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INTRODUCCIÓN

 AUTONUM  
El Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (“el Comité” o “el SCP”) celebró su octava sesión en Ginebra, del 25 al 29 de noviembre de 2002.

 AUTONUM  
Estuvieron representados en la reunión los siguientes Estados miembros de la OMPI y/o de la Unión de París:  Albania, Alemania, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belarús, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croacia, Dinamarca, Egipto, Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Gambia, Grecia, Guatemala, Hungría, India, Indonesia, Iraq, Irlanda, Japón, Jordania, Kazajstán, Kenya, Letonia, Lituania, Malta, Marruecos, Mauricio, México, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Omán, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Centroafricana, República Checa, República de Corea, República de Moldova, República Dominicana, República Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzanía, Rumania, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Tayikistán, Túnez, Turquía, Uruguay y Yugoslavia (76).

 AUTONUM  
Tomaron parte en la reunión en calidad de observador representantes de la Comisión Europea (CE), la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), la Oficina Eurasiática de Patentes (OEAP) y la Oficina Europea de Patentes (OEP) (4).

 AUTONUM  
Participaron en la reunión en calidad de observador representantes de las siguientes organizaciones  no gubernamentales:  Asociación Alemana de la Propiedad Industrial y del Derecho de Autor (GRUR), Asociación Norteamericana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA), Asociación Asiática de Expertos Jurídicos en Patentes (APAA), Asociación Brasileña de la Propiedad Intelectual (ABPI), Asociación de Abogados Americanos (ABA), Asociación de Propiedad Intelectual del Pacífico (PIPA), Asociación de Titulares de Propiedad Intelectual (IPO), Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), Asociación Japonesa de Abogados de Patentes (JPA), Asociación Japonesa de Propiedad Intelectual (JIPA), Cámara Federal de Abogados de Patentes (FCPA), Centro de Estudios Internacionales de la Propiedad Industrial (CEIPI), Centro Sur (SC), Chartered Institute of Patent Agents (CIPA), Comité de Institutos Nacionales de Agentes de Patentes (CNIPA), Federación de Marcas, Patentes y Dibujos y Modelos (TMPDF), Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI), Acción Internacional por los Recursos Genéticos (GRAIN), Instituto de Agentes Acreditados ante la Oficina Europea de Patentes (EPI), Instituto de Propiedad Intelectual del Canadá (IPIC), Instituto Max-Planck de Derecho de Propiedad Intelectual, Derecho de Competencia y Derecho Tributario (MPI), Médicos sin Fronteras (MSF), Organización de Industrias de Biotecnología (BIO), Unión de Profesionales Europeos en Propiedad Industrial (UPEPI) (24).

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

 AUTONUM  
Los debates se basaron en los siguientes documentos preparados por la Oficina Internacional:  “Proyecto de orden del día” (SCP/8/1), “Acreditación de una organización no gubernamental (SCP/8/7), “Proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes” (SCP/8/2), “Proyecto de Reglamento del Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes” (SCP/8/3), “Directrices Prácticas del Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes” (SCP/8/4), y “Propuestas de las delegaciones de la República Dominicana y Brasil relativas a los Artículos 2, 13 y 14 del Proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes” (SCP/8/5).

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

DEBATE GENERAL

Punto 1 del orden del día:  Apertura de la sesión
 AUTONUM  
El Sr. Francis Gurry, Subdirector General de la OMPI, abrió la sesión en nombre del Director General y dio la bienvenida a los participantes.  El Sr. Philippe Baechtold (OMPI) hizo las veces de Secretario.

Punto 2 del orden del día:  Elección de un presidente y dos vicepresidentes
 AUTONUM  
El Comité Permanente eligió por unanimidad Presidente al Sr. Dave Herald (Australia) y Vicepresidentes al Sr. Yin Xintian (China) y a la Srta. Natalya Sukhanova (Belarús), por un periodo de un año.

Punto 3 del orden del día:  Aprobación del proyecto de orden del día

 AUTONUM  
La Oficina Internacional informó al Comité de que se había cancelado el documento SCP/8/6, que figuraba en el proyecto de orden del día, y que por tanto debía suprimirse la referencia correspondiente en dicho proyecto.

 AUTONUM  
La Delegación de Argelia, respaldada por las Delegaciones del Brasil y del Uruguay, señaló que las fechas de la reunión coincidían con una reunión del Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Consejo de los ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio y que para algunas delegaciones era imposible asistir a ambas reuniones.  La Delegación de Dinamarca, haciendo uso de la 
palabra en nombre de la Comunidad Europea y sus Estados miembros, propuso que se aplazara el debate sobre el documento SCP/8/5, habida cuenta de que tenía que coordinarse 
la postura en el seno de la CE.  A propuesta del Presidente, el Comité acordó aplazar el examen del documento SCP/8/5 y de las disposiciones conexas hasta la mañana del viernes 29 de noviembre de 2002.

 AUTONUM  
El proyecto de orden del día (documento SCP/8/1) fue aprobado tras efectuarse la modificación propuesta por la Oficina Internacional.

Punto 4 del orden del día:  Acreditación de una organización no gubernamental

 AUTONUM  
El Comité aprobó la acreditación de GRAIN (Acción Internacional por los Recursos Genéticos) en calidad de observador ad hoc (documento SCP/8/7).

Punto 5 del orden del día:  Aprobación del proyecto de informe de la séptima sesión

 AUTONUM  
La Oficina Internacional indicó que en el documento SCP/7/8 Prov.2 se habían tenido en cuenta los comentarios recibidos anteriormente de los miembros del Comité en relación con el documento SCP/7/8 Prov.

 AUTONUM  
La Delegación de Francia, respaldada por la Delegación de Bélgica y la Representante de la OEP, señaló que habían hecho falta dos meses para que estuviera disponible la versión en francés del proyecto de informe de la sesión anterior y que este plazo de tiempo debía reducirse a un mes.  La Delegación señaló asimismo que el documento SCP/8/4 no estaba disponible todavía en francés.  La Delegación solicitó además que la versión en inglés de los documentos estuviera disponible dos meses antes de la sesión en la que tenían que examinarse.  La Secretaría respondió que haría todo lo posible por que los documentos estuvieran disponibles en inglés con dos meses de antelación, así como para mejorar la situación en lo concerniente a las traducciones.

 AUTONUM  
Teniendo en cuenta la última línea del párrafo 163 del documento SCP/7/8 Prov.2, la Delegación de Irlanda declaró que debían suprimirse las palabras “de la Comisión Europea” y que debían incluirse las palabras “del Parlamento Europeo y del Consejo” después de la palabra “Directiva”.

 AUTONUM  
El Comité aprobó el proyecto de informe de su séptima sesión, a reserva del cambio mencionado en el párrafo 16, y el informe definitivo quedó expuesto en el documento SCP/7/8.

Punto 6 del orden del día:  Proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes y proyecto de Reglamento del Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes

 AUTONUM  
El Presidente observó que las Directrices Prácticas y las Notas se habían fusionado en un solo documento y que el Comité tendría que decidir en un momento dado qué partes debían transferirse al Reglamento y cuáles debían conservarse en las Directrices Prácticas.

Proyecto de Artículo 1:  Expresiones abreviadas

Punto v)

 AUTONUM  
La Oficina Internacional señaló que en la definición contenida en este punto se omitía cualquier referencia a la fecha de la solicitud anterior y propuso que se remediara esto añadiendo el texto pertinente del proyecto de Artículo 8.2).  Otra solución era suprimir el punto v) e incorporar su contenido en el proyecto de Artículo 8.  La Delegación de la Federación de Rusia declaró que no apoyaba el traslado del punto v) al proyecto de Artículo 8.

 AUTONUM  
El Presidente explicó que, con arreglo a la primera variante presentada entre corchetes, el efecto de una solicitud anterior del PCT en el estado de la técnica se aplicaría a todos los Estados designados.  Con arreglo a la segunda variante, únicamente se aplicaría cuando la tramitación nacional se hubiera iniciado en la Oficina designada.

 AUTONUM  
Las Delegaciones del Brasil, Alemania, la Federación de Rusia y Suecia, y los Representantes de la OEP, la FICPI y la JIPA, respaldaron la segunda variante.  La Delegación de la República de Corea también respaldó la segunda variante puesto que, si la solicitud PCT no entraba en la fase nacional ante una Oficina designada, esa Oficina y un tercero no tendrían acceso a la traducción de la solicitud anterior en un idioma aceptado por la Oficina.

 AUTONUM  
La Delegación de los Estados Unidos de América y el Representante del EPI respaldaron la primera variante a fin de lograr la mayor armonización posible.  La misma Delegación declaró que, en caso de que se conservara la segunda variante, tendría que tenerse en cuenta la denominada doctrina Hilmer.

 AUTONUM  
El Presidente resumió los debates sobre el Artículo 1.v) de la manera siguiente:  en cuanto al texto alternativo entre corchetes que figuraba en el Artículo 1.v), muchas delegaciones expresaron la opinión de que el efecto en el estado de la técnica de las solicitudes PCT en cuanto a solicitudes anteriores debía aplicarse sólo a partir de la entrada en la fase nacional, pues las solicitudes PCT podían presentarse en idioma extranjero, y debido a que si una solicitud anterior no entraba en la fase nacional no cabía hablar de “doble patentamiento”.  Dos delegaciones se manifestaron a favor de conceder el efecto en el estado de la técnica a partir del momento de la designación, con miras a lograr su armonización en todo el mundo.

Puntos x) y ix)

 AUTONUM  
La Delegación de los Estados Unidos de América propuso que se mantuviera el concepto de “fecha de reivindicación”.  En cuanto a las expresiones “fecha de presentación de la solicitud” y “fecha de presentación de la primera solicitud cuya prioridad se reivindique”, deseaba que se tuvieran en cuenta las solicitudes provisionales, puesto que estas últimas quedaban excluidas del alcance del proyecto de SPLT según lo previsto en la Regla 3.  La Delegación, respaldada por la Delegación de China, reservó además su posición sobre la posibilidad de que existieran múltiples fechas de reivindicación para las alternativas abarcadas por una reivindicación, puesto que eso añadiría una carga adicional a las oficinas, especialmente en relación con las solicitudes muy extensas, así como a un tercero que evaluara el alcance de la patente.

 AUTONUM  
La Representante de la OEP, respaldada por las Delegaciones de Alemania, España, Rumania y Suecia, así como por el Representante de la OAPI, expresó la opinión de que el término “fecha de reivindicación” no mejoraba la calidad del texto y no exigiría ningún cambio en la práctica y, por consiguiente, propuso que se suprimieran los puntos x) y xi).  En respuesta a la Oficina Internacional, que había señalado que suprimir los puntos x) y xi) tendría como consecuencia que el Artículo 4F del Convenio de París rigiera esa cuestión, la Representante de la OEP no se opuso al concepto expresado en el lenguaje que figuraba entre corchetes, pero declaró que el problema residía en el uso del término “fecha de reivindicación” como tal.

 AUTONUM  
La Delegación de Colombia expresó alguna dificultad en relación con el término “alternativas”.

 AUTONUM  
La Delegación del Canadá, respaldada por las Delegaciones de Australia, los Estados Unidos de América, y la Federación de Rusia, era de la opinión de que, como el objetivo del proyecto de SPLT era lograr la armonización, el lenguaje debía resultar claro.  La Delegación opinó que, a pesar de que el uso del término “fecha de reivindicación” en sí no era tan importante, algunos detalles eran pertinentes y debían quedar reflejados en el texto del proyecto de Tratado.  Por consiguiente, la Delegación no apoyaba que se suprimieran los puntos x) y xi) enteramente, aunque estaba dispuesta a considerar una redacción alternativa.  Observó que la novedad y la actividad inventiva se evaluaban en cada reivindicación y que, si una reivindicación contenía varias alternativas, se consideraría cada alternativa independientemente en calidad de fecha pertinente para evaluar el estado de la técnica.  La Delegación, respaldada por la Delegación de la Federación de Rusia y el Representante del EPI, se hallaba a favor de mantener el concepto de múltiples fechas de reivindicación para las alternativas abarcadas por una reivindicación.  Las Delegaciones del Canadá, Colombia y la Federación de Rusia, así como el Representante del EPI, se mostraron favorables a adoptar el segundo texto que figuraba entre corchetes.

 AUTONUM  
La Delegación de Australia, respaldada por la Delegación del Canadá, propuso que, a fin de que la redacción resultara coherente con el proyecto de Artículo 10, la palabra “contenga” fuera sustituida por la palabra “divulgue” en el punto x).

 AUTONUM  
El Presidente resumió el debate declarando que la deliberación sobre el término “fecha de reivindicación” había suscitado opiniones divergentes en cuanto a la necesidad de mantener dicha expresión o de volver a introducir las expresiones “fecha de presentación” y “fecha de prioridad”.  El SCP convino en que, si se prescindía de la expresión “fecha de reivindicación”, aunque en el Artículo 4F del Convenio de París se abarcara la cuestión de las prioridades múltiples, en ese Artículo no se contemplaban ciertos detalles, como los casos en los que figuraran varias opciones en una reivindicación.

Punto xii) y proyecto de Regla 2

 AUTONUM  
La Delegación del Japón, respaldada por las Delegaciones de los Estados Unidos de América y de la República de Corea, observó que existía una discrepancia entre la definición de los “conocimientos generales de un experto en la materia” que figuraba en el proyecto de Artículo 1.xii) y el concepto de “conocimientos generales” que figuraba en el proyecto de Regla 2 y propuso que se examinara el orden de esas disposiciones.

 AUTONUM  
La Delegación de los Estados Unidos de América, respaldada por la Representante de la OEP, propuso que se suprimiera la frase “o las cuestiones claramente libres de reglas empíricas”*.

 AUTONUM  
La Delegación de Alemania, respaldada por la Delegación de la Federación de Rusia y la Representante de la OEP, señaló que el punto xii) y el proyecto de Regla 2 contenían una definición completa respecto del término “conocimientos generales”.

 AUTONUM  
El Representante del CEIPI propuso que se incluyeran las dos definiciones en la misma disposición, por ejemplo, en el proyecto de Regla 2, y señaló además que la confusión se agravaba por el hecho de que el título del proyecto de Regla 2 hacía referencia a este punto.

 AUTONUM  
La Delegación de México expresó preferencia por que se incluyeran las definiciones en el Tratado, mientras que la Representante de la OEP prefería que figuraran en el Reglamento o en las Directrices Prácticas, en lugar de en el Tratado mismo.

Proyecto de Regla 1:  Expresiones abreviadas
 AUTONUM  
Esa disposición no fue objeto de debate.

Proyecto de Artículo 2:  Principios generales y excepciones
Párrafo 1)
 AUTONUM  
Esa disposición fue objeto de consenso general.

Párrafo 2) y documento SCP/8/5

 AUTONUM  
El Presidente observó que esa disposición debía examinarse conjuntamente con el contenido del documento SCP/8/5 preparado por la Oficina Internacional.

 AUTONUM  
La Oficina Internacional explicó que el documento guardaba relación con dos propuestas, presentadas en la séptima sesión del Comité, para la inclusión de determinadas excepciones de interés público en el Artículo 2.  La primera, que figuraba en el Anexo I, había sido hecha por la Delegación de la República Dominicana, en nombre de su propio país y de las Delegaciones de Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Perú y Venezuela.  La segunda, que figuraba en el Anexo II, era una propuesta de la Delegación del Brasil para incluir en los Artículos 13 y 14 motivos adicionales de denegación de una solicitud y revocación de una patente concedida debido al incumplimiento de la legislación aplicable en materia de salud pública y otros asuntos.  El documento trataba de situar esas propuestas en su contexto de las dos maneras siguientes.  En primer lugar, haciendo referencia a los avances que tenían lugar especialmente en el marco del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (el Comité Intergubernamental), el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB);  y en segundo lugar, vinculando esas propuestas a los objetivos establecidos por los órganos competentes de la OMPI para la labor del SCP respecto de la armonización del Derecho de patentes.

 AUTONUM  
Las Delegaciones del Brasil y de la República Dominicana opinaban que sus propuestas se deberían haber incluido en el proyecto de SPLT en el documento SCP/8/2, en lugar de figurar en un documento separado.  Asimismo, preguntaron si la Oficina Internacional tenía el mandato de incluir en el documento SCP/8/5 un análisis para determinar si el SCP era el foro adecuado para debatir esas propuestas.  Además, en cuanto al documento SCP/8/5, la Delegación de la República Dominicana, respaldada por la Delegación del Perú, comentó que en el título de ese documento deberían haber figurado todas las delegaciones en cuyo nombre se había efectuado la propuesta y que en el párrafo 1 deberían haber figurado tanto las delegaciones que habían respaldado las propuestas en la séptima sesión del Comité como las delegaciones que no lo habían hecho.

 AUTONUM  
La Oficina Internacional explicó que, como figuraba en el párrafo 203 del informe de la séptima sesión del Comité (documento SCP/7/8), había recibido el mandato de estudiar posteriormente esas cuestiones.  En el documento SCP/8/5 se exponían los resultados de esas consideraciones con miras a informar al Comité.  Además, tal y como se exponía en el párrafo 211 de ese informe, el Comité había invitado a la Oficina Internacional a elaborar propuestas revisadas para su consideración en la octava sesión, teniendo en cuenta los debates de la séptima sesión.  La práctica aceptada del Comité era que, cuando las delegaciones efectuaran propuestas de modificación del proyecto de Tratado o de Reglamento, la Oficina Internacional revisaría esas propuestas de manera que resultaran compatibles con las demás disposiciones.  No obstante, como las propuestas efectuadas por las Delegaciones del Brasil y de la República Dominicana guardaban relación con asuntos importantes, la Oficina Internacional no había considerado adecuado revisarlas en esa etapa, sino que las había incluido literalmente en un documento independiente para que el Comité las estudiara posteriormente.

 AUTONUM  
La Delegación de Dinamarca, haciendo uso de la palabra en nombre de la Comunidad Europea y sus Estados miembros, subrayó su compromiso con los debates del Comité Intergubernamental, el Consejo de los ADPIC y el CDB, y declaró que trabajaba para lograr un resultado satisfactorio en esos debates sobre las cuestiones contenidas en las propuestas.  Además, opinaba que en esta etapa, el SCP no era el foro adecuado para tratar cuestiones como la protección de los recursos genéticos, la diversidad biológica y los conocimientos tradicionales.  Instó a todas las delegaciones a que se esforzaran por lograr resultados concretos y positivos en el Comité Intergubernamental y propuso que se presentaran regularmente al SCP informes sobre los avances realizados en esos foros.  El Representante de la Comisión Europea informó de que ya había efectuado propuestas respecto de los recursos genéticos al Consejo de los ADPIC.

 AUTONUM  
Las Delegaciones de Bulgaria, los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, el Japón, la República Checa y Suiza declararon que respaldaban la declaración efectuada por la Delegación de Dinamarca.  En su opinión, el Comité Intergubernamental se había creado para examinar los asuntos en cuestión, y esas cuestiones se hallaban fuera del ámbito del SPLT, que estaba encaminado a la armonización de las cuestiones relativas a la concesión de patentes;  así pues, el SCP debería evitar duplicar la labor efectuada en otros foros.  Las Delegaciones de Australia, el Canadá y Rumania expresaron opiniones similares.

 AUTONUM  
La Delegación de Noruega declaró que reconocía la relación existente entre el Derecho de patentes y el CDB y entendía en cierta medida las preocupaciones expresadas por la Delegación de la República Dominicana y otros países en desarrollo.  No obstante, parecía más oportuno evaluar las consecuencias sociales y económicas de las patentes en esferas de la política pública en el momento en que se ejercieran los derechos de patente, en lugar de evaluarlas en el momento de la concesión de la patente.  En consecuencia, la cuestión de si el SPLT debía contener una disposición que permitiera a los Estados exigir que los solicitantes divulgaran el origen geográfico de los recursos genéticos, así como disponer sanciones por el incumplimiento de esta medida, debía examinarse teniendo en cuenta los debates futuros en otros foros internacionales, como el Comité Intergubernamental, el Consejo de los ADPIC y la Secretaría del CDB.

 AUTONUM  
La Delegación de China, respaldada por la Delegación de Indonesia, acogió con beneplácito las propuestas de las Delegaciones del Brasil y de la República Dominicana.  En particular, la Delegación declaró que la salud pública, especialmente en relación con enfermedades tan graves como el SIDA, era una cuestión muy importante que debía considerarse tanto en el Consejo de los APDIC como en el proyecto de SPLT.

 AUTONUM  
La Delegación de la República Dominicana sostuvo que el SCP era un foro pertinente para el debate sobre el acceso a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales.  Adujo que, como se exponía en las propuestas, un Estado debía estar habilitado para denegar e invalidar patentes de actividades basadas en materias que se hubieran obtenido ilícitamente, por ejemplo, como consecuencia del acceso ilícito a los recursos genéticos.  Señaló que en el proyecto de Artículo 2 ya se preveían excepciones a la patentabilidad respecto de la salvaguardia de intereses en materia de seguridad que no estaban directamente vinculados a las patentes como tales.  La Delegación hizo hincapié asimismo en la necesidad de que los distintos foros que se habían mencionado, incluidos los pertenecientes a la OMPI, se mostraran coherentes al considerar la protección de los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y el folclore.  Asimismo, era necesario señalar que el Comité Intergubernamental no examinaba específicamente las cuestiones concretas que figuraban en las dos propuestas efectuadas al SCP.

 AUTONUM  
La Delegación del Brasil declaró que en el documento SCP/8/5 no se reflejaba verdaderamente su propuesta o la propuesta de la Delegación de la República Dominicana, que también respaldaba.  Lo que se había propuesto respecto del Artículo 2 era simplemente que se efectuara otra excepción para la materia perteneciente a la salud pública y los recursos genéticos.  Los debates que sobre esa cuestión tuvieran lugar en el Comité Intergubernamental no podían desvincularse de los debates sobre la concesión de patentes que tuvieran lugar en el SCP.  Asimismo, no era posible armonizar completamente los aspectos del Derecho de patentes relacionados con la concesión de patentes sin tener en cuenta esa cuestión.

 AUTONUM  
La Delegación del Perú confirmó su apoyo a las propuestas de las Delegaciones del Brasil y de la República Dominicana.  Por otro lado, no estaba de acuerdo con el análisis de la Oficina Internacional que figuraba en el documento SCP/8/5, concretamente en los párrafos 19 y 20.  Aunque la Delegación no pasaba por alto la importancia del Comité Intergubernamental, no aceptaba que los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y el folclore fueran temas que debían tratarse exclusivamente en ese foro en particular.  Además, la Delegación observó que las propuestas no estaban encaminadas a buscar la mejor manera de proteger los conocimientos tradicionales ni la mejor manera de controlar el acceso a los recursos genéticos, que la Delegación aceptaba que eran cuestiones que incumbían al Comité Intergubernamental.  En lugar de ello, las propuestas trataban de proporcionar el derecho a denegar o invalidar la concesión de una patente sobre invenciones desarrolladas sobre la base de recursos genéticos o conocimientos tradicionales en los casos en que el solicitante hubiera incumplido la legislación relativa al acceso a esos recursos o conocimientos.  Un ejemplo de dicha legislación era el que, en virtud de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y el requisito correspondiente en virtud de su propia legislación nacional, el solicitante debía suministrar una copia de un contrato que permitiera el acceso a los recursos genéticos o a los conocimientos tradicionales que se habían utilizado al desarrollar la invención.

 AUTONUM  
Las Delegaciones de la Argentina, Colombia, Costa Rica, Egipto, la India, Indonesia, México, Nicaragua, Panamá, Sudáfrica y el Uruguay, así como el Representante de la OAPI, respaldaron asimismo la inclusión de las propuestas en el texto del proyecto de Tratado por razones similares a las mencionadas por las Delegaciones del Brasil, China, el Perú y la República Dominicana.

 AUTONUM  
El Presidente propuso que, como el número de delegaciones que apoyaba la inclusión de estas propuestas en el proyecto de SPLT y el número de delegaciones que se oponía a dicha inclusión era aproximadamente el mismo, se incluyera entre corchetes el texto de las propuestas de las Delegaciones del Brasil y de la República Dominicana en el texto del proyecto de Tratado, como en el caso de otras disposiciones respecto de las que actualmente no había consenso.  Además, el texto de esas propuestas debía acompañarse de una nota de pie de página, similar a las notas de pie de página existentes en los Artículos 13 y 14, en la que se declarara que se aplazarían los posteriores debates de fondo sobre estas propuestas hasta que se produjeran avances en la aclaración de las cuestiones en relación con el SPLT.  Tras el debate, el Presidente señaló además que, como la Delegación de la República Dominicana y otras delegaciones no estaban a favor de aplazar los debates sobre el contenido de las propuestas, mientras que la Delegación de los Estados Unidos de América y otras delegaciones se hallaban en contra de incluir las propuestas en el proyecto de Tratado, para mantener el espíritu de compromiso y tras una propuesta de la Delegación de Noruega en el sentido de suprimir las partes de la nota de pie de página que hicieran referencia a los avances en otros foros, se convenía en que se incluyeran las propuestas en el texto del proyecto de Tratado, entre corchetes, junto con la siguiente nota de pie de página:  “El SCP convino en su octava sesión incluir los párrafos entre corchetes, y aplazar el debate de fondo de esas disposiciones”.  

Proyecto de Artículo 3:  Solicitudes y patentes a las que se aplica el Tratado

Párrafo 1)

 AUTONUM  
La Delegación de Alemania cuestionó la necesidad de repetir las definiciones en los proyectos de Artículos 1.v), 3.1)iii) y 8.2) y propuso que se simplificara el texto actual.

 AUTONUM  
El Representante del CEIPI señaló que, si se mantenía en el proyecto de Artículo 1.v) la primera variante que figuraba entre corchetes, que era su preferida, el texto se hallaría en contradicción con el proyecto de Artículo 3.1), en cuyo caso debería incluirse una frase como “salvo lo dispuesto en el Artículo 1.v)” en el proyecto de Artículo 3.1).

 AUTONUM  
La Representante de la OEP señaló que la situación descrita en el proyecto de Artículo 3.1)ii) nunca podría suceder en el caso de las solicitudes europeas, puesto que todos los Estados miembros tendrían que acordar la modificación del Convenio sobre la Patente Europea como condición previa para que la Organización Europea de Patentes pasara a ser parte contratante del SPLT.

 AUTONUM  
Resumiendo el debate sobre el proyecto de Artículo 3.1), el Presidente señaló que varias delegaciones habían manifestado dudas acerca de la repetición de definiciones en los proyectos de Artículos 1.v), 3.1)iii) y 8.2).

Párrafo 2) y proyecto de Regla 3
 AUTONUM  
La Delegación del Canadá propuso excluir las solicitudes de nueva concesión del alcance del proyecto de SPLT, añadiendo las palabras siguientes al proyecto de Regla 3:  “salvo en lo relativo al Artículo 7bis, solicitudes de nueva concesión”.  La Delegación opinó además que no era necesario abarcar las patentes concedidas nuevamente.

 AUTONUM  
La Delegación de los Estados Unidos de América declaró que debían excluirse las solicitudes provisionales del alcance del proyecto de SPLT, en general, en el proyecto de Regla 3, pero que debían considerarse en el contexto del proyecto de Artículo 8.2).  La Delegación respaldó la exclusión de las solicitudes de nueva concesión y de las cuestiones relativas al reexamen, a reserva de que se examinara posteriormente el proyecto de Artículo 7bis.
 AUTONUM  
Sobre una cuestión planteada por la Delegación de la República de Corea en el sentido de si una solicitud provisional podía transformarse en una solicitud normal en virtud del SPLT, el Presidente respondió que esa cuestión estaba en manos de la legislación nacional, pero que, tras la transformación, dicha solicitud estaría sujeta al SPLT.

 AUTONUM  
La Delegación de Alemania manifestó que existían problemas de índole constitucional sobre el hecho de que el contenido del proyecto de Regla 3 no estuviera incluido en el propio proyecto de Artículo.  Asimismo, la Delegación señaló que, en virtud de la legislación alemana, si la patente independiente caducaba, la patente de adición podía convertirse en una patente independiente.

 AUTONUM  
La Delegación de Irlanda declaró que, en virtud de la anterior legislación irlandesa, no era posible transformar una patente de adición en una patente independiente y que la patente de adición caducaba cuando lo hacía la patente independiente.

 AUTONUM  
La Delegación de China propuso debatir el proyecto de Regla 3 junto con el proyecto de Artículo 7bis, en lo que concernía a las patentes de adición.

 AUTONUM  
El Presidente resumió el debate de la manera siguiente:  se formuló la propuesta de redactar el proyecto de Regla 3.ii) en las líneas generales de la frase “salvo en lo relativo al Artículo 7bis, solicitudes de nueva concesión”.  Se debatió en qué medida debía abarcar esa disposición no sólo las solicitudes de nueva concesión sino las patentes concedidas nuevamente, pero se llegó a la conclusión de que a esas alturas sólo debían incluirse las solicitudes de nueva concesión.  Una delegación señaló además que el hecho de que las excepciones figuraran en el proyecto de Regla 3 y no en el propio Artículo planteaba problemas de índole constitucional.

Proyecto de Artículo 4:  Derecho a una patente

Párrafos 1 y 2

 AUTONUM  
En respuesta a la cuestión de la Delegación de los Estados Unidos de América sobre si el párrafo 1) tenía por finalidad contemplar la derivación impropia o el robo de una invención, el Presidente confirmó que ése era el objetivo de la disposición.

 AUTONUM  
En respuesta a la Delegación de la Federación de Rusia, respaldada por la Delegación del Reino Unido, que solicitó aclaraciones sobre la manera en que se aplicaría este proyecto de Artículo cuando la invención se hubiera realizado mediante un contrato distinto del contrato de empleo y si esa situación estaría prevista en el proyecto de Artículo 4.2), la Oficina Internacional respondió que el objetivo del párrafo 1) era crear algunas limitaciones en virtud de la legislación nacional, mientras que en el párrafo 2) se respetaban los distintos sistemas existentes.

 AUTONUM  
La Delegación del Reino Unido solicitó aclaraciones en relación con la libertad general del inventor de contratar los derechos para sus futuras invenciones.  A fin de tener en cuenta este aspecto, la Delegación propuso el siguiente texto:


“1)
[Principio]  El derecho a la patente pertenecerá:


i)
al inventor;  o


ii)
a cualquier persona que tenga derecho a la invención o invenciones reivindicadas como consecuencia de un acuerdo con el inventor antes de que haya sido realizada la invención;  o


iii)
al derechohabiente de i) o ii).


2)
[sin cambios]


3)
[Derecho conjunto a una patente]  Cuando más de una persona esté en posesión de una patente de manera conjunta, cada persona tendrá el mismo derecho que las demás a obtener la patente y en forma indivisa, salvo que todas ellas acuerden lo contrario.”

 AUTONUM  
En relación con la propuesta del Reino Unido, el Representante de la GRUR, respaldado por la Representante de la OEP, señaló que tenía que distinguirse entre el derecho a una patente y la titularidad de la patente, y que el proyecto de Artículo 4 únicamente trataba de la primera de esas cuestiones.  La Oficina Internacional recordó que el SPLT trataba del derecho a una patente (es decir, tal y como existía antes de que la patente se hubiera concedido).

 AUTONUM  
En cuanto al proyecto de Artículo 4.2), la Delegación de los Países Bajos señaló que la Ley de Patentes de los Países Bajos contenía una disposición similar para los investigadores de las universidades y propuso que en las Notas se aclarara que el término “empleados” podía interpretarse en un sentido amplio.

 AUTONUM  
La Representante de la OEP declaró que el proyecto de Artículo 4.2) era necesario, pero que en las Notas podía explicarse que la libertad contractual no resultaría afectada por esa disposición, puesto que las cuestiones relativas a los derechos no incumbían a las oficinas de patentes, sino que debían dejarse al arbitrio de los sistemas de Derecho civil.

Párrafo 3)

 AUTONUM  
La Delegación del Canadá preguntó sobre el significado de los términos “el mismo derecho” y “en forma indivisa” y solicitó que se incluyera una orientación clara en la disposición o en las Directrices Prácticas, mientas que la Delegación de Colombia propuso que se suprimiera el término “en forma indivisa” o que se sustituyera por otro término.

 AUTONUM  
La Delegación de los Estados Unidos de América explicó que, en virtud de la legislación de su país, en caso de que no existieran acuerdos específicos entre los inventores, cada uno de los inventores podía tomar la iniciativa.  La Delegación del Canadá opinó que cada uno de los inventores debía estar habilitado para vender su parte sin permiso de los demás.  El Presidente declaró que, en virtud de la legislación australiana, no era posible efectuar la venta sin la aprobación previa de los demás inventores.

 AUTONUM  
El Presidente resumió el debate señalando que debían esclarecerse las expresiones “el mismo derecho” y “en forma indivisa” y que se había planteado la cuestión de determinar si el párrafo 3) era adecuado, dado que guardaba relación con la titularidad de las patentes concedidas.

Proyecto de Artículo 5:  Solicitud

Párrafo 1.iv)

 AUTONUM  
En respuesta a la Delegación de Alemania, que propuso que se sustituyeran las palabras “cuando sean necesarios” por “que puedan ser necesarios”, la Oficina Internacional explicó que la presente redacción se utilizaba en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

 AUTONUM  
Las Delegaciones de China, los Estados Unidos de América, Irlanda y Marruecos declararon que la cuestión de determinar si los dibujos eran necesarios debía dejarse a criterio del solicitante.

 AUTONUM  
La Representante de la OEP respaldó esta idea, pero señaló que la divulgación tenía que ser habilitante.  Si se exigía al solicitante que presentara dibujos adicionales, cabía la posibilidad de que surgiera el problema de añadir nueva materia.  Por consiguiente, la Representante propuso que se incluyeran las palabras “deberá contener dibujos, en caso de que el solicitante haya hecho referencia a ellos en la descripción o las reivindicaciones.”

 AUTONUM  
No obstante, la Delegación de Alemania observó que el proyecto de Artículo 10 trataba del requisito de divulgación habilitante.  La Delegación de Costa Rica expresó la opinión de que la presentación de dibujos no debía dejarse al arbitrio del solicitante.

 AUTONUM  
La Delegación del Canadá observó que el proyecto de Artículo 5.2) incluía mediante referencia los Artículos 3 y 7 del PCT que contenían disposiciones sobre los dibujos y que era posible que no fuera necesario mantener el punto iv).

 AUTONUM  
Las Delegaciones de China, Colombia, Marruecos, México, Rumania y los Representantes de la OAPI y de la OEAP se mostraron a favor de mantener el punto iv).

 AUTONUM  
La Delegación de México, respaldada por la Delegación de los Estados Unidos de América, propuso que se esclarecieran posteriormente en las Notas las palabras “cuando sean necesarios”.

 AUTONUM  
La Delegación de los Estados Unidos de América, respaldada por las Delegaciones del Canadá y de Rumania, observó que cabía la posibilidad de que se produjeran situaciones en las que la Oficina tuviera que exigir que se presentaran dibujos, mientras que las Delegaciones del Brasil, del Canadá y de los Estados Unidos de América, así como la Representante de la OEP, reservaron su posición sobre la disposición.

 AUTONUM  
La Oficina Internacional explicó que se había tenido como intención que los dibujos pudieran presentarse a opción del solicitante, en lugar de permitir que las oficinas exigieran que se presentaran dibujos si el solicitante no había presentado ninguno.

 AUTONUM  
El Presidente resumió el debate de la manera siguiente:  el debate se centró en la cuestión de los dibujos que figuraban en el punto iv).  En respuesta a la pregunta de quién decidiría si debían o no presentarse dibujos, varias delegaciones sugirieron que la redacción actual, contenida asimismo en el PCT, era satisfactoria.  Varias delegaciones opinaban que la presentación de dibujos debería dejarse completamente a criterio del solicitante.  Tres delegaciones afirmaron que podían existir circunstancias que justificasen que una oficina exigiese que se presentasen dibujos.  Habida cuenta de la divergencia de opiniones, la Oficina Internacional elaboraría, para debatirlo posteriormente, un conjunto alternativo de sugerencias, incluida la posibilidad de aclarar la cuestión en las Notas Explicativas.

Párrafo 2)
 AUTONUM  
La Delegación de Alemania solicitó que se suprimieran las palabras “y el Reglamento” en el apartado a), puesto que el concepto fundamental debía figurar en el propio Tratado, en lugar de en el Reglamento.

 AUTONUM  
El Representante de la TMPDF propuso que se suprimiera el apartado b) en aras de la armonización, mientras que la Delegación del Uruguay expresó preocupación por la aplicación del párrafo 2) a los países que no fueran parte en el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) y el PCT.

 AUTONUM  
El Presidente resumió el debate afirmando que esa disposición había sido objeto de consenso general y que las cuestiones relativas a los vínculos con otros tratados se abordarían en las disposiciones finales.

Párrafo 3)

 AUTONUM  
La Delegación del Japón y la Representante de la OEP respaldaron el texto en la manera propuesta, mientras que la Delegación de los Estados Unidos de América abogó por que los resúmenes preparados por el solicitante formaran parte de la divulgación.

Proyecto de Regla 4:
Requisitos adicionales relativos al contenido y orden de la descripción en virtud del Artículo 5.2)

Párrafo 1)i)

 AUTONUM  
La Delegación de Rumania se mostró a favor de suprimir los corchetes de la palabra “tecnológico”, mientras que la Delegación de la Federación de Rusia y el Representante del EPI abogaron por que se suprimiera dicha palabra.

 AUTONUM  
La Delegación de los Estados Unidos de América y la Representante de la OEP propusieron que se aplazaran los debates relativos al término “tecnológico” en los proyectos de Reglas 4 y 5, habida cuenta de que esa cuestión estaba vinculada a la cuestión de la materia patentable.

 AUTONUM  
El Presidente resumió el debate de la manera siguiente:  varias delegaciones opinaban que la presencia o ausencia de la palabra “tecnológico” trascendía la cuestión de la materia patentable.  Por otra parte, se reconocía que el término “tecnológico” era una cuestión fundamental para numerosas delegaciones.  Se convino en posponer el debate sobre el término “tecnológico” de los proyectos de Reglas 4 y 5 hasta que el SCP llegase a una conclusión en relación con la materia patentable en virtud del proyecto de Artículo 12.1).

Párrafo 1)ii)

 AUTONUM  
La Delegación del Japón propuso que se suprimiera el término “de preferencia”, mientras que las Delegaciones del Canadá, China, los Estados Unidos de América y Suecia así como los Representantes de la OEP, la ABA, el CIPA, el EPI, la FICPI, el IPIC, la JIPA y la TMPDF, se mostraron a favor de mantener el término en cuestión.

 AUTONUM  
Mientras que la Delegación de los Estados Unidos de América, respaldada por los Representantes de la ABA y de la AIPLA, declaró que las citas de documentos no debían figurar en la descripción, la Representante de la OEP opinó que los documentos que resultaban pertinentes para la invención deberían citarse en la solicitud misma y que podría incluirse una disposición a tal efecto.

 AUTONUM  
El Presidente, tras escuchar el debate, llegó a la conclusión de que debían suprimirse los corchetes del término “de preferencia”, manteniéndose el término en cuestión.

Párrafo 1)iii)

 AUTONUM  
La Delegación de Rumania propuso que se suprimiera la palabra “de preferencia” y que se añadiera la palabra “tecnológico” después de la palabra “problema”.

 AUTONUM  
La Delegación de los Estados Unidos de América respaldó firmemente la disposición en la manera propuesta y manteniendo la palabra “de preferencia”, puesto que la presentación basada en el enfoque problema‑solución no era siempre la mejor y no debía denegarse ninguna solicitud por no utilizar dicho enfoque.  Las Delegaciones de Alemania, Australia, el Canadá, España, la Federación de Rusia, el Japón y el Reino Unido, así como los Representantes de la AIPPI, el EPI, la FICPI, la IPO y la JIPA, compartieron esta opinión.

 AUTONUM  
La Representante de la OEP, respaldada por las Delegaciones de China, Francia, Grecia, Irlanda y Suecia, prefería la redacción anterior, afirmando que la OEP no denegaría una solicitud únicamente porque la descripción no se hubiera redactado de una manera particular.

 AUTONUM  
En respuesta a la Representante de la OEP, la Delegación de los Estados Unidos de América observó que la redacción anterior obligaba a utilizar el enfoque problema‑solución.

 AUTONUM  
La Delegación de los Países Bajos respaldó la propuesta efectuada por la Delegación de Irlanda en la séptima sesión del SCP, reflejada en el párrafo 47 del documento SCP/7/8.

 AUTONUM  
El Presidente resumió el debate de la manera siguiente:  el SCP convino en que la disposición no prescribiese la denegación de una solicitud basándose en el incumplimiento de la presentación basada en el enfoque problema‑solución, pero que estableciese incentivos adecuados para que los solicitantes utilizasen dicho enfoque a fin de describir la invención reivindicada.

Párrafo 1)iv) y v)

 AUTONUM  
Esas disposiciones fueron objeto de consenso general.

Párrafo 1)vi)

 AUTONUM  
En relación con esa disposición, la Delegación de los Estados Unidos de América declaró que el requisito de la mejor manera, que en su opinión era un requisito sustantivo de divulgación, debía incluirse en el proyecto de Artículo 10 o en un nuevo proyecto de Artículo.  La Delegación observó que el requisito de la mejor manera, que proporcionaba una mejor calidad de divulgación, constituía un elemento importante para obtener un equilibrio adecuado en el sistema de patentes.  El Representante de la OAPI declaró que la indicación de la mejor manera era un requisito importante.

 AUTONUM  
La Representante de la OEP, secundada por las Delegaciones de Alemania, Dinamarca, Eslovaquia, Grecia, Irlanda, el Japón, Noruega, los Países Bajos, el Reino Unido, Rumania y Suecia, así como por el Representante de la OEAP, suscribió el texto en la manera propuesta y se opuso a la inclusión del requisito de la mejor manera.  En su opinión, el requisito de divulgación habilitante era suficiente a los fines de la divulgación y el requisito de la mejor manera afectaría negativamente a la seguridad jurídica.

 AUTONUM  
El Presidente resumió el debate sobre el párrafo 1)vi) de la manera siguiente:  una delegación, respaldada por el representante de una organización intergubernamental, abogó por que se incluyese en el proyecto de SPLT el requisito de la “mejor manera”, que se consideraba un requisito sustantivo de divulgación ya que se traduciría en una mejor calidad de la divulgación.  No obstante, la mayoría de las delegaciones consideraba que no debería imponerse a los solicitantes este requisito.

Párrafo 1)vii)

 AUTONUM  
Esa disposición fue objeto de consenso general.

Párrafo 2)
 AUTONUM  
Esa disposición fue objeto de consenso general.

Proyecto de Regla 5:
Requisitos adicionales relativos a las reivindicaciones en virtud del Artículo 5.2)

Párrafo 1)

 AUTONUM  
Esa disposición fue objeto de consenso general.

Párrafo 2)

 AUTONUM  
La Delegación del Canadá, respaldada por la Delegación de Rumania y los Representantes de la OEP y de la FICPI, declaró que resultaba ambigua la diferencia existente entre los términos “característica” y “limitación”, incluso teniendo en cuenta la definición de dichos términos contenida en el proyecto de Regla 1)1)c), y propuso que se utilizara el término “característica” en todo el proyecto de Tratado.  Al indicar que el término “característica” hacía referencia a características más amplias de la invención reivindicada, mientras que el término “limitación” hacía referencia a la redacción específica de las reivindicaciones, la Delegación de los Estados Unidos de América observó que no debían confundirse estas nociones.

 AUTONUM  
La Representante de la OEP propuso que se suprimiera el párrafo 2) y que las palabras “en función de las características de la invención” se incluyeran al final del proyecto de Artículo 11.1).

 AUTONUM  
El Presidente indicó que podía suprimirse la segunda parte del proyecto de Regla 5.2):  “, que se expresarán en forma de una o más limitaciones”.

 AUTONUM  
El Presidente resumió el debate sobre el párrafo 2) de la manera siguiente:  varias delegaciones solicitaron que se aclarase la diferencia entre los términos “características” y “limitaciones”.  Tras el debate, la mayoría de las delegaciones convino en que debía mantenerse el término “características” en las disposiciones.  La Oficina Internacional recibió el mandato de examinar si la primera parte de esa disposición podía insertarse en el Artículo 11.1) y si, en ese caso, podía suprimirse la segunda parte del proyecto de Regla 5.2).

Párrafo 3)

 AUTONUM  
Esa disposición fue objeto de consenso general, con la salvedad de que la Delegación del Canadá señaló que, como esa disposición hacía referencia a las “características de la invención”, cabía suprimir el proyecto de Regla 5.2).

Párrafo 4)

 AUTONUM  
Esa disposición fue objeto de consenso general.

Párrafo 5)

 AUTONUM  
No se debatió esa disposición, cuyo contenido había sido debatido por el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones de Invenciones Múltiples y Solicitudes Complejas (“Grupo de Trabajo”) en su segunda reunión (véanse los párrafos 344 a 346).

Proyecto de Artículo 6:  Unidad de la invención

Proyecto de Regla 6:  Detalles relativos a la exigencia de unidad de la invención en virtud del Artículo 6

 AUTONUM  
No se debatieron esas disposiciones, a cuyo contenido había hecho referencia el Grupo de Trabajo.

Proyecto de Artículo 7:  Observaciones, modificaciones o correcciones de la solicitud

Párrafo 1)

 AUTONUM  
En cuanto al apartado a), la Delegación del Brasil propuso que la referencia al “Artículo 13.1)” figurara entre corchetes, observando la relación existente con el tema del documento SCP/8/5.

 AUTONUM  
El Presidente señaló que el comentario de la Delegación del Brasil era aplicable igualmente a todas las referencias al proyecto de Artículo 13.1) y observó que, aunque no se había acordado el contenido de ese proyecto de Artículo, tendría que subrayarse el vínculo existente entre esa disposición y el proyecto de Artículo 13.1).

 AUTONUM  
La Delegación de la Argentina observó que la palabra “delegación” que figuraba en el apartado a) del texto en español debía sustituirse por la palabra “denegación”.

 AUTONUM  
En cuanto al apartado b), a pesar de apoyar la disposición en general, la Delegación de los Estados Unidos de América solicitó aclaraciones respecto de las palabras “error o irregularidad”, así como de la referencia al apartado a) que contenía el término “requisito”.

 AUTONUM  
La Representante de la OEP solicitó que se estableciese una distinción a lo largo del proyecto de Artículo 7 entre las nociones de “modificación”, que hacía referencia a cuestiones de fondo, y de “corrección”, que guardaba relación con la rectificación de errores evidentes.

 AUTONUM  
En respuesta a una propuesta de la misma Representante en el sentido de que se utilizaran en el proyecto de SPLT las palabras “error evidente”, que era la terminología utilizada en la Regla 91.1 del Reglamento del PCT, la Oficina Internacional observó que, como esa Regla era objeto de examen por el Grupo de Trabajo sobre la Reforma del PCT, debía preverse alguna coordinación entre los dos foros.

 AUTONUM  
El Representante del EPI se opuso a que se incluyera el apartado b) dado que, cuando se hubiera presentado una solicitud divisional sin cambiar la materia objeto de la solicitud principal, la Oficina debería oponerse a dicha división en lugar de rechazar la solicitud divisional.

 AUTONUM  
El Presidente resumió el debate sobre el párrafo 1) de la manera siguiente:  una delegación solicitó que se estableciese una distinción clara entre las modificaciones de carácter sustantivo y las correcciones.  Otra delegación señaló que existía una contradicción entre la expresión “error o irregularidad” del apartado b) y el término “requisito” del apartado a).  Una delegación se oponía a que se incluyera el apartado b).

Párrafo 2)

 AUTONUM  
La Delegación del Reino Unido mostró sus dudas sobre si el apartado b) era realmente necesario.

 AUTONUM  
El SCP convino en que la Oficina Internacional estudiara la posibilidad de redactar una disposición general relativa a los plazos que pudiera aplicarse en todo el proyecto de SPLT.

 AUTONUM  
La Delegación de la Argentina propuso que la frase “solamente hasta el plazo otorgado para responder a la primera comunicación sustantiva” se sustituyera por la frase “hasta la fecha efectiva de la notificación de la primera comunicación sustantiva”.

Párrafo 3)

 AUTONUM  
Haciendo referencia al párrafo 60 de las Directrices Prácticas, la Delegación de los Estados Unidos de América planteó dudas acerca de la modificación de una solicitud añadiendo nuevas referencias al estado de la técnica.  Con arreglo a la práctica de su Oficina, la adición de materia, aunque procediera de referencias existentes en el estado de la técnica, podría constituir adición de nueva materia.

 AUTONUM  
La Representante de la OEP explicó que, con arreglo a la práctica de su Oficina, en general, si en el curso del examen se hallaba un elemento particular del estado de la técnica que reflejaba el estado de la técnica más cercano a una reivindicación, cabía incluir en la descripción una referencia a dicho elemento.  No obstante, si la referencia al estado de la técnica se utilizaba como base para el cumplimiento del requisito de divulgación habilitante, su Oficina exigiría que se sustituyera la referencia por la divulgación específica, lo cual era muy difícil de lograr sin añadir nueva materia.

 AUTONUM  
La Delegación de Australia, respaldada por la Delegación de los Estados Unidos de América, declaró que la materia contenida en el resumen en la fecha de presentación debía poder trasladarse a la descripción tras dicha fecha.

 AUTONUM  
La Delegación del Canadá propuso que se volvieran a incluir entre corchetes las palabras suprimidas en el apartado a), “y, cuando esté preparado por el solicitante, el resumen”, a fin de que el Comité las examinara posteriormente.

 AUTONUM  
La Delegación de Alemania, respaldada por la Representante de la OEP, propuso que se suprimieran las palabras “el resumen” en la segunda línea del apartado a), observando que los resúmenes estaban en algunos casos preparados por las oficinas.

 AUTONUM  
En apoyo de la Delegación de Alemania, la Delegación del Canadá señaló que las modificaciones o correcciones previstas en el proyecto de Artículo 7.2)a) también se aplicaban a los resúmenes.

 AUTONUM  
En relación con una parte faltante de la descripción o un dibujo faltante incluidos después de la fecha de presentación, la Delegación del Perú, respaldada por la Delegación de la Argentina, propuso que se incluyera en el proyecto de SPLT una referencia al artículo correspondiente del PLT.

 AUTONUM  
A fin de evitar la referencia directa a los números de los artículos, la Representante de la OEP propuso que se sustituyera la referencia al PLT por una referencia expresa a la fecha de presentación acordada de conformidad con el PLT.

 AUTONUM  
En relación con el apartado b), la Delegación de los Estados Unidos de América propuso que se suprimiera la frase “sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado a),” puesto que no debía considerarse el apartado b) como una excepción a la norma relativa a la nueva materia.  Haciendo referencia al párrafo 62 de las Directrices Prácticas, la Delegación del Canadá, respaldada por el Representante del IPIC, declaró que el error debía apreciarse claramente en el documento al que el público tuviera acceso, sin recurrir a documentos externos.

 AUTONUM  
En cuanto a la prueba de rectificación de un error, la Representante de la OEP, respaldada por la Delegación de los Estados Unidos de América, propuso que los criterios para la corrección se expresaran en el proyecto de SPLT en una redacción similar a la utilizada en la Regla 91.1 del PCT relativa a errores evidentes.  La Delegación recordó que no se había utilizado el término “error evidente” en el proyecto de SPLT a fin de evitar que se confundiera con el término “evidencia” en relación con la actividad inventiva (no evidencia).

 AUTONUM  
El Presidente observó que debía abordarse la cuestión de determinar si esa disposición debía incluirse en el Tratado o en el Reglamento.

 AUTONUM  
En respuesta al Presidente, la Representante de la OEP dijo que prefería que se incluyera la disposición en el Reglamento.

 AUTONUM  
El Presidente resumió el debate sobre el párrafo 3) de la manera siguiente:  el SCP convino en que las referencias añadidas al estado de la técnica mediante modificaciones no debían formar la base para ampliar al alcance de la divulgación.  Por ejemplo, no sería admisible una modificación en caso de que la referencia al estado de la técnica constituyera la base para la divulgación habilitante.  Hubo consenso general en cuanto a que debía ponderarse la posibilidad de utilizar las palabras “error evidente” como en la Regla 91 del PCT.  Con respecto al resumen, se plantearon dudas acerca de si correspondía utilizar el resumen como base para modificar las demás partes de la solicitud.  La mayoría de las delegaciones declaró que el resumen no debía constituir la base para las modificaciones, mientras que varias delegaciones opinaban lo contrario.  En cuanto al apartado b), debía dejarse claro que el error debía apreciarse claramente en el documento al que el público tenía acceso.  Por último, debía revisarse la referencia al PLT, de manera que se incluyera una referencia expresa a la fecha de presentación asignada con arreglo al PLT.

Proyecto de Regla 7:  Plazo en virtud del Artículo 7.1)

 AUTONUM  
La Delegación de Alemania, respaldada por la Delegación de China y los Representantes de la AIPPI, la GRUR y el IPIC, propuso que el plazo previsto en esta Regla fuera de tres meses en lugar de dos meses.

 AUTONUM  
La Delegación de México manifestó que prefería la redacción actual puesto que la disposición permitía a una Parte Contratante prever un plazo más amplio.

 AUTONUM  
Tras el debate, se convino en que para la próxima sesión se presentasen como alternativas entre corchetes los plazos de tres meses y de dos meses.

 AUTONUM  
En respuesta a una observación de la Delegación de la Federación de Rusia, la Oficina Internacional explicó que, habida cuenta de los distintos principios jurídicos existentes en relación con la oferta y aceptación de un contrato, se dejaba al arbitrio de la legislación aplicable, como en el caso del PLT, determinar qué constituía la fecha de identificación a los fines de determinar la duración de un plazo.

Proyecto de Artículo 7bis:  Cambios en las patentes

Debate general

 AUTONUM  
La Oficina Internacional explicó que el proyecto de Artículo 7bis se basaba en el proyecto de Artículo 17 del Proyecto de Tratado destinado a complementar el Convenio de París en lo relativo a las Patentes (el “proyecto de 1991” expuesto en los documentos PLT/DC/3 y 69).

 AUTONUM  
La Delegación de los Países Bajos declaró que deseaba reservar su posición sobre la inclusión del proyecto de Artículo 7bis.  Explicó que su legislación nacional no permitía que el titular de la patente efectuara cambios en la patente a fin de limitar el alcance de la protección:  dicha limitación únicamente podía ser efectiva mediante al abandono parcial de la patente.

 AUTONUM  
Las Delegaciones de la Argentina, España, Finlandia, el Reino Unido y Suecia también reservaron su posición sobre esa disposición para tener más tiempo para examinarla.

 AUTONUM  
La Delegación de Irlanda declaró que no apoyaba el proyecto de Artículo 7bis y deseaba reservar su posición sobre su inclusión.  Observó que los procedimientos previstos en los párrafos 2) y 3) no eran compatibles con las disposiciones del Convenio sobre la Patente Europea.

 AUTONUM  
La Delegación de los Estados Unidos de América declaró que necesitaba más tiempo para examinar íntegramente el proyecto de Artículo, especialmente en cuanto a la práctica de nueva concesión, que deseaba mantener.

 AUTONUM  
El Representante de la AIPLA también hizo referencia a la necesidad de estudiar la práctica de nueva concesión.

 AUTONUM  
En respuesta a los comentarios de las delegaciones del Canadá, los Estados Unidos de América y el Japón, en el sentido de si el proyecto de Tratado debería reglamentar los cambios en las patentes, la Oficina Internacional explicó que la inclusión de esa disposición no parecía entrar en conflicto con el mandato del proyecto de Tratado, puesto que la línea divisoria para dicha inclusión no se hallaba situada entre los procedimientos anteriores y posteriores a la concesión de patentes, sino entre la concesión y la validez de las patentes, por una parte, y la observancia de los derechos de patente, por otra.

 AUTONUM  
La Delegación de Alemania, respaldada por la Delegación de Finlandia, comentó que el proyecto de Artículo no debería afectar a los procedimientos de oposición.

 AUTONUM  
El Representante de la OAPI informó de que su organización había aprobado una ley que reglamentaba las modificaciones efectuadas tras la publicación de una patente y que entraría en vigor en febrero de 2003, y observó que una cuestión importante en relación con el proyecto de Artículo 7bis era tener en cuenta la estabilidad en los textos internacionales.

 AUTONUM  
El Representante de la GRUR opinó que no era el momento adecuado para introducir el proyecto de Artículo.  Además, las disposiciones propuestas aumentarían la complejidad y los costos.  Propuso que, en caso de que se mantuviera el proyecto de Artículo, se limitara a un procedimiento de limitación rápido y económico con efecto retroactivo, similar al previsto en el Convenio sobre la Patente Europea.

Párrafos 1) y 2)

 AUTONUM  
Las Delegaciones del Canadá, China y el Japón sugirieron que era necesario incluir otras informaciones específicas respecto del procedimiento para efectuar cambios previstos en el párrafo 1).

 AUTONUM  
La Representante de la OEP declaró que el párrafo 1) debería permitir a la Oficina examinar una solicitud para efectuar cambios en la patente y rechazarla en caso de que el cambio diera lugar a la ampliación de las reivindicaciones, a que éstas no fueran claras o concisas o no estuvieran respaldadas por la divulgación habilitante.

 AUTONUM  
En respuesta al comentario del Representante de la OEAP en el sentido de que era necesario esclarecer la base para los cambios, por ejemplo, en cuanto a que éstos debían basarse en la información divulgada en la descripción y los dibujos, la Oficina Internacional observó que estaba previsto que esa cuestión se contemplara en el párrafo 4) y en la legislación nacional.

 AUTONUM  
Las Delegaciones del Canadá e Irlanda comentaron que no estaba claro si el término “cambios” que figuraba en el párrafo 1) tenía como fin poseer un significado diferente del término “modificaciones” del proyecto de Artículo 7.

 AUTONUM  
La Delegación de Francia observó que en el texto francés se utilizaba la misma terminología en ambos proyectos de Artículo.

 AUTONUM  
La Oficina Internacional explicó que el término “cambios” se había tomado del proyecto de 1991 y propuso que, en aras de la coherencia con el proyecto de Artículo 7, podría reemplazarse en el proyecto de Artículo 7bis por el término “modificaciones”.

 AUTONUM  
Las Delegaciones de Alemania y China declararon que en virtud del párrafo 1) únicamente deberían permitirse los cambios en las reivindicaciones.

 AUTONUM  
En respuesta a un comentario de la Delegación de Irlanda sobre el significado del término “la Oficina competente” que figuraba en el párrafo 1), por ejemplo, en el caso de una patente regional otorgada y que surtiera efecto para un Estado miembro, la Oficina Internacional explicó que esa cuestión correspondía a la legislación nacional o regional en cuestión.

 AUTONUM  
La Delegación de Irlanda comentó además que parecía que el párrafo 1) no se aplicaba a los tribunales, aun cuando era de esperar que la mayoría de los procedimientos a que se hacían referencia en el párrafo 63 de las Directrices Prácticas se efectuaran ante un tribunal.

 AUTONUM  
La Delegación del Pakistán, a pesar de respaldar el proyecto de Artículo, se preguntó igualmente si las disposiciones abarcaban la facultad de un tribunal de modificar una patente.  La Delegación de la Federación de Rusia propuso asimismo que se especificara aún más el órgano encargado de efectuar los cambios;  observó que, con arreglo a su legislación, las modificaciones de la patente únicamente estaban permitidas en los procedimientos litigiosos.

 AUTONUM  
La Delegación de China observó que efectuar cambios en una patente era un asunto cuasijudicial.

 AUTONUM  
El Representante de la AIPLA declaró que, a fin de tener en cuenta los intereses de terceros, los cambios con arreglo a este párrafo únicamente deberían estar determinados por un tribunal.

 AUTONUM  
En respuesta a lo anterior, la Oficina Internacional confirmó que, de conformidad con la definición de “Oficina” prevista en el proyecto de Artículo 1.i) y la explicación que figuraba en el párrafo 3 de las Directrices Prácticas la manera en que estaba redactado el párrafo 1) no parecía aplicarse a los tribunales, pero esto podría aclararse posteriormente;  observó que determinadas disposiciones del PLT tampoco se aplicaban a los tribunales.

 AUTONUM  
La Delegación de Irlanda declaró asimismo que no estaba claro si un cambio con arreglo al párrafo 1) que limitara el alcance de la protección otorgada por la patente tendría efecto retroactivo o surtiría efecto únicamente a partir de la fecha del cambio.  En su opinión, el efecto debía ser retroactivo.

 AUTONUM  
La Delegación de Marruecos declaró que respaldaba el párrafo 1), que se hallaba en conformidad con su legislación nacional.

 AUTONUM  
En respuesta a una cuestión del Representante del EPI, el Presidente declaró que se podría efectuar un cambio a fin de limitar el alcance de la protección en virtud del párrafo 1)a), por ejemplo, por medio de una cláusula de descargo de responsabilidad.

 AUTONUM  
El Representante de la PIPA, respaldado por las Delegaciones de Alemania y Finlandia y por el Representante de la GRUR, se opuso al párrafo 1)b), puesto que sería difícil determinar si, en el momento prescrito, el solicitante era consciente del elemento del estado de la técnica en cuestión.  El Representante de la AIPLA hizo referencia asimismo al problema que se daría en el caso de que un solicitante fuera consciente de la existencia de un elemento del estado de la técnica, pero no de la necesidad de modificar la solicitud a causa de ello.  El Representante de la PIPA propuso que el párrafo 1)b) se limitara al estado de la técnica que hubiera sido citado y respecto del que se hubiera concedido al solicitante la oportunidad de modificar las reivindicaciones.

 AUTONUM  
En cuanto al párrafo 2), la Delegación de la Federación Rusia declaró que su legislación nacional únicamente permitía la corrección de errores después de la concesión en los procedimientos litigiosos.

 AUTONUM  
La Delegación de Marruecos expresó inquietudes respecto de esa disposición.  El Representante de la OAPI explicó que la legislación regional de su Organización permitía efectuar correcciones que no afectaran al contenido.

Párrafos 3) y 4)

 AUTONUM  
Las Delegaciones de Alemania, la Argentina, España, Finlandia, el Reino Unido y Suecia, declararon que se oponían a la inclusión del párrafo 3).

 AUTONUM  
La Delegación de México declaró que su legislación nacional únicamente preveía la limitación del alcance de la protección.  Así pues, la Delegación, secundada por la Delegación de Noruega, reservó su postura sobre la inclusión de los proyectos de párrafos 3) y 4).

 AUTONUM  
El Presidente resumió los debates sobre el proyecto de Artículo 7bis de la manera siguiente:  muchas delegaciones expresaron dudas respecto de esa disposición y reservaron su posición, mientras que otras expresaron apoyo en principio.  Algunas de las inquietudes planteadas eran de naturaleza general, por ejemplo, si la disposición se acomodaba al contexto y a los objetivos del proyecto de SPLT, cómo funcionaría de hecho la disposición, qué cambios se permitirían y en qué momento podían exigirse, o si los tribunales estarían obligados por esa disposición.  Los problemas más específicos se relacionaban con el párrafo 1)b) y también con el párrafo 3), en lo relativo a la práctica de nueva concesión.  El Presidente llegó a la conclusión de que la Oficina Internacional debía intentar redactar nuevamente la disposición para someterla a debate en la próxima reunión, durante la cual podía decidirse si se mantenía o se eliminaba.

Proyecto de Artículo 8:  Estado de la técnica
Párrafo 1)

 AUTONUM  
La Delegación de los Estados Unidos de América, respaldada por la Delegación de Australia, propuso que se incluyera otra disposición en el párrafo 1) para prever la pérdida de los derechos de patente cuando hubiera habido utilización comercial secreta anterior de la invención por parte del solicitante o titular de la patente o éste hubiera ofrecido previamente un producto para la venta sin haber divulgado la invención.

 AUTONUM  
La Representante de la OEP recordó que esa cuestión se había debatido en una sesión anterior y que el Comité había decidido por amplia mayoría no incluir dicha disposición en el SPLT.

 AUTONUM  
El Presidente resumió los debates sobre el párrafo 1) de la manera siguiente:  dos delegaciones solicitaron la inclusión del concepto de utilización comercial secreta anterior.  Se recordó que esa cuestión se había examinado en detalle en reuniones anteriores y que la gran mayoría de las delegaciones había rechazado la inclusión de ese concepto en el proyecto de SPLT.  El Presidente llegó a la conclusión de que esa disposición se mantendría sin cambios en la próxima redacción, pero que las reservas planteadas constarían en las actas.

Párrafo 2)a)
 AUTONUM  
La Delegación de los Estados Unidos de América, respaldada por los Representantes de la ABA, la AIPLA y la IPO, declaró que debía ampliarse el efecto en el estado de la técnica de una solicitud anterior en virtud del párrafo 2)a) hasta abarcar la ausencia de actividad inventiva o evidencia a fin de evitar la concesión de dos derechos evidentemente indistinguibles.  La Delegación comentó que en la práctica la diferencia existente entre aplicar únicamente el criterio novedad y aplicar el criterio de novedad y el de evidencia dependía de los criterios previstos en el proyecto de Regla 14.2) para determinar la novedad, especialmente respecto de la información divulgada implícitamente.

 AUTONUM  
La Delegación del Canadá convino en que era necesario tener en cuenta los criterios para determinar la novedad;  además, explicó que, aunque el efecto del estado anterior de la técnica en virtud de su legislación nacional estaba limitado a la novedad, esto no se limitaba a la situación en la que la materia resultara estrictamente idéntica.

 AUTONUM  
La Representante de la OEP, respaldada por los Representantes de la FICPI y la GRUR, sostuvo que el efecto de las solicitudes anteriores no publicadas en el estado de la técnica era una excepción a la regla general según la cual sólo la información que se hubiera puesto a disposición del público antes de la fecha de reivindicación se tendría en cuenta a los fines del estado de la técnica y que, en consecuencia, convenía aplicar esta excepción de manera restringida, limitándola a la novedad.  En respuesta a una pregunta de interpretación, la Oficina Internacional confirmó que el proyecto de párrafo 2)a) apuntaba a circunscribir el efecto de las solicitudes anteriores en el estado de la técnica a la novedad.

Párrafo 2)b)
 AUTONUM  
La Representante de la OEP, respaldada por las Delegaciones de Alemania y Rumania, afirmó que el párrafo 2)b) debía examinarse junto con el párrafo 2)a) y el proyecto de Artículo 1.v).  La Representante observó que las solicitudes anteriores que debían tenerse en cuenta a los fines del estado de la técnica eran las mencionadas en el proyecto de Artículo 3.  Coincidió en que las solicitudes anteriores debían ser publicadas pero sostuvo que la expresión “en la medida en que” no era clara en ese contexto puesto que podía entenderse que debía publicarse el texto íntegro de la solicitud anterior.  Propuso que se aclarara y simplificara la redacción del párrafo 2, por ejemplo, de la siguiente manera:


“2)
El contenido íntegro de la solicitud anterior formará parte del estado de la técnica a los fines de determinar la novedad de la materia reivindicada en una solicitud presentada posteriormente y que surta efecto en una Parte Contratante siempre que la solicitud anterior o la patente concedida al respecto sean publicadas según lo estipulado en el Reglamento.”

 AUTONUM  
La Delegación del Canadá coincidió con la Representante de la OEP en que era necesario que sólo una parte de la divulgación contenida en la solicitud anterior fuera posteriormente publicada y no su texto completo.  Sin embargo, no apoyó el texto propuesto por la Representante de la OEP dado que, en su opinión, no resolvía en forma adecuada las situaciones en las que una reivindicación tuviera varias fechas de reivindicación o cuando las distintas partes de una reivindicación tuvieran fechas de reivindicación diferentes.

 AUTONUM  
La Delegación de Australia se refirió también a la importancia de que la divulgación pertinente se hiciera en la solicitud anterior tanto presentada como publicada.

 AUTONUM  
El Presidente resumió los debates sobre el Artículo 8.2) de la manera siguiente:  el debate en cuanto al Artículo 8.2)a) giró esencialmente en torno a si esa disposición debía ser aplicable sólo en relación con la determinación de la novedad o si también debía aplicarse a la determinación de la actividad inventiva.  Las opiniones seguían divididas.  Se planteó la cuestión de si esa división estaba relacionada con los criterios de determinación de la novedad.

Proyecto de Regla 8:  Puesta a disposición del público en virtud del Artículo 8.1)

Párrafo 1)

 AUTONUM  
En respuesta a la pregunta formulada por la Delegación del Pakistán, la Oficina Internacional confirmó que la definición de “estado de la técnica” contenida en el párrafo 1) abarcaba todas las manifestaciones de los conocimientos tradicionales.  La Oficina Internacional informó asimismo que se estaba avanzando en la elaboración de una base de datos y un sistema de clasificación internacional respecto de los conocimientos tradicionales con la finalidad de facilitar su disponibilidad a los fines del estado de la técnica.

 AUTONUM  
Habida cuenta de la falta de comentarios, el Presidente concluyó que esa disposición había sido objeto de consenso general.

Párrafo 2)

 AUTONUM  
Las Delegaciones de Colombia, la Federación de Rusia, Irlanda y el Perú 

y el Representante del CIPA, sostuvieron que la expresión “si hay una posibilidad razonable de que el público pueda tener acceso a la [información]” no era suficientemente clara.

 AUTONUM  
El Representante del CIPA expresó su desacuerdo con la propuesta del Presidente según la cual debía desplazarse el contenido del párrafo 72 de las Directrices Prácticas al Reglamento alegando que los términos del mencionado párrafo no eran lo suficientemente claros como para incorporarlo al Reglamento.

 AUTONUM  
La Delegación de Alemania rechazó una propuesta similar presentada por la Delegación del Perú según la cual el contenido del párrafo 73 de las Directrices Prácticas debía ser desplazado al Reglamento.

 AUTONUM  
La Delegación de Irlanda sugirió que se suprimiera la palabra “razonable”.

 AUTONUM  
La Delegación de los Estados Unidos de América recordó su intención de que las Directrices Prácticas tuvieran un efecto vinculante.

 AUTONUM  
Las Delegaciones de la Argentina y la Federación de Rusia manifestaron su preferencia por la segunda variante presentada entre corchetes en el párrafo 2)b).

 AUTONUM  
La Delegación de Rumania, respaldada por las Delegaciones España y de Irlanda y la Representante de la OEP, expresó igualmente su preferencia por la segunda variante siempre y cuando se añadieran las palabras “por deber de confidencialidad” después de las palabras “la información”.

 AUTONUM  
La Delegación de Alemania sostuvo que prefería también la segunda variante puesto que hacía recaer sobre el solicitante la carga de la prueba en cuanto a si existía una obligación de mantener en secreto la información.

 AUTONUM  
La Delegación de los Estados Unidos de América indicó que prefería la primera variante puesto que en su opinión, era más clara.  Sugirió que en caso de elegirse la segunda variante, se explicara en las Directrices Prácticas lo que debía entenderse por obligación.

 AUTONUM  
Las Delegaciones de Colombia y Noruega manifestaron igualmente su preferencia por la primera variante.

 AUTONUM  
La Delegación de los Estados Unidos de América preguntó si el párrafo 2) comprendía la información que el solicitante hubiera puesto a disposición, por ejemplo, del cónyuge o un amigo cercano en la creencia de que mantendrían la información en confidencialidad pero sin un acuerdo específico en tal sentido.

 AUTONUM  
La Representante de la OEP explicó que según la práctica de su Oficina se reconocía tanto la obligación de confidencialidad expresa como la tácita, de manera que, en principio, dicha información no sería considerada parte del estado de la técnica.

 AUTONUM  
El Presidente resumió los debates sobre el párrafo 2) de la manera siguiente:  varias delegaciones plantearon inquietudes acerca del significado de las palabras “posibilidad razonable” del apartado a).  La sugerencia de una delegación en el sentido de que el párrafo 73 de las Directrices se desplazara al Reglamento no fue objeto de consenso general.  En lo relativo al apartado b) la mayoría de las delegaciones se manifestó a favor del texto entre corchetes y de añadir las palabras “por deber de confidencialidad” después de las palabras “la información”.  Se manifestó amplio acuerdo acerca de los principios de base de esa disposición.

Párrafo 3)

 AUTONUM  
Esa disposición fue objeto de consenso general.

Proyecto de Regla 9:  Efecto de las solicitudes anteriores en el estado de la técnica en virtud del Artículo 8.2)

Párrafo 1)a)

 AUTONUM  
Esa disposición fue objeto de consenso general.

Párrafo 1)b)

 AUTONUM  
En respuesta a una pregunta formulada por el Representante del EPI, también en su calidad de representante de la TMPDF, la Oficina Internacional explicó que la finalidad de esa disposición era, tal como se describía más detalladamente en el párrafo 81 de las Directrices Prácticas, tener en cuenta la situación en la que una Parte Contratante no contemplara la doble protección de la misma invención mediante más de un título de protección.

Párrafo 2)

 AUTONUM  
Esa disposición fue objeto de consenso general.

Párrafo 3)

 AUTONUM  
La Delegación de los Estados Unidos de América observó que no quedaba claro de qué manera se aplicaría ese párrafo a los casos en que una solicitud anterior hubiese sido publicada por error tras haber sido retirada.  La Delegación se refirió también a la necesidad de tener en cuenta el derecho de rehabilitación de una solicitud que hubiera caducado.

 AUTONUM  
La Delegación del Canadá explicó que, según la legislación de su país, sólo las solicitudes que se hubieran retirado antes de ser publicadas no se tendrían en cuenta a los fines del estado de la técnica.  La Delegación, respaldada por la Delegación de Australia, propuso que se adoptara un enfoque similar con respecto al párrafo 3).

 AUTONUM  
La Delegación de la Federación de Rusia apoyó la propuesta de dar una redacción más clara al párrafo pero observó que la situación a la que había hecho referencia la Delegación del Canadá no era el único caso de solicitudes que ya no estaban pendientes ni hubiera derechos subsistentes.

 AUTONUM  
La Representante de la OEP hizo referencia a la necesidad de tomar en cuenta todo derecho de prioridad subsistente.

 AUTONUM  
El Presidente resumió el debate sobre el párrafo 3) de la manera siguiente:  el debate se centró especialmente en la expresión “ni hubiera derechos subsistentes”.  Dos delegaciones preguntaron cómo se aplicaría este concepto en caso de rehabilitación.  Una de las delegaciones se refirió a su legislación, en la que ese concepto sólo se aplicaba en caso de retiro de la solicitud.  Otra delegación declaró que, durante los 12 meses siguientes a la fecha de presentación de la primera solicitud, siempre habría un derecho de prioridad subsistente.  El SCP estuvo de acuerdo en que estos comentarios debían tomarse en consideración al preparar un texto revisado.

Párrafo 4)

 AUTONUM  
La Delegación de los Estados Unidos de América, respaldada por el Representante de la BIO, declaró que apoyaba la inclusión de una disposición contra la coincidencia de solicitantes o inventores en una solicitud, a fin de que la oficina tuviera la facultad de rechazar la concesión de dos patentes para la misma invención.  Sin embargo, la Delegación, con el apoyo del Representante de la TMPDF, observó que la expresión de la primera variante presentada entre corchetes “la misma invención reivindicada” no era clara y que su interpretación dependería del examen de la novedad.  La Delegación quiso saber también qué debía entenderse por las palabras “distinguirse claramente” en la segunda variante y si esta variante comprendía la práctica habitual en su país según la cual podía otorgarse una segunda patente para la solicitud posterior con sujeción a una limitación específica de la invención reivindicada en la solicitud anterior y a condición de someter a las patentes a un plazo común de vigencia y a una titularidad común.

 AUTONUM  
El Presidente resumió los debates sobre el párrafo 4) de la manera siguiente:  una delegación planteó un problema sobre las frases alternativas que figuraban entre corchetes.  Otra delegación explicó su práctica en relación con patentes no distintas y propuso que la Oficina Internacional volviera a redactar la segunda frase alternativa.

Proyecto de Artículo 9:  Información que no afecta a la patentabilidad (plazo de gracia)

 AUTONUM  
La Delegación de Dinamarca, haciendo uso de la palabra en nombre de la Comunidad Europea y sus Estados miembros, solicitó que se aplazara el debate de esa disposición, dado que la Comunidad Europea aún no había logrado una postura común al respecto.  La Delegación manifestó que esperaba poder llegar a una posición común antes de la siguiente sesión del SCP.

 AUTONUM  
La Delegación de los Estados Unidos de América estuvo de acuerdo en aplazar el debate de la cuestión.  La Delegación se opuso a la inclusión del párrafo 3) puesto que el mismo se relacionaba más con el procedimiento probatorio que con el Derecho sustantivo de patentes.  Se opuso asimismo a la inclusión del párrafo 5) dado que se refería a los procedimientos aplicables en caso de infracción.

 AUTONUM  
El Representante de la AIPPI informó que había enviado un cuestionario a sus miembros en torno al plazo de gracia y que comunicaría oportunamente los resultados del mismo al Comité.

 AUTONUM  
El Presidente resumió el debate sobre el Artículo 9 de la manera siguiente:  la Delegación de Dinamarca, haciendo uso de la palabra en nombre de la Comunidad Europea y sus Estados miembros, solicitó que se postergara el debate de esa disposición, debido a que la Comunidad Europea aún no había logrado una posición común.  La Delegación esperaba contar con esa posición común para la próxima sesión del SCP.  Si bien una delegación expresó la opinión de que los párrafos 3) y 5) debían eliminarse puesto que no se relacionaban con el Derecho sustantivo de patentes, el SCP acordó postergar el debate del Artículo 9 para su próxima sesión.

Proyecto de Artículo 10:  Divulgación habilitante

Párrafo 1)

 AUTONUM  
En respuesta a una pregunta formulada por el Representante del EPI, el Presidente afirmó que con la expresión “permitir que la invención pueda ser realizada” se entendía permitir que la invención pudiera ser realizada en lo que respecta a la totalidad de las reivindicaciones.

 AUTONUM  
El Presidente concluyó que esa disposición era objeto de consenso general.

Párrafo 2)
 AUTONUM  
En respuesta a una propuesta formulada por la Delegación de la Argentina, a saber, que se estipulara que no se tomaría en cuenta la modificación o corrección que fuera más allá de lo que se divulgara en la solicitud presentada, la Oficina Internacional observó que tales modificaciones o correcciones no estaban permitidas en virtud del Artículo 7.3).

 AUTONUM  
La Representante de la OEP, respaldada por las Delegaciones de Alemania y la Federación de Rusia, propuso la eliminación de las palabras “modificados y corregidos en virtud de la legislación aplicable”.  Propuso igualmente que cuando se incorporara una parte faltante de la descripción o un dibujo faltante a fin de rectificar una omisión en la solicitud original se tomara como fecha de presentación a los fines del párrafo 2) la fijada de acuerdo con el PLT.

 AUTONUM  
El Representante de la OEAP se refirió también a la necesidad de tomar en cuenta las partes faltantes de la descripción.

 AUTONUM  
La Delegación del Canadá, respaldada por el Representante del EPI, sostuvo que la referencia a “la divulgación en la fecha de presentación” era inadecuada.  Si bien la divulgación en la fecha de presentación era importante para determinar la admisibilidad de las modificaciones y correcciones a las que se refería el proyecto de Artículo 7.3), la suficiencia de la divulgación debía ser determinada sobre la base de la divulgación en el momento de dicha determinación, por ejemplo, en el momento del examen sustantivo o de los procedimientos de invalidación.  Eso revestía particular importancia cuando la divulgación habilitante se hubiese suprimido mediante una modificación o una corrección.

 AUTONUM  
El Presidente resumió los debates sobre el párrafo 2) de la manera siguiente:  algunas delegaciones propusieron incluir un texto que asegurara que las modificaciones y correcciones no ampliasen la divulgación en comparación con la fecha de presentación.  Una delegación, apoyada por otra, propuso que las palabras “modificados y corregidos en virtud de la legislación aplicable” se suprimiesen y sustituyesen por una referencia a la divulgación en la fecha de presentación, lo cual sería suficiente para incluir los requisitos del PLT sobre la fecha de presentación.  Una delegación consideró que esa propuesta era problemática puesto que, en ciertos casos, por ejemplo durante los procedimientos de invalidación, la divulgación se evaluaba sobre la base de la solicitud modificada.  En particular, se mostró preocupación por la situación en la que se suprimiese materia de la solicitud durante el examen pero que aún se pudiese hacer referencia a ella a los efectos de la suficiencia de la divulgación.

Proyecto de Regla 10:  Suficiencia de la divulgación en virtud del Artículo 10

 AUTONUM  
Esa disposición fue objeto de consenso general.

Proyecto de Regla 11:  Depósito de material biológicamente reproducible en virtud del [de los] Artículo[s] 10 [y 11.3)]

Párrafo 1)

 AUTONUM  
La Delegación de Alemania, apoyada por las Delegaciones de China y la Federación de Rusia y por la Representante de la OEP, sostuvo que en su opinión, contrariamente a lo establecido en la segunda frase del párrafo 1), el depósito de material biológicamente reproducible siempre formaba parte de la descripción.

 AUTONUM  
La Delegación del Canadá, respaldada por la Delegación de los Estados Unidos de América, propuso que se revisara la segunda frase a fin de que se tuviera en consideración que la solicitud debía contener en la medida de lo posible una descripción efectuada por medio de un texto y que el depósito no podía en modo alguno sustituir la descripción.

 AUTONUM  
La Delegación de los Estados Unidos de América propuso que las referencias al proyecto de Artículo 11.3) se conservaran entre corchetes a fin de garantizar que quedara comprendida la interpretación de las reivindicaciones.

 AUTONUM  
La Delegación de México sugirió que para dar mayor precisión al texto se sustituyera la referencia al proyecto de Artículo 5.2) por una referencia al proyecto de Artículo 4.1)iv).

 AUTONUM  
El Presidente resumió el debate sobre el párrafo 1) de la manera siguiente:  si bien hubo acuerdo sobre esa disposición en principio, se debatió no obstante sobre la cuestión de si era apropiada la última frase que decía que el depósito formaba parte de la descripción.  Algunas delegaciones declararon que el depósito siempre formaba parte de la descripción y que esta frase debía suprimirse, mientras que otras se opusieron a esa posibilidad.  El SCP concluyó que la frase en cuestión debía ser objeto de revisión con el fin de decidir si se debía modificar o suprimir.

Párrafo 2)a)

 AUTONUM  
La Delegación del Canadá, apoyada por el Representante de la OEAP, sostuvo que el depósito debía efectuarse antes de la fecha de prioridad a fin de que la divulgación contenida en la solicitud anterior fuera habilitante en esa fecha.

 AUTONUM  
El Presidente propuso que ese punto fuera explicado en las Directrices Prácticas.

 AUTONUM  
El Presidente resumió el debate sobre el párrafo 2)a) de la manera siguiente:  hubo consenso general sobre esa disposición.  El término “fecha de presentación” y la cuestión de la reivindicación de prioridad de una solicitud anterior que contuviera material depositado biológicamente reproducible debían clarificarse en las Directrices Prácticas.

Párrafo 2)b)

 AUTONUM  
La Delegación de los Estados Unidos de América, respaldada por el Representante de la BIO, apoyó la inclusión de una disposición que permitiera realizar el depósito después de la fecha de presentación en algunas circunstancias.  Por ejemplo, cuando el material que se encontrara en un depósito privado en la fecha de presentación fuera posteriormente depositado en una institución de depósito que cumpliera con lo dispuesto por la legislación aplicable de acuerdo con lo establecido en el punto ii) de la variante B.  La Delegación observó asimismo que en el Artículo 4 del Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional de Depósitos de Microorganismos se preveía  que debía efectuarse un nuevo depósito cuando las muestras del microorganismo depositado ya no fueran viables.

 AUTONUM  
La Oficina Internacional explicó que como el proyecto de Tratado no regulaba lo que debía entenderse por “institución de depósito”, las Partes Contratantes podrían regular libremente la situación del nuevo depósito en virtud de la legislación aplicable.

 AUTONUM  
Las Delegaciones de Alemania, Bulgaria, China, Dinamarca, España, Federación de Rusia, Finlandia, Irlanda, Japón, Noruega y República Checa, y los Representantes de la OEAP, la OEP, el EPI y la AIPPI, se opusieron a la inclusión del párrafo 2)b) alegando que no debía permitirse que un solicitante pudiera recurrir a un depósito efectuado tras la fecha de presentación pues ese depósito introduciría materia nueva.

 AUTONUM  
La Representante de la OEP señaló que como la cuestión de la fecha del depósito había sido tratada en la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas era imposible para los países europeos abrir nuevamente la negociación sobre los temas contenidos en dicha directiva.

 AUTONUM  
La Delegación de la República de Corea sostuvo que aceptaría la variante A en el caso de que se utilizaran las palabras “podrá aceptar”.

 AUTONUM  
La Delegación de Rumania sostuvo que no tenía una preferencia especial por una u otra variante pero observó que el proyecto de Regla 4.1)iv) utilizaba el pretérito en la expresión “el hecho de que se haya realizado dicho depósito”.

 AUTONUM  
La Delegación de la Argentina propuso que se conservara la variante B para estudiarla con mayor detenimiento.

 AUTONUM  
El Presidente resumió el debate sobre el párrafo 2)b) de la manera siguiente:  una gran mayoría estuvo de acuerdo en que se debía exigir que el depósito se efectuase a más tardar en la fecha de presentación, tal como se expresaba en el apartado a), principalmente debido a que si la descripción contenía una divulgación suficiente, el depósito siempre añadiría materia nueva.  Unas pocas delegaciones y algunos grupos de usuarios se expresaron a favor de permitir un depósito después de la fecha de presentación en ciertas circunstancias.  Entre estas delegaciones, algunas se manifestaron a favor de la variante B, mientras que otras prefirieron la variante A.  El SCP llegó a la conclusión de que en el próximo proyecto de texto se incluirían dos variantes, en las que se tendrían en cuenta los debates mantenidos al respecto.

Párrafo 3)

 AUTONUM  
Esa disposición fue objeto de consenso general.

Proyecto de Artículo 11:  Reivindicaciones

Párrafo 1)

 AUTONUM  
La Delegación de los Estados Unidos de América propuso que la referencia a la materia que el solicitante considerara como su invención fuera transferida, con o sin corchetes, del párrafo 110 de las Directrices Prácticas al proyecto de Regla 12.  Las Delegaciones del Canadá y Alemania se opusieron a esa propuesta y observaron que la redacción del párrafo 1) se basaba en el Artículo 6 del PCT.

 AUTONUM  
El Presidente y la Delegación de la Federación de Rusia propusieron que el párrafo 1) fuera revisado a fin de que se tomara en cuenta, por un lado, que las reivindicaciones contenidas en la solicitud definían la materia para la que se solicitaba protección y, por otro, que las reivindicaciones incluidas en la patente definían el alcance de la protección otorgada.

 AUTONUM  
El Presidente resumió el debate sobre el párrafo 1) de la manera siguiente:  en relación con la sugerencia de que una parte de las Directrices Prácticas se traspasara al Reglamento, se planteó el problema de si la significación exacta de esa disposición y la parte pertinente de las Directrices Prácticas eran compatibles.  Se examinaron dos enfoques diferentes del término “reivindicación”, a saber, la definición de la materia para la que el solicitante buscaba protección por patente, por un lado y, por otro, la determinación del alcance de la protección por patente.

Párrafo 2)

 AUTONUM  
La Delegación de los Estados Unidos de América sostuvo que la referencia a las reivindicaciones “en su totalidad” no era clara.  La Delegación propuso que, a fin de clarificar esta expresión y los términos “claras” y “concisas”, se traspasaran las explicaciones sobre estos términos del párrafo 111 de las Directrices Prácticas al Reglamento.

 AUTONUM  
La Delegación de la Argentina propuso que las palabras “y explicarse por sí mismas” se añadieran a continuación de la palabra “concisas”.

 AUTONUM  
La Representante de la OEP dijo que reservaba su posición sobre la propuesta formulada por la Delegación de los Estados Unidos de América hasta que se llegara a un acuerdo sobre el alcance jurídico de las Directrices Prácticas.

 AUTONUM  
La Oficina Internacional explicó que el alcance jurídico de las Directrices Prácticas sería definido en las Cláusulas Finales y afirmó que podía prepararse una propuesta para la siguiente sesión sobre la base de las sugerencias de las delegaciones.

 AUTONUM  
El Presidente resumió los debates sobre el párrafo 2) de la manera siguiente:  una delegación propuso que se aclarasen los términos “claras” y “concisas”.  Con ese fin, si bien una delegación hizo una reserva, no hubo oposición en cuanto a traspasar la parte pertinente de las Directrices Prácticas al Reglamento.

Párrafo 3)

 AUTONUM  
La Delegación de los Estados Unidos de América, apoyada por el Representante de la AIPLA, expresó preocupación por la supresión de la referencia a las “reivindicaciones”.  En su opinión, debía permitirse que el solicitante se basara en las divulgaciones contenidas en la solicitud presentada, incluida toda divulgación en las propias reivindicaciones como fundamento de las mismas.

 AUTONUM  
La Representante de la OEP, apoyada por las Delegaciones de Eslovaquia, España, Francia, Irlanda y Suecia y el Representante de la OEAP, replicó que la referencia a las “reivindicaciones” no era necesaria.  Si la solicitud presentada contenía una divulgación en las reivindicaciones que no estaba en la descripción, el solicitante podía incorporar la divulgación en la descripción mediante una modificación sin necesidad de añadir materia nueva a la solicitud.

 AUTONUM  
La Delegación del Canadá afirmó que había dos cuestiones que debían tratarse por separado.  En primer lugar, determinar si en la fecha de presentación, el solicitante reconocía su invención respecto de todo el alcance de las reivindicaciones.  Eso exigía que se tomara en consideración la divulgación contenida en la solicitud presentada, incluidas las reivindicaciones.  En consecuencia, en su opinión debía incorporarse nuevamente la referencia a las “reivindicaciones”.  En segundo lugar, aclarar si las reivindicaciones encontraban fundamento en la descripción.  A ese respecto, la Delegación observó que en un gran número de jurisdicciones, la falta de fundamento en la descripción no era causa suficiente para invalidar la solicitud y a menudo se cumplían las exigencias previstas en los procedimientos previos a la concesión mediante la inclusión en la descripción de cláusulas redactadas exactamente en los mismos términos que las reivindicaciones.  La Delegación observó que no veía la utilidad de incluir tales cláusulas y se preguntó si, habida cuenta de la exigencia establecida para la divulgación habilitante, era necesario mantener el requisito del fundamento en la divulgación.

 AUTONUM  
La Delegación de China sostuvo que era necesario separar el requisito que exigía que la divulgación fuera habilitante del requisito de que la invención reivindicada encontrara pleno fundamento en la divulgación contenida en la descripción y los dibujos.  En su opinión, debía retenerse este último requisito.

 AUTONUM  
El Representante de la OAPI se refirió igualmente a la necesidad de que las reivindicaciones encontrasen fundamento en la descripción y los dibujos.

 AUTONUM  
El Presidente resumió los debates sobre el párrafo 3) de la manera siguiente:  el debate relacionado con ese párrafo se centró ante todo en la cuestión de si debía exigirse que la invención reivindicada, o la reivindicación, encontrase fundamento en la divulgación en general (es decir, incluidas las reivindicaciones) o en la descripción y los dibujos.  Se debía volver a examinar el texto en vista del objetivo fundamental de esa disposición.

Párrafo 4)a)

 AUTONUM  
La Delegación de China declaró que siempre debía tenerse en cuenta la descripción, los dibujos y los conocimientos generales de un experto en la materia para la interpretación de las reivindicaciones, y no sólo cuando el texto no resultara inmediatamente claro.  En consecuencia, propuso que se suprimiera la segunda frase del párrafo.

 AUTONUM  
La Delegación de los Estados Unidos de América, apoyada por la Delegación del Canadá, si bien coincidió en que la descripción y los dibujos siempre debían tenerse en cuenta, propuso que sólo se suprimieran las palabras “Cuando el texto de las reivindicaciones no resulte inmediatamente [claro] [evidente]”.

 AUTONUM  
La Representante de la OEP, respaldada por las Delegaciones de Alemania y Rumania, propuso que se reemplazara esa disposición por el texto contenido en el Artículo 21.1)a) de la Propuesta Básica de 1991, a saber:  “La extensión de la protección conferida por la patente estará determinada por las reivindicaciones, que deberán interpretarse a la luz de la descripción y los dibujos”, y que los detalles se transfirieran al Reglamento.

 AUTONUM  
La Delegación del Canadá sostuvo que la expresión ”extensión de la protección conferida por la patente” utilizada en el mencionado texto debía ser revisada cuidadosamente, teniendo en cuenta en particular la protección conferida al producto obtenido mediante un procedimiento objeto de una patente en virtud del Artículo 28.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

 AUTONUM  
El Presidente resumió los debates sobre el párrafo 4)a) de la manera siguiente:  se acordó suprimir las palabras “Cuando el texto de las reivindicaciones no resulte inmediatamente [claro] [evidente]”.  En respuesta a la propuesta de una delegación en el sentido de que la disposición se sustituyese por el texto contenido en el Artículo 21.1)a) de la Propuesta Básica de 1991 y que los detalles se traspasasen al Reglamento, una delegación señaló que las palabras “la extensión de la protección” contenidas en la Propuesta Básica de 1991 tendrían que examinarse detenidamente en el contexto del proyecto de SPLT.

Párrafo 4)b)

 AUTONUM  
La Delegación de la Federación de Rusia se opuso a la utilización del concepto de equivalencia en relación con los juicios por infracción puesto que el alcance de la patente a los fines de esos juicios no debía exceder la extensión de la protección en el momento de la concesión, en el que no se tenía en cuenta la equivalencia.  Asimismo, la Delegación consideró que en el proyecto de Tratado no debía hacerse referencia a los casos de infracción.

 AUTONUM  
La Representante de la OEP, respaldada por las Delegaciones del Canadá y China, recordó que el Comité ya había decidido incluir la doctrina de los equivalentes y dijo que esa doctrina era pertinente en los procedimientos previos a la concesión.

 AUTONUM  
El Presidente resumió los debates sobre el párrafo 4)b) de la manera siguiente:  si bien una delegación se opuso a la inclusión de esa disposición en el SPLT, la mayoría de las delegaciones apoyaron su inclusión con miras a asegurar una norma común de redacción.

Proyecto de Regla 12:  Relación de las reivindicaciones con la divulgación en virtud del Artículo 11.3)

 AUTONUM  
La Delegación de Alemania propuso que el párrafo 113 de las Directrices Prácticas fuera revisado para garantizar la armonía entre las referencias a “la reivindicación” y “la invención reivindicada”.

 AUTONUM  
El Representante de la OAPI coincidió en que debía revisarse la terminología utilizada y propuso que no se utilizara la expresión “invención reivindicada”.

 AUTONUM  
La Delegación de la Federación de Rusia sostuvo que el término “teaching” en el texto en inglés (“lo divulgado” en el texto en español) no era claro y no había sido explicado en las Directrices Prácticas.  La Delegación propuso que se utilizara un término más claro.

 AUTONUM  
En respuesta a la pregunta formulada por la Representante de la OEP, la Oficina Internacional explicó que las palabras “y descrito” se basaban en una propuesta de la Delegación de los Estados Unidos de América realizada en la séptima sesión del Comité.  La Delegación de los Estados Unidos de América sostuvo que esas palabras eran necesarias para que quedara claro que un solicitante no podía reivindicar una materia que no hubiese reconocido y descrito en la fecha de presentación.

Proyecto de Regla 13:  Interpretación de las reivindicaciones en virtud del Artículo 11.4)

Párrafo 1)

 AUTONUM  
Frente a la ausencia de comentarios, el Presidente concluyó que existía un consenso general sobre esa disposición.

Párrafo 2)

 AUTONUM  
La Delegación de la Federación de Rusia observó que el término “incorporaciones” no era claro y propuso que fuera reemplazado o explicado en las Directrices Prácticas.

 AUTONUM  
Las Delegaciones de Colombia y el Perú y afirmaron que en español el término “incorporaciones” no correspondía al término en inglés “embodiments”.

 AUTONUM  
La Delegación de la Argentina propuso la expresión “alternativas de realización de la invención” y la Delegación del Uruguay propuso la palabra “realizaciones”.

 AUTONUM  
La Delegación de la Argentina afirmó que la expresión “o que no alcance todos los objetivos ni posea todas las ventajas citadas o inherentes a dichos ejemplos” utilizada en el apartado b) era demasiado restringida y propuso que se eliminara o que, en su defecto, se presentara entre corchetes.

 AUTONUM  
La Delegación de la Federación de Rusia se preguntó si el término “elementos” utilizado en el apartado b) tenía el mismo significado que se le había dado en otras disposiciones y propuso que ese término fuera utilizado en lugar de la palabra “limitaciones” en todo el texto de los proyectos de Tratado y Reglamento.

 AUTONUM  
La Representante de la OEP reservó su posición con respecto al párrafo 2).

 AUTONUM  
El Presidente resumió los debates sobre el párrafo 2) de la manera siguiente:  esa disposición fue objeto de consenso general.  Una delegación preguntó qué significaba el término “embodiment”.  Varias delegaciones sugirieron que se corrigiese la traducción al español de dicho término.

Párrafo 3)

 AUTONUM  
Esa disposición fue objeto de consenso general.

Párrafo 4)

 AUTONUM  
La Delegación de China declaró que las reivindicaciones  de índole “medios (o etapas)‑más‑función”, a las que hacía referencia el apartado a), debían interpretarse de la misma manera tanto en los procedimientos previos como posteriores a la concesión a los efectos de determinar la actividad inventiva.  La Delegación, apoyada por la Delegación de los Estados Unidos de América, propuso también en relación con las reivindicaciones de índole “producto‑mediante‑proceso” a las que se hacía referencia en el apartado b), que cuando el producto tuviese características aportadas por el proceso, la reivindicación debía referirse a un producto que tuviera tales características, y no a un producto elaborado mediante dicho proceso, puesto que los terceros no estarían en condiciones de determinar si el producto que poseía tales características había sido obtenido a través del procedimiento en cuestión.

 AUTONUM  
La Delegación del Japón sostuvo que si se pretendía que fuera vinculante para los tribunales, la disposición era demasiado detallada.

 AUTONUM  
La Delegación del Canadá, apoyada por la Delegación de Australia, observó en relación con el apartado b) que en su legislación se contemplaban dos tipos de reivindicaciones, a saber, la reivindicación de un producto en sí, definido en cuanto a las características resultantes del proceso, y la reivindicación de un producto realizado mediante un proceso.  En su opinión, debía permitirse al solicitante elegir el tipo de reivindicación.

 AUTONUM  
La Delegación de los Estados Unidos de América afirmó que las disposiciones del apartado c) eran demasiado amplias, en particular respecto de los productos mecánicos.

 AUTONUM  
La Delegación de Australia explicó que en virtud de su legislación, la reivindicación de un producto para un uso determinado se interpretaba como la reivindicación de un producto apto para ese fin o limitado al mismo.

 AUTONUM  
La Delegación de Alemania sostuvo que el párrafo 4) requería ser estudiado con mayor detenimiento.

 AUTONUM  
La Representante de la OEP afirmó que su Oficina deseaba reservar su posición con respecto a esa disposición.

 AUTONUM  
El Presidente resumió los debates sobre el párrafo 4) de la manera siguiente:  una delegación opinó que, si se pretendía que la disposición fuera vinculante para los tribunales, era demasiado detallada.  Varias delegaciones solicitaron que se aclarasen los distintos tipos de reivindicaciones, así como la inclusión de ciertas modificaciones en el texto del proyecto de Regla.

Párrafo 5)

 AUTONUM  
Las Delegaciones de Alemania, los Estados Unidos de América y Rumania manifestaron su preferencia por la variante B.

 AUTONUM  
La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que consideraba que era más equitativo realizar la prueba de equivalencia teniendo en cuenta la situación existente en el momento de la supuesta infracción y no en otro momento.  Apoyó igualmente la variante B.ii), que comprendía el procedimiento relativo al impedimento por inadmisibilidad basada en el expediente de la solicitud (“file wrapper estoppel”).

 AUTONUM  
La Delegación del Reino Unido, apoyada por la Delegación de Australia y el Representante de la OEAP, se opuso a que se efectuara la prueba de equivalencia en el momento de la infracción alegando que eso extendería el alcance de la protección para incluir materia no reconocida por el solicitante en la fecha de presentación y podía perjudicar injustamente los intereses de terceros.

 AUTONUM  
La Delegación de la Federación de Rusia declaró que si bien su legislación nacional preveía el concepto de equivalencia, se trataba de una cuestión relativa a los casos de infracción que no debía ser incluida en el proyecto de Tratado.

 AUTONUM  
La Delegación del Canadá apoyó la inclusión de la doctrina de los equivalentes en el proyecto de Tratado pero afirmó que las variantes A y B debían examinarse con mayor profundidad.  Propuso que el procedimiento relativo al impedimento por inadmisibilidad basada en el expediente de la solicitud (“file wrapper estoppel”) no fuera obligatorio sino opcional para las Partes Contratantes.

 AUTONUM  
La Delegación de la Argentina reservó su posición con respecto al párrafo 5).

 AUTONUM  
La Delegación de Alemania observó que esa disposición requería mayor estudio.

 AUTONUM  
El Presidente resumió los debates sobre el párrafo 5) de la manera siguiente:  por lo general, se expresó una marcada preferencia por la variante B en relación con la variante A, si bien varias delegaciones se reservaron su postura.  En lo tocante a la variante B, varias delegaciones expresaron su preocupación por el punto ii) relativo al impedimento por inadmisibilidad basada en el expediente de la solicitud (“file wrapper estoppel”) y al momento propuesto para la determinación de los equivalentes, a saber, el momento de la infracción.

Párrafo 6)

 AUTONUM  
La Delegación de los Estados Unidos de América declaró no estar de acuerdo con la inclusión de las palabras “en la jurisdicción en que se haya formulado la declaración”.  En su opinión, un tribunal debía poder tener en cuenta las declaraciones que limitaban el alcance de las reivindicaciones formuladas por el solicitante en cualquier jurisdicción de conformidad con el procedimiento vigente relativo al impedimento por inadmisibilidad basada en el expediente de la solicitud (“file wrapper estoppel”).

 AUTONUM  
La Delegación de China apoyó la inclusión del párrafo 6) alegando que contribuía a lograr un equilibrio con el párrafo 5).

 AUTONUM  
La Delegación de Alemania, respaldada por las Delegaciones del Reino Unido y la Federación de Rusia, así como por los Representantes de la OEP y el IPIC, declaró que se oponía a ese párrafo puesto que generaba incertidumbre para los terceros.

 AUTONUM  
La Representante de la OEP observó que la propuesta de incluir una disposición similar en el Convenio sobre la Patente Europea había sido rechazada por las Partes Contratantes.

 AUTONUM  
La Delegación del Canadá propuso que la disposición relativa al impedimento por inadmisibilidad basada en el expediente de la solicitud (“file wrapper estoppel”) se incluyera sólo a título facultativo.  Asimismo, apoyó el hecho de que se limitara a la jurisdicción interesada a fin de evitar la tergiversación del procedimiento en una jurisdicción a causa del riesgo de que toda declaración realizada en tales procedimientos pudiera ser utilizada en otras jurisdicciones.

 AUTONUM  
La Representante de la OEP sostuvo que examinaría la posibilidad de introducir una disposición opcional tal como lo había propuesto la Delegación del Canadá.

 AUTONUM  
El Representante de la FICPI afirmó que toda disposición al respecto debía limitarse a las declaraciones efectuadas en la jurisdicción interesada.

 AUTONUM  
El Presidente resumió los debates sobre el párrafo 6) de la manera siguiente:  la opinión con respecto a la inclusión de esa disposición estaba dividida y algunas delegaciones propusieron que se incluyera únicamente en forma opcional.  Hubo igualmente debates sobre la cuestión de la jurisdicción.

Proyecto de Artículo 12:  Condiciones de la patentabilidad

Párrafos 1) y 5)

 AUTONUM  
La Delegación de Dinamarca, haciendo uso de la palabra en nombre de la Comunidad Europea y sus Estados miembros, apoyada por la Delegación de los Estados Unidos de América, afirmó estar a favor de la propuesta realizada por la Oficina Internacional con respecto a aplazar el debate de esas disposiciones a fin de dejar más tiempo para conversaciones informales.

 AUTONUM  
Las Delegaciones del Brasil y México estuvieron de acuerdo en que el Comité aplazara el debate de esas disposiciones.

 AUTONUM  
En respuesta a la propuesta de la Delegación del Pakistán relativa a la inclusión de las disposiciones correlativas del Acuerdo sobre los ADPIC en el proyecto de Artículo 12, el Presidente observó que ya se había reconocido claramente la necesidad de tener en cuenta esas disposiciones.

 AUTONUM  
La Delegación de México propuso que entre tanto se conservara el texto de las disposiciones así como las notas de pie de página.

 AUTONUM  
El Presidente resumió los debates sobre los párrafos 1) y 5) de la manera siguiente:  se convino en aplazar el debate de esas disposiciones.  Entre tanto se conservaría el texto de las disposiciones así como las notas de pie de página.

Párrafo 2)

 AUTONUM  
La Delegación del Canadá no estuvo de acuerdo con la afirmación contenida en el párrafo 134 de las Directrices Prácticas según la cual cuando una reivindicación contenía una o más alternativas, por ejemplo, reivindicaciones Markush, quedaría destruida la novedad de la reivindicación si al menos una de las alternativas estaba descrita en el estado de la técnica.  En su opinión, a los efectos de la determinación de la novedad, cada una de las alternativas debía ser examinada en forma separada.

 AUTONUM  
La Representante de la OEP sostuvo que cuando una de las alternativas de la reivindicación no fuera nueva, debía rechazarse la reivindicación en su conjunto.

 AUTONUM  
El Representante de la OAPI afirmó que el párrafo 127 de las Directrices Prácticas no estaba claro y propuso que se suprimiera.

 AUTONUM  
El Presidente resumió los debates sobre el párrafo 2) de la manera siguiente:  si bien esa disposición fue objeto de consenso general, una delegación afirmó que la primera frase no estaba clara en relación con los casos en que una reivindicación contuviese varias alternativas.  Esa misma delegación se oponía a la forma en que terminaba la última frase del párrafo 134 del documento SCP/8/4, según la cual podían preverse todas las alternativas.  Otra delegación señaló que, al menos en el caso de las reivindicaciones Markush, debía rechazarse toda la reivindicación cuando por lo menos una de las alternativas estuviera descrita en el estado de la técnica.

Párrafo 3)

 AUTONUM  
La Delegación de la Argentina dijo que estaba de acuerdo con la redacción del párrafo 3).  El Presidente concluyó que esa disposición era objeto de consenso general.

Párrafo 4)

 AUTONUM  
La Delegación del Reino Unido, respaldada por la Delegación de los Países Bajos, declaró estar a favor de la variante B.  En el caso de adoptarse la variante A o la B, la redacción de la variante C podía servir de base para el establecimiento de la metodología destinada a poner en práctica dicha alternativa.

 AUTONUM  
La Delegación de los Estados Unidos de América afirmó que prefería la variante C.  Sin embargo, consideró que la propuesta formulada por la Delegación del Reino Unido era interesante.  La Delegación sostuvo asimismo que al parecer, en algunos países, la utilidad específica, considerable y creíble podía ser parte del requisito de la aplicación industrial y que, antes de decidir si apoyaría la variante A o B, necesitaba saber si en los países que aplicaban las normas de utilidad existían otros motivos de rechazo de acuerdo con el criterio de aplicación industrial.

 AUTONUM  
La Delegación de Marruecos y los representantes de la OEP y la OAPI afirmaron que preferían la variante B sin la referencia al “comercio propiamente dicho”.

 AUTONUM  
La Representante de la OEP, apoyada por la Delegación de los Estados Unidos de América, propuso que a fin de elegir una de las variantes, la Oficina Internacional elaborara un estudio para determinar las esferas en las que existía un importante número de prácticas comunes y aquellas en las que las prácticas eran diferentes.

 AUTONUM  
La Delegación de la Federación de Rusia dijo que estaba a favor de la variante A.

 AUTONUM  
La Delegación de México sostuvo que también apoyaba la variante A pero propuso que el término “comercial” fuera reemplazado por “económica” a fin de abarcar de manera más clara la actividad industrial.

 AUTONUM  
Las Delegaciones de la Argentina y Colombia se manifestaron a favor de la variante B.  Las Delegaciones del Brasil y Egipto estuvieron igualmente a favor de la variante B pero dijeron que no estaba clara la finalidad del texto subrayado que había sido añadido.

 AUTONUM  
La Delegación de Costa Rica dijo que también estaba a favor de la variante B siempre que la palabra “comercial” fuera reemplazada por “económica”, tal como había sido propuesto por la Delegación de México en lo relativo a la variante A.

 AUTONUM  
La Delegación del Canadá se opuso a la variante C alegando que lo esencial radicaba en que la invención reivindicada fuera útil antes que creíble.  La Delegación solicitó que se conservara la variante A para considerarla en mayor profundidad.

 AUTONUM  
El Presidente resumió los debates sobre el párrafo 4) de la manera siguiente:  tres delegaciones apoyaron la variante A mientras que la mayoría de las delegaciones se inclinó por la variante B.  Varias delegaciones acogieron con beneplácito la propuesta de una delegación de que se optase por la variante C como posible metodología para la aplicación de la variante A o B.  Se formularon varias propuestas destinadas a modificar las variantes A y B.  Se sugirió que la Oficina Internacional elaborase un estudio sobre las semejanzas y las diferencias entre las normas de “aplicación industrial” y de “utilidad”.

Proyecto de Regla 14:  Elementos del estado de la técnica en virtud del Artículo 12.2)

Párrafo 1)

 AUTONUM  
La Delegación de Alemania, apoyada por la Delegación de los Estados Unidos de América y la Representante de la OEP, sostuvo que no era necesario utilizar la expresión “elemento primario del estado de la técnica”.  La Delegación de los Estados Unidos de América propuso asimismo que en el párrafo 1) se tuvieran en cuenta los elementos del estado de la técnica incorporados mediante referencias explícitas, a los que se aludía en el párrafo 2)b).

 AUTONUM  
La Delegación de la Federación de Rusia sostuvo que el texto del punto ii) no podía aplicarse en todos los casos, por ejemplo, en el caso de una simple invención mecánica, respecto de la cual la información sobre cómo hacer y utilizar la invención reivindicada estuviera disponible en el estado de la técnica en general y no sólo en el elemento primario del estado de la técnica en cuestión.

 AUTONUM  
En respuesta a una pregunta de la Delegación del Pakistán, a saber, si en el punto ii) quedaban comprendidos los conocimientos tradicionales, la Oficina Internacional confirmó que así era y explicó que los conocimientos tradicionales no eran diferentes de las otras expresiones del estado de la técnica.

 AUTONUM  
La Representante de la OEP observó que la terminología “realizar y utilizar” empleada en el punto ii) no estaba en armonía con la expresión “pueda ser realizada” del proyecto de Artículo 10.1).

 AUTONUM  
El Presidente resumió los debates sobre el párrafo 1) de la manera siguiente:  esa disposición fue objeto de consenso general.  Se plantearon varias cuestiones de redacción, como la expresión “elemento primario del estado de la técnica” y la propuesta de sustituir las palabras “realizar y utilizar” por las palabras “llevar a cabo”.  Una delegación expresó su preocupación en relación con el punto ii).

Párrafo 2)

 AUTONUM  
La Delegación de los Estados Unidos de América afirmó que el objetivo de esa disposición y la correspondiente directriz práctica eran confusos.  La Delegación consideró que debía aplicarse una interpretación estricta de la novedad teniendo en cuenta la materia efectivamente divulgada.  Los equivalentes que formaran parte de los conocimientos generales de un experto en la materia sólo debían tenerse en cuenta en relación con la evidencia.  La Delegación sostuvo asimismo que el alcance del estado de la técnica debía determinarse en función de lo que hubiera sido divulgado en la fecha de reivindicación y no en la fecha en la que el elemento primario del estado de la técnica se hubiera puesto a disposición del público.

 AUTONUM  
La Representante de la OEP consideró igualmente que esa disposición no era clara y propuso que la segunda frase fuera suprimida y que las palabras “teniendo en cuenta los conocimientos generales del experto en la materia en esa fecha” fueran añadidas a la primera frase.

 AUTONUM  
El Presidente observó que según esa propuesta, el elemento primario del estado de la técnica y los conocimientos generales de un experto en la materia serían determinados en la fecha en la que el elemento primario del estado de la técnica se hubiera puesto a disposición del público.

 AUTONUM  
El Presidente resumió los debates sobre el párrafo 2) de la manera siguiente:  en el debate se trató de poner en claro si la fecha pertinente para la determinación del alcance del elemento del estado de la técnica debía ser la fecha de reivindicación o la fecha en la que se puso a disposición del público el elemento del estado de la técnica.  El SCP convino en que el texto que se presentara en la próxima sesión contendría dos variantes que reflejasen ambos enfoques.

Párrafo 3)

 AUTONUM  
Esa disposición fue objeto de consenso general.

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

Párrafo 1)

 AUTONUM  
Esa disposición fue objeto de consenso general.

Párrafo 2)

 AUTONUM  
La Delegación de la Federación de Rusia propuso que el significado de los términos “divulgada de manera explícita o implícita” que figuraban en el párrafo 2) fueran clarificados, por ejemplo, en el párrafo 113 de las Directrices Prácticas.

 AUTONUM  
La Delegación de los Estados Unidos de América, respaldada por la Representante de la OEP, propuso que el término “implícita” fuera reemplazado por la palabra “inherente” a fin de armonizar la terminología utilizada en el proyecto de Regla 14.2).

 AUTONUM  
La Delegación de la Argentina sostuvo que la versión en español no era coherente con el texto en inglés y propuso que el término “a partir de” fuera reemplazado por el término “en”.  Asimismo, la Delegación sugirió que las palabras “o a partir de la fecha de prioridad establecida para la invención reivindicada” fueran añadidas tras los términos “fecha de la reivindicación”.  Propuso también que se efectuaran enmiendas similares en los párrafos 3) y 4).

 AUTONUM  
El Presidente resumió los debates sobre el párrafo 2) de la manera siguiente:  se convino en sustituir la palabra “implícita” por la palabra “inherente”.  Se convino asimismo en revisar el texto en español.

Párrafo 3)

 AUTONUM  
Esa disposición fue objeto de consenso general.

Párrafo 4)

 AUTONUM  
La Representante de la OEP sostuvo que no estaba de acuerdo con esa disposición en su redacción actual, en particular con respecto al término “motivado”.  Propuso que la disposición se enmendara en los siguientes términos:

“Una invención [reivindicada] en su integridad puede ser considerada evidente en virtud del Artículo 12.3), si un experto en la materia, teniendo en cuenta el estado de la técnica y los conocimientos generales, podría haber alcanzado la invención [reivindicada] mediante la sustitución, combinación o modificación de uno o más de dichos elementos del estado de la técnica”.

 AUTONUM  
La Representante propuso asimismo que se añadiera la siguiente frase al párrafo 142, punto v), de las Directrices Prácticas:

“Esto podrá realizarse igualmente identificando el problema técnico objetivo que debe resolverse y determinando si la solución obtenida a través de la invención reivindicada habría sido evidente para un experto en la materia”.

 AUTONUM  
La Delegación de los Estados Unidos de América declaró que necesitaba más tiempo para examinar el párrafo 4) pero que consideraba que la motivación de un experto en la materia era un concepto importante que debía ser tenido en cuenta.  Necesitaba más tiempo asimismo para considerar la enmienda al párrafo 142, punto v) de las Directrices Prácticas propuesto por la Representante de la OEP pero, en principio, le preocupaba la manera en que el concepto de identificar “el problema técnico objetivo que debe resolverse” podría aplicarse en la práctica.

 AUTONUM  
La Delegación de Filipinas quiso saber si la referencia al proyecto de Artículo 12.3) tenía por objetivo limitar el estado de la técnica que podía tenerse en cuenta en virtud del párrafo 4) a aquel definido en el proyecto de Artículo 8.1), lo que supondría incluir el efecto de las solicitudes anteriores en el estado de la técnica según lo estipulado en el proyecto de Artículo 8.2).

 AUTONUM  
La Oficina Internacional explicó que eso se debía a que, de acuerdo con la redacción actual del proyecto de Artículo 8.2), el efecto en el estado de la técnica se restringía a la novedad.

 AUTONUM  
La Delegación de los Estados Unidos de América observó que esa cuestión debía ser examinada nuevamente en caso de que el proyecto de Artículo 8.2) fuera enmendado a fin de incluir la actividad inventiva.

 AUTONUM  
Con respecto al párrafo 142 de las Directrices Prácticas, la Delegación del Reino Unido apoyó el texto del punto v) según figuraba en el documento SCP/8/4 puesto que era coherente y no demasiado restrictivo.  Si bien la Delegación apreciaba la importancia del enfoque “problema‑solución” para determinar la actividad inventiva, señaló que esa era sólo una de las metodologías que una oficina podía adoptar en un determinado caso.  También con respecto al párrafo 142, la Delegación propuso que en el punto i) se hiciera referencia al “alcance de la invención reivindicada” y en el punto ii) a la “divulgación del elemento pertinente del estado de la técnica”.

 AUTONUM  
El Presidente resumió los debates sobre el párrafo 4) de la manera siguiente:  una delegación formuló una propuesta de redacción para modificar esa disposición de modo que no se utilizara el término “motivado”.  Tras la intervención de otra delegación en el sentido de que el concepto de motivación era un concepto importante y de que la propuesta mencionada requería mayor reflexión, el SCP convino en que se añadiese el texto propuesto como alternativa al texto actual.  Asimismo, se formuló la propuesta de añadir, en el actual párrafo 142 de las Directrices Prácticas, los términos necesarios que permitieran a las oficinas aplicar el llamado “enfoque problema‑solución”.  Tras cierto debate, el SCP decidió incluir dichos términos entre corchetes en el párrafo 142 de las Directrices Prácticas.

Proyecto de Regla 16:  Excepciones en virtud del Artículo 12.5)
 AUTONUM  
Se convino, en el marco de los debates sobre el Artículo 12.1) y 5), en aplazar el debate sustantivo sobre la Regla 16.  Entre tanto se conservaría el texto de esa disposición así como las notas de pie de página.

Proyecto de Artículo 13:  Motivos de denegación de una invención reivindicada

 AUTONUM  
Se aplazó el debate de esa disposición según lo convenido por el Comité en su sexta sesión.

Proyecto de Artículo 14:  Motivos de invalidación o revocación de una reivindicación o de una patente
 AUTONUM  
Se aplazó el debate de esa disposición según lo convenido por el Comité en su sexta sesión.

Proyecto de Artículo 15:  Revisión

 AUTONUM  
Esa disposición fue objeto de consenso general.

Proyecto de Artículo 16:  Pruebas

 AUTONUM  
Esa disposición fue objeto de consenso general.

GRUPO DE TRABAJO SOBRE DIVULGACIONES DE INVENCIONES MÚLTIPLES Y SOLICITUDES COMPLEJAS

 AUTONUM  
La segunda reunión del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones e Invenciones Múltiples y Solicitudes Complejas (“el Grupo de Trabajo”) se celebró en la mañana del 26 de noviembre de 2002.  Los debates se basaron en el documento SCP/WGM/2/1.  El Grupo de Trabajo también se refirió a las disposiciones contenidas en los documentos SCP/8/2 y 3.

 AUTONUM  
El Presidente informó al SCP sobre la labor realizada por el Grupo de Trabajo en los siguientes términos:

“El Grupo de Trabajo debatió las cuatro cuestiones siguientes:

Procedimientos especiales para tramitar solicitudes complejas, tales como solicitudes muy extensas o largas listas de secuencias.


Si bien la tramitación de las solicitudes complejas planteaba problemas funcionales, en los debates se puso en evidencia que las oficinas que recibían tales tipos de solicitudes las tramitaban de manera eficaz mediante la estricta aplicación de las normas existentes.  Varias delegaciones declararon que no debía crearse un nuevo grupo de normas para hacer frente a los problemas relacionados con las nuevas tecnologías, tales como la biotecnología.  La cuestión principal objeto de preocupación era la de garantizar la transparencia del proceso de búsqueda y examen que se efectuaba en las oficinas.  Ninguna delegación se manifestó a favor de la inclusión de una disposición relacionada con las solicitudes complejas en el SPLT.  El consenso fue general en cuanto a que esa cuestión podía ser abordada en otros foros, como las Oficinas de la Cooperación Trilateral o los órganos pertinentes del PCT.

Número de reivindicaciones/reivindicaciones claras y concisas


Hubo consenso general en cuanto a que la cuestión de limitar el número de reivindicaciones estaba estrechamente relacionada con otros requisitos como la claridad y la concisión de las reivindicaciones y la unidad de la invención.  En cuanto a la exigencia de que el número de reivindicaciones debía ser razonable teniendo en cuenta el tipo de invención reivindicada, se planteó la dificultad de evaluar lo que se consideraba un número “razonable”.  Varios grupos de usuarios se manifestaron en contra de limitar el número de reivindicaciones y a favor de otro tipo de soluciones, por ejemplo, un mecanismo de tasas móviles.  Algunos grupos de usuarios sostuvieron, en particular, que a menudo se incluía un gran número de reivindicaciones en una solicitud teniendo en cuenta el efectivo reconocimiento de las patentes y los litigios que podían suscitarse luego de la concesión.  Puesto que el proyecto del SPLT tendía a la armonización de las exigencias relativas a la concesión y validez de las patentes, las cuestiones que podían ser discutidas con mayor profundidad en el contexto del proyecto de SPLT debían ser examinadas nuevamente por el SCP, dado que toda una serie de razones motivaba la presentación de un amplio número de reivindicaciones.

Vinculación de las reivindicaciones


Varias delegaciones declararon que permitían la dependencia de las reivindicaciones dependientes múltiples de otras reivindicaciones dependientes múltiples sin que ello ocasionara dificultad alguna.  Algunos grupos de usuarios no compartieron el argumento esgrimido por las delegaciones que se oponían a dicha práctica alegando que la misma aumentaba la complejidad y la dificultad de comprender el alcance de las reivindicaciones, en particular para los terceros.  Durante el debate se planteó la cuestión de cuál era el objetivo del examen que se efectuaba durante el proceso de concesión de una patente en relación con el grado de certeza que había de obtenerse.

Unidad de la invención


Dos delegaciones explicaron los problemas que se derivaban de la exigencia de unidad de la invención en virtud de la Regla 6 del Reglamento del proyecto de SPLT.  Tal como lo planteó una delegación, algunas de las cuestiones relativas a la unidad de la invención se relacionaban con cuestiones más fundamentales de la elaboración de las reivindicaciones.  En consecuencia, la obtención de nuevos acuerdos sobre las exigencias relativas a las reivindicaciones favorecería una futura revisión de la Regla 6 del Reglamento del proyecto de SPLT.”

 AUTONUM  
En respuesta a la pregunta formulada por el Presidente en cuanto a si el Grupo de Trabajo debía continuar realizando su labor, las delegaciones de Alemania y los Estados Unidos de América expresaron su apoyo a la continuación de la misma.

CLAUSURA DE LA SESIÓN

Punto 7 del orden del día:  Labor futura

 AUTONUM  
El Comité invitó a la Oficina Internacional a elaborar propuestas revisadas, teniendo en cuenta el debate de la presente sesión, para su consideración en la siguiente sesión.

 AUTONUM  
La Oficina Internacional informó al Comité que había fijado provisionalmente la fecha de su novena sesión, a saber, del 12 al 16 de mayo de 2003, en Ginebra.

Punto 8 del orden del día:  Resumen del Presidente
 AUTONUM  
El proyecto de resumen del Presidente (documento SCP/8/8 Prov.) fue aprobado con algunas enmiendas, que se incluirían en la versión definitiva (documento SCP/8/8).

Punto 9 del orden del día:  Clausura de la sesión
 AUTONUM  
El Presidente clausuró la sesión.

 AUTONUM  
De acuerdo con el procedimiento aprobado por el Comité en su cuarta sesión (véase el documento SCP/4/6, párrafo 11), se invita al Comité a formular comentarios sobre el presente proyecto de informe, disponible en el Foro Electrónico del SCP.  El Comité será invitado a aprobar el informe en su novena sesión.
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* 	N. del T.:  esta frase se tradujo erróneamente en la versión en español del documento SCP/8/2 y debería decir lo siguiente:  “o las cuestiones claramente inferidas de las normas empíricas”.





