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2 de diciembre de 2004

BORRADOR

“AMPLIACIÓN” DEL CONCEPTO DE NOVEDAD:  ESTUDIO INICIAL SOBRE LA NOVEDAD Y LOS EFECTOS EN EL ESTADO DE LA TÉCNICA DE DETERMINADAS SOLICITUDES EN VIRTUD DEL PROYECTO DE ARTÍCULO 8.2) DEL SPLT

preparado por la Oficina Internacional

I.
RESEÑA

 AUTONUM  
El presente estudio preliminar ha sido elaborado a instancias del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), que lo solicitó en su décima sesión, celebrada en Ginebra, del 10 al 14 de mayo de 2004, con la finalidad de sentar las bases para un debate sobre la posibilidad de un nuevo concepto de novedad aplicable a los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores no publicadas en virtud del Artículo 8.2) del proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT).  La finalidad es ofrecer amplia información de base y facilitar nuevos debates de fondo en el marco del SCP, por lo que en él no se abordan sólo las leyes y prácticas nacionales y regionales en relación con los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores, antes bien, los objetivos de política general a los que obedecen unas y otras prácticas.

 AUTONUM  
Cabe deducir que las diferencias entre leyes y prácticas nacionales respecto de los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores no publicadas reflejan diferentes principios y objetivos por lo que respecta a impedir la práctica del doble patentamiento.  Del examen de una serie de leyes y prácticas nacionales y regionales se desprende que esas prácticas se ajustan principalmente a uno o más de los tres modelos siguientes:


i)
concepto riguroso de novedad:  si la invención reivindicada se ha divulgado explícita o inherentemente en una solicitud anterior, dicha solicitud revoca la patentabilidad de la invención reivindicada;


ii)
concepto amplio de novedad:  aun cuando la invención reivindicada (explícita o inherentemente) no se haya divulgado plenamente en la solicitud anterior, esta última revoca la patentabilidad de la invención reivindicada si las diferencias entre ambas son menores (por ejemplo, sustitución por un elemento equivalente notoriamente conocido);


iii)
novedad y actividad inventiva (no evidencia):  la solicitud anterior revoca la patentabilidad de la invención reivindicada si esta última adolece de falta de novedad o de actividad inventiva (no evidencia) en relación con dicha solicitud.

En el presente estudio se explican en detalle las características de los diferentes modelos y se exponen las posibles consecuencias jurídicas y prácticas de la aplicación de los mismos.

 AUTONUM  
Por otro lado, y habida cuenta de que cada modelo ofrece ventajas a la vez que desventajas, en un gran número de leyes nacionales y regionales se estipula una serie de mecanismos adicionales a fin de cumplir los objetivos básicos de política general, por ejemplo, disposiciones contra la “coincidencia de inventores o solicitantes” (es decir, evitar que solicitudes anteriores no publicadas constituyan elementos del estado de la técnica en relación con solicitudes presentadas ulteriormente por el mismo inventor o solicitante) o un mecanismo en el que se supedita la vigencia de la patente ulterior a la de la patente anterior (renuncia al plazo máximo de vigencia).  En el estudio se examinan los efectos y la posibilidad de aplicar esos mecanismos en función de cada modelo.  Habida cuenta de que la adaptación del plazo de protección no tiene que ver ni con el estado de la técnica ni con la novedad, se propone que dicha cuestión no sea examinada paralelamente a la cuestión de los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores.

 AUTONUM  
De conformidad con la petición del SCP, en el estudio inicial se examinan también las consecuencias de ampliar la interpretación del concepto de novedad.  Aplicar una definición amplia de novedad a los elementos del estado de la técnica de acceso público o imponer una definición rigurosa de novedad en relación con esos elementos del estado de la técnica no plantea importantes problemas prácticos.  Si se opta por la primera solución, podría aducirse la falta de novedad para denegar ciertas invenciones reivindicadas, mientras que si se opta por la segunda solución, dichas invenciones podrían ser denegadas sobre la base de falta de actividad inventiva.  Además, aunque puede aplicarse una definición rigurosa de novedad a otros aspectos de la misma invención, como la validez del derecho de prioridad, las solicitudes fraccionarias o las modificaciones, los objetivos en los que se basa el criterio de novedad y esos otros casos son diferentes.  Puede que no sea fácil aplicar una definición amplia de novedad o que dicha definición no se preste a otros casos en los que sea decisivo preservar el contenido original de la solicitud.

 AUTONUM  
Del estudio inicial se desprende que los diferentes enfoques que existen en relación con los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores apuntan a que existen objetivos sociales y contextos muy diversos en el ámbito de las patentes así como diferentes formas de sopesar los intereses de las partes con arreglo al marco jurídico de que se trate.  Por consiguiente, cada uno de esos sistemas viene a ser una compleja combinación de factores sociales, económicos y jurídicos.  La finalidad primordial de armonizar los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores es sentar bases uniformes sobre el estado de la técnica en el plano internacional, contribuyendo así a una mayor seguridad jurídica y a una mayor mancomunación de esfuerzos entre oficinas de patentes.  Con ese fin, toda norma que sobre esa cuestión se aplique en el plano internacional debe tener por finalidad mínima obtener cierto grado de simplicidad, claridad, seguridad jurídica y previsibilidad.

II.
INTRODUCCIÓN

 AUTONUM  
En su décima sesión, celebrada en Ginebra del 10 al 14 de mayo de 2004, el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) pidió a la Oficina Internacional que preparara un estudio a los fines de un nuevo concepto de novedad que sea aplicable a los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores en virtud del Artículo 8.2) del proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT).  Por otro lado, el SCP convino en que ese estudio se centrara inicialmente en el proyecto de Artículo 8.2) del SPLT sin perder de vista las consecuencias que tendría aplicar ese concepto a la novedad en general (véase el párrafo 94 del proyecto de informe de la décima sesión del SCP (documento SCP/10/11 Prov.2)).

 AUTONUM  
El punto de partida del presente documento han sido los debates mantenidos en el SCP en relación con los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores.  Por solicitudes anteriores se entienden las solicitudes cuya fecha de presentación o de prioridad es anterior a la fecha de presentación (o fecha de prioridad) de la solicitud objeto de examen, y que son publicadas en o después de la fecha de presentación (fecha de prioridad) de esa última solicitud.  Aunque por lo general el titular de la solicitud ulterior no tendría por qué estar al corriente de que se ha presentado una solicitud anterior (habida cuenta de que dicha solicitud todavía no estaría a disposición del público), en un gran número de jurisdicciones se considera que las solicitudes anteriores forman parte del estado de la técnica en relación con las solicitudes ulteriores.

 AUTONUM  
En los proyectos de texto sometidos a examen del SCP desde que se iniciaron los debates sobre el proyecto de SPLT en mayo de 2001, figuran disposiciones sobre los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores
.  A las cuestiones examinadas en el marco del Comité, entre otras, los efectos en el estado de la técnica de solicitudes internacionales anteriores no publicadas en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) ha venido a sumarse la cuestión del alcance de los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores (es decir, en qué medida esos efectos se aplican exclusivamente a la novedad o tanto a la novedad como a la actividad inventiva/no evidencia), que está sobre el tapete desde que empezaran los debates en esa esfera.  En el informe de la quinta sesión del SCP se aprecia la diferencia de opiniones entre delegaciones sobre esa cuestión
, que se manifestó muy pronto en los debates sobre el proyecto de SPLT.

 AUTONUM  
Aunque el texto relativo a los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores que figura en el proyecto de SPLT ha sido modificado a lo largo de las diferentes sesiones del SCP, todavía no ha podido resolverse la cuestión fundamental de determinar el alcance de dichos efectos en el estado de la técnica, en razón de las diferencias fundamentales que subsisten entre unas y otras delegaciones en torno a esos enfoques.  Aunque en las últimas versiones del proyecto de SPLT, los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores se aplican exclusivamente a la novedad
, todavía está en curso el debate para determinar en qué medida dichos efectos en el estado de la técnica se aplican también a la actividad inventiva/no evidencia
.

 AUTONUM  
En la octava sesión del SCP, celebrada en noviembre de 2002, varias delegaciones señalaron que en la práctica, la diferencia entre aplicar los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores exclusivamente a la novedad y aplicarlos a la novedad y a la no evidencia reside en los criterios que se apliquen para determinar la novedad
.  Lo mismo se hizo valer en la novena sesión del SCP, celebrada en mayo de 2003
.  En la décima sesión del SCP, celebrada en mayo de 2004, varias delegaciones propusieron que, en lugar de ampliar los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores para dar cabida a la actividad inventiva/no evidencia se llegara a una solución intermedia, a saber, a una “ampliación del concepto de novedad”.  A instancias de una delegación, que pidió mayor claridad en torno a esa cuestión, el Presidente explicó que en el “concepto ampliado de novedad” pueden quedar comprendidas las divulgaciones implícitas y equivalentes además del concepto puramente “fotográfico” de novedad
.  A raíz de esa propuesta, el SCP dio su visto bueno a una propuesta formulada por el Presidente en el sentido de que la Oficina Internacional preparara un estudio sobre ese tema, centrándose inicialmente en los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores, examinando también las consecuencias de aplicar el concepto de “novedad amplia” a la novedad en general.  En el presente documento se examinan varios aspectos relacionados con esa cuestión, además de la aplicación de dicho concepto a la novedad en general.

 AUTONUM  
A instancias del SCP y por conducto del Foro Electrónico de dicho Comité, la Oficina Internacional pidió a los miembros y observadores del mismo que suministraran información sobre los criterios relativos a la “novedad” y los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriormente presentadas pero publicadas ulteriormente con arreglo al proyecto de Artículo 8.2) del SPLT en la forma en que se contemplan en las leyes y prácticas nacionales.  En la preparación del presente estudio se ha tenido en cuenta la información recibida de los miembros del SCP.

 AUTONUM  
Sobre la base de lo que antecede, el presente documento constituye una respuesta inicial a la solicitud cursada por el SCP, con la finalidad de suministrar información de base y favorecer nuevos debates de fondo en dicho comité.  Por consiguiente, en él no se abordan sólo las leyes y prácticas nacionales y regionales en relación con los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores, antes bien, los objetivos de política general en los que se basan unas y otras prácticas.  En el documento se explican en primer lugar las normas generales que rigen la novedad y la actividad inventiva, y a continuación se centra la atención en los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores así como en los objetivos de política general en los que se basan esas normas (Capítulos III y IV).  En el Capítulo V se ofrecen ejemplos de leyes y prácticas nacionales/regionales en relación con los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores, deteniéndose en particular en la noción aplicable de “novedad”, y en el Capítulo VI se expone el “concepto ampliado de novedad” formulado por Samson Helfgott, Director de Patentes de KMZ Rosenman, de Nueva York, de Heinz Bardehle, Abogado de patentes de Bardehle Pagenberg Dost Altenberg Geissler, de Múnich y de John Hornickel, Jurista especializado en propiedad intelectual, de PolyOne Corp., Avon Lake, Ohio
.  En el Capítulo VII se explica el concepto de novedad que se aplica en las solicitudes anteriores en virtud del SPLT.  En el Capítulo VIII se ofrecen ejemplos de varios conceptos, en particular, la viabilidad de ampliar el concepto de “novedad”, y se analizan los puntos comunes y diferencias entre unos y otros.  En el Capítulo IX se examinan varias consecuencias en lo que se refiere a otras cuestiones relacionadas con la novedad.  En el Capítulo X se formulan conclusiones provisionales en relación con los capítulos anteriores.

III.
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA NOVEDAD Y LA ACTIVIDAD INVENTIVA

a)
Novedad
 AUTONUM  
De conformidad con el sistema de patentes, el titular de una patente goza del derecho exclusivo a impedir que terceros exploten comercialmente la invención patentada, derecho cuya contrapartida es la divulgación pública de la invención a fin de enriquecer el cuerpo de conocimientos técnicos que existen en el mundo.  Uno de los objetivos fundamentales del sistema de patentes es que nada de lo que ya pertenezca a la sociedad quede al margen de la misma.  No hay duda de que conceder una patente sobre una invención ya conocida supondría limitaciones para la sociedad en relación con el uso de información ya conocida sin ofrecer contrapartida ni beneficios.  En gran medida, la noción de novedad es lo que determina la diferencia entre lo que pertenece a la sociedad y lo que puede quedar al margen de la misma.  De ahí que el criterio de novedad sea uno de los principios de la legislación sobre patentes más importantes y reconocidos en el plano internacional.

 AUTONUM  
La palabra “novedad” no necesariamente significa lo que por ella se entiende en el lenguaje corriente.  Por lo general, en la legislación de patentes se exige que la invención sea nueva en el sentido de que no forme parte del estado de la técnica, entendiéndose por este último, información que se haya puesto a disposición del público de una u otra manera (la forma de poner a disposición dicha información cambia de una jurisdicción a otra).  Habida cuenta de que para determinar la novedad hay que plantearse si dicha invención ya se ha puesto a disposición del público antes de la fecha de presentación o de la fecha de prioridad, al examinar la novedad no cabe combinar elementos separados del estado de la técnica.  Dos cuestiones se plantean a ese respecto:  en primer lugar, ¿qué se entiende por “estado de la técnica”?  En segundo lugar, ¿qué se entiende por la expresión “formar parte del estado de la técnica”?

 AUTONUM  
En relación con la primera pregunta caben dos respuestas.  En un gran número de sistemas nacionales y regionales de patentes, y en relación con los criterios relativos a la novedad, se entiende por estado de la técnica toda información puesta a disposición del público por cualquier medio (mediante divulgación escrita u oral, utilización, etc.) en cualquier parte del mundo antes de la fecha de presentación (o la fecha de prioridad), mientras que en otros sistemas no se consideran elementos del estado de la técnica las divulgaciones públicas no escritas efectuadas en otros países.  Por otro lado, en un gran número de países y regiones se considera que forma parte del estado de la técnica toda solicitud anterior que tenga una fecha de presentación (o fecha de prioridad) anterior a la fecha de presentación (o la fecha de prioridad) de la invención reivindicada, pero que se haya publicado después de esa última fecha.  Como ya se ha explicado, en los capítulos que siguen a continuación se analizarán más detalladamente los efectos que tienen dichas solicitudes anteriores en el estado de la técnica.  En cuanto a la segunda pregunta, se trata de una comparación entre la invención reivindicada y el estado de la técnica.  Tiene que ver con una de las cuestiones fundamentales del presente estudio, a saber, la definición del grado de divulgación pública mediante publicación, divulgación oral, utilización o cualquier otro modo necesario para que se considere “anteriorizada” la invención reivindicada.

b)
Actividad inventiva (no evidencia)

 AUTONUM  
Al criterio de novedad viene a añadirse la actividad inventiva (no evidencia), otro criterio de patentabilidad reconocido en el plano internacional en virtud de la legislación de patentes.  El ser humano crea invenciones constantemente.  Y algunas de ellas pueden ser verdaderamente innovadoras.  Ahora bien, muchas difieren sólo del estado de la técnica conocido en pequeños detalles y pueden haber sido concebidas por sus inventores sin actividad inventiva alguna.  Por consiguiente, el criterio de actividad inventiva (no evidencia) tiene por objetivo impedir que las invenciones que sólo representen logros menores se beneficien de la obtención de una patente que conferiría derechos a impedir que terceros exploten la invención patentada.  Dicho de otro modo, sólo deben conferirse derechos exclusivos cuando se trate de logros verdaderamente inventivos en relación con el estado de la técnica existente y no cuando se trate de logros que toda persona que tenga competencias normales podría obtener a partir de lo que ya existe.

 AUTONUM  
Por norma general se considera que una invención entraña actividad inventiva (o sea, no evidencia) si, en lo que respecta al estado de la técnica, dicha invención no es evidente para un experto en la esfera correspondiente al estado de la técnica en la fecha de presentación (o fecha de prioridad).  En lo que respecta al presente estudio puede plantearse la cuestión de definir lo que se entiende por la expresión “estado de la técnica” a los fines de determinar lo que se entiende por actividad inventiva (no evidencia).  Como se explicará más adelante, una de las principales diferencias entre unas y otras leyes nacionales/regionales reside en que en algunos sistemas se considera que las solicitudes anteriores y no publicadas forman parte del estado de la técnica a los fines de determinar la actividad inventiva (no evidencia), mientras que en otros, las solicitudes que no se hayan puesto a disposición del público antes de la fecha de presentación (fecha de prioridad) de la solicitud objeto de examen no se tienen en cuenta a los fines de determinar la actividad inventiva (no evidencia).

IV.
EFECTOS EN EL ESTADO DE LA TÉCNICA DE SOLICITUDES ANTERIORES

a)
Generalidades
 AUTONUM  
Las consideraciones generales que en relación con el estado de la técnica acaban de mencionarse se aplican a las situaciones en las que el estado de la técnica haya sido publicado antes de la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud objeto de examen.  La situación se complica si en un período de tiempo relativamente breve se presentan diferentes solicitudes en relación con la misma materia (en su totalidad o en parte), y que la solicitud anterior todavía no ha sido publicada en el momento de presentación de la solicitud ulterior.  Habida cuenta de que las oficinas de patentes no suelen publicar las solicitudes el mismo día en que son recibidas, es inevitable que existan solicitudes anteriores cuya fecha de presentación (o de prioridad) sea anterior a la fecha de presentación (o de prioridad) de la invención reivindicada y cuya publicación se produzca después de la fecha de presentación (o de prioridad) de la invención reivindicada.  En las normas generales relativas al estado de la técnica, de conformidad con las cuales, el cuerpo de conocimiento puesto a disposición del público antes de la fecha de presentación (o de prioridad) constituye lo que se entiende por estado de la técnica, no se aborda esa cuestión específica.  A falta de disposiciones especiales, las solicitudes anteriores no tendrían prioridad en relación con las solicitudes presentadas ulteriormente por cuanto las solicitudes anteriores no se habrían puesto a disposición del público antes de la fecha de presentación (o de prioridad) de la solicitud presentada ulteriormente.  Esa situación podría ser problemática, en particular, en un sistema basado en el primer solicitante.  Exigiría, además, que el legislador tome determinadas decisiones en relación con varios criterios no necesariamente compatibles a simple vista.  Por ejemplo, es necesario salvaguardar los intereses de los inventores a la vez que los de terceros y del público y velar por la seguridad jurídica.  Además, no hay que perder de vista la posibilidad de que haya retrasos en el procedimiento de concesión de la patente.  Importante es también tener en cuenta uno de los principios más importantes en los que se basa la legislación de patentes, a saber, el hecho de evitar que se conceda más de una patente en relación con la misma invención (la llamada prohibición del doble patentamiento).

 AUTONUM  
Con miras a evitar el doble patentamiento respecto de invenciones idénticas
, en rigor basta con que no se conceda una patente respecto de la solicitud ulterior en relación con la invención reivindicada en la solicitud anterior (el llamado enfoque de reivindicación anterior).  Ese enfoque, no obstante, entraña varias desventajas, a saber:  i) no puede tramitarse la solicitud ulterior (es decir, no puede concederse una patente) hasta que no quede ultimado el texto de las reivindicaciones de la solicitud anterior;  ii) si la invención reivindicada en la solicitud ulterior figura exclusivamente en la descripción de la solicitud anterior, y habida cuenta de los objetivos del sistema de patentes, puede que no proceda conceder una patente en relación con la solicitud ulterior si la publicación de esta última no enriquece los conocimientos públicos aportando una nueva contribución técnica;  iii) dicho enfoque puede inducir a presentar solicitudes preventivas teniendo en cuenta la posibilidad de que terceros presenten solicitudes ulteriores en las que se reivindique la invención que figuraba exclusivamente en la descripción de la solicitud anterior.  Por todas esas razones, en un gran número de legislaciones de patentes se determinan los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores teniendo en cuenta el contenido global de dichas solicitudes (enfoque de “contenido íntegro”).

 AUTONUM  
En el enfoque de contenido íntegro se parte de que la solicitud anterior en su totalidad (es decir, incluida la divulgación total) forma parte del estado de la técnica.  Dicho enfoque ofrece la ventaja de que la materia que figura en la solicitud anterior que se tiene en consideración en lo que respecta a una solicitud presentada ulteriormente es la misma, es decir, que se tiene en cuenta la divulgación de la solicitud anterior a partir de la fecha de presentación o de prioridad.  Por consiguiente, en principio, y en virtud del enfoque de contenido íntegro, la labor de determinar la pertinencia de una solicitud anterior viene a ser idéntica a la de determinar la pertinencia de cualquier otro documento relativo al estado de la técnica.

 AUTONUM  
A fin de evitar el doble patentamiento, es esencial que no se conceda una patente en relación con la solicitud ulterior en la medida en que se reivindique la misma materia contenida en la solicitud anterior.  La importancia de esa cuestión reside en la necesidad de sopesar los derechos de titular de la solicitud anterior con los del que presente la solicitud ulterior.  Pero no sólo hay que tener presente esa cuestión, antes bien, no pueden perderse de vista los derechos del titular de la solicitud ulterior y los derechos del público.

 AUTONUM  
En los casos en los que la invención reivindicada en la solicitud ulterior no sea la misma que la invención que figure en la solicitud anterior pero constituya una variante evidente de esta última, no hay riesgo, stricto sensu, de doble patentamiento por el hecho de conceder una patente en relación con la solicitud ulterior.  Ahora bien, hay quien opina que conceder derechos exclusivos al titular de la solicitud ulterior por lo que constituye simplemente una variante evidente de lo que ya ha sido inventado por el titular de la solicitud anterior menoscaba el frágil equilibrio entre los intereses del titular de la solicitud anterior y los del titular de la solicitud ulterior y los del público.  En otras palabras, conceder una patente en relación con la solicitud ulterior puede traducirse en el hecho de evitar que la materia que no aporta valor añadido entre en el dominio público.  Partiendo de ello, hay quien deduce en conclusión que no puede concederse una patente en relación con la solicitud ulterior en la que se reivindique una materia diferente pero evidente (en relación con la solicitud anterior).

b)
Características de los principales enfoques

Efectos en el estado de la técnica en relación con la novedad exclusivamente
 AUTONUM  
Como ya se ha mencionado, el enfoque de aplicar los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores exclusivamente a la novedad se justifica principalmente a los fines de evitar la concesión de dos o más patentes en relación con la misma invención, principio rector que comparten numerosos sistemas de patentes.  Si se parte de que ése constituye el principal objetivo, el enfoque de tener en cuenta únicamente los efectos a los fines de la novedad es suficiente para solucionar la cuestión.  Permite, en particular, evitar que se conceda más de una patente en relación con la misma materia.  No faltan los que opinan que, en relación con el estado de la técnica puesto a disposición del público, la invención contenida en la solicitud ulterior debe entrañar actividad inventiva para gozar de derechos exclusivos.  Ahora bien, en lo que respecta a las solicitudes anteriores no publicadas que estén pendientes, el titular de la solicitud ulterior no tiene la obligación de realizar una contribución inventiva en relación con la primera invención a fin de impedir el doble patentamiento.  Además, la finalidad de prohibir el doble patentamiento es velar por que no se amplíen de forma injustificada los derechos exclusivos en relación con la misma invención.  A falta de normas adicionales, aplicar el criterio de novedad exclusivamente tendría por efecto que tanto el titular de la invención contenida en la solicitud anterior y terceros que hayan aportado mejoras o variantes en relación con la invención contenida en la solicitud anterior obtengan una patente en relación con dichos aportes, aun cuando se consideren evidentes.

 AUTONUM  
Conforme a dicho enfoque existe la posibilidad de obtener patentes en relación con logros nuevos aunque evidentes y durante un período de tiempo limitado, es decir, entre la fecha de presentación de la solicitud anterior y la publicación de la misma.  Por consiguiente, redunda a favor de la concesión de derechos en relación con nuevos aportes que se efectúen respecto de invenciones anteriores, aun cuando dichos aportes sean evidentes o se trate de logros técnicos de índole menor.  Por otro lado, dicho enfoque puede traducirse en la concesión de una serie de patentes en relación con materias que, aunque no sean idénticas, resultan evidentes.  Frente a un abanico de reivindicaciones de patentes que se superponen entre sí puede producirse una situación muy compleja en cuanto a los derechos de unos y otros y también en cuanto a la relación de esos derechos entre sí, en particular, si pertenecen a distintas personas.  Por consiguiente, la explotación de esos derechos puede volverse más compleja.  Además, puede ser más difícil que terceros obtengan licencias al haber varios titulares de patentes.  Y lo que es más, si se concede una patente en relación con una invención ulterior que sea exclusivamente una pequeña variación de la invención anterior, ello podría tener por efecto ampliar el plazo de protección de la patente en relación con la invención anterior.

Efectos en el estado de la técnica en relación con la novedad y la actividad inventiva

 AUTONUM  
La finalidad primordial de tener en cuenta los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores tanto a los fines de la novedad como a los de la actividad inventiva es, además de evitar el doble patentamiento, impedir que se conceda un sinnúmero de patentes en relación con invenciones nuevas pero al fin y al cabo similares.  Otros añaden que no hay razones para tratar de distinta manera los criterios de novedad y actividad inventiva/no evidencia pues una vez que el titular de la solicitud anterior ha presentado una solicitud ante la oficina, ha tomado las medidas necesarias para comunicar su invención al público.  Por consiguiente, tiene que poder basarse en la presentación de la solicitud anterior para impedir que se obtenga una patente a partir de una solicitud ulterior en relación con una invención que sea evidente respecto de la invención que haya divulgado (aun cuando todavía no haya sido publicada).

 AUTONUM  
La finalidad de este segundo enfoque es impedir que se patenten aportes nuevos y evidentes en relación con solicitudes anteriores, aun cuando el titular de la solicitud ulterior no pudiera saber que había una solicitud pendiente en el momento de presentar su solicitud.  Tiene también por finalidad evitar que se amplíe el plazo de protección de la patente al prohibir reivindicaciones en una segunda patente que no sean inventivas en relación con las reivindicaciones de la primera patente.  En relación con este enfoque se plantean también varios problemas, a saber:  en primer lugar, el hecho de que, en la práctica, los inventores suelen presentar una primera solicitud y más adelante introducen mejoras en la invención contenida en esa solicitud.  Si esas mejoras son evidentes en relación con la invención contenida en la solicitud anterior presentada, el inventor pierde la posibilidad de obtener una patente por los aportes que haya efectuado.

 AUTONUM  
Uno de los argumentos en contra de la conclusión anterior, a saber, que no deben concederse patentes en relación con invenciones ulteriores que sean evidentes habida cuenta de que existen solicitudes anteriores patentables, es considerar que en el momento de presentar la solicitud ulterior, la solicitud anterior no estaba a disposición del público, es decir, que el titular de la solicitud ulterior obtuvo la variante evidente de forma independiente y sin tener conocimiento de la materia contenida en la solicitud anterior.  Si se parte del logro individual e independiente del titular de la solicitud ulterior, a veces cabe aducir la necesidad de examinar ese logro en relación con el estado de la técnica que estaba a disposición en el momento de presentación de la solicitud, y no en relación con información de la que el titular de la solicitud no podía tener conocimiento.

 AUTONUM  
En resumen, este enfoque es contrario a la posibilidad de patentar mejoras/aportes evidentes en relación con una invención contenida en una solicitud anterior aun cuando se hayan obtenido de forma independiente y no se deriven de esa primera invención.

Medidas para ajustar el sistema

 AUTONUM  
En relación con ambos enfoques principales se plantean problemas que no están en sintonía con varios de los objetivos básicos de la política general en esa esfera.  En primer lugar, el hecho de que el contenido íntegro de la solicitud anterior es lo que en un momento dado pasa a formar parte del estado de la técnica.  Puede ocurrir que, poco después de presentar esa solicitud, el titular de la misma tome conciencia de que merece la pena obtener protección por patente para la materia divulgada pero no reivindicada en dicha solicitud.  Ahora bien, en virtud del enfoque de contenido íntegro, si el solicitante ha divulgado esa materia en la descripción de su solicitud anterior pero no ha presentado reivindicaciones en relación con la misma, dicho solicitante ya no puede reivindicar la materia en cuestión en una solicitud ulterior (“coincidencia de inventores o solicitantes”).  En ese caso, aunque se presente una solicitud de patente fraccionaria sobre la base de la solicitud anterior o se reivindique prioridad interna en relación con la solicitud anterior, se deben cumplir los requisitos de procedimiento y sustantivos en virtud de la legislación aplicable a fin de beneficiarse de las ventajas de las solicitudes fraccionarias o de la reivindicación de prioridad interna.  Por otro lado, habida cuenta de que las actividades de invención se suelen llevar a cabo de forma colectiva en el marco de una empresa, esta última puede presentar
 más de una solicitud que contenga la misma divulgación de una materia concreta y en cada una de las cuales estén reivindicadas diferentes invenciones a cargo de diferentes inventores. En particular, cuando los efectos en el estado de la técnica de las solicitudes anteriores se aplican tanto al criterio de novedad como al de actividad inventiva, si un inventor del grupo realiza un aporte evidente respecto de la invención contenida en la solicitud anterior efectuada por colegas de la misma empresa, la empresa no podrá obtener una patente en relación con la invención ulterior.  Por consiguiente, en algunos sistemas de patentes se estipulan medidas de subsanación en esos casos, como disposiciones contra la coincidencia de inventores o solicitantes, es decir, disposiciones en las que se estipula que las solicitudes anteriores no publicadas no constituyen elementos del estado de la técnica en relación con solicitudes presentadas ulteriormente por el mismo inventor o solicitante.

 AUTONUM  
En segundo lugar se plantea el problema de ampliar el plazo de protección por patente mediante una segunda patente en la que se reivindique una variación o una aporte evidente en relación con la primera patente.  En algunos sistemas de patentes se exige que el plazo de protección de la segunda patente no sea mayor que el plazo de protección de la primera patente y que ambas permanezcan en manos del mismo titular (o como mínimo, de titulares que tengan vínculos entre sí).  Junto con las normas contra la coincidencia de inventores o solicitantes, esto tiene por finalidad velar por que el inventor (o el cesionario) de la primera patente no obtenga una ampliación efectiva de la duración de sus derechos exclusivos mediante la segunda patente.

Posibles soluciones 

 AUTONUM  
En ambos enfoques, así como en las medidas adoptadas para hacer frente a varios problemas y que se han expuesto en los párrafos anteriores se refleja, al menos en parte, un conflicto de objetivos básicos de política general.  Se trata, concretamente, de determinar en qué medida debe el sistema de patentes fomentar la presentación de solicitudes ulteriores que contengan variantes menores o evidentes, aceptando así la posibilidad de una proliferación de patentes relacionadas con una materia por lo menos similar o, por el contrario, en qué medida debe velar por limitar el número de dichas patentes y por recompensar en primer lugar la contribución al estado de la técnica del primer inventor (el titular de la solicitud anterior).  De la pluralidad de puntos de vista expresados sobre esa cuestión en el marco del SCP cabe deducir que se trata de un problema de fondo que se plantea en los sistemas de patentes de unos y otros países.

 AUTONUM  
Como legítimamente han señalado varias delegaciones en el SCP (véase el párrafo 10), para solucionar esa cuestión primero hay que llegar a un consenso en cuanto a la definición de “novedad” en relación con las solicitudes anteriores no publicadas.  Una de las maneras posibles de responder a esa cuestión es seguir examinando ese concepto.  ¿Puede considerarse que hay novedad cuando la invención reivindicada es idéntica a lo divulgado explícitamente en la solicitud anterior?  ¿Debe considerarse también que la materia inherente o implícitamente divulgada en la solicitud anterior ha sido realmente “divulgada” en dicha solicitud?  Si la diferencia entre la invención reivindicada y lo que se ha divulgado en la solicitud anterior viene a ser exclusivamente la mera sustitución por un elemento equivalente notoriamente conocido, ¿en qué medida puede considerarse “anteriorizada” la invención reivindicada mediante el contenido de la solicitud anterior?  En el capítulo siguiente se ofrece información sobre prácticas nacionales/regionales en relación con los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores, y se hace hincapié en la noción de “novedad” aplicable.

V.
EJEMPLOS DE LEGISLACIONES Y PRÁCTICAS NACIONALES/REGIONALES EN RELACIÓN CON LOS EFECTOS EN EL ESTADO DE LA TÉCNICA DE SOLICITUDES ANTERIORES

 AUTONUM  
El presente capítulo se ha elaborado prácticamente en su totalidad sobre la base de las observaciones remitidas por los miembros del SCP al Foro Electrónico de dicho Comité en relación con el criterio de “novedad” y los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores (véase el párrafo 11).  Todas las comunicaciones que se han recibido de los miembros del SCP pueden consultarse en el sitio Web del Foro Electrónico del SCP.

a)
Bulgaria

 AUTONUM  
De conformidad con el Artículo 8 de la Ley de Patentes de Bulgaria de 1993, a los fines de la determinación de la novedad, las solicitudes cuya fecha de presentación (o fecha de prioridad) sea anterior a la fecha de presentación (o fecha de prioridad) de la solicitud objeto de examen, pero que hayan sido publicadas tras la fecha de presentación (o fecha de prioridad) de dicha solicitud ulterior, formarán también parte del estado de la técnica.  Entre dichas solicitudes anteriores quedarán también comprendidas las solicitudes anteriores nacionales, europeas e internacionales en las que se designe a la República de Bulgaria.  Al examinar solicitudes, en la Oficina de Patentes de Bulgaria se parte de que sólo puede deducirse la falta de novedad si la invención reivindicada y el elemento del estado de la técnica coinciden plenamente.  Además de las características explícitamente mencionadas en el estado de la técnica se tienen también en cuenta las características implícitas para un especialista en la materia.

b)
Francia

 AUTONUM  
El concepto de novedad se estipula en el Artículo L.611–11 del Código de Propiedad Intelectual (Code de la propriété intellectuelle (CPI)).  En el párrafo 1 de dicho artículo se estipula que una invención se considerará nueva si no forma parte del estado de la técnica.  En el párrafo 2 se define lo que se entiende por estado de la técnica, a saber, todo lo que se haya puesto a disposición del público antes de la fecha de presentación de la solicitud mediante divulgación escrita y oral, mediante utilización o por cualquier otro medio.  En el párrafo 3 se estipula que, a los fines de determinar la novedad, se entenderá también por estado de la técnica determinadas solicitudes anteriores (solicitudes nacionales así como solicitudes europeas y solicitudes internacionales PCT en las que se designe a Francia) cuya fecha de presentación (fechas de prioridad) sea anterior pero cuya fecha de publicación sea ulterior a la fecha de presentación (prioridad) de la solicitud objeto de examen.

 AUTONUM  
En cuanto a las prácticas observadas por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), que se rigen por las directrices relativas al examen de solicitudes de patente, Título I, Sección C, Capítulo VIII, páginas 25 y 26, se parte de que cabe hablar de falta de novedad en los casos en los que “la invención reivindicada sea idéntica al objeto del estado de la técnica, es decir, cuando se trate de copias exactas y que la incidencia del estado de la técnica sea obvia e irrefutable.  La divulgación de medios técnicos específicos anula la novedad de los medios generales”.  Por otro lado, no cabe hablar de falta manifiesta de novedad en los casos en los que “la invención reivindicada, aunque no sea una copia exacta del objeto del estado de la técnica, difiera exclusivamente de dicho elemento en detalles, y forme parte de un todo que sea más complejo, o cuando existan dudas en relación con la identidad de ambos.  En ese caso se concede una patente y en el informe de búsqueda a ese respecto se mencionará dicho objeto del estado de la técnica”
.

 AUTONUM  
En cuanto a las resoluciones judiciales en relación con la determinación de la novedad en Francia, los tribunales se atienen al concepto de novedad en un sentido riguroso.  Un objeto del estado de la técnica sólo puede destruir el criterio de novedad si se trata de un único elemento que figura en su totalidad en la patente (TGI Toulouse, 31 de octubre de 1996, PIBD 1997 III, página 92).  En principio, un objeto del estado de la técnica debe contener todos los elementos de la patente, en la medida en que para formar parte del estado de la técnica, la invención debe figurar en su totalidad, con carácter definido, con la misma disposición y el mismo funcionamiento con miras al mismo resultado técnico; es decir, el objeto del estado de la técnica anula la novedad exclusivamente en la medida en que estén representadas las características esenciales (Cour de cassation, 12 de marzo de 1996, PIBD 1996 611 III, página 273;  CA París, 28 de febrero de 1991, PIBD 1991 506 III, página 497).  Por consiguiente, a los fines de determinar la falta de novedad no es suficiente demostrar que en la patente se recupera gran parte del objeto del estado de la técnica (TGI París, 19 de marzo de 2002).  Antes bien, una invención se considerará nueva de por sí por el mero hecho de que, por ejemplo, se reivindique una función diferente de la que cumple el objeto en cuestión del estado de la técnica, aun cuando su estructura, forma y disposición sean idénticas (Cour d’appel de Paris, 9 de febrero de 2001, PIBD 2001 725 III, página 389).

 AUTONUM  
En relación con los efectos de medios equivalentes, en la ley francesa de 1844 se tenían en cuenta los equivalentes a los fines de la determinación de la novedad.  Por consiguiente, una patente podía revocarse por falta de novedad si se consideraba que la invención reivindicada era equivalente a un elemento del estado de la técnica.  Esa práctica quedó anulada al entrar en vigor la ley del 2 de enero de 1968, en la que se aplica un criterio más riguroso de novedad al sumar el criterio de actividad inventiva a los criterios de novedad y de aplicación industrial.  En una resolución dictada el 1 de diciembre de 1993, el Tribunal de Apelaciones de París considera que no deben tenerse en cuenta los equivalentes a los fines de la determinación de la novedad (Cour d’appel de Paris, 1 de diciembre de 1993, PIBD 562 III, página 139).  En ese mismo sentido, y en una decisión dictada el 19 de marzo de 2002, el Tribunal Supremo de París se pronunció en contra de que pueda revocarse una patente sobre la base de la falta de la novedad cuando se considere que una parte de la patente equivale a un elemento del estado de la técnica.  El Tribunal consideró que “el estado de la técnica debe comprender todas las características técnicas de la invención reivindicada.  Habida cuenta de que la novedad de la invención reivindicada debe examinarse desde una perspectiva estricta, los equivalentes aducidos por el demandante no pueden tenerse en cuenta a los fines de la determinación de la novedad” (TGI París, 19 de marzo de 2002).  Por consiguiente, esa práctica está bien arraigada en la legislación francesa aunque existen casos aislados en los que se han aplicado los principios válidos antes de 1968 (por ejemplo, TGI Lyon, 29 de septiembre de 1986, PIBD 1986 405 III, página 52;  y Cour d’appel de Lyon, 10 de septiembre de 1998, PIBD 1999 669 III, página 42).

c)
Alemania

 AUTONUM  
En el Artículo 3.2) de la Ley de Patentes de Alemania se estipula que, a los fines de la determinación de la novedad, se considerará que forma parte del estado de la técnica el contenido de las solicitudes que tengan prioridad anterior y que se hayan publicado exclusivamente en o tras la fecha pertinente de prioridad de la solicitud ulterior.  De conformidad con las observaciones recibidas de la Delegación de Alemania, dicha disposición tiene por finalidad primordial impedir el doble patentamiento.  Y ello va en interés del público y del titular de la solicitud anterior que puede así confiar en que las invenciones que haya divulgado no podrán ser protegidas por terceros.  Las restricciones en relación con el examen de la novedad contribuyen también a salvaguardar los intereses del titular de la solicitud ulterior pues , por regla general, el contenido de la solicitud anterior, publicado tras la fecha de prioridad de la solicitud ulterior no puede estar en conocimiento del titular de la solicitud ulterior.  Por consiguiente, este último no podría tener en cuenta el contenido de la solicitud anterior al perfeccionar el estado de la técnica publicado.

 AUTONUM  
En cuanto a la interpretación del término “novedad”, en la jurisprudencia alemana se considera que el contenido de la divulgación de una cita por escrito no se limita a su redacción (lo que viene a llamarse “novedad fotográfica”).  Antes bien, los criterios para comprender en qué consiste la invención parten de los conocimientos generales de un especialista en la materia que examine la cita en cuestión.  En el estado de la técnica que se cita queda incluido, aun cuando no se mencione expresamente, todo lo que el experto, a la luz de sus conocimientos generales, considere evidente o prácticamente indispensable a partir del contenido íntegro del objeto independiente del estado de la técnica para poder ejecutar en la práctica la divulgación.  Análogamente, también comprende variaciones que se puedan deducir del contexto general del documento, a saber, variaciones que el experto deducirá automáticamente y dará por leídas si se estudia el documento con la debida atención centrándose en el significado que puede extraerse antes que en la redacción.  El Tribunal Federal de Justicia ha confirmado expresamente que esos principios se aplican también a la evaluación de la novedad en relación con los documentos puestos a disposición del público con arreglo al párrafo 3.2) de la Ley de Patentes de Alemania.

d)
Japón
 AUTONUM  
En la Ley de Patentes del Japón se contemplan de forma separada el criterio de novedad y los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores.  En el Artículo 29.1) se contempla el criterio de novedad en relación con el estado de la técnica a disposición del público.  En el Artículo 29bis, que aborda, junto con el Artículo 39, la prioridad en relación con dos o más solicitudes rivales, se describen los efectos en el estado de la técnica de solicitudes anteriores.  En el Artículo 29bis se estipula, principalmente, que si una invención reivindicada en una solicitud de patente es idéntica a la invención divulgada en la descripción o los dibujos que acompañaban originalmente el petitorio de otra solicitud de patente o de modelo de utilidad cuya fecha de presentación (fecha de prioridad) sea anterior a la fecha de presentación (fecha de prioridad) de la solicitud de patente y que se puso a disposición del público tras la fecha de presentación (fecha de prioridad) de la solicitud de patente, no podrá concederse una patente en relación con dicha invención.

 AUTONUM  
Cuando el inventor o el solicitante de la solicitud anterior y el de la solicitud objeto de examen sean el mismo, no se aplica el Artículo 29bis.  Dicho de otro modo, se aplica la disposición contra la coincidencia de inventores o solicitantes.  Por lo tanto, cuando en la solicitud anterior se divulgue, pero no se reivindique, una invención reivindicada en la segunda solicitud, y el inventor o el solicitante de ambas solicitudes sea la misma persona, la invención reivindicada será patentable, siempre y cuando se cumplan los demás criterios de patentabilidad.

 AUTONUM  
Con arreglo a las Directrices de Examen, por “una invención [...] divulgada en [...] otra solicitud”, expresión que figura en el Artículo 29bis, se entenderá una invención identificada por la “materia descrita” o la “materia descrita fundamentalmente, pero no literalmente” en la otra solicitud en la fecha de presentación
.  Por “materia descrita fundamentalmente, pero no literalmente” se entenderá la materia que se deriva directamente de la materia descrita, teniendo en consideración los conocimientos generales existentes en el momento de la presentación de la otra solicitud.  Por “conocimientos generales” se entenderán las tecnologías conocidas generalmente por un experto en la materia o las cuestiones claramente inferidas de reglas empíricas.  Entre los conocimientos generales figura la “técnica notoriamente conocida”, que por lo general consiste en las tecnologías conocidas en los correspondientes ámbitos de la técnica, es decir, los numerosos documentos del estado de la técnica en los que se describen esas tecnologías, las tecnologías ampliamente conocidas en la industria o las tecnologías notoriamente conocidas que no es necesario explicar en detalle.  Asimismo, forma parte de esos conocimientos la “técnica utilizada corrientemente”, es decir, la técnica notoriamente conocida y ampliamente utilizada.  En resumen, el alcance de la divulgación efectuada en la otra solicitud queda determinado por la materia que puede reconocer un experto en la materia gracias a la divulgación explícita, así como a la divulgación implícita que pueda derivarse directamente de la materia descrita en la otra solicitud teniendo en cuenta los conocimientos generales del experto.

 AUTONUM  
Cuando en la otra solicitud se describe un concepto específico, éste implica o sugiere necesariamente un concepto genérico que guarda relación con el mismo género o con características comunes.  Por otra parte, cuando en la otra solicitud se describe un concepto genérico, éste no implica o sugiere ninguna materia específica (excepto cuando esa clase de concepto específico pueda derivarse directamente de ese concepto genérico, teniendo en consideración los conocimientos generales)
.

 AUTONUM  
En las Directrices de Examen se explica además que, a los fines de determinar que la invención reivindicada, cuando no existan diferencias entre esa invención y una invención divulgada en la solicitud anterior, estas dos invenciones serán idénticas.  Además, se considerará que existe una diferencia minúscula entre las dos invenciones, si se trata de una adición, supresión o sustitución de la técnica notoriamente conocida o utilizada corrientemente que no produce nuevos efectos en las maneras establecidas de solucionar un problema (es decir, es una invención fundamentalmente idéntica a la otra)
.  Se trata de una diferencia importante en comparación con la manera de determinar que la invención reivindicada es idéntica a la materia descrita en una publicación del estado de la técnica puesta a disposición del público.  A los efectos de determinar la novedad en relación con este tipo de publicaciones, se considerará que la invención reivindicada es nueva si existe una diferencia entre dicha invención y la materia divulgada en la publicación.

 AUTONUM  
Cuando una invención reivindicada se define en la alternativa, si una de las alternativas es idéntica a la invención divulgada en la solicitud anterior, se considerará que la invención reivindicada es idéntica a la invención divulgada en esa solicitud.

e)
Países Bajos
 AUTONUM  
En los Países Bajos, a los fines de determinar la novedad, el estado de la técnica se extiende a las solicitudes presentadas antes de la fecha de presentación (o de la fecha de prioridad) de la solicitud objeto de examen que hayan sido publicadas después de dicha fecha.  Esta ampliación del estado de la técnica constituye una excepción de la norma general en virtud de la cual la información del estado de la técnica tenía que ser puesta a disposición del público.  Esta excepción tiene por fin impedir el doble patentamiento de las invenciones.

 AUTONUM  
Como se pone de manifiesto en la práctica vigente en los Países Bajos, no sólo se tiene en cuenta el texto literal de la solicitud anterior, sino también todo lo que entienda un experto en la materia al leer dicho texto.  Además, si en opinión del experto en la materia la invención reivindicada no va más allá del uso normal de la invención contenida en la solicitud anterior, ya no se considerará nueva.  En otros casos, se decidió que si las diferencias existentes entre la invención reivindicada y la materia divulgada en la solicitud anterior únicamente guardaban relación con equivalentes conocidos para un experto en la materia, la invención reivindicada carecía de novedad.

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

 AUTONUM  
Sin embargo, con arreglo al documento presentado por la Oficina de Propiedad Industrial de los Países Bajos en el Foro del SCP, en virtud de la legislación vigente en dicho país, todavía no se ha logrado evitar el doble patentamiento en todos los casos.  Aunque la segunda patente sea nueva en relación con la primera, como ambas pueden tener modos equivalentes de realizar las invenciones, cabe la posibilidad de que tengan el mismo alcance.

f)
Federación de Rusia
 AUTONUM  
En el Artículo 4 de la Ley de Patentes de la Federación de Rusia
 se contempla el criterio de novedad.  Al determinar la novedad de una invención, forman parte del estado de la técnica, siempre y cuando tengan una prioridad anterior, todas las solicitudes presentadas en la Federación de Rusia por otras personas para las invenciones y modelos de utilidad, cuya materia pueda ser del conocimiento de cualquier persona
.

 AUTONUM  
De conformidad con el párrafo 19.5.2 del Reglamento de la Oficina relativo a la compilación, presentación y examen de solicitudes de patentes
, se considera que existe anterioridad en el estado de la técnica respecto de la invención y que esta no satisface el criterio de novedad, si en el estado de la técnica se divulgan implícitamente unos medios cuyas características son idénticas a las que figuran en la reivindicación de una solicitud, incluida la relativa al propósito de la invención
.

 AUTONUM  
Al determinar la novedad de una invención, también se consideran parte del estado de la técnica las invenciones y los modelos de utilidad patentados en la Federación de Rusia, siempre y cuando tengan una prioridad anterior.  Como en esta norma se contempla la prohibición del doble patentamiento, las patentes anteriores propiedad del mismo solicitante de una solicitud objeto de examen también forman parte del estado de la técnica y únicamente se tendrá en cuenta la información contenida en las reivindicaciones de la patente correspondiente.

g)
España
 AUTONUM  
El Artículo 6 de la Ley de Patentes de España (Ley 11/1986, de 20 de marzo de 1986) rige el criterio de novedad, en virtud del cual se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.  Además del estado de la técnica que se ha hecho accesible al público (Artículo 6.2), se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, tal como hayan sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación (o fecha de prioridad) sea anterior a la que se menciona en la fecha de presentación (o fecha de prioridad) de la solicitud de patente objeto de examen y que hayan sido publicadas en aquella fecha o lo sean en otra fecha posterior.

 AUTONUM  
En cuanto a la práctica establecida por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) al examinar la novedad de una invención para la cual se solicita una patente, se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

–
se examina la novedad de la invención reivindicada, pero no los distintos modos de realización;

–
una invención no es nueva cuando todas las características técnicas de la solicitud figuren en el estado de la técnica (un único documento) y permitan resolver el mismo problema que el de la invención objeto de examen.

 AUTONUM  
En resumen, en la legislación y en la práctica de España se prevé el criterio de novedad en calidad de criterio absoluto:


–
a nivel general;

–
en cuanto a la identidad:  si un documento anterior contiene las mismas características que la invención reivindicada, de manera explícita o implícita, se destruye la novedad.  Si existen diferencias mínimas en las características técnicas existentes en ambos documentos, se considera que la invención reivindicada es nueva, salvo que las diferencias sean muy poco importantes, resulten evidentes o se refieran a cuestiones de detalle;

–
un modo particular de realizar la invención anula la novedad del concepto general, pero no al contrario, principalmente en el caso de las escalas o los parámetros.

La OEPM indicó que, en cualquier caso, sigue la práctica y las directrices de la Oficina Europea de Patentes, especialmente con el fin de alcanzar la armonización en Europa.

h)
Reino Unido

 AUTONUM  
En el Reino Unido, el criterio de novedad se define en el Artículo 2 de la Ley de Patentes de 1977 que concuerda exactamente con el Artículo 54 del Convenio sobre la Patente Europea (CPE).  En el Artículo 130.7) de la Ley se estipula que este Artículo es uno de los formulados con el fin de obtener en la medida de lo posible los mismos efectos en el Reino Unido que los que tiene la correspondiente disposición del CPE.  Por lo tanto, en virtud de la legislación del Reino Unido también resultan pertinentes para la aplicación del criterio de novedad las consideraciones políticas subyacentes a ese Artículo y la jurisprudencia de las Salas de Recurso de la Oficina Europea de Patentes (OEP).

 AUTONUM  
En el Artículo 2.3) de la Ley se define el estado de la técnica, que comprende asimismo la materia contenida en una solicitud correspondiente a otra patente que tenga una fecha de prioridad anterior a la de la solicitud presentada, pero que haya sido publicada en la fecha de prioridad de la solicitud presentada o en una fecha posterior.  Para poder formar parte del estado de la técnica en virtud del Artículo 2.3), la materia deberá figurar en la solicitud correspondiente a la otra patente, tanto cuando haya sido presentada como cuando haya sido publicada, y la fecha de prioridad de esa materia deberá ser anterior a la de la invención de la solicitud presentada.

 AUTONUM  
En los párrafos 2.01 a 2.56 del Manual de Prácticas en materia de Patentes se describe detalladamente la práctica que se aplica en virtud de la Ley de Patentes de 1977 para determinar la novedad de una solicitud de patente
.  Al considerar si una reivindicación de patente carece de novedad, cabe tener en cuenta la información implícita en la publicación anterior, además de la divulgada explícitamente.  Dicho de otro modo, un experto en la materia puede utilizar sus conocimientos generales para deducir que determinadas características típicas de un sistema, producto, método, etc. deben formar parte necesariamente de la divulgación y, por lo tanto, están presentes en ella de manera implícita.  En consecuencia, el concepto de novedad tiene un alcance más amplio que el puramente “fotográfico”.  Sin embargo, el experto en la materia no puede dar por supuesto que se hallan presentes determinadas características comunes pero de carácter restringido;  en este caso se trataría de una cuestión de evidencia.  Este matiz queda subrayado en la sentencia de la causa de General Tire y Firestone [1972] RPC 457, en la que se establece el principio sostenido generalmente en la legislación de patentes del Reino Unido mediante el que si es posible que una divulgación infrinja una reivindicación en una solicitud de patente al concederse la patente, quedará demostrada la falta de novedad de la misma reivindicación antes de la concesión (la prueba de la “infracción posterior” o del “derecho a trabajar”).  En las páginas 485 a 486 de esa sentencia, se declara lo siguiente:  “Si en la publicación del primer inventor se describe claramente algo (o se dan instrucciones claras para realizarlo) que, si se realiza después de la concesión de la patente, infringirá la reivindicación del solicitante de la patente, quedará demostrado que dicha reivindicación carece de la novedad necesaria, es decir, que ya estaba “anteriorizada” en el estado de la técnica.  Sin embargo, es posible que el inventor anterior y el solicitante de la patente hayan llegado a los mismos resultados partiendo de bases distintas... pero si al ejecutar las instrucciones contenidas en la publicación del inventor anterior se realiza inevitablemente algo que, si se otorga la patente solicitada, constituirá una infracción de la reivindicación del solicitante, quedará demostrado de hecho que dicha reivindicación carece de novedad.  Por otra parte, si en la publicación anterior figuran indicaciones que es posible realizar de manera que se infrinja la reivindicación del solicitante de la patente, pero existe al menos la posibilidad de que sean realizadas de manera que se obtengan otros resultados, no se habrá destruido la novedad de la reivindicación, aunque cabe la posibilidad de que se incumpla el criterio de no evidencia”.

 AUTONUM  
La sentencia de la causa de General Tire prosigue de la manera siguiente:  “Para que la reivindicación del solicitante de la patente quede “anteriorizada”, la publicación anterior debe contener indicaciones claras e inconfundibles sobre la invención reivindicada por el solicitante... No bastará con indicar, aunque sea claramente, cuál es el camino que lleva a la invención del solicitante.  En concreto, el inventor anterior deberá demostrar claramente que ha llegado al punto de destino exacto antes que el solicitante”.  Se aplicó este criterio en la causa relativa a la solicitud de Asahi [1991] RPC 485, en cuya sentencia se concluyó que la divulgación anterior tenía que tener un carácter habilitante para que la invención quedara “anteriorizada”.  Así pues, se declaró que una invención no se pone a disposición del público simplemente publicando su existencia, a no ser que el método de realización de la invención sea tan evidente que no necesite explicación.

 AUTONUM  
La prueba que se utiliza para determinar si la materia contenida en una solicitud de patente no publicada en la fecha de prioridad de la solicitud presentada forma parte del estado de la técnica en virtud del Artículo 2.3) de la Ley es la misma que se utiliza para determinar si la materia contenida en una solicitud anterior puesta a disposición del público forma parte del estado de la técnica en virtud del Artículo 2.2) de la Ley, como se sostiene en la sentencia de la causa de Asahi.  En ambos casos, la materia tiene que ser habilitante.  Además, al considerar la novedad, la materia que forma parte del estado de la técnica en virtud del Artículo 2.3) se considera exactamente de la misma manera que la que forma parte del estado de la técnica en virtud del Artículo 2.2), como quedó confirmado en la causa relativa a la patente de SmithKline Beecham [2003] RPC 6.

i)
Estados Unidos de América
 AUTONUM  
En los Estados Unidos de América, la novedad y la no evidencia se determinan de conformidad con los artículos 102 y 103 del título 35 del Código de los Estados Unidos, respectivamente
.  Además, en los Capítulos 700 y 2.100 del Manual de Procedimiento para el Examen de Patentes (MPEP) de la USPTO figuran directrices sobre la novedad y la no evidencia en relación con la tramitación de solicitudes de patente ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO)
.

 AUTONUM  
El efecto en el estado de la técnica de las solicitudes anteriores publicadas posteriormente se determina de conformidad con el artículo 102.e) del título 35 del Código de los Estados Unidos, que reza lo siguiente:


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

[...]


e)
la invención figurara en 1) una solicitud de patente, publicada en virtud del artículo 122.b), presentada por otra persona en los Estados Unidos antes de la invención del solicitante de la patente, o en 2) una patente concedida respecto de una solicitud de patente presentada por otra persona en los Estados Unidos antes de la invención del solicitante de la patente, con la salvedad de que una solicitud internacional presentada en virtud del tratado definido en el artículo 351.a) tendrá, a los fines del presente apartado, los efectos de una solicitud presentada en los Estados Unidos únicamente si en la solicitud internacional se designa a los Estados Unidos y si esta solicitud ha sido publicada en virtud del Artículo 21.2) de dicho tratado en inglés;  o

[...]”

Con arreglo al Capítulo 2136.04 del MPEP, por “otra persona” se entiende una persona distinta del solicitante (In re Land, 368 F.2d 866, 151 USPQ 621 (CCPA 1966)), es decir, una entidad inventiva distinta.  La entidad inventiva es distinta si no todos los inventores son el mismo.

 AUTONUM  
De conformidad con el artículo 103.a) del título 35 del Código de los Estados Unidos, a fin de determinar si una invención reivindicada es evidente teniendo en cuenta el estado de la técnica, puede utilizarse toda la materia que forma parte del estado de la técnica en virtud del artículo 102 de dicho Código.  Por lo tanto, el efecto en el estado de la técnica de las solicitudes presentadas anteriormente pero publicadas posteriormente es aplicable a la determinación de la novedad y la no evidencia.  Sin embargo, en el artículo 103.c) del título 35 del Código de los Estados Unidos se prevé que, al determinar si una invención objeto de solicitud de patente es evidente en virtud del artículo 103 del título 35 de dicho Código, no se considerará la materia puesta a punto por otra persona que forme parte del estado de la técnica en virtud del artículo 102.e), f) o g), siempre y cuando la materia y la invención reivindicada sean propiedad de la misma persona o estén obligadas a ser cedidas a la misma persona en el momento en que haya sido realizada la invención.  La materia y la invención reivindicada son propiedad de la misma persona si la materia, que de otra manera formaría parte del estado de la técnica en relación con la invención reivindicada, y la invención reivindicada son propiedad en parte o íntegramente de la misma persona o personas, organización u organizaciones, entidad o entidades empresariales, en el momento en que ha sido realizada la invención reivindicada
.  Así pues, por ejemplo, si los empleados A y B trabajan para una empresa C, tienen conocimiento de la labor del otro, y están obligados a ceder las invenciones a C mientras estén a su servicio, al examinar la no evidencia de la invención reivindicada por el solicitante B no se considerará la denominada “solicitud anterior” del solicitante A en virtud del artículo 102.e) del título 35 del Código de los Estados Unidos.

 AUTONUM  
Aunque la invención reivindicada cumpla con las condiciones estipuladas en el Artículo 102.e) y 103.a) y c) del título 35 del Código de los Estados Unidos y, por lo tanto, se considere nueva y no evidente en relación con solicitudes y patentes anteriores, cabe considerar si es aplicable la doctrina del doble patentamiento
.  Esta doctrina tiene por fin impedir que se extienda de manera injustificada la exclusividad de la patente más allá de su período de vigencia.  De este modo, se basa en la política de los poderes públicos consistente en que el público debe poder ejercer sus actividades en el supuesto de que, una vez expirada la vigencia de la patente, estará habilitado para utilizar no solamente la invención reivindicada en la patente sino también las modificaciones o variantes que hubieran resultado evidentes para quienes posean conocimientos básicos sobre la materia en el momento en que fue realizada la invención, teniendo en cuenta los conocimientos técnicos y el estado de la técnica distintos de la invención reivindicada en la patente concedida.  Para que exista el doble patentamiento, debe existir algún tipo de relación entre dos o más patentes o solicitudes que vincule a los inventores o a los titulares.  Como la doctrina del doble patentamiento tiene por fin evitar extender injustamente los derechos de patente a expensas del público, el análisis se centra en las reivindicaciones contenidas en las patentes múltiples o en las solicitudes de patente objeto de examen.

 AUTONUM  
Generalmente, existen dos tipos de rechazo del doble patentamiento.  El primero de ellos consiste en el rechazo del doble patentamiento de la “misma invención” basado en el artículo 101 del título 35 del Código de los Estados Unidos.  Cuando las reivindicaciones de una solicitud sean las mismas que las de la patente anterior, quedarán excluidas en virtud del artículo 101 del título 35 de dicho Código, el fundamento jurídico del rechazo del doble patentamiento.  En este contexto se entiende por “misma invención” una invención que tenga por objeto la misma materia.  Una manera fiable de probar el doble patentamiento en virtud de dicho artículo es determinar si una reivindicación contenida en la solicitud podría infringirse literalmente sin infringir literalmente la reivindicación correspondiente contenida en la patente.

 AUTONUM  
El segundo tipo consiste en el rechazo del doble patentamiento de “tipo no estatutario” basado en una doctrina de carácter judicial que tiene su fundamento en la política de los poderes públicos cuyo fin fundamental es impedir que se prolongue el período de vigencia de la patente, prohibiendo reivindicaciones en una segunda patente que no sean claramente distintas de las reivindicaciones contenidas en la primera.  Al determinar si existen fundamentos de tipo no estatutario para el rechazo del doble patentamiento, hay que preguntarse en primer lugar si en alguna reivindicación contenida en la solicitud se define una invención que es simplemente una variante obvia de una invención reivindicada en la patente.  Si la respuesta es afirmativa, es posible que resulte adecuado aplicar el rechazo del doble patentamiento de tipo no estatutario y “evidente”.  Este tipo de rechazo es similar al incumplimiento del criterio de no evidencia previsto en el artículo 103 del título 35 del Código de los Estados Unidos, con la salvedad de que la patente en la que se basa fundamentalmente el rechazo no se considera parte del estado de la técnica.  Además del rechazo de tipo “evidente”, existen algunas circunstancias excepcionales en las que se ha reconocido que es aplicable otro tipo de rechazo de tipo no estatutario aun cuando las invenciones reivindicadas en dos o más solicitudes/patentes sean consideradas no evidentes respecto de cada una de ellas
.

 AUTONUM  
Cabe evitar el rechazo del doble patentamiento de tipo no estatutario presentando una renuncia al plazo máximo de vigencia en la solicitud o en el procedimiento en que se realice el rechazo.  Se trata de una declaración presentada por el titular o el solicitante de una patente mediante la que se renuncia a la última parte del período de vigencia de la última patente y en la que se estipula que la patente tendrá vigencia únicamente durante el período en que sea propiedad del mismo titular que el de la solicitud o patente que sirvió de base para el rechazo del doble patentamiento, evitando de este modo que se amplíe su vigencia.  Por ejemplo, si los empleados A y B trabajan para la empresa C, y cada uno de ellos conoce la labor del otro y está obligado a ceder las invenciones a C mientras esté empleado por la empresa, de conformidad con el artículo 103.c) del título 35 del Código de los Estados Unidos, una “solicitud anterior” en virtud del artículo 102.b) del título 35 de dicho Código presentada por el solicitante A en la que se reivindique la invención X no sería considerada a los efectos de determinar la no evidencia en relación con una invención X+ inventada por el solicitante B y reivindicada posteriormente, que es evidente teniendo en cuenta la invención X.  Sin embargo, podrá rechazarse la invención reivindicada X+ considerando que se trata de un doble patentamiento de tipo no estatutario.  Cabe evitar dicho rechazo renunciando al plazo máximo de vigencia de la patente.  En el Capítulo 804.02 del MPEP se explica que la renuncia con el fin de evitar el rechazo del doble patentamiento de tipo no estatutario se realiza en aras del interés público, porque de esta manera se fomenta la divulgación de aportes adicionales, se insta a que se presenten las solicitudes prontamente y se logra que las patentes expiren anteriormente, con lo que el público puede disponer libremente de las invenciones protegidas.

j)
Convenio sobre la Patente Europea (CPE)

 AUTONUM  
En el Artículo 54.3) del CPE se estipula que se considerará comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes de patente europea, tal como hubiesen sido presentadas, cuya fecha de presentación (fecha de prioridad) sea anterior a la fecha de presentación (fecha de prioridad) de la solicitud objeto de examen y que haya sido publicada en dicha fecha o en una fecha posterior.  De conformidad con el Artículo 56, dichas solicitudes de patentes europeas no serán tomadas en consideración al decidir si una invención reivindicada entraña una actividad inventiva y forman parte del estado de la técnica únicamente a los efectos de determinar la novedad.  Los detalles relativos a la práctica de la novedad en la OEP figuran en las “Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes”, en particular en las secciones C‑III.4, C‑IV.5 a 7 y D‑V.3.  La jurisprudencia pertinente se resumen en la sección I‑C de la “Jurisprudencia de las Salas de Recurso de la Oficina Europea de Patentes”.  Según los comentarios formulados por la OEP, el aspecto más importante de la práctica de dicha Oficina en relación con la novedad consiste en que está destinada a proporcionar una norma absoluta de novedad que se distinga de forma inequívoca de la norma relativa de actividad inventiva.

 AUTONUM  
Para determinar si una invención es nueva conviene definir en primer lugar el estado de la técnica, la parte pertinente del estado de la técnica y su contenido.  A continuación, es necesario comparar la invención reivindicada con el estado de la técnica así definido y determinar si se distingue del mismo.  En caso afirmativo, la invención es nueva [Jurisprudencia de las Salas de Recurso, I.C].

 AUTONUM  
La jurisprudencia establece que para concluir que una invención carece de novedad, su materia debe derivarse clara y directamente del estado de la técnica (T 465/92, OJ 1996, 32;  T 511/92) y todas sus características (y no solamente las características esenciales) deben ser conocidas teniendo en cuenta el estado de la técnica.  El contenido de un documento del estado de la técnica no se considerará limitado a la información que divulga explícitamente, sino que también entrañará la información divulgada implícitamente en el documento, interpretada por el experto en la materia que lo lea (véanse las decisiones T 677/91, T 465/92 (OJ 1996, 32) y T 511/92).  Esa divulgación implícita comprende la materia que “pueda derivarse directamente y de forma inequívoca” del documento del estado de la técnica.  Este tipo de divulgación puede darse en forma de características que el experto en la materia reconocería necesariamente como parte de lo que se ha divulgado en el documento, aunque no figuren mencionadas explícitamente en el mismo.  Por ejemplo, en la decisión T 6/80 (OJ 1981, 434) la Sala de Recurso determinó que cuando el modo de acción de un elemento de un dispositivo divulgado en un documento resulte inmediatamente evidente para un experto en la materia al leer el documento, formará parte del estado de la técnica relativo a ese dispositivo.  Además, en la decisión T 71/93, se determinó que una característica que no haya sido mencionada explícitamente en un documento del estado de la técnica, aunque sea generalmente conocida como medio de remediar un inconveniente habitual en el mismo ámbito técnico, no podrá ser considerada divulgada implícitamente si no se desprende directamente del documento anterior que el inconveniente se consideraba inaceptable o si se han propuesto otras soluciones en ese documento para remediarlo.

 AUTONUM  
Por otra parte, especialmente en el caso de las propiedades o los parámetros, puede haber características que estén presentes automáticamente si se ponen en práctica las enseñanzas del estado de la técnica.  Esta interpretación también tiene como consecuencia el hecho de que una divulgación específica puede destruir la novedad de una reivindicación genérica que comprenda dicha divulgación (por ejemplo, un valor divulgado destruye la novedad de una serie en la que figure), circunstancia que no se produce a la inversa (véanse las decisiones T 651/91 y T 508/91).

 AUTONUM  
Además, no se considera que los equivalentes notoriamente conocidos de características que han sido divulgadas explícita o implícitamente en el documento del estado de la técnica puedan “derivarse directamente y de forma inequívoca” del documento del estado de la técnica y, por lo tanto, únicamente han de tenerse en cuenta para determinar la actividad inventiva (véase la decisión T/517/90).  Este concepto limitado de novedad, que excluye a los equivalentes, es de particular importancia para la aplicación del Artículo 54.3) del CPE.  En la decisión T 167/84 (OJ 1978, 369) la Sala de Recurso comentó que las solicitudes contempladas en el Artículo 54.3) del CPE se incluían en el estado de la técnica únicamente desde el punto de vista de la novedad, pero se consideraban teniendo en cuenta su “contenido íntegro”.  A fin de atenuar los efectos rigurosos del principio del “contenido íntegro”, su aplicación se limitaba a la novedad (véase la segunda frase del Artículo 56 del CPE).  Además, a fin de reducir el riesgo de “coincidencia de inventores o solicitantes”, siempre se había considerado justificado adoptar un planteamiento riguroso respecto de la novedad.  En consecuencia, la Sala de Recurso determinó que el “contenido íntegro” de un documento anterior no comprende igualmente las características que son equivalentes a las características mencionadas en el documento posterior (véase igualmente la decisión T 928/93).

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

 AUTONUM  
Habida cuenta de las distintas legislaciones y prácticas nacionales y regionales descritas anteriormente y de las opiniones divergentes expresadas sobre esta cuestión en el SCP, con el fin de superar las diferencias existentes, Helfgott, Bardehle y Hornickel han publicado un artículo en el que se esboza un “concepto ampliado de novedad” que podría aplicarse a la determinación de la patentabilidad en el contexto internacional en relación con solicitudes presentadas anteriormente, pero publicadas posteriormente, que se hallen en conflicto con las solicitudes posteriores.  En los párrafos siguientes se ofrece un resumen del artículo, que se reproduce íntegramente en el Anexo III.

 AUTONUM  
Con arreglo a esa propuesta, desde el punto de vista conceptual el concepto ampliado de novedad se sitúa entre el concepto puramente “fotográfico” de novedad (según el cual no debe haber ninguna diferencia en absoluto entre la solicitud anterior y la invención reivindicada para destruir la novedad) y el de evidencia.  De este modo, no solamente abarca la materia divulgada explícitamente en la solicitud anterior sino también todo lo que entiende habitualmente un experto en la materia al leer dicha solicitud.  Además, cuando la diferencia entre la invención reivindicada y el contenido de la solicitud anterior consista en una sustitución por medios equivalentes que un experto en la materia conozca indudablemente al leer la divulgación original, no debería otorgarse una patente para la invención reivindicada.  Igualmente, si se divulga una invención de manera genérica en el estado de la técnica secreto, en una solicitud posterior no se podrá incluir una especie que no haya sido identificada específicamente en la divulgación genérica (a no ser que la “especie” tenga un carácter de “selección” que pueda dar lugar a la patentabilidad).  En la medida en que el segundo solicitante pueda demostrar que su especie, equivalente, sustituto concreto, etc., no habría estado incluido en la divulgación original “en un sentido amplio”, porque proporciona beneficios inesperados, resultados poco habituales o algo parecido, podrá presentar argumentos que eviten el rechazo.  Asimismo, como la solicitud anterior únicamente puede utilizarse a los fines de destruir la novedad (en un sentido amplio), no podrá combinarse con otras referencias o materiales a los fines de destruir la no evidencia.

 AUTONUM  
Este enfoque consistente en aplicar el concepto ampliado de novedad al efecto que tienen las solicitudes anteriores en el estado de la técnica tiene por fin otorgar los beneficios plenos de la invención al solicitante que presenta la solicitud en primer lugar.  Aunque es posible que el primer solicitante únicamente haya descrito su invención y ofrecido algunos ejemplos, no debe permitirse que otra persona presente otro equivalente o un sustituto notoriamente conocido y obtenga otra patente para dicha invención modificada.  El primer solicitante debe recibir protección para todo el alcance de su invención y debe estar facultado para impedir que otros obtengan patentes respecto de los elementos que entran dentro del ámbito de su invención.  Sin embargo, el primer solicitante no debe estar facultado para impedir que otros hagan uso de su invención en combinación con otras ideas distintas.  Por lo tanto, las solicitudes anteriores no deberán ser utilizadas a los efectos de determinar la no evidencia.

 AUTONUM  
De conformidad con el principio de que debe otorgarse protección al primer solicitante para todo el alcance de su invención, en el documento se propone que el solicitante esté facultado para reivindicar todo lo que haya sido divulgado en su primera solicitud desde una perspectiva “amplia”.  Dicho de otro modo, cuando los solicitantes de la solicitud anterior y de la solicitud objeto de examen sean la misma persona, la solicitud anterior no destruirá la patentabilidad de la invención reivindicada contenida en la solicitud posterior aunque la invención reivindicada no sea nueva (en el sentido amplio del término) en relación con el contenido de la solicitud anterior.  Da lo mismo que las dos solicitudes sean presentadas por un inventor común o por un solicitante común (en caso de que los inventores de cada solicitud no sean los mismos, pero tengan la obligación de ceder sus invenciones al mismo solicitante).  Sin embargo, a fin de que el público reciba un trato justo, en los casos en que un solicitante común presente las dos solicitudes, se propone que la segunda solicitud esté sujeta a la renuncia al plazo máximo de vigencia de la patente.  No obstante, dicha renuncia deberá limitarse únicamente al concepto ampliado de novedad de la invención.  Si una invención reivindicada en la segunda solicitud está en concordancia con la definición amplia de novedad, pero es evidente habida cuenta del contenido de la solicitud anterior, el inventor/solicitante común tendría derecho a gozar del período íntegro de protección en relación con la segunda solicitud, siempre y cuando no se apliquen otros motivos de rechazo.

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

 AUTONUM  
Antes de seguir examinando los posibles conceptos de “novedad”, el “concepto ampliado de novedad” y la “actividad inventiva” en relación con las solicitudes anteriores, es necesario en primer lugar examinar detalladamente la manera en que se aplica la definición de “novedad” a las solicitudes anteriores en el SPLT.

 AUTONUM  
Como se reproduce en el Anexo I, en el Artículo 8.2) y en la Regla 9 se prevé el efecto en el estado de la técnica de determinadas solicitudes que han sido presentadas antes de la fecha de presentación (o de la fecha de prioridad) de la solicitud objeto de examen, pero que han sido publicadas posteriormente.  Con arreglo al Artículo 8.2)a), las solicitudes anteriores forman parte del estado de la técnica a los fines de determinar la novedad, pero no servirán para determinar la actividad inventiva.  En la Regla 9.1)a) se reglamenta el principio del “contenido íntegro”, y la Regla 9.3), que contempla el principio contra la coincidencia de solicitudes o inventores, figura entre corchetes en el proyecto de SPLT.

 AUTONUM  
El criterio de novedad se dispone en el Artículo 12.2) y en la Regla 14, tal y como se reproduce en el Anexo II.  En el Artículo 12.2) se contempla el principio de que se cumplirá el criterio de novedad si la invención no forma parte del estado de la técnica.  De conformidad con el párrafo 157 del proyecto de Directrices Prácticas (que figura en el documento SCP/11/14), se aplicarán las tres medidas siguientes para determinar la novedad:


i)
determinación [del alcance] [de los elementos] de la invención reivindicada;


ii)
determinación de [la divulgación en el] [los elementos del] elemento pertinente del estado de la técnica;


iii)
determinar si todos y cada uno de los elementos o etapas de la invención reivindicada se encuentran en el alcance del elemento del estado de la técnica.

 AUTONUM  
En la Regla 14 se prevén normas más detalladas relativas a la determinación del elemento pertinente del estado de la técnica cuando se determina la novedad.  En particular, en la Regla 14.1)b) se estipula que al determinar la novedad no podrá aplicarse un enfoque de “mosaico”, según el cual se combinan varios elementos del estado de la técnica para suprimir la novedad de una invención.  Además, en la Regla 14.2) se dispone que el alcance del elemento del estado de la técnica se determinará gracias a la información divulgada de manera explícita o implícita a un experto en la materia.

 AUTONUM  
En el párrafo 156 del proyecto de Directrices Prácticas se ofrecen las siguientes explicaciones relativas a la divulgación implícita en el elemento del estado de la técnica:


“Por lo que respecta a las palabras “divulgada de manera implícita”, aunque determinada característica no se divulgue expresamente en el elemento del estado de la técnica, esa característica estará implícita cuando un experto en la materia pueda reconocer que, teniendo en cuenta sus conocimientos normales, la característica figura necesariamente en la divulgación.  El carácter de implícito exige que la manifestación extrínseca deje en claro que la materia descriptiva faltante está necesariamente presente en la información descrita en el elemento del estado de la técnica y que un experto en la materia se dé cuenta de ello.  Sin embargo, el carácter de implícito no puede establecerse mediante probabilidades o posibilidades.  El mero hecho de que determinado hecho resulta de una serie dada de circunstancias no es suficiente”.

 AUTONUM  
En resumen, con arreglo a las disposiciones del SPLT, el alcance de la divulgación de una solicitud anterior en virtud del Artículo 8.2) a los efectos de determinar la novedad, no se limita a la información divulgada explícitamente, sino que incluye asimismo la materia divulgada implícitamente en la solicitud anterior cuando un experto en la materia lea dicha solicitud.

 AUTONUM  
Además del alcance de la divulgación, actualmente se aplican distintas prácticas en los sistemas nacionales/regionales con respecto a la fecha pertinente para determinar el alcance de la divulgación de las solicitudes anteriores en virtud del Artículo 8.2).  En algunos sistemas, la fecha de presentación (o la fecha de prioridad) de la solicitud anterior es la fecha pertinente a los efectos de determinar la información que se divulga en la solicitud anterior y si la divulgación es habilitante.  En otros sistemas, la fecha pertinente es la fecha de presentación (o fecha de prioridad) de la materia reivindicada.  En virtud del SPLT, estas dos posiciones quedan reflejadas en las variantes contempladas en la Regla 14.2).  Cabe examinar igualmente esta cuestión en el contexto de los debates sobre la armonización.

 AUTONUM  
Los párrafos 158 y 159 del proyecto de Directrices Prácticas tratan de la determinación de la novedad con respecto a las divulgaciones genéricas y las divulgaciones específicas.  En dichos párrafos se prevé que:


“Un elemento del estado de la técnica que divulga un género no siempre destruye la novedad de una reivindicación respecto de una especie dentro de ese género.  En otras palabras, cuando una reivindicación contenga una divulgación específica, para la determinación de la novedad, una divulgación genérica en el elemento del estado de la técnica no siempre destruirá la novedad de la reivindicación de un ejemplo específico incorporado en esa divulgación genérica.  Sin embargo, si el ejemplo específico está claramente definido en el alcance del elemento del estado de la técnica, se destruirá la novedad de la reivindicación respecto de la especie, con independencia de cuántas otras especies se describan además en el elemento del estado de la técnica.

Por otra parte, cuando una reivindicación contenga una divulgación genérica, para la determinación de la novedad, la divulgación de un ejemplo específico en el elemento del estado de la técnica incorporado en una divulgación genérica reivindicada destruirá la novedad de dicha divulgación genérica.  Por ejemplo, la divulgación de “cobre” en el elemento del estado de la técnica aniquila la novedad de una reivindicación que incluye “metal” como concepto genérico.  De manera similar, si una reivindicación define el género de especies determinadas como alternativas, por ejemplo, reivindicaciones Markush (P1, P2, P3... Pn), y si al menos una de las alternativas (P1) está descrita en el elemento del estado de la técnica, toda la reivindicación sería rechazada a menos que el solicitante eliminara la alternativa P1 del alcance de esa reivindicación”.

Por lo tanto, en relación con el efecto en el estado de la técnica de las solicitudes anteriores, en el SPLT se dispone que una reivindicación que contenga una divulgación genérica carecerá de novedad cuando en una solicitud anterior se divulgue un ejemplo específico que entre dentro de la divulgación genérica reivindicada.  Por otra parte, cuando una solicitud anterior contenga una divulgación genérica, no siempre  quedará “anteriorizada” una reivindicación objeto de examen que contenga una divulgación específica (por ejemplo, podría tratarse de una “invención de selección” que podría ser patentable).

 AUTONUM  
Además, la determinación de la novedad en relación con la divulgación de una serie reivindicada está contemplada en el párrafo 160 del proyecto de Directrices Prácticas, que reza lo siguiente:

“Un ejemplo específico en el elemento del estado de la técnica que se encuentra dentro de una serie reivindicada destruye la novedad de la divulgación de esa serie.  Por lo tanto, si mediante una enumeración de series, o de otra forma, una reivindicación abarca varios compuestos, se destruye la novedad de la reivindicación si uno de ellos se describe en el elemento del estado de la técnica.  Por ejemplo, una reivindicación de una aleación de titanio (Ti) con 0,6% a 0,7% de níquel (Ni) y 0.2% a 0,4% de molibdeno (Mo) vería destruida su novedad por un elemento del estado de la técnica que describe una aleación de titanio que contenga 0,65% de níquel y 0,3% de molibdeno.  Si un elemento del estado de la técnica divulga una serie que toca, se superpone o se encuentra dentro de la serie reivindicada, sin que se divulguen ejemplos específicos incorporados en la serie reivindicada, deberá realizarse una determinación caso por caso en cuanto a la novedad de la reivindicación.  Para destruir la novedad de las reivindicaciones, la materia reivindicada debería divulgarse con suficiente especificidad en el elemento del estado de la técnica.  Si las reivindicaciones se orientan a una serie limitada y el elemento del estado de la técnica divulga una serie amplia, y la serie limitada seleccionada no es solamente una manera de poner en práctica la enseñanza del elemento del estado de la técnica (por ejemplo, está comprobado que el efecto de la selección (por ejemplo, resultados imprevistos) se produjo con toda probabilidad sólo dentro de la serie limitada reivindicada), según otros elementos del caso, podrá ser razonable concluir que la serie limitada no se divulga con suficiente especificidad en el elemento del estado de la técnica como para destruir la novedad de la reivindicación (una invención de selección).  Las reivindicaciones también pueden resultar no evidentes debido a resultados imprevistos”.

Si se aplica este enfoque al efecto en el estado de la técnica de las solicitudes anteriores, una invención reivindicada carecerá de novedad cuando en la solicitud anterior se ofrezca un ejemplo específico que entre dentro de una serie reivindicada.  Por otra parte, cuando en la solicitud anterior se divulgue una serie que guarde relación con la serie reivindicada, se superponga a dicha serie o se halle dentro de ella, la novedad de la reivindicación deberá determinarse caso por caso.

 AUTONUM  
En resumen, con arreglo a las disposiciones del proyecto de SPLT y a sus Directrices Prácticas, al determinar la novedad no se exige que el elemento pertinente del estado de la técnica y la invención reivindicada sean idénticos en un sentido fotográfico.  A este respecto, no sólo debe considerarse la divulgación explícita realizada en el elemento del estado de la técnica, sino también la divulgación implícita para un experto en la materia.  Teniendo en cuenta el proyecto de Directrices Prácticas, en el proyecto de SPLT también se suministran varios principios rectores para determinar la novedad de los tipos especiales de reivindicaciones, como las formuladas en términos genéricos/específicos y las reivindicaciones en las que se definan series.  Las normas generales aplicables a la novedad también son aplicables al efecto en el estado de la técnica de solicitudes anteriores en virtud del Artículo 8.2).

VIII.
POSIBLE CONCEPTO DE “NOVEDAD”, “CONCEPTO AMPLIADO DE NOVEDAD” Y CONCEPTO DE “ACTIVIDAD INVENTIVA” EN RELACIÓN CON LAS SOLICITUDES ANTERIORES Y SUS EFECTOS

a)
Objetivos:  puntos comunes y diferencias
 AUTONUM  
En muchos sistemas de patentes se estipula que, además de los elementos del estado de la técnica disponibles para el público, también deben formar parte del estado de la técnica las denominadas solicitudes anteriores a fin de evitar el “doble patentamiento”.  Las divergencias existentes entre las legislaciones y prácticas nacionales descritas anteriormente no quitan validez a esta idea.  Antes bien, las distintas prácticas parecen reflejar distintos principios y objetivos en los que se basa la lucha contra el doble patentamiento.  Según parece, una de las principales cuestiones normativas es la siguiente:  cuando se ha concedido una patente, ¿en qué medida debe impedirse la concesión de nuevas patentes que abarquen la misma materia o al menos materia similar?  Como la patente otorga el derecho exclusivo a realizar la invención reivindicada durante un determinado período de tiempo, si se conceden dos o más patentes para la misma invención se otorgará a los solicitantes posteriores el mismo derecho exclusivo otorgado a la patente original, y se permitirá extender injustamente el período de vigencia de la patente respecto de la misma invención.  Sin embargo, más allá de este concepto general, es necesario definir el término “misma invención” aplicable a más de una patente, y cabe considerar igualmente si debe impedirse que se conceda un derecho exclusivo para una invención en cierto modo “diferente” cuya solicitud se presenta posteriormente, por ejemplo, una invención posterior que es evidente en relación con la invención patentada anteriormente.

 AUTONUM  
Está claro que la cuestión del “doble patentamiento” como tal guarda relación con la relación existente entre dos invenciones reivindicadas, y no se trata en rigor de una cuestión del estado de la técnica.  Sin embargo, como se describe en los Capítulos IV y V, la razón de ser del efecto de las solicitudes anteriores en el estado de la técnica no puede considerarse de manera aislada, es decir, sin tener en cuenta los distintos principios en los que se basa la prohibición del doble patentamiento.  Cada uno de esos principios refleja un determinado entorno social y cultural, pero todos ellos tienen por fin, a su modo, establecer el equilibrio entre los intereses del primer solicitante, los solicitantes posteriores y el público en general, y velar por la existencia de un sistema jurídico sólido, fiable y predecible.

b)
Distintas nociones de novedad y actividad inventiva aplicadas al efecto en el estado de la técnica de solicitudes anteriores

 AUTONUM  
Si se examina el concepto de novedad en virtud del proyecto de SPLT, así como las distintas legislaciones y prácticas nacionales/regionales descritas en el Capítulo V, parece que el efecto en el estado de la técnica de solicitudes anteriores en virtud del SPLT se halla en concordancia con las legislaciones y prácticas de numerosos sistemas nacionales/regionales.  Sin embargo, existen otros sistemas que adoptan distintos criterios a la hora de efectuar dicha determinación.  Por lo general, estos tipos de prácticas corresponden principalmente a uno de los tres modelos siguientes:


i)
En el primer modelo (Modelo A) se propone que, si una invención reivindicada se divulga explícita o implícitamente en una solicitud anterior, dicha solicitud destruye la patentabilidad de la invención reivindicada.  Esto se determina de conformidad con el proyecto de SPLT y corresponde a las prácticas que se aplican, por ejemplo, en Francia y en la Federación de Rusia, y a las que se aplican en virtud del CPE.


ii)
El segundo modelo (Modelo B) se halla situado aproximadamente entre el primer y el tercer modelo (véase más adelante).  De esta manera, una solicitud anterior destruye la patentabilidad de una invención reivindicada aunque dicha invención no haya sido divulgada enteramente (explícita o implícitamente) en la solicitud anterior.  Sin embargo, no se permite combinar la solicitud anterior con otro elemento del estado de la técnica.  La diferencia existente entre la invención reivindicada y la divulgación contenida en la solicitud anterior deberá ser insignificante en el sentido de que podría ser ideada empleando los conocimientos generales en el ámbito pertinente de la técnica o concebida por un experto en la materia que lea la solicitud anterior haciendo uso de sus conocimientos generales y básicos en relación con la materia en cuestión.  Cabe hallar dicho concepto, por ejemplo, en las prácticas de Alemania, Japón y los Países Bajos.  Asimismo, cabe incluir dentro de esta categoría la propuesta de Helfgott, Bardehle y Hornickel
 relativa al “concepto ampliado de novedad”.


iii)
En el tercer modelo (Modelo C) se prevé que, si una invención reivindicada carece asimismo de actividad inventiva (no evidencia) respecto de la divulgación efectuada en una solicitud anterior, esta última solicitud destruye la patentabilidad de la invención reivindicada.  Esta práctica se aplica en los Estados Unidos de América, en particular.

 AUTONUM  
Cabe ilustrar los modelos anteriores de la manera siguiente:


Efecto en el estado de la técnica de solicitudes anteriores

Modelo A
Concepto amplio de novedad:

Divulgación explícita o implícita efectuada en las solicitudes anteriores.

No se permite combinar las solicitudes anteriores con otros elementos del estado de la técnica.



Modelo B
Concepto amplio de novedad:

Divulgación explícita o implícita efectuada en las solicitudes anteriores + conocimientos generales en el ámbito pertinente (por ejemplo, la sustitución mediante un elemento equivalente notoriamente conocido).

No se permite combinar las solicitudes anteriores con otros elementos del estado de la técnica.

------------------------------------------------------------------

Concepto amplio de novedad:

Divulgación explícita o implícita efectuada en las solicitudes anteriores + la información que un experto en la materia pueda comprender y concebir teniendo en cuenta la divulgación (por ejemplo, modificaciones evidentes como la simple optimización de un tamaño o la mera reordenación de los elementos).

No se permite combinar las solicitudes anteriores con otros elementos del estado de la técnica.



Modelo C
Novedad y actividad inventiva:

Se permite combinar las solicitudes anteriores con otros elementos del estado de la técnica.



 AUTONUM  
Si comparamos los tres modelos anteriores, se observa que el Modelo A ofrece la posibilidad de patentar una invención posterior que vaya más allá de la divulgación explícita o implícita efectuada en la solicitud anterior.  Por lo tanto, se evita el posible riesgo de otorgar una patente a una invención posterior que sea idéntica a la materia divulgada en la solicitud anterior.  Por otra parte, se permite la concesión de nuevas patentes con respecto a materia que, aunque no haya sido “divulgada” en la solicitud anterior, es no obstante evidente para un experto en la materia que aplique los conocimientos generales en el ámbito de la técnica en cuestión.  De este modo, se fomentará la concesión de patentes para nuevos aportes en relación con las invenciones anteriores, aunque se trate de aportes de poca importancia, ofreciendo de este modo a los inventores posteriores (incluido el solicitante de la invención anterior) la oportunidad de obtener patentes respecto de las nuevas invenciones.  Al mismo tiempo, si se aplica este modelo se aumenta el riesgo de que exista un abanico de patentes que se superpongan entre sí.

 AUTONUM  
El Modelo B se caracteriza por el hecho de que al determinar la ausencia de novedad puede tenerse en cuenta determinada materia que vaya más allá de la divulgación explícita o implícita efectuada en la solicitud anterior
.  Sin embargo, no va tan lejos como para permitir que se combine la solicitud anterior con cualquier otro elemento del estado de la técnica que destruya la no evidencia de la invención reivindicada.  Con arreglo a este modelo, pueden considerarse distintos grados de “materia que vaya más allá de la divulgación explícita o implícita efectuada en las solicitudes anteriores”.  Cabe describir la primera variante en el sentido de que si un experto en la materia que ha leído la solicitud anterior puede llegar a la invención reivindicada aplicando sus conocimientos generales, la solicitud anterior destruirá la novedad de la invención reivindicada.  El experto en la materia únicamente podrá recurrir a los conocimientos generales en relación con la materia en cuestión, como la adición/supresión o sustitución de la técnica notoriamente conocida o utilizada convencional y ampliamente que no tiene ningún efecto significativo.  Dicho de otro modo, si gracias a la diferencia existente entre la invención reivindicada y la divulgación realizada en la solicitud anterior se obtienen beneficios inesperados o resultados distintos de los habituales, la invención reivindicada será de hecho una invención independiente, como es el caso de las denominadas invenciones de selección, y por lo tanto no quedará “anteriorizada” por la solicitud anterior.  Como ejemplo de situación en la que un experto en la materia tiene en cuenta los conocimientos generales al determinar la novedad cabe mencionar aquella en que se sustituye un elemento divulgado en la solicitud anterior por un elemento equivalente corriente o notoriamente conocido cuyos efectos no son muy diferentes.

 AUTONUM  
Cabe describir la segunda variante del Modelo B en el sentido de que, teniendo en cuenta la información divulgada en la solicitud anterior, podría tenerse en cuenta toda la información que pueda ser comprendida por un experto en la materia.  Dicho de otro modo, el alcance de la solicitud anterior se extiende a todo lo que puede comprender y concebir un experto en la materia haciendo uso de sus conocimientos generales y corrientes y teniendo en cuenta la información divulgada en la solicitud anterior.  El experto en la materia debe poder completar de alguna manera la información a pesar de las diferencias existentes entre la invención reivindicada y la divulgación realizada en la solicitud anterior, cuando lea esa solicitud.  A fin de completar esas diferencias, el experto en la materia podrá utilizar sus plenos conocimientos, y no solamente los conocimientos generales en la materia pertinente.  Por ejemplo, el experto en la materia podría deducir las modificaciones evidentes realizadas en el estado de la técnica, como la simple mejora del tamaño o de la forma o la mera reordenación de los elementos, cuando lea y comprenda la información divulgada en la solicitud anterior.  Sin embargo, a diferencia del Modelo C, el efecto en el estado de la técnica de las solicitudes anteriores se limita a la información que un experto en la materia podría deducir teniendo en cuenta dichas solicitudes, y las diferencias existentes entre la invención reivindicada y la solicitud anterior no deberán ser tan amplias como para que al completarlas sea necesario combinar la solicitud anterior con otros elementos del estado de la técnica.

 AUTONUM  
El Modelo B tiene como consecuencia el hecho de que la solicitud anterior impide que se patenten aportes de menor importancia, y permite la protección por patente de aportes posteriores que sean nuevos pero evidentes.  Por lo tanto, además de evitar el doble patentamiento en sentido estricto, se impide que proliferen nuevas patentes en las que se reivindiquen invenciones que únicamente constituyen aportes técnicos de menor importancia, como la simple sustitución mediante medios equivalentes notoriamente conocidos que carecen de efectos significativos.  Si no se aplica una disposición contra la coincidencia de inventores o solicitantes, nadie, ni siquiera el solicitante de la solicitud anterior, podrá obtener una patente respecto de un tipo de materia que vaya más allá de lo divulgado en la solicitud anterior, pero que tenga un alcance similar.  En consecuencia, esa materia entrará dentro del dominio público o, en función del alcance que se otorgue a la doctrina de los equivalentes en virtud de la legislación aplicable, se considerará que infringe la patente anterior.  Al mismo tiempo, se permite a los solicitantes posteriores obtener patentes respecto de invenciones que no sean meras variantes de menor importancia, pero cuyos aportes sean evidentes teniendo en cuenta las invenciones anteriores.  De este modo, se permite la coexistencia de patentes posteriores que incumplan el criterio de actividad inventiva y que no constituyan una contribución suficiente al estado de la técnica.

 AUTONUM  
Si se considera que el Modelo B es la práctica óptima, tendrá que elaborarse con mayor detalle para determinar en qué medida puede tenerse en cuenta otra “materia” además de la divulgada en la solicitud anterior.  Sin una definición clara a este respecto, será difícil garantizar la previsibilidad y la seguridad jurídica a escala internacional.

 AUTONUM  
En el Modelo C se prohíbe completamente patentar mejoras o aportes evidentes de una invención contenida en la solicitud anterior, aunque se hayan realizado independientemente y no se deriven de la primera invención.  De hecho, la solicitud anterior impide a cualquier persona, incluido el solicitante de dicha solicitud, obtener una nueva patente en la que se reivindiquen aportes evidentes, salvo que exista una disposición especial para evitar la coincidencia de inventores o solicitantes.  En consecuencia, dichas mejoras o aportes entran dentro del dominio público.  En teoría, cabe considerar distintas variantes de este modelo.  Una de ellas podría consistir en que, a fin de denegar la patentabilidad de la invención reivindicada, podría combinarse una solicitud anterior con otros elementos del estado de la técnica únicamente cuando hayan sido puestos a disposición del público antes de la fecha de presentación (prioridad).  De hecho, no sería posible combinar dos o más solicitudes anteriores a fin de demostrar que la invención reivindicada es evidente.  Sin embargo, es posible que sea una práctica artificial distinguir la combinación de solicitudes anteriores de la combinación de una solicitud anterior y los elementos del estado de la técnica a disposición del público, puesto que al parecer no existen razones de peso para tratar de modo distinto en este contexto las solicitudes anteriores y los elementos del estado de la técnica a disposición del público.

 AUTONUM  
En los tres modelos anteriores es necesario que existan distintos grados de identidad o similaridad entre la materia divulgada en la solicitud anterior y una invención ulterior a fin de que esta última no sea patentable.  Asimismo, dichos modelos reflejan claramente distintas opciones normativas que les sirven de base.  En una de las opciones, se fomentan en cierta medida las solicitudes posteriores que contengan variantes evidentes o de poca importancia.  Por otra parte, en determinados sistemas se impide en principio que se concedan patentes a aportes posteriores que no satisfagan los criterios de novedad y actividad inventiva (no evidencia).  Entre estas dos opciones figuran varios sistemas de patentes que han alcanzado cierta forma de equilibrio que les resulta adecuado.

 AUTONUM  
En cuanto al Modelo B, debe aclararse en qué momento deben tenerse en cuenta los conocimientos generales.  ¿Deberá aplicar el experto en la materia los conocimientos generales a partir de la fecha de presentación (o de la fecha de prioridad) de la solicitud posterior?  O ¿deberá tomarse como fecha pertinente la fecha de presentación (o la fecha de prioridad) de la solicitud anterior?  En virtud de los sistemas que publican las solicitudes 18 meses después de su fecha de presentación (o su fecha de prioridad), la diferencia entre las dos fechas pertinentes no será superior a 18 meses.  No obstante, en ámbitos en los que las tecnologías avanzan velozmente, es posible que los conocimientos generales evolucionen con rapidez, y la elección de la fecha pertinente podría tener serias consecuencias.  En cualquier caso, parece que la fecha en que se deben considerar los conocimientos generales debería ser la misma que la fecha pertinente para determinar el alcance de la divulgación anterior (véase el párrafo 84).

c)
Disposición contra la coincidencia de inventores o solicitantes
 AUTONUM  
Como se describe en el Capítulo V, en algunos sistemas de patentes se aplica una disposición contra la coincidencia de inventores o solicitudes cuando se determina el efecto en el estado de la técnica de solicitudes anteriores.  A primera vista, esta disposición no depende de los tres modelos expuestos anteriormente.  Por otra parte, existe al menos un país que contempla esa disposición para cada uno de los modelos.

 AUTONUM  
En la disposición contra la coincidencia de inventores o solicitantes se estipula que, si el inventor o el solicitante de la solicitud anterior y el de la solicitud objeto de examen es la misma persona, la solicitud anterior no formará parte del estado de la técnica.  Si se aplica al Modelo A, esta disposición permitiría al mismo inventor o solicitante reivindicar posteriormente una invención que haya sido divulgada originalmente (explícita o implícitamente) en la solicitud anterior
.  Como se describe en el párrafo 29, el solicitante podrá obtener resultados similares
 presentando una solicitud fraccionaria o reivindicando la prioridad interna, o simplemente modificando las reivindicaciones de la solicitud anterior, en caso de que lo permita el Derecho aplicable.  Por lo tanto, los inventores/solicitantes que deseen solicitar una patente en relación con la materia que hayan divulgado inadvertidamente en la solicitud anterior gozarán de medidas de protección adicionales gracias a ese tipo de disposición.  Sin embargo, como han señalado correctamente las Salas de Recurso de la OEP, una aplicación rigurosa del concepto de novedad reduce el riesgo de “coincidencia de inventores o solicitantes” (véase el párrafo 73).  Por lo tanto, parece que la disposición contra la coincidencia de inventores o solicitantes no constituye un factor decisivo para el funcionamiento del Modelo A.

 AUTONUM  
Por otra parte, en virtud del Modelo B, no se podrá otorgar una patente a una solicitud posterior en la que se reivindique materia que no haya sido divulgada en la solicitud anterior, pero que constituya una modificación de menor importancia (cuando se trate, por ejemplo, de equivalentes notoriamente conocidos).  Si se aplica al Modelo B la disposición contra la coincidencia de inventores o solicitantes, el inventor o el solicitante de la solicitud anterior podría obtener una patente sobre una invención posterior que entrañe modificaciones de menor importancia en comparación con su propia invención anterior, posibilidad de la que no gozaría un tercero.  Según parece, bajo este modo de aplicar esa disposición subyace la idea de que, especialmente en virtud de los sistemas del primer solicitante en los que una temprana fecha de presentación desempeña una función fundamental a la hora de obtener una patente, un solicitante podrá presentar una solicitud que contenga determinadas reivindicaciones y modos de realización, y solicitar a continuación la protección por patente para otro modo de realización que no haya sido divulgado en la solicitud anterior, pero que, por ejemplo, no sea sino una sustitución de equivalentes notoriamente conocidos.  De hecho, la disposición contra la coincidencia de inventores o solicitantes sirve en cierta medida de salvaguardia para el inventor/solicitante que ha realizado en primer lugar la contribución a la técnica, y permite que un tercero, que desconoce el contenido de la solicitud anterior en el momento en que presenta una nueva solicitud, obtenga una patente respecto de una invención posterior puesta a punto de manera independiente, aunque sea evidente respecto de la invención anterior.

 AUTONUM  
En cuanto al Modelo C, su aplicación estricta da lugar a que las solicitudes anteriores destruyan la patentabilidad de las invenciones posteriores que no sean nuevas o evidentes teniendo en cuenta la materia divulgada en dichas solicitudes, aunque no hayan sido publicadas.  Si se utiliza en combinación con la disposición contra la coincidencia de inventores o solicitantes, este modelo suministra al inventor/solicitante de la solicitud anterior la posibilidad de obtener una patente respecto de materia que no sea nueva o evidente en relación con la solicitud anterior, siempre y cuando no se aplique el rechazo del doble patentamiento.  La idea subyacente a la aplicación de esta disposición en el Modelo C parece ser similar a los motivos por los que se aplica al Modelo B.  Sin embargo, en el caso del Modelo C es posible que existan mayores temores a la hora de aplicar un mecanismo que carezca de ese tipo de disposición, puesto que en dicho caso se impediría a cualquier persona, incluso al inventor/solicitante de la solicitud anterior, obtener una patente respecto de mejoras posteriores que sean nuevas, pero evidentes.  Por otra parte, cuando se aplica al Modelo C la disposición contra la coincidencia de inventores o solicitantes, el inventor/solicitante de la solicitud anterior se hallará en una posición relativamente sólida, puesto que una vez que se ha presentado la solicitud anterior, un tercero no podrá obtener una patente respecto de ningún tipo de materia similar o evidente en relación con la invención anterior.

d)
Ajuste de la duración de la protección

 AUTONUM  
En la práctica vigente al menos en un país, a saber, los Estados Unidos de América, se tiene en cuenta el problema que plantea la extensión de la duración de la protección por patente cuando se otorgan patentes para variantes similares o evidentes.  La Asociación Norteamericana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA) expresó preocupación por esta cuestión en el documento presentado a la Oficina Internacional de la manera siguiente:


“Si se conceden patentes para variantes evidentes de lo que constituye, de hecho, una única invención, los consumidores estarán sometidos a la extensión de la duración del plazo de protección de las patentes posiblemente respecto de todas las invenciones.  Esto podría suponer una carga indebida para el público en general, e ir en descrédito del sistema de patentes por dar preferencia a los intereses de los solicitantes y titulares, sin tener en cuenta los intereses del público”.

En consecuencia, como se describe en el párrafo 68, la denominada renuncia al plazo máximo de vigencia desempeña una función crucial en los Estados Unidos de América con miras a eliminar los temores suscitados entre el público acerca del posible riesgo de extensión de la duración de las patentes.  Sin embargo, la Oficina Internacional no tiene conocimiento de que ningún otro país haya planteado esos temores o expuesto mecanismos específicos para dar respuesta a esos problemas en los documentos presentados.

 AUTONUM  
Cabe observar que dichas preocupaciones han sido planteadas por los Estados Unidos de América, que aplica el Modelo C, y que ningún otro país que aplica el Modelo A o C ha expresado algún tipo de preocupación a ese respecto.  Desde un punto de vista puramente teórico, si se comparan los modelos A y C, se observa que si no se aplica la disposición contra la coincidencia de inventores o solicitantes, la probabilidad de conceder varias patentes que abarquen materia similar es mucho mayor en el Modelo A que en el C, puesto que en virtud del Modelo A únicamente forma parte del estado de la técnica la información divulgada explícita o implícitamente en las solicitudes anteriores.  En dicho caso, en teoría las preocupaciones manifestadas anteriormente deberán ser mayores en el marco de los Modelos A y B que en el del Modelo C.  Sin embargo, si se aplica a estos Modelos la disposición contra la coincidencia de inventores o solicitantes, como se describe en el párrafo 103, en el Modelo C se fortalece la posición relativa del inventor/solicitante de la solicitud anterior, quien conserva la posibilidad de obtener una patente respecto de mejoras evidentes en relación con su invención anterior, posibilidad de la que quedaría excluido un tercero.  Por otra parte, en el marco de los Modelos A y B, el inventor/solicitante de la solicitud anterior podría obtener una ventaja marginal sobre un tercero gracias a la disposición contra la coincidencia de inventores y solicitantes, puesto que cualquier persona podrá obtener una patente respecto de mejoras evidentes en relación con la solicitud anterior.  Por lo tanto, cabe afirmar que en virtud del Modelo C la renuncia al plazo máximo de vigencia se aplica junto con la disposición contra la coincidencia de inventores y solicitantes a fin de equilibrar la posición relativamente sólida del inventor/solicitante anterior limitando la duración de la protección.

 AUTONUM  
En cualquier caso, el ajuste de la duración de la protección o la renuncia al plazo máximo de vigencia como tales no tienen que ver con la definición de estado de la técnica ni con la definición de novedad.  Aunque cabe volver a examinar los temores del público acerca de la extensión del período de protección de las patentes
, los debates sobre la renuncia al plazo máximo de vigencia de la patente o sobre cualquier otro mecanismo de ajuste de la duración de la protección deben realizarse independientemente del examen de la determinación del efecto en el estado de la técnica de solicitudes anteriores.

IX.
¿DEBE APLICARSE LA MISMA DEFINICIÓN DE NOVEDAD EN TODO EL SISTEMA DE PATENTES?

 AUTONUM  
En relación con el examen de la definición de novedad aplicable al efecto en el estado de la técnica de solicitudes anteriores, queda por examinar la cuestión de si debe ser necesariamente la misma que la aplicable a los elementos del estado de la técnica a disposición del público, así como a otras situaciones que tienen lugar en el sistema de patentes.  Como se ha descrito en el Capítulo V, distintos países adoptan distintos enfoques a este respecto:  algunos aplican la misma definición de novedad a los elementos del estado de la técnica a disposición del público y al estado de la técnica compuesto por las solicitudes anteriores;  otros aplican una definición rigurosa de novedad a los elementos del estado de la técnica a disposición del público y una definición de novedad más amplia al estado de la técnica compuesto por las solicitudes anteriores.

 AUTONUM  
Cabe plantear la cuestión de si una vez aceptada la definición “amplia” de novedad, debería aplicarse necesariamente a todos los tipos de estado de la técnica.  A este respecto, se puede obtener una idea más clara de las consecuencias que tendría aplicar la misma o distintas definiciones de novedad a distintos tipos de estado de la técnica comparando dos situaciones hipotéticas:  en la primera se aplicaría la misma definición amplia de novedad a los elementos del estado de la técnica a disposición del público, y en la segunda se aplicaría un concepto mucho más riguroso de novedad.  Según parece, en la práctica, las diferencias existentes entre estos dos casos no tienen consecuencias significativas en los resultados del examen sustantivo porque al tener en cuenta los elementos del estado de la técnica a disposición del público, no sólo se examina la ausencia de novedad, sino también la de actividad inventiva.  Si una invención reivindicada objeto de examen no ha sido divulgada explícita o implícitamente en los elementos del estado de la técnica a disposición del público, pero la diferencia existente entre las dos consiste en, por ejemplo, una sustitución mediante equivalentes notoriamente conocidos, la invención reivindicada no sería patentable por carecer de novedad con arreglo a la primera de las dos situaciones hipotéticas.  En cuanto a la segunda de ellas, aunque se cumpla el criterio de novedad, como se consideraría que la invención reivindicada es evidente para un experto en la materia habida cuenta de los elementos del estado de la técnica a disposición del público y de los medios equivalentes notoriamente conocidos, no sería patentable por carecer de actividad inventiva.  Por lo tanto, en ambos casos la invención reivindicada no sería patentable.

 AUTONUM  
Por lo tanto, es posible que aunque se adopten enfoques distintos se produzcan diferencias teóricas que den lugar a los mismos resultados, puesto que no existen discrepancias entre los dos sistemas en cuanto al destino de la solicitud.  A este respecto, resulta interesante la elaboración histórica de las legislaciones nacionales descrita en el documento presentado por Francia (véase el párrafo 38).  Bien puede ser que una de las razones de aplicar un concepto riguroso de novedad se deba a la introducción del concepto de actividad inventiva en el siglo XX.

 AUTONUM  
Entre los sistemas que aplican una definición rigurosa de novedad, el CPE, por ejemplo, aplica esa misma definición a otras cuestiones, como la de determinar si la “misma invención” está contenida en una solicitud anterior cuya prioridad se reivindica, y si se admiten las solicitudes fraccionarias o las modificaciones.  Como al aplicar una definición rigurosa de novedad se exige que sea idéntica la divulgación explícita o implícita realizada en el documento en cuestión, evidentemente, podría aplicarse la misma definición a los casos mencionados anteriormente, en los que es indispensable preservar el contenido de la solicitud original, ya sea una solicitud anterior cuya prioridad se reivindique o una solicitud principal en el caso de las solicitudes fraccionarias.

 AUTONUM  
Sin embargo, parece que son distintos los objetivos subyacentes al criterio de novedad y los relativos a la validez de un derecho de prioridad, las solicitudes fraccionarias o las modificaciones.  El objetivo del criterio de novedad es evitar la concesión de un derecho exclusivo a lo que ya pertenece al dominio público.  Así pues, no está justificado otorgar una patente a una invención ya conocida.  Por lo tanto, la cuestión fundamental es definir los límites existentes entre el estado de la técnica vigente que pertenece al público en general y la materia que puede ser objeto de un derecho exclusivo.  En este contexto debe considerarse qué es lo que constituye el “estado de la técnica vigente” a la hora de determinar la novedad.  Por otra parte, la validez de un derecho de prioridad, las solicitudes fraccionarias y las  modificaciones se basa en el principio de que el solicitante no deberá obtener protección por patente respecto de la materia que no haya divulgado en la solicitud en la fecha de presentación (fecha de prioridad).  No podrá aplicarse el derecho exclusivo a la materia que el solicitante no haya inventado antes de presentar la solicitud, y que no haya descrito en la solicitud presentada.  Partiendo de este supuesto, la cuestión fundamental en estos casos es determinar el alcance de la divulgación original (divulgación realizada en la solicitud cuya prioridad se reivindica, la solicitud principal en el caso de la solicitud fraccionaria o la solicitud presentada en el caso de las modificaciones), y no deberá permitirse ninguna reivindicación de la prioridad, división o modificación que vaya más allá de la divulgación original.  Por lo tanto, en los sistemas que aplican una definición de novedad más amplia que la que abarca solamente la divulgación explícita o implícita realizada en la solicitud anterior, no podrá aplicarse fácilmente dicha definición en los casos en que es importante preservar el contenido.

 AUTONUM  
En resumen, en relación con el efecto de las solicitudes anteriores en el estado de la técnica, cuando una definición de novedad vaya más allá de la divulgación explícita o implícita contenida en las solicitudes anteriores, en la práctica no parece plantear grandes problemas aplicar la misma definición o una definición más rigurosa a los elementos del estado de la técnica a disposición del público.  En determinados casos, podrá ser rechazada la misma invención por carecer de novedad en un sistema y por carecer de actividad inventiva en otro.  En cualquier caso, se siguen obteniendo los mismos resultados en cuanto a la patentabilidad de la misma invención.  Si la definición de novedad aplicable a las solicitudes anteriores viene determinada por la divulgación explícita o implícita realizada en la solicitud anterior, convendrá aplicar la misma definición a otro tipo de determinación, como la reivindicación de la prioridad, las solicitudes fraccionarias y las modificaciones.  Con todo, deberán tenerse en cuenta los distintos objetivos que sirven de base para determinar la novedad y otras características.

X.
CONCLUSIÓN

 AUTONUM  
Los distintos sistemas de patentes han optado por distintos planteamientos para determinar el efecto en el estado de la técnica de solicitudes anteriores.  No se trata de enfoques escogidos al azar, sino que reflejan distintas culturas de patentes y objetivos sociales, incluidos los ámbitos pertinentes en que se promueve y se explota la innovación.  Otro factor importante es la manera en que se equilibran los intereses de las partes involucradas en los distintos marcos jurídicos.  Por lo tanto, cada uno de los sistemas descritos en el presente documento constituye un delicado equilibrio de factores sociales, económicos y jurídicos.

 AUTONUM  
El objetivo principal de la armonización del efecto en el estado de la técnica de solicitudes anteriores consiste en establecer un estado de la técnica uniforme a escala internacional, contribuyendo de esta manera a fomentar la seguridad jurídica y facilitar a las Oficinas la explotación mutua de los resultados de la búsqueda y el examen.  Con el fin de alcanzar este objetivo, los Estados miembros tendrán que convenir en unas prácticas óptimas comunes que habrán de concretarse en un instrumento internacional.  Aunque ha quedado demostrado que precisamente el término “práctica óptima” varía en función de las diferencias existentes en relación con los objetivos en los que se basa, parece que a escala internacional dichas prácticas tendrán que estar destinadas como mínimo a fomentar la simplicidad, la claridad, la seguridad jurídica y la previsibilidad.  Queda por determinar si puede alcanzarse dicha base común teniendo en cuenta las divergencias existentes.  Una de las cuestiones que tendrá que ser examinada en el curso de ese debate se refiere a las consecuencias que tendría no armonizar esta cuestión en particular, si no se llega a un acuerdo entre los Estados miembros, y la de si puede alcanzarse una armonización significativa de la amplia noción de estado de la técnica a pesar de no tener en consideración el estado de la técnica no publicado anteriormente.

 AUTONUM  
En cuanto a la estructura del debate, teniendo en cuenta la información preliminar contenida en el presente documento, cabe considerar las etapas siguientes:

–
determinar los principales modelos que se aplican actualmente en relación con el efecto en el estado de la técnica de solicitudes anteriores;

–
determinar los objetivos principales en los que se basa cada uno de esos sistemas;

–
analizar a) la medida en que existen o pueden establecerse unas bases comunes respecto de esos objetivos, y b) si esas bases comunes podrían servir para elaborar un enfoque común;

–
si se ha podido establecer algún tipo de definición común gracias al análisis mencionado en los puntos anteriores, deberá considerarse si debe aplicarse únicamente a las solicitudes anteriores no publicadas o si también podría aplicarse a a) la novedad en general y a b) determinadas situaciones en que se aplique un requisito de identidad similar o igual al de novedad (por ejemplo, al determinar si se permite realizar modificaciones o al evaluar si las invenciones son idénticas comparando una invención reivindicada con una invención contenida en un documento de prioridad).  Según parece, en dicho caso existirían las dos alternativas siguientes:  en el primer caso, la definición común se aplicaría únicamente a las solicitudes anteriores, y se aplicaría otra distinta (por ejemplo, la definición de novedad ya existente) al determinar la novedad en relación con el estado de la técnica divulgado, así como en los demás casos.  En el segundo caso, se aplicaría la definición común al estado de la técnica divulgado y a las solicitudes anteriores, y se aplicaría otro criterio en los demás casos.

–
Por último, cabe limitar el debate a los elementos que parecen necesarios para alcanzar una base común sobre el efecto en el estado de la técnica de solicitudes anteriores, dejando a un lado los elementos que, aunque se aplican en ese contexto en determinados sistemas, no parecen tener relación directa con el estado de la técnica (como por ejemplo la renuncia al plazo máximo de vigencia de la patente).


 AUTONUM  
Se invita al Comité a tomar nota del contenido del presente documento y a considerar distintos enfoques que permitan dar respuesta a los problemas planteados en el mismo.

[Siguen los Anexos]

ANEXO I

ARTÍCULO 8.2) Y REGLA 9 DEL

PROYECTO DE TRATADO SOBRE EL DERECHO SUSTANTIVO DE PATENTES (SPLT)

Artículo 8
Estado de la técnica

...

2)
[Efecto de ciertas solicitudes en el estado de la técnica]  a) La materia siguiente que esté presente en otra solicitud (“la otra solicitud”) también formará parte del estado de la técnica a los fines del Artículo 12.2), siempre y cuando la otra solicitud o la descripción de la patente concedida al respecto sean puestas a disposición del público en la fecha de prioridad de la invención reivindicada o posteriormente por la Oficina[, según lo estipulado en el Reglamento]:


i)
si la fecha de presentación de la otra solicitud es anterior a la fecha de prioridad de la invención reivindicada, el contenido íntegro de la otra solicitud;


ii)
si la otra solicitud tiene una fecha de presentación que es la misma o posterior a la fecha de prioridad de la invención reivindicada, pero en ella se reivindique, de conformidad con la legislación aplicable, la prioridad de una solicitud previa cuya fecha de presentación sea anterior a la fecha de prioridad de la invención reivindicada, la materia contenida tanto en la otra solicitud como en esa solicitud previa.


b)
A los fines de esta disposición, se entenderá por “la otra solicitud”:

[Variante A]


i)
cuando la Parte Contratante sea un Estado, una solicitud de las mencionadas en el Artículo 3.1)i) y iii) o, si esa Parte Contratante es miembro de una organización regional de patentes, [a reserva de lo dispuesto en la legislación aplicable] una solicitud regional presentada en la Oficina de esa organización regional de patentes, o para esa Oficina, mediante la que se solicita la protección por patente en dicha Parte Contratante y una solicitud internacional cuya tramitación y examen se haya iniciado ante la Oficina de esa organización regional de patentes en su calidad de Oficina designada en virtud del PCT;


ii)
cuando la Parte Contratante sea una organización regional de patentes, una solicitud de las mencionadas en el Artículo 3.1)ii) y iii).

[Fin de la Variante A]

[Variante B]


i)
cuando la Parte Contratante sea un Estado, una solicitud de las mencionadas en el Artículo 3.1)i) y ii) y una solicitud internacional en la que se designe a dicha Parte Contratante y, si esa Parte Contratante es miembro de una organización regional de patentes, [a reserva de lo dispuesto en la legislación aplicable,] una solicitud regional presentada en la Oficina de esa organización regional de patentes, o para esa Oficina, mediante la que se solicita la protección por patente en dicha Parte Contratante y una solicitud internacional en la que se designe a la Oficina de esa organización regional de patentes;


ii)
cuando la Parte Contratante sea una organización regional de patentes, una solicitud de las mencionadas en el Artículo 3.1)ii) o una solicitud internacional en la que se designe a dicha Parte Contratante.

[Fin de la Variante B]

Regla 9

Efecto de ciertas solicitudes en el estado de 
la técnica en virtud del Artículo 8.2)

1)
[Principio del “contenido íntegro”]  a) Por contenido íntegro de otra solicitud, mencionada en el Artículo 8.2), se entenderá la descripción, las reivindicaciones y los dibujos tal como figuraban en la fecha de presentación.


b)
La otra solicitud a que se hace referencia en el apartado a) será igualmente una solicitud para un modelo de utilidad o cualquier otro título de protección de una invención en virtud de la legislación aplicable, salvo cuando la legislación aplicable permita que pueda concederse válidamente una patente y otro título de ese tipo con efecto en una Parte Contratante para la misma invención reivindicada.


2)
[Solicitudes que no debían haberse puesto a disposición del público]  Cuando la otra solicitud haya sido puesta a disposición del público de conformidad con el Artículo 8.2) a pesar del hecho de que no debía haberse puesto a disposición del público en virtud de la legislación aplicable, no se considerará comprendida en el estado de la técnica a los fines de lo dispuesto en el Artículo 8.2).

[3)
[Disposición contra la coincidencia de solicitantes o inventores en una solicitud]  El Artículo 8.2) y los párrafos 1) y 2) no serán aplicables cuando el solicitante de la otra solicitud, o el inventor mencionado en esta solicitud, y el solicitante de la solicitud en examen, o el inventor mencionado en esta solicitud, sean la misma persona en la fecha de presentación de la solicitud en examen, teniendo presente que sólo podrá concederse válidamente una patente con efecto en una Parte Contratante para la misma invención reivindicada.]

[Sigue el Anexo II]

ANEXO II

ARTÍCULO 12.2) Y REGLA 14 DEL

PROYECTO DE TRATADO SOBRE EL DERECHO SUSTANTIVO DE PATENTES (SPLT)

Artículo 12
Condiciones de la patentabilidad

...


2)
[Novedad] Una invención reivindicada deberá ser nueva.  Se considerará nueva si no forma parte del estado de la técnica[, según lo estipulado en el Reglamento].

...

Regla 14

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

1)
[Elemento del estado de la técnica]  a) Un elemento se considerará como elemento del estado de la técnica únicamente si permite a un experto en la materia realizar y utilizar la invención reivindicada.


b)
Un elemento del estado de la técnica pertinente para la determinación de la falta de novedad sólo podrá tenerse en cuenta individualmente y no podrá combinarse con otros elementos del estado de la técnica.


c)
El elemento del estado de la técnica que se incorpore mediante referencia explícita en otro elemento del estado de la técnica se considerará que forma parte de ese último elemento del estado de la técnica.

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

[Variante A]

El alcance del elemento del estado de la técnica se determinará gracias a la información divulgada de manera explícita o implícita a un experto en la materia, en la fecha en que se puso a disposición del público el elemento del estado de la técnica.


3)
[Otra solicitud como elemento del estado de la técnica]  Cuando el elemento del estado de la técnica sea otra solicitud, como la que se menciona en el Artículo 8.2), la 


referencia a la fecha en que se puso a disposición del público el elemento primario del estado de la técnica, mencionada en el párrafo 2), se considerará como referencia a la fecha de presentación de la otra solicitud o, cuando proceda en virtud del Artículo 8.2)b), a la fecha de presentación de la solicitud previa.

[Fin de la Variante A]

[Variante B]

El alcance del elemento del estado de la técnica se determinará gracias a la información divulgada de manera explícita o implícita a un experto en la materia en la fecha de prioridad de la invención reivindicada.

[Fin de la Variante B]

[Sigue el Anexo III]
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. What is “Secret Prior Art"?

Secret prior at refers o palent applications that have boen
proviousyflec but subsequenty pubished wil respect 10
particuar appicalion hat s being examined Such secrelpriar
artpresents conceptual problems whe uilzng s prorar.
Onthe one hand, as s “secrel” and not avalable o1
public, i lfficult 10 iz a5 nformation thal was in the
publc domain, 5nce 0 006 could gel access o thalnfomna-
ion and o one, excop the nventorof the frst.flec appica:
tion,was aware ol .

At the same time, it cannol be tolal disregarded, since it
oo show thal someone oo had previously inverted thet
concept, described i, and satisfid the requirements of e
patent systom by sciosing i ateast (o o PatentOfficeina
patent appicaton. In a frstlo-ent system, i shows that
Someana el invented that nformaton,ateast o he exient
that they established a previous fing date. In a ist-o-fle
system, it shows that someone efse ha fled that invention
previously. Accordingly, he prior-fed application cannot be
‘otally ciegardec s a prior ar forhe lalorled applicaton.

Socte prirartcanthon b iz againet i s, 5.
il a5 against 0 applantncaian ocustances, which
i o county o Gounty. Agais e pares,  prserts
et conosecof by it Evenas agant e appican.
Howeve, i presentsan nccaton hat o of e mataral was.
proviously dscosedby o spplcant hms anconsiose
it fftalcisclosur for helater Subisson o thopubkc
Goman.

Tho tent o tlizaion of such secrt piorat has o positis-
ties.Oneis the"prior clam approach’, whion ony ulizes the
speciccaims of e frst patent application againsa atexled
applcation Thecsficul wih s approsch s ha tlakes many
years uni e clams ofhefis appication are uly knoun. s
esull it may dolay he posecuion of he second appiicaton,
since the second appicaton cannol move forward unl e
claims o the fist pant appcation have been defined.

The more widely acoepted approachis the “whole conlents
approach Inihiscase, the et el of hefirs patent appl-
callonis uilizec aspror a0 bo appled againstwhat s being
claimedinthe second applcation.

Il Current Systems Applying Secret Prior Art

At present, the U.S, Europe, and Japan each have cierent
‘approaches o Ullzing secret prior art s a elerence against
hicpartes, as woll as aganst e applcant el Eachof
‘hese approaches defines a workabio system hal has boen
ilized oryears, anct each approach presens aviabio possi-
iy that can bo the basis or  harmonizec system. Hovever,
achaofthese approaches also presents some conceplual con-
‘radictons and often docs not appearta b logcal o equtable:
0 applying such secretpror art. Each of theso approaches.
actualy s tuo pts. Oneis appling the secret prcr art aganst
thictpaties, andhe cther s apphing he secreprior rtaganst
the appicant imsaf. Each of hese vl ba analzed belcw.

A.Socrot Prior Ant Unized Against Thua Parios

 Euwpean Aproac
e European approach s 1o use the wholo contents of he
Secro prorart aginst a i party pencing appication. How-
oo, only izes the vihole conlents for sit novelly-de-
feating pLrposes. Such sirict navelly s sometimes roferred
o5 pholographic novely” Thus, fothe exent hal helater-
Hect appication ifers even sighly from wha is contaned in
the secret piorar, a patent wilssue o e second applcant
‘Consequenty, othe extent the second applcant laims some-
hing which s not crectywitin the secretpro art sclosure
ot might be obvious rom i, e wouid ko get apatent. This
can besi be described belowin Fig. 1.

FIG-1 - Europs sppyingSecrs Price At against s sgplcant

Discioaure
Aopicarst | ABC
seplcanz. | ClimaB  -NoPaten
soplcanz. | CameB -pant
soplcan2. | CamsBD  -Paint
[are——

“The Japanese system generally s simiar tothe European sys-
o in applying the whole contents of the secret priorar only
fornovely-defeating puposes againsta i parly appicant
whanfes lalo: Hawever, according o he Japanese Patent Of-
ice the whol conen,of thefrst appication s appiec ot
oy forwhat s “pholographically” presented, but also for -
formaton hat cne cou understand o grasp rom he diclo-
Suse orfrom he mallers which can be said o be substanlialy
disclosectin he socrt proxar - specfaly anyihing hatcan
‘ooderieclby considering the commen techical knowiedge in
hears atthe time of ling of he secret piorar.

Sueh commen techrical knavdedge in the arts s the mater
‘whichis apparent on the basis of arts well known o he per-
Son having ordinary il in e ait. Thus, in Japan the concept
of"novely"is broader than just “photographic novely” The
Siuationin Japanwod be as shownin Fig. 2 beiow.

Fa2- p——
mopiearst | ABC
seplcanz. | ClimaB  -NoPaten
soplcan2. | CameB'  -NoPaten
soplcanz. | CamsBD  -paint
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By Samson Hoitgott, Director or Patonts, KIMZ Rosoran,
Now York (Samson, Heligoti iz com); Hoinz Bardole,
European Patent Attorney, Bardenie Pagererg Dost
Attonburg Goistar, Munich (Bargenioebardenio.o: and
Jonn Hornickol, intlioctual Propory Counsal, PolyOno
Corp., Avon Lake, ONio fjohn.omickoiapolyono.com)

Abstract

s patent harronizaion discussions proceed one of the ma-
Jo issues 10 be hammonized concers the ciation of secrel
pror it Previously fled, subsequertly publshed applca-
ons canbe utlized as prir art both against hictparty appl-
cants and he ter fing applcant himse.

Inthe Urited States, Japan, and Eutope, such socret pio it
is curtenty used n diferent ways. Anew proposal s erein
Suggested which reinlioduces the conceptof“enlargednor-
olty” as applying 10 both fic pary efections andi holater-
fling appicant. This nowsystorm inherently results n com-
promise of he e esting Patent Systems.

1. Patent Harmonization Discussions

Patentharmonization discussions have been going on for al
least 25 years. Iniia aciies aking placo al Geneva Lnder
the sponsarship of the World Inelleciual Property Organiza-
ion (WIPO) yilded ope for a substantive lrealy bl were.
limately stymied by lack of progress on the "frstto-le”
issue. However, the dscussions did esultin ho passage of
‘aprocediral Patent L Treaty (PLT), which has already been
successiul Wil nolye aifed i has servec s a model or
hanging allther patent aws, inclucling he Patent Coopera-
ion Tieaty (PCT) o conformwith the PLT

‘Continued discussions on substantie patent law harmoniza-
on have proceeded ona rather siowbasis. Corirorieclby a
numberofpolfical bstacies, patent harmnizaton has been
‘anelusive goal Conticting views betueen ‘oastand west” on
major patentssues such as patentable subject matier och:
icalefect and frsto-f have skawed e pace foviarcs any
compromise soluion, Liewse, ‘norn-soulh’ ssues on pro-

tocing geneic resources and raditional foliore have lk-
wise stymied progress on harmorization talks.

Hawexes, it appears that Non Governmental Orgarizations
(NGOS) aro actvely trying o eliminate uplication of efc by
patent offces around he worid o Ltimately reduce the cost
ofpatent protecton glbaly,whie maintainig hgh qualty As
aresul  lury of eforts has recenty laken lace orevve he.
stymied WIPO alks and attompi 0 give patent harmonization
2 jump st

Onthe cnehand, he Tateral Patent Ofices (Euopean Patert
Offce, Japan Patont Ofice, and U S Patent and Tradematk
Offco) have procesciod by priolizing e ssues o primary.
and socondary groups and to adcress those issues in he.
prmary lst ke keoping ho most fficut subjocts as par of
‘asocondary st At the same e, 1he NGO hiave e, andin
& simiar approach have pul together a mini basker” o s
suesufich shoud be il adiessedinan et o achiove.
harmonization on these ssues as a st step.

In'both sts of ssues, e mainareas being acressed elate
10 thoselaws requiing harmonizationn order o achieve an
cqual basisfor an infernationaiype search At present, one.
ofthe ificultes n praviding ‘good fath and credi” o an
interational seaich from one rganzation o anothe s he.
iferences in substaniive patent aws.

The grace periodt in the Urited States aiminatos references
uhich Europe and Japan would accept, Difent nferprota:
tion o prior at, for example, ocal versus absol, also po-
vides ffences in the utization ofprir . Final ane of
themostifcult and dstinct areas preverting unform search
ing relales 1o the use of previously fed, subsequently pub-
lished applications, ypically refered 1o s *secret prior art

Tothe edent that a common legal approach can bo actieved
nunformy addressing such “secret pio it great progress
might be achiovectoward utmately obtaning harmonization
onthe "mini-baske of fssues prosentl being considered.

T e apesre i W e rapery Rapor, Volure 13N 1, Janary 2004 an s rpited By permission
oo 2004, A tnalons i (e b o)
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i US Apraach
Tho U.S. approach ako apples the wholo corferts o the
‘socrel pror art. However, i utizes it both for novely-efeat
g pusposes and forobuiousness puposes. Accordingl,in
1he LS. they wil apply everything that s disclosedt i tho se-
crot prior ar directy, as well as combining it wih any oiher
relerenceich may eiher have boen publshe or may ko
have boen par of the secret prior art Ths siuation is do-
SeiibedinFig. 3belov.

10313, appiyig SacetPrcr A sgans anotrr sppicas

-
sepcartt | ABC
seplcanz. Camss-Noaent
seplcanz. | Clmas -NoPaent
seplcanz. CamsBD -NoPaent

B Againt the Appicar Himseir

 Eumpean Approcch
InEutope, they utize the same whole-contons approachor
novely.defealing pLrposes against the applicant exacty as
‘againsta hid pary. This s typcallyrefered fo as "sef-coll-
Sion” ar"ernal callsion”. Namely (o he etent at he appi-
anthas disclosed an nveniion n asecret prior &, he canno
longer claim that same invenion in a later appication, e
concopt baing that once he discloseditin thefrst applcation,
homustfaim i hece and cannolclaimit lsewnere. o canfie
‘adiisionalon that st appicalion, but he cannot clamitin
any e appliation.

Howeuer, again, this novely is oy “protographic novely”.
Sothal shouid he claim & slight variation, an equialent,
Species, or some other sighly diferent invention n a ater
‘appication, the eae, secret pricr art appication il ot be
wsed againsthim. Cieay f e ciaims in  ler fled appcaton
an invention that s only obvious over the frstcisclosure, he
wil dofinely get a paten, sinco the frst application s only
izt for very narrow novely-defealing purposes. Tis s
Shown below in Fig. 4. I should be noted that s & simiar
Siuation o applying he secret prcr art against i paes.

G - Eurps applying Scrt Prior At against s applcant
Discore

Aoplearst | ABC
foplcan1- | Clmss  -NoPan
foplcantt- | Clama®’  -Paine
foplcantt- | ClimsED  -Paire

Japance Appach
0 Japan, boweuer, they oot care about selfcolision Spe-
il the prior arl cannot be used agains he applcant him-
Sol, o aven the same imventor of e Claimed invention and
fferentassignes, even fo hovely-efealing urposes. One.
ofhe easons for s s hatin Japan largeindustyfles many.
applcaions Tpicaly,the appications may be ialy prepared
by ihainvertor imsall andl eviewed by  patent atlrney be-
fore fing, Thedisclosure pultogether by thainvenicr, o even
& patent atcrney, may often overap another cliscosure, ince.
large groups of mventors typically work ogether. Accordingly
thesame disclosur ofa paricular venton may be foundina.
numberof ierent applications, all beng fledarouncitheseme.
time, alhough not on he same day.

s aresul e paticular applcation utich clams tat nven-
tion may b later than an earler appication hat aleacy -
scribectthalinvention. Accorcingy, the siuatin i Japan s
shown below i Fig. 5.

5 s scslingSecrt Prior At agairet sam spplcent

Osclonre
opleant | ABC
opicarst- | Clmss P
opicarst- | Caimss P
Aopicarst- | CamagD P
@ US. Appraac

The U, siuaionis uch more compiated. sty tmakes
acstincion whether he socret o at el e laer applce-
tonwero by thosame mentor o nl andasomakes
stinclonhothorherais an oblgation o ssign ho scrot
priorart imenion anlh aornuention 0 asingio applcan,
altho imo cach was flod. Futhormore, it makes a dsincton
botweenapphing threferonce o novely deleatng pposes
andifor obviousness purposes.

Addiionally, U S law includes terminal isclaimers. Should
thosamainvertor cim the samenenion vice, s & abko-
lutely profiited as being satutory doublo paterting.On he.
Giher band, shoul e applcanibe laiming an mertion that
s obuious over a previously isclosed inertion, such would
e considered obious double- patening and vould require
 torminal disclaimer so that both patents must remained
onned by the same nvenive eniiy o s assignee and would
terminateathe same time o avaid any exansion ol he patent
grant beyond the expiralon date af the patent ssuing from.
thearginalinsention.

Shawn belowin Fig. 65 LS. application of secret pror art
appllect against he same inventor. I his case, there vould
actualy be no applicaton of the secrel priorar against he.
invenlorhimsef. Howeves, aterminal disciaimer would be ro-
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cuited even hough the secre prio art i notareference. (s
undersiood tha he sameinvention s not beng claimed twice,
namey it not being caimedt i he st applcation,ahough
it isclosedinthat st appicaton).

IG5~ US.appling Secrt Prior At agsist sama et

Diciase
venr1 | A8
et - | GamsB -patnt
e - |l -potent —p{2oet
e - GamaED -patnt

Inconnectionwih appling he secret por artwherethero are
iferent inventive entis of cams inthe e appiicatin com-
pared with he st application, although at he tme of their
respecive imentons al injentors had an cbligation o assign
othosame assignee, aiferent italion occurs.Inths case,
i1the same invenion i disclosed inthe secret priorart he.
soctet prior ar il be applied for novelly purposes. In s
ase, no patentval ssue unless the second invertive entiy
was the samenvertive ety of the invention disclosedtin e
first appication

Howeer, the secret pror art il nol be applied fo obuio
ness pusposes, since U law has been changed o acknowt-
edge the factthat groups work logethr, and therelore one.
nventor may lear an invention from another and improve.
pon it wiin the same group, working forthe seme com-
pany, and therefore the company shouid notbe deprived of
those imvenions coming from the group when ane nventor
improves upon the other

‘Accardingly, applying secrel prior art i the U.S. against e
samo assignoe bulcifferentinentors il esut i he follow-
ingas shawnin Fig. 7.

FIG.7 U, sppyig SecatPrcr A aganet et mentcrs b
comman assanes
Diciosre

soptcantt
(imersorsy

aBc

Appscant|
(i)

CameB o Paent

Appicarst | Climss’  -Paen

(i)

Appscant|
(i)

ClmagD  -Patam

I Logical Inconsistencies With Existing Approaches

Although each of the European, Japanese, and US. ap-
proaches provides a workable system, there are logicaln-
consistencies withach of these systoms producing cortra-
cictons and logical i esuls.

8y way of exampl, the European approach fais o provide.
adequate protection fo an applicant who comes up with &
asicidea, Since the secret pic artwilonly bo ulized agains!
it partiosfor ‘photographic novely” o he extent the s
‘appiicant makes & basic coniribuon, a laer appicant oan
‘come along andmake a very slightor equivalent medification
or substivion and gt his own patent.* Sometimes ths can
depiive thooiginalapplcantofany o the practial, commer-
cialbenafi of i st invenion.

Especial ina st 1ol system, where here’s arush o get
the appication on fle, there may not be adequale time to
ncuco every variation Howeve,once hefirst applcant fles
the application helocks in s rights. Alhough e had boen
thefirst e for the nvention, someone else may come up
witha very minor chango and gainindependent patent ighis
of & much mere signiicantly commercilinenton,

Furthermore, imiting the applcant o the specfc wording
the patent appication placos hisinvention as e “saciiicial
lamb”tothe Inguistic capabilles ofa palent afomey. Snce.
Europe oniy precludes “photographic novely” o the extont
1he patent attomey used a partcular word or phaso ralher
than aciflrent phiase, someono with asightydierent worc
Ingviouid be abieto get anindependent patent watting .
tights ofthe e frstto-fleinventor.

‘Aditicnaly, whilthe spplicart hmsel can avays ledisicndls
andciam all aspects of is orginal disclosure o the extent of
theingustic capabities of ho patent atorey, shodld e fai o
a0t grantof his frst application s a esul of seif-coll-
sion, b s preciuded fiom recovering what he originally -
closed shouiho il a second appication.fhefled he i
sionalshotybefore gran, he would be able o cover whathe
had discloseet. I o les e grant, o s now precludod.
allnough he was the one who originaly clisclosed i

‘Addiionaly,since the Europeanand Japanese approaches.
oot hayo leminal dsclamers,although s notan denical
ivention as isciosed, he public s subjected 1o extending
1he manopoy for what are essentially minor varialions of e
‘sameinventon, because 'prtographic novely” vl ot pre-
vent the same applicant fom extending the monopoly wifh

inor variations. This probler wouldbe further xacorbeted
Ifthere were 1o be a race period whare the appiicant's own
ublcation wouldnot e picr ar againsi he appicant o1 e
malimitof the grace perio

The USS. system lkewise presens logical inconsistoncies.
Under the ULS. system, a “secrel prior art” i ullized and
combined wilh oiher references, in some cases also olher
“secrot priorart” This s effectvely saying that ne sl n
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he artwould i L cbvious tolake hatis not known o amyone
publicy and combing it something ese which s knasn or
oven notknown o anyane pubic, ncrder to make he nven-
ion otviousonthe date he second appcation as fled.

I tuth, the only one privy 0 the “obidous combination” of
o itoms of “Secrel prior ai” is the patent exarminor. who
must decide what is abvious to one o orinary skl the art
and ol be that sdled artisan himsel.

Furthermore, the anomaly of applying the U.S. law against
ientors, as compared t applicants, also presents incon-
sistencies. Should there be a cormon appicant (asignee)
withiferntinentors, o patentwilsue it wes prevously
isclosed (applying 102(e)buta patet vl issue on an covi-
ous varant (nol applying 102(6)/103), a5 the group works,
together Tne law thus tecognizes a group working logether
bt nol a patent atomey wriing an applicaton based upon
thework o e roup andincorporaling more tha one dea.
ahough not ciaming .

Moreover, the "working craup” concept fas if the viorking
group’s a corporation and a unersiy thalwork in it do-
velopment, o Corporations working n ot development.
elc.Imovation often oceurs where two difrent legal entiies
ot under comman control e engaged n esearch and de-
velopment

Aocordingl,although al of thevaricus existing systems have
functioned and operate ffectvel, none ofthem provides
perfect logic o allaspects of ullizing "secret prir art

IV, New Proposal For Applying Secret Prior Art

Altbough, ina hamonizedrealy, any o theexdsing approsches.
coulbe utized as the accepled siandard,inorder 060 50
there woudd have to be full concessions on the part o one
approach 0 accep the other approach. Whie concossions.
are s avalablo nnegoiating harmorizaton eates, com-
promise oten s preferabie. Howewe, in compromising, whal
18 often done s 0 ake one of the existing approaches and
“tallor”or modiy itin cotain aspecs.

s has beon fequentl poinec o, an exising approach may
have been proven effetive for many years. It bult on nu-
merous olher ntertwined aspects. Tinkering” wih one as-
‘pectand moctiyingit ften as erimentl effects on another
aspect, andits ot hateasy 01ake an xisting approach and
simply modiy tinone or two aspects. s often preferable to
come up wiha tolally new approach which prowides a com-
promiseinit effectand al the sametime i one that canbe
‘accepted based uponlogcal punciples o kw and equity, and
faimess for allsysiers invoived and thes appicants.

I his egard a new proposal s presente for doaling with
‘Soctetprior at which efecively provides a comprommiseand.
atthe same tme, provides anes approachuich difers from
all xisting approaches. The new approach is based upon
‘appying the whole contents of secrel pricr art for what s
refeted toas "enlarged novelly” purposes.*Tosome exten,

it notanewconcept but everls back 0 an old understand.
ing of the concoptof povely.

Forexample, nder e German ational palert system i s
concept o novelty, which covees al that one skl inthe at
usuall understands from a document and which s broader
hanhe photographicnovelty approach hatis curenty beng.
tized by the Eurcpean Patent Office andl by mast of s Mem-
ber States. By way of exampl, f a geneic invention s dis-
Glosed i the secrel pricra, it should preciude a subsequent.
appicaton fom coveringa species not partcularl dertified
wilhi the generic dsciosure (unless the “species” & i the
Ralure of a“selecton” which couid give fse o pateniabily).

Likewise, later equivalents should be prechuded. Latr vell-
nown substiutes shoud be precluded. Anything that would
b well known to one skdled in the artreading the orginal
cisclosure shoud also be precluded. Thus, th frst discio-
suteshould not ol provide novely-defealing fom a 'pho-
fographic” viewpoin, but from an “eniarged novely” view-
point. To some extent, his is simiar (aihough perhaps
beoader) thanthe present Japanose understanding of "nov-
ol Moreover s German concep of novely s similar fo
the American cancept of“isherency” found i a single prior
aneference.

o the extent that he secand inventar can show that i par-
ticuler species, equivalent,substute, oG, woukd ot have boen
vilhinthe arginal“enlargect disclosure, as i provides unex-
ected benelts, unusual resls, o the ke, he may presont
arguments 1o overcome such secretpror at refocton. Aso,
s the seoret prior art can only e used for navely (enlarged)
efeating purposes, i cannol be combined with any oiher
reference or any olher materia o pravide an obviousness.
yperejocton.

Byway of xampl, ig Bincicatos schematicaly whal consii-
{utes the"enlargednovely’ byond the"cholograptic novely”
ofthe sccre priora Aeference A ancl the potentalorcombin-
ing il with ot roferences o provide an “cbviousness” ejec-
tionrom hat Relerence A 115 ony the"eniargednouely hat
enldtbe utlizetfor apping such secre e ar.

procgsenc:
Fas oty

e

Conceptualy, the approac of using the “enlargedt novelly
for appiing Secret prior ar 5 o give th full bencii of he.
inventon o heinentar who's hefist e Athough he may.
have rushecto fle s applicaton s, and s pelentatorney.
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iy have usect specific words, he should st be etied 0 the
ull benelitof s neention, Trus, o the extent hat he covered
generc conceptand isted some but notl species, some-
ono oo shouid ot be able o come up wilh another species.
fallnguitin he generic lass and gel a separate patent ont
(except forthe “selecton” concept indicaled above, which
Shovld be held to high standards of prool).

Likewise, alhough he may have described is invention and
iven some examples, someone else should 1ot be able o
ome up with one ainer eguivalent or welHknown substiute
and get a soparate patent on thal. The inventor should be
Given the full breadih of s invention and be able o sicp
thers fom geting patentson anying faling wiin e scope
of s invention. Howerer,he should not be able 010p oif
ers from making use of is invention and combining it wif
ciherindependentdeas. Thus, heshouldnotbe ab o ilze:
hissecret prio at 01 0bViOUSeSS purposes where s noc-
essaty 10 combine the sectet pror art wilh o referencos.

I connecton with appling “secret pricr at” inan “enlargedt
Rovelty approach, he resul applying it against third paries
ol be as shown n Fig. 9.as follavs.

FIG 9 - Appling Secret Prio At sgainst ancer sppscant in
atget Nty sy

Diceare
sepican s ABC
eplcanz- | ClmaB | -NoPant
Seplcanz- | OamaB' | -NoPatent
Seplcanz- | CamaBD -patem.

It should be noted that the efective result of using the “en-
larged novely” approach is effecively a compromise be-
twoeniho European approach (i, 1) andthe US.approach
(Fig-3), and aiher simir (o he Japanese approach (Fig 2).

It also balieved hat this same “eriargect novelly” concept
an bo uiized in connection wih the appicant himsof. The
appicant shoud boableto uimalalycian anyhing dsclosed
01 st application fiom an “enlargedt viewporn. Specif-
cally the applicant shoul be able 10 laim bolh s “photo-
raphic” cisclosus and an “enlarged” version of hat diclo-
sueinhis second applicaton.

Fusthemor,tshoukdnot ke a diferecs whathe s toimen.
torhimsewhofled thesecond applicatcnorwhethels anaher
entorwihinthe same appicart group.Solongas bl inven-
{orse putofthoepplcant, a1 hoser el heyhadan obige-
tion 10 assign 0 he Same apploan, we st fecognze the
croup aspeot of ncenions and grant palents o e appicant
‘whelher the nventcn was isclosed i the st appication and
larmectin the second,or carmed n he s, solong as e rue
ventor s pamec i tho appication caiming s neoton.

Howeuer, i al faimess 10 the publc, in casos where s a
‘common applicant thatis working with mermbers of a single
‘group expanding he invention, a terminalcsclaimer shodid
‘e appled. Horwever, such terminal dsclimer shaudonly be
limited o he "enlarged novely”of e nvention, not o any-
hinghat resuls fom obvious advances of he nventon.

‘Accordingly in the proposed system the following Fig. 10
woullresult when appying secret prir it againstan appi-
can, regarciess of whois he inventor.

1310 Agpyig Secat Prr At aganet et et bt
Common asinas

Disioaute

Aopicars1 AB.C

rvenior)

Aeplcant 1+ D

i)

Cameg  -patent

Soplcant1- Clamss  -Paten
i)
Seplcant - CamsED - Paion ———W
i)

It bo noled that tis approach again resuls ina compro-
mise betweon Japan, Europe, and he U S. It rovides anti-
colisionfeatures,terminalcisclaime featres, eguales appli-
cants and inventors, and proudes a logical and equilable
compromised system.

Conclusion

It therelore e thatusing the “enlarget novely” appraach
for applying seciet prior ar. bolh against olher appicans.
‘andincomection with the appicant himsel, here s provided
a new comprormise type of system thal provides a ogical
‘and equitable approachio the applicant, oher nventors and
the publi at arge. It also happens to provide a mid-way
pastion behween the eising approaches curentl employed
1 Japan, Europe, andthe United Stats.

Futhermore, it avoids the necossiy o “inkering” wih any
xising approach which may cause problems, andinsiead
‘comes up wilh a new overall approach. Ako, it avoids the
poliical probler of having any one counlry o region “con-
coding’ {0 the approach of the ather, butnstead creatos &
tollly new approach and consistent lagi foreach an ffec-
e comprormise postion
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Notes

T Intho cxamples thatfollow,“disciosuro A, B, means hat
hoapplcationclisclosesthose oo mertion bul docs ot
i them. “Claim 6 mesns that the sppcaion clims.
et B -Claim 5" means the applealon cima n
nventon iy dfrent han orion 8 diclosod. ‘Clams.
D" maars the appicalion combinos insonion B wih an
ather knoun idea sueh ha ths ambinaion 6D i an b
us varaon of B bu reqie combeing e feachng of B
i ot eferance.

2 The Jspanese iformalion s besnprosle by Shin Kato,
Japansa Paent Allorna, Parrer o PROSPEC PatantFi,
Tokyo Branch Offco, Japan.

3 In o USA oy the applicant i the inventor, ol an
Signee of the inerkor Because invenorehip e vary hom
i to'claim. the “invonive anity” of cach clam needs.
denifission i both 1 prr appicaton an he lte Al
ation for prorart purposes.

Tho later appiant’ werk s dono and fled wiltout know-

odgo ofthe sarterapplcant s work But i apicly omercing
tochnciogies, paralle mvaation paihs oo accur

In some respects this concept has boen suggestad nfor-
maly i the past_ Among those who had considaed Ui
Condopt n e past in addilon o ho authors o s paper
was Mike Partuisr of Cifford Chance. On betslf of the
IS at the Landan “Houndiabie’ of NGOS on Navermby
50 and 11, 2003, he advanced. in generaltems, o pro
posal boing formaly pesanicc! here i 1 paper. Ho alsc
‘ndorsad the noion ha under an “srisrped navely” con
o, or cialon purposes  frst e, ator pubished ap-
pication would fot bo combinable wih olher known or
unkcoun eferences His proposal s submied ol with
mspect 0 he applcation of acretprio art 1ot parties.
Haweret,in s paper i now axended to apply also itk
espectto an appicant.
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� 	Véase, por ejemplo, en relación con el primer proyecto de SPLT, el Artículo 9 del documento SCP/5/2 y la Regla 7 del documento SCP/5/3.


� 	Véase, en particular, el párrafo 88 del documento SCP/5/6.


� 	En los Anexos I y II del presente documento figuran los textos de dichos proyectos de disposiciones del SPLT.


� 	Véanse, por ejemplo, los párrafos 136 y 137 del documento SCP/6/9;  el párrafo 74 y siguientes del documento SCP/7/8;  los párrafos 173 a 175 del documento SCP/8/9;  el párrafo 173 del documento SCP/9/8;  y el párrafo 88 del documento SCP/10/11 Prov.2.


� 	Véanse los párrafos 173 y 174 del documento SCP/8/9.


� 	Véase el párrafo 173 del documento SCP/9/8.


� 	Véase el párrafo 89 del documento SCP/10/11 Prov.2.  Véase también el Capítulo VI.


� 	Véase el Anexo III.


� 	Salvo especificación en contrario, en el presente documento se aplicará la expresión “doble patentamiento” en el sentido de patentar la misma materia.  Ahora bien, debe tenerse presente que en algunos sistemas de patentes se utiliza esa expresión en relación con las invenciones que son diferentes sin dejar de ser evidentes una respecto de otra.


� 	En los Estados Unidos de América sólo pueden presentar solicitudes los propios inventores, por lo que el derecho a la patente deberá ser cedido por cada inventor a la empresa.


� 	El INPI puede aducir la falta de novedad para rechazar una solicitud de patente pero no la falta de actividad inventiva.


� 	Directrices de Examen, Capítulo II–3, 2.3.


� 	Directrices de Examen, Capítulo II–3, 2.4.3).


� 	Directrices de Examen, Capítulo II–3, 2.4 y 3.4.


� 	� HYPERLINK "http://www.fips.ru/ruptoen2/law/patent_law.htm" ��http://www.fips.ru/ruptoen2/law/patent_law.htm�.


� 	En el Artículo 21.6) de la Ley de Patentes se prevé que la Oficina de Patentes publicará los detalles específicos de las solicitudes una vez que haya expirado un plazo de 18 meses contados a partir de la fecha de presentación o anteriormente (cuando el solicitante efectúe la debida petición) y que cualquier persona tendrá derecho a conocer la solicitud tras la publicación.  Si se retira la solicitud o si se concede la patente solicitada antes de que expire un plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, no se publicará la información relativa a la solicitud.  En la segunda parte del Artículo 25 se estipula que se publicará información sobre la concesión de una patente y que cualquier persona tendrá derecho a conocer la solicitud después de dicha publicación.  En la publicación figurarán los datos bibliográficos básicos y las reivindicaciones.


� 	� HYPERLINK "http://www.fips.ru/npdoc/VEDOM/PR_is00.HTM" ��http://www.fips.ru/npdoc/VEDOM/PR_is00.HTM�.


� 	La característica relativa al propósito de la invención únicamente puede omitirse en las reivindicaciones relativas a los compuestos químicos.


� 	� HYPERLINK "http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidates_laws.pdf" ��http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidates_laws.pdf�.


� 	� HYPERLINK "http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidates_laws.pdf" ��http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidates_laws.pdf�.


� 	� HYPERLINK "http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html" ��http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html�.


� 	MPEP (Capítulo 706.02.1)2)).  En la explicación se afirma que el requisito de propiedad conjunta en el momento en que ha sido realizada la invención reivindicada tiene por fin impedir obtener la propiedad de materia una vez realizada la invención reivindicada con el fin de que no pueda formar parte del estado de la técnica aplicable a dicha invención.


� 	En el Capítulo 804 del MPEP figuran los detalles relativos a la prohibición del doble patentamiento.


� 	Por ejemplo, In re Schneller, 397 F.2d 350, 158 USPQ 210 (CCPA 1968) y In re Kaplan, 789 F.2d 1574, 229 USPQ 678 (Fed. Cir. 1986).


� 	Véase el Capítulo VI y el Anexo III.


� 	En determinados países, se aplica el mismo criterio de novedad tanto al estado de la técnica divulgado públicamente como a las solicitudes anteriores.  En otros países, no se considera de la misma manera la “identidad” existente entre la invención reivindicada y la divulgación del estado de la técnica en relación con el estado de la técnica disponible para el público y las solicitudes anteriores.  Esta cuestión será examinada en el Capítulo IX.


� 	Aún en este caso, en general se aplica la prohibición del doble patentamiento a la invención reivindicada en la solicitud anterior y a la reivindicada en la solicitud posterior.


� 	De hecho, si se presenta una solicitud fraccionaria o se reivindica la prioridad interna se seguirá gozando de los beneficios de la fecha de presentación/fecha de prioridad de la solicitud anterior, lo cual es más útil que presentar una solicitud posterior por separado.


� 	Cabe observar que ni el doble patentamiento ni la duración de la protección están contemplados en el proyecto actual de SPLT.
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. What is “Secret Prior Art"?

Secret prior at refers o palent applications that have boen
proviousyflec but subsequenty pubished wil respect 10
particuar appicalion hat s being examined Such secrelpriar
artpresents conceptual problems whe uilzng s prorar.
Onthe one hand, as s “secrel” and not avalable o1
public, i lfficult 10 iz a5 nformation thal was in the
publc domain, 5nce 0 006 could gel access o thalnfomna-
ion and o one, excop the nventorof the frst.flec appica:
tion,was aware ol .

At the same time, it cannol be tolal disregarded, since it
oo show thal someone oo had previously inverted thet
concept, described i, and satisfid the requirements of e
patent systom by sciosing i ateast (o o PatentOfficeina
patent appicaton. In a frstlo-ent system, i shows that
Someana el invented that nformaton,ateast o he exient
that they established a previous fing date. In a ist-o-fle
system, it shows that someone efse ha fled that invention
previously. Accordingly, he prior-fed application cannot be
‘otally ciegardec s a prior ar forhe lalorled applicaton.

Socte prirartcanthon b iz againet i s, 5.
il a5 against 0 applantncaian ocustances, which
i o county o Gounty. Agais e pares,  prserts
et conosecof by it Evenas agant e appican.
Howeve, i presentsan nccaton hat o of e mataral was.
proviously dscosedby o spplcant hms anconsiose
it fftalcisclosur for helater Subisson o thopubkc
Goman.

Tho tent o tlizaion of such secrt piorat has o positis-
ties.Oneis the"prior clam approach’, whion ony ulizes the
speciccaims of e frst patent application againsa atexled
applcation Thecsficul wih s approsch s ha tlakes many
years uni e clams ofhefis appication are uly knoun. s
esull it may dolay he posecuion of he second appiicaton,
since the second appicaton cannol move forward unl e
claims o the fist pant appcation have been defined.

The more widely acoepted approachis the “whole conlents
approach Inihiscase, the et el of hefirs patent appl-
callonis uilizec aspror a0 bo appled againstwhat s being
claimedinthe second applcation.

Il Current Systems Applying Secret Prior Art

At present, the U.S, Europe, and Japan each have cierent
‘approaches o Ullzing secret prior art s a elerence against
hicpartes, as woll as aganst e applcant el Eachof
‘hese approaches defines a workabio system hal has boen
ilized oryears, anct each approach presens aviabio possi-
iy that can bo the basis or  harmonizec system. Hovever,
achaofthese approaches also presents some conceplual con-
‘radictons and often docs not appearta b logcal o equtable:
0 applying such secretpror art. Each of theso approaches.
actualy s tuo pts. Oneis appling the secret prcr art aganst
thictpaties, andhe cther s apphing he secreprior rtaganst
the appicant imsaf. Each of hese vl ba analzed belcw.

A.Socrot Prior Ant Unized Against Thua Parios

 Euwpean Aproac
e European approach s 1o use the wholo contents of he
Secro prorart aginst a i party pencing appication. How-
oo, only izes the vihole conlents for sit novelly-de-
feating pLrposes. Such sirict navelly s sometimes roferred
o5 pholographic novely” Thus, fothe exent hal helater-
Hect appication ifers even sighly from wha is contaned in
the secret piorar, a patent wilssue o e second applcant
‘Consequenty, othe extent the second applcant laims some-
hing which s not crectywitin the secretpro art sclosure
ot might be obvious rom i, e wouid ko get apatent. This
can besi be described belowin Fig. 1.

FIG-1 - Europs sppyingSecrs Price At against s sgplcant

Discioaure
Aopicarst | ABC
seplcanz. | ClimaB  -NoPaten
soplcanz. | CameB -pant
soplcan2. | CamsBD  -Paint
[are——

“The Japanese system generally s simiar tothe European sys-
o in applying the whole contents of the secret priorar only
fornovely-defeating puposes againsta i parly appicant
whanfes lalo: Hawever, according o he Japanese Patent Of-
ice the whol conen,of thefrst appication s appiec ot
oy forwhat s “pholographically” presented, but also for -
formaton hat cne cou understand o grasp rom he diclo-
Suse orfrom he mallers which can be said o be substanlialy
disclosectin he socrt proxar - specfaly anyihing hatcan
‘ooderieclby considering the commen techical knowiedge in
hears atthe time of ling of he secret piorar.

Sueh commen techrical knavdedge in the arts s the mater
‘whichis apparent on the basis of arts well known o he per-
Son having ordinary il in e ait. Thus, in Japan the concept
of"novely"is broader than just “photographic novely” The
Siuationin Japanwod be as shownin Fig. 2 beiow.

Fa2- p——
mopiearst | ABC
seplcanz. | ClimaB  -NoPaten
soplcan2. | CameB'  -NoPaten
soplcanz. | CamsBD  -paint
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Howeve, i presentsan nccaton hat o of e mataral was.
proviously dscosedby o spplcant hms anconsiose
it fftalcisclosur for helater Subisson o thopubkc
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Tho tent o tlizaion of such secrt piorat has o positis-
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applcation Thecsficul wih s approsch s ha tlakes many
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since the second appicaton cannol move forward unl e
claims o the fist pant appcation have been defined.

The more widely acoepted approachis the “whole conlents
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callonis uilizec aspror a0 bo appled againstwhat s being
claimedinthe second applcation.
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At present, the U.S, Europe, and Japan each have cierent
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hicpartes, as woll as aganst e applcant el Eachof
‘hese approaches defines a workabio system hal has boen
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0 applying such secretpror art. Each of theso approaches.
actualy s tuo pts. Oneis appling the secret prcr art aganst
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the appicant imsaf. Each of hese vl ba analzed belcw.
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e European approach s 1o use the wholo contents of he
Secro prorart aginst a i party pencing appication. How-
oo, only izes the vihole conlents for sit novelly-de-
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o5 pholographic novely” Thus, fothe exent hal helater-
Hect appication ifers even sighly from wha is contaned in
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‘Consequenty, othe extent the second applcant laims some-
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oy forwhat s “pholographically” presented, but also for -
formaton hat cne cou understand o grasp rom he diclo-
Suse orfrom he mallers which can be said o be substanlialy
disclosectin he socrt proxar - specfaly anyihing hatcan
‘ooderieclby considering the commen techical knowiedge in
hears atthe time of ling of he secret piorar.

Sueh commen techrical knavdedge in the arts s the mater
‘whichis apparent on the basis of arts well known o he per-
Son having ordinary il in e ait. Thus, in Japan the concept
of"novely"is broader than just “photographic novely” The
Siuationin Japanwod be as shownin Fig. 2 beiow.
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