S

SCP/7/8 Prov. 2
ORIGINAL: Inglés

O IVI I I FECHA: 18 de septiembre de 2002

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

COMITE PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

Séptima sesién
Ginebra, 6 a 10 de mayo de 2002

PROYECTO DE INFORME

preparado por la Secretaria

INTRODUCCION

1. El Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (en adelante denominado “el
Comité” o “el SCP”) celebré su séptima sesion en Ginebra6 @tlL0 demayo de2002.

2.  Estuvieron represeados en la reunion los siguientes Estados miembros de la OMPI y/o
de la Unién de Paris: Alemania, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bangladesh,
Belarus, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canada, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Croacia, Cuba,
Diamarca, Egipto, ElSalvador, Eslovaquia, Eslovenia, Espafia, Estados Unidos de América,
Estonia, Etiopia, Federacion de Rusia, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Guinea,
Hungria, India, Indonesia, Irlanda, Japon, Jordania, Kenys Republica Yugosha de
Macedonia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Marruecos, México,
Nepal, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Paises Bajos, Pakistan, Peru, Polonia, Portugal,
ReinoUnido, Republica Checa, Republica de Corea, Republica de Moldova, Republ
Democrética Popular Lao, Republica Dominicana, Rumania, Singapuaisa, Sudan,

Suecia, Suiza, Tailandia, Togo, Trinidad y Tabago, Tunez, UzbekistaniNgiat Yugoslavia

y Zimbabwe(77).

3. Participaron en la reunion en calidad de olador, Representantes de la Comisién
Europea (CE), la Oficina Eurasiatica de Patentes (OEAP), la Oficina Europea de
PatentegOEP) y la Organizacion Mundial del Comercio (OMC) (4).
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4.  Participaron en la reunion en calidad de observador Repesgentde las siguientes
organizaciones no gubernamentales: Asociacion Alemana para la Propiedad Industrial y el
Derecho de Autor (GRUR), Asociacion Asiatica de Expertos Juridicos en Patentes (APAA),
Asociacion de Abogados Estadounidenses (ABA), Asociag@Rropiedad Intelectual del
Pacifico (PIPA), Asociacion de Titulares de Propiedad Intelectual (IPO), Asociacion
Estadounidense del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA), Asociacion Internacional
para la Proteccion de la Propiedad Industrial (AIPRHociacion Japonesa de Abogados de
Patentes (JPAA), Cadmara Federal de Abogados de Patentes (FCPA), Centro de Estudios
Internacionales de la Propiedad Industrial (CEIPI), Centro de Intercambios y Cooperacion
para América Latina (CICAL)Chartered Institug of Patent Agent&CIPA), Comité de

Institutos Nacionales de Agentes de Patentes (CNIPA), Confederacion de la Industria de la
India (CII), Federacion Internacional de Abogados de Propiedad Intelectual (FICPI), Grupo
de Documentacion sobre Patentes (PO@gtituto de Agentes Acreditados ante la Oficina
Europea de Patentes (EPI), Instituto de Propiedad Intelectual del Canada (IPIC), Instituto Max
Planck para el Derecho Extranjero e Internacional sobre Patentes, Derecho de Autor y
Competencia (MP1), Organizadn de Industrias de Biotecnologia (BIO), Sociedad
Internacional de Propiedad Intelectual (IIPS), y Union de Profesionales Europeos en
Propiedad Industrial (UPEPI) (22).

5. Lalista de participantes figura en el Anexo del presente informe.

6. Los debates se basaron en los siguientes documentos preparados por la Oficina
Internacional: “Proyecto de orden del dia revisado” (SCP/7/1 Rev.), “Acreditacién de una
organizacién intergubernamental” (SCP/7/2), “Proyecto de Tratado sobre ehidere
Sustantivo de Patentes” (SCP/7/3), “Proyecto de Reglamento y proyecto de Directrices
Practicas del Proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes” (SCP/7/4),
“Notas” (SCP/7/5), y “Exigencias respecto de la relacion de las reivindicaccomels
divulgacion” (SCP/7/6).

7. La Secretaria tomd nota de las intervenciones realizadas y las grabé en cinta magnética.
En el presente informe se resumen los debates sin reflejar todas las observaciones realizadas.

DEBATE GENERAL

Puntol del orden del dia: Apertura de la sesién

8.  El Sr.Francis Gurry, Subdirector General, abri6 la sesién en nombre del Director
General, y dio la bienvenida a los participantes. La sesion fue presidida poDelv&r.
Herald (Australia). El Seretario del Comité Permanente fue el Bhilippe Baechtold
(OMPI).

Punto2 del orden del dia: Aprobacién del orden del dia

9. El proyecto de orden del dia revisado (documento SCHR@&¥1) se aprobd en la forma
propuesta.
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Punto3 del orcen del dia: Acreditacidon de una organizacion intergubernamental

10. EIlI Comité aprobo la acreditacion del Centro del Sur en calidad de obsemboc
(documento SCP/7/2).

Punto4 del orden del dia: Aprobacion del proyecto de informe deXisssesion

11. La Oficina Internacional indic6 que en el documento SCP/6/9 Prov.2 se habian tenido
en cuenta los comentarios remitidos por los miembros del Comité sobre el documento
SCP/6/9 Prov., y propuso que se suprimiera el texto que figueatre corchetes en la linga

del parrafol44 y en las linea3 y 4 del parrafal 73; dicha propuesta fue aceptada por el
Comité.

12. La Oficina Internacional tomd nota de la solicitud de la Delegacion de Francia de que la
version en francés timforme se pusiera a disposicién con mayor antelacion en el futuro con
miras a contar con mas tiempo para examinar el documento.

13. Por lo que respecta al parraf87 del documento SCP/6/9 Prov.2, la Delegacion de la
Republica Dominicana dijque no habia formulado la propuesta de incluir programas de
computadora, métodos comerciales y reglas para juegos. Pidié también que se efectuaran
modificaciones en el texto del parra?64 con miras a reflejar mejor su intervencion. La
Delegacion de lo&stados Unidos de América pidi6 a la Oficina Internacional que comparara
las correcciones solicitadas con las cintas grabadas.

14. EI Comité aprobd el proyecto de informe de su sexta sesion, con sujecion a los
cambios a los que se habia hechierencia en los péarrafdsl y13, y el informe final
paso a figurar en el documento SCP/6/9.

Punto5 del orden del dia: Proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes y
proyecto de Reglamento del Tratado sobre el Derecho Sustantivo déeBaten

15. El Presidente pidio al Comité que se centrara en los aspectos conceptuales de las
cuestiones asi como en la repercusion de los cambios de proyectos anteriores antes que en
cuestiones de redaccion. La Oficina Internacional tomé nota riesvabservaciones y
propuestas sobre cuestiones concretas de redaccion a fin de tenerlas en cuenta en la
preparacion de los proyectos revisados.

Proyecto de Articuld: Expresiones abreviadas

Puntosi) a vii)

16. No se formularon comentari@®bre esos puntos.

Puntoviii)

17. La Oficina Internacional explicé que el texto estaba basado en una propuesta formulada
por la Delegacién del Canadé en la anterior sesion y que el nuevoigustohabia afiadido a

fin de abarcar solicitudeswsionales, solicitudes de continuacién en parte y solicitudes de
continuacion.
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18. La Delegacion de Alemania expreso reservas en cuanto a las palabras que figuraban en
paréntesis “(“fecha de prioridad”)”, por considerar que podian asemejarseaefinicion.

La Delegacion de los Estados Unidos de América afiadié que también le preocupaban las
palabras entre paréntesis, “fecha de prioridad”, y sugirié que se suprimieran.

19. La Delegacion de Australia se pronuncio en favor de la dgbnide “fecha de
reivindicacién” y manifestd su preferencia por el segundo texto que figuraba entre corchetes.
La Delegacion de los Estados Unidos de Ameérica se inclind también por incluir la definicion
de “fecha de reivindicacion” pero dijo que reseraa posicion en cuanto al hecho de

permitir varias fechas de reivindicacion respecto de una reivindicacion.

20. El Representante del MPI opin6 que la disposicion vigente confundia mas que aclaraba
y que el Convenio de Paris y el Tratado de Coap®n en materia de Patentes (PCT)

contenian ya disposiciones suficientes en materia de prioridad. La Delegacion de Dinamarca
se sumo al Representante del MPI y dijo que la practica de un gran nimero de oficinas
correspondia a las situaciones contemaatala definicion de “fecha de reivindicacion”. La
Delegacion de Suecia dijo que no veia la necesidad de elaborar una nueva definicion. La
Delegacion de Chile consideraba que la expresion “fecha de reivindicacion” era fuente de
confusiéon. La Delegaciéde Alemania se pregunto si no seria necesario mantener la
definicién de “fecha de presentacion”. El Presidente subray6 que el concepto de “fecha de
reivindicacién” habia sido objeto de examen detenido en la sesion anterior. Todo apuntaba a
que, en la pctica, numerosas oficinas utilizaban el concepto de “fecha de reivindicacion”.

En cuanto a la cuestién de prioridad en virtud del Convenio de Paris, el Presidente dijo que el
SPLT no se ocupaba de lo que contemplaba el Convenio de Paris y que el calecdptina

de prioridad” estaba definido en el PCT en relacidén con las formalidades mientras que el
concepto de “fecha de reivindicacién” que figuraba en el proyecto de SPLT guardaba relacion
con cuestiones sustantivas.

21. El Representante de @EP propuso que se sustituyeran las palabras “de conformidad
con la legislacion aplicable”, que figuraba en la tercera linea, por las palabras “de
conformidad con el Convenio de Paris”. La Delegacién del Reino Unido respaldé la opinion
de la Delegacionel Alemania, que se habia inclinado por mantener la expresion “la
legislacién aplicable”, y dijo que consideraba que no era apropiado hacer referencia al
Convenio de Paris pues dicho instrumento no abarcaba prioridades internas.

Puntoix)

22. LaDelegacion de Australia, respaldada por la Delegacion de los Estados Unidos de
América, sefialé que en el texto actual no se daba cabida a las solicitudes divisionales, que a
su vez se derivaban de solicitudes divisionales y en las que se reivindicaba orés d

prioridad, cuando la materia no figurara en toda la serie de solicitudes divisionales.

23. Haciendo un resumen del debate sobre los punidy ix), el Presidente considerd que

era evidente que el puntdii) habia sido objeto de ciertapoyo mientras que varias

delegaciones habian expresado reservas o no veian la necesidad de dicho punto. La propuesta
de sustituir las palabras “la legislacion aplicable” por las palabras “el Convenio de Paris” no
recibio apoyo. Era necesario perfeccioabpuntoix) en lo que respecta a las fechas de
reivindicacion de las solicitudes divisionales.
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Puntosx) a xix)
24. No se formularon comentarios sobre esos puntos.
Proyecto de Regla: Expresiones abreviadas

25. La Oficina Interracional subray6 que, habida cuenta de la enmienda realizada en
relacion con el proyecto de Articuldl.4), era necesario trasladar el contenido basico del
proyecto de Regla.1)c)i) al proyecto de Articulé. No se llevo a cabo un debate de fondo
sobre em regla.

Proyecto de Articul@: Principios generales

26. La Delegacion de Alemania, respaldada por la Delegacion de Kenya, que consideraba
gue esa disposicion no reflejaba principios generales, propuso que se incluyera una
disposicion similaal Articulo 2.1) del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT). La
Delegacion de los Estados Unidos de América hizo suya la propuesta formulada por la
Delegacion de Alemania en el sentido de que lo que estaba sobre el tapete eran las
formalidades.

27. La Delegacion del Brasil, respaldada por las Delegaciones de Chile, Colombia, Egipto,
la Republica Dominicanay el Peru, propuso que se incluyera un nuevo payexicel que se
dijera lo siguiente:

“3) Nada de lo dispuesto en el presente Tadata Reglamento limitara la
libertad de las Partes Contratantes para proteger la salud publica, la nutricién y el medio
ambiente o para tomar las medidas que consideren oportunas en aras del interés publico
en sectores de importancia crucial para su deBarsocioeconémico, cientifico y
tecnolégico.”

28. La Delegacion de la Republica Dominicana, haciendo uso de la palabra en nombre de
las Delegaciones de Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Peru, Venezuela
y Su propio pais, profmo que la frase “o aplicar las obligaciones internacionales, incluidas las
relativas a la proteccion de los recursos genéticos, la diversidad bioldgica, los conocimientos
tradicionales y el medio ambiente” se introdujera al final del par2afpque se emendara el

titulo de dicho parrafo a fin de que pasara a llamarse “Excepciones”. La Delegacion propuso
también que se complementaran las notas explicativas en relacién con el garraga

propuesta conjunta fue respaldada por las delegaciones dé| Bgagto y Marruecos. La
Delegacion de la Republica Dominicana dijo que era consciente de que esa cuestion no seria
resuelta durante la sesidn y propuso que esas propuestas se incluyeran entre corchetes en el
proyecto de Tratado para un examen ulterior.

29. Las Delegaciones de Alemania, Irlanda, el Japén y los Estados Unidos de América, y el
Representante de la BIO se opusieron de forma rotunda a las dos propuestas anteriormente
mencionadas, por las siguientes razones: el objetivo del SPL8stablecer practicas

Optimas y armonizar en profundidad los requisitos sustantivos; el SPLT no era el medio
adecuado para resolver cuestiones relativas a la interpretacion de otros tratados
internacionales, cuestiones que tampoco debian incidir solmetaretacion del propio

SPLT; las cuestiones relativas a la declaracion de la Conferencia Ministerial de la OMC en
Doha tenian que ver con el uso de los derechos de patente tras la concesion, y no con la
patentabilidad de las invenciones reivindicadée walidez de las patentes; las cuestiones
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propuestas eran ajenas al Derecho de patentes. La Delegacion de los Estados Unidos de
América y el Representante de la BIO afirmaron que el Comité Intergubernamental de la
OMPI sobre Propiedad Intelectual y Resos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y
Folclore era el 6rgano adecuado para examinar las cuestiones propuestas.

30. Enrespuesta a una pregunta planteada por la Delegacion del Sudan en relacion con el
significado de las palabras “cualquiaedida” que figuraba en el parra2), la Oficina
Internacional explicé que en el Articudbdel PLT figuraba una disposicién similar y que, en
general, esos términos debian interpretarse en el contexto del tratado en los que fueran
utilizados.

31. El Presidente resumié los debates sobre el proyecto de Ar€aldda manera

siguiente: nueve delegaciones habian formulado una propuesta conjunta para enmendar el
parrafo2), propuesta que habia sido respaldada por varias delegaciones. Unaidelega
respaldada por varias delegaciones, habia propuesto la inclusiéon de un nuevo3)arcafa
delegacién habia propuesto que dichas propuestas se incluyeran entre corchetes en el proyecto
de Tratado para su examen ulterior. Ahora bien, varias dalagzs no habian apoyado

dichas propuestas y habian puesto en tela de juicio la pertinencia de las mismas para el SPLT.
En relacidn con el parrafb) se habian planteado otras cuestiones, por ejemplo, la inclusion

de una disposicién similar al Articu1) del PLT. En relacion con el parraf), una

delegacion habia solicitado que se aclararan las palabras “cualquier medida”.

Proyecto de Articul®: Solicitudes y patentes a las que se aplica el Tratado

32. Tras la propuesta de la Delegaciémldanda de incluir disposiciones transitorias, la
Oficina Internacional explicd que esa cuestion se trataria en las disposiciones administrativas
y clausulas finales. La Delegacion de Suecia dijo que era necesario aclarar mas las palabras
“se hayan premntado en la Oficina de una Parte Contratante o para ésta”, del pRyijafo

como se habia expuesto en relacion con el ArtiGuk).

33. El Presidente resumi6 los debates sobre el proyecto de ArBaldstacando que ese
Articulo habia sido gjeto de aceptacion general y que era necesario examinar el proyecto de
Articulo teniendo en cuenta los comentarios formulados.

Proyecto de Regl8: Excepciones en virtud del Articui?2)

34. El Representante del CEIPI subrayo que el efectidicw de las palabras que figuraban
entre corchetes, a saber, “salvo en lo relativo al Arti@R)” era el de una “excepcion a una
excepcion”. A ese respecto sefiald que, si se mantenian esas palabras, una solicitud
internacional anterior tendria un “ete en el estado de la técnica” en todas las oficinas
designadas, independientemente de que la solicitud internacional entrara en la fase nacional
ante la oficina designada en cuestion. Expresandose a titulo personal, dijo que consideraba
que era necesarimantener esas palabras para que surtiera efecto el Arliti8pdel PCT,

en el que se estipulaba que cualquier solicitud internacional surtiria los efectos de una
presentacion nacional regular en cada Estado designado desde la fecha de presentacién
internacional, aunque dijo que era consciente de que varios Estados Contratantes del PCT
consideraban que el ArticuRy.5) del PCT permitia que se excluyera dicho “efecto en el
estado de la técnica” cuando la solicitud internacional anterior no entrardaselaacional

en el Estado Contratante en cuestion. El hecho de que el p8rdafioArticuloll del PCT
comenzara con las palabras “Sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 64.4)” suponia,
habida cuenta de que el Articubd.4) del PCT permitia coamplar una excepcién al “efecto
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en el estado de la técnica” de las solicitudes internacionales, que ese “efecto en el estado de la
técnica” ya estaba contemplado en el Articuio3) del PCT y que no se permitia ninguna
otra excepcion en el PCT ademas debntemplada en el Articulo 64.4) del PCT.

35. La Delegacion de los Estados Unidos de América se pronuncio también en favor de
conservar las palabras que figuraban entre corchetes en aras de formular practicas 6ptimas y
de lograr la mayor armopacion posible con miras a facilitar el futuro reconocimiento mutuo

y la distribucion de tareas. Ahora bien, las Delegaciones del Brasil, China, Francia, la
Republica de Corea y la Federacion de Rusia y los Representantes de la OEP y de la FICPI
opinaronque era necesario suprimir las palabras “salvo en lo relativo al Art&2) a fin de

gue el efecto en el estado de la técnica se aplicara solo a las solicitudes internacionales
anteriores gque entraran en la fase nacional en el Estado Contratantsgdncue

36. El Presidente dijo que el puni) quedaba pendiente para un examen ulterior.

37. El Presidente resumié los debates sobre el proyecto de Relglda manera siguiente:
aungue la mayoria de las delegaciones se habia priawcionen favor de suprimir la frase

“salvo en lo relativo al Articuld@.2)”, dado que ese punto guardaba relacion con una cuestion
de importancia, las palabras en cuestion se dejarian entre corchetes para examen futuro junto
con el proyecto de Articul8.

Proyecto de Articul@d: Derecho a una patente

38. La Delegacion de los Estados Unidos de América dijo que, habida cuenta del proyecto
de Articulo13, en el que se estipulaba que el incumplimiento de los requisitos contemplados
en el proyecto dérticulo 4 justificaba la denegacion de una solicitud, era necesario aclarar
que el parrafd) incluia una prohibicién relativa a los casos de derivacion impropia o de robo
de una invencion.

39. Ademas, la Delegacion de los Estados Unidos de Acagrespaldada por las

Delegaciones de Alemania, Japén, Noruega y Paises Bajos, propuso que se suprimiera el
parrafo2)b) pues en él se trataba la cuestion de la eleccion del Derecho aplicable.

Subrayando la dificultad de lograr la armonizacién en latreb al derecho a una patente, la
Delegacion de la Federacion de Rusia dijo que el proyecto de Ardodédbia suprimirse en

su totalidad o formularse de forma diferente para que, cuando una persona recibiera el
derecho a una patente en virtud de laséagion del pais en el que se hubiera creado la

invencion, otros paises tuvieran que reconocer el derecho de esa persona a la patente en virtud
de sus respectivas legislaciones aplicables. La Delegacion de China destaco también la
dificultad que planteabla armonizacion en ese &mbito. En respuesta a una pregunta

planteada por la Delegacién del Japon, el Presidente explicé que el “derecho a una patente” se
aplicaba tanto a la etapa previa a la concesion como a la etapa posterior a la concesion.

40. La Delegacion de Espafia sefiald que era necesario sustituir las palabras “sobre la
patente” que figuraban en la version en espafiol por las palabras “a obtener la patente”. Por lo
que respecta al parra8), la Delegacién de México dijo que en la disjpd®n debia indicarse
claramente que era necesario que cada uno de los inventores estuviera de acuerdo en cuanto al
derecho a una patente.

41. El Presidente resumié los debates sobre el proyecto de Ardaafionando que,
aungue en principio esdisposicion habia sido objeto de apoyo general, la mayoria de las
delegaciones habia manifestado la voluntad de suprimir el p&)afeor no guardar
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relacion con el Derecho sustantivo de patentes. Ahora bien, dos delegaciones habian
propuesto que ssuprimiera el proyecto de Articulben su totalidad, y una delegacién habia
propuesto que se incluyera en el parrafain texto especifico sobre la derivacion impropia.

Proyecto de Articul®: Solicitud

42. EIlRepresentante de la OEP, respald por la Delegacion de Francia, propuso que se
sustituyera el puntiv) del parrafol) por la frase “todo dibujo al que se haga referencia en la
descripcion o en las reivindicaciones”. Ahora bien, la Delegacion de los Estados Unidos de
América, respaldda por la Delegacion de Chile y por los Representantes de la ABA y la
AIPLA, se inclino por el texto en la forma propuesta por la Oficina Internacional, por
considerar que la indicacion o no indicacion de una referencia a los dibujos en la descripcion
no @a pertinente a la hora de determinar si esos dibujos eran necesarios para la comprension
de la invencion reivindicada. El Presidente subray6 que en el pdryafadia zanjarse la

cuestion indicando los objetivos de cada parte de una solicitud.

43. La Delegacion de Alemania dijo que no estaba conforme con las palabras “y el
Reglamento”, que figuraba en el parr&p y que podian entrafiar que el Tratado se viera
invalidado por el Reglamento. Por lo que respecta al pa@péb Representante die OEP,
respaldado por las Delegaciones de Espafia y Francia, dijo que el resumen sélo debia tener
fines informativos.

44. El Presidente resumié el debate que habia tenido lugar en torno al proyecto de
Articulo 5 en la manera siguiente: habiékdb un consenso general respecto de esta
disposicion. Varias delegaciones habian sugerido cambios en la redaccion delParjafo
relativo a los dibujos. En relacion con el parr&p la mayoria de las delegaciones habia
opinado que el resumen solelala tener fines informativos.

Proyecto de Regld: Requisitos adicionales relativos al contenido y orden de la

descripcion en virtud del Articulb.2)
45. El Representante de la OEP dijo que era necesario conservar las palabras “tecnologicos”
que figuraba en el puntpy “técnico” que figuraba en el puntd) del parrafol). La
Delegacion del Reino Unido dijo que habia tomado nota con preocupacion de los requisitos
obligatorios que se exponian en detalle en esa regla por cuanto el objetilaofantal de la
descripcion debia ser exponer claramente la finalidad prevista de la invenciéon. Desde el
punto de vista de la Delegacion, el proyecto de regla suponia una carga innecesaria para los
solicitantes y sélo debia estipular requisitos maximos.

46. EIl Representante de la OEP sefialé que la supresién propuesta de las palabras “de
preferencia” en el puntid) del parrafol) introducia en el Tratado el concepto de “actuacion
dolosa ante la oficina de patentes”, es decir, que si el solieitanfa conocimiento de un
documento que reflejara la técnica anterior pero no lo citaba, ello constituiria un motivo para
rechazar la solicitud o revocar la patente en virtud de los actuales proyectos de A@&ulos

y 14, alo que se oponia. La Delegatide los Estados Unidos de América subrayo que en la
Nota2.01 se exponian cuestiones en relacion con las actuaciones dolosas y propuso que se
mantuvieran las palabras “de preferencia” puesto que si se exigia la divulgacion de la técnica
anterior en la decripcion, ésta resultaria innecesariamente larga y confusa. En ese contexto,
la Delegacion se remitid a su sistema de cita de documentos en cuya virtud se exigia que los
solicitantes divulgaran los documentos del estado anterior de la técnica. La@@hedgl

Japdn se pronuncio en favor de suprimir las palabras “de preferencia” por considerar que se
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facilitaria asi el examen. La Delegacion presento su nuevo sistema que seria compatible con
esta disposicion y observo que la ausencia de una divulgaoiecta de los documentos que
reflejen la técnica anterior no constituiria un motivo de revocacion de la patente en el marco
del sistema.

47. Por lo que respecta al punid del parrafol) en relacion con el parraf), la

Delegacion de los Eados Unidos de América se pregunto en qué medida imponia dicha regla
la obligacion de describir la invencion mediante un enfoque probkshecion. En respuesta

a la explicacion dada por la Oficina Internacional en el sentido de que las oficinas &enian |
facultad de pedir a los solicitantes que describieran la invencién como se estipulaba en el
parrafol)iii), pero eran libres de aceptar o debian aceptar en determinados casos una
presentacion diferente de la invencion a la luz del pa2afta misma D&gacion dijo que el
parrafo2) debia ser la regla general y que el parrBio) debia ser la excepcion a la regla.

Ese punto de vista fue respaldado por los Representantes de la ABA, la AIPLA y la BIO, que
dijeron a su vez que, aunque una mayoria dieisades contuviera elementos del problemay

de la solucion, el enfoque problersalucion no era el medio adecuado para presentar la
invencion en determinados casos y que debia adoptarse un enfoque tan amplio e inclusivo
como fuera posible en vez de oldital solicitante a adoptar ese enfoque. La Delegacion de
Francia, respaldada por el Representante de la OEP, dijo que, en aras de la claridad y de la
seguridad juridica era necesario mantener el enfoque protdelmeon como regla general.

La Delegacid de la Federacion de Rusia, respaldada por el Representante de la OEAP,
apunt6 a la necesidad de que en el partaii)) se expusiera que esa era la forma preferible

de describir la invencion. La Oficina Internacional sefialé que el objetivo era fatalitarea

a los solicitantes pero que si no habia ninguna norma aceptada por todas las oficinas, no cabia
contemplar una armonizacion para los solicitantes. La Delegacién de Alemania propuso que
el parrafo2) se considerara la regla general y que elgfart)iii) se considerara una solucion
preferible. La Delegacion de Irlanda propuso que se afiadieran las palabras “salvo que, habida
cuenta de la naturaleza de la invencion reivindicada, un medio diferente permita una
comprension mejor de la invencidnviidicada” al final del parrafd)iii). El Representante

del CIPA dijo que esa regla imponia demasiadas obligaciones en relacién con cuestiones que
no eran verdaderamente importantes y que el Reglamento debia abarcar partes obligatorias
mientras que lasidectrices practicas debian exponer qué practicas debian seguirse de
preferencia.

48. El Presidente resumié los debates de la manera siguiente: ademas de algunas
propuestas de redaccion, en los debates se habia puesto en evidencia la negesidad d
establecer disposiciones que permitieran un equilibrio entre la flexibilidad necesaria para que
los usuarios elaboraran la descripcién por un lado y el apoyo necesario para el funcionamiento
eficaz de las oficinas, por otro. Habida cuenta de los difesgpuntos de vista expresados, la
dificultad residia ahora en conciliar diferencias. Ademas, era necesario determinar si lo
estipulado en esa regla constituia un motivo de invalidacién o revocacién de una patente.

Proyecto de Regla: Requisitos adicioales relativos a las reivindicaciones en virtud del
Articulo5.2)

49. Enrespuesta a la propuesta de la Delegacion de los Estados Unidos de América de
suprimir el parrafdl) habida cuenta de su caracter formal, la Oficina Internacional explico
gue esa disposicion se habia incluido porque se apartaba de laGRegledel PCT.
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50. El Representante de la OEP, respaldado por las Delegaciones de los Estados Unidos de
América y la Federacion de Rusia, propuso que se suprimiera la palébnécds” que

figuraba en los parrafd®) y 3)i). A esa propuesta se opuso la Delegacion de Colombia, que
deseaba, en la medida de lo posible, que se conservara esa palabra. La Delegacién de Francia
propuso que se suprimiera la segunda parte del p&jafaes no veia la necesidad de

establecer una diferencia entre la palabra “caracteristicas” y la palabra “limitaciones”. La
Delegacion de los Estados Unidos de América se inclino por el texto del pajrafola

forma propuesta y dijo que la explicaciéantenida en la NotR5.03 sobre las palabras
“caracteristicas” y “limitaciones” podia utilizarse para establecer de alguna manera una
disposicion de definicién de esas palabras. La Delegacién de la Federacion de Rusia dijo que
preferia las palabras “eleentos o etapas” pero respaldé el enfoque expuesto por la
Delegacion de los Estados Unidos de América. La Delegacion de Alemania dijo que estaba
de acuerdo con la Delegacion de Francia en cuanto a la redaccion del gayaétero la

reserva que habexpresado en la anterior sesién del Comité.

51. La Delegacion del Japén pidié que se aclararan las razones de haber incluido en el
parrafo4)c) una referencia a los dibujos en las reivindicaciones, mientras que el pBivafo
prohibia la inclushn de los dibujos como tales en las reivindicaciones. La Delegacion de
Australia opino que los dibujos no debian quedar excluidos de las reivindicaciones como se
estipulaba en el parrafpb). La Delegacion de los Estados Unidos de América dijo que no
debian permitirse los dibujos en las reivindicaciones. Desde su punto de vista, habia una
diferencia entre dibujos y gréaficos puesto que esos ultimos constituian Gnicamente una
representacion pictérica de un cuadro mientras que los dibujos podian seratknzasplios
para definir los limites de la reivindicacién. Por lo que respecta al patjajola Delegacion
de Irlanda se preguntd si la palabra “limitacion” era adecuada en ese contexto, y la
Delegacion de Alemania pidio que se estableciera un vireyticito entre ese apartado y el
proyecto de Regld2.3). Tras una pregunta formulada por la Delegacion de los Estados
Unidos de América sobre la propuesta de supresion del apaftaldoOficina Internacional
explicé que se habia considerado que lastiones que se abordaban en ese apartado se
habian tomado del PCT y se habian incorporado en el proyecto de ABi&)lo

52. El Presidente resumié los debates de la manera siguiente: el Comité habia convenido en
la necesidad de suprimir lalaéra “técnicas” que figuraba en los parra)sy 3)i). En

cuanto a las palabras “caracteristicas” y “limitaciones”, la Oficina Internacional debia
examinar el uso de dichas palabras a la luz de la explicacién dada en IRBIO&a La

propuesta de peritir que se incluyeran dibujos en las reivindicaciones apenas habia recibido
apoyo.

Proyecto de Articul®: Unidad de la invencion
Proyecto de Reglé: Detalles relativos a la exigencia de unidad de la invencion en virtud del
Articulo 6

53. Nose llevo a cabo debate alguno sobre esas disposiciones por considerar que el fondo
de las mismas ya estaba siendo objeto de estudio por el Grupo de Trabajo sobre
Divulgaciones de Invenciones Mdltiples y Solicitudes Complejas (véanse los p&€&¥os

y 210del presente documento).
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Proyecto de Articulo 7: Observaciones, modificaciones o correcciones de la solicitud
Proyecto de Regla 7: Plazo en virtud del Articulo 7

Proyecto de Articulo 7.1) y 2) y proyecto de Regla 7

54. La Delegacion de Austlia, respaldada por la Delegacion de los Estados Unidos de
América y por los Representantes de la AIPLA, la AIPPI1y la PIPA, propuso que se ampliara
el proyecto de Articul@, realizandose las modificaciones necesarias, para abarcar también
las enmienday correcciones de patentes velando al mismo tiempo, por ejemplo, por no
ampliar el alcance de las reivindicaciones de las patentes. Las Delegaciones de Alemania,
China, y la Federacion de Rusia no estaban a favor de ampliar el proyecto de Aftpark
abarcar correcciones y enmiendas posteriores a la concesion habida cuenta de la naturaleza
diferente de las solicitudes de patentes y las patentes. La Delegacion de Chile y el
Representante de la OEAP dijeron que so6lo apoyarian la inclusiéon de dispesieio

relacion con esas enmiendas y correcciones si dichas disposiciones se limitaban a errores
claros. La Delegacion d@rasildijo que, una vez otorgada la patente, no debia darse la
posibilidad de ampliar las reivindicaciones. La Delegacion de Ghypn@aba que todo error
cometido por la Oficina debia poder corregirse incluso después de la concesion de la patente.
La Delegacion de Suiza reservo su posicion sobre esa cuestion.

55. La Delegacioén de los Estados Unidos de América dijo quédasdtdavor de incluir el
parrafol)b), que suponia solo el control, en los paises que contaban con una practica liberal
de continuacién, de la continuacion de las solicitudes sin enmiendas apropiadas en respuesta a
una notificacion de la Oficina. La Delagion de Australia, respaldada por la Delegacién de
Alemania, propuso que se sustituyeran las palabras “del mismo requisito” por las palabras
“del mismo error o irregularidad” y que se sustituyeran las palabras “se haya cumplido” por
las palabras “se hayamorregido”. Los Representantes del CIPA y del EPI, respaldados por la
Delegacion de la Federacion de Rusia y por los Representantes de la AIPPI y la BIO, opind
que era necesario suprimir la referencia a las solicitudes divisionales en el dabafo

mientras que la Delegacion de los Estados Unidos de América propuso que esos puntos se
reflejaran en las Notas.

56. Enrespuesta al Representante de la OEP, que pidid que se aclarara si las oficinas de las
Partes Contratantes tenian la facultadftecer oportunidades adicionales para realizar
enmiendas mediante una notificacion informal (por ejemplo, mediante llamadas telefonicas
por parte de los examinadores), el Presidente apunté a la posible necesidad de hacer que el
parrafol)a) estuviera maadaptado al usuario al ofrecer oportunidades adicionales.

57. La Delegacion de Singapur, cuya Oficina no contaba con examinadores encargados del
examen sustantivo, y que daba por validos los informes de busqueda y los informes de
examen preparad@or otras Oficinas, se manifesté preocupada por la segunda parte del
parrafo2), en la que se estipulaban los requisitos relativos a las Partes Contratantes y entre los
cuales figuraban examenes sustantivos. La Delegacion de Suiza se manifesté a su vez
preocupada por la aplicacion de esa parte en lo que respecta a su Oficina, pues en ella no se
llevaba a cabo un examen total de la solicitud sino que examinaba si las enmiendas incluian
nuevas materias, por lo que propuso la supresion de toda referancexamen sustantivo en

el parrafo2).

58. Haciendo referencia a la Nota04, la Delegacion de los Estados Unidos de América,
respaldada por la Delegacidén de Nueva Zelandia, dijo que la frase “hasta el momento en que
la solicitud cumpla todas $acondiciones para la concesion” que figuraba en el paRgaho



SCP/7/8 Prov. 2
paginal2

debia vincularse al momento de la publicacion sino a la notificacion de autorizacion. En
respuesta a la Delegacion de Alemania, el Presidente subrayo6 que las Partes Contratantes
tenian la &cultad de ofrecer plazos mas largos que los estipulados en el g&rsafie la
disposicion debia ser reformulada con miras a exponer de forma explicita esa posibilidad. La
Delegacion del Canada propuso que el parRafguedara supeditado al Reglanterdn el que

se estipularian los tipos de enmiendas y el alcance de las mismas. La Delegacién del Sudan
dijo que estaba de acuerdo con el texto que figuraba en el p&jrafola forma propuesta en

el documento SCP/7/3.

59. La Delegacion de loEstados Unidos de América dijo que el proyecto de ArtiGuhm

debia abarcar las solicitudes provisionales de la indole que ya se contemplaba en la
legislacién nacional o debia darles cabida. El Presidente destaco que en la legislaciéon
australiana se etemplaban también las solicitudes provisionales y que los requisitos

relativos a dichas solicitudes eran bastante reducidos en comparacion con los aplicables a las
solicitudes normales.

60. El Presidente resumio los debates sobre el proyechatileulo 7.1) y2) y sobre el

proyecto de Regld@ de la manera siguiente: aunque en general se habia convenido en que era
necesario conservar de una forma u otra el palt#thy, se habia considerado necesario

revisar la redaccién de dicho parrafo en doamsu aplicacion a las solicitudes divisionales y
respecto de las palabras “mismo requisito”. Por lo que respecta al pa)ratrias

delegaciones habian expresado la necesidad de aclarar las palabras “cumpla todas las
condiciones para la concesion*gxamen sustantivo”. Aunque la propuesta formulada por

una delegacion a fin de ampliar el Articld@gpara que abarcase la fase posterior a la concesion
no habia recibido gran apoyo, se habia pedido a la Oficina Internacional que examinara si era
viable incluir determinadas disposiciones en relacidén con la correccion de las patentes, por lo
menos, en algunos casos.

Proyecto de Articul@.3)

61. La Delegacién de Alemania, respaldada por las Delegaciones de China, Irlanda 'y
Marruecos, y por los Rgesentantes de la OEP y el EPI, dijo que se oponia a incluir los
resimenes como fuente de divulgacion en virtud del Artigudda), aun cuando fueran
preparados por los solicitantes, pues esa inclusién tendria por consecuencia, entre otras cosas,
la amplacién del concepto de “contenido integro” en virtud del proyecto de Refj)a) para
abarcar el resumen, lo que podia acarrear efectos contraproducentes y modificar la forma en
que se redactaran los resumenes en el futuro. La Delegacion de Frandiab@osefavor de

incluir los resumenes en el parradya) por considerar que se empeoraria asi la calidad de los
resumenes. La Delegacion del Japon manifesto reticencia a incluir los resumenes por
considerar que verificar los resimenes seria una cargdgsagaaminadores y habida cuenta

de la inseguridad juridica que ello crearia respecto de terceros. La Delegacion de los Estados
Unidos de América, respaldada por el Representante de la ABA, acogi6 con satisfaccion la
inclusién del resumen como fuentedigulgacion, y explicé que los tribunales de su pais
utilizaban los resumenes para interpretar las reivindicaciones, aunque la finalidad principal de
los resimenes fuera el suministro de informacién. Ademas, dijo que los resumenes debian
considerarse comparte de la descripcion de la solicitud durante los procedimientos de

examen previo a la concesién y de validez posterior a la concesion.

62. La Delegacion de la Federacion de Rusia se pregunt6 hasta qué punto era necesaria la
frase “cuando estgreparado por el solicitante” que figuraba en el parB#), habida cuenta
de que incumbia al solicitante la preparacion de la solicitud, incluido el resumen. La
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Delegacion pidio también que se aclarara el significado de las palabras “vaya madalla de

que se divulgue” asi como la posibilidad de aplicar ese parrafo a las correcciones y enmiendas
del petitorio. La Delegacion de China propuso que se suprimiera la referencia a la parte
faltante de la descripcion o al dibujo faltante en el par8#).

63. Porlo que respecta a los términos que figuran en opcion entre corchetes en el
parrafo3)b), las Delegaciones de Suecia y de los Estados Unidos de América se inclinaron
por la palabra “cualquier persona”. La Delegacion de los Estados UdalAsérica explico

gue deseaba que se limitara el término “equivocacion evidente” a los errores de forma. Esa
Delegacion dijo también que era necesario aclarar en el apdn}ape solo se ofreceria una
posibilidad para corregir una equivocacion evidestesintonia con la Reghil.1.b) del PCT.

La Oficina Internacional subrayo que la Re@th1.b) del PCT, que estipulaba que sélo se
podian efectuar rectificaciones si “cualquiera” podia comprender “inmediatamente” que no se
habia podido tener la interfzi de nada distinto del texto propuesto como rectificaciéon, era
muy dificil de aplicar. Las Delegaciones de Australia, Brasil, Colombia, Japon, y Reino
Unido asi como el Representante de la OEP se inclinaron por la opcion “un experto en la
materia”. La Celegacion de Chile propuso las palabras “cualquier persona familiarizada con
la materia”. El Representante de la AIPPI dijo que esa disposicién no debia aplicarse en los
casos en los que solo el solicitante considerara que la correccion era evidente.

64. La Delegacién del Canada propuso que se trasladara la esencia del pryatio
Reglamento y que se incluyera en el apartadia referencia a la parte faltante de la
descripcion y al dibujo faltante, que figuraba en el apartgdd.a Delegaién del
ReinoUnido se preguntd las razones de haber incluido la palabra “modificacién” en el
parrafo3)b).

65. El Presidente resumié los debates sobre el proyecto de ArficB)jalestacando que la
posibilidad de efectuar modificaciones o cag®nes basadas en el resumen preparado por el
solicitante en la fecha de presentacion habia recibido escaso apoyo. Por lo que respecta al
apartadd), un gran nimero de delegaciones se habia inclinado por las palabras “un experto
en la materia” y no pola palabra “cualquier persona”.

Proyecto de Regla: Experto en la materia en virtud de los Articulés8)b),10.1), 11.3)b)
y4)a)y 12.3), y las Reglakc)i), 4.1)vii), 10.iii), 12.5), 14.1).ii), 2.a)
yb)y15.2), 3) W)

66. La Oficina Intenacional propuso que se suprimiera la frase “tiene acceso a todo el
estado de la técnica, y lo comprende, en virtud del Artilg’. El Representante del CEIPI
propuso que se mencionaran en primer lugar los conocimientos generales y después los
conocmientos basicos.

67. EIl Presidente subray6 el acuerdo general que habia en relacion con esa regla y dijo que
ya estaba lista para su aprobacion con los cambios propuestos por la Oficina Internacional y
por el Representante del CEIPI.

Proyecto deDirectrices en virtud de la Regla

68. La Delegacion del Japon, respaldada por la Delegacién de los Estados Unidos de
América, propuso que se suprimiera la palabra “medio” que figuraba en |8ltheta
DirectrizD1.02. La Delegacion de ldsstados Unidos de América, respaldada por el
Representante de la OEP, propuso que se sustituyera en la Ultima linea de la Mie6ttiz
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la palabra “requerira” por las palabras “partira del principio de”, debiéndose sustituir en ese
caso en la version ezspariol la palabra “posea” por la palabra “posee”. Solicité también que
se suprimiera la frase “que se menciona en la R2gém la DirectrizD1.03, por considerar

gue dicho proyecto de regla no hacia referencia alguna a un equipo de personas. Ademas, e
Representante de la OEP deseaba afiadir al final de la tercera frase de la D1.02, la frase, “en
Cuyo caso, la persona especializada en ese sector es el experto en la materia”.

69. El Presidente resumio los debates sobre el proyecto de directtibeayando que se
habia llegado a un acuerdo fundamental, con sujecién a algunos cambios de redaccion.

Proyecto de Articul®: Estado de la técnica
Parrafo 1)

70. La Delegacion de los Estados Unidos de América, respaldada por el Represdethnt

IIPS, dijo que apoyaba en términos generales la definicion que figuraba en el proyecto de
Articulo 8.1) pero que deseaba que se incluyeran admisiones por el solicitante asi como el
concepto de “pérdida de derechos” en la definicién de estadotderca. En su opinidn, no
debia concederse una patente respecto de una invencion que hubiera estado protegida como
secreto comercial durante un largo periodo. El Representante de la OEP, respaldado por las
Delegaciones de Alemania, Francia y el Jap@nestaba a favor de incluir una disposicién en
materia de pérdida de derechos, por considerar que no era necesaria en el sistema del primer
solicitante. La Delegacion de Australia observo que su legislacion se regia por el sistema del
primer solicitante yen ella figuraba una disposicién de esa indole.

71. La Delegacion de Dinamarca deseaba que se suprimiera la palabra “pertinente”. La
Delegacion de Alemania propuso que se suprimiera la frase “segun lo estipulado en el
Reglamento”, por considargue la frase “en cualquier parte del mundo, en cualquier forma”
era suficiente.

72. El Presidente resumi6 los debates sobre el proyecto de ArBcljae la manera

siguiente: se habian planteado varios problemas de redaccion y el debalbéesegmtrado en

la cuestion de la utilizacion anterior secreta y en determinar si esa utilizacion formaba parte
del estado de la técnica. Aunque dos delegaciones y el representante de una organizacion no
gubernamental se habian pronunciado en favor daiiruna disposicién sobre la pérdida de
derechos, tres delegaciones y el representante de una organizacion intergubernamental, que
constituian la mayoria de las delegaciones que se habian pronunciado sobre el tema, estaban
en contra de dicha inclusion.

Parrafo 2)

73. La Oficina Internacional formuld una propuesta de revision del pagpéofin de que
dijera lo siguiente:

“2) [Efecto de las solicitudes anteriores en el estado de la tétrageSi la
fecha de presentaci@-cuando-sea-aphbletafecha-deprioridade una solicitud
(“la solicitud anterior”) presentada o que surta efecto en una Parte Contratante, es
anterior a la fecha de reivindicacion de una reivindicacion determinada contenida en
otra solicitud{“la-selicitud-posteridr-presentada o que surta efecto en la misma Parte
Contratantegl contenido integro dia solicitud anteriora-tos-fines-de-determinar la
novedad de una tnvencion reivindicada en la solicitud postdommara parte del
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estado de la técnicalos finesde determinar la novedad dedenrespecto-a-tna
invencion reivindicada, siempre que la solicitud anterior o la patente concedida al
respectse-publigyersean publicadggosteriorment@or la autoridad competente
segun lo estipulado en el Reglamento.

b) Silafecha de presentacién de una solicitud (“la solicitud anterior”),
presentada o que surta efecto en una Parte Contratante, es la misma o posterior a la fecha
de reivindicacién de una reivindicacion determinada contenida en otra solicitud que fue
presentada o surta efecto en dicha Parte Contratante, pero en la solicitud se reivindique la
prioridad de una solicitud previa cuya fecha de presentacion sea anterior a la fecha de
reivindicacién de la reivindicacién, la materia contenida tanto en la salianterior
como en la solicitud previa formara parte del estado de la técnica a los fines de
determinar la novedad de la invencion reivindicada, siempre gue la solicitud anterior o la
patente concedida al respecto sean publicadas posteriormente piorildaali
competente, segun lo estipulado en el Reglamento.”

74. La Delegacion de los Estados Unidos de América, respaldada por el Representante de la
AIPLA, opiné que el efecto en el estado de la técnica de solicitudes anteriores so6lo debia
tenere en cuenta a la hora de evaluar la novedad y la no evidencia, pues mas de un titular
podia tener patentes que no fueran distintas. Subrayo también que el g#njafo estaba en
sintonia con la legislacién vigente en los Estados Unidos de Américapguetro lado,

estaba siendo objeto de examen.

75. Enrespuesta a la Delegacion de los Estados Unidos de América, que habia pedido que
se aclarara si con las palabras “presentada” se hacia también referencia a una solicitud
internacional que skubiera presentado en virtud del PCT ante la oficina receptora de un pais
pero en la que no se designara a dicho pais, la Oficina Internacional pidi6 que se prestara
atencion a las palabras “que surta efecto en” asi como al proyecto deReglal ques

hacia una referencia especifica al proyecto de Arti8u2p. El Representante del CEIPI

subrayo que, si se presentaba una solicitud PCT ante la Oficina de Patentes y Marcas de los
Estados Unidos como oficina receptora, en la que no se designabastdds€Unidos de
América, cabia decir que esa solicitud se habia “presentado en” pero no “surtia efecto en” los
Estados Unidos de América, y propuso un cambio en la redaccion a fin de establecer una
distincion clara entre las solicitudes nacionales por un lado y las solicitudes regionales e
internacionales por otro. La Delegacién de los Estados Unidos de América dijo que era
necesario aclarar todavia mas las palabras “presentada” y “que surta efecto en”. El
Representante de la OEP, respaldado por el Reptante de la FICPI, propuso que, habida
cuenta de que la finalidad de ese parrafo era impedir el doble patentamiento era necesario
suprimir la referencia al proyecto de ArticiB®2) en el proyecto de Regiade modo que s6lo
abarcara las solicitudes P@jlie hubieran entrado en la fase nacional.

76. La Delegacion de Australia se pregunto si quedaba abarcada la informacion contenida
en la solicitud en el momento de la presentacion pero suprimida antes de la publicacion de
dicha solicitud, que ndebia tener efectos en el estado de la técnica. La Oficina Internacional
propuso que se sustituyeran las palabras “siempre que” por las palabras “en la medida en
que”.

77. La Delegacion de Chile observo que era necesario aclarar el texto éiokspa
comparandolo con el texto en inglés.
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78. El Presidente resumio los debates sobre el proyecto de ArBc2)@firmando que se

habia llegado a un acuerdo de principio respecto del texto revisado de la disposicion que habia
presentado la Oficia Internacional. La atencion se habia centrado en varias cuestiones, a
saber: en primer lugar, la frase “presentada o que surta efecto en” en relacion con las
solicitudes internacionales PCT, y, en particular, con una solicitud internacional presamtada

un pais que no se hubiera designado. En segundo lugar, la propuesta formulada por una
delegacion, a saber, la de ampliar el alcance de la disposicion a fin de incluir la actividad
inventiva. El Presidente habia recordado que la cuestion habia s&to dbjexamen

detenido en la ultima sesion del Comité y que una gran mayoria de delegados se habia
pronunciado en favor de limitar la disposicion a la novedad.

Proyecto de Regl8: Puesta a disposicion del publico en virtud del Artic8la)

79. Porlo que respecta al parrafd, la Delegaciéon de los Estados Unidos de América
propuso que se incluyera una referencia a las comunicaciones efectuadas por medios
electrénicos. La Delegacion afadié que tal modificacion permitiria suprimir la
Directriz D2.01

80. La Delegacion de Alemania, respaldada por las Delegaciones de Chile, el Japon y los
Estados Unidos de América, estaba a favor de conservar la palabra “razonable” en el

parrafo2)a) y considerd que habia cierto paralelismo con la palabcesiva”, por cuanto

ambas palabras entrafiaban que no habrian de realizarse esfuerzos desmesurados. No obstante
la Delegacion de Nueva Zelandia expreso6 preocupacion por la falta de una definicién de la
palabra “razonable”. El Representante de la OBpaldado por la Delegacion de Irlanda,

propuso que se suprimiera la palabra “razonable” en aras de la seguridad juridica. La
Delegacion del Reino Unido subray6 que determinar lo que constituia una “posibilidad

razonable” no era simple. La Delegacidmld Federacién de Rusia expreso preferencia por

la palabra “legitima” en lugar de la palabra “razonable” o por el uso de ambas palabras.

81. Porlo que respecta al parra2gb), la Delegacion de China sefialé que, en China, la
informacion divulgda por el inventor a un amigo no se consideraba informacion puesta a
disposicion del publico. La Delegacion de los Estados Unidos de América subrayo que por
“cualquier persona” podia entenderse una Unica persona, pero que, para que pasara a formar
parte el estado de la técnica era necesario que la informacién hubiera circulado o sido
difundida en cierta medida, y pidi6é que se aclararan las palabras “cualquier persona” y

“puesta a disposicion del publico”. El Representante de la OEP dijo que estabaddoacu

con el concepto general de ese apartado pero que, al texto existente de “que no pueda divulgar
la informacion” era preferible un texto del estilo: “que no esté obligada a guardar el secreto”.

82. Al resumir los debates celebrados, el Presté subrayo que varias delegaciones

deseaban suprimir la palabra “razonable”, pero que la mayoria de las delegaciones que habia
intervenido se habia pronunciado en favor de conservar el texto actual. Una delegacion habia
propuesto sustituir la palabragzonable” por la palabra “legitima”. Se habia formulado una
propuesta de forma, a saber, la de incluir una referencia a las comunicaciones electrénicas en
el parrafol) y se habia hecho referencia también a la Dire@2206.

Proyecto de Directrices evirtud de la Regls8
83. La Delegacion de los Estados Unidos de América propuso que se sustituyeran las

palabras “la posibilidad” por las palabras “una posibilidad razonable”, en la3ideda
Directriz D2.06, y que se sustituyeran las palabifde un miembro del publico” por “del
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publico” en las Directrice®2.03 a D2.06 en aras de la sintonia entre el Reglamento y las
Directrices. El Representante de la OEP propuso que se suprimieran las palabras “En otros
términos”, que figuraba en la Ultefrase de la Directrip2.04, y declar6 que la Directriz
deberia dar la idea de que la informacion quedoé a disposicién del publico mediante su
exposicion o utilizacion, unicamente si realmente fue divulgada o podia ser obtenida a partir
de la reconstitudn inversa sin mayores dificultades.

Proyecto de Regl8: Efecto de las solicitudes anteriores en el estado de la técnica en virtud
del Articulo8.2)

Parrafo 1)

84. Tras los cambios introducidos por la Oficina Internacional en relacion qomgécto
de Articulo8.2), la Oficina Internacional propuso que se unieran los parig&syb) en un
unico parrafo de la manera siguiente:

“a) Por contenido integro de una solicitud anterior, mencionada en el
Articulo 8.2), se entendera la descripcidamreivindicaciones y los dibujos y, cuando
haya sido preparado por el solicitante, el resumen, tal como figuraban en la fecha de
presentacion”.

85. La Delegacion del Japén se opuso a la disposicion que figuraba en el gBbjpém

relacion on un efecto en el “estado de la técnica” basado en el resumen preparado por el
solicitante, puesto que ese resumen no podia ser distinto del que preparaba la Oficina. La
Delegacion de Alemania se opuso también a esa disposicion, observando que corgemplar
“efecto en el estado de la técnica” de un resumen tendria importantes consecuencias juridicas
derivadas de la preparacion del resumen. Ademas, seria necesario decidir hasta qué punto el
resumen habia sido “preparado por el solicitante” en los caslos gjue el resumen hubiera

sido enmendado en parte por la Oficina. El Representante del EPI, respaldado por el
Representante de la AIPPI, propuso que se sustituyeran las palabras “cuando haya sido
preparado por el solicitante” por las palabras “cuand@ltsdo presentado junto con la

solicitud”.

86. La Oficina Internacional propuso que se enmendara la disposicién que figuraba en el
parrafol)c) para que dijese lo siguiente: “en virtud de la legislacion aplicable, a condicién de
gue unicamentano de dichos titulos pueda concederse validamente con efecto en una Parte
Contratante para la misma invencion reivindicada”.

87. La Delegacion de los Estados Unidos de América dijo que era necesario aclarar en las
notas que las palabras “cualgubtro titulo de proteccion de una invencion” que figuraban en

el parrafol)c) no debian interpretarse en el sentido de incluir patentes de plantas y patentes de
dibujos y modelos contemplados en su legislacion nacional. El Representante del EPI dijo
queese parrafo no debia imponer la obligacién en las legislaciones nacionales de impedir que
un solicitante obtuviera doble proteccion para un invencion, es decir, como patente y como
modelo de utilidad.

88. El Presidente resumi6 los debates sadngarrafol) de la manera siguiente: el

consenso era general en relacion con ese parrafo y la enmienda propuesta por la Oficina
Internacional. Habida cuenta de la preocupacion expresada en relacion con el “efecto en el
estado de la técnica” de un resumee habia considerado que la referencia al resumen que
figuraba en el parraft)a) en la forma enmendada debia ponerse entre corchetes y explicarse
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la cuestion en las notas. Ademas, las palabras “cualquier otro titulo de proteccion de una
invencion” quefiguraba en el parraft)c) debian explicarse en las notas.

Parrafo 2)
89. No se formul6é comentario alguno sobre ese parrafo.
Parrafo 3)

90. La Delegacion de los Estados Unidos de América pidio que se aclarara la aplicacion del
parrdo 3) en los casos en los que se hubiera publicado la solicitud anterior por error a pesar
de que dicha solicitud ya se habia retirado. La Delegacion del Canada estuvo de acuerdo con
lo anterior y propuso que, en caso de conservar esa disposicion, serafndaks palabras “ni
hubieran derechos subsistentes” tras las palabras “ya no estuviera pendiente”.

Parrafo 4)

91. La Oficina Internacional explicé que las palabras “o el inventor mencionado en” se
habian vuelto a introducir a fin de contemplias casos en los que el inventor fuera el mismo
pero el solicitante fuera diferente, por ejemplo, cuando el inventor hubiera cambiado de
empleador. El Representante de la OEP subray6 que la propuesta de incluir una disposicién
contra la coincidencia dsolicitantes o inventores en el Convenio sobre la Patente Europea
habia sido rechazada unanimemente durante la revision de ese Convenio eR0€IGgo

propuso que el parrafo se incluyera entre corchetes. La Delegacién de los Estados Unidos de
América popuso que, a fin de impedir el “doble patentamiento”, se conservara el parrafo y se
revisase a fin de abarcar invenciones que no pudieran distinguirse de forma clara. La
Delegacion del Japon también respaldé esa disposicion y subrayd que no quedatidadaro
palabras “el inventor mencionado en esta solicitud” hacian referencia al verdadero inventor.
El Representante del EPI se opuso a la inclusion de clausulas contra la coincidencia de
solicitantes o inventores como la que figuraba en el pa#afo

92. El Presidente resumié los debates sobre el pa#pfle la manera siguiente: habia
divergencia de puntos de vista sobre ese parrafo; en particular, un representante habia
propuesto que se incluyera entre corchetes, mientras que dos detegaestaban a favor del
parrafo siempre y cuando fuera objeto de enmienda y aclaracion.

Proyecto de Articul®: Informacion que no afecta a la patentabilidad (plazo de gracia)
[Variante A] Plazo de gracia [Variante3]

Debate general

93. Aungue se expresaron diferencias en cuanto a las modalidades, el principio de incluir
una disposicion sobre el plazo de gracia fue objeto de amplio apoyo, en particular, por parte
de las Delegaciones de Alemania, Austria, Brasil, Canada, Chile, China, Estaidos de
América, Francia, Irlanda y Rumania y por los Representantes de la ABA, la AIPPI, la BIO,
la FICPly la lIPS.

94. Las Delegaciones de Bélgica, Espafia, Finlandia e Irlanda dijeron que todavia no
estaban en condiciones de pronunciarseodaé oficial habida cuenta de los debates que
estaban en curso en el plano interno y/o en la Union Europea. Varias delegaciones y el
representante de una organizacion no gubernamental se inclinaron por la Vanaietetras
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gue el representante de otnganizacion no gubernamental estaba a favor de la Variante

Las Delegaciones de Rumania y de Suecia expresaron preferencia por un plazo de seis antes
que del2 meses. La Delegacion de Suecia dijo que para contemplar un plazo de gracia era
necesario inlcir en el SPLT el sistema del primer solicitante. Las Delegaciones de Alemania,
Francia y Suecia estaban a favor de un plazo de gracia limitado en alcance, por considerar que
s6lo debia constituir una medida de seguridad para los solicitantes.

95. La Delegacion del Reino Unido sefialé que, aunque no se encontraba en condiciones de
pronunciarse claramente a esas alturas, consideraba importante determinar el objetivo de
establecer un plazo de gracia, por ejemplo, si debia ser una medida de skparals
solicitantes, en cuyo caso podia ser suficiente un plazo corto, o si ese plazo debia ser mas
largo, por ejemplo, ofrecer la posibilidad de que los solicitantes elaboraran una invencion en
publico. La Delegacion dijo que esa cuestion tenia irgymia para las oficinas a la vez que

para las organizaciones no gubernamentales.

Debates sobre partes especificas del proyecto de Artftulo

96. La Delegacion de los Estados Unidos de América, respaldada por la Delegacién de
Alemania, propusoug se suprimieran las palabras “y que esa Oficina no tendria que haberla
puesto a disposicion del publico” que figuraban en el partafia).

97. Enrelacion con el parraf8), la Delegacién de China plante6 un problema en relacion

con la siguente situacion: si, transcurrido cierto tiempo tras la concesion de la patente,
terceras partes alegaban la invalidez de la misma, presentando pruebas extraidas de una
publicacién del titular de la patente en otro pais, éste podia alegar que esa pablkcaci

resultado directo o indirecto de sus declaraciones. En ese caso, seria muy dificil que terceras
partes aportaran contrapruebas y que el tribunal dictara una sentencia. Segun la Delegacion,
la solucion podia estar en imponer la obligacion al si@alite de registrar su/sus divulgaciones

al publico. El Representante de la AIPPI se opuso a la inclusion del p&)rpfr considerar

gue crearia inseguridad juridica.

98. Lainclusion de una disposicion sobre los derechos de terceros, emigiotm el

parrafo4) propuesto, fue objeto de apoyo, en principio, por las Delegaciones de Alemania,
Australia, Austria, Canada, China, Finlandia, Francia, Rumania y Suecia y por el
Representante de la FICPI, destacandose la importancia de llegar alibriegntre los

derechos de los solicitantes y los derechos de terceros. Las Delegaciones de Chile y de los
Estados Unidos de América y los Representantes de la ABA, la BIO y la IIPS, se opusieron a
la inclusién de una disposicion de esa indole por hamar que esa cuestion tenia que ver con

el problema de la infraccion. La Delegacion de Australia propuso que se suprimieran las
palabras “en el curso de sus actividades”. La Delegacion del Canada pidi6é que se aclarara el
significado de la palabra “utdar” que figuraba en la penultima linea del parrafo, mientras

gue la Delegacién de Suecia propuso que se sustituyera esa palabra por las palabras
“comenzar a utilizar”. La Delegacion de Rumania propuso que se sustituyera la palabra
“utilizar” por las pahbras “continuar utilizando” de modo que dicha utilizacion pudiera
proseguir con las mismas finalidades y el mismo volumen que se estipulaba en virtud del
Convenio de Paris. La Delegacion de Francia dijo que someteria una variante del4aarafo
examen del Comité en su siguiente sesion.

99. La Delegacion de los Estados Unidos de América propuso la inclusion de un péarrafo
adicional que permitiera el uso experimental publico aun cuando tuviera lugar antes del plazo
de gracia. El RepresentanteldeDEP se opuso a esa propuesta, subrayando que constituiria
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una desviacion importante del principio que regia el estado de la técnica en virtud del
proyecto de Articul@.

100. El Presidente resumio los debates de la manera siguiente: apdresadebatido la
preferencia por la Variant& o B pero parecia haber mas apoyo por la Varigté/arias
delegaciones habian indicado que la conveniencia de establecer un plazo de gracia todavia
estaba sobre el tapete en sus paises respectivos, ynaidglegacion habia propuesto que no

se incluyera plazo de gracia alguno. Un gran nimero de delegaciones habia indicado que la
inclusion de una disposicion en materia de derechos de terceros era fundamental mientras que
unas cuantas delegaciones se habfaresto a dicha disposicidén pues consideraban que

estaba relacionada con la infraccion. Se habia apuntado a que el plazo de gracia debia estar
limitado en alcance y constituir una medida de seguridad exclusivamente destinada a los
solicitantes, aunque ardelegacion habia considerado necesario ampliar el alcance para
incluir el uso experimental publico. En cuanto a la duracion, varias delegaciones estaban a
favor de un plazo de seis meses mientras que otras se inclinaban por un pl2zmeses.

Proyedo de Articulol0: Divulgacion habilitante

101. En respuesta al Representante de la AIPPI, la Oficina Internacional explicé que se habia
partido de la base de que habria que ajustar el PCT en el futuro si el Comité consideraba que
era necesarioormular las disposiciones del SPLT de forma diferente que las disposiciones

del PCT. La Oficina Internacional explicé también que el proyecto de Artibdilb) del

SPLT derivaba del Articuld del PCT mientras que la segunda parte del proyecto de

Articulo 10.1) correspondia al Reglamento del PCT con la salvedad de que el SPLT hacia
referencia a la “invencién reivindicada” y el PCT, a la “invencién”. Por otro lado, en el
proyecto de Articuld.0.1) del SPLT, el requisito se aplicaba a la solicitud, miergtasen el
Articulo 5 del PCT, el requisito se aplicaba a la descripcion. Aunque para revisar los articulos
del PCT seria necesario convocar una conferencia diplomatica, el Reglamento del PCT podia
ser enmendado por la Asamblea del PCT.

102. La Delegacién de Alemania dijo que estaba de acuerdo con el texto vigente del proyecto
de Articulo10. La Delegacion de Colombia dijo que estaba conforme con el contenido
general del articulo pero solicité que se expusiera con mas detalle el significado de la
palabras “experimentacion indebida”. La propuesta formulada por el Presidente, a saber, la
de trasladar la segunda parte del pardfal Reglamento, fue respaldada por los
Representantes del CEIP1y de la OEAP. El Representante del CEIPI tamblgsnaaaor

de trasladar el parraf®) al Reglamento y subray6 que para enmendar determinadas reglas
podia ser necesaria la unanimidad o una mayoria calificada. La Delegacion de los Estados
Unidos de América deseaba que se conservaran las palabras “exegian indebida” en el
Articulo pero dijo que no estaria de mas aclarar el significado de las mismas. La Delegacion
también subray6 que las disposiciones del SPLT no debian quedar limitadas por el PCT y
recordd al Comité que el objetivo del SPLT eraabstcer practicas 6ptimas para un sistema
internacional de patentes.

103. La Delegacion de Espafa preferia que se utilizara en el texto en espafiol la expresion
“experimentacion excesiva” en lugar de “experimentacién indebida”, lo cual estariayem m
concordancia con el texto en francés. En cuanto al titulo del articulo, propuso utilizar la
expresion “suficiencia de la divulgacion” como en el proyecto de RE@laEl Representante
de la EPI propuso sustituir las palabras “la invencién” por “tladavencion” en la quinta

linea del parrafd).
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104. El Presidente resumio los debates de la manera siguiente: existia un amplio consenso
sobre los principios contenidos en este articulo y se habia expresado cierta preferencia por
esas disposiones en lugar de las del PCT. El contenido del articulo y del Reglamento era
mas bien una cuestion de redaccién, que tendria que decidirse en una etapa posterior. Se
habian efectuado algunos comentarios sobre el uso de la expresion “experimentacion
indebida” y la necesidad de que se aclarara.

Proyecto de Regld0: Suficiencia de la divulgacion en virtud del Articul®

105. En respuesta al Representante del MPI, que expresé preocupacion por el uso de la
expresion “realizar o utilizar” en el piio vi), la Oficina Internacional explico que se trataba
de una cuestion linglistica que tendria que tenerse en cuenta al volver a redactar la
disposicion.

106. La Delegacion de Chile tomo nota de las expresiones “experimentacion indebida” en el
texto en espafiol y “expérimentation excessive” en el texto en francés y propuso que se
utilizara la misma expresion en ambos idiomas. Las Delegaciones de Bélgica y Franciay el
Representante de la AIPPI se mostraron a favor de utilizar el término “exeessifrancés.

La Representante de la OEP propuso examinar las resoluciones de los tribunales de los
respectivos paises para determinar qué terminologia debia utilizarse en cada idioma, en lugar
de emplear una traduccion directa.

107. En el resuren del debate, el Presidente observo que esta regla ya estaba lista para su
adopcion, con sujecion a la cuestidn de la terminologia que debia utilizarse en los textos en
espafiol y francés para traducir la expresion “undue experimentation”.

Proyecto de Rdg 11: Depdsito de material biolégicamente reproducible en virtud del
Articulo 10

Parrafo 1)

108. La Delegaciéon de China, respaldada por la Delegaciéon de Espafia y los Representantes
de la CE, EPIly OEP, puso en cuestion la redaccion, ya quabigue no reflejaba

exactamente los objetivos de la disposicién. De la redaccion actual podia entenderse que,
cuando una solicitud hacia referencia a material bioldgico, no importaba la manera en que se
describia dicho material en la solicitud, en taatocuanto se hubiera hecho un depdsito, lo

cual no parecia ser satisfactorio.

Parrafo 2)

109. La Oficina Internacional propuso sustituir en el parrafb) la frase “cuando el depdésito

se efectle con arreglo a lo dispuesto en el ArtiGuB)” par la frase “cuando la divulgacion

del depésito de material biol6gicamente reproducible, en la medida en que se tiene en cuenta
a los fines del Articuld.0.1), esté en conformidad con lo dispuesto en el Arti¢u).”

110. La Delegacion de los Eatlos Unidos de América mostré su preocupacion por la

primera parte del parrafo, ya que opinaba que no reflejaba la idea de que, si una Parte
Contratante aceptaba un depdsito, con sujecion a las pruebas presentadas, se consideraria que
dicho depdsito estalEn cumplimiento con lo dispuesto en el proyecto de ArtiGug) y no

constituia materia adicional. La Delegacion opto por el término “aceptard” puesto que
consideraba que efectuar un depdsito era una cuestion puramente administrativa y declaré que
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el parafo 2) proporcionaba la practica 6ptima, puesto que dejaba cierta flexibilidad y, debido
al requisito de confirmacidn, al examinador le daria lo mismo que el depdsito se hubiera
efectuado antes o después de la fecha de presentacion de la solicitud.

111. La Representante de la OEP preferia el término “podra aceptar” y observo que las
normas de prioridad aplicadas por la OEP no permitian tener en cuenta a los efectos de la
prioridad los depositos efectuados después de la fecha de presentaciepreaentante

explico que los solicitantes de patentes europeas depositaban generalmente material biolégico
cuando determinada materia no podia divulgarse de otra forma en la descripcion. Por
consiguiente, como el depdsito era una cuestion de divulgazadina la posibilidad de que el
parrafo2)b) resultara una trampa para los solicitantes en caso de que fuera necesario el
depdsito para habilitar la invencién. Las Delegaciones de Alemania, Australia, Espafa,

Japon, Sudan y Suecia y los Representantés G& y de la EPI también preferian el término
“podré aceptar”.

112. La Delegacion de los Estados Unidos de América sefiald que el ArBclialel PLT,

que preveia la presentacion mediante referencia, ofrecia la posibilidad de otorgar cierta
flexibilidad al proyecto de Reglal.2)b), asi como de efectuar una transferencia después de la
fecha de presentacion desde una institucion privada de depdsito a una institucion de depoésito
accesible por el publico.

113. La Delegacién del Reino Unido, compartiendo la preocupaciéon de otras delegaciones
respecto del uso de “podra aceptar” o “aceptara”, observé que, en aras de la armonizacion, la
Oficina Internacional deberia intentar encontrar un texto aceptable para todos conservando la
palabra “acepta’.

114. La Oficina Internacional observé que no se habia tenido la intencion de posibilitar la
incorporacion de nueva materia en virtud del proyecto de RegIB), lo cual quedaba

reflejado en la frase “en la medida en que ese requisito no puedplirse de otro modo”. El
proyecto de Reglal.2) tenia que entenderse en el sentido de que se permitia efectuar un
depdsito después de la fecha de presentacion bajo determinadas condiciones. Aun cuando se
divulgara la invencion en la descripcion derhanera mas completa posible, cabia la

posibilidad de que hiciera falta un depésito a fin de permitir realizar y utilizar la invencién
reivindicada. Se pretendia lograr este objetivo mediante la redaccién revisada del proyecto de
Reglall.l).

115. El Presidente resumio los debates de la manera siguiente: el Comité opinaba que la
redaccion actual no reflejaba los objetivos que habian de lograrse y que era necesario redactar
nuevamente dicha disposicion para expresar mejor las circunstanciasger lara necesario

un depdsito. En cuanto al parre2ib), mientras que una delegacion expresé una viva
preferencia por el término “aceptard”, la mayoria de las delegaciones que expresaron su
opinion se hallaba a favor de las palabras “podra aceptar”.

Proyecto de Articuld.1: Reivindicaciones

Parrafo 1)

116. La Delegacion de la Federacion de Rusia expreso la opinidon de que no estaba clara la
funcion de los parrafo$) y 2) en el contexto del Tratado y de que no era adecuada la

redaccion de diwos péarrafos. En particular, no estaba claro qué obligaciones imponian estos
parrafos a las Partes Contratantes, por ejemplo, respecto de los motivos para la revocacion. El
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Presidente observo que los motivos para la revocacion en virtud del proyecto de
Articulo 13.1)ii) y 14.1) incluian el incumplimiento de los requisitos del proyecto de
Articulo 11.2), pero no el de los requisitos del proyecto de Artiddld).

117. La Delegacion de los Estados Unidos de América propuso que se sustituyeran las
palabras “materia para la que se solicita proteccion” por las palabras “materia que el
solicitante considera su invencion”, en concordancia con la redaccion de [AN6fa No
obstante, las Delegaciones de Alemania, Chile, Colombia, Francia, Irlandaedas y

Sudan y los Representantes de la EAPO y la OEP respaldaron la terminologia propuesta. La
Delegacion de Chile observo que el parrajpal igual que el parrafd), era una disposicion
obligatoria.

118. El Presidente resumio los debasedbre el parrafd) de la manera siguiente: la
redaccion del parrafth) deberia conservarse en la manera propuesta, pero la Oficina
Internacional deberia examinar la redaccion de la N@&t@1 con miras a obtener una mayor
armonizacion.

Parrafo 2)

119. La Oficina Internacional observo que, tal y como se especificaba en la nota de pie de
pagina correspondiente a este parrafo en el documento SCP/7/3, el texto de este proyecto de
articulo estaria influido por los debates en el Grupo de Trabajo Shbuégaciones de

Invenciones Mdltiples y Solicitudes Complejas (véanse los pargdf®s/210).

120. La Delegacion de los Estados Unidos de América observo que el Grupo de Trabajo no
examinaria las cuestiones de la claridad y la concision deidgsdicaciones individuales.
Asimismo, observo que la redaccién de la Nb1a03 resultaba Util en el contexto de la
armonizacion de las practicas éptimas y propuso que se incorporara esa redaccion en el
parrafo2) del Reglamento. La Delegacién de Austalia propugn6 una mayor armonizacion
del requisito de claridad y concisién en las reivindicaciones individuales, sobre la base de
determinados aspectos del contenido de las notas explicativas.

121. El Presidente resumio los debates sobre el f@pde la manera siguiente: la

redaccion de este parrafo deberia conservarse en la manera propuesta, pero la Oficina
Internacional deberia elaborar el Reglamento sobre la base de las explicaciones contenidas en
las Notas.

Parrafo 3) y proyecto de ReglHlLbis

122. El debate sobre el parra) se baso en el texto del proyecto de ArticLiio3) y del
proyecto de Regldlbisque habia propuesto la Oficina Internacional en el documento
SCP/7/6, en lugar del proyecto de Articdlb.3) contenido enlelocumentdSCP/7/3.

123. La Representante de la OEP propuso que se suprimiera del proyecto de Arli@)lg

del proyecto de Reglalbis la palabra “reivindicaciones” que figuraba entre corchetes, puesto
gue era dificil apreciar cdmo una reidicacion podia estar fundada sobre si misma. Sien la
reivindicacién contenida en una solicitud tal como fue presentada, se divulgaba materia que
no figurase en la descripcion ni en los dibujos, el procedimiento adecuado seria modificar la
descripcion pa que se incluyera la materia divulgada en esa reivindicacion. Ese parecer
contd con el respaldo de las Delegaciones de Alemania y el Japon. No obstante, la
Delegacion de los Estados Unidos de América declard que las reivindicaciones presentadas
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originalmente deberian estar en condiciones de servir de fundamento a la invencion
reivindicada, aun cuando el contenido no apareciera en la descripcion.

124. La Delegacion de China observé que, si las incorporaciones de la invencion contenidas
en la desdpcion omitian elementos especiales de la invencidén que resultaban indispensables,
las reivindicaciones no estarian fundamentadas en la descripcion y los dibujos. Asimismo,
declaré que la definicién de “estar fundamentada” contenida en las Directrite O

parecia ser preferible a la que figuraba en el proyecto de Régia

125. El Representante de la FICPI, respaldado por la Delegacion del Reino Unido, declar6
gue, en la manera en que estaba redactado, el proyecto delRbigao afiadh nada al

principio general de divulgacion habilitante ya contenido en el proyecto de Artiéul). La
Delegacion propuso que se otorgara un efecto adicional al principio fundamental relativo a la
relacion de las reivindicaciones con la divulgaciongcencordancia con el contenido del
parrafo40 del documento SCP/7/6. Asimismo, propuso que se tuviera en cuenta la proteccion
otorgada por las reivindicaciones respecto de los elementos equivalentes en virtud del
proyecto de Regla2.5).

126. La Delegacion de Irlanda hizo referencia a la necesidad de tener en cuenta las
solicitudes respecto de las que se habia hecho un depésito de microorganismos.

127. La Delegacion de los Estados Unidos de América propuso que se sustituyera la palabra
“reconocido” en el proyecto de Redldbispor “poseido y descrito adecuadamente”.

128. Las Delegaciones de Alemaniay el Japon propusieron que la Oficina Internacional
examinara las Directrices y las Notas teniendo en cuenta los cambios en et@igec
Articulo 11.3) y la inclusién del proyecto de Redlabis

129. El Presidente resumio los debates sobre el proyecto de Artidéu®) y el proyecto de
Reglallbis que figuraba en el documento SCP/7/6, de la manera siguiente: existia un
corsenso general en principio sobre estas disposiciones en la manera propuesta. No se habia
suscrito la propuesta de sustituir la palabra “reconocido” en el proyecto de Rbéggor

“poseido y descrito adecuadamente”. No obstante, la Oficina Internadielia examinar el

texto de estas disposiciones, en particular en relacion con el término “reivindicaciones” que
figuraba entre corchetes y el depdsito de microorganismos. La Oficina Internacional también
debia examinar las correspondientes directricestgs, teniendo en cuenta los cambios del
parrafo3) y la inclusién del proyecto de Regdldbis.

Parrafo 4)

130. La Oficina Internacional explicé que, aungue el proyecto de Tratado no contenia
disposiciones sobre la infraccion en si, estabaiptegue las disposiciones del proyecto de
parrafo4) también se aplicaran a la interpretacion de reivindicaciones en procedimientos
relativos a la infraccion.

131. La Delegacion del Japdén temia que las disposiciones del pdraferan demasiad
detalladas y ejercieran una presion indebida sobre un tribunal al dictar una resolucion basada
en los hechos de un proceso.

132. En cuanto al uso de los términos “fundamento primario” y “fundamento secundario” en
el parrafod)a), el Representamtiel MPI, respaldado por las Delegaciones de Chile y
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Alemania, declar6 que el parrafo deberia tener como objetivo tratar de la metodologia que
habia de emplearse en la interpretacion de las reivindicaciones, en lugar de establecer un
orden de precedenctte un término sobre el otro. La Delegacion de Espafia propuso que se
sustituyera en el texto en espafiol del pardgfp) el término “fundamento primario” por
“elemento principal” y el término “fundamento secundario” por “elemento secundario”.

133. El Representante de la FICPI propuso que se suprimiera la referencia al Artienlel
parrafo4)a), puesto que su inclusion parecia excluir las modificaciones y correcciones
efectuadas después de la concesion de la patente. El Representante tanpiisn que se
modificaran las palabras “modificados y corregidos” en el pad3dd de tal manera que se
transformaran en “modificados o corregidos”. La Representante de la OEP, con el respaldo
del Representante de la GRUR, propuso que la Oficina Interm@cexaminara todas las
referencias al “Articuld” y “Articulo 7.3)” en el proyecto de Tratado y Reglamento a fin de
velar por que fueran correctas y necesarias en cada contexto en particular. El Presidente
observé que esta cuestion podria resolvarskiyendo una definicion adecuada en el

proyecto de Articuld..

134. La Delegacion de Colombia expreso6 dudas en relacion con las disposiciones que
ampliaban el alcance de las reivindicaciones a los elementos equivalentes en virtud del
parrafo4)b)y el proyecto de Regla2.5), puesto que no serian compatibles con la Resolucion
Andina486.

135. El Representante de la BIO observo que la disposicién deberia captar el principio de que
debian tenerse en debida cuenta los sumarios de los pnueesas.

136. El Presidente resumié los debates sobre el pa#pfle la manera siguiente: existia el
consenso general sobre el parrafo en principio, aunque una Delegacién considerd que se
ejercerian presiones indebidas sobre un tribunal adicta resoluciéon basada en los hechos
de la causa. Se acordo que la Oficina Internacional examinara el texto del ganpaia
garantizar que quedaran abarcadas las modificaciones y correcciones posteriores a la
concesion de la patente, posiblementelectontexto de una definicion afiadida en el proyecto

de Articulol, asi como para aclarar el significado de los términos “primario” y “secundario”.
Proyecto de Regla 12: Interpretacién de las reivindicaciones en virtud del Articulo 11.4)
Parrafo 1)

137. La Delegaciéon de China propuso que se suprimiera el patyajoya que era
innecesario habida cuenta del proyecto de Artiddlal)a).

Parrafo 2)

138. La Delegacion de China observo que cabia la posibilidad de que el payaafoo
abarcara los casos en que las reivindicaciones se limitaban expresamente a las
incorporaciones divulgadas en la solicitud.

139. A la propuesta del Representante de la FICPI de que las palabras “a menos que el
solicitante indique” del parraf@)b) debian sustituirse por “a menos que en la reivindicacion

se indique expresamente” se opuso la Delegacion de los Estados Unidos de América debido a
que el parraf@)b) guardaba relacion con las declaraciones del solicitante que se habian
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presentado duranta tramitacion de la solicitud, pero que no figuraban obligatoriamente en la
solicitud misma.

140. El Presidente resumid los debates sobre el pa@pfle la manera siguiente: existia la
opinion general de que no debia interpretarse que lasidéoaciones se limitaban a las
incorporaciones especificas, y la Oficina Internacional debia examinar la redaccion del
parrafo2)b) a este respecto. Asimismo, debia examinar la redaccion del pAyajfoara
garantizar que abarcaba las reivindicacioimegddas a una incorporacion especifica.

Parrafo 3)
141. No se efectuaron comentarios sobre este parrafo.
Parrafo 4)

142. Respecto del parratt)a), la Representante de la OEP observé que, cuando un medio
estaba definido por sus funcies), cabia la posibilidad de que no se cumpliera el requisito del
proyecto de Articuld.0 en caso de que se exigiera una experimentacion excesiva para hallar
gué medios podian utilizarse para realizar la invencion. Las Delegaciones de los Estados
Unidos deAmérica y de la Republica de Corea solicitaron que se suprimieran los corchetes
del parrafod)a) y se conservara el texto sin mas.

143. La Oficina Internacional propuso que se suprimiera el pad#ip, puesto que guardaba
relacion con la determacion de la patentabilidad y no con la interpretacién de las
reivindicaciones. La Delegacién de la Republica de Corea propuso que se conservara el
parrafo4)b) sin los corchetes.

144. En cuanto al parrafd)c), la Delegacion de los Estados Unédde América expresoé su
preocupacion porque un producto fabricado mediante un proceso que incluia una nueva etapa
no fuera distinto del mismo producto en caso de que no se incluyera dicha etapa. En cuanto al
parrafod)c) y d) la Delegacion de China obgérque incluso en las reivindicaciones de

“producto mediante un proceso” o “producto mediante uso”, deberia existir el principio

general de no desestimar cualquier limitacién en una reivindicacion.

145. La Oficina Internacional propuso que se sopera el texto del parrafd)d) después de

las palabras “limitado a tal uso” puesto que guardaba relacion con la determinacion de la
patentabilidad y no con la interpretacién de las reivindicaciones. La Delegacion de Australia
propuso que se sustituyerkas palabras “se defina un producto para un uso determinado” en
el parrafo4)d) por las palabras “se defina un producto en funcién de su uso particular”. El
Presidente y el Representante del MPI, con el respaldo de la Delegacion de Nueva Zelandia y
la Representante de la OEP, sefialaron que una reivindicacion de un nuevo producto para un
uso determinado no era lo mismo que una reivindicacién de un nuevo uso de un producto
conocido; en el primer caso, estaria abarcado el producto en si, mientras qgegmelo

caso, Unicamente estaria protegido el nuevo uso. La Delegacion de los Estados Unidos de
América se mostro preocupada por ese tipo de distincién entre un producto nuevo y uno
conocido. El Representante de la FICPI observo la necesidad de tenesrda las
reivindicaciones relacionadas con un nuevo uso médico de una sustancia conocida.

146. El Presidente resumio los debates sobre el padhgéte la manera siguiente: se acordd
gue debian suprimirse los corchetes en el padd. En cianto al mismo parrafo, un
representante habia observado que, cuando un medio estaba definido por sus funciones, cabia
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la posibilidad de que no se cumplieran los requisitos del proyecto de Artibuda caso de

que se exigiera un alto grado de experimeidta para hallar qué medios podian utilizarse

para realizar la invencion. Una unica delegacion habia propuesto mantener el $foyafo

por consiguiente, deberia suprimirse. La Oficina Internacional debia examinar la redaccién
del parrafod)d) teniendcen cuenta los comentarios efectuados, en particular, respecto de un
nuevo uso de un producto conocido, como en el caso de un nuevo uso médico de una
sustancia conocida.

Parrafo 5)

147. Las Delegaciones de Alemania, Austria, Chile, China, loaditst Unidos de América,
Francia, y el Reino Unido, y los Representantes de la AIPLA, BIO, IIPS, IPO, MPly OEP
suscribieron este parrafo en principio.

148. La Delegacion de la Federacion de Rusia declar6 que, aunque respaldaba el concepto de
equivalentes, se oponia a la inclusion del parrafo puesto que el Tratado no se ocupaba de la
infraccion de los derechos de patente. El Representante de la FICPI declard que el criterio de
equivalencia en la tramitacién de la solicitud debia ser el mismo glasgmocedimientos

relativos a la infraccion. La Delegacion de Austria observo que los elementos equivalentes
tenian que considerarse en la tramitacion de la solicitud, no solamente en los procedimientos
relativos a la infraccion, y que esto tenia quedgar reflejado en la disposicion.

149. La Delegacion deBrasil declaré que suscribia el concepto de equivalencia, pero temia
gue la disposicion propuesta limitara la posibilidad de los tribunales de dictar resoluciones en
cada demanda individual.

150. La Representante de la OEP declaré que, aunque suscribia el principio de equivalencia
establecido en el proyecto de Articdlé.4)b), consideraba que en vista de que el paBafo
combinaba las dos doctrinas aplicadas por distintas jurisdies, la doctrina de los

equivalentes podria quedar reducida hasta el punto en que careceria de eficacia. La
Delegacion de Alemania, respaldada por la Delegacién de Austria, propuso que los dos
criterios establecidos en el marco de esta disposiciénruetauyentes y que, por tanto, el
término “y” fuera sustituido por “0”. En su opinidn, en el primer criterio se exigia la
interpretacion de “esencialmente la misma” funcion, manera y resultado. Esta propuesta fue
respaldada por la Delegacion de Frargui@ propuso utilizar “y/0” e indico igualmente que
preferia que se usara el primero de los criterios propuestos. El Presidente observo que tenia
que dejarse claro si una Parte Contratante podia escoger qué opcién aplicaria o si estaba
obligada a aplicarrabas.

151. En cuanto al segundo criterio, es decir, el hecho de que debia resultar evidente para un
experto en la materia que mediante el “elemento equivalente” se podia obtener esencialmente
el mismo resultado, la Delegacion de China pregungsw significaba que la funcioén del
“elemento reivindicado” no tenia que ser evidente. El Representante de la GRUR expreso la
opinion de que el “elemento equivalente” no debia suponer una actividad inventiva. El
Representante de la AIPLA, respaldado lesrRepresentantes de la BIO, IIPS e IPO, opinaba
gue la equivalencia no debia basarse en el criterio de no evidencia.

152. La Delegacion del Reino Unido, respaldada por los Representantes de CIPA 'y EPI, se
opuso a la nocion de determinar la eqléncia en el momento de cualquier infraccion

supuesta, puesto que con el tiempo era posible que cambiara lo que se consideraba como
elemento equivalente habida cuenta de los subsiguientes cambios tecnoldgicos. No obstante,
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las Delegaciones de Alemanialg los Estados Unidos de América y los Representantes de la
GRUR y el MPI, se mostraron a favor de considerar el momento de la supuesta infraccion
como el momento adecuado para determinar la equivalencia. En apoyo de esto, la Delegacion
de Alemania hizoeferencia a la situacién en la que un transistor podia considerarse como
equivalente a una valvula de amplificacion especificada en una reivindicacion elaborada antes
de que se hubiera inventado el transistor. La Delegacion de Francia expuso que no estaba
claro si el momento en que debia determinarse la equivalencia debia ser el momento en que el
titular de la patente alegaba que se habia producido la infraccion o el momento en el que se
dictaba la resolucion sobre la infraccion.

153. El Represerante de la GRUR suscribio el principio de equivalencia pero propuso que
se incluyeran las disposiciones en el Tratado en lugar de en el Reglamento, teniendo en cuenta
la importancia del principio.

154. El Presidente resumio los debates sobre gighd5) de la manera siguiente: tuvo

bastantes partidarios la inclusion de esta disposicion, aunque un pequefio nimero de
delegaciones puso en tela de juicio la necesidad de que esta disposicion figurara en el SPLT.
Se plantearon, en particular, las sentes cuestiones: silos dos criterios de comprobacion
tendrian que presentarse como opciones excluyentes; la posibilidad de aplicar las opciones a
cada Estado contratante; y la ubicacion de esta disposicion. En cuanto al momento de la
evaluacion deds elementos equivalentes, gran nimero de delegaciones se manifestaron a
favor de tener en cuenta el momento de la infraccién, mientras que algunas se inclinaron por
considerar la fecha de presentacion.

Parrafo 6)

155. Este parrafo cont6 con etspaldo de la Delegacion de los Estados Unidos de América
sobre la base de que cualquier declaracion a que se hiciera referencia formaba parte de los
documentos publicos, los cuales tendrian que tener en debida cuenta los tribunales. El parrafo
fue suscttio igualmente por las Delegaciones de China, Sudan y Suecia y los Representantes
de la ABA, AIPLA, BIO e IIPS. No obstante, la Delegacién de Alemania se opuso a la

inclusion de esta disposicion sobre la base de que la doctrina del impedimento pordimitaci

de las reivindicaciones podria menoscabar los intereses del titular de la patente, puesto que era
posible gue un solicitante que hubiera efectuado una declaracion durante la tramitacion en
ausencia de una supuesta infraccién no pudiera prever las cens&s de esa declaracion en

el contexto de la supuesta infraccion. La Delegacion observé que en noviengfiéGena
Conferencia Diplomatica habia rechazado la inclusion de una disposicion similar en el
Convenio sobre la Patente Europea. Las Delegasiale Austria y del Reino Unido, y los
Representantes de la EPI, la OEP y el MPI, se opusieron asimismo a la inclusién del

parrafo6).

156. La Delegacion de la Federacion de Rusia declar6 que, aunque podia aceptar el principio,
en su opinion el @rrafo6), al igual que el parrafb), no debia incluirse en el proyecto de

SPLT, puesto que el Tratado no se ocupaba de las infracciones. La Oficina Internacional
observo que en la sesion anterior del Comité la mayoria de las delegaciones habia acordado
gue esta disposicion, como excepcion, se aplicaria a las infracciones. El Presidente,
respaldado por el Representante de la FICPI, defendi6 igualmente la importancia de garantizar
la coherencia en la interpretacion de las reivindicaciones durante lcsdimdientos de

tramitacion y los relativos a las infracciones.
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157. El Representante de la FICPI, respaldado por la Delegacion de China y los
Representantes de la ABA y la BIO, propuso que la declaracion mencionada se tomara
debidamente en cuentaiGamente en la jurisdiccion en la que se habia efectuado. Ademas,
el Representante de la ABA propuso que cualquier declaracién efectuada respecto de una
solicitud se aplicara a otras patentes de la misma familia, como la solicitud fraccionaria de
patenteen esa jurisdiccion. El Representante de la [IPS propuso que también se tuvieran en
cuenta las “acciones”, ademas de las “declaraciones” del solicitante.

158. El Presidente resumio los debates sobre el paGpfle la manera siguiente: las

ddegaciones que poseian una disposicion similar en su legislacion nacional se habian
mostrado a favor de su inclusion, mientras que las que carecian de dicha disposicion se habian
opuesto a ello. El Presidente observé que no se habia producido un grensitdive si dicha
disposicion resultaria positiva 0 negativa. Tuvo bastantes partidarios la propuesta de que una
declaracién Unicamente deberia tenerse en cuenta en la jurisdiccidon en la que se habia
efectuado. Asimismo, se habia propuesto que la detfarge aplicara a otras patentes de la
misma familia, como las solicitudes fraccionarias y las de continuacion en parte.

Proyecto de Articulo 12: Condiciones de la patentabilidad
Proyecto de Regla 13: Excepciones en virtud del Articulo 12.5)

Proyectode Articulo 12.1), 4) y 5) y proyecto de Regla 13

159. La Delegacion de Espafa, haciendo uso de la palabra en nombre de los Estados
miembros de la Unién Europea, y respaldada por las Delegaciones de Egipto, Irlanda,
Marruecos, Noruega, Peru, Refida de Corea YRepublica Dominicanay la Representante

de la OEP, declaré la clara preferencia por la supresion de los corchetes en elbdehfo
Articulo 12 para integrar el criterio “en todos los ambitos de la tecnologia”, ya que una
invenciéon debigoseer caracter técnico y las patentes no debian extenderse a todas las
materias, como por ejemplo, los métodos comerciales, a no ser que éstos tuviesen caracter
técnico. Agradecio la reincorporacién de la condicién de aplicabilidad industrial en pbcuer
del Tratado SPLT, por ser de importancia fundamental para la posicién europea con respecto
a las condiciones de patentabilidad, particularmente con respecto a la politica europea en el
campo de las invenciones biotecnoldgicas. Enfatiz6 la plena caatiedde este enfoque

con el Articulo 27.1 del Acuerdsobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (“Acuerdo sobre los ADP]@Yr lo que reiterd la propuesta

gue se considerara la inclusién de la esencia sidtticulos27.2 y27.3 del Acuerdo sobre

los ADPIC en el propio Tratado. En lo relativo a la expresion “en todos los &mbitos de la
tecnologia” las Delegaciones d&fasil, Cuba, Federacion de Rusia, Indonesia, Japon y

México, y los Representantes de I1tP®RI1 y la GRUR, propusieron igualmente mantener el

texto “en todos los ambitos de la tecnologia”, asi como suprimir los corchetes. La Delegacion
de la Federacion de Rusia declaré que el proyecto de Arti@uilt) deberia proporcionar la

norma minima partas condiciones de la patentabilidad.

160. En cuanto al parrafa), la Delegacion de los Estados Unidos de América declaré que,
en concordancia con los comentarios que habia efectuado en reuniones anteriores del SCP,
abogaba firmemente por ques@ministrara una amplia proteccion por patente para cualquier
invencion nueva y util, y estuvo de acuerdo con las palabras “que puedan realizarse y
utilizarse en cualquier campo de actividad” que figuraban en el Articulo 12.1). Por
consiguiente, propusai@ se suprimiera la frase “en todos los ambitos de la tecnologia”. La
Delegacion consideraba esa frase de la misma manera que se utilizaba en el Artitdel
Acuerdo sobre los ADPIC, es decir, que se referia ampliamente a todos los &mbitos de
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innovaddn y que no podia, y no debia, limitarse a las invenciones de caracter “técnico”. En
la medida en que cabia la posibilidad de que otras delegaciones consideraran esta frase de
manera distinta, el SPLT no era el foro adecuado para tratar de resolveato deblquiera

de estas diferencias, puesto que su objetivo era determinar las practicas 6ptimas claramente
definidas en relacion con la patentabilidad. En opinion de la Delegacion, si en el SCP no se
alcanzaba un acuerdo sobre el objetivo de armonimaci®e practicas 6ptimas, se podria
cuestionar el proposito de las deliberaciones.

161. El Representante de la ABA se opuso a la inclusion de un requisito de caracter
“técnico” en el parrafd.)a), sefialando que en los Estados Unidos de Amérida tiampo

gue eran patentables los métodos comerciales y las invenciones biotecnolégicas, lo que habia
dado buenos resultados. Hizo hincapié en que, como todas las invenciones, a fin de ser
patentable un método comercial debia satisfacer los requisitasndeedad y la invencion.

El Representante de la AIPLA suscribio las intervenciones de la Delegacion de los Estados
Unidos de América y del Representante de la ABA. En particular, se mostro a favor de la
concesion de patentes para invenciones en ciglgmbito de la actividad, incluida la
biotecnologia, los métodos comerciales y los programas de computadora. El Representante
de la lIPS, en apoyo de las opiniones de la Delegacion de los Estados Unidos de América,
declaré que no deberia haber ninguguisito para el contenido técnico y que el objetivo
deberia consistir en ampliar el concepto de invencion hasta abarcar todas las técnicas utiles,
incluidas las invenciones efectuadas en “actividades precursoras”. El Representante de la
FICPI declard qusu organizacion no se posicionaba sobre el requisito de caracter técnico
pero se mostraba a favor de que hubiera las menos excepciones posibles. El Representante
del MPI propuso que se sustituyeran las palabras “realizarse y utilizarse” en el daaafo

por “realizarse o utilizarse”.

162. La Delegacion del Peru declar6 que consideraba que la lista contenida en el pfryafo
servia de ejemplo para que las Partes Contratantes estuvieran habilitadas para excluir la
proteccion de otros objetos.alDelegacion de la Republica Dominicana expres6 una opinion
similar e hizo hincapié en la necesidad de efectuar una distincion entre materias
intrinsecamente no patentables e invenciones que no podian patentarse por cuestiones de
politica. La Delegacionallrlanda propuso que se afiadieran las palabras “en particular” para
abarcar materia similar a las esferas que figuraban en el pajafy que se suprimieran las
palabras “sin perjuicio de lo dispuesto en el apari@jb La Delegacion de la Republick

Corea declar6 que un estudio de las excepciones previstas en las legislaciones nacionales
vigentes podria servir de asistencia en la elaboracién de propuestas revisadas.

163. Con respecto al parraf), la Delegacion del Brasil, respaldada faw Delegaciones de
Egipto y del Perq, propuso que se incluyeran mediante referencia las excepciones a la
patentabilidad previstas en los Articu®s.2 y27.3 del Acuerdo sobre los ADPIC. No
obstante, la Delegacion de México declar6é que no era pasdidaria inclusion mediante
referencia en el parraf®) de las excepciones previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC,
puesto que esto ocasionaria dificultades en caso de que se modificaran los A&fclos

y 27.3 de dicho Acuerdo. Las Delegaciones de Chiladonesia declararon que las
excepciones previstas en el parr&jalebian basarse en el Acuerdo sobre los ADPIC. En
relacion con las excepciones previstas en el pagafta Delegacion de Irlanda observo que
los Estados miembros de la Union Europstaban obligados por la Directiva de la Comisién
Europea sobre la Proteccion de las Invenciones Biotecnoldgicas.
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164. La Delegacion de los Estados Unidos de América se opuso a las excepciones optativas
propuestas por la Oficina Internacional pa&t parrafd) puesto que suponian la inclusion
general en el SPLT de las excepciones previstas en los Arti2gidlas/27.3 delAcuerdo

sobre los ADPIQJebido a la naturaleza distinta del SPLT y Aelierdo sobre los ADPICEI
Acuerdo sobre los ADPI@ra consecuencia de una negociacion compleja que guardaba
relacién con otras muchas cuestiones y soluciones de compromiso sobre el comercio mundial,
no solamente dentro del ambito de la propiedad intelectual, incluidas numerosas cuestiones
gue se hallaban @&ra del &mbito de las cuestiones relativas a las patentes objeto de examen
por el Comité. Un ejemplo concreto que se hallaba fuera del ambito del SPLT consistia en la
exclusion de las plantas y los animales que estaba permitida en virtud del ARTc8lb) del
Acuerdo sobre los ADPI(porque se trataba de ejemplos de materias importantes en ambitos
de innovacion en desarrollo, como el de la biotecnologia.

165. El Representante de la AIPPI declaré que, aunque las excepciones debian basarse en los
Articulos27.2 y27.3 delAcuerdo sobre los ADPI(ho era necesario incluir todas las
excepciones previstas en dichos Articulos. En su opinion, si se incorporaban las excepciones
al Reglamento, deberia exigirse la unanimidad para modificar la ReglastiGcu El
Representante de la ABA declar6 que el Tratado no deberia incluir todas las excepciones
permitidas en virtud dehcuerdo sobre los ADPI@i intentar reinterpretar ese Acuerdo. El
Representante del MPI expreso la opinion personal de que lap@raoes de la

patentabilidad en el &mbito de la biotecnologia no servian a los intereses de la industria
europea y que las Partes Contratantes debian adoptar un planteamiento mas amplio que el
adoptado en virtud déicuerdo sobre los ADPICEI Representate de la GRUR observé la
necesidad de volver a examinar las disposiciones del Artu@y27.3 delAcuerdo sobre

los ADPIChabida cuenta de su ambigledad.

166. El Representante de la BIO, respaldado por el Representante de la AIPLA, acerdo qu
no debian incluirse todas las excepciones previstas &cugrdo sobre los ADPIEn el

proyecto de Articuld2. En particular, debia permitirse patentar las invenciones
biotecnoldgicas, incluidas las plantas transgénicas y los animales transgénicosndd
hincapié en la necesidad de mirar hacia el futuro y adoptar un planteamiento global, el
Representante declaré que el Tratado debia prever el grado mas alto posible de materia
patentable.

167. Con respecto al parraf), las Delegaciones deuba y México expresaron asimismo su
apoyo a la inclusiéon de este parrafo. La Delegacion de los Estados Unidos de América acogio
asimismo con agrado la reintroduccion del requisito de aplicacion industrial/utilidad en el
Tratado, puesto que la utilidadseun requisito importante para los Estados Unidos de
América. No obstante, la Delegacion opinaba que las normas de aplicacién industrial en
determinados sistemas podian obligar a que una invencién reivindicada tuviera caracter
técnico o efecto técnicoLa Delegacion también mostrd su preocupacion por que dicha
disposicion pudiera utilizarse para denegar la concesion de patentes a invenciones que se
consideraban de naturaleza privada. La Delegacion no veia ninguna razén para limitar la
patentabilidad ddicha manera; se debian utilizar los criterios de que la invencién poseyera
alguna utilidad, fuera nueva y supusiera una actividad inventiva. La Delegacion expreso su
preocupacion ademas por gue una norma sobre “aplicacién industrial” pudiera frenar el
desarrollo de nuevas esferas de innovacion, como la informatica, la biotecnologia u otras
nuevas esferas que no podian preverse en ese momento y que quizas resultaran dificiles de
definir con arreglo a lo que se entendia en ese momento por “industrial”.
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168. En cuanto a las palabras que figuraban como variante entre corchetes en el4)arrafo

las Delegaciones del Brasil y Marruecos y el Representante de la AIPPI se mostraron a favor
de la segunda variante, “puede ser producida o utilizada en ¢esiatiguo de industria”. La
Delegacion de la Federacion de Rusia expreso su preferencia por la primera variante, sin la
palabra “comercial”’. El Representante de la ABA expreso su preferencia por la tercera
variante, o la primera variante sin la palabrarfercial”. La Delegacion de los Estados

Unidos de América y los Representantes de la AIPLA y la FICPI se mostraron favorables a la
tercera variante.

169. La Representante de la OEP expresoé la opinidn de que el requisito de aplicacion
industrial ro tendria un gran efecto en la practica. El Representante del MPI declar6 que el
requisito de aplicacion industrial no constituia una barrera para la concesion de patentes para
meétodos comerciales. El Representante de la GRUR sefial6 a la atencion dél € dracho

de que el Articuldl.3) del Convenio de Paris exigia que la propiedad industrial “se
[entenderia] en su acepcion mas amplia 'y se [aplicaria] no sdlo a la industria y al comercio
propiamente dichos”. El Representante de la BIO observé quempee era posible

determinar la aplicacion industrial en el momento en que se realizaban invenciones
innovadoras, como probaba la invencion de la expresion de los fragmentos del ADN y que la
norma que se aplicaba en ese momento en los Estados Unidos&le&nesultaria

satisfactoria para el Tratado.

170. La Representante de la OEP observo que, al decidir las condiciones de la patentabilidad,
era necesario tener en cuenta qué resultaba posible desde el punto de vista de la politica. La
Represerante declard que el tratado no deberia obligar a una Parte Contratante a adoptar una
norma de patentabilidad mas estricta que la que tenia en ese momento. Por consiguiente,
propuso que, en cuanto a la materia patentable y a las excepciones, el SPLA dlegar el
consenso internacional actual, que consistia en la norma del Acuerdo sobre los ADPIC, y
prever una disposicion expresa que permitiera a una Parte Contratante proteger una gama mas
amplia de materia. En cuanto al requisito relativo al “canatécnico”, la Representante

propuso que este concepto se limitara a las disposiciones en las que era realmente necesario y
gue una Parte Contratante estuviera habilitada para no exigir el “caracter técnico” de la
invencion. Estas propuestas contaron ebapoyo preliminar de la Delegacién de Suecia.

171. La Delegacion de los Estados Unidos de América declaré que no podia suscribir ni el
requisito “técnico” en el SPLT ni la incorporacion de las normas minimas de proteccién que
se hallaban en écuerdo sobre los ADPIC, asi como tampoco una norma sobre la “industria”
0 “basada en la industria” sobre la cuestion de la aplicacién industrial o la utilidad. La
Delegacion expreso la opinion de que la inclusion de un requisito “técnico” o “industrial”

daria lugar a un retroceso de las normas de proteccién para las invenciones en todo el mundo,
menoscabando el nivel de proteccion de los inventores y las invenciones de todos los paises.
La Delegacion opinaba que el resultado de los debates, en case de qasara en parte en
cualquiera de estos elementos, no seria aceptable para los Estados Unidos de América y, en
consecuencia, cabia la posibilidad de que la Delegacion tuviera que reconsiderar su
participacion en ellos. La Delegacion dijo que habiatadd a las negociaciones con un

espiritu de buena fe y a sabiendas de que numerosas disposiciones del SPLT exigirian
cambios importantes en el sistema estadounidense de patentes. Sin embargo, la Delegacion
declar6 que continuaria participando siempreigrdo todos los miembros del Comité

hicieran gala de un mismo espiritu de buena fe.
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172. En respuesta a la intervencion de la Delegacion de los Estados Unidos de América, que
plantearia la posibilidad de cuestionar la armonizacion de patengseno del SCP, la
Delegacion del Brasil observo que someteria una propuesta de esa indole a sus propias
autoridades a fin de que sea examinada en debates futuros relacionados con el Comité
Permanente.

173. El Presidente resumio el debate solrgreyecto de Articuld2.1) de la manera

siguiente: gran parte de las delegaciones solicité vivamente que se mantuvieran las palabras
“en todos los a&mbitos de la tecnologia” y menciono el Arti@dd y27.3 del Acuerdo sobre

los ADPIC, en particular,reel contexto del parrafé. Una delegacion y varios

representantes de organizaciones no gubernamentales expresaron la firme conviccion de que
no cabia hacer referencia a las palabras “en todos los &mbitos de la tecnologia” y que este
Tratado no debia qder limitado por el texto del Acuerdo sobre los ADPIC. Las

delegaciones también expresaron opiniones divergentes en relacion con las tres variantes que
figuraban entre corchetes en el parrdjo El Presidente llegd a la conclusion de que en vista

de laimportancia de las cuestiones abordadas, se incluirian dos variantes de esta disposicion
en el proximo proyecto.

Proyecto de Articulo 12.2)

174. En respuesta a una propuesta de la Delegacion de Suecia en el sentido de que las
disposiciones pertantes figuraran en el Tratado en lugar de quedar prescritas en el
Reglamento, tal y como se habia propuesto, el Presidente observé que la cuestion de la
ubicacién de las disposiciones en el Tratado y el Reglamento tendria que decidirse
posteriormente.

Prgecto de Articulo 12.3)

175. El Representante de la EPI propuso que se suprimieran las palabras “en su conjunto”, y
gue las palabras “esa invencion” se sustituyeran por “el conjunto de la invencién
reivindicada”.

176. El Presidente resurbiel debate sobre el proyecto de Articatd.3) sefialando que habia
un consenso general sobre esta disposicion y que la Oficina Internacional examinaria
posteriormente el proyecto.

Proyecto de Regla 14: Elementos del estado de la técnica en virtud dellar12.2)
Parrafo 1)

177. La Delegacion de los Estados Unidos de América, respaldada por la Delegacién de
Suiza y los Representantes de la AIPLA, BIO, CIPA y EPI, propuso que, a fin de abarcar la
situacién en la que los elementos del estadtadécnica pasaran a ser habilitantes después de
su fecha de publicacion, la fecha en que debia evaluarse la ensefianza de los elementos
primarios en virtud del parrafb)ii) fuera la “fecha de reivindicacion”. No obstante, la
Delegacion de Francia propusl uso a estos efectos de la fecha en que el estado de la técnica
se ponia a disposicion del publico, tal y como se proponia en el documento SCP/7/4.

178. En respuesta a una propuesta del Representante de la BIO en el sentido de que se
aclararda redacciéon afiadiendo el término “Unicamente” antes de las palabras “desde la
fecha”, el Presidente observod que este cambio podria tener un efecto restrictivo no buscado.
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179. La Delegacion del Japon declard que el término “realizar y utilizal’pérrafol)ii)

quizas no correspondiese adecuadamente al caso de un producto y al de un procedimiento,
respectivamente. El Representante de la BIO propuso que se definiera el término “puso a
disposicion del publico”. El Presidente observé que ambasitérs se utilizaban en distintos
contextos en el Tratado y el Reglamento y propuso que la Oficina Internacional velara por el
uso coherente de dichos términos.

180. La Delegacion de Chile sefial6 que en virtud de la legislacion de su pais seecahaid
gue una patente habia sido puesta a disposicion del publico en la fecha de publicacion del
resumen.

181. En respuesta a un comentario de la Delegacion de Irlanda en el sentido de que esta
disposicion debia abarcar los casos de exhibicionexposiciones internacionales y la
divulgacion no autorizada de la invencion, el Presidente observé que estaba previsto que estas
situaciones quedaran abarcadas en el proyecto de ArBoudo El Representante de la

GRUR propuso que el proyecto de Refjt abarcara el uso publico anterior al igual que el

estado de la técnica.

182. El Representante de la CIPA propuso que las disposiciones abarcaran mas claramente la
situacion en la que Unicamente parte de la reivindicacion carecia de novedad.

183. El Representante de la AIPLA pregunt6 si un elemento primario del estado de la

técnica, que no era en si habilitante pero que lo era cuando se tenia en cuenta los
conocimientos generales de un experto en la materia en la fecha de reivindidasituiria

la novedad. El Presidente sugirié que, en dicho caso, el estado de la técnica deberia
considerarse en el contexto de la no evidencia en lugar de en el de la novedad. La Delegacion
de la Federacién de Rusia declaré que, en su opinién, el pegpuesto del parrafb)ii)

resultaba satisfactorio.

184. El Presidente resumio los debates sobre el pafrpfte la manera siguiente: existian
distintas opiniones respecto de la fecha en que debia evaluarse la ensefianza del estado de la
técnica. Por consiguiente, propuso que se incluyeran ambas variantes con el fin de
examinarlas ulteriormente. Asimismo, la Oficina Internacional debia volver a examinar el
texto teniendo en cuenta los cambios de redaccidn que se habian propuesto.

Parrafo 2)

185. El Presidente observo que las consideraciones efectuadas sobre el Peerafelacion

con la fecha en que debia evaluarse la ensefianza del estado de la técnica también se aplicaban
al parrafo2)a) yb). La Delegacion de la Federacion dedia observo que, si el estado de la

técnica se evaluaba en la fecha en que se habia puesto a disposicién del puablico, podian surgir
complicaciones en el caso en que, por ejemplo, se volvia a publicar un libro, dando lugar de
esta manera a dos fechas ditds para el mismo elemento primario del estado de la técnica y
distintos grados de conocimientos generales de un experto en la materia.

186. El Representante de la EPI propuso que, teniendo en cuenta el uso del término
“divulgada de manera explta o implicita” del parraf®)a), el parraf@®)b) era redundante.
Convinieron en esta opinion la Delegacion de Alemania y la Oficina Internacional, mientras
gue se opuso a ella la Delegacion de China.
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187. En respuesta a una propuesta del Reprste de la EPI en el sentido de que el
parrafo2)c) no era pertinente y a una consulta de la Delegacién de Alemania sobre su
objetivo, el Presidente explicé que un elemento del estado de la técnica que no se habia
incorporado mediante referencia exghicén el elemento primario no podia ser considerado
como parte de dicho elemento. En respuesta a una consulta de la Delegacion de China en
cuanto a si, en el caso de un documento puesto a disposicion del publico en Internet, un
hiperenlace con otro documi® podia considerarse como referencia explicita, la Oficina
Internacional recordd que el Comité habia decidido, tras elaborar un estudio, que todas las
cuestiones de Internet debian considerarse posteriormente, una vez que se hubieran
determinado los pritipios generales relativos al estado de la técnica.

188. En respuesta a una pregunta de la Delegacion de Irlanda, el Presidente expreso la
opinion de que un documento que hacia referencia explicita a un elemento primario del estado
de la técnicads decir, una “referencia inversa”) no debia considerarse que formaba parte de
ese elemento primario.

189. El Presidente resumio el debate sobre el par2aide la manera siguiente: se acordo

gue debia volver a estudiarse la cuestion relativa@hento de la determinacién de la
divulgacion del elemento del estado de la técnica del apaaspggue debia suprimirse el
apartadd). En cuanto al apartady), se debian seguir estudiando las cuestiones de remision,
incluida la posibilidad de su aphcion a hiperenlaces de Internet.

Parrafo 3)

190. El Presidente observo que el parr@jodebia volverse a redactar para ponerlo en
conformidad con el proyecto revisado del Artic8l@). El Representante de la EPI comentd

que este parrafo neeria necesario si la ensefianza del elemento primario del estado de la
técnica tenia que evaluarse en la fecha de reivindicacion, como se habia propuesto con arreglo
al parrafol).

Proyecto de Directrices en virtud de la Regla 14

191. La Delegaadn del Canada, con la que convinieron el Presidente y la Delegacién del
Reino Unido, declaré que la segunda frase de la DireDX8i03 no trataba adecuadamente del
caso en que una Unica reivindicacion tenia dos fechas de reivindicacion, tal y como se
mendonaba en el proyecto de Articuloviii). La Delegacion de los Estados Unidos de

América, respaldada por la Delegacion del Reino Unido y el Representante de la EPI, propuso
gue se hiciera mas flexible la Directi?3.02 sustituyendo las palabras “clararteedefinido”

por “definido con la especificidad suficiente”.

192. La Delegacion del Reino Unido observo que, a diferencia de los p)ntas de la

Directriz D3.01, el puntaii) hacia referencia a “assessment” y no a “determination”. La
Delegacion también expreso su preocupacion por el posible efecto de la referencia a la
“divulgacion genérica” en la Directri®3.02. Observé que una divulgacion genérica podia
abarcar al menos dos variantes y que no era conveniente que una divulgaciérageniia

gue ser complementada por una lista de todas las variantes que comprendia Unicamente a los
efectos del estado de la técnica que pudieran surgir posteriormente. La Delegacion de
Australia y el Presidente, respaldados por la Delegacion de Nuéaadiz, expresaron la

opinién de que una divulgacién general podia prever una especifica a los fines de determinar
la novedad, salvo que la divulgacion especifica tuviera caracteristicas especiales y no
reconocidas, como en el caso de una “invencion decsiin”.
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193. En respuesta a una pregunta de la Delegacion de la Federacion de Rusia sobre si las
Partes Contratantes estarian obligadas por las Directrices Practicas, la Oficina Internacional
declaré que los articulos podrian establecer los jpiog, el Reglamento podria aplicar

dichos principios de manera mas especifica en un contexto legislativo y que las Directrices
Practicas podrian establecer la practica de la Oficina al aplicar esos principios teniendo en
cuenta una “profunda armonizaciéno obstante, estas cuestiones tendrian que considerarse
posteriormente en el contexto de la redaccién de las clausulas finales que todavia no estaban
incluidas en el proyecto de Tratado. El Representante de la GRUR propuso que el caracter
legal del Traado, el Reglamento y las Directrices Practicas se inspirara en la naturaleza legal
de las correspondientes disposiciones previstas en el Convenio sobre la Patente Europea.

194. El Presidente resumio los debates de la manera siguiente: tendréstyaiarse
posteriormente el caracter juridico de las Directrices Practicas. La DirB&r2 deberia
examinarse en vista de la propuesta de la Delegacion de los Estados Unidos de América para
tener en cuenta las patentes de seleccion. La Dirda®i@3 deberia examinarse teniendo en
cuenta las cuestiones planteadas, en particular la relativa al contexto de la fecha de
reivindicacion.

Proyecto de Regla 15: Elementos del estado de la técnica en virtud del Articulo 12.3)

195. En respuesta &epresentante de la FICPI, que pregunté cédmo se aplicaba el término
“sustitucién” a un documento del estado de la técnica, el Presidente explicé que el término
“elemento del estado de la técnica” debia considerarse como referencia a la ensefianza en
partiaular y no a un elemento fisico en particular, como un libro o documento. El
Representante de la ABA inquirié sobre si se habian tenido en cuenta los conocimientos
judiciales. La Representante de la OEP expreso la reserva de la postura de la OEP&obre est
disposicion. La Delegacion de Bélgica sefialé que, en la version en francés, las palabras “ont
incité” del parrafo4) no correspondian al texto correspondiente en inglés.

196. El Presidente resumio el debate sobre el proyecto de Réglaclarado que habia un
amplio acuerdo en relacion con los principios de esta regla, aunque el representante de una
organizacion intergubernamental habia expresado su reserva al respecto.

Proyecto de directrices en virtud de la Redla

197. La Delegacia del Reino Unido sefial6 que, en virtud del puiitade la DirectrizD4.01,

la determinacion deberia efectuarse respecto del grado de divulgacion y no en relacion con el
alcance. La Delegacioén de la Federacion de Rusia se opuso a la inclusion delipdetia

Directriz D4.01, mientras que las Delegaciones de Alemania e Irlanda se mostraron a favor de
incluir dicho punto, puesto que era necesario en cada caso la determinacion de un experto en
la materia, aunque ese procedimiento quizas no fuera exytdiigiante el proceso de examen.

En cuanto al punte) de la DirectrizD4.01, en el debate quedé claro que la Oficina
Internacional debia aclarar el significado de las palabras “la invencion reivindicada en su
integridad”. La Representante de la OEP esgrla reserva de la postura de la OEP sobre

este punto, puesto que en su opinion no estaba claro si las directrices permitian que se aplicara
el denominado “enfoque problersalucion”.

198. La Delegacion de los Estados Unidos de América convinel eoncepto general de
estas directrices. No obstante, declard que debia suprimirse la palabra “cualquier” que
figuraba en la penultima linea de la Directb#.03, puesto que seria necesario mas que un
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poco de pruebas en este contexto para que sudiesdecto adecuado. El Representante de la
EPI declaré que la palabra “can” de la quinta linea de la DireP4i03 en el texto en inglés
debia sustituirse por la palabra “would”. La Delegacion de Irlanda propuso que se trasladara
de la NotaR15.04 a&s Directrices Practicas la aclaracion relativa a la combinacién inventiva
de caracteristicas conocidas.

199. El Presidente resumio el debate sobre el proyecto de directrices en virtud del proyecto
de Reglal5 declarando que habia un amplio acoezd relacién con los principios de esta
directriz, aunque tenian que aclararse varios puntos de redaccion.

Proyecto de Articuld3: Motivos de denegacion de una invencion reivindicada

200. La Delegacion del Brasil propuso la inclusion de unvaparrafo?), que

corresponderia a la propuesta que habia efectuado en relacion con el proyecto deArticulo
en la manera siguiente: “Una Parte Contratante podra exigir asimismo el cumplimiento de la
legislacion aplicable en materia de salud publiadrinion, ética en la investigacion

cientifica, medio ambiente, acceso a los recursos genéticos, proteccion de los conocimientos
tradicionales y otros ambitos de interés publico en sectores de importancia vital para su
desarrollo social, econdmico y teciglco.” En consecuencia, la Delegacion propuso que se
sustituyera la referencia al parrdfpen el parraf@®) por una referencia a los parrafbgy 2).

Esta propuesta conto6 con el apoyo de las Delegaciones de Chile, Colombia, Cuba, Egipto,
Kenya, Marrecos y Peru. La Delegacion de Egipto, respaldada por algunas de esas
Delegaciones, propuso incluir la propuesta de la Delegacién del Brasil entre corchetes. El
Presidente record6 que debia determinarse el contenido de las demas disposiciones del
proyectode SPLT antes de que tuviera lugar un debate a fondo del proyecto de AttBculo

201. La Delegacion de los Estados Unidos de América, respaldada por las Delegaciones de
Alemania y el Japdn, se opuso a la propuesta de la Delegacion del Bradilelegacion de

los Estados Unidos de América dijo que se oponia firmemente por muchas de las mismas
razones que habia adelantado respecto de propuestas semejantes relativas aPAlttrsilo
Representantes de la ABA y de la BIO también se opusierop@fauesta debido a que no
guardaba relacion con las cuestiones de la concesién de patentes y a que resultaba complicado
y costoso para los solicitantes tratar de cuestiones que no estaban relacionadas con los
requisitos de la patentabilidad.

202. La Delegacion de Bélgica indicé que habia una incoherencia entre el texto en inglés y
en francés del parrafb).

203. El Presidente resumi6 el debate de la manera siguiente: el debate sobre esta disposicion
era la consecuencia légica del debsdbre el proyecto de Articuld. Habida cuenta de las
opiniones divergentes, la Oficina Internacional estudiaria posteriormente estas cuestiones.

Proyecto de Articulo 14: Motivos de invalidacion o revocacion de una reivindicacion o de
una patente

204. En respuesta a la propuesta de la Delegacion de China, respaldada por el Representante
de la FICPI, en el sentido de que el incumplimiento de lo dispuesto en el proyecto de

Articulo 11.3)a) debia ser motivo de invalidacion de una patente, el Rrasiéxplicd que el
proyecto de Articuld.1.3)a) todavia era objeto de examen por parte del Comité sobre la base
del documento SCP/7/6. La Representante de la OEP observo que tendria que tenerse
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cuidado en garantizar que el texto final no incluia el inpimiento de las formalidades
como motivo de invalidacion.

205. La Delegacion deBrasil declard que la propuesta que habia efectuado en relacién con
el proyecto de Articuld. 3 también debia tenerse en cuenta en el caso del proyecto de
Articulo 14. La Delegacion de los Estados Unidos de América se opuso a esta propuesta.

Proyecto de Articulo 15: Revision

206. En relacion con el término “cuasijudicial”, la Representante de la OEP pidié que se lo
conservara y explico que este término skaaba en elAcuerdo sobre los ADPICEI uso del
término era necesario para evitar toda controversia que pudiera surgir al determinar si la
revision que efectuasen las Camaras de Recursos de la OEP podian ser contemplada en el
contexto de esta dispositi.

Proyecto de Articulo 16: Pruebas

207. En un breve debate sobre esta disposicion se demostré la necesidad de efectuar algunos
cambios en su redaccion. La Delegacion del Japon declaré que el gBbvafeo deberia

obligar a los tribunalesLa Delegacion de los Estados Unidos de América declaré que la
expresion “invoque una consecuencia juridica” no era clara y que el p@jrao la manera

en que estaba redactado, tendria como consecuencia que las pruebas superaran el &mbito de
las cuestiaes relativas a las patentes. La Delegacion del Japon preguntd si el término “una
parte” incluia a los examinadores u érganos de apelacion. La Delegacion de Chile suscribié
los comentarios efectuados por la Delegacion de los Estados Unidos de Amérealsob

parrafo2) y propuso que se suprimiera dicho parrafo.

Proyecto de Articulo 17: Relacion con el PLT

208. La Delegacion deBrasil, respaldada por las Delegaciones de Argentina y Egipto,
propuso que todo el proyecto de Articdld figurara etre corchetes. La Delegacion de

Espafia declard que era posible que no fuera necesario que existiera una relacion completa
entre el SPLT y el PLT, puesto que Unicamente algunas partes del PLT eran pertinentes para
el SPLT. Tras los debates sobre las dasantes que figuraban entre corchetes y algunas
explicaciones de la Oficina Internacional, se acordo6 que volveria a examinarse esta
disposicion en el contexto de las disposiciones administrativas y clausulas finales.

GRUPO DE TRABAJO SOBRE DIVULGACIONE DE INVENCIONES MULTIPLES Y
SOLICITUDES COMPLEJAS

209. Se convoco la primera reunién del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones de
Invenciones Mdltiples y Solicitudes Complejas (“el Grupo de Trabajo”), de conformidad con

la solicitud efectuada emlsesion anterior del Comité (véase el documento SCP/6/9,
parrafo208), durante la misma semana en que tuvo lugar la presente sesién del Comité. Se
invité asimismo a todos los invitados a la sesion del Comité a tomar parte en la reunién del
Grupo de Trab@a. Los procedimientos del Grupo de Trabajo fueron oficiosos, y no hubo

orden del dia ni informe sobre la reunién. Los debates del Grupo de Trabajo se basaron en el
documento SCP/WGM/1/1. El Grupo de Trabajo también tuvo en cuenta las disposiciones
conenidas en los documentos presentados al Comité, en particular los documentos SCP/7/3

y 4.
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210. El Presidente inform6 al SCP de la labor realizada por el Grupo de Trabajo de la manera
siguiente:

“El primer dia, el Grupo de Trabajo paso la mayartp del tiempo debatiendo las
cuestiones relativas a la falta de unidad. Varias delegaciones ofrecieron informaciones
detalladas sobre el planteamiento que adoptaban. Se produjo el debate sobre los
motivos por los que una oficina planteaba la cuest®taduinidad. Existio el acuerdo
general de que se trataba fundamentalmente de una cuestion fiscal, aunque existian otras
cuestiones secundarias relativas a tener las divulgaciones pertinentes prontamente
identificadas a los fines de la busqueda, asi centwe la eficacia del examen en las
oficinas méas grandes en las que los examinadores se especializaban en dmbitos
tecnoldgicos limitados.

El segundo dia, el Grupo de Trabajo debatio las cuestiones siguientes:
Vinculacion de las reivindicaciones

Sobreesta cuestion, el debate principal se centro en la dependencia de las
reivindicaciones dependientes multiples de otras reivindicaciones dependientes
multiples, asi como la remision de una reivindicacion dependiente a més de una
reivindicacién en forma acnulativa, lo cual, segun algunas delegaciones, impondria
una pesada carga a los examinadores. No obstante, la mayoria de las delegaciones no
parecié encontrar los mismos problemas e hizo referencia a la flexibilidad que
proporcionaban estas practicas.deébate también mostré que existian diferencias
fundamentales en cual era el objetivo del examen en relacion con el grado de certeza
que habia de obtenerse.

NUmero de reivindicaciones

Varias delegaciones explicaron la practica que tenian de limitar las
reivindicaciones, lo cual, en muchos casos, se efectuaba sobre la base de los requisitos
de “claridad y concision” y de la unidad de la invencién. Asimismo, se mostraron a
favor de un procedimiento que resultara facil de administrar para las oficimas. L
grupos de usuarios se manifestaban en contra de la limitacién del nimero de
reivindicaciones, pero expresaron su disposicion a pagar tasas adicionales en funcién
del nimero de reivindicaciones, cuando resultara justificado. Una delegacion hizo
referenta a la Reglé.1.a) del PCT, en la que se declaraba que el nimero de las
reivindicaciones deberia ser razonable, teniendo en cuenta la naturaleza de la invencion
reivindicada, y cuestioné el significado del término “razonable”. Algunas delegaciones
estalan interesadas en obtener mayor informacion relativa a la practica de limitar el
namero de reivindicaciones independientes en una solicitud a una por categoria.

Labor futura

Varias delegaciones expresaron su satisfaccion por los debates del Grupo de
Trabajo, haciendo hincapié en su utilidad, y se mostraron a favor de continuar con su
labor, pero propusieron que se hiciera un uso mas eficaz del Foro Electrénico del SCP, a
fin de obtener resultados mas concretos durante las reuniones. Se acordo mirda of
internacional enviara una circular a los miembros y observadores del SCP solicitando
informacion sobre las distintas practicas, asi como propuestas concretas sobre la manera
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en que debian abordarse las cuestiones objeto de examen. La Oficinacinteha
notificaria ademés a los miembros del Foro Electronico del SCP una vez se hubieran
recibido y publicado dichos comentarios en el Foro Electronico”.

CONCLUSION DE LA REUNION

Punto6 del orden del dia: Labor futura

211. El Comité invitoa la Oficina Internacional a elaborar propuestas revisadas,
teniendo en cuenta el debate de la presente sesion, para su consideracion en la siguiente
sesion.

212. La Oficina Internacional informo al Comité de que habia fijado provisionalmente la
fecha de su octava sesion, que se celebraria8lal22 denoviembre d&2002, en Ginebra.

Punto? del orden del dia: Breve resumen del Presidente

213. El proyecto de resumen del Presidente (documento SCP/7/7 Prov.) fue aprobado con
algunas emiendas, que se incluiran en la version definitiva (documento SCP/7/7).

Punto8 del dia: Clausura de la sesion

214. El Presidente clausuré la sesion.

[Sigue el Anexo]
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LISTA DE PARTICIPANTES

|. ETATS MEMBRES/MEMBER STATES

(dans I'ordrealphabétique des noms francais des Etats)
(in the alphabetical order of the names in French of the States)

ALLEMAGNE/GERMANY

Dietrich WELP, Head, Patent Law Section, Federal Ministry of Justice, Berlin
<welp-di@bmj.bund.de>

Hans Georg BARTELS, Judgé the Local Court, Patent Law Section, Federal Ministry of
Justice, Berlin

<bartelsha@bmj.bund.de>

Klaus MULLNER, Head of Patent Division, German Patent and Trademark Office, Munich

Heinz BARDEHLE, Patent Attorney, Munich
<bardehle@bardehle.de>

Mara WESSELER (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

ANGOLA

Manuel Augusto GONCALVES, chef du Département des brevets, Institut angolais de la
propriété industrielle, Luanda

ARGENTINE/ARGENTINA

Marta GABRIELONI (Sra), Consejera, Misién permanente

ARMENIE/ARMENIA

Andranik KHACHIKIAN, Deputy Head, Armenian Patent Office, Yerevan
<armpat@cornet.am>
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AUSTRALIE/AUSTRALIA

Dave HERALD, Deputy Commissioner of Patents, IP Australia, Woden ACT
<dherald@ipaustralia.gov.au>

Philip SPANN, Supervising Examinef Patents, IP Australia, Woden, ACT
<pspann@ipaustralia.gov.au>

AUTRICHE/AUSTRIA

Wilhelm UNGLER, Legal Officer, Austrian Patent Office, Vienna
<wilhelm.ungler@patent.omwa.gv.at>

BANGLADESH

Kazi Imtiaz HOSSAIN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

BELARUS/BELARUS

Irina EGOROVA (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

BELGIQUE/BELGIUM

Simon LEGRAND, premier secrétaire, représentant permanent, Mission permanente, Genéve
Stéphanie MISSOTTEN (Mme), conseiller adjoint, Ministére desra$aéconomiques,

Office de la propriété industrielle, Bruxelles
<stephanie.missotten@mineco.fgov.be>

BOLIVIE/BOLIVIA

Mayra MONTERO (Mlle), conseillére, Mission permanente, Geneve
<mission.bolivia@itu.ch>
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BRESIL/BRAZIL

Gustavo DE SA DUARTE BARBOZA, Tiird Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Brasilia
<gsdbarboza@mre.gov.br>

Luiz Otavio BEAKLINI, Director of Patents, National Institute of Industrial Property,
Rio de Janeiro
<lobeak@inpi.gov.br>

Leandro MOTTA, Assessor, Ministry of Development, iristiy and Trade, Brasilia
<leandroo@mdic.gov.br>

Francisco Pessanha CANNABRAVA, Secretary, Permanent Mission, Geneva

CANADA

David CAMPBELL, Section Head Patent Examination, Canadian Intellectual Property Office
(CIPO), Quebec

<campbell.david@ic.gc.ca>

CHILI/CHILE

Vladimir GARCIA HUIDOBRO, Asesor Legal del Departamento de Propiedad Industrial,

Subsecretaria de Economia, Santiago
<vghuidobro@proind.gov.cl>

CHINE/CHINA

YIN Xintian, Director General, Legal Affairs Department, State Intellectual Pty2ffice,
Beijing
<yinxintian@mail.sipo.gov.cn>

COLOMBIE/COLOMBIA

Luis Gerardo GUZMAN VALENCIA, Ministro Consejero, Misién Permanente, Ginebra
<missioncolombia@ties.itu.int>
COSTARICA

Alejandro SOLANO, Ministro Consejero, Misién Permanente, Ginebra
<Alejandro.solano@ties.itu.int>
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CROATIE/CROATIA

Jasminka ADAMOVC (Mrs.), Head, Legal Patent Department, State Intellectual Property
Office, Zagreb
<jasminka.adamovic@dziv.hr>

Jela BOLL (Mrs.), Head, Patent Examination Proceddr8ection A, State Intellectual
Property Office, Zagreb
<jela.bolic@patentel.hr >

SaSa ZATEZALO, Legal Associate, Intellectual Property System Development Department,
State Intellectual Property Office, Zagreb

<sasa.zatezalo@dziv.hr>

CUBA

Eva Maria PEREZ DIAZ (Sra.), Jefa del Departamento de Invenciones, Oficina Cubkna de

Propiedad Industrial, La Habana
<ocpi@ocpi.cu>

DANEMARK/DENMARK

Tim SCHYBERG, Chief Counsellor, Danish Patent and Trademark Office, Taastrup
<tim@dkpto.dk>

Anne Rejnhold JOERGENSEN (Mrs.), Director, IPR Division, Danish Patent and Trademark

Office, Taastrup
<arj@dkpto.dk>

EGYPTE/EGYPT

Yagout Al.Sayed Mohamed YAKOUT, General Director, Legal Department, Patent Office,
Academy of Scientific Research and Technology, Cairo

Ahmed ABDEL-LATIF, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

EL SALVADOR

Juan Carlos FERNANDEZ QUEZADA, Coordinador de Normativas de Comercio, Ministerio
de Economia, San Salvador
<jfernandez@minec.gob.sv>
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ESPAGNE/SPAIN

David GARCIA LOPEZ, Técnico Superior Jurista, Departamento de Coordinacion Juridica y
Relaciones Internadamales, Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, Madrid
<david.garcia@oepm.es>

Carmen LENCE REIJA (Dia), Técnico Superior Jurista, Departamento de Patentes e
Informacién Tecnoldgica, Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, Madrid
<carmen.lence@oepm.es>

Carlos VELASCO NIETO, Jefe Area Patentes Quimicas, Oficina Espafiola de Patentes y

Marcas, Madrid
<carlos.velasco@oepm.es>

ESTONIE/ESTONIA

Toomas LUMI, Deputy Director General, Estonian Patent Office, Tallinn
<toomas.lumi@epa.ee>

ETATS-UNIS D’AMERIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Lois E. BOLAND (Ms.), Senior Counsel, Office of Legislative and International Affairs,
Patent and Trademark Office, Department of Commerce, Washingt@n,
<lois.boland@uspto.gov>

Charles PEARSON, Director, Office of Patent Coopenmafl reaty Legal Administration,
Patent and Trademark Office, Department of Commerce, Washingt@n,
<cpearson@uspto.gov>

Jon P. SANTAMAURO, Attorney Advisor, Office of Legislative and International Affairs,
Patent and Trademark Office, Department of @eance, Washingtor).C.
<jon.santamauro@uspto.gov>

Dominic KEATING, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission to the WTO, Geneva
<dkeating@ustr.gov>

ETHIOPIE/ETHIOPIA

Hailu Geletu G/IMARIAM, Technology Development Leader, Patent, Technology fiemans
and Development Department, Ethiopian Science and Technology Commission Aschia
<et.patent@telecom.net.et>
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EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE/THE FORMER YUGOSLAV
REPUBLIC OF MACEDONIA

Lillana VARGA, Head, Legal Department, Industrial Progdprotection Office, Ministry of
Economy, Skopje
<lilev@ippo.gov.mk>

FEDERATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Nikolay BOGDANOV, Deputy Director General, Russian Agency for Patents and
Trademarks, Moscow
<nbogdanov.ag@rupto.ru>

Evgeny POLISCHUK, Consultd, Federal Institute of Industrial Property, Moscow
<epoli@pol.ru>

FINLANDE/FINLAND

Maarit LOYTOMAKI (Ms.), Deputy Director, National Board of Patents and Registration,
Helsinki
<maarit.loytomaki@prh.fi>

Marjo AALTO-SETALA (Mrs.), Coordinator, Interrteonal and Legal Affairs, National

Board of Patents and Registration, Helsinki
<marjo.aaltesetala@prh.fi>

FRANCE

Pascal DUMAS DE RAULY, chef du Service juridigue communautaire et international,
Institut national de la propriété industrielle (INPI), Rar

<pdumasderauly@inpi.fr>

JeanFrancois LEBESNERAIS, chargé de mission, Département des brevets, Institut national
de la propriété industrielle (INPI), Paris

<lebesnerais.jf@inpi.fr>

Michéle WEIL-GUTHMANN, conseillere, Mission permanente, Genéeve

GRECHGREECE

Andreas CAMBITSIS, Permanent Mission, Geneva
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GUATEMALA

Andrés WYLD, Primer Secretario, Mision Permanente, Ginebra
<andres.wyld@ties.itu.int>

GUINEE/ GUINEA

Cece KPOHOMOU, chef du Service national de la propriété industrielle, Ministere du
commerce de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, Conakry

HONGRIE/HUNGARY

Marta POSTEINERTOLDI (Mrs.), Vice-President, Technical Affairs, Hungarian Patent
Office, Budapest

<posteiner@hpo.hu>

Judit HAJDU (Mrs.), Head, Patent Department, lgarian Patent Office, Budapest
<hajdu@hpo.hu>

INDE/INDIA

Homai SAHA (Mrs.), Minister (Economic), Permanent Mission, Geneva

INDONESIE/INDONESIA

Walter SIMANJUNTAK, Director of Patents, Ministry of Justice, Tangerang

Dewi KUSUMAASTUTI (Ms.), First Seretary, Permanent Mission, Geneva
<dewi.kusumaastuti@ties.itu.int>

IRLANDE/IRELAND

Jacob RAJAN, Head of Patents Section, Intellectual Property Unit, Department of Enterprise,
Trade and Employment, Dublin
<jacob_rajan@entemp.ie>
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JAPON/JAPAN

Yoshiaki AITA, Director, Examination Standard Office, Administration Affairs Division,
First Patent Examination Department, Japan Patent Office, Tokyo

Ken MORITSUGU, Assistant Director, Examination Standard Office, Administrative Affairs
Division, First Patent Examation Department, Japan Patent Office, Tokyo

Hiroki KITAMURA, Assistant Director, Industrial Property Legislation Office, General
Affairs Division, Japan Patent Office, Tokyo

Takashi YAMASHITA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

JORDANIE/JORIAN

Abel-Malek AL-MADADHA, Head, Legal Division, Ministry of Industry and Trade, Amman

KENYA

Eunice Wairimu NJUGUNA (Mrs.), Senior State Counsel, Kenya Industrial Property
Institute, Nairobi
<kipi@swiftkenya.com>

Juliet GICHERU (Mrs.), First SecretarlPermanent Mission, Geneva

LETTONIE/LATVIA

Guntis RAMANS, Head, Department of Examination of Inventions, Patent Office, Riga
<gr@Irpv.lv>

LITUANIE/LITHUANIA

Rimvydas NAUJOKAS, Director, State Patent Bureau, Vilnius
<spb@vpb.It>

LUXEMBOURG

Chrstiare DISTEFANO (Mme), representante permanente adjointe, Mission permanente,
Geneve
<christiane.daleiden@ties.itu.int>



SCP/7/8 Prov. 2
Anexo, pagia9

MADAGASCAR

Olgatte ABDOU (Mme), premiére secrétaire, Mission permanente, Geneve
<olgatte.abdou@ties.itu.int>

MALAISIE/MALAYSIA

Zulkarrain MUHAMMAD, Senior Patent Examiner, Intellectual Property Division, Ministry
of Domestic Trade and Consumer Affairs, Kuala Lumpur
<zulkarnain@mipc.gov.my>

MAROC/MOROCCO

Nafissa BELCAID (Mme), chef du Département de brevets, dessins et modeles ieldystri
Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, Casablanca
<nbelcaid@hotmail.com>

Khalid SEBTI, premier secrétaire, Mission permanente

MEXIQUE/MEXICO

Fabian SALAZAR GARCIA, Director Divisional de Patentes, Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, Mexico
<rsalazar@impi.gob.mx>

Karla ORNELAS LOERA (Srta), Tercera Secretaria, Mision Permanente, Ginebra
<kornelas@sre.gob.mx>

NEPAL/NEPAL

Bharat B. THAPA, Director General, Department of Industries, Ministry of Industry,
Commerce anh Supply, Kathmandu
<bbthapa@doi.com.np>

NIGERIA/NIGERIA

Aliyu Mohammed ABUBAKAR, Counsellor, Trade Office, Permanent Mission, Geneva
<abubakar.aliyu@hotmail.com>
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NORVEGE/NORWAY

Eirik RADSAND, Senior Executive Officer, Norwegian Patent Office, Oslo
<eir@patentstyret.no>

Inger NESGAARD (Ms.), Chief Engineer, Norwegian Patent Office, Oslo
<inn@patentstyret.no>

Jon FANGBERGET, Senior Examiner, Norwegian Patent Office, Oslo
<jef@patentstyret.no>

NOUVELLE-ZELANDE/NEW ZEALAND

Warren HASSETT, Analystnitellectual Property Group, Regulatory and Competition Policy
Branch, Ministry of Economic Development, Wellington
<warren.hassett@med.govt.nz>

OUZBEKISTAN/UZBEKISTAN

Valentina ERMOLAEVA (Mrs.), Deputy Director, State Patent Office, Tashkent
<info@patehuz>

PAKISTAN

Mujeeb AHMED KHAN, Commercial Secretary, Permanent Mission, Geneva

PAYSBAS/NETHERLANDS

Albert SNETHLAGE, Legal Adviser on Industrial Property, Ministry of Economic Affairs,
The Hague
<a.snethlage@minez.nl>

Wim VAN DER EIJK, Legal Advsor, Netherlands Industrial Property Office, The Hague
<wimeij@bie.minez.nl>

PEROU/PERU

Betty Magdalena BERENDSON (Sra), Ministro Consejera, Misiobn Permanente, Ginebra
<betty.berendson@ties.itu.int>
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POLOGNE/POLAND

Grazyna LACHOWICZ (Ms.), PrincipdExpert, Cabinet of the President, The Patent Office,
Warsaw
<glachowicz@uprp.pl>

PORTUGAL

Isabel AFONSO (Mme), directeur de la Direction de brevets, Institut national de la propriété
industrielle, Lisboa

<imafonso@inpi.mireconomia.pt>

José Sérgio DE BLHEIROS DA GAMA, conseiller juridique, Mission permanente, Geneve

<mission.portugal@ties.itu.int>

REPUBLIQUE DE COREE/REPUBLIC OF KOREA

Sung Jin KOH, Senior Deputy Director, Examination Coordination Division, Korean
Intellectual Property Office, Taejon
<autoksj@kipo.go.kr>

YoungWoo Yl, Senior Researcher, Korean Intellectual Property Research Center, Seoul

<ywy@Kkipa.org>

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO/LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC
REPUBLIC

Phommala NANTHAVONG, Senior Officer, Department of Intetiga Property
Standardization and Metrology, Vientiane
<phommala2002@yahoo.com>

REPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Aurelia CEBAN (Mrs.), Head of Methodology and Standards Division, State Agency on
Industrial Property Protection, Kishinev
<aceaur@ahoo.com>

REPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC

Federico CUELO, Ambassador, Permanent Mission, Geneva

Isabel PADILLA (Ms.), Connsellor, Permanent Mission, Geneva
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REPUBLIQUE TCHEQUE/CZECH REPUBLIC

Jaroslav KOZAK, Director of the Patent Departrhendustrial Property Office, Praha
<jkozak@upv.cz>

ROUMANIE/ROMANIA

Constanta MORARU (Mme), conseiller juridique, chef du Service juridique, Coopération
internationale, Office d’Etat pour les inventions et les marques, Bucharest
<moraru.cornelia@osimo>

lon VASILESCU, Director, Patent Directorate, State Office for Inventions and Trademarks,
Bucharest
<jon.vasilescu@osim.ro>

Viorel PORDEA, Head, Preliminary Examination Division, State Office for Inventions and

Trademarks, Bucharest
<office@osim.ro>

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Graham JENKINS, Director , Intellectual Property Policy Directorate, The Patent Office,
Newport, Wales
<graham.jenkins@patent.gov.uk>

Mike RICHARDSON, Senior Policy Advisor, The Patent Office, Newport, Wales
<mike.richardson@pategbv.uk>

James PORTER, Legal Adviser, The Patent Office, Newport, Wales
<james.porter@patent.gov.uk>

Richard FAWCETT, Intellectual Property Consultant, London
<richard.f.fawcett@twobirds.com>

Joe BRADLEY, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<jnfbradley@hotmail.com>

SINGAPOUR/SINGAPORE

Isabel CHNG (Miss), Principal Assistant Registrar, Intellectual Property Office, Singapore
<isabel chng@ipos.gov.sg>

SLOVAQUIE/SLOVAKIA

Barbara ILLKOVA (Mme), représentante permanente adjointe, coesejlMission
permanente, Genéve
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SLOVENIE/SLOVENIA

Mojca PECAR (Mrs.), Head, Legal Department, Slovenian Intellectual Property Office,
Ljubljana
<m.pecar@uisipo.si>

SOUDAN/SUDAN

Ahmed ALFAKI ALI, Commercial Registrar General, Attorney General's Chambers,
Ministry of Justice, Khartoum
<crg@sudanmail.net>

SRI LANKA
Gamage Dushyantha Dilip Kumar PERERA, Assistant Director of Intellectual Property,

National Intellectual Property Office, Colombo
<nipos@sltnet.Ik>

SUEDE/SWEDEN

Marie ERIKSSON (Ms.), Head dfegal Affairs, Patents, Patent Registration Office,
Stockholm
<marie.eriksson@prv.se>

Anders BRINKMAN, Patent Examiner, Patent Registration Office, Stockholm
<anders.brinkman@prv.se>

SUISSE/SWITZERLAND

Lukas BUHLER, cechef du Service juridique breveds designs, Institut fédéral de la
propriété intellectuelle, Berne
<lukas.buhler@ipi.ch>

Sonia BLIND (Mme), conseillére juridique, Service juridique brevets et designs, Institut

fédéral de la propriété intellectuelle, Berne
<sonia.blind@ipi.ch>

THAILAN DE/THAILAND

Supark PRONGTHURA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<suparkp@yahoo.com>



SCP/7/8 Prov. 2
Anexo, pagia 14

TOGO
Blavi Dansivi SAGBO (Mme), chef de la Division des affaires juridiques, Institut national de

la propriété industrielle et de la technologie, Lomé
<Sagbarene@caramail.com>

TRINITE-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO

Mazina KADIR (Miss), Controller, Intellectual Property Office, Ministry of Legal Affairs,
Port of Spain
<mazina.kadir@ipo.gov.tt>

TUNISIE/TUNISIA

Mokhtar HAMDI, responsable du Département de la propriété industrielle, Institut national de
la normalisation et de la propriété industrielle, Tunis Belvédére
<inorpi@ati.tn>

Sana CHEIKH (Mlle), eléve fonctionnaire, Cité universitaire champel, Genéve

VIET NAM

Vu Huy TAN, conseiller, Mission permamte, Geneve
<vhtan@yahoo.com>

YOUGOSLAVIE/YUGOSLAVIA

Ljiljana KOVACEVIC (Mrs.), Director Assistant, Federal Intellectual Property Office,
Belgrade
<yupat@gov.yu>

ZIMBABWE

Martha Judith CHIKOWORE (Mrs.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<judyangust@hotmail.com>



SCP/7/8 Prov. 2
Anexo, pagia 15

[I. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTQ)

Jayashree WATAL (Mrs.), Counsellor, Geneva
<jayashree.watal@wto.org>

ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT
ORGANIZATION (EAPO)

Alexandre GRIGORIEV, VicePresident, Moscow
<agrig@eapo.org>

Victor TALYANSKIY, Director, Examination Division, Moscow
<info@eapo.org>

Anatoli PAVLOVSKI, Patent Attorney, Moscow
<pat@gaoodissky.ru>

OFFICE EUROPEEN DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO)

Sylvie STROBEL (Mrs.), Lawyer, Directorate International Legal Affairs, Munich
<sstrobel@epo.org>

John ATKINS, Director, Rijswijk
<atkinsj@epo.org>

Jonetta BARTHEWAGNER (Mrs), Director, Munich
<jbarthlwagner@epo.org>

Brian DERBY, Lawyer, Munich
<bderby@epo.org>

COMMISSION EUROPEENNE (CE)/EUROPEAN COMMISSION (EC)

JeanLuc GAL, détaché au sien de I'Unité de la propriété industrielle, Direction générale marché
intérieur, Buxelles
<JeanLuc.Gal@cec.eu.int>

Roger KAMPF, conseiller, Genéve
<roger.kampf@ecec.eu.int>
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1. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

American Bar Association (ABA) Q. Todd DICKINSON (Chair, Harmonization Committee,
WashingtorD.C.) <dickinson@howrey.com>; Michael N. MELLER (Chair, Division 5,
New York)

American Intellectual Property Law Association (AIPLATharles Van HORN (Chairman,
Harmonization Committee, Washingtdn,C.) <charles.vanhorn@finnegan.com>

Assaiation allemande pour la propriété industrielle et le droit d'auteur (DVGR)/German
Association for Industrial Property and Copyright Law (GRUR)Jfons SCHAFERS
(Attorney, Bonn) <alfons.schaefers@line.de> <alfons.schaefers@grur.de>

Association asitique d’experts juridiques en brevets (APAA3Ian Patent Attorneys
Association (APAA) Hideo TANAKA (Patents Committee Member, Tokyo);
Kazuya SENDA (Patent Committee Member, Tokysenda@kisuragi.gr.jp>

Association internationale pour la protectide la propriété intellectuelle (AIPPI)/
International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPRIRin
GALLOCHAT (Chairman, SPLT Committee, Parisalain.gallochat@technologie.gouv.fr>

Association japonaise des conseils en bret@@fA)/Japan Patent Attorneys Association
(JPAA). Masafumi KAZUMI (Member, Patent Committee, Tokyo)

Biotechnology Industry Organization (BIORichard WILDER (Partner, Sidley, Austin,
Brown and Wood (on behalf of BIO),Washington, D.C.) <rwilder@sidteyn>; Jeffrey
KUSHAN (Partner, Sidley, Austin, Brown and Wood (on behalf of BIO), Washingibg.,.)
<jkushan@sidley.com>

Centre d’échanges et coopération pour I’Amérique Latine (CECAL)/Exchange and
Cooperation Centre for Latin America (ECCLAMichel CELI VEGAS (President, Geneva)
<mceli@worldcom.ch>; Ernesto TLAPANCO (Consultant, Geneva)

Centre d’études internationales de la propriété industrielle (CEIPI)/Centre for International
Industrial Property Studies (CEIPI}rancois CURCHOD (Professeur asocié a I'Université
Robert Schuman de Strasbourg, Genolier) <francois.curchod@vtxnet.ch>
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Chambre fédérale des conseils en brevets (FCPA), Allemagne/Federal Chamber of Patent
Attorneys (FCPA), GermanyJost LEMPERT (Member of Patent Group of FCPA, Isanhe)

Chartered Institute of Patent Agents (CIPAJohn David BROWN (Vice President, London)

Committee of National Institutes of Patent Agents (CNIPApst LEMPERT (Delegate,
Germany)

Confederation of Indian Industry (Cil)V. ANBU (Director, Technology Division,
New Delhi) <v.anbu@ciionline.org>

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI1)/International Federation
of Industrial Property Attorneys (FICPI)Jan MODIN (Delegate, Sweden)
<jan.modin@ehrmedelmar.com>;Julian CRUMP (Delegate, United Kingdom)
<julan.crump@fjcleveland.co.uk>; lvan AHLERT (Member of CET GrayBrazil)
<ahlert@dannemann.com.br>

Groupe de documentation sur les brevets (PDG)/Patent Documentation Group (PDG)
Ralf H. BEHRENS (Secretareneral/European Patent Attorney, Weil der Stadt)
<pdg@behrenspatent.de>

Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC)/Intellectual Property Institute of
Canada (IPIC) John BOCHNOVIC (Chair, Patent Law Harmonization Committee, Ottawa)
<jbochovic@smarbiggar.ca>

Institut des mandataires agrées pres I'Office européen des brevets (EPI)/Institute of
Professional Representatives before the European Patent Office (d&5)NORIN
(Delegate, Swederklas.norin@mic.ericsson.se>; John David®RN, (Secretary,
Harmonization Committee, London) <john_brown@forresters.co.uk>

Institut Max-Planck de droit étranger et international en matiere de brevets, de droit d’auteur
et de la concurrence (MPI)/MaRlanckInstitute for Foreign and InternationBhtent,

Copyright and Competition Law (MPI)Jochen PAGENBERG (Attorney, Munich)
<pagenberg@bardehle.de>

Intellectual Property Owners Association(IPO), U.S.Aerbert WAMSLEY (Executive
Director, Washington, D.C.) <herb@ipo.org>
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International Intekctual Property Society (IPSMichael PANTULIANO (Member, Board
of Directors, New York) <michael.pantuliano@cliffordchance.com>

Pacific Intellectual Property Association (PIPAYlasayoshi URAYAMA (Second Governor,
Japanese Group/General Manager, Fent Attorney, Nippon Ericsson K.K., Tokyo)
<masayoshi.urayama@nrj.ericsson.se>

Union des praticiens européens en propriété industrielle (UPEPI)/Union of European
Practitioners in Industrial Property (UEPIPRhilippe OVERATH (Cabinet Bede, Bruxelles)
<union@bede.be>; Francois POCHART (Cabinet Hirsch, Paris) <fp@cahnmseh.com>

IV. BUREAU/OFFICERS

Président/Chairman: Dave HERALD (Australie/Australia)

Vice-présidents/ViceChairmen: Vlodomir ZHAROV (Ukraine)
Chaho JUNG (République de Corée/
Republic of Korea)

Secrétaire/Secretary: Philippe BAECHTOLD (OMPI/WIPO)

V. BUREAU INTERNATIONAL DE L’'ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIETENTELLECTUELLE (OMPI)/
INTERNATIONAL BUREAU OF THE
WORLD INTELLECTUAL PROPERTYORGANIZATION (WIPO)

Francis GURRY, soudirecteur général/Assistant Director General

Département des politiques en matiére de brevets/Patent Policy Department:

Philip THOMAS, directeur/Director

PhilippeBAECHTOLD, chef de la Section du droit des brevets/Head,Rdtaw Section
TomokoMIYAMOTO (Mlle/Ms.), juriste principale/Senior Legal Officer

Yolande COECKELBERGS (Mme/Mrs.), administratrice principale de progra®emsor
Program Officer

Leslie LEWIS, consultant/Consultant

[Fin del Anexo y del documento]
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