e
internacionales.’® En los acuerdos multilaterales sobre patentes se ha prestado especial
atencién a la necesidad de preservar la libertad necesaria de sus miembros para adoptar
medidas que se consideren adecuadas a fin de proteger los intereses de la seguridad nacional.
Se encuentran disposiciones de ese tenor en el Tratado de Cooperacidon en materia de
Patentes (PCT), el Acuerdo sobre los ADPIC y el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT).
Esas disposiciones se redactaron con especial cuidado a fin de velar por el mantenimiento del
maximo margen de maniobra.

68. Con respecto al PCT, cabe sefalar que en el parrafo 8) del articulo 27 se afirma con
claridad que no podra interpretarse ninguna disposicion del Tratado en el sentido de que limita
la libertad de cualquier Estado contratante de aplicar “las medidas que considere necesarias
para preservar su seguridad nacional”, asi como el inciso a) del parrafo 1) de la regla 22, en la
que se reconoce que, con arreglo a las prescripciones relativas a la seguridad nacional, podra
impedirse que el ejemplar original de la solicitud internacional se tramite de la Oficina receptora
a la Oficina Internacional. Por consiguiente, en el marco del PCT, existe una flexibilidad
fundamental para que las Partes Contratantes adopten disposiciones encaminadas a proteger
la seguridad nacional en sus legislaciones nacionales de patentes: por ejemplo, disposiciones
que permitan que la oficina de patentes, actuando como Oficina receptora de una solicitud

Véanse, a este respecto, el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de
Turquia para facilitar el intercambio de derechos de patente e informacion técnica con fines de defensa,
firmado en Ankara el 18 de mayo de 1956, o el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América
y el Gobierno del Japén para facilitar el intercambio de derechos de patente e informacion técnica con fines
de defensa, firmado en Tokio el 22 de marzo de 1956.

El Acuerdo sobre la conservacion mutua de los secretos entre los Estados en la proteccion juridica de las
invenciones, firmado entre Armenia, Azerbaiyan, Belarus, la Federacion de Rusia, Georgia, Kazajstan,
Kirguistan, la Republica de Moldova, Tayikistan, Ucrania y Uzbekistan.

Véase, a ese respecto, el Acuerdo de la OTAN para la salvaguardia mutua del secreto de las invenciones
relacionadas con la defensa (version de 1974).
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internacional, impida la tramitacion del ejemplar original hasta que lo autorice el organismo
nacional competente. '

69. En cambio, en el Acuerdo sobre los ADPIC se prevé una excepcidn general para aquellas
cuestiones que se consideren esenciales para los intereses de la seguridad nacional; no se
requiere que un Miembro suministre informaciones cuya divulgacion éste considere contraria a
los intereses esenciales de su seguridad. Ademas, podra adoptar todas aquellas medidas que
estime necesarias para la proteccion de los intereses esenciales de su seguridad relativas a las
materias fisionables o a aquellas que sirvan para su fabricacion; relativas al trafico de armas,
municiones y material de guerra, y a todo comercio de otros articulos y material destinados
directa o indirectamente a asegurar el abastecimiento de las fuerzas armadas; o aplicadas en
tiempos de guerra o en caso de grave tension internacional. También podra adoptar medidas
en cumplimiento de las obligaciones por él contraidas en virtud de la Carta de las Naciones
Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.?

70. Enlo tocante al PLT, la llamada “excepcion relativa a la seguridad” (articulo 4 del PLT) ha
sido reglamentada con un gran alcance: “Nada de lo dispuesto en el presente Tratado y el
Reglamento limitara la libertad de una Parte Contratante de adoptar cualquier medida que
considere necesaria para salvaguardar sus intereses esenciales en materia de seguridad”.

71. El propdsito de abordar este tema en un documento futuro sobre las flexibilidades en
materia de patentes es ilustrar los distintos mecanismos que han aplicado los Estados
miembros para dar cabida a sus propios intereses de seguridad nacional en el marco del
sistema de patentes, asi como analizar las flexibilidades existentes en el marco juridico
multilateral que permiten la aplicacion de esas politicas en los planos nacional y regional.

[Fin del documento]

Habida cuenta de que en el PCT no se contempla la suspension de los procedimientos en razén de medidas

de seguridad nacionales, en caso de que no se tramite el ejemplar original a la Oficina Internacional antes de
que finalice el 13er mes a contar desde la fecha de prioridad, se considerara que la solicitud internacional ha

sido retirada.

“Articulo 73: Excepciones relativas a la seguridad. Ninguna disposicion del presente Acuerdo se interpretara
en el sentido de que:

20

a) imponga a un Miembro la obligacién de suministrar informaciones cuya divulgacién considera
contraria a los intereses esenciales de su seguridad; o
b) impida a un Miembro la adopcién de las medidas que estime necesarias para la proteccion de
los intereses esenciales de su seguridad:

i) relativas a las materias fisionables o a aquellas que sirvan para su fabricacion;

i) relativas al trafico de armas, municiones y material de guerra, y a todo comercio de otros

articulos y material destinados directa o indirectamente a asegurar el abastecimiento de las

fuerzas armadas;

iiil) aplicadas en tiempos de guerra o en caso de grave tension internacional; o
c) impida a un Miembro la adopcion de medidas en cumplimiento de las obligaciones por él
contraidas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales”.
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