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1. En abril de 1991, la Asamblea de la Union de Paris decidiô que la
Conferencia Diplomâtica para la concertacion de un Tratado destinado a
complementar el Convenio de Paris en le relative a las patentes (denominados^
en adelante "la Conferencia Diplomâtica" y "el PLT", respectivamente), tendria
lugar en dos partes (véase el documente P/A/XVII/2, pârrafo 26).

2. Tal como se decidio, la primera parte de la Conferencia Diplomâtica tuvo
lugar en La Haya en junio de 1991,

3. En septiembre de 1992, la Asamblea de la Union de Paris decidio que la
segunda parte de la Conferencia Diplomâtica tendria lugar en Ginebra del 12
al 30 de julio de 1993 (véase el doc\jmento P/A/XIX/4, pârrafo 5).

4. En abril de 1993, como resultado de haberse recibido una solicitud por
escrito del Gobierno de los Estados Unidos de América, el Director Général
convoco la Asamblea de la Union de Paris en période extraordinario de
sesiones. En ese periodo de sesiones, la Delegacion de los Estados Unidos de
América explico que no estaria en condiciones de continuer con la segunda
parte de la Conferencia Diplomâtica, que habia sido programada para julio
de 1993, debido a una décision tomada por la nueva Administracion de los
Estados Unidos de realizar una revision compléta del PLT, en particular en lo
relative al tema del primer solicitante, y como resultado del hecho de que el
Présidente de los Estados Unidos de América aun no habia nombrado a nadie para
el cargo de Comisionado de Patentes y Marcas (véase el documente P/A/XX/1,
pârrafo 10).

5. En el periodo de sesiones de abril de 1993, la Asamblea de la Union de
Paris

i) decidio que la segunda parte de la Conferencia Diplomâtica, prevista
para julio de 1993, fuera pospuesta;

ii) decidio que en el programa del vigésimo primer periodo de sesiones
de la Asamblea de la Union de Paris (20 a 29 de septiembre de 1993) se
incluyera un tema relative a la continuacion de la Conferencia Diplomâtica;

iii) expreso particularmente a los Estados Unidos de América sus deseos y
esperanzas de que la segunda parte de la Conferencia Diplomâtica pudiera
realizarse lo antes posible en 1994 (véase el documente P/A/XX/1, pârrafo 38).

6. En septiembre de 1993, la Asamblea de la Union de Paris adopté la
décision siguiente:

"La Asamblea de la Union de Paris decidio no fijar una fecha, en su
periodo de sesiones actual, para la continuacion de la Conferencia
Diplomâtica para la concertacion de un Tratado destinado a complementar
el Convenio de Paris en lo relative a las patentes. Al mismo tiempo,
pidio al Director Général que convocase un periodo extraordinario de
sesiones de la Asamblea de la Union de Paris cuando opinase que el
momento era oportuno para examinar la fijacion de la fecha de la
continuacion de la Conferencia Diplomâtica."

(véase el documente P/A/XXI/2, pârrafo 24),
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7. El 24 de enero de 1994, la Oficina Internacional fue informada, mediante

un comunicado de prensa (se adjunta una copia como Anexo I del présente
documento) del Departamento de Comercio de les Estados Unidos de América, de
que "les Estados Unidos no tienen la intencion de reanudar las negociaciones
sobre un tratado destinado a armonizar las leyes sobre patentes del mundo en
este momento. Mientras continûen otras negociaciones internacionales,
mantendremos nuestro sistema de primer inventer, dejando abierta la opcion de
una armonizacion plena en materia de patentes en el future."

8. El Director Général no ha convocado un période extraordinario de sesiones
de la Asamblea antes de septiembre de 1994, debido a que opinaba que, a la luz
de dicho comunicado de prensa, aùn no habia "llegado el momento para
considerar el estaJblecimiento de la fecha para la continuacion de la

Conferencia Diplomàtica" (véase el pârrafo 6 supra) en tal période de
sesiones. Opinaba que era necesario que les Estados miembros dispusieran de
tiempo, hasta septiembre de 1994, ocasion en la que se reunirian varios de les
Organes Rectores de la OMPI y de las Uniones administradas por la OMPI,
incluyendo la Asamblea de la Union de Paris, para abordar la cuestion de la
continuacion de la Conferencia Diplomàtica.

9. En opinion del Director Général, para septiembre de 1994 habrâ
transcurrido suficiente tiempo para que les Estados miembros estén en
condiciones de examiner la continuacion de la Conferencia Diplomàtica, y para
que la Asamblea de la Union de Paris pueda adoptar decisiones al respecto.

10. Se opina que, con el fin de no perder el impulso para la armonizacion de
las patentes a nivel mundial, la Asamblea deberia decidir que se vuelva a
convocar la Conferencia Diplomàtica tan pronto como sea pràcticamente posible,
por ejemplo, del 1 al 19 de mayo de 1995. Al mismo tiempo, con el fin de
reforzar las perspectives de acuerdo en la Conferencia Diplomàtica, la
Asamblea deberia decidir que, con sujeciôn a la confirmacion formai por la
propia Conferencia Diplomàtica, deberia reducirse el âmbito del PLT que séria
considerado por la Conferencia Diplomàtica -es decir, el àmbito de la
"Propuesta Bàsica".

11. Se recuerda que, en septiembre de 1992, la Asamblea de la Union de Paris
ya acordo que, con sujecion a una décision final de la propia Conferencia
Diplomàtica, deberian suprimirse algunas disposiciones de la Propuesta
Bàsica. Las disposiciones a suprimir eran el Articule 10 (Sectores
tecnologicos), el Articule 19 (Derechos conferidos por la patente), el
Articule 22.1) (Duracion de la patente: duracion minima de la proteccion), el
Articule 24 (Inversion de la carga de la prueba), el Articule 25 (Obligaciones
del titular de les derechos) y el Articule 26 (Medidas de reparacion en virtud
de la legislacion nacional) (véanse les documentos P/A/XIX/3, pàrrafos 7 y 8 y
P/A/XIX/4, pârrafo 18).

12. En el case actual podria seguirse un enfoque similar. Algunas otras
disposiciones, incluyendo en particular la disposicion que hace obligatoria la
eliminacion del sistema del primer inventer (Articule 9.2)), también podrian
suprimirse de la Propuesta Bàsica. En otras palabras, la armonizacion en
materia de patentes résultante de la adopcion del PLT no séria "plena" y en
consecuencia,. podria permitir que les Estados Unidos de América participasen
en el PLT de conformidad con la posicion expresada en el comunicado de prensa
mencionado.
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13. Por lo que se refiere a la reducciôn real del âmbito del PLT, podrian
examinarse las très variantes siguientes (aun cuando la Asamblea podria desear
examiner otras posibilidades).

14. En virtud de la Variante A. ademàs de las disposiciones mencionadas en el
pârrafo 11 supra, las disposiciones que parecen ser mas controvertidas del
proyecto de PLT, y solo esas disposiciones, serian eliminadas o reemplazadas
por textos que previesen otro enfoque que el seguido en la Propuesta Basica
existante, concretamente:

i) El Articule 9,2) (Derecho a la patente: derecho cuando varies
inventores realizan independientemente la misma invencion), que establece la
adopcion obligatoria del principio del primer solicitante, séria reemplazado
por una disposition permitiendo a cualquier Estado que en un momento
determinado (por ejemplo, en el momento de la adopcion del Tratado), siga el
principio del primer inventer, que continue haciéndolo, a condition de que les
nacionales y les extranjeros sean objeto de igual trato en la aplicacion de
ese principio, tante de iure como de facto (es decir, podria alegarse la
evidencia de la invencion incluse cuando la invencion hxibiese sido realizada
en el extranjero), y a condition de que no continuase aplicandose la
denominada doctrina Hilmer tal como existe en une de les Estados que siguen el
principio del primer inventer, como lo exige el pârrafo l)b) del Articule 13
(Efecto de ciertas solicitudes sobre el estado de la técnica),

ii) el Articule 12 (Divulgaciones que no afectan a la patentabilidad
(plazo de gracia)) séria suprimido,

iii) el Articule 16 (Plazos para la busqueda y el examen substantivo)
séria suprimido,

iv) el Articule 20 (Usuario anterior) séria suprimido; se recuerda que,
en septiembre de 1992, la Asamblea de la Union Paris "tomo nota de la
necesidad de que las delegaciones estuviesen preparadas para examiner la
posible supresion del Articule 20 en relacion ton la supresion (ya decidida)
del Articule 19" (Derechos conferidos por la patente) (véase el documente
P/A/XIX/4, pârrafo 18).

15. La uariaTife B seria la misma que la Variante A, ton exception de que,
ademâs, se suprimirian las siguientes disposiciones de la Propuesta Bâsica:

-  Articule 11 (Condiciones de patentabilidad)
- Articulo 13 (Efecto de ciertas solicitudes sobre el estado de la

técnica), quedando entendido, no obstante, que la doctrina Hilmer ya
no podria seguir aplicândose, como se sugiere en la Variante A,

-  Articulo 14 (Modification o correction de la solicitud)
-  Articulo 17 (Cambios en las patentes)
-  Articulo 18 (Révocation administrativa)
-  Articulo 23 (Ejercicio de les derechos).

En otras palabras, las diposiciones substantivas del PLT, en virtud de la
Variante B y ton sujétion a lo manifestado en relacion ton la Variante A ton
respecte al Articulo 9.2) y lo que se ha dicho anteriormente respecte del
Articulo 13, quedarian limitadas a las disposiciones relacionadas en el
pârrafo 16 infra, y a les Articules 15 (Piiblicacion de la solicitud), 21
(Extension de la protection e interprétation de las reivindicaciones) y 22.2)
(Duracion de la patente: fecha de comienzo de la duracion).
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16. En virtud de la Variante C. las disposiciones substantivas del PLT
guedarian limitadas a los Articulos 2 (Definiciones)/ 3 (Divulgacion y
descripcion)/ 4 (Reivindicaciones)/ 5 (Unidad de la invencion)/ 6 (Identifi-
cacion y mencion del inventer; declaracion relative al derecho del
solicitante)/ 7 (Reivindicacion de prioridad tardia)/ 8 (Fecha de
presentacion) y 9.1) (Derecho a la patente: derecho del inventer).

17. El Anexo II del présente documente muestra en forma gràfica el contenido
de la Propuesta Basica en virtud de cada una de las variantes expuestas en los
parrafos 14 a 16 supra; cuando el numéro del artxculo en cuestion figura en
la columna correspondiente a una variante/ dicho articule se mantendria en esa
variante/ mientras que/ cuando el numéro del articule en cuestion sea
reemplazado por el signo "—" en la columna correspondiente a una variante/
dicho articule séria suprimido de la Propuesta Basica en virtud de esa
variante.

18. Debe tenerse présente que cualquier disposicion suprimida en virtud de
los parrafos anteriores no séria relegada para siempre del proceso de
armonizacion en materia de patentes/ ya que alguna de ellas/ en una fase
posterior/ podria ser objeto de un Protocole en virtud del Articule 32 de la
Propuesta Basica.

19. Se invita a la Asamblea de la Union de

Paris a examiner las variantes mencionadas

en los parrafos 14 a 16 supra v a adoptar

una décision sobre la seaunda parte de la

Conferencia Diolomâtica.

[Sigue el Anexo I]

C
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(Traduccion del comunicado de prensa PAT 94-3, de 24 de enero de 1994 del
Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América:)

LOS ESTADOS UNIDOS DICEN "AHORA NO" A LA REANUDACION DE LAS CQNVERSACIONES

SOBRE ARMONIZACION EN MATERIA DE PATENTES

El Secretario de Comercio de los Estados Unidos, Sr, Ronald H. Brown,

anuncio hoy que los Estados Unidos no tenian la intenciôn de reanudar en este
momento las negociaciones de un Tratado para amonizar las leyes de patentes
del mundo. "Mientras continûen otras negociaciones internacionales,
mantenderemos nuestro sistema de primer inventer, aun cuando quede abierta la
opcion de una plena armonizacion en materia de patentes en el futuro", dijo el
Secretario Sr. Brown.

En el nûcleo de las conversaciones sobre la armonizacion en materia de

patentes se encuentra el hecho de que los Estados Unidos deberian cambiar su
sistema de primer inventer a un sistema de primer solicitante, el sistema de
patentes que utilizan actualmente la mayoria de las naciones. El sistema del
primer inventer concédé la patente al inventer que baya probado la fecha mas
antigua de la invencion; el sistema del primer solicitante concédé la patente
al inventer que présente el primero una solicitud de patente.

El Sr. Brown hizo observar que "el sistema del primer inventer nos ha
sido util en el pasado, y aun cuando los Estados Unidos puedan cambiar al
sistema del primer solicitante en algun momento en el futuro, no estoy
convencido de que, si se efectuase el cambio en este momento, no se
beneficiasen de él suficientes pequenos inventores y contratistas".

Las conversaciones sobre la armonizacion en materia de patentes
comenzaron hace ya una década y cerca de su finalizacion, en 1991, los Estados
Unidos indicaron que tenian dificultades con el cambio al sistema del primer
solicitante. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos celebro
audiciones sobre la cuestion en octubre de 1993 y recomendo al Secretario
Sr. Brown que no se efectuase el cambio en este momento.

24/1/94

[Sigue el Anexo II]
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SUGERENCIAS PARA UNA POSIBLE REDUCCION OEL ALCANCE DE LA PROPUESTA BASICA

Art. 1 Constituciôn de una Union
Art. -2 Definiciones
Art. 3 Divulgaciôn y descripciôn
Art. 4 Reivindicaciones

Art. 5 Unidad de la invenciôn

Art. 6 Identificaciôn y menciôn del inventor;
dedaracién relativa al derecho

del solicitante
Art. 7 Reivindicacion de prioridad tardia
Art. 8 Fecha de presentaciôn

Art. 9.1) Derecho a la patente: derecho del inventor . . .
Art. 9.2) Derecho a la patente: derecho cuando varios

inventores realizan independientemente
la mi sma invenciôn

Art. 10 Sectores tecnolôgicos
Art. 11 Condiciones de patentabi1idad

Art. 12 Divulgaciones que no afectan a la patentabi1idad
(plazo de gracia)

Art. 13 Efecto de ciertas solicitudes sobre el estado
de la técnica

Art. 14 Modificaciôn o correcciôn de la solicitud . ...

Art. 15 Publicaciôn de la solicitud

Art. 16 Plazos para la bùsqueda y el examanen substantivo
Art. 17 Cambios en las patentes
Art. 18 Revocaciôn administrative
Art. 19 Derechos conferidos por la patente

Art. 20 Usuario anterior

Art. 21 Extension de la protecciôn e interpretaciôn
de las reivindicaciones

Art. 22.1) Duraciôn de la patente: duraciôn minima de la
protecciôn

Art. 22.2) Duraciôn de la patente: fecha de comienzo de
la duraciôn

Variante A

1

2

3
4

6
7

8

9(1)

11

13***

14

15

17
18

21

Variante B

1
2

3
4

6
7

8

9(1)

15

22(2)

21

22(2)

Variante C

1

2

3
4

6
7

8

9(1)

1501K/UN/

Véase, no obstante, el pàrrafo 14.i) del présente documente.
Véase el pârrafo 11 del présente documento.
Véanse, no obstante, los parrafos 14.1) y 15 del présente documento.
Véase el pârrafo 14.iv) del présente documento.

[Continua]
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Vari ante A Variante B Vari ante C

Art. 23 Ejercicio de los derechos
Art. 24 Inversion de la carga de la pruefaa . .
Art. 25 Obligaciones del titular de los derechos
Art. 26 Medidas de reparaciôn en virtud de la

legislaciôn nacional

23

_**

Art. 27 Asamblea 27 27

Art. 28 Oficina Internacional 28 28

Art. 29 Regla^ento 29 29

Art. 30 Soluciôn de controversias 30 30

Art. 31 Revision del Tratado 31 31

Art. 32 Protocoles 32 32

Art. 33 Procedimiento para ser parte en el Tratado . ... 33 33

Art. 34 Fecha efectiva de las ratificaciones y adhesiones . 34 34

Art. 35 Réservas 35 35

Art. 36 Notificaciones especiales 36 36

Art. 37 Denuncia del Tratado 37 37

Art. 38 Idiomas del Tratado: firma 38 38

Art. 39 Depositario 39 39

27

28

29
30

31
32

33

34

35

36
37

38
39

[Fin del Anexo II y del documento]


