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INTRODUCCION

1.  En el presente documento figura una version revisada del Proyecto de Directrices
Préacticas del Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT). EI proposito de
incorporar en las Directrices Précticas con caracter provisional todo el contenido de las Notas
es contar con un documento que contenga un conjunto amplio de explicaciones y pueda asistir
al SCT en la decision de qué cuestiones deberan figurar en las Directrices Practicas y cuales
en las Notas, de haberlas. Esa decision dependera también de la situacion juridica de las
Directrices Practicas y las Notas, que se trata en el documento SCP/9/6. Las partes de texto
incluidas en las antiguas Directrices Practicas (documento SCP/7/4) figuran sombreadas en el
presente documento.

2. Alrevisar el presente documento se tuvieron en cuenta las opiniones expresadas en la
octava sesion del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), celebrada del 25 al
29 de noviembre de 2002.
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DIRECTRICES PRACTICAS

Directrices en virtud del Articulo 1y la Regla 1
(Detalles relativos a las expresiones abreviadas)

3. Articulo 1, punto i). El término “Oficina” incluye tanto a la Oficina nacional de todo
Estado que sea Parte Contratante en el Tratado como a la Oficina regional de una
organizacion intergubernamental que sea Parte Contratante. Por ejemplo, el Tratado se
aplicara a la Oficina Europea de Patentes Unica y exclusivamente si la Organizacién Europea
de Patentes es una Parte Contratante. El término también abarca las sucursales de dichas
Oficinas nacionales y regionales. La referencia a “otras cuestiones cubiertas por el presente
Tratado” abarca la situacion en que la Oficina de una Parte Contratante administra otros
procedimientos relacionados con las patentes como, por ejemplo, el procedimiento de
oposicion posterior a la concesion de la patente, si dicho procedimiento hubiera de incluirse
en el Tratado, o la invalidacion de una patente concedida.

Articulo 1, punto ii). Cuando el término “solicitud” se refiere a una solicitud en la que
se basa el derecho de prioridad, como la “primera solicitud” del Articulo 1.ix)a) o la “solicitud
anterior” del Articulo 8.2)b), se interpretara que ese término se refiere a una solicitud de
patente, modelo de utilidad, pequefia patente, patente de innovacion o cualquier otro titulo de
proteccion de una invencion en virtud del derecho aplicable. También incluye solicitudes
provisionales, en los casos en que sirvan como base para reivindicar la prioridad.

5. Articulo 1, punto vii). Se propone el término “invencion reivindicada” para su
utilizacion en el Tratado y en el Reglamento puesto que es mas preciso que el término
“invencidén”, que con frecuencia se utiliza en relacion con las patentes en sentido general. En
suma, la expresion “invencion reivindicada” se refiere sin ambigiiedad al objeto para el que se
solicita proteccion, tal como esté contenido y definido en una reivindicacion. Cabe sefialar
que las palabras “invencion reivindicada” también se utilizan en el PCT en relacién con
cuestiones sustantivas de patentabilidad (véanse, por ejemplo, los Articulos 33 a 35 del PCT).
La segunda frase de este punto se refiere a la situacion en que se reivindiquen prioridades
multiples o una prioridad parcial (véase el Articulo 4F del Convenio de Paris) de conformidad
con la legislacion aplicable, y en que una reivindicacion contenga distintas alternativas en las
que se reivindican dichas prioridades. En esa situacién, cada una de esas alternativas se
consideraria como una “invencion reivindicada”. Segun el diccionario Webster’s Collegiate
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(décima edicidn) el término “alternativa” significa “una situacion que ofrece una eleccion
entre dos 0 mas cosas, de las que s6lo podra escogerse una”. Abarca tanto las alternativas
claras y evidentes, como las reivindicaciones de tipo Markush, y el caso en gue la
reivindicacion contenida en la solicitud anterior abargue sélo una parte de la invencién
reivindicada definida de manera amplia. También se hace referencia a la definicion de la
expresion “fecha de la reivindicacion de la expresién reivindicada” del Articulo 1.ix)

6.  Articulo 1, puntos viit) y-bx viii). Los términos “solicitante” y “titular” de la patente se
utilizan en el Tratado y en el Reglamento para hacer referencia Unicamente a la persona que
esta indicada como tal en el registro de la Oficina. En consecuencia, a los fines del presente
Tratado o del Reglamento, no se considerara solicitante o titular a la persona que pueda o
pretenda reivindicar la titularidad de un derecho o tenga o pretenda tener otros derechos. La
cuestion de quién puede solicitar una patente sigue dependiendo de la legislacion aplicable en
la Parte Contratante interesada. Cuando la legislacion aplicable estipula que se debe solicitar
una patente en nombre del inventor o inventores efectivos, la “persona que solicita la patente”
podria ser un inventor o varios inventores juntos. Cuando, con arreglo a la legislacion
aplicable, se permite a una persona solicitar una patente en lugar del inventor que, por
ejemplo, ha fallecido o esta legalmente incapacitado, esa persona es la “persona que solicita la
patente”. La “otra persona que presenta la solicitud” podria ser, en ciertos casos, el
representante legal o el unico heredero del inventor, en los Estados Unidos de América.
Cuando la legislacion aplicable establece que una solicitud puede ser presentada por cualquier
persona natural o juridica, el solicitante es la persona que presenta la solicitud. Cuando la
legislacién aplicable de una Parte Contratante prevé que varias personas pueden ser
solicitantes o titulares conjuntos, los términos “solicitante” y “titular” deben interpretarse en
el sentido de que incluyen los términos “solicitantes” y “titulares” (véase el Articulo 1,

punto xi#)). La “otra persona que tramita la solicitud” podria ser, en particular, un cesionario
del registro del derecho, el titulo y el interés con respecto a una solicitud, cuando la
legislacion aplicable de una Parte Contratante exija que se solicite la patente en nombre del
verdadero inventor y establezca también que dicho cesionario tiene derecho a tramitar la
solicitud excluyendo al inventor nombrado.

7. Articulo 1, punto ix). La fecha de prioridad de una solicitud es la fecha de presentacion
de la primera solicitud cuya prioridad se reivindica y se utiliza para fijar plazos. Sin embargo,
la fecha de prioridad no siempre es la fecha que determina el estado de la técnica para una
reivindicacion determinada, por ejemplo, cuando la reivindicacion contiene elementos que no
estaban incluidos en la solicitud cuya primera prioridad se reivindica. En el término “fecha de
prioridad de una invencion reivindicadareivindicacion” se tiene en cuenta la situacion en la
que una solicitud se refiere a méas de una invencion eentenida-cada-uha—en-diferentes
reivindicaciones-y-que-pueden-y la solicitud reivindicar la prioridad de distintas solicitudes
anteriores. Esto refleja la practica de muchas Oficinas que examinan cada reivindicacion caso
por caso. La fecha de reivindicacién-prioridad de la invencidn reivindicada se relaciona con
una determinada invencion reivindicada y no con la solicitud en su conjunto y establece la
fecha de determinacion de la patentabilidad de la invencidn contenida en esa reivindicacion.
Por consiguiente, las diferentes invenciones reivindicadas de una solicitud pueden tener
distintas fechas de reivindicacion prioridad de la invencion reivindicada. Por lo tanto, la a
fecha de reivindicacion-prioridad de una invencion reivindicada contenida en una solicitud es
o bien la fecha de presentacion efectiva de dicha solicitud (parrafo b)) o bien, cuando de
conformidad con la legislacion aplicable se ha reivindicado un derecho de prioridad basado en
una solicitud anterior, la fecha de presentacion de la primera solicitud anterior-que divulgue
coentenga-la invencion reivindicada (parrafo a))._ En el Articulo 2.xi) del PCT también se
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utiliza una estructura similar para definir la expresion “fecha de prioridad”. De las palabras

“se reivindique la prioridad de conformidad con la legislacion aplicable” se desprende que a
la reivindicacion en cuestion corresponde la prioridad en virtud de la legislacion aplicable,
que tendria que estar en conformidad con el Articulo 4 del Convenio de Paris. Por la
expresion “fecha de presentacidn” se entiende la fecha de presentacion de una solicitud, tal
como lo establece la legislacion aplicable.

9.  Junto con la definicion de la expresion “invencidn reivindicada”, en la a-segunda frase
del-punte-ix Articulo 1.vi), esta disposicion también abarca la situacion en la que una
reivindicacion define su materia en la alternativa, cuando respecto de cada alternativa de la
|nvenC|on relvmdlcada se relvmdlcan prlorldades multlples 0 una prlorldad parCIaI El

10. Articulo 1, punto x#). Puesto que el Tratado y el Reglamento también se aplicarian a las

solicitudes divisionales, de continuacion y de continuacion en parte (véase el parrafo 19), para
estos tipos especiales de solicitudes, la expresion “fecha de prioridad de una invencion
reivindicada reivindicacion” debe definirse como la fecha de reivindicacién-prioridad de la
reivindicactén-invencion reivindicada en la solicitud principal pertinente, cuando para esa
invencion se mantiene el beneficio de la fecha de presentacion de la solicitud principal.

Directrices en virtud de la Regla 2
(Detalles relativos al experto en la materia)

11. El experto en la materia se define en esta disposicién como una persona hipotética, que
posee conocimientos basicos y generales para comprender y utilizar el estado de la técnica en
la fecha pertinente. Esto significa que una persona que posea conocimientos basicos en la
materia en cuestion tiene a su disposicion los medios y conocimientos basicos utilizados por
un profesional de nivel medio en la materia pertinente a los fines de la experimentacion y el
analisis. Deberia considerarse gue los—kes conocimientos generales gue-figuran-enta
Regla-2-son los conocimientos_que puede razonablemente preverse que tendra una persona
con un nivel medio de experiencia en el &mbito 0 ambitos de la técnica de que se trate-basicos
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o1 i il bl | | el —
gener&les—pueden—ser—le&Podran incluir conocimientos de amplla dlfu5|on que figuran en
manuales o libros de texto o} |nformaC|on de uso qenerallzado deumarma—t&ng@e—Ne

l-&bGFa-tGH-G—HG{GH&mthe—GGHGGPdﬁS— NO s necesario que esos conOC|m|entos qenerales

figuren por escrito, sino que podran formar parte del bagaje general de conocimientos
especializados de un experto de nivel medio, como las técnicas de laboratorio notoriamente
conocidas. En cualquier caso, no se requerira que el experto en la materia posea capacidades
inventivas ademas de las condiciones establecidas en la Regla 2. Al hacer referencia a la
“fecha pertinente”, se tiene en cuenta el hecho de que, en los casos relativos a la divulgacién,
es decir, los proyectos de Articulos #3)b)-10.1), y 11. 4)a), y los proyectos de

Reglas 4.1)vii), 10.iii), 11.1) y 12, la fecha pertinente es la fecha de presentacion efectiva
mientras que, en los casos relativos a la determinacion de la actividad inventiva (no
evidencia), es decir, el proyecto de Articulo 12.3) y el proyecto de Regla 15.2), 3) y 4), esa
fecha es la fecha de prioridad de la invencion reivindicadareivindicacién. En cuanto a la
referencia a la “fecha pertinente” del proyecto de Regla 14.1)#a) y 2)a), puesto que ésta tiene
que ver con el estado de la técnica pertinente a la determinacion de la novedad, esa fecha es la
[fecha de prlorldad de Ia |nvenC|on re|V|nd|cada]_FemneHeaeren—sqempFe—yLeuande4al
de-[fecha en que el
estado de la tecnlca pertlnente fue puesto a dlSpOSICIOﬂ del publlco]ﬂe—se—tenga—en—euema—para

A

tend#&en—euen%a%ek&d&p#ese#ﬂae&enﬂﬁa—s%&d—p% Con respecto a Ia

Regla 13.5)ii) relativa a la doctrina de los equivalentes, la fecha pertinente es la fecha en que
se cometio la presunta infraccion.

12. El término “materia pertinente” puede abarcar mas de un sector de la materia, si la
naturaleza de la invencion reivindicada sugiere una relacion con otros sectores de la materia.
No se limita necesariamente al sector especifico de la invencidn reivindicada, sino que puede
incluir a sectores vecinos de la materia, asi como sectores generales (no especificos) que se
ocupan de problemas generales aplicables por lo general a los sectores especificos. El experto
en la materia podra remitirse asimismo a otros sectores que no sean vecinos ni generales, en la
medida en que se espere que un experto en la materia deba tomar en consideracion dichos
sectores. Al determinar el estado de la técnica en la materia pertinente, se deberan tener en
consideracion, en particular, los siguientes factores:

i) lanaturaleza y las caracteristicas del sector o sectores de la materia con la
que se relaciona la invencién reivindicada;

i) el tipo de problemas planteados en la materia;
iii) las soluciones del estado de la técnica para estos problemas.
En vista de lo que antecede, se considerara que un experto en la materia debera poseer

los conocimientos de un equipo de personas, por ejemplo, un equipo de investigacion o varios
especialistas en diferentes sectores de la materia._Esto valdra, por ejemplo, para ciertas
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tecnologias avanzadas, respecto de una invencién combinada relativa a distintos ambitos, vy
para procesos altamente especializados.

13. Ladefinicion que figura en esta disposicion se aplica a la expresion “experto en la
materia “en todo el Tratado y el Reglamento. No obstante, la informacion pertinente que esté
a su disposicion puede ser diferente segun se trate de la determinacion de la novedad y la
actividad inventiva (no evidencia) o de la suficiencia de la divulgacion. A los efectos de la
novedad y la actividad inventiva (no evidencia), el experto en la materia efectua esa
determinacion sobre la base de sus conocimientos del estado de la técnica, mientras que para
la suficiencia de la divulgacion, el experto en la materia conoce la divulgacion de la invencién
reivindicada en la solicitud ademas del estado de la técnica.

Directrices en virtud del Articulo 2}
(Detalles relativos a los principios generales y ﬁ((:epciones)

14. Parrafo 1). Esta disposicidn establece, en términos expresos, el principio de que el
Tratado y el Reglamento no abordan ningdn requisito relacionado con las cuestiones relativas
a las infracciones. Por consiguiente, el Tratado y el Reglamento se aplican por regla general a
las cuestiones relacionadas con la patentabilidad y la validez (tanto durante la etapa previa
como durante la etapa posterior a la concesion). No obstante,-tal-como-se-acordo-enta-sexta
sesidn-del- SCP—<cen las palabras “Salvo lo dispuesto en eklos Articulos 9.5) y 11.4)”,-se

prevén excepciones-tna-excepeidn a este principio: parata-determinacion-del-alcance-dela
proteccion-conferida-portas-patentes:-se aplicaran a cuestiones relativas a las infracciones las

disposiciones relativas a la interpretacion de las reivindicaciones (véanse el proyecto de
Articulo 11.4) y el proyecto de Regla 13) para determinar el alcance de la proteccion
conferida por las patentes, y la disposicion relativa a los derechos de terceros con respecto al
plazo de gracia (véase el proyecto de Articulo 9.5)). Cabe recalcar que el SPLT no interfiere
con otros tipos de leyes tales como las leyes antitrust y de competencia desleal o con reglas
generales relativas al fraude.

15. Parrafo 2). Existe una disposicion similar en el Articulo 73.b) del Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo
sobre los ADPIC) y en el Articulo 4 del PLT. Los “intereses esenciales en materia de
seguridad” de una Parte Contratante que es una organizacion intergubernamental son los
intereses en materia de seguridad de sus Estados miembros.

Directrices en virtud del Articulo 3y la Regla 3
(Detalles relativos a las solicitudes y patentes a las que se aplica el Tratado)

16. Articulo 3, parrafo 1). En principio y de conformidad con lo dispuesto en el parrafo 2),
esta disposicion permite aplicar el Tratado y el Reglamento a las solicitudes nacionales y
regionales que se presenten en la Oficina o para la Oficina de una Parte Contratante y a las
patentes de invencion y las patentes de adicion que hayan sido concedidas y que surtan efecto

! No se propone la inclusidn en el presente documento de Directrices relativas a los parrafos 2)

y 3), que figuran entre corchetes, pues el SCP acordé postergar el debate de fondo sobre estas
disposiciones.
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en una Parte Contratante. En lo relativo a las solicitudes internacionales presentadas en virtud
del Tratado de Cooperacion en materia de Patentes, el Tratado y el Reglamento se aplican a
las solicitudes internacionales una vez que entran en la “fase nacional”. No se hace ninguna
distincion entre las solicitudes presentadas por nacionales de Partes Contratantes y concedidas
a éstos, y las solicitudes presentadas por otros nacionales y concedidas a éstos.

17. Puntosi) yii). Laexpresion “solicitudes nacionales ... que se hayan presentado en la
Oficina de una-esa Parte Contratante o para ésta esa Oficina” abarca, en particular, las
solicitudes nacionales de patente que se presentan en la Oficina de otro Estado X para su
posterior transmision a la Oficina de la Parte Contratante. Una solicitud regional en la que se
designe al Estado X es una solicitud presentada en la Oficina de la organizacion regional, pero
no constituye una solicitud presentada para la Oficina del Estado X. La expresion “solicitudes
regionales... que se hayan presentado... en la Oficina de #ra-la organizacion regional de
patentes que sea-una-es la Parte Contratante o para esa Oficina...” abarca, en particular, las
solicitudes regionales de patente que se presentan en la Oficina de un Estado X, Estado
miembro de una organizacion regional que es una Parte Contratante, para su transmision
ulterior a la Oficina de esa organizacion. Asi, por ejemplo, si el Estado X fuera parte en el
Tratado pero no lo fuera la Organizacion Europea de Patentes (OEP), el Tratado y el
Reglamento serian aplicables a las solicitudes nacionales presentadas en la Oficina del

Estado X o para esa Oficina, pero no asi a las solicitudes europeas, incluso si el Estado X
fuera designado. Inversamente, si la OEP fuera parte en el Tratado pero no lo fuera el

Estado X, el Tratado y el Reglamento serian aplicables a las solicitudes europeas, incluidas
aquellas en las que se designa al Estado X, pero no se aplicarian a las solicitudes nacionales
presentadas en la Oficina del Estado X o para esa Oficina.

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

19. De conformidad con lo estipulado en el parrafo 2), el Tratado y el Reglamento se
aplican a todos los tipos de solicitudes de patentes de invencién y de patentes de adicion,
incluidas las solicitudes divisionales y las solicitudes de continuacion, o de continuacién en
parte, de una solicitud anterior. Cabe sefialar que estos puntos no regulan los tipos de
solicitudes nacionales o regionales que debera aceptar una Parte Contratante; esto sigue
siendo competencia de la legislacion aplicable en la Parte Contratante de que se trate.

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

21. Punto iii). Con arreglo a este punto, las disposiciones del Tratado y del Reglamento se
aplican a las solicitudes internacionales de patentes de invencion y de patentes de adicion en
virtud del PCT que hayan entrado en la “fase nacional o regional” en una Oficina nacional o
regional.

22. Puntoiv). El Tratado y el Reglamento se aplican tanto a las patentes nacionales y
regionales concedidas por la Oficina de una Parte Contratante como a las patentes concedidas
en nombre de dicha Parte Contratante por otra Oficina, en particular, la Oficina regional de
una organizacion intergubernamental, sin perjuicio de que la organizacién intergubernamental
sea 0 no parte en el Tratado. Por ejemplo, si el Estado X mencionado en el parrafo 17 fuera
parte en el Tratado, el Tratado y el Reglamento se aplicarian tanto a las patentes concedidas
por la Oficina del Estado X como a las patentes concedidas por la Oficina Europea de
Patentes siempre que surtan efecto en el Estado X, sin perjuicio de que la OEP sea 0 no parte
en el Tratado. Si la OEP fuera parte en el Tratado, el Tratado y el Reglamento se aplicarian a
todas las patentes europeas a los efectos de cualquier procedimiento de la Oficina Europea de
Patentes, por ejemplo, la revocacion de patentes en procedimientos de oposicién, aun cuando
el Estado X no sea parte en el Tratado.

23. Las expresiones “patentes de invencién” y “patentes de adicion” deben interpretares con
el mismo sentido que tienen esos términos en el Articulo 2.ii) del PCT. En consecuencia, el
Tratado y el Reglamento no se aplican a las patentes citadas en ese Articulo patentes de
invencion y patentes de adicion, a saber, los certificados de inventor, los certificados de
utilidad, los modelos de utilidad, los certificados de adicion, los certificados de inventor de
adicion y los certificados de utilidad de adicion (véase también el parrafo 18). No obstante, la
Parte Contratante tiene libertad para aplicar algunas o todas las disposiciones del Tratado y el
Reglamento a esas otras patentes, aungue no esteé obligada a ello. Ademas, el Tratado y el
Reglamento se aplican a las patentes de invencion y a las patentes de adicion concedidas
sobre la base de solicitudes internacionales.

24. Articulo 3, parrafo 2 y Regla 3). Los tipos de solicitudes y de patentes a los que no se
aplica el proyecto de Articulo 3.2) este-parrafo-figuran en el proyecto de Regla 3. En
particular,€E| Tratado y el Reglamento no se aplicarian a las solicitudes provisionales de
patentes de invencién y de patentes de adicion_ni a las solicitudes de nueva publicacién. De
conformidad con el proyecto de Articulo 1.ii), cuando el Tratado y el Reglamento se refieren
a una solicitud en la que se basa un derecho de prioridad podra tratarse de una solicitud
provisional, seqgun el derecho aplicable. Sin embargo, una Parte Contratante podra aplicar
libremente algunas de las disposiciones del Tratado y el Reglamento, o todas ellas, a esas
otras solicitudes, aungque no esta obligada a hacerlo.
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Directrices en virtud del Articulo 4
(Detalles relativos al derecho a [una] la patente)

25. Esta disposicion aborda la cuestion de quién tiene derecho a [una] la patente.

26. Parrafo 1. El principio basico estipulado en el Tratado es que el derecho a una patente
pertenecera al inventor o a su derechohabiente. Se entiende por “inventor” la persona que
efectivamente invento la materia reivindicada. Por lo tanto, una persona que no sea el
inventor real y original no ser& considerada como “el inventor”. El término
“derechohabiente” se aplica a toda persona natural o juridica que, de conformidad con la
legislacion aplicable, tiene derecho a una patente en virtud de una transferencia que efectda el
inventor mediante cesion, contrato de empleo, donacidn, herencia, quiebra y acciones
similares. El representante de un inventor fallecido o legalmente incapacitado (o su
derechohabiente) no esta amparado por esa disposicion, puesto que dicho representante en
general no actuaria en su propio nombre, sino en nombre de la persona que represente. En
relacion con el punto ii), cabe observar que, si se celebrd un contrato de cesion conforme al
derecho aplicable antes de la realizacion de la invencion, podria considerarse que el efecto de
ese contrato se aplicara a partir de la fecha en que se realizo la invencion y no producira la
transferencia inmediata de la patente del inventor a la contraparte.

27. Parrafo 2). De conformidad con esta disposicion, una Parte Contratante tiene libertad
para decidir como desea regular el derecho a una patente en el caso de las invenciones de
empleados y de las invenciones encargadas._La expresion “invenciones de empleados” e
“invenciones encargadas” deberian interpretarse en sentido amplio, de manera que las
relaciones de trabajo que no se basen en un contrato escrito 0 no supongan una relacién
jerarquica, por ejemplo, los investigadores en las universidades, también queden incluidas en
esta disposicién. Ademas, esta disposicidn no perjudica la libertad contractual gue pueda
prever el derecho aplicable de una Parte Contratante.

28. Parrafo 3). Este parrafo contiene las reglas aplicables en virtud del Tratado en relacion
con el derecho a una patente cuando varios inventores han realizado conjuntamente la
invencion. En ese caso, los inventores pueden ponerse de acuerdo sobre la forma en que se
dividira entre ellos el derecho a la patente, por ejemplo, mediante un contrato. En ausencia de
dicho acuerdo, cada inventor tendria el mismo derecho que los demas sobre la patente y en
forma indivisa._La expresién “el mismo derecho gque los demas sobre la patente y en forma
indivisa” significa que el derecho de cada inventor abarca la totalidad de la patente. Este
derecho no esta dividido en fracciones entre los inventores y su goce es comun, es decir que,
por ejemplo, cada uno de los inventores no podra vender la invencion (o partes de ella) ni
conceder licencias sobre la misma sin el consentimiento de todos los demas inventores. Sin
embargo, cada uno de los inventores gozara del derecho a utilizar la invencién o a realizar
actos administrativos destinados a mantener el derecho, como el pago de las tasas anuales.

Directrices en virtud del Articulo 5
(Detalles relativos a la solicitud)

29. Parrafo 1). Este parrafo contiene una lista de las diferentes partes que debe contener
una solicitud. Los términos “cuando sean necesarios para la comprension de la invencion
reivindicada” del punto iv) no son los mismos que los términos “cuando éstos sean
necesarios” utilizados en el Articulo 3.2) del PCT, pero estan en armonia con el Articulo 7.1)
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del PCT. Laintencidn es aclarar que su finalidad no es permitir a las Oficinas exigir dibujos,
sino mas bien permitir a los solicitantes presentar esos dibujos cuando parezca ser necesario
para la comprension de la invencion reivindicada._En otras palabras, se entendera que los
dibujos a los que se refiere este punto son sélo aguellos sin los cuales la invencion
reivindicada no podria tener divulgacidon suficiente. El sequndo texto que figura entre
corchetes dejaria enteramente al arbitrio del solicitante la decision de presentar los dibujos
mencionados en la descripcidn o las reivindicaciones o de eliminar de las otras parte de la
solicitud la referencia a los dibujos. Se interpretara que el término “dibujos” del punto iv)
incluye las fotografias y demas formas de representaciones graficas que utilizan las nuevas
tecnologias.

30. Parrafo 2)a). Este parrafo preve la interfaz entre el proyecto SPLT, el PLT y el PCT.
Las explicaciones detalladas estan contenidas en el documento SCP/6/5 (“Estudio sobre la
interfaz entre el SPLT, el PLT y el PCT”). En principio, los requisitos del PCT relativos al
petitorio, la descripcion, las reivindicaciones, los dibujos y el resumen, tanto de forma como
de fondo, estan incorporados por referencia en el SPLT. No obstante, si el PLT, el SPLT o
los Reglamentos de esos Tratados prevén otros requisitos diferentes o complementarios de los
requisitos del PCT en relacidn con el petitorio, la descripcion, las reivindicaciones, los dibujos
y el resumen, los primeros seran aplicables. En particular, los proyectos de Reglas 4 y 5 del
SPLT estipulan requisitos adicionales en relacion con la descripcion y las reivindicaciones
que no son idénticos a los requisitos del PCT._Las cuestiones relativas al vinculo con otros
tratados, en particular la posibilidad de aplicar este parrafo a los paises que no son parte en el
PLT o el PCT, se abordara en las disposiciones finales.

31. De conformidad con la Regla 5.2 del PCT, las listas de secuencias de nucledtidos y/o
aminoéacidos forman parte de la descripcion. Por consiguiente, los requisitos relativos a esas
listas de secuencias en virtud del PCT se incorporan por referencia en el SPLT, salvo
disposicién en contrario en el SPLT.

32. Parrafo 2)b). Esta disposicion asegura a una Parte Contratante la libertad de fijar
requisitos relativos a la forma o el contenido de una solicitud que, desde el punto de vista de
los solicitantes, sean mas favorables que los mencionados en el parrafo 2)a). La disposicion
sigue el modelo del Articulo 2.1) del PLT.

33. Parrafo 3). Este parrafo contiene el principio generalmente aceptado de que el resumen
solo tiene un propdsito informativo y, en particular, no se utilizara con el fin de interpretar las
reivindicaciones, determinar la suficiencia de la divulgacion o la patentabilidad de la
invencion reivindicada. En el mismo contexto, también cabe sefialar el proyecto de

Articulo 10.2) relativo a la divulgaciéon. EI SPLT no regula la cuestién de quién deberd
establecer el resumen. Por consiguiente, la Oficina de una Parte Contratante tiene libertad
para establecer ella misma el resumen o modificarlo, o elegir de oficio cualquier figura que
mejor caracterice la invencion reivindicada.



SCP/9/4
pagina 12

Directrices en virtud de la Regla 4
(Requisitos adicionales relativos al contenido, manera y orden
de la descripcion en virtud del Articulo 5.2))

34. Esta Regla prevé otros requisitos relativos al contenido, manera y orden de la
descripcion que no son idénticos a los requisitos del PCT vy, por consiguiente, constituyen
excepciones en virtud del proyecto de Articulo 5.2). A titulo de referencia, la Regla 5.1 del
PCT estipula los requisitos relativos a la manera de describir las solicitudes internacionales
del PCT.

35. Del texto del parrafo 1) se desprende que, mientras un solicitante prepare la descripcion
con el contenido y en la manera y el orden prescritos en el parrafo 1), la descripcion cumplira
los requisitos relativos al contenido de la descripcion en cualquier Parte Contratante.
Ademas, de conformidad con el parrafo 2), una Parte Contratante aceptara el contenido de la
descripcion presentado en una forma o un orden diferentes de los especificados en el

parrafo 1), cuando una forma o un orden diferente permitan una mejor comprension o una
presentacion mas concisa del contenido de la invencién reivindicada. Huelga decir que, de
todas maneras, se deben cumplir los requisitos de patentabilidad sustantivos establecidos en
los proyectos de Articulos 10 a 12. También se remite a los proyectos de Articulos 13 y 14,
conforme a los cuales el incumplimiento con los requisitos previstos en la Regla 4 constituira
un fundamento de rechazo de la solicitud, pero no un fundamento de invalidacion o
revocacion de la reivindicacion patentada o la patente.

36. Parrafo 1), punto iii). Con miras a dar, por una parte, a los solicitantes la flexibilidad
necesaria al redactar la descripcion y, por la otra, el apoyo necesario para la eficiencia en el
funcionamiento de la oficina, se sugiere que, como norma general, la invencion reivindicada
pueda describirse con cualquier término, en la medida en que se cumpla con los requisitos
sustantivos de patentabilidad previstos en los Articulos 10 a 12. Sin embargo, el denominado
“enfoque problema-solucion”, aplicado en muchos casos, aunque no todos, debido a su
practicidad, se presenta como la mejor manera de describir la invencién. La Oficina de una
Parte Contratante no podra rechazar una solicitud s6lo porque no se utilizé el “enfoque
problema-solucion” para describir la invencion reivindicada.

37. Parrafo 1), punto vi). En este punto se proporcionara la descripcion de cualquier modo
(no necesariamente el mejor modo contemplado por el solicitante) de realizar la invencién
reivindicada.

38. Parrafo 1, punto vii). Puesto que un solicitante debe cumplir el requisito relativo a la
aplicacion industrial/utilidad en virtud del Articulo 12.4), tendra que demostrar en qué forma
se satisface ese requisito indicando explicitamente en la descripcion la manera o maneras en
que la invencion reivindicada satisface la condicion de ser Gtil o susceptible de aplicacion
industrial. No obstante, dicha indicacion no es necesaria si un experto en la materia puede
comprender claramente la aplicacion industrial/utilidad de la invencion reivindicada sin
ninguna indicacion explicita.

39. Parrafo 2). Mediante las palabras “una forma o un orden diferente” se pretende abarcar
también los casos en los que el contenido adicional, que no esta previsto en el parrafo 1), esta
incluido en la descripcion, o cuando no todo el contenido previsto en el parrafo 1) esta
incluido en la descripcion.
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Directrices en virtud de la Regla 5
(Requisitos adicionales relativos a las reivindicaciones en virtud del Articulo 5.2))

40. Esta Regla establece requisitos adicionales relativos a las reivindicaciones que no son
idénticos a los requisitos del PCT y, por consiguiente, constituyen excepciones en virtud del
proyecto de Articulo 5.2). A titulo de referencia, la Regla 6 del PCT fija los requisitos
relativos a las reivindicaciones respecto de las solicitudes internacionales del PCT. Huelga
decir que, en cualquier caso, se cumpliran los requisitos sustantivos estipulados en los
proyectos de Articulos 10 a 12 (que incluyen el requisito de que las reivindicaciones deberan
ser claras y concisas en virtud del Articulo 11). Se remite a los proyectos de Articulos 13

y 14, conforme a los cuales el incumplimiento de los requisitos previstos en la Regla 5
constituirdn un fundamento del rechazo de la solicitud, pero no de la invalidacion o
revocacion de la reivindicacion patentada o la patente.

41. Parrafo 1). De las palabras “cifras enteras” se deduce que la numeracion no se limita
necesariamente a los numeros arabigos.

113 [ 7 11N H H 7

43. Parrafo 32). De conformidad con esta disposicion, un solicitante tiene la opcion de
redactar las reivindicaciones bien en dos partes, bien en una parte Unica.

44, Parrafo 43)a). Se permite una remision en una reivindicacion a la descripcion o a
cualquiera de los dibujos cuando sea absolutamente necesario, ya que, en ciertos casos, esa
remision puede resultar necesaria para tener una clara descripcion de la invencion
reivindicada.

45. Pérrafo 43)b). Las reivindicaciones pueden contener graficos, puesto que constituyen la
representacion pictorica de los cuadros. Sin embargo, ninguna reivindicacion podra contener
dibujos, pues éstos constituyen representaciones graficas generales y podrian no ser
adecuados para definir los limites de la reivindicacion.

46. Parrafo 43)c). De conformidad con el proyecto de Regla 13.3), ningun signo de
referencia a la parte correspondiente del dibujo se interpretara en el sentido de que limita la
reivindicacion.

47. Pérrafo 54)°. [Reservado]
O

El texto de este parrafo se afiadird una vez que se conozcan los resultados de los debates
mantenidos en el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones de Invenciones Multiples y Solicitudes
Complejas.




SCP/9/4
pagina 14

Directrices en virtud del Articulo 6 y la Regla 6°
(Detalles relativos a la unidad de la invencién)l:|

[48. EIl proyecto-de-Articulo 6 contiene el principio ampliamente aceptado de unidad de la
invencion. Los téerminos “las reivindicaciones de la solicitud” aclaran que las
reivindicaciones como tales deben cumplir el requisito de unidad de la invencién, puesto que
definen la invencion.

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

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

51. Elpreyectodela Regla6, parrafo 1) contiene el método para determinar si ha quedado
cumplida la exigencia de unidad de la invencidn respecto de un grupo de invenciones
reivindicadas en una solicitud. De conformidad con ese método, existira-se cumplira con el
requisito de unidad de la invencion Unicamente cuando haya cierta relacion entre las
invenciones que implique una 0 mas “caracteristicas técnicas especiales” idénticas o
correspondientes. Los términos “caracteristicas técnicas especiales” contenidos en la

Regla 4.1) del Proyecto de 1991 han sido sustituidos por una descripcion de esos términos
inspirada de la dltima frase de la Regla 4.1) del Proyecto de 1991 y de la Regla 13.2 del PCT.

52. Elproyecto-de-La Regla 6, parrafo 2) no tiene por objeto constituir un aliciente para el
uso de alternativas dentro de una sola reivindicacion, sino que su finalidad es clarificar que el
criterio para la determinacion de la unidad de la invencién (a saber, el método contenido en el
proyecto de Regla 7.1)) sigue siendo el mismo, independientemente de la forma de
reivindicacion utilizada.

53. Esta disposicidon no impide a una Oficina poner objeciones a las alternativas que estén
contenidas en una sola reivindicacion sobre la base de consideraciones tales como la claridad,

3 El texto de estas directrices se revisard una vez que se conozcan los resultados de los debates

mantenidos en el Grupo de Trabajo sobre Divulgacion de Invenciones Multiples y Solicitudes
Complejas.
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la concision de las reivindicaciones o el establecimiento de un sistema de tasas para las
reivindicaciones aplicables en esa Oficina.]

Directrices en virtud del Articulo 7 y la Regla 7
(Detalles relativos a las observaciones, modificaciones o correcciones de la solicitud)

54. Parrafe-Articulo 7.1)a). Esta disposicion obliga a la Oficina a prever, cuando tenga
intencion de denegar o rechazar una solicitud basada en el hecho de que la solicitud no
cumple alguno de los requisitos previstos en el Articulo 13.1), al menos una oportunidad para
formular observaciones sobre la denegacion o el rechazo y para remediar posteriormente ese
incumplimiento, por ejemplo, por medio de una modificacion o una correccion. El término
“modificaciones” se refiere a las enmiendas relativas a cuestiones de fondo de la solicitud,
mientras que el término “correcciones” se refiere a cuestiones de forma y a la rectificacion de
los errores evidentes. En cuanto a los errores de forma que no guardan relacion con la
busqueda o el examen sustantivo, la Regla 8 del PLT prevé requisitos de forma y
procedimientos relativos a la peticion de correccion de errores de esa indole. La Oficina no
puede denegar o rechazar la solicitud por incumplimiento de ciertos requisitos, salvo que se
haya dado al solicitante al menos una oportunidad para cumplir, en el plazo prescrito en el
proyecto de Regla 7.1), todos y cada uno de esos requisitos. Cabe sefialar que esta
disposicién no obliga a la Oficina a comprobar si se han cumplido todos los requisitos en
virtud del Tratado y del Reglamento antes de conceder la patente. En cuanto al alcance de las
modificaciones y correcciones permitidas, cabe remitirse al parrafo 3) (véanse los parrafos 61
y 63). Cuando, pese a que se ha tenido la oportunidad de modificar o corregir la solicitud,
ésta sigue sin cumplir con los requisitos, la consecuencia de dicho incumplimiento figura en el
proyecto de Articulo 13 (véanse los parrafos 159 a 161).

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

56. Reqla 7.1). En vista de las distintas practicas juridicas relativas a la proposicion y
aceptacion de un contrato, la determinacién de la “fecha de la notificacién” a los efectos de
establecer la duracion de un plazo se hard conforme al derecho aplicable.

57. Parrafo-Articulo 7.1)b). Esta disposicion prevé una excepcion a la obligacion de una
Oficina en virtud del apartado a) por lo que respecta a las solicitudes divisionales, de
continuacion y de continuacion en parte: cuando, en el caso de las solicitudes divisionales, de
continuacion o de continuacion en parte, ya se ha concedido la oportunidad de hacer
observaciones y de corregir o modificar dicha solicitud respecto de la solicitud conexa para
rectificar cierto error o defecto, y que ese error o defecto no ha sido sin embargo corregido y
permanece en la solicitud divisional, de continuacion o de continuacion en parte, la Oficina no
necesita dar otra oportunidad para que se efectuen dichas_observaciones, correcciones o
modificaciones, aungue puede hacerlo segun su libre albedrio.
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58. Pérrafe-Articulo 7.2). De conformidad con el parrafo 1), un solicitante tiene la
posibilidad de formular observaciones y efectuar modificaciones y correcciones en la
descripcidn, las reivindicaciones, el resumen y los dibujos, como consecuencia de una
notificacion de la Oficina de incumplimiento de alguno de los requisitos previstos en el
Articulo 13.1) (sin embargo, vease el proyecto de Articulo 7.4)). Ademas, esta disposicion
permite a un solicitante remediar pesteriormente-el incumplimiento de cualquier requisito por
iniciativa propia y por lo menos hasta el momento en que la solicitud esté en orden para la
concesion de la patente. La expresion “el momento en que la solicitud cumpla todas las
condiciones para la concesion” debe entenderse como el momento en que la Oficina termine
los preparativos técnicos de la notificacion de que la solicitud esta en regla para la concesion
y que se adeuda la tasa exigida para la concesion y/o impresion, de haberla. Una vez
terminados esos preparativos de la notificacion, es decir, cuando la notificacion esté preparada
para ser enviada por la Oficina, ésta no necesitara permitir al solicitante que efectie una
modificacion o correccion. El abandono de una reivindicacion se consideraria como una
modificacion de la solicitud.

59. No obstante, cuando la Oficina prevea un examen sustantivo realizado por ella o
mediante la Oficina de otro Estado u organizacion intergubernamental, podra ademas limitar,
salvo en lo relativo a los errores evidentes-del-parrafe-3)b), como dispone el proyecto de
Regla 7.2), el periodo durante el cual el solicitante puede modificar o corregir la solicitud por
su propia iniciativa. Ello abarca los casos en que la Oficina de una Parte Contratante utiliza
los resultados de la basqueda o el examen realizados por otras oficinas para conceder patentes
o rechazar solicitudes de patente. Se entendera que las palabras “examen sustantivo” en esta
disposicion se refieren al examen de una solicitud de patente con respecto, al menos, a uno de
los requisitos siguientes: novedad, actividad inventiva (no evidencia), aplicacién/utilidad
industrial, materia patentable y divulgacion suficiente. “La primera comunicacion sustantiva
de la Oficina” puede ser, por ejemplo, una comunicacion de la Oficina al solicitante,
notificandole la decision de la Oficina con respecto al incumplimiento de algin requisito
sustantivo, en particular, después del examen sustantivo. Asimismo puede tratarse de una
comunicacion de que la solicitud ya ha cumplido todas las condiciones para la concesion y
que se debe pagar la tasa de concesion exigida. Una vez empezado el examen sustantivo, el
hecho de permitir que el solicitante modifique o corrija la solicitud por su propia iniciativa y
en cualquier momento podria ser contrario a una tramitacion eficaz de la solicitud de patente.
Por ejemplo, puede darse el caso de que un examinador, al efectuar la investigacion y el
examen respecto de una reivindicacion, reciba una modificacion para dicha reivindicacion
iniciada por el solicitante que lo obligaria a repetir todo el proceso de investigacion y examen.

60. del-solicitante-a-modificaro-¢o
sohicitud-el-parrafo-2)b)-dispene-expresamente-De las palabras “por 1o menos hasta el
momento” se desprende que, si la legislacion aplicable asi lo permite, el solicitante podra
modificar o corregir la solicitud, por su propia iniciativa, en una etapa ulterior a la prevista en
el parrafo 2)a). En cuanto al alcance de las modificaciones y correcciones permitidas, cabe
remitirse al parrafo 3) y al proyecto de Regla 7.2) (véanse los parrafos 61 a 63).

61. Pérrafo-Articulo 7.3)a). Esta disposicion se basa en el principio de que el solicitante no
deberia obtener proteccion por patente por algo que no divulgo en la fecha de presentacion.
La consecuencia del incumplimiento de este requisito figura en el proyecto de

Articulo 13.1)iii) (véanse los parrafos 159 y 160). La frase “ lo que se divulgue en la
descripcion, las reivindicaciones y los dibujos eventuales en la fecha de presentacion” incluye
cuestiones que habian sido divulgadas en las reivindicaciones, la descripcion y los dibujos en




SCP/9/4
pagina 17

la fecha de presentacidn, pero que habian sido ulteriormente suprimidas durante la tramitacion
de la solicitud ante la Oficina. £a[Con sujecidn a lo dispuesto en el proyecto de

Articulo 7.5)], esta disposicion no permite la posibilidad de modificar la descripcion, las
reivindicaciones;-elrestmen y cualquier dibujo sobre la base de lo que se ha divulgado en el
resumen en la fecha de presentacion, puesto que se aplicaria la regla general establecida en el
proyecto de Articulo 5.3), es decir, que el resumen solo sera de caracter informativo.
Ademas, cuando en una solicitud se reivindique la prioridad de una solicitud anterior, la
disposicién no permite introducir modificaciones o correcciones fundadas en lo que se habia
divulgado en la solicitud previa, pero se omitio en la fecha de presentacion de la solicitud en
que se reivindica la prioridad, excepto en el caso de la correccion de un error evidente, como
dispone el proyecto de Regla 7.2). Sin embargo, este parrafo no impide al solicitante
modificar la solicitud afadiendo referencias recientemente descubiertas al un elemento
determinado del estado de la técnica respecto de la invencidn reivindicada, cuando;pueste
gue esas referencias-ne-amphiarianta-divalgacion-dela-inveneidn facilitarian la comprension
de la invencion reivindicada. Sin embargo, esa nueva referencia a un elemento del estado de
la técnica no constituiria un complemento de la divulgacion de la invencion reivindicada v,
por consiguiente, no podria servir de base para cumplir con el requisito de divulgacién
habilitante.

62. Este parrafo no abarca la modificacion y correccion de la peticion, pues esa cuestion
queda cubierta expresamente por el Articulo 6 del PLT. Se considera que una modificacién o
correccion va mas alla de lo divulgado en la fecha de presentacion si los cambios introducidos
en la divulgacion de la invencion, mediante adicion, modificacion o supresion, tienen como
consecuencia la presentacion de informacion que, para un experto en la materia, no se deriva
directa e inequivocamente de lo divulgado en la fecha de presentacion. La frase “e-se-hecluira
en-la-parte-faltante-de-la-deseripeidn-o-en-el-dibujo-faltantede lo divulgado, de conformidad
con el Tratado sobre el Derecho de Patentes, en una parte faltante de la descripcion o en un
dibujo faltante” es necesaria, pues el Articulo 5.6)b) de ese Tratado dispone que, en ciertas
condiciones, una parte de la descripcion o un dibujo, omitidos de la solicitud presentada,
podrian incluirse posteriormente en la solicitud, sin surtir efecto alguno sobre la fecha de
presentacion.

63. Parrafo3)b)Regla 7.2). Esta disposicion define el “error evidente” previsto en el
proyecto de Articulo 7.3). Puesto que la persona idonea para la determinacion del “error
evidente” es un experto en la materia en la fecha de presentacion, los errores evidentes
también abarcarian los errores de tipo técnico, tales como los errores en las formulas quimicas
0 matematicas, si éstos fuesen evidentes para un experto en la materia en esa fecha. La
expresion “experto en la materia” esta contenida en el proyecto de Regla 2 (véanse los
parrafos 11 a 13). Para satisfacer las condiciones de este parrafo, un experto en la materia
debera poder establecer que un error es evidente y que lo que se ofrece como correccién
resulta claro, sin depender de otros documentos. De conformidad con el proyecto de
Articulo 16, a fin de respaldar esa determinacidndeterminar-si-el-error-es-un-errorevidente, se
podra tener en cuenta cualquier prueba._[Variante B: Si un experto en la materia pudiera
reconocer inmediatamente que determinada indicacidn dada en la solicitud no puede ser méas
que lo que se ofrece como correccidn, evidentemente el experto en la materia debera haber
reconocido que en la solicitud figuraba algo distinto de lo que estaba claramente previsto.]

64. Articulo 7.4). En este parrafo se dispone que, cuando la Oficina de una Parte
Contratante se encarga de la preparacion final del resumen para su publicacidn, la Parte
Contratante no estara obligada a dar al solicitante la oportunidad de modificar o correqir el
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resumen por iniciativa propia, como dispone el proyecto de Articulo 7.2). En esa situacion,
aunque el solicitante hubiera preparado y presentado un resumen a la Oficina, ésta podra
modificarlo o corregirlo segun considere adecuado. Sin embargo, quedara a discrecién de la
Oficina la decision de aceptar las modificaciones o correcciones gue el solicitante realice en
los resimenes.

[65. [Articulo 7.5). El Comité sequira examinando este parrafo que figura, por lo tanto,
entre corchetes. Dispone que, cuando el solicitante haya preparado el resumen, la divulgacién
que figura en el resumen en la fecha de presentacidn [podra] [debera] tenerse en cuenta al
modificar o corregir la descripcidn, las reivindicaciones y cualquier dibujo, sequn dispone el
proyecto de Articulo 7.3). Por ejemplo, la materia que figura exclusivamente en el resumen a
la fecha de presentacion podria desplazarse a la descripcion o a la parte de la solicitud que
contiene las reivindicaciones, después de la fecha de presentacion, si el solicitante prepard ese

resumen.l

Directrices en virtud del Articulo 7bis
(Detalles relativos a las modificaciones o correcciones deles-cambios-en las patentes)

66. Durante el transcurso de procedimientos de oposicion posterior a la concesion de la
patente, o de revocacién, puede descubrirse un nuevo elemento del estado de la técnica, que
incida en la patentabilidad de la invencidn patentada. En ese caso, convendra al titular
introducir eambies-modificaciones 0 correcciones en la patente para evitar la invalidez de su
patente fundada en el estado de la técnica recientemente descubierto. Por otra parte, a los
efectos de la seguridad juridica, podria no ser factible permitir al titular de una patente
introducir eambies-modificaciones o correcciones en su patente despues de la concesion. El
proyecto de Articulo 7bis prevé ciertas condiciones para-que el titular pueda-debera cumplir
para poder corregir y/o modificar su patente después de la concesion.

67. Parrafo 1). Por norma general, una autoridad competente podra introducir eambies
modificaciones o correcciones en la patente, a pedido del titular, si eses-esas modificaciones o

correcciones eambios-limitan el alcance de las reivindicaciones, es decir, si el alcance de la
proteccion que la patente confiere_se verla Ilmltado por Ios camblos mtroduudos -Sin

mmnmm%wmmm Esta dlsposwlon establece el

derecho del titular de una patente a solicitar ante la Oficina la limitacidn de la patente, es decir
que la Oficina debera prever la posibilidad de que se efectien modificaciones o correcciones
de patentes ante ella. De conformidad con el proyecto de Articulo 1.1), se entenderé por
“Oficina”, el organismo de una Parte Contratante encargado de la concesion de patentes o de
otras cuestiones cubiertas por el presente Tratado. Por lo tanto, cuando una Parte Contratante
encarga a una Oficina de patentes la tarea de introducir modificaciones o correcciones a las
patentes, con las condiciones previstas en el derecho aplicable, la Oficina mencionada en el
proyecto de Articulo 7bis es la Oficina de patentes de la Parte Contratante. Cuando una Parte
Contratante encarga a los tribunales (y no a la Oficina de patentes) la decisién acerca de las
modificaciones o correcciones de las patentes, una Parte Contratante debera contemplar la
posibilidad de gue se introduzcan esas modificaciones o correcciones ante el tribunal,
conforme a las condiciones impuestas por el derecho aplicable. Sin embargo, dado que las
legislaciones nacionales y regionales vigentes contemplan diversos sistemas posteriores al
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otorgamiento de las patentes, l0s otros requisitos relativos a las condiciones y plazos que se
aplican a esas modificaciones o correcciones se dejan a la determinacién de la legislacion
aplicable. Para limitar el alcance de la proteccion, las modificaciones de una patente podran
efectuarse mediante un descargo de responsabilidad.

68. Parrafo 42). Esta disposicidn se basa en el principio de que los derechos exclusivos del
titular no deberian extenderse a elementos no divulgados en la fecha de presentacion.
Exceptuando el caso de correccién de un error evidente, previsto en el parrafo 3), no deberia
permitirse introducir modificaciones o correcciones en una patente, si a raiz de ellas la
divulgacién contenida en la patente se extendiese mas alla de la divulgacién contenida en la
descripcidn, las reivindicaciones y los dibujos en la fecha de presentacion, o incluidos en la
parte faltante de la descripcion o en el dibujo faltante, de conformidad con el Tratado sobre el
Derecho de Patentes. Se remite al proyecto de Articulo 7.3) que prevé una disposicion similar
en lo relativo a las modificaciones o correcciones de la descripcidn, las reivindicaciones, el
resumen y cualquier dibujo de la solicitud (véanse los parrafos 61 a 63).

69. Parrafo 23). El titular tiene derecho a pedir a la autoridad competente la introduccion de

cambios-enla-patente—gue-son-correcciones de errores evidentes. Se entendera-gue-el
signhificado-de-dard a la expresmn “error ewdente" eI mismo S|qn|f|cado que en eI es—rgu&l—acl
del—proyecto de A

Directrices en virtud del Articulo 8 y las Reglas 8 y 9
(Detalles relativos al estado de la técnica)

72. Definicion de estado de la técnica. La definicidn del estado de la técnica es de

fundamental importancia para la determinacion de la patentabilidad, puesto que la novedad y
la actividad inventiva se examinan sobre la base de la técnica existente, es decir, el estado de
la técnica. De conformidad con el proyecto de Articulo 8.1), en primer lugar, el estado de la
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técnica relativo al objeto de una reivindicacion determinada consistira en toda la informacion
que haya sido puesta a disposicion del publico en cualquier parte del mundo antes de la fecha
de reivindicacion-prioridad de -dicha-reivindicacionla invencion reivindicada. Por lo tanto, la
informacion puesta a disposicion el mismo dia, aunque antes del momento de presentacion de
la reivindicacion en cuestion, no formaria parte del estado de la técnica. El término
“informacion” ha de entenderse en el sentido de que abarca todo lo que puedan captar los
cinco sentidos del ser humano, por ejemplo, mediante el oido, la lectura, el estudio o la
instruccion.

73. Ensegundo lugar, el estado de la técnica consistira en la informacion que haya sido
puesta a disposicion del publico en cualquier forma, sea por escrito o no (véase el proyecto de
Regla 8.1y el parrafo 74). De ahi que, por ejemplo, ninguna Parte Contratante podra excluir
del estado de la técnica la informacion que haya sido puesta a disposicion del publico
mediante una presentacion oral, independientemente del pais en el que se haya efectuado la
presentacion. En tercer lugar, de conformidad con la referencia al proyecto de Articulo 8.2),
el estado de la técnica relativo a una determinada invencion reivindicada también incluira las
solicitudes anteriores que hayan sido presentadas para surtir efecto en la misma Parte
Contratante antes de la fecha de reivindicacion-prioridad de esa invencion reivindicada pero
publicadas después de esa fecha (se remite al hecho de que el estado de la técnica incluye
solicitudes anteriores en que se reivindica la prioridad, si la fecha de presentacion de una
solicitud previa en la que se basa el derecho de prioridad es anterior a la fecha de
reivindicactén-prioridad de la invencidn reivindicada), aunque el contenido de la solicitud
anterior no haya sido puesto a disposicion del publico antes de la fecha de
prioridadreivindicacion de la invencion reivindicada. En cuarto lugar, de conformidad con la
referencia al proyecto de Articulo 9, la informacidn que cumple con las condiciones de ese
Avrticulo no se considera estado de la técnica, aun cuando dicha informacién haya sido puesta
a disposicion del publico antes de la fecha de prioridadreivindicacion de la invencién
reivindicada.

74. Forma del estado de la técnica. El proyecto de Regla 8.1) obliga a una Parte
Contratante a aceptar como estado de la técnica en virtud del proyecto de Articulo 8.1)
cualquier informacion que haya sido puesta a disposicion del pablico en cualquier forma, en
particular la forma escrita, el formato electrénico, la comunicacion oral, la exhibicion o la
utilizacion. La utilizacion puede consistir en la produccion, oferta, comercializacion o
explotacion de un producto, o la oferta o comercializacion de un proceso o su aplicacion, o la
aplicacion del proceso. La comercializacion puede efectuarse, por ejemplo, mediante la
venta, la oferta a la venta o el intercambio. La exhibicion puede tomar la forma, por ejemplo,
de una demostracion de un producto o un proceso en publico o por television. La informacion
gue se haya puesto a disposicion del publico mediante comunicacion por medios electrénicos,
en particular por conducto de una base de datos electronica o por Internet, también forma
parte del estado de la técnica. Puesto que no se trata de una lista exhaustiva, también estan
cubiertas en esta disposicion otras formas de poner informacion a disposicion del publico.

75. Informacidn puesta a disposicion del publico. El proyecto de Regla 8.2)a) estipula la
interpretacion de las palabras “puesta a disposicion del publico” del proyecto de Articulo 8.1).
Del lenguaje explicito del proyecto de Articulo 8.1) se desprende que, si el publico tuvo
efectivamente acceso a la informacion pertinente y, por consiguiente, ésta se puso a su
disposicidn, dicha informacién forma parte del estado de la técnica. Ademas, si existe una
posibilidad razonable de que el publico pueda tener acceso a la informacion, ésta también
formaria parte del estado de la técnica.
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76. El medio por el cual la informacién se ha hecho accesible puede ofrecer cierta
orientacion sobre la interpretacion de las palabras “una posibilidad razonable de que el
publico pueda tener acceso a la misma”.

a)  Pordivulgacién oral: La informacion se considerard que se ha puesto a
disposicion del pablico si se ha puesto incondicionalmente en conocimiento de un miembro
del publico mediante una comunicacion verbal, como en una conferencia o mediante la radio
0 un equipo de reproduccion de sonido (por ejemplo, cintas y grabaciones).

b)  Por exhibicion o utilizacion: Se considerara que la informacién ha sido puesta a
disposicion del pablico si, en la fecha pertinente, el pablico pudo tener conocimiento de dicha
informacidn por medio de la exhibicion o utilizacion del medio. Por ejemplo, si una persona
vende un objeto incondicionalmente al publico sin limitaciones o restricciones,
requerimientos o clausulas de confidencialidad, se considerara que el objeto ha sido puesto a
disposicion del pablico, puesto que el comprador ha adquirido la posesion ilimitada de todo
conocimiento que pueda obtenerse a partir de dicho objeto. En otros términos, la puesta a
disposicion del pablico de la informacion queda determinada por el grado de control que
ejerza sobre su acceso la persona que poseia inicialmente la informacion.

c) Enforma escrita: Se considerara que un documento ha sido puesto a disposicion
del publico si, en la fecha pertinente, el publico pudo tener conocimiento del contenido del
documento. Por consiguiente, el publico debe tener no sélo la posibilidad de tener acceso, en
sentido técnico, a la informacidn contenida en el documento, sino asimismo la posibilidad de
adquirir la posesion de dicha informacion. Se determinara de conformidad con este principio
si la ausencia de un indice o un catalogo de la informacion hace que la informacion sea o no
inaccesible al publico.

d) Por una base de datos electronica o por Internet: La puesta a disposicion de la
informacidn divulgada por medio de una base de datos electronica o por Internet se
considerara del mismo modo que otras formas de divulgacion, a saber, si existe la posibilidad
de que un miembro del pablico tenga acceso a la informacién concernida o no. Por
consiguiente, cuando la informacion divulgada en Internet se ponga a disposicién de un
circulo limitado de personas, se considera que se pone a disposicion del pablico mientras no
se impongan clausulas de confidencialidad. A fin de determinar si la informacion divulgada
en Internet ha sido puesta a disposicion del publico en una fecha concreta o no, se tomaran en
consideracién, en particular, los siguientes factores: i) la puesta a disposicion del publico del
URL,; ii) la posibilidad de busqueda mediante un motor de busqueda; iii) la credibilidad del
sitio Web.

77. Coémo se ilustro, la “posibilidad razonable” supone que no deberia exigirse al pablico
que realice esfuerzos excesivos para acceder a la informacién. De manera analoga, supone
que el acceso del publico a la informacion sea legitimo. En otras palabras, si el publico
necesita violar una ley para tener acceso a la informacién, no se considera que esa
informacidn sea razonablemente accesible al publico.

78. “Publico”. El proyecto de Regla 8.2)b) prevé la interpretacion de la palabra “publico” a
los efectos de la definicion de “estado de la técnica”. De las palabras “cualquier persona” se
desprende que el publico puede estar integrado por una 0 mas personas que no necesitan ser
expertos en la materia y, por consiguiente, no tienen necesariamente la capacidad de
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comprender el estado de la técnica en el &mbito pertinente. Podréa ser una Gnica persona. No
obstante, dicha persona o personas no deben estar vinculadas por una obligacion de
confidencialidad que le imponga mantener en secreto la informacion y, por consiguiente,
deben estar libres de difundir la informacion a terceros, independientemente de que
comprendan o no la informacién. Por ello, cuando la informacién se ponga a disposicién de
un circulo limitado de personas, mientras esas personas estén libres de divulgar la
informacion y, por consiguiente, transmitir los conocimientos a otros, se les aplica el término
“publico” en virtud de esta disposicion._No es necesario que la obligacion de
confidencialidad esté declarada expresamente en un acuerdo de confidencialidad. Dicha
obligacidn también podré ser tacita o implicita, fruto de la naturaleza de la relacion entre el
inventor vy el tercero al que se divulga la invencidn y que conlleva confidencialidad, como la
relacion entre los miembros de una pareja o entre un empleado y su empleador.

79. Pruebas. De conformidad con el proyecto de Articulo 16, se podran presentar pruebas a
la Oficina para demostrar que la informacion de que se trate se considera estado de la técnica.
Dichas pruebas pueden incluir el establecimiento de la fecha de divulgacion y el contenido de
la informacion divulgada, o la existencia de una posibilidad razonable de que el publico pueda
tener acceso a la informacion. Lo que constituyen pruebas se deja a discrecion de la
legislacion aplicable de las Partes Contratantes. Puede tratarse de una prueba por escrito, un
testimonio o cualquier otro tipo de prueba permitido por la legislacion de las Partes
Contratantes.

80. Fecha de la puesta a disposicion del publico. El proyecto de Regla 8.3) tiende a
armonizar la determinacion de la fecha de puesta a disposicion del pablico a los efectos del
estado de la técnica, cuando se especifica Gnicamente el afio o el mes, pero no la fecha. De
esta disposicion se desprende que, en ese caso, se considerara que el ultimo dia del afio o del
mes es la fecha en la que la informacion ha sido puesta a disposicion del pablico. Sin
embargo, una Parte Contratante tendria libertad para examinar cualquier prueba que
establezca otra fecha como la fecha en la que la informacion se puso a disposicion del
publico.

81. Efecto de las solicitudes anteriores en el estado de la técnica. El proyecto de

Articulo 8.2) estipula que el estado de la técnica relativo a una reivindicacion determinada
también-censiste-en incluye las solicitudes anteriores presentadas para que surtan efecto en la
misma Parte Contratante, cuya fecha de presentacion (o, cuando sea aplicable, la fecha de
prioridad) sea anterior a la fecha de rebvindicacion-prioridad de dicha reivindicacion, enla
medida-en-gue-siempre y cuando la solicitud anterior, o la patente concedida sobre la base de
la solicitud anterior, sea publicada posteriormente por la autoridad competente en dicha-la
fecha de reivindicacion-prioridad de la invencion reivindicada o después de ella. Mas
precisamente, el proyecto de Articulo 8.2)a) trata de los casos en que la fecha de presentacion
de una solicitud anterior es anterior a la fecha de reivindicacion-prioridad de una invencion
reivindicada objeto de examen, y el proyecto de Articulo 8.2)b) trata de los casos en que se
reivindica la prioridad, en la solicitud anterior y en que una solicitud previa, en la que se basa
la prioridad tenga una fecha de presentacion anterior a la fecha de reivindicacién- prioridad de
la invencion reivindicada objeto de examen. Huelga decir que, si la solicitud anterior se
publica antes de la fecha de reivindicacion-prioridad de la invencion reivindicada objeto de
examen, forma parte del estado de la técnica anterior contemplado en el Articulo 8.1). Las
solicitudes anteriores mencionadas en esta disposicion forman parte del estado de la técnica a
los fines de la determinacién de la novedad, pero no de la actividad inventiva. Qué constituye
una “solicitud anterior presentada y que surta efecto en una Parte Contratante” se define en el
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proyecto de Articulo £348.2)c). Si la Parte Contratante es un Estado, una solicitud anterior
presentada y que surta efecto en la Parte Contratante significa: i) una solicitud nacional
presentada en la Oficina de la Parte Contratante o para esta Oficina; ii) si la Parte Contratante
es miembro de una organizacion regional de patentes, una solicitud regional solicitando
proteccion en la Parte Contratante; vy iii) una solicitud internacional en virtud del PCT
[Variante A: que haya entrado en la denominada fase nacional en la Parte Contratante]
[Variante B: en que se designa la Parte Contratante]-feue-ha-entrade-enla-denominadafase
nacional. Si la Parte Contratante es una organizacion regional_de patentes, se entendera por
solicitud anterior presentada y que surta efecto en la Parte Contratante: i) una solicitud
regional presentada en la Oficina de la organizacidn regional de patentes Parte-Contratante 0
para esta Oficina; Y ii) una solicitud internacional en virtud del PCT [Variante A: que haya
entrado en la denominada fase regional de patentes] [Variante B: en que se designa la-Parte
Contratante organizacion regional de patentes]-fgue-ha-entrado-enta-denominada-fase
nactonal._La diferencia entre la Variante A y la Variante B es que en el primer caso las
solicitudes internacionales se tomaran en consideracion desde su entrada en la fase nacional,
mientras que en el sequndo, desde la fecha de designacidn.

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

83. Laexpresion del proyecto de Articulo 8.2)b) “la materia contenida tanto en la solicitud
anterior como en la solicitud previa” no significa que la materia ha de ser literalmente idéntica
en ambas solicitudes o que ha de estar comprendida en una parte especifica de la solicitud
(por ejemplo, las reivindicaciones). Por el contrario, ello significa que los prinecipales
elementos o caracteristicas de la materia deben ser claramente identificables por un experto en
la materia tanto en la solicitud anterior como en la solicitud previa considerada en su
conjunto.

84. El proyecto de Regla 9 prevé el cumplimiento de otras condiciones para que una
solicitud anterior sea considerada como parte del estado de la técnica en virtud del

Articulo 8.2). En primer lugar, el “contenido integro” de la solicitud anterior, es decir, las
reivindicaciones, la descripcion, y cualquier dibujo de la solicitud anterior, se considerara
estado de la técnica. En segundo lugar, el estado de la técnica consta del contenido integro de
una solicitud anterior en la fecha de presentacion. Esto significa que la materia que estaba
contenida, por ejemplo, en la descripcidn, en la fecha de presentacion, pero que
posteriormente se suprimio al proseguirse la tramitacion de la solicitud ante la Oficina,
también forma parte del estado de la técnica.

85. De conformidad con el proyecto de Articulo 3.1), las disposiciones del presente Tratado
y del Reglamento se aplicaran a las solicitudes de patentes de invencion y de patentes de
adicion, incluidas las solicitudes divisionales y las solicitudes de continuacion y de
continuacion en parte de estas solicitudes. No obstante, cuando una Parte Contratante prevea
cualquier otro titulo de proteccion para una invencion en virtud de la legislacion aplicable de
la Parte Contratante como, por ejemplo, un modelo de utilidad, una patente a corto plazo o



SCP/9/4
pagina 24

una patente de innovacion, el proyecto de Regla 9.1)b) obliga a esa Parte Contratante a
considerar las solicitudes anteriores presentadas en virtud de estos titulos de proteccion como
parte del estado de la técnica en virtud del proyecto de Articulo 8.2), siempre que se cumplan
las demas condiciones previstas en el proyecto de Articulo 8.2) y en el proyecto de Regla 9.
Sin embargo, si la Parte Contratante no prohibe la doble proteccion de la misma invencion
mediante mas de un titulo de proteccion, esa Parte Contratante no esta obligada a examinar
solicitudes anteriores presentadas para otros titulos de proteccion como parte del estado de la
técnica. No se considera que las patentes sobre plantas y las patentes sobre disefios sean “otro
titulo de proteccion de una invencion”.

86. El proyecto de Regla 9.32) abarca la situacion en la que la solicitud anterior ya no esta
pendiente en la Oficina en la fecha de su publicacion. En vista del periodo necesario para la
preparacion de la publicacion y para el procedimiento administrativo, podria haber casos en
los que la solicitud anterior se publique pese a que haya sido retirada, abandonada o rechazada
antes de la fecha de publicacion. Ademas, podria haber otros casos en que la solicitud
anterior se hubiera publicado erréneamente a pesar del hecho de que ya se habia retirado,
abandonado, o habia sido rechazada antes de la fecha de publicacion. Por consiguiente, de
conformidad con el texto que figura entre corchetes en primer lugar, esta disposicion
establece que, si la solicitud anterior se hubiera publicado aunque ya no estuviera en tramite y

no debia publicarse en virtud de la legislacion aplicable ne-guedaran-derechos-pendientes
antes-de-lafecha-de-su-publicacién; la solicitud anterior no se considerara estado de la técnica

a los fines del proyecto de Articulo 8.2)._De las palabras *“no debia publicarse en virtud de la
legislacion aplicable” se desprende que cuando la legislacidn aplicable de la Parte Contratante
dispone la publicacion de todas las solicitudes presentadas ante la Oficina, cualquier solicitud
publicada sera considerada como parte de la técnica a los efectos del proyecto de

Articulo 8.2), aunque la solicitud ya no estuviera en tramite antes de la fecha de publicacién.
En ciertas circunstancias, podra darse el caso que una solicitud ya no estuviera en tramite (por
ejemplo, por haber sido rechazada) antes de la fecha de publicacidn, pero se reactiva, por
ejemplo, mediante un procedimiento de restablecimiento de los derechos, después de la fecha
de publicacidén. Ese derecho de restablecer una solicitud rechazada podria hacerse valer, de
conformidad con la Regla 13.2) del PLT, hasta al menos 12 meses a partir de la fecha de
expiracién del plazo para realizar el acto que el solicitante omitid realizar. En vista de 1o
esporadico de esos casos, el proyecto de Articulo 8.2) no regula el efecto en el estado de la
técnica de una solicitud anterior publicada aunque ya no estuviera en tramite a la fecha de
publicacion, y hubiera sido posteriormente reactivada después de la fecha de publicacion.
Esas cuestiones guedan al arbitrio del derecho aplicable de las Partes Contratantes.

87. En cuanto al segundo texto que figura entre corchetes, esta disposicién prevé que, si la
solicitud anterior ha sido publicada aungue hubiera sido retirada antes de la fecha de
publicacion, no formara parte del estado de la técnica. Habida cuenta de que la aplicacidn de
esta disposicién se limita al retiro de la solicitud anterior antes de su publicacién,
normalmente no habria posibilidad de restablecer los derechos después de la publicacién.] En
cambio, cuando la solicitud anterior haya sido retirada o abandonada, se considere retirada o
abandonada, o haya sido rechazada después de la fecha de su publicacion, esa solicitud
anterior se considerara estado de la técnica siempre que hubiera estado en tramite antes de la
fecha de publicacion.

88. El proyecto de Regla 9.43) obliga a una Parte Contratante a prever la denominada
“disposicién contra la coincidencia de solicitantes o inventores en una solicitud”. Aunque el
contenido integro de una solicitud anterior deba considerarse estado de la técnica de
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conformidad con el proyecto de Regla 9.1) si un solicitante ha reivindicado la invencién X en
la solicitud anterior y que el mismo solicitante reivindica la invencion Y, que ha sido
divulgada en la descripcién o los dibujos de la solicitud anterior, en la solicitud subsiguiente,
la solicitud anterior no formaréa parte del estado de la técnica con respecto a la dltima
solicitud. Ademas, cuando una Parte Contratante permitiese la prioridad interna, el solicitante
tendria la posibilidad de reivindicar la prioridad interna y de retirar la solicitud anterior. En
caso de prioridad interna, el solicitante puede presentar una solicitud posterior, en el plazo de
un afo a partir de la fecha de presentacion de la solicitud anterior, mientras que la
introduccion de la disposicion contra la coincidencia de solicitantes o inventores permitiria al
solicitante presentar una solicitud posterior en el momento de la publicacion de la solicitud
anterior (por ejemplo, 18 meses a partir de la fecha de presentacion de la solicitud anterior),
plazo que normalmente es mas largo que el de prioridad interna.

89. De las palabras “o el inventor mencionado en esta solicitud” se desprende que el
beneficio de este parrafo que excluye la coincidencia de solicitantes o inventores también se
haria sentir en los casos en los que el inventor nombrado en dos solicitudes fuese el mismo,
pero los solicitantes de estas solicitudes fuesen diferentes, por ejemplo, porque el inventor
cambiod de empleador. EI término “inventor” se refiere al verdadero inventor que tiene
derecho a la patente.

90. El efecto de la frase “en la fecha de presentacion de la solicitud en examen” es que,
como ese parrafo excluye la coincidencia de solicitantes o inventores, no seria aplicable en los
casos en que los solicitantes no fuesen inicialmente los mismos pero que, como consecuencia
de una cesion, por ejemplo, llegasen a ser l1os mismos.

91. La frase “la misma persona” significa que, cuando haya mas de un solicitante o
inventor, todos los solicitantes o inventores de la solicitud anterior y de la solicitud en examen
deben ser los mismos. Ademas, la expresion “misma invencion reivindicada” significa que
los principales elementos o caracteristicas de la invencion reivindicada deben ser
identificables por un experto en la materia como comprendidos en ambas solicitudes
consideradas como un todo.

Directrices en virtud el Articulo 9
(Detalles relativos a la informacién que no afecta a la patentabilidad
(plazo de gracia))

92. De conformidad con el Articulo 8, en principio, toda la informacion que se ha puesto a
disposicién del publico en cualquier lugar del mundo y en cualquier forma antes de la fecha
de reivindicacion-prioridad de la invencion reivindicada constituira el estado de la técnica.

Sin embargo, en ciertas circunstancias, una definicion tan amplia de estado de la técnica
puede ir en contra del objetivo del sistema de patentes, es decir, lograr un equilibrio adecuado
entre el inventor y el publico en general. Por ejemplo, podria no justificarse que una
divulgacion, aungue ello no haya dependido del inventor, tenga como consecuencia la pérdida
de los derechos. Podré ser necesario que los inventores divulguen la invencion apenas la
realizan (aun antes de la fecha dereivindicacién prioridad de la invencidn reivindicada, pues
es necesario algin tiempo para preparar una solicitud de patente) a los eventuales futuros
socios o inversores, para seguir desarrollando la invencion. En otras circunstancias, las
organizaciones publicas de investigacion, las universidades y ciertas empresas querran
divulgar al pablico lo antes posible los resultados de su investigacion, lo que podria facilitar el
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acceso de terceros a esos resultados. Por lo tanto, el proyecto de Articulo 9 prevé ciertos tipos
de divulgaciones que no afectan la patentabilidad, aunque la divulgacion se haya efectuado
antes de la fecha de-reivindicacion prioridad de la invencion reivindicada. Es importante
establecer un plazo de gracia uniforme en el plano internacional, de manera que una
divulgacion efectuada en ciertas condiciones en un lugar no afecte a la patentabilidad en otros
paises. De no ser asi, el solicitante estaria obligado a presentar solicitudes de patente antes de
la divulgacion al publico en las oficinas que no reconocen el plazo de gracia. Ademas,
aunque las oficinas reconozcan el plazo de gracia, si la duracion de ese plazo es distinta en las
diferentes oficinas, el solicitante se vera obligado a preparar una solicitud sobre la base del
plazo de gracia mas breve y tendria que estar familiarizado con las distintas normas de las
diferentes legislaciones nacionales/regionales.

93. Parrafo 1). Esta disposicion prevé la duracion y el calculo del plazo de gracia y los
tipos de divulgaciones aplicables. Las palabras “[I]a informacion [...] puesta a disposicion
del publico en cualquier parte del mundo, en cualquier forma” del preAmbulo se interpretaran
de la misma manera que el texto correspondiente en el proyecto de Articulo 8.1). Por lo tanto,
podra invocarse el plazo de gracia sobre la base de una divulgacion efectuada en forma
escrita, en formato electrénico, por comunicacion oral, por exhibicion o utilizacion de
cualquier otra forma. Por ejemplo, podra divulgarse la informacion mediante una
presentacion en una exposicion y mediante uso experimental por el publico. Ademas, la
disposicién es aplicable a las divulgaciones intencionales y no intencionales, es decir, las que
se efecttan por error [, exceptuando el caso del Articulo 9.1)ii) a)].

94. Las palabras “ates-efectes-esta incluida en el estado de la técnica en virtud del

Articulo 8.2), en una fecha determinada durante” abarcan los casos en que una solicitud
anterior surte efecto en el estado de la técnica, en virtud del proyecto de Articulo 8.2). En ese
caso, el proyecto de Articulo 9.1) se aplica si la fecha de presentacion de la solicitud anterior
(en el caso del proyecto de Articulo 8.2)a)), o la fecha de presentacion de la solicitud previa
(en el caso del proyecto de Articulo 8.2)b)), se encuentra dentro del periodo de [12] [6] meses
anteriores a la fecha de reivindicactén-prioridad de la invencion reivindicada a la que se aplica
el plazo de gracia.

Duracion y calculo del plazo de gracia

95. Laduracion del plazo de gracia es de [12] [6] meses a partir de la fecha de
reivindicactén prioridad de la invencion reivindicada. Por lo tanto, si en una solicitud se
reivindica la prioridad de conformidad con el derecho aplicable, el plazo de gracia comienza a
partir de la fecha de presentacion de la primera solicitud cuya prioridad se reivindica, y que
contiene-divulga la invencion reivindicada (véase el proyecto de Articulo 1.ix)). En el plano
internacional, en los casos en que la divulgacion se efectud durante los 12 meses anteriores a
la fecha de presentacion de la solicitud previa para la que se reivindica la prioridad, si el plazo
de gracia se calculara a partir de la fecha de presentacion de la solicitud posterior en la que se
reivindica la prioridad, el solicitante no podria gozar del beneficio del plazo de gracia respecto
de la solicitud posterior. Ello significaria que, en la préactica, si se reivindica la prioridad, no
seria posible invocar los efectos del plazo de gracia sobre la base de una divulgacion
efectuada antes de la fecha original de presentacion.
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Tipos de divulgacion

96. Las divulgaciones que pondrian en marcha el plazo de gracia podrian ser efectuadas por
el inventor (véase el proyecto de Articulo 9.1)i)), por una oficina (véase el proyecto de
Articulo 9.1)ii)) o por un tercero que hubiera obtenido la informacion directa o indirectamente
del inventor (véase el proyecto de Articulo 9.1)iii)).

97. En cuanto a la divulgacion por un tercero, la adquisicion de la informacion o la
divulgacion de la informacion por un tercero puede darse con o sin el conocimiento o el
consentimiento del inventor (por ejemplo, por incumplimiento de un acuerdo de
confidencialidad). De manera similar, podré tratarse de un acto legitimo o ilegitimo (por
ejemplo, contrario a la legislacion sobre informacion relativa a ensayos de productos
medicinales.

98. En cuanto a la divulgacion por una Oficina, la disposicion trata de los casos en que i) la
mformaCIon que flgura en otra soI|C|tud presentada por eI lnventor se dlvulgo o tuvo el efecto
2)3-por la
Oflcma durante el plazo de gracia, y ||) Ia lnformaC|on que flgura en una soI|C|tud presentada
sm el conommlento 0 consentlmlento del mventor por un terceroe—sumeel—e#eet&de—se#

-2}, por la Oficina,
durante el plazo de gracia. [Por lo que respecta aI prlmer caso, las dlspOS|C|ones sobre el
plazo de gracia se aplican cuando la Oficina haya puesto a disposicién del pablico otra
solicitud presentada por el inventor (por ejemplo, la publicé o la expuso para su inspeccion
por el pablico) durante el plazo de gracia, aunque la Oficina no debiera haberlo hecho. Por lo
tanto, las disposiciones sobre el plazo de gracia seran aplicables solo si la solicitud se divulgo
al publico debido a un error cometido por la Oficina.] [Por lo que respecta al primer caso, las
disposiciones del plazo de gracia se aplican cuando la Oficina haya puesto a disposicion del
publico otra solicitud presentada por el inventor (por ejemplo, la publicé o la expuso para su
inspeccion por el publico) durante el plazo de gracia. Por lo tanto, las disposiciones sobre el
plazo de gracia abarcan cualquier solicitud anterior presentada por el inventor, divulgada al
publico durante el plazo de gracia.] El segundo caso es aplicable tanto a los casos en que un
tercero haya obtenido la informacion directamente del inventor y haya presentado una
solicitud de patente, y cuando el tercero que presentd una solicitud de patente, haya obtenido
la informacion indirectamente del inventor, por ejemplo, mediante otra persona que adquirio
la informacion directamente del inventor.

99. Pérrafo 2). Laexpresion “en cualquier momento” significa que el efecto del parrafo 1)
puede ser reivindicado en cualquier etapa del procedimiento de concesion de la patente o
ulteriormente, por ejemplo, durante los procedimientos de invalidacion. La finalidad es
impedir a terceros que, durante los procedimientos de invalidacion, invoquen el efecto de una
publicacién hecha por el inventor en el estado de la técnica.

100. Parrafo 3). Si la Oficina o un tercero objetan la aplicabilidad del plazo de gracia, [una
persona que invocara el efecto del plazo de gracia cargaria con el peso de probar que tiene
derecho a gozar de ese efecto]—De-laredaceidn-de-esta-dispesicion-se-desprende-gue [una
Parte Contratante tiene libertad para exigir_que; si la Oficina duda de la aplicabilidad del plazo
de gracia y conforme al derecho aplicable, gue-la parte que invoca el efecto de plazo de gracia
se-presenten pruebas a la Oficina acerca de la identidad de la informacion divulgada y la fecha
de divulgacion._EI propdsito del sequndo texto que figura entre corchetes es centrar la
atencion en los procedimientos ante la Oficina. -EHe-esta-en-armenia-con-el Se remite al
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Acrticulo 11.3 del Convenio de Paris en lo relativo a la proteccion temporal concedida a las
invenciones patentables respecto de los productos que se encuentran en exposiciones
internacionales oficiales u oficialmente reconocidas.

101. Péarrafo 4). De las palabras “o antes” se desprende que la disposicién abarca los casos
en que una persona gozaba del derecho a una patente solo antes de la fecha de presentacion de
la solicitud en cuestién, pero ya no en la fecha de presentacion (por ejemplo, por la cesion de
ese derecho).

102. Parrafo 5). Esta disposicion introduce derechos de terceros que utilizasen la invencion o
hubiesen iniciado preparativos serios y eficaces, de buena fe, para dicha utilizacién entre la
fecha en la que la invencidn, o la informacion relacionada con la misma, hubiese sido puesta a
disposicion del publico en virtud del parrafo 1) y la fecha de-reivindicacién prioridad de la
invencidn reivindicada. La parte que goza de esos derechos tiene derecho a utilizar (0 a
seguir utilizando) la invencion en el curso de sus actividades. No obstante, una Parte
Contratante tiene libertad para prever un mecanismo de remuneracion por dicha utilizacion.

A los efectos de esta disposicion, el uso de la invencion consiste en cualquier acto que, de otra
manera, seria considerado como infraccion en virtud del derecho aplicable, como la
fabricacion, utilizacion, oferta en venta, venta o importacion de la invencion con esos fines.
En cuanto a la limitacion de la fecha de reivindicacién-prioridad de la invencion reivindicada,
cabe remitirse al Articulo 4B del Convenio de Paris que establece que los derechos de terceros
o cualquier derecho de posesion personal no pueden ser adquiridos durante el periodo de
prioridad basado en cualquiera de los actos mencionados en dicha disposicion.

Directrices en virtud del Articulo 10 y la Regla 10
(Detalles relativos a la divulgacion habilitante)

103. Articulo 10, parrafo 1). Ademas de los denominados requisitos de patentabilidad, como
la novedad, la actividad inventiva (no evidencia) y la aplicacion industrial (utilidad), la
invencion reivindicada debera divulgarse totalmente en la solicitud de manera tal que un
experto en la materia pueda realizar la invencion. Cuando la solicitud se refiere a material
bioldgicamente reproducible que no puede ser divulgado de otro modo en la solicitud para
cumplir los requisitos prescritos en el presente parrafo y en el proyecto de Articulo 11.3) en la
medida en que esos requisitos no puedan satisfacerse de otro modo, se considerara que se
cumplen eses-reguisites-mediante un depdsito de dicho material. Los detalles relativos al
depdsito de material biolégicamente reproducible se prescriben en el proyecto de Regla 11
(véanse los parrafos 111 a 114). La nocion de “experto en la materia” se prescribe en el
proyecto de Regla 2 (véanse los parrafos 11 a 13).

104. Lasegunda frase de este parrafo aclara la frase “suficientemente clara y completa para
que la invencion pueda ser realizada por un experto en la materia”. En primer lugar, la
divulgacion esta destinada a un experto en al materia. De ser necesario, esta persona utilizara
sus conocimientos generales para completar la informacidn contenida en la solicitud (véase el
proyecto de Regla 2). En segundo lugar, la divulgacion debe permitir a un experto en la
materia realizar y utilizar la invencion reivindicada. Por consiguiente, si la divulgacion de
una invencion reivindicada, por ejemplo, un compuesto quimico que se ha aislado y
purificado, permite a un experto en la materia reproducir dicho compuesto quimico o material
bioldgico, pero no es suficiente como para ensefiar la forma de utilizarlo, dicha divulgacién
no cumple el requisito previsto en el proyecto de Articulo 10. En tercer lugar, si bien se
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permite un grado razonable de tanteo, un experto en la materia, sobre la base de la
divulgacion de una invencion reivindicada y de los conocimientos generales, debe poder
realizar la invencion sin que ocurra una “experimentacion indebida”. Ello se aplica
particularmente en el ambito de las tecnologias no exploradas. Los factores que cabe
considerar para evaluar la no ocurrencia de una “experimentacion excesiva” se enumeran en
el proyecto de Regla 10 (véanse los parrafos 106 a 110). En cuarto lugar, de la frase “a partir
de la fecha de presentacion” se desprende que la divulgacion debera ser suficiente para
permitir que la invencion sea realizada sobre la base de los conocimientos de un experto en la
materia en el momento de la fecha de presentacion y no en el momento del examen o de la
concesion de la patente.

105. Articulo 10, parrafo 2). A los efectos de la evaluacion de la suficiencia de la
divulgacion, la descripcion, las reivindicaciones y los dibujos serdn examinados sobre la base
de la divulgacion hecha en la descripcion, las reivindicaciones y los dibujos en la fecha de
presentacion, tal como fueron modificados o corregidos de conformidad con el derecho
aplicable. Con arreglo al proyecto de Articulo 5.3), el resumen no debera tenerse en cuenta a
los fines de determinar la suficiencia de la divulgacion. Esta se determinara sobre la base de
las reivindicaciones, la descripcion y los dibujos en su conjunto. Por consiguiente, cuando
una invencion reivindicada esté suficientemente divulgada en las reivindicaciones, la
descripcion y los dibujos, pero la descripcion y los dibujos por su parte no divulguen la
invencion de manera suficientemente clara y completa, se cumple con el requisito de
habilitacion previsto en el proyecto de Articulo 10. No obstante, en este caso, podra no
cumplirse el requisito relativo a la relacién de las reivindicaciones con la divulgacion,
previsto en el proyecto de Articulo 11.3), es decir, que las reivindicaciones estén plenamente
fundadas en la divulgacién de la descripcion y los dibujos.

Experimentacion indebida

106. El proyecto de Regla 10 establece una lista no exhaustiva de factores que deberan
tenerse en cuenta para determinar si es necesario que ocurra una “experimentacion indebida”
para realizar la invencion sobre la base de la divulgacion de la solicitud. Esos factores son los
siguientes:

107. Puntoi). Laamplitud de las reivindicaciones es pertinente a la determinacion de la
experimentacidn excesiva, puesto que un experto en la materia debe poder realizar y utilizar el
alcance entero de la invencion reivindicada. Por ejemplo, el solicitante no esta facultado a
reivindicar todo lo que se encuentre dentro del alcance de la invencion, si la solicitud solo
divulga como realizar y utilizar una parte de la invencion reivindicada.

108. Puntos ii) y iii). La naturaleza de la invencidn reivindicada, es decir, la materia a la que
pertenece la invencion reivindicada, es fundamental para determinar los conocimientos
generales de un experto en la materia y el estado de la técnica. Por ejemplo, si la seleccion de
los valores de distintos parametros es una cuestion rutinaria para un experto en la materia, no
podra considerarse que dicha seleccion exija experimentacion excesiva.

109. Puntos iv) y v). “La direccién proporcionada en la solicitud” se refiere a la informacion
expresa o implicitamente contenida en la descripcién, las reivindicaciones y los dibujos,
incluyendo ejemplos de trabajo y referencias a otras solicitudes o documentos. Cuanto mas
sepa del estado de la técnica un experto en la materia acerca de la naturaleza de la invencién,
y cuanto mas previsible sea la técnica, menos informacidon sera necesaria en la propia solicitud



SCP/9/4
pagina 30

para realizar la invencion reivindicada. Por ejemplo, la técnica sera previsible si un experto
en la materia puede anticipar facilmente el efecto de una caracteristica de la invencion
reivindicada.

110. Punto vi). Ademas del tiempo y los gastos necesarios para realizar la experimentacion,
deberéa considerarse también el caracter de la experimentacion, por ejemplo, si ésta constituye
simplemente una labor de rutina o va mas alla de la rutina.

Directrices en virtud de la Regla 11
(Detalles relativos al deposito de material biolégicamente reproducible)

111. Péarrafo 1. Esta disposicion establece el efecto juridico de un depdsito de material

blologlcamente reprodumble menmonado en una soI|C|tud éeeenaderaltarqe%el—depe%es

reflere a material bioldégicamente reproducible gue no esta a dlsp05|C|0n del publico, es

posible que el solicitante no esté en condiciones de cumplir con el Articulo 10 porque el
material no puede ser descrito en la solicitud de manera tal que permita a un experto en la
materia realizar la invencion reivindicada sin tener acceso a ese material. De manera similar,
podria darse el caso de que el solicitante no pudiera cumplir con el Articulo 11.3) porque ese
material no puede ser descrito en la solicitud como para describir a su vez la invencién
reivindicada de manera tal gue permita a un experto en la materia aplicar a toda la
reivindicacion lo divulgado en [la reivindicacion], la descripcion y los dibujos, sin tener
acceso a ese material. En esos casos, en la medida en que ese material no pueda ser descrito
de otra manera, el solicitante podra remediar el incumplimiento de esos Articulos mediante el
deposito del material en una institucién de depdsito y de conformidad con el derecho
aplicable. La mera referencia en una solicitud al material depositado no podra reemplazar la
divulgacion de ese material en la solicitud con el fin de cumplir con felreguisite}-Hesos
requisitos}. No obstante, cabe sefialar que una referencia al depdsito en la solicitud no crearia
la presuncion de que el deposito es necesario o exigido para cumplir con felreguisite}-esos
requisitos}.

112. De conformidad con el proyecto de Articulo 5.2), el SPLT incorpora por referencia la
Regla 13bis del PCT, que fija requisitos detallados relativos a la referencia al material
bioldgico depositado. Una Parte Contratante estara libre de determinar qué constituye “una
institucion de deposito” en virtud de esta disposicion. Sin embargo, de conformidad con el
parrafo 3), toda Parte Contratante aceptara-reconocera el efecto de un depdsito efectuado en
una autoridad internacional de depdsito en virtud del Tratado de Budapest.

[Variante A]

La norma general es que el depdsito debera efectuarse a més tardar en la fecha de

presentacion de la solicitud. Sin-embarge-siHa-divulgacion-delmaterial-biologicamente
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[Variante B]

La norma general es que el depdsito debera efectuarse a mas tardar en la fecha de
presentacion de la solicitud. £a- Sin embargo, la Variante B obliga a una Parte Contratante a
aceptar un depdsito después de la fecha de presentacion, en los dos situaciones-deseritas-casos
descritos en los puntos i)y ii)_del apartado b). El punto i) se refiere al caso en que un tercero
necesite tener acceso a la muestra de material con el proposito de realizar y utilizar, sin
experimentacion excesiva, la invencion reivindicada realizada utilizando ese material, aunque
el material se hubiera divulgado total y especificamente en la solicitud. En este caso, no se
plantearia la cuestion de afiadir “nueva materia”, puesto que el material se habia identificado
totalmente en la solicitud y se exigirian pruebas que demostraran que el material depositado
posteriormente es idéntico al material identificado en la solicitud. EIl punto ii) se refiere al
caso en que el depdsito, realizado a més tardar en la fecha de presentacion, no se hubiera
efectuado en una institucién de depoésito reconocida en el contexto del requisito de
divulgacion previsto en el derecho de patentes. EI mero hecho de que el deposito se realizara
en una institucién de depoésito que no cumplia con el derecho de patentes en la fecha de
presentacion es un tipo de defecto formal, antes que un defecto de fondo relativo al
cumplimiento de los requisitos sobre patentabilidad.

114. Parrafo 3). Para facilitar el reconocimiento en el plano internacional de los efectos del
depdsito de material biolégicamente reproducible contenido en una solicitud de patente, se
firmé en 1977 el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depésito de
Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes (Tratado de Budapest;
véase también el proyecto de Regla 1.1)c)). El Tratado de Budapest exige a las Partes
Contratantes que reconozcan el deposito realizado en cualquier autoridad internacional de
depdsito. Este parrafo obliga a una Parte Contratante en el SPLT a aceptar-reconocer el efecto
de un deposito efectuado en una autoridad internacional de deposito, aunque esa Parte
Contratante no sea parte en el Tratado de Budapest.
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Directrices en virtud del Articulo 11 y las Reglas 12 y 13
(Detalles relativos a las reivindicaciones)

115. Articulo 11, parrafo 1). El requisito previsto en este parrafo es subjetivo, puesto que la
disposicion aclara que es el solicitante, y no la Oficina, quien determina lo que considera
como su invencion y cual es el objeto para el que busca proteccion por patente. Por lo tanto,
el incumplimiento de este requisito no es un fundamento de rechazo de una invencion
reivindicada, ni de revocacion o invalidacion de una reivindicacién o una patente (véanse los
proyectos de Articulos 13 y 14). Sin embargo, huelga decir que para obtener una patente la
invencion reivindicada debera cumplir con otros requisitos, como la novedad, la actividad
inventiva (no evidencia), la aplicacion industrial (utilidad), y que las reivindicaciones deberan
cumplir con los requisitos relativos a la redaccion.

116. Articulo 11, parrafo 2) y Regla 12.1). El requisito de que las reivindicaciones deberan
ser claras es importante puesto que, una vez concedida la patente, las reivindicaciones definen
el alcance de su proteccién. Este requisito se aplica las distintas reivindicaciones y también a
las reivindicaciones en su conjunto. Puesto que la interpretacion de las reivindicaciones
debera efectuarse prineipatmente-sobre la base del texto de las reivindicaciones (véase el
proyecto de Articulo 11.4)a), el significado de los terminos de una reivindicacion, en la
medida de lo posible, debera estar claro para un experto en la materia que lea Gnicamente el
texto de la reivindicacion. -Se- Conforme al proyecto de Regla 12.1)a), se considera que la
reivindicacion es suficientemente clara si un experto en la materia puede determinar los
limites de la invencion reivindicada con un grado razonable de certeza. Una reivindicacion no
deberia incluir expresiones vagas o equivocas gue susciten dudas en el lector acerca del
alcance de la reivindicacién. Por ejemplo, se podria considerar que la incoherencia entre los
términos de una reivindicacion y la descripcion o ensefianza de la técnica, el uso de términos
tales como “esencialmente”, “relativamente” o “similar” en la reivindicacion, o la falta de una
referencia basica, cuando una palabra o una frase se refiere a una cita anterior, no cumplen
con el requisito de claridad._De manera analoga, no deberian utilizarse en la reivindicacién
términos como “fino”, “ancho”, “fuerte”, a menos que esos términos tengan un significado
ampliamente reconocido en un campo determinado de la técnica, por ejemplo, *“alta
frecuencia” en relacion con un amplificador, y ése sea el significado que se pretende
transmitir.

117. El &mbito definido por las reivindicaciones debera ser tan preciso como lo permita la
invencién. Como regla general, las reivindicaciones que intentan definir la invencién, o una
de sus caracteristicas, mediante un resultado gue habra de lograrse, deberian objetarse por
falta de claridad. También podrian plantearse objeciones por falta de fundamento, debido a
que el ambito reivindicado es mas amplio que lo que la descripcion habilita a realizar. Sin
embargo, no deberia plantearse objecidn alguna si la invencién sélo puede definirse en esos
términos v si el resultado puede lograrse sin experimentacion indebida, por ejemplo, mediante
verificacion directa y positiva por pruebas o procedimientos suficientemente detallados en la
descripcidn y gue no supongan mas que ensayo y error. Por ejemplo, la invencion podra
referirse a un cenicero en el que la colilla del cigarrillo se apagard automaticamente debido a
la forma y las dimensiones relativas del cenicero. Estas podrén variar considerablemente de
una manera dificil de definir, pero sequiran produciendo el efecto deseado. En la medida en
que la reivindicacion detalle la construccion y la forma del cenicero de la manera mas clara
posible, podra definir las dimensiones relativas por referencia al resultado que se quiere
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lograr, siempre y cuando el fasciculo de patente incluya instrucciones adecuadas que permitan
al lector determinar las dimensiones necesarias mediante examenes rutinarios.

118. Si la invencidn se refiere a un compuesto quimico, podra caracterizarsela de distintos
modos en la reivindicacidn, a saber, mediante su férmula guimica, como el producto de un
proceso, 0 por sus parametros. Por ejemplo, caracterizar un compuesto guimico Unicamente
por sus parametros podra ser adecuado en los casos en que la invencidn no puede definirse
adecuadamente de otro modo, siempre y cuando esos pardmetros puedan determinarse clara y
fiablemente, ya sea mediante indicaciones en la descripcién, ya sea mediante procedimientos
objetivos gue son habituales en ese ambito de la técnica. Lo mismo vale para una
caracteristica relacionada con un proceso, definida por pardmetros. De no ser asi, se plantea
una objecidn por falta de claridad, por ejemplo, en el caso de las cadenas macromoleculares.
El examinador debera tener presente la posibilidad de que los solicitantes intenten valerse de
parametros inusuales para disimular la falta de novedad.

119. Cuando la reivindicacién de un aparato o un producto pretende definir la invencién
mediante una referencia a las caracteristicas del uso previsto, podra producirse falta de
claridad. En particular es asi cuando la reivindicacion no sélo define el producto en si, sino
que también especifica su relacidén con un sequndo producto que no forma parte de la
invencidn reivindicada (por ejemplo, una culata de cilindro para un motor, definida por las
caracteristicas del punto en gue se conecta al motor). Esa reivindicacién debera dar una
definicidn clara del producto gue se reivindica, expresando en forma adecuada las
reivindicaciones (por ejemplo, sustituyendo “gue puede conectarse” por “conectado”), u
orientarse hacia una combinacidn del primer producto con el seqgundo (por ejemplo, “motor
con culata de cilindro” o “motor gue incluye una culata de cilindro”). También es admisible
que se definan las dimensiones y/o la forma de un primer producto en una reivindicacion
independiente, mediante una referencia general a las dimensiones y/o forma correspondiente
de un sequndo producto gue no forma parte del primer producto reivindicado, sino que se
relaciona con él mediante el uso (por ejemplo, el caso de un soporte para placas de niUmeros
de vehiculos, en que el marco del soporte y los elementos que lo fijan se definen en relacién
con la forma exterior de la placa de niUmeros).

120. El requisito de que las reivindicaciones deberéan ser concisas también se aplica a cada
una de las reivindicaciones y a las reivindicaciones en su conjunto. -Per Tal como se
prescribe en el proyecto de Regla 12.1)b), por ejemplo, la repeticion indebida de palabras o
una pluralidad de reivindicaciones de naturaleza trivial que hacen que resulte indebidamente
pesado determinar el objeto para el que se solicita proteccion, podria considerarse que no
cumplen con este requisito. No obstante, la intencidn de esta disposicion no es establecer un
fundamento que permita a las Oficinas reducir el nimero de reivindicaciones cuando no hay
claridad ni coherencia respecto de las reivindicaciones.

Relacion de las reivindicaciones con la divulgacion
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fecha-de-presentacién— El principio juridico de fondo en cuanto a la relacion de las
reivindicaciones con la divulgacion es que la justificacion de los derechos exclusivos es la

contribucion hecha a la técnica mediante la divulgacion al pablico de lo que el inventor ha
inventado. Por lo tanto, la proteccion conferida por la patente no deberia extenderse a materia
que el inventor no haya reconocido ni descrito en la fecha de presentacion. Un ejemplo de
reivindicaciones-invencion reivindicada que no guarder coherencia ni proporcion con la
descripeibn-y-es-dibujosdivulgacion que figura en la solicitud seria que, tras leer la solicitud,
la invencion reivindicada ain no estuviera al alcance de-un-del experto en la materia, porque
el elemento fundamental para la funcion o el funcionamiento de la invencién no se encuentra
en la reivindicacion. Otro ejemplo seria que la reivindicaeién-invencion reivindicada no
guardara coherencia con la divulgacion, por ejemplo, debido a contradicciones entre los
elementos que figuran en las reivindicaciones y la descripcion. Otro ejemplo, seria que, con
respecto a la-deseripeion-y-os-dibujes divulgacion que figura en la solicitud, el-aleance-de-las
reivindicaciones-la invencion reivindicada cubriera un ambito que no hubiera sido reconocido
por el inventor, por ejemplo, la mera especulacion acerca de posibilidades que ain no se
hubieran explorado._En consecuencia, puesto que el objetivo fundamental de este requisito es
que la invencién reivindicada quede divulgada de manera que permita a un experto en la
materia aplicar lo divulgado en la solicitud a todo el alcance de la reivindicacion,
demostrando asi que el solicitante no reivindica materia que no ha reconocido y descrito en la
fecha de presentacion, al determinar el cumplimiento de este requisito podria tenerse en
cuenta también la divulgacion de otras reivindicaciones y no solo la divulgacién de la
descripcion y los dibujos.

122. Sin embargo, con respecto a este requisito cabe destacar otro aspecto. Muchas
legislaciones nacionales/regionales exigen que la descripcion y los dibujos constituyan una
base para la invencion reivindicada y que el alcance de las reivindicaciones no supere la
extensién de la descripcién y los dibujos. Por consiguiente, los terceros que deseen consultar
las patentes publicadas, sabran gue la descripcion y los dibujos abarcan y explican todo el
alcance de la invencion reivindicada. Si el solicitante reconocié y describid su invencion en
todo el alcance de las reivindicaciones a la fecha de presentacién, la materia que solo se
divulg6 en las reivindicaciones podra incluirse posteriormente en la descripcién mediante una
modificacion efectuada durante el procedimiento previo a la concesion. Ese tipo de
discrepancia entre las reivindicaciones y la divulgacion podria facilmente rectificarse en un
procedimiento previo a la concesién. En ciertos casos, ello podra rectificarse mediante una
“copia” de los textos que figuran en la parte de la solicitud que contiene la descripcion.

123. Si la rebvindicacion-invencion reivindicada es demasiado amplia para estar
fundamentada en la descripcion y los dibujos, la divulgacion también podréa ser insuficiente
para permitir a un experto en la materia realizar la invencion reivindicada. Por lo tanto, en ese
caso, podra invocarse el incumplimiento tanto del requisito que atafie a la relacion de las
reivindicaciones con la divulgacion previsto en este parrafo, como el requisito de habilitacion
previsto en el proyecto de Articulo 10. Sin embargo, esos dos requisitos son distintos e
independientes.

Interpretacion de las reivindicaciones

124. Articulo 11, parrafo 4)a). Este parrafo establece el fundamento de la manera de
interpretar las reivindicaciones con objeto de determinar el cumplimiento de los requisitos
relativos a las reivindicaciones (véase el proyecto de Articulo 11, parrafos 2) y 3)), la
divulgacion habilitante (véase el proyecto de Articulo 10), la materia patentable (vease el
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proyecto de Articulo 12.1)), la novedad (véase el proyecto de Articulo 12.2)), la actividad
inventiva/no evidencia (véase el proyecto de Articulo 12.3)) y la aplicacion industrial/utilidad
(véase el proyecto de Articulo 12.4)). Los detalles relativos a la manera de interpretar las
reivindicaciones se prescriben en el proyecto de Regla 13. Del texto del proyecto de
Articulo 2.1) se desprende que el proyecto de Articulo 11.4) y el proyecto de Regla 13
también son aplicables a la interpretacion de reivindicaciones patentadas durante los
procedimientos relacionados con las infracciones.

125. El alcance de la invencion reivindicada, es decir, el alcance de la materia para la que se
solicita proteccion por patente, se determinara sobre la base del texto de las reivindicaciones.
Como se prescribe en la Regla 13, parrafo 1)a), las palabras de una reivindicacion deberan
interpretarse como las leeria un experto en la materia, de conformidad con el significado y el
alcance que tienen normalmente en la técnica pertinente, y no deberia interpretarse que se

limitan necesariamente a su significado literalne-deberia-estar Himitado-porlo-gue-se-divulga
expresamente-en-la-deseripeidn-y-losdibujes. Ademas, si el texto de las reivindicaciones

necesita interpretacion, se tendran en cuenta la descripcion y los dibujos, modificados o
corregidos conforme al derecho aplicable, y los conocimientos generales de un experto en la
materia en la fecha de presentacion. Si la descripcion confiere un significado especial, por
ejemplo, definiendo un término que figura en la reivindicacion, deberia utilizarse la
descripcion para interpretar la reivindicacion.

126. Regla 13, Parrafo 2). Este apartado se incluye para evitar dudas. Del parrafo 2)a) se
desprende que las reivindicaciones no deberan interpretarse en forma limitada mediante lo
que se divulga explicitamente en la descripcién y los dibujos, salvo cuando el solicitante
introduzca o esté de acuerdo con una limitacion especifica (“advertencia”). En particular, la
interpretacion de las reivindicaciones no debera limitarse de ninguna manera al alcance de los
ejemplos de la invencidn reivindicada contenida en la descripcion.

127. Regla 13, parrafo 4)a). Este apartado se refiere a la interpretacion de una reivindicacion
que define la estructura o material de un producto, o las etapas de un proceso mediante su
funcién, trabajo o caracteristicas (reivindicacion medios e-(etapas)-mas-funcién). A los
efectos de interpretar las reivindicaciones, en principio, dicha reivindicacion debera
interpretarse como cualquier estructura, material o accion que realice la funcion definida o
que tenga las caracteristicas definidas. Por ejemplo, una reivindicacion destinada a “un
material de construccion que incorpore una capa que aisla el calor” debera interpretarse como
un material de construccion que incorpore cualquier “producto” que sea “una capa que aisla el
calor”. No obstante, cabe sefialar que las cuestiones de si las reivindicaciones
medios(etapas)-mas-funcion son o no claras y concisas y de si la divulgacion de una
invencion reivindicada es o no suficiente para un experto en la materia deberan determinarse
separadamente, de conformidad con los proyectos de Articulos 10 y 11.

128. A los efectos de determinar la novedad/actividad inventiva (no evidencia) de las
reivindicaciones medios e-(etapas)-mas-funcién, cuando la funcién o el caracter definidos se
deriven esencialmente de una estructura o material o acto determinados de la invencion
reivindicada, esa invencidn reivindicada no supondra novedad/actividad inventiva (sera
evidente) respecto del estado de la técnica que describe esa estructura, material o acto como
tal. Por ejemplo, en relacion con una reivindicacion relativa a un “compuesto quimico X que
tenga un efecto contra el cancer”, cuando el efecto contra el cancer sea una caracteristica
inherente al compuesto quimico X, la reivindicacion no supondra novedad/actividad inventiva
(sera evidente) con respecto al estado de la técnica relativo al “compuesto quimico X” en si.
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129. Regla 13, parrafo 4)b). Este apartado se refiere a una reivindicacion que define un
producto mediante su proceso de fabricacion (reivindicacién producto-mediante-proceso).
Esa reivindicacion deberia interpretarse como el producto final en si que posee las
caracterlstlcas derlvadas del proceso de fabrlcacmn |nd|cado en la re|V|nd|caC|on Porlo

— Si el producto definido
en de-esa-una re|V|nd|caC|on es el mismo que un producto descrito en un elemento del estado
de la técnica realizado mediante un proceso diferente, pero que también posee las
caracteristicas derivadas del proceso indicado en la reivindicacién, o deriva evidentemente de

él, la Femnd+eae+epr|nvenmon relvmdlcada no es patentable—aunqa&el—p%ed&et&desemenel

Por ejemplo en reIaC|on con una re|V|nd|caC|on que diga “protelna Z obtenlda medlante eI
proceso P, etapas P1, P2”, ... y Pn),” si la proteina Z fabricada mediante un proceso diferente
Q es idéntica a la proteina reivindicada_y posee las mismas caracteristicas derivadas del

proceso P, y si es parte del estado de la técnica, la proteina reivindicada no se considera
nueva, con independencia de que el procedimiento P hubiera sido conocido al publico en la
fecha de la+eivindicacién prioridad de la invencion reivindicada. También a titulo de
ejemplo, al evaluar la patentabilidad de la reivindicacién “un panel estructurado en dos capas,
realizado mediante la soldadura de un recuadro de acero con un recuadro de niguel”, se
tomaria en consideracién el proceso de “soldadura”, puesto que ese proceso puede producir en
el producto final cambios fisicos que son distintos de los que produciria otro proceso.

130. Regla 13, parrafo 4)c). Este apartado se refiere a una reivindicacion que define un
producto mediante su uso particular (reivindicacién producto-mediante uso). Esa
reivindicacion deberia interpretarse en el sentido de que el producto se limita a ese uso en
particular. La novedad de ese producto y de ese uso en particular de ese producto, en relacion
con el estado de la técnica, no es una cuestion de interpretacion, sino de patentabilidad de la
invencion reivindicada._Al evaluar la patentabilidad de esa reivindicacion producto-mediante
uso, podra tomarse en consideracion si el producto reivindicado es particularmente adecuado
para el uso indicado o si se aplica sélo a los efectos del uso indicado. Por ejemplo, una
reivindicacion relativa a un “compuesto quimico Z para uso como insecticida” podria ser
patentable con respecto al estado de la técnica relativo al “compuesto quimico Z”, en si, si el
uso de dicho compuesto como insecticida es nuevo. Sin embargo, si la reivindicacion
describe un nuevo uso de una composicion o estructura que ya se encuentra en un elemento
del estado de la técnica, y el uso se orienta hacia un resultado o propiedad de esa composicion
0 estructura, entonces ese elemento del estado de la técnica destruira la novedad de la
reivindicacion.

Doctrina de los equivalentes

131. Articulo 11, parrafo 4)b). Los antecedentes de la inclusion de la denominada “doctrina
de los equivalentes” fueron el hecho de que, si ciertas Partes Contratantes hubiesen de aplicar
la doctrina de los equivalentes, y otras no, los solicitantes se verian forzados a redactar sus
reivindicaciones de diferente manera en los distintos paises. Los detalles figuran en el
proyecto de Regla 13.5) y 6).

132. Regla 13, parrafo 5). Esta disposicion preve que las Partes Contratantes tendran en
cuenta elementos equivalentes al interpretar las reivindicaciones con miras a determinar una
infraccion. De conformidad con el proyecto de Articulo 11.1) y 4), el texto de la
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reivindicacion determinard el alcance de la proteccion conferida por una patente. Sin
embargo, si este principio se aplicara siempre estrictamente, el titular de la patente no podria
impedir a terceros la introduccién de cambios y sustituciones poco importantes y no
fundamentales en la patente que, si bien no afiaden elemento fundamental alguno, se
encuentran fuera del alcance de la reivindicacion patentada. Por lo tanto, en ciertas
circunstancias, el ambito de la patente podra abarcar equivalentes de las reivindicaciones
descritas. Por otra parte, los terceros deberian poder confiar en la funcion de definicion y
notificacion pablica que cumplen las reivindicaciones, para poder reconocer los limites claros
del &mbito de la patente. A este respecto, la doctrina de los equivalentes deberia tener en
cuenta que el publico necesita claridad acerca del alcance de la patente y el titular necesita
contar con una justa proteccion contra las infracciones.

133. Esta disposicion prevé que la doctrina de los equivalentes se aplicard a cada uno de los
elementos de la reivindicacion, no al equivalente de la invencidn reivindicada en su totalidad,
puesto que cada elemento que figura en la reivindicacion se considera fundamental para
definir el alcance de la proteccion. Por lo que respecta al momento oportuno para determinar
un elemento “equivalente”, si un elemento del producto presuntamente infractor cumple
ciertas condiciones en el momento de la presunta infraccion, es decir, en el momento en que
se cometid el presunto acto infractor, se considerara que ese elemento es equivalente al
elemento reivindicado. Un solicitante no podra redactar una reivindicacion que literalmente
englobe todos los elementos supuestamente equivalentes derivados de tecnologias
desarrolladas ulteriormente y que un experto en la materia no conocia en el momento de
presentar la solicitud de patente. Sin embargo, teniendo en cuenta el desarrollo tecnoldgico
producido entre la fecha de presentacion y el momento de la presunta infraccion, los terceros
podran, por ejemplo, sustituir un elemento reivindicado (por ejemplo, una valvula electrénica)
por un elemento equivalente (por ejemplo, un transistor) sin esfuerzo innovador alguno. Si
los equivalentes se determinaran en la fecha de fa-reivindicacién-prioridad de la invencion
reivindicada o en la fecha de concesion de la patente, el titular no podria impedir a terceros
que, por ejemplo, simplemente sustituyeran la valvula electronica reivindicada por el
transistor, aunque esa sustitucion formara parte de los conocimientos comunes generales en el
momento de la presunta infraccion.

134. Se considera que un elemento es equivalente al elemento reivindicado si pasa las dos
pruebas siguientes: la primera consiste en que la diferencia entre el elemento reivindicado y
el elemento equivalente no es esencial y el elemento equivalente produce fundamentalmente
el mismo resultado que el elemento reivindicado. Puede determinarse si la diferencia entre el
elemento reivindicado y el elemento equivalente es esencial 0 no, por ejemplo, teniendo en
cuenta los factores siquientes: a) la funcidn del elemento reivindicado y el elemento
equivalente; b) el comportamiento del elemento reivindicado y el elemento equivalente; vy c)
si la sustitucion es previsible para un experto en la materia. No se trata de una lista
exhaustiva, podran tenerse en cuenta otros factores, segun el caso. La segunda prueba
consiste en que un experto en la materia no tiene motivo para suponer que el elemento
equivalente haya sido excluido de la invencidn reivindicada. Factores como: a) que el
elemento esté incluido en el alcance del estado de la técnica con respecto a la invencidn
reivindicada y b) las acciones y declaraciones efectuados con respecto a la invencién
reivindicada para obtener y mantener una patente podran tenerse en cuenta para determinar si
un experto en la materia podria razonablemente suponer gue el elemento en cuestion habia
sido excluido de la invencidn reivindicada. También en este caso no se trata de factores

excluyentes.
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135. Regla 13, parrafo 6). Esta disposicién prevé lo que en el derecho anglosajon se
denomina prosecution history estoppel, es decir, impedimento a causa del historial de la
tramitacion, y su objeto es impedir a los solicitantes ampliar el alcance de la proteccién de una
reivindicacion a lo que el solicitante o el titular de la patente hayan excluido expresamente del
alcance de la reivindicacion durante la tramitacion. A la luz de las funciones de definicion y
notificacion pablica que cumplen las reivindicaciones, el historial de la tramitacion [debera]
[podrd] tenerse en cuenta para determinar el alcance de las reivindicaciones patentadas, para
que los terceros puedan basarse en las limitaciones de la invencion reivindicada efectuadas
durante la tramitacion, en ciertas circunstancias y teniendo en cuenta el estado de la técnica.
De todos modos, el hecho de que una declaracion anterior efectuada con respecto a una
determinada reivindicacion patentada afecte o no la determinacién del alcance de esa
reivindicacion, serd examinado en cada caso por la Oficina o por un tribunal. La expresion
“cualquier declaracion” incluye las modificaciones o correcciones de la solicitud o la patente.

136. La declaracion que limita el alcance de las reivindicaciones se tendra en cuenta sélo
dentro de la jurisdiccion para la que se ha formulado esa declaracion. Ademas, si una
declaracion efectuada durante la tramitacion de la solicitud principal de una solicitud
divisional, de continuacién o de continuacion en parte es pertinente a las reivindicaciones que
figuran en la solicitud divisional o de continuacion en parte, esa declaracién podréa tenerse en
cuenta a los efectos de determinar el alcance de las reivindicaciones que figuran en la
solicitud divisional o de continuacion en parte.

Directrices en virtud del Articulo 12.1) y 5) y la Regla 16
(Detalles relativos a la materia que pueda protegerse y excepciones)
Materia que pueda protegerse
[Reservado]
Excepciones
[Reservado]
Directrices en virtud del Articulo 12.2) y la Regla 14
(Detalles relativos a la novedad)
137. Articulo 12, parrafo 2). Este parrafo estipula la condicion de la novedad. Se considera
que se cumple el requisito de novedad cuando la invencion no forma parte del estado de la
técnica. La definicion de estado de la técnica esta contenida en el proyecto de Articulo 8 y los
proyectos de Reglas 8 y 9. También deberan tenerse en cuenta el Articulo 9, relativo al plazo

de gracia. Los detalles sobre un elemento del estado de la técnica pertinente a la
determinacion de falta de novedad figuran en el proyecto de Regla 14.

Elemento del estado de la técnica

138. Regla 14, parrafo 1)a) y b). -Esteparrafe- Estas disposiciones contienen dos principios
ampliamente reconocidos con respecto a la evaluacion de la novedad: en primer lugar, el
punto-H-apartado a) contiene el claro principio conforme al cual el elemento del estado de la
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técnica deberd permitir a un experto en la materia realizar v utilizar la invencién reivindicada
pues, de otro modo, no podria justificarse la falta de novedad. En sequndo lugar, el

apartado b) establece que no podra utilizarse un enfoque de “mosaico” para determinar la
novedad, segun el cual, una pluralidad de elementos del estado de la técnica se combinan para

suprlmlr Ia novedad de una |nvenC|on —En—segundewgapeLpem!ee—H-}eenneneueLpnnerpm

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

140. Regla 14, parrafo 1)c). Si en el elemento del estado de la técnica existia una referencia
expresa a uno 0 mas elementos del estado de la técnica, debera considerarse gue lo divulgado
por los elementos del estado de la técnica gue se mencionan se incorpora por referencia al
elemento del estado de la técnica, si los elementos del estado de la técnica que se mencionan
también estaban disponibles al publico en la fecha en que el elemento del estado de la técnica
se puso a disposicion del pablico. El mismo principio se aplica a un elemento del estado de la
técnica en formato electrénico o puesto a disposicién del publico por medios electrdnicos,
como los hiperenlaces en una publicacion de Internet.

141. Regla 14, parrafo 2). Este parrafo se ocupa de cdmo, cuando y quién debera determinar
el alcance del elemento primarie-del estado de la técnica. Por lo que respecta a las palabras
“divulgada de manera [...] implicita”, aunque determinada caracteristica no se divulgue
expresamente en el elemento del estado de la técnica, esa caracteristica estara implicita
cuando un experto en la materia pueda reconocer gue, teniendo en cuenta sus conocimientos
generales, la caracteristica figura necesariamente en la divulgacion. El caracter de implicito
exige que la manifestacién extrinseca deje en claro que la materia descriptiva faltante esta
necesariamente presente en la informacion descrita en el elemento del estado de la técnica y
que un experto en la materia se daria cuenta de ello. Sin embargo, el caracter de implicito no
puede establecerse mediante probabilidades o posibilidades. El mero hecho de que
determinado hecho resulta de un dado conjunto de circunstancias no es suficiente. [Variante
A: Ese- El alcance del elemento del estado de la técnica se determinara gracias a la

informacidn divulgada de manera explicita o implicita en la fecha en que se puso a
disposicion del pablico el elemento primarie-del estado de la técnica. La divulgacion del
elemento pnmamdel estado de la tecnlca sera determlnada por un experto en la materia en
Jraa esa fecha de reiy
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El momento critico para determlnar los conOC|m|entos generales de un experto en Ia materla
es la fecha en que el elemento primario-del estado de la técnica se puso a disposicion del
publico. Por consiguiente, se tendrén en cuenta los conocimientos generales de un experto en

la materia a esa fecha para determinar qué esta divulgado de manera explicita o implicita en el
elemento del estado de la técnica. Sin embargo, del proyecto de Regla 14.b) se desprende que
los conocimientos generales de esa persona no pueden combinarse en el elemento del estado
de la técnica con la divulgacién explicita o implicita a los efectos de evaluar la novedad. Por
ejemplo, si el elemento primarie-del estado de la técnica indica de manera explicita una
“vélvula electrénica”, aunque la sustitucion de una valvula electronica por un transistor haya
pasado a ser parte de los conocimientos generales de un experto en la materia después de la
fecha en que el elemento pﬂmaﬂadel estado de la tecnlca se puso a dlsp05|C|on del publico,
ese considera que el
alcance del elemento pﬂmaﬂadel estado de Ia tecnlca se limita a la “valvula electronica”. En
los casos en que el elemento primarie-del estado de la técnica es una solicitud anterior en
virtud del proyecto de Articulo 8.2), se remite al proyecto de Regla 14.3).] [Variante B: el
alcance del elemento del estado de la técnica quedara determinado por lo gue se ha divulgado
de manera explicita o implicita a un experto en la materia en la fecha de prioridad de la
invencion reivindicada. Por consiguiente, esta persona utilizaria sus conocimientos generales
a la fecha de prioridad de la invencion reivindicada para determinar la materia divulgada de
manera explicita implicita en el elemento del estado de la técnica. Por ejemplo, cuando el
elemento del estado de la técnica indica de manera explicita una “valvula electrénica”, si
sustituir la valvula electrénica con un transistor forma parte de los conocimientos generales de
un experto en la materia a la fecha de prioridad de la invencidn reivindicada, el elemento del
estado de la técnica estaria divulgando de manera implicita un transistor en lugar de una
valvula electrénica.]

Metodologia de determinacion de la novedad

143. Para la determinacion de la novedad, se seguiran los siguientes pasos:

i) determinacion [del alcance] [de los elementos] de la invencion reivindicada;

i) determinacion de-un [la divulgacion en el] [los elementos del] elemento

pertinente del estado de la técnica-(“elemento-primario-del-estado-dela-técnica™);

iii)  determinar si todos y cada uno de los elementos o etapas de la invencion
reivindicada se encuentran en el alcance del elemento primario-del estado de la técnica, tal
como se estipula en la Regla 14.2).

144. 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 género. En otras
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palabras, cuando una reivindicacion contenga una divulgacion especifica, para la
determinacion de la novedad, una divulgacion genérica en el elemento del estado de la técnica
no siempre destruira la novedad de la reivindicacién de un ejemplo especifico incorporado en
esa divulgacion genérica. Sin embargo, si el ejemplo especifico esta claramente definido en
el alcance del elemento del estado de la técnica, se destruiré la novedad de la reivindicacion
respecto de la especie, con independencia de cuantas otras especies se describan ademas en el
elemento del estado de la técnica.

145. Por otra parte, cuando una reivindicacion contenga una divulgacion genérica, para la
determinacion de la novedad, la divulgacion de un ejemplo especifico en el elemento del
estado de la técnica incorporado en una divulgacion genérica reivindicada destruira la
novedad de dicha divulgacion generica. Por ejemplo, la divulgacion de “cobre” en el
elemento del estado de la técnica aniquila la novedad de una reivindicacion que incluye
“metal” como concepto genérico. De manera similar, si una reivindicacion define el género
de especies determinadas como alternativas, por ejemplo, reivindicaciones Markush (P1, P2,
P3... Pn), quedara-destruida-la-novedad-delareivindicaciény si al menos una de las
alternativas (P1) esté descrita en el elemento del estado de la técnica, toda la reivindicacion
seria rechazada a menos gue el solicitante eliminara la alternativa P1 del alcance de esa
reivindicacion.

146. Un ejemplo 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, o de otra forma, una reivindicacion abarca varios
compuestos, se destruye la novedad de la reivindicacion si uno de ellos se describe en el
elemento del estado de la técnica. Por ejemplo, una reivindicacion de una aleacion de titanio
(Ti) con 0,6% a 0,7% de niquel (Ni) y 0.2% a 0,4% de molibdeno (Mo) veria destruida 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 ejemplos especificos incorporados en la serie reivindicada, debera realizarse una
determinacidn caso por caso en cuanto a la novedad de la reivindicacién. Para destruir la
novedad de las reivindicaciones, la materia reivindicada deberia divulgarse con suficiente
especificidad en el elemento del estado de la técnica. Si las reivindicaciones se orientan a una
serie limitada y el elemento del estado de la técnica divulga una serie amplia, y la serie
limitada seleccionada no es solamente una manera de poner en practica la ensefianza del
elemento del estado de la técnica (por ejemplo, estd comprobado que el efecto de la seleccion
(por ejemplo, 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 el elemento del estado de la
técnica como para destruir la novedad de la reivindicacion (una invencion de seleccion). Las
reivindicaciones también pueden resultar no evidentes debido a resultados imprevistos.

147. De conformidad con el principio general relativo a la presentacion de pruebas en virtud
del Articulo 16, a fin de determinar el alcance del elemento primarie-del estado de la técnica
mencionado en la Regla 14.2) y garantizar que el elemento primarie-del estado de la técnica
sea habilitante en virtud de la Regla 14.1)#a), se tendrén en cuenta las siguientes pruebas,
cuando proceda:

i) pruebas que expliquen el significado de los términos utilizados en el
elemento primarie-del estado de la técnica;
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i)  pruebas que demuestren que lo que no esta divulgado en el elemento
primario-del estado de la técnica si esta implicito;

iii)  pruebas que ayuden a determinar si el elemento primarie-del estado de la
técnica es habilitante.

Directrices en virtud del Articulo 12.3) y la Regla 15
(Detalles relativos a la actividad inventiva/no evidencia)

148. Articulo 12, parrafo 3). Se cumple con la condicion de actividad no inventiva/no
evidencia si la invencion_reivindicada, en comparacién con el estado de la técnica, no hubiera
sido evidente para un experto en la materia_a la fecha de prioridad de la invencion
reivindicada. Los términos “habida cuenta de las diferencias y semejanzas entre la invencion
reivindicada en su conjunto y el estado de la técnica” indican los pasos que suelen seguirse en
la practica cuando se evalua el requisito, pero también aclaran que la invencion reivindicada
en su conjunto debe ser inventiva/no evidente. La-definicion-de-estade-de-latéenica-contenida
en-elEl proyecto de Articulo 8.2), excluye el efecto de las primeras solicitudes en el estado de
la técnica respecto de la actividad inventiva/no evidencia. Los detalles relativos al requisito
de actividad inventiva/no evidencia estan contenidos en el proyecto de Regla 15.

149. Regla 15, parrafo 1). Contrariamente a la determinacion de la novedad, los elementos
multiples del estado de la técnica pueden combinarse para determinar si se ha satisfecho el
requisito de actividad inventiva (no evidencia). En cuanto a las palabras “elementos del
estado de la técnica”, cabe remitirse a la explicacion dada en el parrafo 129. Los términos
“elementos del estado de la técnica” tienen por objeto abarcar las diferentes situaciones en las
que existen varias ensefianzas contenidas en referencias diferentes del estado de la técnica,
por ejemplo, diferentes patentes publicadas o varias ensefianzas contenidas en la misma
referencia del estado de la técnica, como, por ejemplo, un libro determinado.

150. Regla 15, parrafo 2). Al determinar el alcance de la divulgacion de los elementos del
estado de la técnica, ademas de la divulgacion explicita, también debera tenerse en cuenta una
divulgacion implicita, es decir, una ensefianza que un experto en la materia podria sacar
razonablemente de la informacion divulgada. EI momento critico para la determinacion de
dicha divulgacion es la fecha de reivindicacién-prioridad de la sehieitud-invencion
reivindicada en cuestion.

151. LaRegla 15, parrafo 3) contiene el principio general ampliamente aceptado de que para
la determinacion de la actividad inventiva (no evidencia), deberan tenerse en cuenta los
conocimientos generales del experto en la materia.

152. Regla 15, parrafo 4). Este parrafo tiene que ver con la evaluacion de la actividad
inventiva (no evidencia). La combinacion, sustitucion o modificacion de uno o mas
elementos del estado de la técnica s6lo pueden dar lugar a una falta de actividad inventiva (no
evidencia) cuando un experto en la materia pudiese haber sido [motivado] [inducido] por el
estado de la técnica o por sus conocimientos generales con una probabilidad razonable, a
combinar, sustituir o modificar 4nre-una 0 mas de las ensefianzas de los elementos del estado
de la técnica. A la inversa, cuando no se pudiese esperar dicha combinacion de un experto en
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la materia, se cumpliria el requisito de la actividad inventiva (no evidencia) aun cuando cada
uno de los elementos hubiesen sido evidentes considerados individualmente.

Metodologia para la determinacion de la actividad inventiva/no evidencia

153. Para determinar la actividad inventiva (no evidencia), se seguiran los siguientes pasos:

i) determinacion [del alcance] de los elementos de la invencion reivindicada;

i) determinacion del-aleanee[de la divulgacién en] [de los elementos] del
elemento o elementos pertinentes del estado de la técnica;

iii) determinacion de un experto en la materia en el caso pertinente;

iv) identificacion de las diferencias y semejanzas entre el elemento o elementos
pertinentes del estado de la técnica y la invencion reivindicada;

v) determinacion de si la invencion reivindicada en su integridad habria sido
evidente para un experto en la materia habida cuenta del elemento o elementos pertinentes del
estado de la técnica y de los conocimientos generales de un experto en la materia. [Ello se
hara determinando el problema técnico objetivo por resolver y determinando si la solucién
gue aporta la invencion reivindicada habria sido evidente para un experto en la materia. El
problema técnico objetivo podré siempre formularse de la manera siguiente (“encontrar una

alternativa”, “facilitando la fabricacion”, “fabricacion menos costosa”), aun en el caso en que
no hay progreso técnico.]

154. A fin de demostrar a primera vista un caso de evidencia y determinar si existia algin
motivo, sea en el estado de la técnica sea en los conocimientos generales de un experto en la
materia a partir de la fecha de-reivindicacion prioridad de la invencion reivindicada, para
modificar, sustituir o combinar las ensefianzas del estado de la técnica, se tendran en cuenta,
en particular, los siguientes factores:

) la pertinencia del sector de la técnica;

i) la pertinencia del problema que debe resolverse;

iii) la pertinencia de la funcion o de la caracteristica de la técnica;

iv) el grado razonable de previsibilidad de la invencién reivindicada, por
ejemplo, la invencion reivindicada no entrafia un resultado imprevisto.

155. De conformidad con la Regla 2, se considera que un experto en la materia tiene
conocimientos generales y basicos en el sector pertinente de la técnica. Las practicas y
experimentos corrientes que normalmente requieren Gnicamente conocimientos generales y
basicos en la materia se consideran pues recursos habituales para el experto en la materia. Por
consiguiente, cuando sobre la base de los elementos pertinentes del estado de la técnica y los
conocimientos generales, un experto en la materia pueda alcanzar la invencion reivindicada
utilizando dichos recursos habituales, la invencion reivindicada se considerara evidente. No
obstante, esto no se aplicara si cualquier otra prueba demuestra que la invencion reivindicada
no entrafa en realidad ninguna actividad inventiva (no es evidente).
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156. A fin de afirmar positivamente que la invencién reivindicada entrafia una actividad
inventiva (no evidencia), se tendran asimismo en cuenta, en particular, las siguientes
consideraciones secundarias:

i) silainvencion reivindicada corresponde o no a una necesidad identificada
desde hace tiempo;

i) silainvencién reivindicada supera un prejuicio cientifico;

iii)  siotros han intentado anteriormente, aunque sin lograrlo, alcanzar lo que
logra la invencion reivindicada;

iv) si lainvencion reivindicada da lugar a un resultado imprevisto;
v) si la invencion reivindicada tiene un exito comercial particular.

Directricesz en virtud del Articulo 12.4)
(Detalles relativos a la aplicacion industrial/utilidad)

N , , . - -
I., - - I |.

[Reservado hasta la celebracién del debate basado en el documento SCP/9/5]
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Directrices en virtud del Articulo 13*
(Detalles relativos a los motivos de denegacion de una inﬁancién reivindicada)

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

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

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

Directrices en virtud del Articulo 14*
(Detalles relativos a los motivos de invalidacion o revocacion de una
reivindicacion o de una patente)

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

163. Del mismo modo, esta disposicion prevé expresamente que el incumplimiento de los
requisitos mencionados en el Articulo 6 [unidad de la invencidn] y en el Reglamento en virtud
del Articulo 5.2)a), a saber, los proyectos de Reglas 4 y 5, no podra ser motivo de revocacion
o invalidacion de una patente o una reivindicacion. Estos requisitos, si bien pueden ser

4 Las Directrices en virtud de los proyectos de Articulos 13 v 14 no se han revisado, pues el SCP

convino en postergar el examen de esos articulos.
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necesarios para la tramitacion de la solicitud, no son esenciales para la patentabilidad de la
invencion reivindicada.

164. Este parrafo se aplica a estos motivos independientemente de que los examine la
Oficina o cualquier otra autoridad competente, incluido un tribunal. Las palabras “la
invalidacion o revocacion” tienen por objeto abarcar también sanciones que tengan un efecto
equivalente a la revocacion o invalidacion, tales como la no aplicabilidad de los derechos.

165. Parrafo 2). Este parrafo prevé explicitamente que una Parte Contratante no podra
invalidar o revocar una reivindicacion patentada o una patente sobre la base de requisitos que
sean diferentes de los prescritos en el parrafo 1) o adicionales a los mismos. En cuanto a las
palabras “la invalidacion o revocacion”, cabe remitirse a la explicacion dada en relacion con
el parrafo 1) (véase el parrafo 163).

Directrieesz en virtud del Articulo 15
(Detalles relativos a la revision)

166. Las palabras “autoridad cuasijudicial” tienen por objeto evitar cualquier controversia
relativa a si, por ejemplo, las juntas de apelacidn de una organizacion regional o un 6rgano de
apelacion de una Oficina nacional de patentes se consideraran como autoridades judiciales.

Directrieesz en virtud del Articulo 16
(Detalles relativos a las pruebas)

167. Este Articulo establece los principios generales relativos a la presentacion de pruebas.
Con arreglo a esos principios, un solicitante o un tercero podra iniciar, o la Oficina de una
Parte Contratante podra exigir, la presentacion de pruebas que respalden la veracidad de un
hecho supuesto en relacién con la patentabilidad de la invencién reivindicada y la validez de
la reivindicacion patentada.

[Fin del documento]
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