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ORGANIZACIÓN  MUNDIAL  DE  LA  PROPIEDAD  INTELECTUAL

GINEBRA

comité permanente sobre el derecho de patentes

Quinta sesión

Ginebra, 14 a 19 de mayo de 2001

PROYECTO DE INFORME

preparado por la Secretaría

 AUTONUM  
El Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (denominado en adelante “el Comité Permanente” o “el SCP”) celebró su quinta sesión en Ginebra, del 14 al 19 de mayo de 2001.

 AUTONUM  
Estuvieron representados en la reunión los siguientes Estados miembros de la OMPI y/o de la Unión de París:  Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Azerbaiyán, Belarús, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Colombia, Congo, Côte d’Ivoire, Croacia, Dinamarca, Egipto, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Etiopía, ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Ghana, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Jordania, Kenya, Kuwait, Lesotho, Letonia, Lituania, Madagascar, Marruecos, México, Mongolia, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, República de Moldova, República Dominicana, República Islámica del Irán, Rumania, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Swazilandia, Tailandia, Túnez, Turkmenistán, Ucrania, Uruguay, Uzbekistán y Venezuela (78).

 AUTONUM  
Tomaron parte en la reunión en calidad de observador los representantes de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Oficina Eurasiática de Patentes, la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Comisión Europea (CE) y la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) (5).

 AUTONUM  
Participaron en la reunión en calidad de observador los representantes de las siguientes organizaciones no gubernamentales:  Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA), Asociación Asiática de Expertos Jurídicos en Patentes (APAA), Asociación Brasileña de Agentes de Propiedad Industrial (ABAPI), Asociación Brasileña de la Propiedad Industrial (ABPI), Asociación de Abogados Americanos (ABA), Asociación de Titulares de Propiedad Intelectual (IPO), Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), Asociación Japonesa de Abogados de Patentes (JPAA), Asociación Japonesa de Propiedad Intelectual (JIPA), Asociación Mundial de Pequeñas y Medianas Empresas (WASME), Chartered Institute of Patent Agents (CIPA), Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI), Federación Internacional de Asociaciones de Inventores (IFIA), Instituto de Agentes Acreditados ante la Oficina Europea de Patentes (EPI), Instituto de Propiedad Intelectual del Canadá (IPIC), Instituto Max Planck para el Derecho Extranjero e Internacional sobre Patentes, Derecho de Autor y Competencia (MPI), Organización de Industrias de Biotecnología (BIO), Sociedad Internacional de Propiedad Intelectual (IIPS) y Unión de Confederaciones de la Industria y de los Empleadores de Europa (UNICE) (19).

 AUTONUM  
La lista de participantes figura en el Anexo del presente informe.

 AUTONUM  
Los debates se basaron en los siguientes documentos preparados por la Oficina Internacional de la OMPI:  “Orden del día” (SCP/5/1), “Proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes” (SCP/5/2), “Proyecto de Reglamento y Proyecto de Directrices Prácticas del Proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes” (SCP/5/3), y “Resultados del cuestionario sobre divulgación de información en Internet y otras cuestiones relativas a Internet” (SCP/5/4).

 AUTONUM  
La Secretaría tomó nota de las intervenciones realizadas y las grabó en cinta magnética.  El presente informe resume los debates sin reflejar todas las observaciones realizadas.

DEBATE GENERAL

Punto 1 del orden del día:  Apertura de la sesión
 AUTONUM  
El Sr. Shozo Uemura, Director General Adjunto, abrió la sesión en nombre del Director General, dando la bienvenida a los participantes.  El Secretario del Comité Permanente fue el Sr. Philippe Baechtold (OMPI).

Punto 2 del orden del día:  Aprobación del orden del día
 AUTONUM  
El proyecto de orden del día (documento SCP/5/1) se aprobó en la forma propuesta.

Punto 3 del orden del día:  Proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes y Proyecto de Reglamento del Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes
Debate general
 AUTONUM  
En respuesta a una invitación del Presidente a informar al SCP acerca de la evolución reciente, en los Estados Unidos de América, de cuestiones tales como el principio del primer solicitante, la doctrina Hilmer y el requisito de la mejor manera, la Delegación de los Estados Unidos de América explicó que proseguían los debates con los círculos interesados, sobre la base de una comunicación publicada el 19 de marzo de 2001 por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO).  La comunicación había dado origen a 45 respuestas, que ponían de manifiesto las opiniones más variadas, pero también una amplia base común.  Las observaciones sobre algunas de las cuestiones que suscitaban mayor controversia, como el conflicto entre el primer inventor y el primer solicitante, la doctrina Hilmer y la aceptación del requisito de la “mejor manera”, confirmaban que aún existían profundas discrepancias en los Estados Unidos.  Esos comentarios se publicaron en el sitio Web de la USPTO.  Además, la Delegación dijo que esperaba poder trazar un panorama más claro acerca de esas cuestiones en la próxima sesión del SCP.

 AUTONUM  
El Presidente sugirió que en una primera ronda de comentarios se abordara la cuestión del estilo de redacción y que, posteriormente, se examinara en detalle cada una de las disposiciones que figuran en los documentos SCP/5/2 y SCP/5/3, con miras a dar a la Oficina Internacional instrucciones claras para preparar documentos revisados que se presentarían a la próxima sesión del SCP.

 AUTONUM  
La Oficina Internacional presentó los documentos SCP/5/2 y SCP/5/3 y explicó en detalle los antecedentes de las Variantes A y B que figuran en el primero de esos documentos.  Además, explicó que en el documento SCP/5/3 no figuraban variantes porque su estilo de redacción dependería del que se utilizara para el proyecto de Artículos.  Además, la Oficina Internacional destacó que con las variantes se quería llamar la atención del SCP respecto de ciertas ambigüedades, por ejemplo la cuestión de si una fecha de prioridad se aplicaba a una solicitud en su totalidad o, antes bien, a determinadas reivindicaciones de una solicitud.  Sugirió que el SCP tratase esas cuestiones y las aclarase.

 AUTONUM  
La mayoría de las delegaciones, con el respaldo de los representantes de dos organizaciones intergubernamentales y una organización no gubernamental, expresaron su apoyo a la Variante A, en principio, pero indicaron estar abiertas al diálogo y la idea de que el  estilo de redacción debía tratarse artículo por artículo.

 AUTONUM  
La Delegación de los Estados Unidos de América, apoyada por los representantes de dos organizaciones no gubernamentales, declaró que respaldaba el estilo utilizado en la Variante B, puesto que su lenguaje era más sencillo y directo.  Además, la Delegación declaró que estaba dispuesta a apoyar una desviación de los textos existentes aún más radical que lo que indicaba el estilo utilizado en la Variante B.  Otras tres delegaciones apoyaron la utilización de un lenguaje nuevo y directo.

 AUTONUM  
Varias de las delegaciones que apoyaron la Variante A sugirieron que, de ser posible, se utilizara un lenguaje ya conocido análogo al del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) o del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), puesto que, en primer lugar, el futuro Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT) debía examinarse en el contexto de esos tratados, que también debían incorporarse en la legislación nacional y regional y, en segundo lugar, que debía evitarse la confusión con dichos tratados, que ocasionaría inseguridad jurídica.  Una delegación observó también que el Comité no debería confundir la “seguridad jurídica” ofrecida por la redacción propuesta, con el simple “nivel de comodidad” con ese lenguaje, debido a su presencia en los convenios y leyes nacionales existentes.  Otras delegaciones expresaron una opinión divergente puesto que, en primer lugar, el PLT y el PCT no obligaban a las futuras Partes Contratantes en lo relativo a cuestiones sustantivas del derecho de patentes y, en segundo lugar, ninguno de los tratados existentes lograba la plena armonización.

 AUTONUM  
El Presidente resumió el debate de la manera siguiente:  mientras que la mayoría de las delegaciones parecían privilegiar la Variante A, se opinó en general que los debates debían proseguir artículo por artículo.  Además, parecían existir inquietudes acerca de la compatibilidad del futuro SPLT con el PLT y el PCT.  Finalmente, las delegaciones expresaron el deseo de que se tuvieran en cuenta principios como los de claridad y de seguridad jurídica.

Proyecto de Artículo 1:  Expresiones abreviadas

Proyecto de Regla 1:  Expresiones abreviadas
 AUTONUM  
El SCP decidió revisar esas disposiciones en una etapa ulterior, cuando se conocieran mejor el contenido de los proyectos de Artículos y del Reglamento.

Proyecto de Artículo 1bis:  Solicitudes [y patentes] a las que se aplica el Tratado
 AUTONUM  
La mayoría de las delegaciones apoyó la inclusión de una disposición a tono con el proyecto de Artículo 1bis.  Algunas delegaciones, respaldadas por el representante de una organización intergubernamental, manifestaron la esperanza de que la Oficina Internacional examinara la redacción de esa disposición con el fin de lograr la compatibilidad con el Artículo 2 del PLT.  En cuanto a una propuesta del representante de la OAPI en el sentido de que el proyecto de SPLT también debía abarcar los modelos de utilidad, el SCP acordó que el proyecto de Tratado debía limitarse a las patentes.  En este contexto, una delegación señaló que, en el campo de los modelos de utilidad, habitualmente se aplicaba el principio de novedad relativa.

 AUTONUM  
El SCP acordó también que debían tenerse en cuenta las solicitudes divisionales, en el proyecto de SPLT o en las Notas Explicativas.  Una delegación propuso prever excepciones que correspondieran a ciertos tipos de solicitudes, como las solicitudes de reexpedición.

 AUTONUM  
La mayoría de las delegaciones apoyó la inclusión del párrafo 1)ii), que figuraba entre corchetes.  Dos delegaciones propusieron incluir esa disposición para garantizar que los mismos principios de patentabilidad se apliquen en las etapas anterior y posterior a la concesión, pero excluyendo de su alcance las cuestiones sobre infracción.

 AUTONUM  
El Presidente resumió el debate de la manera siguiente:  el SCP apoyó la inclusión del proyecto de Artículo 1bis, con sujeción a la inclusión de las solicitudes divisionales, pero dejando los modelos de utilidad fuera del alcance del proyecto de SPLT.  Por lo que respecta al párrafo 1)ii), el SCP acordó que debería mantenerse sin corchetes, siempre y cuando las cuestiones sobre  infracción se excluyeran del alcance de la disposición.

Proyecto de Artículo 2:  Derecho a una patente
 AUTONUM  
La mayoría de las delegaciones respaldó, en principio, la inclusión de una disposición sobre el derecho a una patente.

 AUTONUM  
Una delegación, con el apoyo de los representantes de dos organizaciones no gubernamentales, indicó que el proyecto de Artículo 2, en particular junto con el proyecto de Artículo 19, planteaba la cuestión de la derivación impropia, que debía tratarse expresamente, de ser posible en el proyecto de Reglamento o las Directrices Prácticas.  En este contexto, la Delegación observó también que para lograr una total armonización las Directrices Prácticas debían obligar a las Partes Contratantes, y propuso crear un subcomité que elaborara y modificara las Directrices Prácticas.  El SCP postergó una decisión sobre esta última propuesta.  Varias delegaciones se preguntaron si la expresión “derechohabiente” era adecuada, puesto que no cubría todas las situaciones, por ejemplo, cuando en ciertos sistemas el empleador pasaba a ser automáticamente el titular de los derechos de patente.

 AUTONUM  
Una delegación sugirió que en el proyecto de Artículo 2 figurasen los principios, y en el proyecto de Regla 2 las excepciones.

Proyecto de Regla 2:  Detalles relativos al derecho a una patente en virtud del Artículo 2
 AUTONUM  
La mayoría de las delegaciones expresó el deseo de mantener una disposición en consonancia con el proyecto de Regla 2.  Aunque algunas delegaciones plantearon la cuestión de que el proyecto de Regla 2 no lograba la armonización, pues dejaba una opción abierta para las Partes Contratantes, algunas otras delegaciones apoyaron la libertad que se dejaba a las Partes Contratantes con respecto a la regulación de las invenciones de los empleados.  Según una delegación, ello podía aclararse en las Notas Explicativas.  Varias delegaciones indicaron que la esencia del contenido del proyecto de Regla 2 debía desplazarse al proyecto de Artículo 2.  Una delegación dijo que tal vez no fuera necesaria la Regla 2 si se modificara el Artículo 2, indicando que el derecho a la patente pertenecerá a un inventor salvo que el derecho ya se hubiera cedido o se considerase cedido por ministerio de la ley.

 AUTONUM  
El Presidente resumió el debate declarando que en cuanto al proyecto de Artículo 2 y al proyecto de Regla 2 no había un real desacuerdo sobre la esencia del contenido y que la Oficina Internacional debía redactar nuevamente las disposiciones teniendo en cuenta los comentarios recibidos.

Proyecto de Artículo 3:  Contenido de la solicitud
 AUTONUM  
La Oficina Internacional explicó que, en rigor, una disposición como el proyecto de Artículo 3 no era necesaria, en particular a la luz del vínculo entre el proyecto de SPLT y el PLT, que incorpora por referencia los requisitos del PCT relativos a la forma o el contenido.  Por lo tanto, en la Variante A no figuraba disposición alguna sobre el contenido de una solicitud.  Sin embargo, una disposición de esa índole podía resultar útil como base para ulteriores referencias a la descripción, las reivindicaciones y demás elementos del contenido de una solicitud, en el proyecto de SPLT, y una sugerencia se incluyó entonces en la Variante B.

 AUTONUM  
Una delegación propuso que algunas referencias al Reglamento podían incluirse en el proyecto de Artículo 3, de manera que los proyectos de Artículo 5 y 6.3) podían resultar prescindibles.  Una delegación sugirió insertar las palabras “para el examen” después de la palabra “contener” en la frase introductoria, y otra delegación propuso que debía añadirse la fecha de su adopción a la referencia al PLT.

 AUTONUM  
El SCP acordó que la Oficina Internacional debía examinar esas cuestiones al redactar nuevamente la disposición.

Proyecto de Artículo 4:  Solicitudes extensas y directriz práctica
 AUTONUM  
La Oficina Internacional explicó que el proyecto de Artículo 4 y la Directriz Práctica correspondiente se habían incluido para propiciar el debate sobre la necesidad de requisitos adicionales para las solicitudes especiales.  Las dos delegaciones que hicieron uso de la palabra opinaron que, en general, no se trataba de una cuestión sustantiva y que esos requisitos adicionales, de haberlos, debían introducirse mediante una modificación del PLT.  Una de las delegaciones expresó que los problemas que presentaran las “solicitudes complejas” deberían abordarse mediante la utilización del mecanismo más eficaz establecido en virtud del Artículo 7, en el que ya figura el concepto de “unidad de la invención”.

 AUTONUM  
El Presidente concluyó que, a la luz del debate, y teniendo también en cuenta el proyecto de Artículo 19.2), el SCP no apoyaba el proyecto de Artículo 4, y que la disposición debía eliminarse de la próxima redacción del SPLT.

Proyecto de Artículo 5:  Contenido y orden del contenido de la descripción
 AUTONUM  
Una delegación, apoyada por otra, propuso que se consolidaran los proyectos de Artículos 3 y 5, y que en el proyecto de Artículo 3 se diera una referencia general al Reglamento, añadiendo las palabras “y cada uno de esos elementos debe figurar en el contenido y ser presentado en el orden previsto en el Reglamento”.  Por consiguiente, no serían necesarias las palabras “por escrito”.  Tres delegaciones y el representante de una organización no gubernamental, quien sugirió que se eliminaran las palabras “por escrito” en el marco de la presentación electrónica, se sumaron a la inquietud planteada por el Presidente respecto de esas palabras.  Sin embargo, una delegación se manifestó a favor de mantenerlas.  Otra delegación dijo que la disposición debía especificar el medio de comunicación, por ejemplo, papel o un medio electrónico.  El representante de una organización intergubernamental sugirió que el estilo se armonizara con el PLT, en lo relativo a la forma de la solicitud presentada ante la oficina.

 AUTONUM  
El representante de una organización no gubernamental declaró que la esencia del contenido del proyecto de Artículo 5 y del proyecto de Regla 3 ya figuraba en el PLT, puesto que éste incorporaba por referencia la Regla 5 del PCT.  Si cabía considerar que el contenido de fondo del proyecto de Artículo 5 y del proyecto de Regla 3 eran de naturaleza sustantiva, bastaba que el SPLT se refiriese a la Regla 5 del PCT.  Una delegación consideró necesario que el Comité encontrara una percepción común respecto de cuáles eran los requisitos de fondo y cuáles los de forma regulados en el PLT.  La Delegación consideró que, en lo relativo a los requisitos de naturaleza formal del proyecto de Regla 3, correspondía hacer una referencia adecuada al PLT, y que los requisitos de naturaleza sustantiva debían figurar en disposiciones sustantivas siguientes.  Declaró que el proyecto de Regla 3 no debía dar fundamentos para rechazar una solicitud.  El representante de una organización no gubernamental opinó que el SPLT debía responder a las preguntas que no hallaban respuesta en el PLT ni el PCT.  El representante de otra organización no gubernamental dijo que el proyecto de Artículo 5, por referirse al estilo de redacción de las solicitudes de patente, incluía cuestiones formales.  Una delegación, al observar que el PLT no imponía requisitos sustantivos, y que el Artículo 27.5) del PCT facultaba a las Partes Contratantes a determinar cualquier condición sustantiva de patentabilidad, declaró que lo más práctico sería referirse a las disposiciones del PCT y añadir requisitos adicionales, como la prohibición del requisito de la mejor manera.  Una delegación declaró que la Regla 5 del PCT no se incorporaba por referencia en el PLT, puesto que el carácter técnico de la invención, etc., eran requisitos sustantivos.  Dos delegaciones opinaron que el proyecto de Regla 3 debía abarcar elementos de la descripción, y que cualquier requisito sustantivo debía quedar cubierto por otras disposiciones.

 AUTONUM  
La Oficina Internacional explicó los antecedentes de la negociación del PCT y del PLT, y dijo que la línea divisoria entre los requisitos de forma y los sustantivos no siempre resultaba nítida.  Además, destacó la importancia de crear una interrelación impecable del SPLT con el PLT.  Señaló que la esencia del contenido de los proyectos de Regla 3 y de Regla 4 no era exactamente la misma que en las disposiciones correspondientes del PCT.

 AUTONUM  
En respuesta a una pregunta formulada por el Presidente sobre qué requisitos se consideraban sustantivos en el proyecto de Regla 3, el representante de una organización no gubernamental, con el apoyo de una delegación, indicó que la última frase del proyecto de Regla 3.1)iv) constituía un requisito sustantivo.  Una delegación y los representantes de tres organizaciones no gubernamentales declararon que el carácter técnico de la invención, en el proyecto de Regla 3, constituía una cuestión sustantiva.  Se sumaron a esta opinión una delegación y el representante de una organización intergubernamental, que respaldaron el mantenimiento de ese requisito en el SPLT, eventualmente en el proyecto de Artículo 15.  El representante de una organización no gubernamental propuso que la Oficina Internacional estudiara la utilización de las palabras “tecnológicos” y “técnico”.  Una delegación dijo que el proyecto de Regla 3.1)vii) se refería a un requisito de fondo.  El representante de una organización no gubernamental señaló que el proyecto de Regla 3.1)vii) guardaba relación con el proyecto de Artículo 16.

 AUTONUM  
Tras una sugerencia formulada por el Presidente, se acordó que la Oficina Internacional realizaría un estudio sobre la interrelación del proyecto de SPLT con el PLT.

 AUTONUM  
Una delegación se preguntó si había coherencia entre los textos del proyecto de Artículo 5, que exigía que la descripción se presentara en un orden determinado, como prevé el Reglamento, y del proyecto de Regla 3.2)a) que ofrecía una opción en cuanto al orden.  Otra delegación se manifestó a favor de mantener las palabras “en el orden”, en el proyecto de Artículo 5, puesto que el orden mencionado en el proyecto de Regla 3.1) era lógico.

 AUTONUM  
El Presidente concluyó que la relación entre el proyecto de SPLT y el PLT, así como el PCT, debía seguir estudiándose en lo relativo a los requisitos de forma y de fondo.

Proyecto de Regla 3:  Contenido y orden de la descripción en virtud del Artículo 5
 AUTONUM  
Se mantuvo un debate intensivo sobre la necesidad de los términos “tecnológicos” y “técnico” en el proyecto de Regla 3.1)i) y iii), respectivamente.  Siete delegaciones respaldaron el mantenimiento de esas palabras, mientras que dos delegaciones y los representantes de cuatro organizaciones no gubernamentales propusieron su eliminación.  A este respecto, varias delegaciones hicieron referencia a las palabras “en todos los campos de la tecnología” del Artículo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, mientras que una delegación declaró que, a la luz de los antecedentes de la negociación del Acuerdo sobre los ADPIC, esas palabras no añadían ningún requisito de fondo adicional.  Esta última delegación sugirió una expresión como “campo de actividades” o “campo de invención”.  Esta opinión recibió el apoyo del representante de una organización no gubernamental, quien explicó que el objetivo principal de la frase del Artículo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC era asegurar que ningún miembro excluiría de la protección por patente las invenciones de ciertos campos.

 AUTONUM  
Tres delegaciones y el representante de una organización intergubernamental sugirieron que se eliminara únicamente la palabra “tecnológicos” del punto i), pues una invención podía referirse a todas las esferas de actividad.

 AUTONUM  
Una delegación sugirió que únicamente se eliminara el término “técnico” del punto iii), puesto que si se consideraba que la totalidad de una invención reivindicada era técnica, la invención sería objeto de protección por patente aunque el problema no fuese técnico.  Sin embargo, otra delegación indicó que, si bien los efectos provechosos de la invención podían no ser técnicos, el problema debía tener un carácter técnico.  Otra delegación objetó la referencia al “enfoque problema‑solución”, en este contexto.

 AUTONUM  
En respuesta a la sugerencia, formulada por una delegación, de desplazar una parte del proyecto de Regla 3 al Tratado, y a una inquietud planteada por otra delegación, la Oficina Internacional explicó que el texto estaba redactado de modo que los principios generales figuraran en el proyecto de Tratado, mientras que la mayoría de los detalles figuraba en el proyecto de Reglamento.  Sin embargo, no por ello las disposiciones del proyecto de Reglamento podrían necesariamente modificarse con facilidad, puesto que podía exigirse una mayoría absoluta para revisar ciertas Reglas, de ser necesario.

 AUTONUM  
El representante de una organización no gubernamental solicitó aclaraciones sobre el plazo para presentar a la oficina cada uno de los elementos previstos en el proyecto de Regla 3.1).

 AUTONUM  
Por lo que respecta al proyecto de Regla 3.1)ii), una delegación se preguntó si ese punto cubría la práctica de ciertos países por la que los solicitantes deben  presentar el estado de la técnica en una declaración de divulgación y, de ser así, si el proyecto de Artículo 19 contemplaría una sanción por incumplimiento.  Dos delegaciones sugirieron que, en el texto en español, las palabras “para la comprensión de la invención, así como para la búsqueda y el examen y, de preferencia,” se reemplazaran por “para la comprensión, búsqueda y examen sustantivo de la invención y, preferentemente”.

 AUTONUM  
Por lo que respecta al proyecto de Regla 3.1)iv), una delegación preguntó si era necesario que la disposición fuese tan detallada, y solicitó aclaración respecto de las palabras “biológicamente reproducible” y “tecnológicamente reproducible”.  El representante de una organización no gubernamental indicó que debían incorporarse en el SPLT los requisitos del PCT relativos a listas de secuencias de nucleótidos o aminoácidos, o al depósito de material biológico.

 AUTONUM  
Una delegación y el representante de una organización no gubernamental acogieron con agrado la eliminación del requisito de la mejor manera, que figuraba en el proyecto de 1991.

 AUTONUM  
El Presidente resumió el debate declarando que había opiniones diferentes sobre el requisito relativo a la índole “técnica” de una invención, y que la Oficina Internacional redactaría nuevamente las disposiciones, teniendo en cuenta los comentarios recibidos.

Proyecto de Artículo 6:  Contenido, estilo y manera de presentación de las reivindicaciones
 AUTONUM  
El Presidente observó que, en lo relativo al proyecto de Artículo 6 y el proyecto de Regla 4, la Oficina Internacional debía realizar un estudio sobre los requisitos de forma, por oposición a los requisitos de fondo tal como se examinó en el marco del proyecto de Artículo 5 y del proyecto de Regla 3.

 AUTONUM  
Dos delegaciones y el representante de una organización no gubernamental propusieron que el proyecto de Artículo 6.1) y 2) se combinara con el proyecto de Artículo 12, y que el proyecto de Artículo 6.3) se combinara con el proyecto de Artículo 3.  En vista de la importancia de establecer un conjunto único de normas, los representantes de dos organizaciones no gubernamentales declararon que el proyecto de SPLT debía estar plenamente en consonancia con el PCT, y que el Artículo 33 y las Reglas 5 y 6 del PCT debían incorporarse en las Directrices Prácticas del SPLT, en lugar de inventar una nueva regla.  Esta orientación recibió el apoyo del representante de una organización intergubernamental.  Al observar que el PCT no obligaba a las legislaciones nacionales de los Estados contratantes en lo relativo a las condiciones de fondo de  patentabilidad, una delegación declaró que las legislaciones nacionales podían armonizarse gracias al SPLT y que el resultado podía entonces incorporarse al PCT.  Otra delegación dijo que, puesto que el objetivo del SPLT era crear la mejor legislación y las prácticas más adecuadas, el PCT podía ponerse a tono con el SPLT mediante una reforma.  El representante de una organización no gubernamental opinó que las disposiciones del PCT que no obligaban a los Estados contratantes en cuanto a las condiciones de fondo de la patentabilidad no eran pertinentes al SPLT.

 AUTONUM  
El representante de una organización no gubernamental observó que en el proyecto de Artículo 6 se combinaban tres cuestiones, a saber, i) validez de las reivindicaciones;  ii) forma/formato de las reivindicaciones;  y iii) interpretación de la reivindicación.  La cuestión de la validez se refería al proyecto de Artículo 6.2), que debía desplazarse al proyecto de Artículo 19 y redactarse nuevamente de manera que pudiera dar respuesta a la pregunta acerca de cuándo era inválido el objeto de una reivindicación en una determinada solicitud, para incorporar la fecha de invalidez.  El representante opinó que el requisito de que las reivindicaciones debían ser “claras y concisas” no debía constituir un fundamento de invalidez.  En lo relativo a las palabras “ individualmente como en su totalidad”, en el proyecto de Artículo 6.2), se preguntó si las reivindicaciones podían ser inválidas individualmente, si no eran concisas en su conjunto.  En cuanto a la segunda cuestión, el representante respaldó el término “limitación”.  Respecto de la tercera cuestión, el representante señaló el vínculo con el proyecto de Artículo 14.  Indicó que la reivindicación debía interpretarse identificando cada una de las limitaciones que figuraban en ella, determinando su alcance sobre la base del fascículo de patente, y que el objeto reivindicado podía quedar definido por las limitaciones interpretadas de esa forma.

 AUTONUM  
La Oficina Internacional observó que, mientras el PLT establecía un mecanismo por el que una única solicitud sería válidamente aceptada por todas las Partes Contratantes a los efectos de la presentación, el objetivo del proyecto de SPLT era permitir la preparación de una única solicitud a los efectos del examen sustantivo en todas las oficinas.  Sin embargo, el debate reveló que existía una tercera categoría de requisitos que caía entre aquellas dos, y que se refería a los aspectos formales vinculados estrechamente con la esencia del contenido.  Por ejemplo, durante el examen, una determinada estructura de las reivindicaciones o el contenido de la descripción podían no ser compatibles con los requisitos relativos a la estructura y el contenido, aunque se aceptaría que satisfacen los requisitos de una solicitud completa.  Con estos antecedentes, a la luz del posible vínculo con el PCT, la Oficina Internacional sugirió que el proyecto de SPLT dispusiera también exigencias mínimas respecto de la tercera categoría de requisitos, de manera que hubiese uniformidad en los resultados de examen en todas las Partes Contratantes.

 AUTONUM  
Proyecto de Artículo 6.1).  Una delegación expresó su apoyo para que no se sometiera el proyecto de Artículo 6.1) a las sanciones previstas en el proyecto de Artículo 19.  El representante de una organización intergubernamental sugirió que se eliminaran las palabras “[según lo estipulado en el Reglamento]”, mientras que el representante de otra organización intergubernamental propuso eliminar los corchetes que encierran esas palabras, pero mantener el texto.

 AUTONUM  
Proyecto de Artículo 6.2).  Una delegación preguntó si esta disposición podía interpretarse como que la oficina podía limitar el número de reivindicaciones y, dijo que de ser así, ello debía constar expresamente en la disposición.  Otra delegación hizo suya esta opinión, declarando que ni en el PCT, ni en su legislación nacional, se encontraban disposiciones destinadas a rechazar reivindicaciones fundándose en el número de reivindicaciones.  Aun reconociendo la libertad de los solicitantes para presentar la cantidad de reivindicaciones que quisieran, otra delegación declaró que la oficina debía estar facultada a limitar las reivindicaciones a un número razonable, en cada caso en particular.  Sin embargo, tres delegaciones y el representante de una organización no gubernamental se opusieron a cualquier limitación del número de reivindicaciones.  En respuesta a una pregunta formulada por dos delegaciones, una delegación explicó que en la Conferencia Diplomática de 1991, la delegación de su país había propuesto incluir la frase “tanto individualmente como en su totalidad”, puesto que algunas solicitudes contenían muchas reivindicaciones independientes, y cada reivindicación era clara y concisa, pero no quedaba claro si, de hecho, el número total de reivindicaciones era necesario.  Sin embargo, esta disposición no facultaba a una oficina a limitar el número de reivindicaciones, sino sólo a eliminar las redundancias.  El Presidente afirmó que, en su opinión, el objeto del proyecto de disposición no era permitir a las Partes Contratantes plantear objeciones contra el número de reivindicaciones de una solicitud.  Una delegación se manifestó a favor de eliminar las palabras “tanto individualmente como en su totalidad”.

 AUTONUM  
Tres delegaciones indicaron que las palabras “claras” y “concisas” debían aclararse en el Reglamento y las Directrices Prácticas.  Sin embargo, una delegación se preguntó si sería útil una definición de esas palabras, puesto que en la práctica podía  variar según los distintos casos.  El representante de una organización intergubernamental explicó que la prueba de que las reivindicaciones eran “claras y concisas” era importante a la luz de que la función de las reivindicaciones era definir el objeto para el que se solicitaba la protección, y que el significado de los términos utilizados en las reivindicaciones debía ser lo suficientemente claro como para que lo entendiera una persona del oficio.

 AUTONUM  
El Presidente resumió el debate de la manera siguiente:  el SCP respaldaba la reestructuración del proyecto de Artículo 6 a la luz del proyecto de Artículos 3 y 12, así como del proyecto de  Artículo 19.  Las palabras “claras y concisas” y “tanto individualmente como en su totalidad” debían aclararse con miras a la próxima redacción del proyecto de SPLT.

Proyecto de Regla 4:  Detalles relativos a las reivindicaciones en virtud del Artículo 6
 AUTONUM  
Con respecto a las distintas palabras colocadas entre corchetes como alternativas, la Oficina Internacional explicó que, cuando correspondiera, se preveía utilizar el término “limitación”, que era más objetivo.  Una delegación apoyó el uso de la palabra “limitación” en todo el proyecto de Regla.  Cinco delegaciones respaldaron el uso de las palabras “características técnicas” en todo el proyecto de Regla.  El representante de una organización no gubernamental se manifestó a favor de la eliminación de la palabra “técnicas”.  Otra delegación solicitó que el término “limitación” se aclarara en las Notas.

 AUTONUM  
Proyecto de Regla 4.1).  El representante de una organización intergubernamental declaró que este párrafo se refería a un requisito de forma.

 AUTONUM  
Proyecto de Regla 4.2).  Dos delegaciones y el representante de una organización intergubernamental propusieron mantener la palabra “técnicas” y una delegación sostuvo que la palabra “técnicas” debería suprimirse.  Sin embargo, otra delegación prefirió las palabras “elementos o etapas”, o “limitaciones”, antes que “características técnicas”, puesto que las reivindicaciones podían quedar definidas por elementos no técnicos, si bien la invención en sí misma debía ser técnica.  Según la delegación, respaldada por otra delegación y por el representante de una organización no gubernamental, se trataba de una cuestión sustantiva en virtud del proyecto de Artículo 15.  Una delegación propuso armonizar la terminología con la de la Regla 6.3 del PCT.  Otra delegación, apoyada por el representante de una organización no gubernamental, sugirió las palabras “características técnicas o funcionales”.  Otra delegación sugirió reemplazar las palabras “método de definición” en el título, por “forma de definir”.

 AUTONUM  
El Presidente se preguntó si los párrafos 2) y 3) del proyecto de Regla 4 no se referían a la misma cuestión.

 AUTONUM  
Proyecto de Regla 4.3).  Una delegación manifestó preferir la palabra “elementos”, mientras que otra delegación respaldó la palabra “limitación”.  Dos delegaciones manifestaron que esa redacción debería modificarse a fin de prohibir las “reivindicaciones de estructura única”.

 AUTONUM  
Proyecto de Regla 4.4).  Cinco delegaciones propusieron que las palabras “a elección del solicitante” se reemplazaran por “a elección de la oficina”, para facultar a sus oficinas a exigir reivindicaciones en la forma indicada en el punto i).  Una delegación manifestó preferir la opción del punto i), pero reservó su posición.  El representante de una organización intergubernamental declaró que, si bien estaba a favor de la opción del punto i), la oficina no debía imponer una manera de redactar las reivindicaciones, y respaldó el texto de la Regla 6.3.b) del PCT.  Cuatro delegaciones y los representantes de una organización intergubernamental y tres organizaciones no gubernamentales apoyaron el texto tal como se lo propuso.

 AUTONUM  
Una delegación pidió una aclaración acerca de las palabras “en que la mejora comprende”, del punto i).  Tres delegaciones declararon que una reivindicación funcional con un único elemento no debería permitirse en virtud del punto ii).

 AUTONUM  
Proyecto de Regla 4.5)a) y b).  Los representantes de dos organizaciones no gubernamentales señalaron que las palabras “salvo que sea absolutamente necesario” se encontraban en la disposición correspondiente, es decir la Regla 6.2.a) del PCT.  Una delegación, respaldada por el representante de una organización intergubernamental, opinó que podían darse casos en que era necesario incluir dibujos, gráficos o diagramas.  Otra delegación dijo que debía permitirse una referencia a dibujos.  Además, tres delegaciones y el representante de una organización no gubernamental declararon que debían permitirse las denominadas reivindicaciones generales.  El representante de una organización no gubernamental apoyó la flexibilidad en lo relativo a la redacción de las reivindicaciones y en vista de una posible impugnación judicial en una etapa posterior.  Una delegación sugirió que se mantuviera el término “técnicos”.

 AUTONUM  
Proyecto de Regla 4.5)d).  Una delegación, con el apoyo del representante de una organización no gubernamental, propuso desplazar esta disposición a las Directrices Prácticas.

 AUTONUM  
Proyecto de Regla 4.6)a).  Dos delegaciones y el representante de una organización no gubernamental declararon que resultaba demasiado acotado limitarse a la misma categoría.  Ambas delegaciones pidieron aclaraciones acerca de las palabras “según sea el caso” y “misma categoría”.

 AUTONUM  
Proyecto de Regla 4.6)b).  Cuatro delegaciones indicaron que el examen de reivindicaciones dependientes múltiples que dependían a su vez de otras reivindicaciones dependientes múltiples era una carga demasiado intensa para las oficinas.  Sin embargo, una delegación y los representantes de dos organizaciones no gubernamentales apoyaron que se mantuviera el texto.  En respuesta a una pregunta del Presidente, la Delegación de los Estados Unidos de América declaró que su Oficina había elaborado una práctica para tramitar en forma eficiente las reivindicaciones del tipo Markush.

 AUTONUM  
Una delegación propuso la inclusión de las siguientes disposiciones relativas a las reivindicaciones independientes y categorías de reivindicaciones permitidas en el marco de la exigencia de unidad de la invención, en los párrafos 5bis) y 7):

“5bis)  [Reivindicaciones independientes]  a)  Según la complejidad de la invención podrá haber distintas reivindicaciones, independientes y dependientes.


b)  La reivindicación independiente garantizará la protección de la invención en la medida en que la invención pueda llevarse a cabo produciendo los mismos efectos técnicos y también conteniendo los nuevos elementos, delineados lo suficiente como para asegurar que pueda reproducirse el objeto de la invención.


c)  Si la solicitud de patente se refiere a dos o más invenciones y se observa la unidad de la invención, se redactará una reivindicación para cada invención.


d)  Toda reivindicación independiente podrá estar seguida por un número razonable de reivindicaciones dependientes que deberán remitir a ella y ampliar ‑o explicar‑ las características técnicas ya declaradas en la reivindicación independiente, o deberán introducir incorporaciones del objeto de la invención, siempre y cuando se observe la unidad de la invención.

7)  [Categorías de reivindicaciones permitidas en una invención unitaria]  Con sujeción al cumplimiento de la exigencia de unidad de la invención en una única solicitud de patente relativa a un grupo de invenciones podrán incluirse:


i)
reivindicaciones independientes de distintas categorías;


ii)
reivindicaciones independientes de la misma categoría;


iii)
reivindicaciones dependientes”.

 AUTONUM  
El SCP acordó que la Oficina Internacional debía examinar atentamente esas cuestiones al redactar nuevamente las disposiciones.

Proyecto de Artículo 7:  Unidad de la invención

Proyecto de Regla 5:  Detalles relativos a la exigencia de unidad de la invención en virtud del Artículo 7

 AUTONUM  
Una delegación manifestó su inquietud acerca de la facultad de utilizar el enfoque de “características técnicas especiales” con respecto a la unidad de la invención, enfoque que consideraba anticuado, en particular, en vista de las complejas solicitudes relativas, por ejemplo, a las secuencias genéticas, y otras solicitudes con múltiples incorporaciones y reivindicaciones.  La delegación sugirió que se creara un grupo de trabajo para examinar una nueva norma para las solicitudes de patentes en los nuevos campos de la tecnología, que presentaría sus informes al SCP o a la Oficina Internacional.  Respaldaron esta opinión cuatro delegaciones y el representante de una organización no gubernamental.  Los representantes de varias organizaciones no gubernamentales, si bien comprendían las inquietudes antes mencionadas, expresaron que los preocupaba la posibilidad de desviarse de las normas generales en ciertos casos especiales, y se preguntaron si los casos de las solicitudes complejas no podían abordarse valiéndose de otros mecanismos, como la imposición de tasas o el requisito de que las reivindicaciones sean “claras y concisas”.  Varias delegaciones no apoyaron la creación de dicho grupo de trabajo.  Dos delegaciones señalaron que la exigencia de unidad de la invención no era una cuestión de complejidad ni de tasas, sino que se había establecido para que los terceros entendieran el alcance de la invención.  En conclusión, el Presidente invitó a la Delegación de los Estados Unidos de América a facilitar al Comité mayores antecedentes e información detallada sobre la cuestión.

 AUTONUM  
En cuanto a las dos variantes, varias delegaciones y representantes de organizaciones no gubernamentales respaldaron la Variante B y, en particular, una combinación de la Variante B con el párrafo 2) de la Variante A.  Una delegación declaró que en el Reglamento o las Directrices Prácticas debían ajustarse los detalles sobre la base de las Instrucciones Administrativas del PCT.  Una delegación y el representante de una organización no gubernamental se preguntaron si la exigencia de unidad de la invención era una cuestión de forma y, por lo tanto, si en el PLT se incorporaban por referencia disposiciones del PCT.  Dos delegaciones se preguntaron si el proyecto de Artículo 19, que se refería al proyecto de Artículo 7, no contradecía el párrafo 2).

 AUTONUM  
Por lo que respecta al proyecto de Regla 5.1), una delegación propuso sustituir las palabras “características técnicas” por las palabras “elementos o etapas ” o “limitaciones”.  Otra delegación sugirió eliminar las palabras “técnica” y “técnicas”, por no tratarse de una cuestión que debía abordarse en el marco del proyecto de Regla 5.  El representante de una organización no gubernamental sugirió bien eliminar las palabras “técnica” y “técnicas”, bien remplazarlas por las palabras “técnica o funcional”.  Por otra parte, una delegación y los representantes de dos organizaciones intergubernamentales propusieron eliminar los corchetes que encierran las palabras “técnica” y “técnicas”.  Otra delegación manifestó su oposición al examen de las “características técnicas especiales, expresando que un examen más valedero y eficaz debería centrarse en una evaluación de las invenciones reivindicadas como una “totalidad”.

 AUTONUM  
Con respecto al proyecto de Regla 5.2), una delegación propuso insertar las palabras “cada una de” antes de las palabras “las invenciones se reivindiquen en reivindicaciones separadas”.

 AUTONUM  
El Presidente concluyó que la mayoría de las delegaciones estaban a favor de combinar las Variantes A y B y declaró que la Oficina Internacional debía redactar nuevamente las disposiciones teniendo en cuenta los distintos comentarios recibidos.

Proyecto de Artículo 8:  Definición del estado de la técnica

Proyecto de Regla 6:  Puesta a disposición de público en virtud del Artículo 8

 AUTONUM  
El Presidente observó que las cuestiones relativas a la fecha de prioridad y la invención reivindicada, examinadas anteriormente, también se relacionaban con este proyecto de Artículo.  A este respecto, una delegación apoyó la inclusión de una disposición adicional que regulara los requisitos relativos al derecho a la prioridad.  La delegación preguntó si debía hacerse referencia a la “fecha de prioridad de la solicitud”.

 AUTONUM  
Una delegación apoyó la definición amplia de estado de la técnica del proyecto de Artículo 8, con sujeción a un plazo de gracia uniforme y otras excepciones.  Otra delegación indicó que, aunque la legislación nacional de su país disponía una lista exhaustiva para el estado de la técnica, no se oponía a una definición amplia.  En cuanto a la distribución de disposiciones entre el Tratado y el Reglamento, una delegación y los representantes de dos organizaciones intergubernamentales declararon que el proyecto de Artículo 8 debía incluir más contenido de fondo, del que actualmente figuraba en el proyecto de Regla 6.  Otra delegación sugirió que el contenido de fondo del proyecto de Regla 6.1) podía incorporarse en el proyecto de Artículo 8.1), declarando que el estado de la técnica consistía en todo lo que se hubiese puesto a disposición del público “en cualquier forma”.

 AUTONUM  
Catorce delegaciones y el representante de una organización intergubernamental se manifestaron a favor de la Variante A.  Cinco delegaciones y los representantes de una organización intergubernamental y dos organizaciones no gubernamentales apoyaron la Variante  B debido a la inclusión de la frase “con sujeción a lo dispuesto en los Artículos 9 y 10”, y debido al vínculo entre el estado de la técnica y las reivindicaciones.  La Delegación del Uruguay expresó su inquietud acerca del hecho de que la Variante B hiciera referencia a las reivindicaciones, y no a la solicitud en su conjunto.

 AUTONUM  
Una delegación expresó preocupación por el trato uniforme que determinadas oficinas examinadoras aplican a las reivindicaciones dependientes.  La delegación dijo que las reivindicaciones dependientes deberían considerarse simplemente como versiones “abreviadas” de las reivindicaciones independientes, y que cada reivindicación debería tratarse íntegramente en el examen.

 AUTONUM  
Una delegación se preguntó si el texto de la Variante A abarcaba de manera adecuada el caso de reivindicación de varias prioridades.  El representante de una organización intergubernamental señaló que, a ese respecto, la Variante B tampoco era completa, puesto que cada una de varias incorporaciones dentro de una reivindicación podía ser objeto de distintas fechas de prioridad.  La Oficina Internacional explicó que la expresión “fecha de prioridad” no se encontraba en el Artículo 4 del Convenio de París.  Antes bien, ese Convenio se refería a un plazo de prioridad para cada solicitud anterior mencionada en la reivindicación de prioridad.  La Oficina Internacional consideró necesario aclarar palabras tales como “invención”, una “invención de una aplicación” o “una invención reivindicada” como para distinguir claramente entre cada reivindicación y cada incorporación de la reivindicación.  Una delegación propuso utilizar las palabras “objeto de la reivindicación”, antes que “invención”.  Tras algunos debates relativos al derecho a la prioridad a los efectos de definir el estado de la técnica, se llegó a la conclusión de que muchas oficinas, con independencia de su preferencia por la Variante A o la Variante B, consideraban cada reivindicación caso por caso.  Sin embargo, una delegación expresó su inquietud acerca de una reivindicación única con varias fechas de prioridad.  Hizo suyo este concepto el representante de una organización no gubernamental, quien instó a adoptar una norma armonizada.  Con respecto a la prioridad, el representante de otra organización no gubernamental sugirió incluir una referencia al Convenio de París y al Acuerdo sobre los ADPIC.

 AUTONUM  
Una delegación expresó su inquietud acerca de la palabra “información” en la Variante B, que no le resultaba familiar.  Otra delegación se preguntó si la palabra “información” incluía una entidad física o una acción.  El representante de una organización no gubernamental declaró que la recolección de información, incluyendo información por Internet y en el campo de los conocimientos tradicionales, era importante.  Una delegación sugirió que el Reglamento y las Directrices Prácticas trataran la condición de estado de la técnica de la información divulgada en Internet.

 AUTONUM  
Una delegación explicó que, a los efectos de determinar el estado de la técnica, con arreglo a la legislación de su país, no sólo la fecha, sino también la hora de divulgación era pertinente al juzgamiento de la novedad y la actividad inventiva.  Una delegación, con el respaldo de otra, propuso establecer una norma unificada en el Reglamento o las Directrices Prácticas para determinar la fecha de publicación del estado de la técnica.

 AUTONUM  
En cuanto al proyecto de Regla 6.1), una delegación sugirió colocar las palabras “el estado de la técnica reunirá las condiciones de tal cuando...” al comienzo del párrafo, puesto que esta disposición no debía considerarse como optativa.  Una delegación propuso incluir actos  como “a la venta” y “oferta para la venta”, en el contexto de pérdida de los derechos cuando una invención se comercializó antes de la presentación de la solicitud.

 AUTONUM  
Por lo que respecta a la forma de hacer accesible al público, una delegación, respaldada por otra, declaró que la “forma de hacer accesible al público” del proyecto de Regla 6.1) no equivalía a “poner a disposición del público”.  La Delegación explicó que, con arreglo a la legislación nacional, se consideraba que una tesis doctoral en una biblioteca pública se había puesto a disposición del público, aunque nadie la hubiese consultado.  Sin embargo, las invenciones conocidas por los colegas del inventor, pero no por terceros, no se consideraban como puestas a disposición del público.  Otra delegación, apoyada por dos delegaciones, pidió aclaraciones acerca del significado de la palabra “público”, que podía interpretarse como un particular, y sugirió que se eliminaran las palabras “uno o varios miembros”.  Una delegación sugirió que se profundizara la armonización en lo relativo a la “posibilidad razonable de que uno o varios miembros del público puedan tener acceso al mismo”.  Otra delegación dijo que debían incluirse mayores detalles sobre la información indizada o catalogada.  Dos delegaciones consideraron que la expresión “razonable” era demasiado subjetiva.  Otra delegación dijo que una “posibilidad razonable” podía ser una “posibilidad jurídica de acceso” o una “posibilidad de acceso basada en el derecho”.  El representante de una organización no gubernamental prefirió aplicar el examen relativo a la forma razonable de poner a disposición del público a una “persona del oficio”, y no al público en general.  Una delegación dijo que la palabra “información” en el proyecto de Regla 6.2) podía reemplazarse por las palabras “estado de la técnica”.

 AUTONUM  
Una delegación declaró que, puesto que no existían limitaciones geográficas a la definición de estado de la técnica, en el proyecto de Regla 6.3) debían figurar disposiciones detalladas sobre la documentación que respaldara o corroborara el estado de la técnica no escrito.  Otra delegación también planteó sus inquietudes acerca de la divulgación oral en un país extranjero.  El representante de una organización no gubernamental respaldó una norma objetiva más rigurosa para la divulgación oral en vista de la dificultad de presentar pruebas.

 AUTONUM  
El Presidente resumió el debate de la manera siguiente:  la mayoría de las delegaciones respaldaban la Variante A, si bien se reconocía que las disposiciones deberían abarcar debidamente las cuestiones relativas al derecho a la prioridad.  La Oficina Internacional debía redactar nuevamente las disposiciones teniendo en cuenta los comentarios recibidos, por ejemplo, la aclaración de las palabras “invenciones”, “objeto de las reivindicaciones”, “posibilidad razonable”, “información”, “uno o varios miembros” y “forma de hacer accesible al público”, así como la distribución de disposiciones entre el Tratado y el Reglamento.  Además, el Presidente indicó que la Oficina Internacional podía preparar un cuestionario sobre la definición de estado de la técnica, destinado a recabar información sobre las prácticas nacionales y regionales, y sugerencias para una nueva redacción.

Proyecto de Artículo 9:  Efecto de las solicitudes anteriores en el estado de la técnica

Proyecto de Regla 7:  Efecto de ciertas solicitudes en el estado de la técnica en virtud del Artículo 9
 AUTONUM  
En cuanto a la Variante A del proyecto de Artículo 9, la Oficina Internacional sugirió la inserción de las palabras “Con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 8”, en el comienzo de la frase, la inserción de las palabras “(primera solicitud)” después de “una solicitud”, en la primera línea, y la inserción de las palabras “a partir de la fecha de presentación o, cuando se reivindique la prioridad, la fecha de prioridad de la primera solicitud”, después de “parte del estado de la técnica”, en la cuarta línea.  En consecuencia, sugirió la eliminación de las palabras “a partir de la fecha de presentación o, cuando se reivindique prioridad, la fecha de prioridad de la primera solicitud”, en la cuarta línea del proyecto de Regla 7.1)a).

 AUTONUM  
Muchas delegaciones y el representante de una organización no gubernamental respaldaron la Variante A, en vista de las dificultades administrativas para tener acceso a las primeras solicitudes presentadas en países extranjeros, el plazo para la publicación de las primeras solicitudes, y la inseguridad jurídica. Tres delegaciones señalaron que en la Variante B debía tenerse en cuenta una referencia a una invención reivindicada.  Una delegación observó que, habida cuenta de que la Variante B reflejaba un verdadero sistema mundial, el SCP debería examinarla con suma atención.  Los representantes de dos organizaciones no gubernamentales se manifestaron a favor de que las primeras solicitudes constituyeran estado de la técnica con efecto mundial.  Una delegación se preguntó si el efecto mundial de las primeras solicitudes no podría introducirse, como primer paso, a las solicitudes del PCT.  El representante de una organización no gubernamental, interesado en contar con un sistema mundial sencillo e inequívoco de primer solicitante, observó que, en lugar de una publicación de 18 meses, si se publicaba una solicitud inmediatamente después de la fecha de presentación, todas las solicitudes presentadas anteriormente en todo el mundo podían tratarse como estado de la técnica publicado, a los efectos tanto de la novedad como de la no evidencia.

 AUTONUM  
Una delegación señaló que el contenido íntegro de una primera solicitud debía determinarse en el momento de presentar la solicitud, y no debía incluir modificaciones posteriores de esa solicitud.

 AUTONUM  
Una delegación y los representantes de dos organizaciones no gubernamentales declararon que el proyecto de Artículo 9 y el proyecto de Regla 7 debían aplicarse también a la determinación de “no evidencia”, que actualmente se encontraba entre corchetes, puesto que no debían patentarse las variaciones evidentes respecto de invenciones patentadas anteriormente.  De no ser así, un único acto de infracción podría ser objeto de varios juicios.  Sin embargo, puesto que un inventor no tenía acceso a la información que figura en las primeras solicitudes, varias delegaciones y los representantes de una organización intergubernamental y dos organizaciones no gubernamentales apoyaron esa limitación únicamente para la determinación de la novedad.

 AUTONUM  
En cuanto al proyecto de Regla 7.1)c), una delegación dijo que el resumen podía formar parte del “contenido íntegro” si lo preparaba el solicitante.  El representante de una organización no gubernamental se preguntó si la inclusión de modelos de utilidad en el proyecto de Regla 7.1)d) chocaba con el principio de que el SPLT debía aplicarse únicamente a las patentes.

 AUTONUM  
En cuanto a las solicitudes retiradas, abandonadas o rechazadas en virtud del proyecto de Regla 7.2), una delegación puso en duda la posibilidad de aplicar ese párrafo a los casos en que dichas solicitudes retiradas, abandonadas o rechazadas eran reactivadas y patentadas posteriormente en virtud de legislación nacional.  Otra delegación propuso establecer una norma armonizada sobre cómo y cuándo un solicitante podía retirar su solicitud antes de la publicación.

 AUTONUM  
Respecto del proyecto de Regla 7.3), una delegación pidió aclaraciones sobre el significado de “misma persona” y “misma invención”.  En respuesta a la pregunta de una delegación, la Oficina Internacional explicó que las palabras “conceder válidamente” se referían al caso en que una patente concedida por la oficina fuese posteriormente invalidada por un tribunal.  El representante de una organización no gubernamental apoyó la inclusión del párrafo 3) que proporcionaría una salvaguardia para las divulgaciones propias.  Sin embargo, una delegación y el representante de una organización no gubernamental no apoyaron esa disposición, porque se refería a un sistema de continuación en parte y podía producir inseguridad jurídica.  El representante de otra organización no gubernamental dijo que si el proyecto de Artículo 9 y el proyecto de Regla 7 no correspondían a la no evidencia, podía eliminarse el párrafo 3).

 AUTONUM  
El Presidente concluyó que la mayoría de las delegaciones estaban a favor de la Variante A y que la Oficina Internacional debía redactar nuevamente la disposición teniendo en cuenta, en particular, los puntos siguientes:  la limitación geográfica, la limitación de la novedad en el proyecto de Regla 7, la inclusión de los modelos de utilidad y de las solicitudes internacionales del PCT como estado de la técnica, y el concepto de identidad de solicitantes.

Proyecto de Artículo 10:  Divulgaciones que no afectan a la patentabilidad (plazo de gracia)
 AUTONUM  
El Presidente declaró que la cuestión del plazo de gracia estaba relacionada con otras cuestiones que se examinarían más adelante.  Tras algunas deliberaciones, el Presidente concluyó que el debate sobre este proyecto de Artículo debería limitarse a la información sobre las normas nacionales y regionales en vigor relativas al plazo de gracia.

 AUTONUM  
Las Delegaciones de Azerbaiyán y del Canadá dijeron que su legislación preveía un plazo de gracia de 12 meses previo a la fecha de presentación, para la información divulgada por el inventor.  La Delegación de los Estados Unidos de América explicó que la legislación de su país disponía un plazo de gracia de 12 meses previo a la fecha de presentación, y que abarcaba las divulgaciones hechas por terceros, así como la divulgación por el solicitante.  Las legislaciones de la República de Moldova y de Rumania preveían un plazo de gracia de 12 meses previo a la fecha de presentación, para la información divulgada por el inventor o su sucesor.  Las legislaciones de Belarús, Kenya, Ucrania y los Estados miembros de la OAPI preveían un plazo de gracia de 12 meses previo a la fecha de presentación.  La Delegación de la Argentina dijo que en su país se preveía un plazo de gracia de 12 meses previo a la fecha de presentación, o de la fecha de prioridad, si correspondía.  Las Delegaciones de la Federación de Rusia, Indonesia y Marruecos declararon que su legislación preveía un plazo de gracia de 6 meses previo la fecha de presentación.  La Delegación del Japón explicó que en su país la legislación preveía un plazo de gracia de 6 meses previo a la fecha de presentación, para las divulgaciones hechas por el inventor mediante un experimento, en una presentación por escrito en una reunión científica, en una publicación impresa, en una exposición o por Internet.  La Delegación de Venezuela explicó que el Pacto Andino preveía un plazo de gracia de 6 meses previo a la fecha de presentación, o de la fecha de prioridad, según correspondiera.  La Delegación de Alemania dijo que, si bien en la actual Ley de Patentes no se preveía un plazo de gracia, la ley de modelos de utilidad disponía un plazo de gracia de 6 meses previo la fecha de presentación, o de la fecha de prioridad, según correspondiese.

 AUTONUM  
La Delegación de Australia explicó que en su Gobierno había anunciado que introduciría un plazo de gracia de 12 meses a partir de la fecha de presentación, o de la fecha de prioridad, si existía consenso internacional.  La Delegación de Chile dijo que su país preveía introducir un plazo de gracia de 6 meses.

 AUTONUM  
El representante de una organización no gubernamental destacó la importancia del plazo de gracia para los inventores.  El representante de otra organización no gubernamental observó que estaba aumentando el número de países que introducían un plazo de gracia en su legislación.

 AUTONUM  
Una delegación observó que las intervenciones anteriores indicaban que contar con un extenso plazo de gracia constituía una práctica óptima, con prescindencia de otras cuestiones, incluso en países en los que se aplica el sistema de otorgar prioridad al primero en presentar la solicitud.

Proyecto de Artículo 11:
Divulgación completa en la solicitud [Variante A]


Idoneidad de la divulgación [Variante B]
 AUTONUM  
Si bien el texto de la Variante A les resultaba más familiar, muchas delegaciones expresaron su apoyo a la Variante B, que daba mayores detalles, como la experimentación indebida, el momento de la divulgación, nociones de claridad y concisión y una referencia a la invención reivindicada, y sugirieron la combinación de las Variantes A y B.  A este respecto, una delegación, respaldada por otras dos, sugirió la estructura siguiente:


“1)  A la fecha de presentación, la solicitud deberá ser clara y completa.


2)  En la solicitud deberá divulgarse la invención.


3)  Deberá ser clara y completa si, teniendo en cuenta la descripción, las reivindicaciones y los dibujos... [sigue el texto de la Variante B]”.

 AUTONUM  
Una delegación señaló que el significado de la palabra “divulgación” de los proyectos de Artículos 11 y 12 era distinto del significado del proyecto de Artículo 10, que suponía revelar la información al público.  Además, otra delegación pidió aclaraciones sobre el concepto de “divulgación” y su relación con las nociones de “descripción” y “reivindicación”.  En respuesta, la Oficina Internacional explicó que la Variante B abarcaba la divulgación de una solicitud relacionado con el objeto de la reivindicación, y que redactaría nuevamente la disposición para evitar cualquier ambigüedad.  Una delegación dijo que los requisitos de divulgación no eran pertinentes al análisis de la calidad de la descripción en sí misma.  Otra delegación dijo que, en la Variante A, no quedaba claro si la palabra “divulgación” significaba una divulgación inicial en la fecha de presentación o una divulgación que incluyese modificaciones posteriores.

 AUTONUM  
Dos delegaciones y el representante de una organización intergubernamental solicitaron aclaraciones acerca de la palabra “idónea”.  Tres delegaciones pidieron aclaraciones acerca del significado de “experimentación indebida”.  Una delegación declaró que la descripción escrita de la invención debía exponerse de una manera que manifestara la posesión por el solicitante de la invención reivindicada, a la fecha de presentación.  Además, la Delegación dijo que en su país se estaba examinando la necesidad del requisito de la mejor manera.  El representante de una organización no gubernamental declaró que su país se oponía a ese requisito.

 AUTONUM  
El representante de una organización no gubernamental sugirió la inclusión de Directrices Prácticas del estilo de las Directrices para el Examen, del PCT.  El representante de otra organización no gubernamental propuso incluir en el Reglamento o en las Directrices Prácticas algunas disposiciones sobre la corrección de las listas de secuencias y una referencia a un depósito anterior de microorganismos.

 AUTONUM  
Por lo que respecta al texto en español, una delegación dijo que la palabra “idoneidad”, en la Variante B, debía reemplazarse por la palabra “adecuación ”.  Otra delegación señaló que la traducción de las palabras “carried out”, en la Variante A, era “realizada”, mientras que la traducción de las palabras “made and used” en la Variante B, era “realizada y utilizada”.

 AUTONUM  
El Presidente concluyó que la mayoría de las delegaciones respaldaba una combinación de las Variantes A y B, y que la Oficina Internacional reexaminaría el proyecto, teniendo en cuenta los comentarios formulados.

Proyecto de Regla 8:  Divulgación en virtud del Artículo 11

 AUTONUM  
Por lo que respecta al punto i), tras algunos debates se acordó que la Oficina Internacional debía reexaminar la redacción a la luz de la divulgación en la reivindicación inicial.  A este respecto, el representante de una organización no gubernamental dijo que las palabras “a los fines de la fecha de presentación” eran engañosas, y que las palabras “las reivindicaciones” debían remplazarse por las palabras “cualquier reivindicación”.  En cuanto al punto ii), tres delegaciones y el representante de una organización no gubernamental sugirieron que se dieran más pormenores respecto de las palabras “experimentación indebida”, en el Reglamento o en las Directrices Prácticas.  El representante de una organización no gubernamental sugirió la inserción de las palabras “en el momento de la presentación” después de las palabras “los conocimientos generales”.

Proyecto de Regla 9:  Depósito de material biológicamente reproducible en virtud del Artículo 11

 AUTONUM  
Tres delegaciones y el representante de una organización intergubernamental no apoyaron la segunda frase, que permitía la realización de un depósito con posterioridad a la fecha de presentación.  Sin embargo, una delegación respaldó el texto existente, que ofrecía flexibilidad, e indicó que podía ser necesario presentar posteriormente pruebas que demostraran que en la fecha de presentación el solicitante tenía posesión del material biológicamente reproducible reivindicado.  Otra delegación declaró que una referencia a la fecha de presentación debía reemplazarse por una referencia a la fecha de prioridad, de haberla.  Una delegación solicitó aclaraciones sobre el significado de “una institución de depósito”.  El representante de una organización no gubernamental propuso crear un vínculo con el Tratado de Budapest.  Además, una delegación, apoyada por el representante de una organización no gubernamental, sugirió que el Reglamento o las Directrices Prácticas indicaran cuándo podía realizarse una corrección en el fascículo si intervenía un depósito.

 AUTONUM  
El SCP acordó que la Oficina Internacional debía examinar esas cuestiones al redactar nuevamente las disposiciones.

Proyecto de Regla 10:  Persona del oficio en virtud de los Artículos 11, 18 y 20.3)b) y las Reglas 3.2)b), 8, 9, 10, 11.1) y [2)], 13.3) y 14.2)

 AUTONUM  
Una delegación dijo que el Reglamento o las Directrices Prácticas debían elaborar prácticas más detalladas.  Otra delegación, apoyada por los representantes de una organización intergubernamental y dos organizaciones no gubernamentales, declaró que debían tenerse en cuenta los conocimientos de un grupo de personas, y que el nivel de habilidad podía depender de la tecnología de que se tratase.  Otra delegación sugirió que el principio básico del nivel de una persona del oficio podía referirse a una persona hipotética con un nivel promedio de experiencia.  Los representantes de dos organizaciones no gubernamentales sugirieron la eliminación de las palabras “sin ser altamente especializado”.  Una delegación opinó que era necesario conocer plenamente el campo pertinente, y no sólo poseer conocimientos generales.  El representante de una organización no gubernamental consideró que un profesional común, “razonablemente versado” en la materia correspondiente, era una persona que conocía todo el estado de la técnica.

 AUTONUM  
Una delegación dijo que una persona del oficio no debía estar relacionada con tecnología específica alguna, y que esa persona debía estar en condiciones de analizar la invención en forma independiente, teniendo en cuenta sólo el estado de la técnica.  La delegación declaró que la persona del oficio debía considerarse como un especialista, y que los detalles debían figurar en las Directrices Prácticas o las Notas.  El representante de una organización intergubernamental, apoyado por una delegación, también se manifestó a favor de contar con disposiciones detalladas en las Directrices Prácticas, con el fin de garantizar la flexibilidad, puesto que la definición de persona del oficio variaba  mucho según cada caso.  El representante dijo que no había referencia al estado de la técnica, es decir, si debía considerarse que una persona del oficio conocía el estado de la técnica tal como figura en el informe de búsqueda.

 AUTONUM  
El Presidente resumió el debate diciendo que era necesario seguir aclarando los términos, y que la Oficina Internacional debía redactar nuevamente las disposiciones, considerando la inclusión de requisitos detallados en las Directrices Prácticas.

Proyecto de Artículo 12:  Relación de las reivindicaciones con la divulgación

 AUTONUM  
Varias delegaciones y los representantes de una organización intergubernamental y una organización no gubernamental apoyaron la Variante A.  Una delegación prefirió la Variante B debido a su alcance más amplio.  Cinco delegaciones señalaron que la primera frase del proyecto de Artículo 13 era redundante, a la luz de la Variante A.  En respuesta a la cuestión planteada por una delegación, la Oficina Internacional explicó que el objeto de la Variante B era expresar el hecho de que la reivindicación que había de redactarse debía estar fundada en la descripción, los dibujos y las reivindicaciones iniciales tal como se habían presentado.  Respaldaron esta opinión dos delegaciones y los representantes de dos organizaciones no gubernamentales.  Además, otra delegación declaró que una divulgación incluida en las reivindicaciones presentadas inicialmente, pero no en la descripción, no debía producir consecuencias negativas, y que ello debía figurar en el proyecto de Artículo 14.

 AUTONUM  
El representante de una organización no gubernamental dijo que la cuestión de “cuándo el objeto de una reivindicación en una solicitud estaba divulgado en forma idónea” debía encontrar respuesta en un único artículo.  El representante sugirió que ese único artículo dispusiera que el objeto de una reivindicación en una solicitud se considerara como divulgado en forma idónea siempre y cuando la solicitud incluyera una descripción del objeto y permitiera a una persona del oficio realizar y utilizar el objeto sin que ocurriera experimentación indebida.  Además, el representante señaló que la Variante A no guardaba coherencia con el Artículo 6 del PCT, que exigía que la reivindicación estuviese fundada “enteramente”.  Una delegación se preguntó cómo esta disposición se adecua a las modificaciones y correcciones del proyecto de Artículo 20.3) y sugirió que las disposiciones tuvieran en cuenta la situación en el momento de la concesión.

 AUTONUM  
Una delegación declaró que la reivindicación debería fundarse en la descripción, pero no en los dibujos, que únicamente tenían fines ilustrativos.  En respuesta a una cuestión planteada por el Presidente, una delegación observó que correspondía incorporar las listas de secuencias y las listas de programas informáticos, y el representante de una organización intergubernamental sugirió que el proyecto de Artículo 12 prevea “la descripción, tal como dispone en el Reglamento”, que permitiría que el Reglamento abarcara esas otras listas.  El representante de una organización no gubernamental declaró que la disposición debía englobar la divulgación total, incluyendo las listas de secuencias.

 AUTONUM  
Una delegación, la legislación de cuyo país no exigía que la reivindicación estuviese fundada, sino que se valía del requisito de divulgación suficiente para rechazar las reivindicaciones demasiado amplias, objetó la diferencia entre ambos requisitos.  En su opinión, si el requisito de que estuviese fundada  limitaba el alcance de la reivindicación, la segunda frase de la Variante B del proyecto de Artículo 13 era necesaria como salvaguardia.  Una delegación señaló que en su legislación nacional el requisito de que la reivindicación estuviese fundada no justificaba la revocación.

 AUTONUM  
Por sugerencia de una delegación, el Presidente propuso que la Oficina Internacional reexaminara la posibilidad de sustituir las palabras “Las reivindicaciones” por “La reivindicación”, “Cada reivindicación”, “Una reivindicación” o “Toda reivindicación”.  En cuanto a las palabras “la descripción y los dibujos” varias delegaciones sugirieron modificaciones, por ejemplo, “la descripción y/o los dibujos”, “la descripción y, de ser necesario, el dibujo” y “la descripción y los dibujos, de haberlos”.

 AUTONUM  
El representante de una organización intergubernamental, respaldado por una delegación, dijo que la disposición debía establecer que las reivindicaciones debían basarse en la descripción y que todo lo que se mencionaba en las reivindicaciones debía divulgarse en la descripción y los dibujos.

 AUTONUM  
El representante de una organización no gubernamental dijo que, en el texto en francés, debía utilizarse la palabra “supportées” en lugar de “étayées”.

 AUTONUM  
El Presidente resumió el debate de la manera siguiente:  la mayoría de las delegaciones consideraba importante incluir el proyecto de Artículo 12 en el SPLT.  Se plantearon interrogantes acerca de la relación de las reivindicaciones con la descripción, los dibujos, y con los tipos especiales de divulgaciones, tales como las listas de secuencias, así como con la cuestión de cuando debería aplicarse el requisito relativo al fundamento.  La disposición debía reexaminarse a la luz de los proyectos de Artículo 13, Variante B, y 11.  Además, debían tenerse en cuenta las modificaciones y correcciones previstas en el Artículo 20.3) para la próxima redacción que prepararía la Oficina Internacional.

Proyecto de Artículo 13:  Alcance de las reivindicaciones

 AUTONUM  
A la luz del debate sobre el proyecto de Artículo 12, la Oficina Internacional observó que la primera frase relativa a la divulgación podía examinarse conjuntamente con el proyecto de Artículo 12, y que la segunda frase relativa a la interpretación de las reivindicaciones podía examinarse junto con el proyecto de Artículo 14.

Proyecto de Artículo 14:  Alcance de la protección [Variante A]


 Interpretación de las reivindicaciones [Variante B]

Proyecto de Regla 11:  Interpretación de las reivindicaciones en virtud del Artículo 14
 AUTONUM  
Una delegación observó que la interpretación de la reivindicación y el alcance de las reivindicaciones se referían a dos propósitos:  determinar la patentabilidad y determinar si existía infracción.  Esos dos propósitos suponían procedimientos diferentes en distintos contextos;  por ejemplo, la doctrina de los equivalentes y el impedimento por limitación de las reivindicaciones, relacionados únicamente con las infracciones.  La Delegación no se manifestó a favor de que se incluyeran en el SPLT cuestiones concernientes a las infracciones, pero no se opuso a que se prosiguieran los debates sobre estas cuestiones en el seno del SCP.  En cuanto a la interpretación y al alcance de las reivindicaciones a los fines de determinar la patentabilidad, la Delegación consideró necesario contar con normas más detalladas.  Por ejemplo, la redacción de las reivindicaciones debía facilitar la base primaria de la interpretación, mientras que la descripción y los dibujos debían conformar una base secundaria para aclarar las ambigüedades;  las palabras utilizadas en las reivindicaciones debían interpretarse de conformidad con su significado normal, a menos que estuvieran expresamente definidas;  y debían preverse procedimientos de interpretación de reivindicaciones para tipos especiales de reivindicaciones, tales como las reivindicaciones en las que se explican el medio y la función, las reivindicaciones en las que se explica el proceso de obtención del producto, y las reivindicaciones en las que se explica la utilización.  La Delegación observó que el proyecto de Artículo 14.1) podía constituir el principio básico, y el proyecto de Regla 11.1) y 4) podía dar detalles más específicos.  Además, el proyecto de Regla 11.2) debía redactarse nuevamente como excepción, teniendo en cuenta las distintas prácticas existentes.

 AUTONUM  
Una delegación, con el apoyo del representante de una organización intergubernamental, dijo que las Variantes A y B no eran verdaderas variantes, puesto que la interpretación de las reivindicaciones a los fines del examen y la determinación de los derechos eran cuestiones diferentes.  La delegación, respaldada por el representante de una organización no gubernamental, propuso centrar la atención en las cuestiones anteriores a la concesión, y mantener la segunda frase del proyecto de Artículo 13. La Oficina Internacional observó que precisar que la distinción se refiere a patentabilidad/validez e infracción, y no a antes de la concesión y después de la concesión, aclararía las cuestiones que se están examinando para una futura nueva redacción.  Una delegación opinó que, si bien los equivalentes y el alcance de las reivindicaciones se relacionaban con la infracción, no podían separarse de las cuestiones de validez y, por lo tanto, proponía examinarlos conjuntamente.

 AUTONUM  
Varias delegaciones y representantes respaldaron la Variante A y, en particular, estuvieron a favor de la inclusión de los equivalentes en el párrafo 2).  Una delegación sugirió que se eliminaran las palabras “que sean equivalentes a los elementos expresados en las reivindicaciones”, del párrafo 2).

 AUTONUM  
Una delegación manifestó su preferencia por la Variante B con la palabra “divulgación”, puesto que la Variante A se refería a la interpretación, posterior a la concesión, del alcance de la protección.  La Delegación sugirió la inclusión de “por la patente o la solicitud publicada”, en los párrafos 1) y 2) de la Variante A.  El representante de una organización intergubernamental sugirió la eliminación de las palabras “que deberán interpretarse a la luz de la descripción y los dibujos”, del párrafo 1) de la Variante A.  El representante dijo que el párrafo 2) de la Variante A no tenía razón de ser y consideró adecuadas, en la Variante B, las palabras “la descripción, los dibujos”, puesto que la interpretación de la reivindicación no podía depender de las reivindicaciones, que formaban parte de la divulgación.

 AUTONUM  
El representante de una organización no gubernamental declaró que el proyecto de SPLT debía ocuparse tanto de cuestiones de validez como de cuestiones de patentabilidad previas a la concesión.  El representante propuso volver a redactar las disposiciones como artículos relativos a cuestiones de interpretación de la reivindicación, es decir, un artículo relativo a la interpretación de la reivindicación para las patentes y otro a cuestiones relacionadas con la interpretación de la reivindicación para las reivindicaciones de las solicitudes en trámite.  Por ejemplo, el primer artículo exigiría utilizar la divulgación para interpretar la reivindicación de patente y tener en cuenta las declaraciones realizadas por el solicitante durante el procedimiento de solicitud, el estado de la técnica analizado durante el examen y también los equivalentes.  Todo ello a diferencia del segundo artículo, que identificaría cada limitación de la reivindicación, determinaría el alcance literal sobre la base de la divulgación comprendida por una persona del oficio y definiría el alcance de la reivindicación.

 AUTONUM  
En cuanto a la Variante B, una delegación señaló que la referencia al estado de la técnica debía reemplazarse por una referencia a los conocimientos generales.  El representante de una organización no gubernamental se opuso a la inclusión del estado de la técnica en esta disposición.

 AUTONUM  
Una delegación con el apoyo de otra delegación, declaró que resultaría más claro combinar en un solo artículo los Artículos 4 y 21 del proyecto de 1991.

 AUTONUM  
En lo relativo al proyecto de Regla 11.1), el representante de una organización no gubernamental respaldó la inclusión de esas disposiciones.  Una delegación dijo que, en el texto en francés, la palabra “certitude” era anticuada.  Otra delegación sugirió la inclusión de disposiciones sobre la interpretación de las reivindicaciones que explican los medios y la función.

 AUTONUM  
En cuanto al proyecto de Regla 11.2) la sugerencia de una delegación de reemplazar la palabra “y”, en la cuarta línea, por la palabra “o” recibió la oposición de otra delegación.  Una tercera delegación dijo que la prueba de evidencia debía aplicarse a la evaluación tanto de “la misma función”, como de “el mismo resultado”.

 AUTONUM  
Una delegación propuso reemplazar el título del proyecto de Regla 11.3) por “Impedimento por limitación de las reivindicaciones” y se preguntó si “declaraciones anteriores” incluía las modificaciones de la solicitud.

 AUTONUM  
El Presidente resumió los debates de la manera siguiente:  la Variante A recibió más apoyo que la Variante B, y se señaló que las dos variantes abordaban cuestiones distintas.  En una redacción posterior deberían examinarse atentamente la estructura de las disposiciones, así como la disposición relativa a los equivalentes, en cuanto a las cuestiones de validez e infracción.  Existían opiniones divergentes sobre los detalles relativos a los equivalentes.

Proyecto de Artículo 15:  Materia patentable
 AUTONUM  
El Comité respaldó unánimemente la inclusión en el SPLT de una disposición sobre materia patentable.

 AUTONUM  
Todas las delegaciones que hicieron uso de la palabra consideraron que esta disposición era muy importante.  Por lo tanto, se sugirió que la mayoría de su contenido se incluyera en el proyecto de Tratado.  Muchas delegaciones estuvieron a favor de que el proyecto de Tratado contemplara principios básicos o condiciones fundamentales, y que los detalles o las aclaraciones figuraran en el proyecto de Reglamento.  Este enfoque daría flexibilidad para adaptarse al desarrollo futuro de la tecnología.  El Presidente, con el respaldo de una delegación y del representante de una organización no gubernamental, sugirió que el proyecto de Tratado estableciera principios básicos y el proyecto de Reglamento contemplara las exclusiones.  Una delegación señaló que la verdadera cuestión no era la distribución de las disposiciones entre el proyecto de Tratado y el proyecto de Reglamento, sino la modificación futura de las disposiciones en cuestión.  La delegación explicó que podía lograrse flexibilidad si el proyecto de Reglamento contaba con disposiciones que previeran la unanimidad para su modificación, o el proyecto de Tratado contemplaba la posibilidad de modificación por la Asamblea.  Esta opinión recibió el respaldo de otras dos delegaciones, que sugirieron que las disposiciones debían encontrarse en el Tratado, con sujeción a las modificaciones por la Asamblea.  Sin embargo, otra delegación, respaldada por una tercera delegación, declaró que esta disposición, de gran importancia, únicamente debía ser objeto de revisión por una Conferencia Diplomática.  Otra delegación expresó su inquietud acerca del hecho de que la Asamblea estuviera en condiciones de tomar una decisión en nombre de países que no estaban presentes.

 AUTONUM  
Una delegación declaró que para satisfacer el requisito de ser materia patentable la invención debía prever una aplicación práctica con un resultado útil, concreto y tangible, pero no debía exigirse que tuviera carácter técnico.  La Delegación explicó que este enfoque permitía flexibilidad para los nuevos campos de la tecnología, aun prohibiendo la concesión de patentes respecto de ideas abstractas.  Esta opinión recibió el apoyo de los representantes de seis organizaciones no gubernamentales, que consideraron importante contar con flexibilidad para el desarrollo tecnológico futuro.  Otra delegación explicó que en la legislación nacional de su país una invención se definía como una idea técnica que se valía de una ley de la naturaleza.  Por consiguiente, las teorías científicas, los métodos matemáticos, los métodos de pensamiento y los métodos para realizar actividades comerciales, como tales, no se consideraban materia patentable.  En lo relativo a las invenciones relacionadas con los programas informáticos, la delegación dijo que un programa informático almacenado en un medio, así como un programa informático en el que la información tratada estaba incorporada en la reivindicación mediante elementos de soporte físico, eran materia patentable.  La delegación opinó que el detalle de esas prácticas debía preverse en el proyecto de Reglamento.  Tres delegaciones y los representantes de una organización intergubernamental y una organización no gubernamental declararon que la invención debía tener un carácter técnico.  El representante de una organización no gubernamental dijo que el título “materia patentable” era confuso, puesto que las cuestiones en juego en este proyecto de Artículo eran tanto las condiciones que debían reunirse para la concesión de una patente como la utilidad suficiente de las invenciones reivindicadas.

 AUTONUM  
En cuanto a las invenciones relacionadas con programas informáticos, el representante de una organización intergubernamental aclaró que, en relación con la reciente revisión del Convenio sobre la Patente Europea, la Conferencia de Revisión había considerado prematuro eliminar los programas informáticos de la lista de excepciones del Convenio, puesto que la Comisión Europea estaba preparando un proyecto de Directiva.  El representante de la OEP confirmó que si bien la decisión se había postergado, el debate seguía vigente, y que las invenciones relacionadas con las computadoras, pero no los programas informáticos en sí, podían ser patentables en determinadas circunstancias.

 AUTONUM  
Una delegación señaló que los debates relativos a la propiedad intelectual y el acceso a los recursos genéticos habían comenzado en el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore.  Otra delegación recordó la disposición transitoria para ciertas patentes de productos, en el Acuerdo sobre los ADPIC.  El representante de una organización no gubernamental, con el respaldo del representante de otra organización no gubernamental, declaró que los requisitos relativos a la materia patentable y la aplicación y uso de esa materia eran cuestiones diferentes y que las legislaciones sobre patentes no eran los instrumentos adecuados para reglamentar dicho uso.

 AUTONUM  
Una delegación expresó la posición que el Artículo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC no era necesariamente un fundamento para exigir que las invenciones tuvieran carácter técnico.  Varios países instaron a la cautela antes de introducir el lenguaje del Acuerdo sobre los ADPIC, puesto que actualmente se lo estaba examinando.  El representante de una organización no gubernamental dijo que el Acuerdo sobre los ADPIC podía ser un punto de partida, pero que el proyecto de SPLT no debía limitarse a disponer requisitos mínimos.

 AUTONUM  
El representante de una organización no gubernamental señaló que la cuestión de la materia patentable se relacionaba con el requisito de aplicabilidad (utilidad) industrial.

 AUTONUM  
En cuanto a las palabras colocadas entre corchetes, una delegación se manifestó a favor de la palabra “representar”, que abarcaría la totalidad de la invención reivindicada, mientras que otra delegación respaldó la palabra “contener”.

 AUTONUM  
Una delegación sugirió colocar este proyecto de Artículo antes del proyecto de Artículo 8.

 AUTONUM  
El Presidente concluyó que el SCP acordaba incluir en el SPLT una disposición sobre la materia patentable y que, a la luz de la importancia de esta disposición, la mayoría respaldaba la inclusión de la mayor parte del contenido de fondo en el Tratado.  En cuanto al requisito relativo al “carácter técnico” de una invención, en el SCP las opiniones estuvieron divididas.  Debían seguirse examinando las excepciones a la materia patentable, así como un mecanismo para modificar en el futuro las disposiciones correspondientes.

Proyecto de Artículo 16:  Aplicabilidad/utilidad industrial

Proyecto de Regla 12:  Definición de “Industria” en virtud del Artículo 16
 AUTONUM  
La Oficina Internacional explicó que, de hecho, el propósito de la Variante B era eliminar el requisito de aplicabilidad/utilidad industrial, e incluir el tema al que se refiere habitualmente este requisito en otros artículos, como el que trata de la materia patentable.

 AUTONUM  
Una delegación se manifestó a favor de la Variante A, con las palabras “ser de una utilidad específica, considerable y creíble”, puesto que se corría el riesgo de que las palabras alternativas produjesen un efecto de autolimitación para la innovación, en el futuro.  El representante de una organización no gubernamental expresó su apoyo a una definición funcional, como la de “utilidad creíble”.  El representante de otra organización no gubernamental apoyó la separación entre la utilidad, que sólo el solicitante podía establecer, y las condiciones que debían reunirse para obtener la protección.  Por otra parte, varias delegaciones y el representante de una organización intergubernamental prefirieron la Variante A, con las palabras “ser producida o utilizada en todo tipo de industria”.

 AUTONUM  
Una delegación sugirió reemplazar las palabras “todo tipo de industria” por “cualquier campo de actividad” e incluir en el proyecto de Reglamento una referencia al Convenio de París.  Además, la Delegación propuso incluir lo siguiente en las Directrices Prácticas:  i) si la función de la invención se manifiesta claramente, ii) si en la solicitud se ha divulgado la necesidad de la invención, iii) si el medio tecnológico cumple la función declarada.  Otra delegación sugirió mantener el concepto de aplicabilidad industrial e incluir las palabras “o satisfacer la condición de utilidad”.  El representante de una organización intergubernamental propuso que ambos textos entre corchetes se incluyeran en el proyecto de Regla 12, puesto que la invención debía poder utilizarse en la industria y también tener uso práctico en cualquier esfera de actividad.

 AUTONUM  
Una delegación sugirió seguir examinando la Variante B, puesto que cualquier requisito previsto en el proyecto de Artículo 16 podía tratarse en otras disposiciones, como las que se refieren a la materia patentable o al requisito de divulgación suficiente.  Esta opinión recibió el respaldo de varias delegaciones y los representantes de dos organizaciones no gubernamentales, uno de los cuales dijo que los requisitos relacionados con la materia patentable no debían quedar escondidos en el proyecto de Artículo 16.  En respuesta a una inquietud planteada por dos delegaciones con respecto a los descubrimientos e invenciones en el campo de la biotecnología, por ejemplo, las secuencias de genes, otra delegación dijo que esa cuestión debía examinarse en detalle.  El representante de una organización intergubernamental indicó que el requisito de aplicabilidad industrial no revestía gran importancia en la práctica, puesto que en lugar de aquél podían imponerse los requisitos relativos a la materia patentable.  Sin embargo, el representante no pudo dar una opinión definitiva sobre la importancia de la aplicabilidad industrial para las invenciones biotecnológicas.

 AUTONUM  
En cuanto a la estructura de los artículos, tres delegaciones sugirieron que el proyecto de Artículo 15, como el Artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, prevea requisitos relativos a la materia patentable, la aplicabilidad industrial, la novedad y la actividad inventiva.  En respuesta, la Oficina Internacional aclaró que el proyecto de Artículo 15 trataba sólo de las condiciones de patentabilidad, mientras que el Artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC trataba de ese tema y también de las demás cuestiones mencionadas.  Una delegación, respaldada por el representante de una organización intergubernamental, sugirió que, a la luz del proyecto de Artículo 19, el proyecto de Artículo 16 se redactara nuevamente utilizando términos relativos a una condición de patentabilidad, antes que a una definición de aplicabilidad/utilidad industrial.

 AUTONUM  
El representante de una organización no gubernamental, observando la nota de pie de página Nº 5 del Acuerdo sobre los ADPIC, declaró que el requisito relativo a la aplicabilidad industrial no era más riguroso que el de utilidad.  Una delegación propuso que la esencia del  contenido de esa nota se incluyera en el Reglamento o en las Directrices Prácticas.

 AUTONUM  
El Presidente resumió el debate declarando que, si bien la mayoría de las delegaciones apoyaban la Variante A con las palabras “ser producida o utilizada en todo tipo de industria”, el debate ponía en evidencia distintas prácticas nacionales y opiniones divergentes, y que la relación entre los proyectos de Artículos 15 y 16 debían seguir analizándose.

Proyecto de Artículo 17:  Novedad

 AUTONUM  
La mayoría de las delegaciones, con el apoyo de los representantes de tres organizaciones intergubernamentales, se pronunció a favor de la Variante A, mientras que varias delegaciones y los representantes de dos organizaciones no gubernamentales expresaron su preferencia por la Variante B, por considerarla más precisa.

 AUTONUM  
No obstante, muchas de las delegaciones que hicieron uso de la palabra dijeron que podía estudiarse la posibilidad de combinar las dos Variantes.  Por ejemplo, varias de las delegaciones a favor de la Variante A indicaron que preferían las palabras “invención reivindicada” de la Variante B a la palabra “invención” de la Variante A.  Una delegación propuso que se utilizara la Variante A en el proyecto de SPLT y se mantuviera la Variante B en el Reglamento.  El representante de una organización no gubernamental propuso que se tomara como referencia el PCT en lugar de establecer una norma diferente en relación con la novedad en el proyecto de SPLT.

 AUTONUM  
Una delegación, respaldada por otra delegación, propuso que se incluyera una disposición en cuanto a la pérdida de derechos, lo que incitaría a los solicitantes a divulgar su invención lo antes posible.  A esa propuesta se opusieron dos delegaciones y los representantes de una organización intergubernamental y de una organización no gubernamental.  La propuesta de introducir una disposición en materia de uso médico secundario, formulada por una delegación y respaldada por una organización intergubernamental, no obtuvo mayor apoyo.

Proyecto de Regla 13:  Elementos del estado de la técnica en virtud del Artículo 17

 AUTONUM  
Proyecto de Regla 13.1).  Dos delegaciones se pronunciaron a favor de introducir una disposición en virtud del proyecto de Regla 13.1), pero otra delegación afirmó que esta disposición debía incluirse más bien en el contexto del proyecto de Artículo 11 sobre divulgación.

 AUTONUM  
Proyecto de Regla 13.2).  Las delegaciones partidarias de la Variante A del proyecto de Artículo 17 respaldaron, en líneas generales, el proyecto de Regla 13.2), y dijeron que debía combinarse con la Variante A del proyecto de Artículo 17.  En el caso de la Variante B, no había necesidad de introducir una disposición puesto que el texto contenía ya los elementos que figuraban en el proyecto de Regla 13.2).

 AUTONUM  
Una delegación se refirió a varias cuestiones de forma relativas a la versión en francés del proyecto de Regla 13.2) (a saber, la necesidad de sustituir las palabras “Base de référence” que figuraban en el título por las palabras “Éléments principaux”) y señaló que el término “caractéristiques” que figuraba en la versión en francés del proyecto de SPLT se había utilizado indistintamente para traducir dos términos que figuraban en la versión en inglés, a saber, “characteristics” y “limitations”.  La Delegación de España pidió que se reemplazaran las palabras “referencia primaria” por la palabra “anterioridad” que figuraba en la versión en español del proyecto de Regla 13.

 AUTONUM  
Proyecto de Regla 13.3).  El Presidente aclaró que esta disposición guardaba relación con ambas Variantes del proyecto de Artículo 17.  La mayoría de las delegaciones se pronunció en principio a favor del proyecto de disposición pero se llevó a cabo un extenso debate sobre varias cuestiones.  En primer lugar, el SCP estuvo de acuerdo con la propuesta formulada por la Oficina Internacional de sustituir las palabras “referencia primaria” por “elemento primario del estado de la técnica” en los apartados a) a d), y de añadir, al final del párrafo, las palabras “junto con el elemento primario del estado de la técnica”.  Una delegación, con el apoyo de dos delegaciones, dijo que las palabras “incorporados por referencia” que constaban en el apartado b) no eran claras y que el proyecto de disposición sólo debía dar cabida a referencias explícitas.  Una delegación expuso su apoyo de principio pero señaló dos cuestiones que debían ser objeto de examen ulterior por el SCP, a saber, las invenciones resultantes de procesos de selección y la definición de novedad en lo que respecta a determinados tipos de reivindicaciones como las reivindicaciones basadas en los parámetros y las reivindicaciones en las que se explica el proceso de obtención.  Una delegación señaló la necesidad de que en esa disposición se contemplara la posibilidad de basarse en un documento ulterior en el que se aclarara una divulgación inherente.

 AUTONUM  
El Presidente resumió el debate de la forma siguiente:  la mayoría de las delegaciones se pronunció a favor de la Variante A del proyecto del Artículo 17 pero un gran número de ellas indicaron también su disposición a aceptar la Variante B o una combinación de una y otra Variante.  La delegaciones a favor de la Variante A dijeron que sería conveniente combinar esa Variante con el proyecto de Regla 13.2).  Varias delegaciones consideraban que las palabras “invención reivindicada” utilizadas en la Variante B eran más precisas que la palabra “invención”.  Dos delegaciones se pronunciaron a favor de incluir una disposición sobre la pérdida de derechos.  Por último tuvo lugar un debate sobre el proyecto de Regla 13.3), en particular, sobre el significado de las palabras “incorporados por referencia”, sobre la posibilidad de basarse en un documento ulterior en el que se aclarara la divulgación inherente y sobre la determinación de la novedad en el caso de determinados tipos de reivindicaciones.

Proyecto de Artículo 18:  Actividad inventiva/no evidencia

 AUTONUM  
La Oficina Internacional expuso en líneas generales el contenido del proyecto de Artículo 18 y señaló, en particular, que la Variante A hacía referencia al estado de la técnica en la forma en que estaba definida en el proyecto de Artículo 8, mientras que la Variante B abarcaba también el efecto de las solicitudes anteriores en el estado de la técnica tal como figuraba en el proyecto de Artículo 9 a los fines de la actividad inventiva/no evidencia.

 AUTONUM  
El SCP consideraba que el proyecto de Artículo 18 era una disposición fundamental habida cuenta de que más del 80% de las solicitudes se rechazaban sobre la base de la actividad inventiva/no evidencia.  La mayoría de las delegaciones, con el apoyo de los representantes de una organización intergubernamental y de tres organizaciones no gubernamentales, se pronunció a favor de la Variante A mientras que otras delegaciones y el representante de una organización no gubernamental respaldaron la Variante B.

 AUTONUM  
Varias delegaciones indicaron que podía considerarse la posibilidad de una combinación de una y otra Variante, por ejemplo, introduciendo en la Variante A las palabras “invención reivindicada” utilizadas en la Variante B.  Ahora bien, la mayoría de las delegaciones dijo que no deseaba aplicar el efecto de las solicitudes anteriores en el estado de la técnica a la cuestión de la actividad inventiva/no evidencia.

 AUTONUM  
Se procedió al examen de la frase “las diferencias entre la invención reivindicada y el estado de la técnica” que constaba en la Variante B.  La mayoría de las delegaciones opinó que el uso de esta frase era confuso y que, en la práctica, la actividad inventiva/no evidencia se determinaba teniendo en cuenta la invención en su totalidad y no sólo las diferencias.  La Oficina Internacional propuso que se añadieran las palabras “las diferencias entre la invención reivindicada y” en la segunda línea de la Variante A después de las palabras “teniendo debidamente en cuenta”, de modo que las partes contratantes pudieran determinar la actividad inventiva/no evidencia respecto de la invención reivindicada en su totalidad, y que se tomaran también en cuenta las diferencias entre la invención reivindicada y el estado de la técnica.  [En la versión en español del documento SCP/5/2 se omitieron las palabras “las diferencias entre”.]

 AUTONUM  
El Comité consideraba que la metodología para evaluar la actividad inventiva/no evidencia debía ser objeto de un estudio más detenido por parte de la Oficina Internacional.  Varias delegaciones, respaldadas por los representantes de algunas organizaciones no gubernamentales, afirmaron a este respecto que esa evaluación no debía llevarse a cabo mediante un enfoque problema‑solución y que debía adoptarse una metodología diferente puesto que ese enfoque impedía que la norma se aplicara a las invenciones que no presentaban problemas técnicos.

 AUTONUM  
El representante de una organización no gubernamental propuso que se tomara como referencia el Artículo 33.3) del PCT en lugar de establecer una norma diferente para la actividad inventiva/no evidencia en el proyecto de SPLT.

Proyecto de Regla 14:  Elementos del estado de la técnica en virtud del Artículo 18

 AUTONUM  
El SCP convino en que el proyecto de Regla 14 debía ser objeto de una reflexión más detenida por parte de la Oficina Internacional.  Varias delegaciones se refirieron con preocupación a varias cuestiones, en particular, al hecho de que las palabras “elementos múltiples del estado de la técnica” no eran suficientemente precisas, por ejemplo, en los casos en los que se encontraban varios elementos no combinados en un único elemento del estado de la técnica.  Por otro lado, en los casos en los que todos los elementos combinados eran evidentes, la actividad inventiva/no evidencia sólo podía establecerse si no era evidente combinar esos elementos para una persona del oficio.  El representante de un organización no gubernamental propuso que se añadieran las palabras “en la fecha de presentación o, cuando se reivindique la prioridad, en la fecha de prioridad”, tras las palabras “del oficio” que figuraban en la tercera línea del proyecto de Regla 14.2).

 AUTONUM  
El Presidente resumió el debate de la forma siguiente:  aunque se apreciaba una preferencia por la Variante A, varias delegaciones se habían mostrado favorables a la Variante B o a una combinación de una y otra Variante.  En términos generales, las delegaciones parecían dispuestas a examinar los textos revisados presentados por la Oficina Internacional.  Se apuntó también a la posibilidad de reexaminar y aclarar la noción de “diferencias”.  Aunque se convino en que la cuestión de la metodología debía ser objeto de mayor examen, hubo oposición en cuanto al enfoque problema‑solución.

Proyecto de Artículo 19:  Patentabilidad de la invención reivindicada

 AUTONUM  
Habida cuenta de que este proyecto de disposición dependería del futuro contenido del proyecto de SPLT, se aprobó la propuesta del Presidente de realizar un examen exclusivamente centrado en los principios.  El Presidente señaló además que se trataba de una disposición esencial puesto que sentaría las bases para un posible reconocimiento mutuo de las patentes entre diferentes países.

 AUTONUM  
La Oficina Internacional presentó el contenido general de la disposición y dijo que, en aras de la claridad, podía ser útil examinar la posibilidad de cambiar de sitio el proyecto de Artículo 19 y emplazarlo antes del proyecto de Artículo 15.  Por otro lado, señaló que varias aunque no todas las bases para la patentabilidad podían también ser causas para la revocación de una patente y que en el próximo proyecto debían expresarse las diferencias con claridad.  Una delegación estuvo de acuerdo en que podían invocarse determinados motivos en el proceso de examen de una solicitud pero no debían utilizarse para la revocación de la patente, como se disponía en el proyecto de Artículo 7 relativo a la unidad de la invención.  Por consiguiente, era necesario volver a examinar los vínculos entre este tipo de disposiciones y el proyecto de Artículo 19.  Otra delegación señaló que incluir el proyecto de Artículo 2 en el proyecto de Artículo 19 plantearía problemas pues el proyecto de Artículo 2 tenía que ver con cuestiones relativas a los derechos y prerrogativas, acerca de las cuales las oficinas podían no estar al tanto.

 AUTONUM  
Una delegación se refirió con preocupación al hecho de que, a pesar de lo dispuesto en el proyecto de Artículo 23, el proyecto de Artículo 19.1)iii) contemplara la introducción de una nueva materia si la invención reivindicada no estaba respaldada por la divulgación adicional.

 AUTONUM  
El representante de una organización intergubernamental dijo que en el proyecto de Artículo 19 no se contemplaban los casos en los que las reivindicaciones se ampliaban en los procedimientos de oposición posteriores a la concesión y que era necesario incluir una disposición adicional que se ajustara al Artículo 123.2) y .3) del Convenio sobre la Patente Europea.

 AUTONUM  
Se convino en que la Oficina Internacional analizara detenidamente este proyecto de disposición, sobre la base de los comentarios recibidos.

 AUTONUM  
Por lo que respecta al proyecto de Artículo 19.2), la Delegación de la República Dominicana, que hizo uso de la palabra en nombre de las Delegaciones de Nicaragua, el Perú, Venezuela y el Brasil, se opuso a este proyecto de disposición habida cuenta de que no permitiría que las Partes Contratantes incluyeran otros requisitos relativos a la patentabilidad.  La Delegación dijo que algunos países estaban vinculados por otras obligaciones internacionales que exigían la aplicación de determinados principios, como la conservación de la diversidad biológica en virtud del Convenio sobre la Diversidad Biológica.  El acceso a los recursos genéticos debía ser objeto de consentimiento fundamentado previo con miras a velar por una distribución justa de los beneficios.  Habida cuenta de la necesidad de que el proyecto de SPLT no fuera en contra de esos objetivos ni del cumplimiento de otras obligaciones internacionales, en el Tratado debía contemplarse la posibilidad de que los países previeran determinadas sanciones, por ejemplo, la revocación de una patente en los casos en los que el recurso genético hubiera sido obtenido de forma ilegal.  A esa declaración se sumaron también las delegaciones de Colombia, la Argentina, el Uruguay, Kenya y el Sudán.  Por lo que respecta a las obligaciones internacionales, la Delegación de Colombia se refirió al Pacto Andino, en particular, a la Decisión Nº 486 y a la Resolución 0210.  A su vez, la Delegación de la Argentina mencionó que, al margen de los acuerdos internacionales, algunos fundamentos para la obtención de una patente no guardaban relación alguna con las patentes, como el requisito relativo a la edad legal para la obtención de una patente.

 AUTONUM  
La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que la propuesta de la Delegación de la República Dominicana introducía sin duda un requisito adicional para la patentabilidad que podía, prima facie, constituir una infracción del Acuerdo sobre los ADPIC.  Además, la Delegación señaló que ese tipo de cuestión ya estaba siendo objeto de debate en el marco del Comité Intergubernamental de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore, y sugirió que se aguardaran los resultados de la labor realizada por el Comité.  La Delegación del Japón se sumó a la última observación formulada por la Delegación de los Estados Unidos de América.  Señaló, por otro lado, que el tipo de requisitos mencionados por la Delegación de la República Dominicana trascendían las cuestiones de patentabilidad.  Por lo que respecta a las cuestiones de la compatibilidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, la Delegación dijo que reservaba su postura por el momento.

 AUTONUM  
La Oficina Internacional dijo que el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore había sido establecido en la OMPI para ocuparse expresamente del tipo de cuestiones planteadas por la Delegación de la República Dominicana.

 AUTONUM  
El Presidente resumió el debate de la forma siguiente:  el SCP convenía en que la Oficina Internacional estudiara, en particular, la cuestión de los requisitos para la patentabilidad en relación con los requisitos de validez, teniendo presente otras cuestiones que podían no guardar relación con una u otra categoría, como la unidad de la invención.  Por otro lado, el Presidente dijo que el objetivo del futuro SPLT era velar por una patente válida en todas las Partes Contratantes y que, a la luz de la propuesta formulada por la Delegación de la República Dominicana, no podían anticiparse los resultados de ese objetivo.

Proyecto de Artículo 20:  Modificación o corrección de la solicitud

 AUTONUM  
Proyecto de Artículo 20.1).  Una delegación solicitó más aclaraciones en el proyecto de Reglamento y proyecto de Directrices Prácticas para las oficinas que recurrían a la práctica de solicitudes de continuación.

 AUTONUM  
Proyecto de Artículo 20.2).  Una delegación planteó preguntas por lo que respecta al significado de la palabras “cumpla todas las condiciones para la concesión”.  Tres delegaciones, respaldadas por los representantes de una organización intergubernamental y de una organización no gubernamental, señalaron que la última parte de la disposición era demasiado restringida y que la posibilidad de modificar la solicitud debía permanecer en pie hasta la concesión.  Otras dos delegaciones y el representante de una organización intergubernamental apoyaron la disposición en la forma propuesta.

 AUTONUM  
Proyecto de Artículo 20.3).  El representante de una organización no gubernamental, respaldado por una delegación y el representante de una organización intergubernamental, dijo que el apartado b) no debía redactarse en calidad de excepción, antes bien, como un examen para determinar si la corrección se traduciría en una divulgación que fuera más allá de la divulgación originalmente presentada.  Una delegación, apoyada por otra delegación, propuso que se suprimieran las referencias a “error de forma” puesto que toda equivocación evidente debía estar ya contemplada de conformidad con la Regla 91 del PCT.  Dos delegaciones opinaron que las palabras “fuese más allá de la divulgación…” debían ser objeto de mayor análisis.  Una delegación propuso, además, que se suprimieran, en la cuarta línea, las palabras “de la invención contenida en la solicitud modificada o corregida” y, en la quinta línea, las palabras “la invención contenida en”.

 AUTONUM  
La Delegación de la República de Corea presentó una propuesta por escrito para la inclusión de una disposición en el proyecto de Reglamento que garantizara la aplicación del mismo examen de divulgación por lo que respecta a la evaluación de modificaciones de la solicitud, la novedad y la reivindicación de la prioridad.  El representante de una organización intergubernamental señaló que era necesario examinar esa propuesta detenidamente puesto que en los tres casos no se trataba necesariamente de la misma divulgación.  Tras debatir la cuestión, el SCP convino en estudiar esta cuestión en una fase ulterior.

Proyecto de Artículos 21 a 24

 AUTONUM  
En respuesta a la propuesta del Presidente de examinar brevemente los proyectos de Artículos 21 a 24, cuyo análisis detenido se realizaría en una fase ulterior, se formularon los siguientes comentarios generales:

 AUTONUM  
En relación con el proyecto de Artículo 22, una delegación dijo que los países debían ser libres de adherirse exclusivamente al SPLT o de adherirse también al PLT.

 AUTONUM  
En relación con el proyecto de Artículo 23.3), una delegación, respaldada por otras dos delegaciones, se opuso tajantemente a las mayorías basadas en el número de solicitudes recibidas puesto que ello constituiría una discriminación entre Estados.  Una delegación afirmó que si en la disposición no se contemplaban esas mayorías, en el propio proyecto de Tratado habría de incluirse un número importante de disposiciones.

Punto 4 del orden del día:  Resultados del cuestionario sobre divulgación de información en Internet
 AUTONUM  
Los debates se basaron el documento SCP/5/4.  La Oficina Internacional observó que, además de los países enumerados en el párrafo 3 del documento, había recibido respuestas de las oficinas de los siguientes países y de la siguiente organización intergubernamental:  Argelia, Bulgaria, Gambia, India, Malawi, México, Nueva Zelandia, Pakistán y la Oficina Europea de Patentes.

 AUTONUM  
Por lo que respecta a la divulgación de información en Internet y a la incidencia sobre la patentabilidad, y tras un breve debate, se convino en que el Comité establecería en primer lugar principios generales por lo que respecta al estado de la técnica en virtud del SPLT, que abarcarían también las divulgaciones en Internet, y examinaría después la necesidad de elaborar disposiciones específicas en relación con las divulgaciones en Internet en las Directrices Prácticas.

 AUTONUM  
Por lo que respecta a las cuestiones relativas a la observancia de las patentes en Internet, una delegación dijo que, habida cuenta de que en el proyecto de SPLT no se abordaban cuestiones relativas a la observancia, la cuestión podía debatirse en una fase ulterior.  Otra delegación se pronunció a favor de proseguir los debates en el marco del SCP, habida cuenta de la importancia cada vez mayor que iba adquiriendo la cuestión.  A ese respecto, el Presidente dijo que, aunque podía ser prematuro abordar la cuestión de Internet y de la observancia de patentes en ese momento, era necesario tener presente la importancia de esa cuestión a fin de examinarla ulteriormente.

CIERRE DE LA REUNIÓN

Punto 5 del orden del día:  Labor futura

 AUTONUM  
La Oficina Internacional dijo que el SCP había convenido en que el único punto del orden del día de la siguiente sesión fuera el proyecto de SPLT, que se examinaría sobre la base de los documentos de trabajo revisados.  A título provisional se había fijado la fecha de la siguiente sesión para la primera mitad del mes de noviembre de 2001.

Punto 6 del orden del día:  Breve resumen del Presidente

 AUTONUM  
El proyecto de resumen del Presidente (documento SCP/5/5 Prov.) fue aprobado en la forma propuesta.

Punto 7 del orden del día:  Clausura de la sesión

 AUTONUM  
El Presidente clausuró la sesión.
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Craig JEPSON (Franklin Piers Law Center, New Hampshire)

<cjepson@fplc.edu>
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