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En su duodécima sesion, celebrada en Ginebra, del 23 al 27 de junio de 2008, el Comité
Permanente sobre el Derecho de Patentes convino en que el documento SCP/12/3 [Informe
sobre el sistemainternaciona de patentes] fuera objeto de nuevos debates en su siguiente
sesion, que se invitara aformular comentarios por escrito a respecto y remitirlos ala
Secretariade la OMPI antes de finales de octubre de 2008, y que la Secretariadegjara
constancia de las observaciones gque reciba en notas a pie de pagina o anexos a documento
SCP/12/3. Con esefin se envio alos miembrosy observadores del SCP lacircular C.7646, en
la que seinvitaba aformular comentarios sobre el documento SCP/12/3. Como pidio €
Comité, la Secretaria preparo €l presente documento para la decimotercera sesion del SCP,
cuya cel ebracion esta previstadel 23 a 27 de marzo de 2009°. Tal como convino el SCP, en
el presente documento se exponen los comentarios de la siguiente manera: i) en el Anexo Il
figurainformacién actualizada en materia de legislaciones nacionales; y ii) en e Anexo lll
figuran comentarios sobre el texto del documento SCP/12/3. El Anexo | ha sido objeto de
actualizacion alos fines de reflgjar las Ultimas adhesiones que se han registrado en lo que
respecta a los tratados en materia de patentes. En cuanto al texto propiamente dicho del
documento SCP/12/3, no se han introducido cambios, salvo la subsanacion de errores obvios
y de imprenta.

*

En la duodécima sesion del SCP se publicaron las versiones en inglésy espafiol del documento
SCP/12/3 Rev. para subsanar errores en la enumeracién de parrafos. De ahi que este documento
lleve por signatura SCP/12/3 Rev.2 en |as tres versiones linguisticas.
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RESUMEN

1. Conforme aladecision tomada por la Asamblea General dela OMPI en su trigésimo
cuarto periodo de sesiones, celebrado en septiembre/octubre de 2007, de someter un informe
sobre el sistemainternaciona de patentes aexamen del Comité Permanente sobre el Derecho
de Patentes (SCP), la Secretaria somete € presente documento a SCP atitulo de documento
detrabagjo y afin de que lo examine en su duodécima sesién, que tendralugar los dias 23 a 27
dejunio de 2008. En é se describe la situacion actual del sistemainternacional de patentesy
se abordan en toda la medida de |o posible |as diferentes necesidades e intereses de todos |os
Estados miembros. En el informe se abarcan tres cuestiones generales. en los Capitulos |1
alV se abordan los fundamentos econémicos del sistema de patentes y la funcion que
desempefia este Ultimo en lainnovacion y difusion de latecnologia; en los CapitulosV a V|
se abordan cuestiones juridicas y de organizacion con en relacion con € sistema de patentes y
en los Capitulos IX y X se hace hincapié en cuestiones de particular importanciaen lo que
respecta a factores mas amplios en materia de politica general y alas aspiraciones en materia
de desarrallo.

Los fundamentos econdmicos de |as patentes, y |os intereses y necesidades que se acusan en
el sistema internacional de patentes (Capitulo I1)

2. Desded punto de vista de los economistas, € sistema de patentes tiene por finalidad
primordial colmar ciertas lagunas del mercado y ofrecer nuevos incentivos parainvertir en la
creacion de conocimientos. El objetivo del sistema de patentes es subsanar |os fallos del
mercado y la falta de un nUmero suficiente de actividades innovadoras, ofreciendo con ese fin
alos innovadores derechos exclusivos que les permitan impedir que terceros exploten sus
invenciones sin autorizacion ddl titular de la patente de que setrate. A losfinesde
contrarrestar los potenciales fallos del poder de mercado que puedan resultar de la concesion
de derechos exclusivos, en €l sistema de patentes se contempla, entre otros mecanismos, la
divulgacion publica de la materia patentada. Ladivulgacion de los detalles técnicos de la
invencion por conducto del sistema de patentes amplia el acervo publico de conocimientos
técnicos y fomenta la competencia entre innovadores. Pero € sistema de patentes desempefia
unatercera funcion, a saber, fomentar latransferencia de tecnologia al generar derechos de
propiedad que pueden ser objeto de transaccion paramejorar la eficacia de los flujos de
conocimientos.

3. A fatade pruebas empiricas concluyentes acerca de la funcién que desempefia el
sistema de patentes en € fomento de lainvestigacion y € desarrollo (1+D) y enla
transferencia de tecnologia es dificil extraer conclusiones claras acerca de |a eficacia de dicho
sistemaen € desarrollo econdmico. No obstante, la demanda de patentes haido en rapido
aumento desde mediados del decenio de los noventa en lamayoria de los paisesy en lo que
respecta tanto alos sistemas nacionales como al sistemainternacional del PCT. Seha
observado también un aumento del porcentaje de solicitudes presentadas por no residentes, |0
gue reflgjala dimension cada vez més internacional del sistema. El uso del sistemade
patentes varia de forma considerable de un pais aotro. Ahorabien, en los Ultimos afios se ha
observado un rgpido aumento del nimero de solicitudes de patente procedentes de las
economias emergentes.



SCP/12/3 Rev.2
pagina 3

Divulgacién de tecnologia por conducto del sistema de patentes (Capitulo 111)

4.  Lainformacion técnica que se obtiene a partir de informacion relativa a las patentes
cumple varias funciones y esta destinada a varios grupos de usuarios. Esainformacion se
utiliza en gran medida en |los negocios ala hora de determinar las actividades de I+D delas
empresas, y a analizar |as tendencias en materia de tecnologiay de la competenciaen la
promocion de transacciones de concesion de licencias y de tecnologia. Ademas, la
informaci6n sobres patentes es una herramienta de la que pueden servirse los encargados de la
formulacion de politicas en € delineamiento de politicas industriales, por gjemplo, para
evauar € rendimiento de latecnologia anivel nacional y en tanto que factor determinante de
lapoliticade 1+D. En los Ultimos afios es cada vez mas lainformacion sobre patentes ala que
se puede tener acceso de forma gratuita por Internet. La expansion de las actividades
industriales en todo e mundo se hatraducido en un nimero cada vez mayor de documentos
de patente publicados en otros idiomas que los idiomas europeos. Ahora bien, aunque hoy es
facil acceder por Internet alainformacion técnica derivada de informacion sobre patentes,
mas dificil es obtener en lineainformacién en relacion con la situacion juridica de | as patentes
concedidas.

La difusion de tecnologia y €l sistema de patentes (Capitulo 1V)

5.  Latransferencia de tecnologia puede fomentarse por distintos medios, como las
publicaciones, los acuerdos de colaboracion en materia de investigacion y desarrollo, y 10s
acuerdos de empresa conjuntay de inversiones extranjeras directas. En un gran nUmero de
casos, |os acuerdos de concesidn de licencias sobre patentes y conocimientos técnicos
(secretos comerciaes) desempefian unaimportante funcion en latransferencia de tecnologia.
En este capitulo se examinala dimensién internacional que reviste latransferenciade
tecnologia ala par de las crecientes corrientes comerciales transnacionalesy la
mundializacion. Unade las dimensiones que entrafia la transferencia de tecnologia es, asu
vez, latransferencia de resultados basi cos de investigaciones de instituciones de investigacion
alaindustria, de modo que esta Ultima pueda transformar |os resultados de dichas
investigaciones en productos concretos para el mercado.

6. Desded punto de vistade la politica de competencia, por lo general, ladifusion de
tecnol ogia que se fomenta por conducto de los acuerdos de concesion de licencias se traduce
en unamayor competenciaen el mercado. Ahorabien, en lamedida en que en un acuerdo de
concesién de licencia figuren disposi ciones incompatibles con |a prohibicion de précticas
anticompetitivas, con frecuencia se considera el acuerdo sin efecto ni valor. En muchos
paises, |as autoridades encargadas de cuestiones de competencia formulan directrices para
aclarar cuando se considera que | as practicas de concesion de licencias restringen o
distorsionan la competencia. Otra cuestion que se planteaen |o que respectaalalegislacion
en materia de competenciay de patentes son |os efectos que tienen los acuerdos de
mancomunacion de patentes en la competencia.

7. Lasnormas tecnol 6gicas desempefian unaimportante funcion en la compatibilidad de
diferentes componentes tecnol 6gicos en la difusion de tecnologia. No faltan los que tienen
reservas en cuanto alanecesidad de llegar aun equilibrio entre los intereses de lostitulares de
patentes, cuyas invenciones son esenciales parala puesta en practica de normas, otros
productores que necesitan tener acceso a las invenciones patentadas, y € publico, que desea
tener acceso a una amplia variedad de productos compatibles.
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8.  Habida cuenta de |los costos cada vez mayores que entrafian las actividades de I+D, en
particular, en la esferade las nuevas y compl g as tecnologias, en los Ultimos tiempos se han
emprendido iniciativas pararespaldar acuerdos de investigacion conjunta que ofrezcan interés
aunaamplia gama de investigadores e inversores. En el informe se resumen varios de esos
proyectos de investigacion conjunta, a saber, un proyecto relativo a los programas
informati cos de codigo abierto, una propuesta de tratado de investigacion y desarrollo en €
campo médico y un acuerdo de colaboracion entre los sectores publico y privado.

Marco multilateral actual (Capitulo V)

9. Enlaesferade las patentes existen cinco tratados multilaterales administrados por la
OMPI, asaber, e Convenio de Paris parala Proteccion de la Propiedad Industrial (Convenio
de Paris), € Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT), €l Arreglo de Estrasburgo
relativo ala Clasificacion Internacional de Patentes (Arreglo de Estrasburgo), €l Tratado de
Budapest sobre e Reconocimiento Internaciona del Depdsito de Microorganismos alos fines
del Procedimiento en Materia de Patentes (Tratado de Budapest) y e Tratado sobre el
Derecho de Patentes (PLT), alos que vienen a sumarse el Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con e Comercio (Acuerdo sobrelos ADPIC),
gue es un anexo del Acuerdo por € que se establece la Organizacion Mundial del Comercio
(OMC), cuya administracion corre acargo delaOMC. El alcancey los objetivos de dichos
tratados varian considerablemente de un caso a otro, desde €l establecimiento de principios
general es hasta normas parala clasificacion internacional de patentes. En el CapituloV se
describe brevemente el actual marco juridico internacional desde cinco angulos diferentes, a
saber: principios en los que se fundamenta el marco, normas sustantivas, formalidades,
cooperacion administrativay sistemainternacional de presentacién y tramitacion. Se resumen
también los dltimos debates en |o que respecta ala armonizacion del Derecho sustantivo de
patentes, a saber, el proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT).

Los sistemas de patentes y la cooperacion en sus distintas formas (Capitulo VI)

10. Aunque varios tratados internacional es han permitido armonizar |os distintos marcos
juridicos nacionales, subsisten diferencias de estructura entre sistemas nacionales y regionales
por cuanto en ellos se responde a unos y otros intereses y necesidades nacionales. El

Capitulo VI esta centrado en varios elementos centrales del sistema de patentesy en él se
explica como funcionan esos elementos en |os sistemas nacional es de patentes. Ademés, se
describen diversas formas de cooperacion directa e indirecta que existen entre |os Estados
miembros.

11. En cuanto alos elementos ya mencionados, en primer lugar se aborda e procedimiento
de obtencion de patentes ante | as oficinas nacionales y regionales de patentes, que seinicia
con la presentacion de una solicitud, la tramitacién de esta tltima por la oficina (o que puede
entrafar larealizacion de busquedas en el estado anterior de latécnicay un examen sustantivo
de la patentabilidad) y |a decisién de concesion o denegacion de la patente. En determinados
paises se pueden entablar procedi mientos administrativos de oposicién ante | as oficinas de
patentes. En segundo lugar se abordan |os requisitos sustantivos con arreglo alanormativa de
patentes. En el presente informe se hace hincapié en cuestiones como el estado anterior dela
técnica, lanovedad, la actividad inventiva, € plazo de gracia, la divulgacion suficiente, la
materia patentable, las exclusiones de la patentabilidad y |as excepciones y limitaciones
respecto de los derechos conferidos por |as patentes. Aungue las | egislaciones de patentes son
objeto de modificacién constante habida cuenta de la evolucion tecnol dgica, las patentes en
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los ambitos de la biotecnologia y de las tecnologias de lainformacién, en particular, plantean
varios problemas. De ahi que en este Capitulo se aborde la problemética que se planteaen la
esfera de las nuevas tecnologias. En & Capitulo VI se aborda también una cuestion que tiene
gue ver con lagestion y que reviste ciertaimportancia para el funcionamiento del sistemade
patentes, a saber, la gestion de la calidad de las patentes.

Estructuras de apoyo del sistema de patentes (Capitulo VII)

12. Por lo genera se conviene en que el sistema de patentes debe ser enfocado desde el
punto de vista de las politicas y estrategias nacionales en materiaecondmicay de desarrollo a
los fines de fomentar dicho sistema en tanto que herramienta de desarrollo tecnolégico y
crecimiento econdémico. Ahorabien, aungque la normativa de patentes sienta el marco juridico
a ese respecto, debe ir acompariada de una serie de el ementos, entre otros, €l desarrollo de
recursos humanos, la sensibilizacion en esa esfera, una administracion eficaz y sistemas
judiciales. En su calidad de profesional es especializados, |os abogados de patentes (agentes
de patentes) prestan un importante servicio en los “contrapesos y salvaguardias’ del sistema
nacional de patentes. Ahorabien, lacualificacion para gercer esa profesion y las funciones
gue desempefian esos agentes difieren de un pais aotro. En e plano internacional se han
planteado reservas en cuanto a las diferencias con respecto alarelacion entre abogados de
patentes y sus clientes.

13. A losfines de fomentar las transacciones de tecnologia por conducto del sistema de
patentes, |os Estados miembros han tomado una serie de medidas encaminadas a crear un
mercado paralatransferencia de tecnologiay pararespaldar lafinanciacion de esta Ultima.
Varias de esas iniciativas se describen en & Capitulo VII.

Obstéaculos en relacion con la eficacia de las patentes como incentivos para la innovacion
(Capitulo VII1)

14. En € Capitulo VIII se analizan dos cuestiones, a saber, lalitigacion y las marafias de
patentes (patent thickets), en relacion con los efectos que tienen en el funcionamiento del
sistema de patentes. En lo que respecta alalitigacion, el acceso alos procedimientos
judiciaes, la seguridad juridicay las sentencias oportunas desempefian una importante
funcion para el funcionamiento del sistema de patentes. Esas cuestiones revisten cadavez
mayor importancia habida cuenta de la dimension internacional sin precedentes de loslitigios
gue actualmente se plantean en esa esfera. Ademas, por lacomplgidad creciente de la
tecnologia y la concepcion de métodos de hacer negocios basados en las patentes, hoy se
planteala cuestion de determinar si la actual compensacién reciproca entre los derechos
exclusivos conferidos por las patentes y la obligacion de divulgacion de lainvencion
constituye un incentivo eficaz que fomenta, en definitiva, lainnovacion. Muchos consideran
que determinadas estrategias comerciaes, como |os “ secuestros de patentes’ (patent trolls) y
las marafias de patentes en determinados ambitos de la tecnologia contribuyen aincrementos
injustificables en los costos de transaccion y se traducen, por consiguiente, en obstacul os para
el funcionamiento ddl sistema de patentesy paralainnovacion y lainvestigacion.

Los incentivos para la innovacién y los objetivos de politica general publica (Capitulo X)

15. Entanto que instrumento de politica, e sistema de patentes fue creado alos fines de
conceder derechos exclusivos que permitirian explotar suficientemente los intereses privados
alos fines de crear bienes publicos, es decir, producir nuevas tecnologias y ponerlas
realmente a disposicion del publico. Por otro lado, en los ambitos en |os que reviste mayor
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importancia el interés publico, por gemplo, las biociencias y las tecnologias encaminadas a
responder alas necesidades humanas bésicas, no siempre se consideran eficaces los incentivos
orientados hacia el mercado y generados por € sistemade patentes. En este Capitulo se
analizan |os efectos en lainnovacion que tiene e sistema de patentes desde € angulo de la
politica general publica, centrandose con ese fin en tres aspectos diferentes. |1os efectos del
sistema de patentes en la salud publica; lassinergiasy e apoyo reciproco entre €l sistemade
patentes y la conservacion, el uso sostenible de los recursos bioldgicos y |os conocimientos
tradicionales y la participacion equitativa en los beneficios derivados de dicho uso; y
cuestiones éticas que se plantean, en particular, en relacion con las investigaciones realizadas
en e campo de las biociencias.

Problematica relacionada con el desarrollo (Capitulo X)

16. Aungue en los capitul os precedentes se aborda un gran nUmero de cuestiones que tienen
repercusion en € desarrollo, en el Capitulo X se analizan especificamente varios de los
problemas mas importantes que han planteado |os Estados miembros en diferentes instancias.
El desarrollo es uno de los problemas mas urgentes que se plantean en laactuaidad ala
comunidad internacional. Cabe sefidlar que, con arreglo a Programa de la OMPI para el
Desarrollo, se ha creado un Comité sobre Desarrollo y Propiedad Intelectua (CDIP) cuya
sesién inaugural tuvo lugar en marzo de 2008. Teniendo en cuenta las lagunas que existen en
cuanto a capacidad de innovacion, no solo entre paises desarrollados y paises en desarrollo
sino entre paises en desarrollo, no faltan los que se preguntan en qué medida respalda el
sistemainternaciona de patentes |os esfuerzos nacionales en favor del desarrollo. Entrelos
puntos de preocupacion estan |os costos que supone utilizar y beneficiarse del sistema
internacional de patentes, |os costos que supone beneficiarse plenamente del mecanismo de
divulgacioén previsto con arreglo a sistemade patentes y del acceso alainformacion sobre
patentes, y |os costos parala adaptacion del sistema nacional de patentes de modo que
responda a los objetivos de politica general del pais de que setrate y alavez respondaalas
obligaciones internacionales y favorezca la adquisicion de tecnologia anivel internacional.
Muchas de esas cuestiones se han planteado ya en anteriores sesiones del SCP.
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.  INTRODUCCION

17. Ensutrigésimo cuarto periodo de sesiones, celebrado en septiembre/octubre de 2006, 1a
Asamblea General dela OMPI pidi6 a su Presidente que organizara una serie de consultas
informales alos fines de debatir y recomendar un programa de trabajo parael SCP en su
siguiente periodo de sesiones previsto para septiembre/octubre de 2007. En las consultas
organizadas por el Presidente de la Asamblea General no se pudo, en lo que respectaa
contenido sustantivo de un programa de trabgjo parael SCP, superar todas las diferencias de
punto de vista pero a pesar de ello se formul 6 1a siguiente recomendaci én, que fue presentada
por €l Presidente ala Asamblea General dela OMPI en septiembre/octubre de 2007.

18. Setrataba de unarecomendacion para que la Secretariade la OMPI elabore un informe
sobre las cuestiones tocantes al sistema internacional de patentes, en el que sereflgen las
necesidades e intereses de todos |os Estados miembros, que varian de un caso a otro, y que
constituya un documento de trabajo paralasiguiente sesion del SCP. En € informe se
describiriael contexto de lasituacion actual del sistemainternaciona de patentes, con
inclusion de referencias al proceso relativo a Programade la OMPI parad Desarrollo, sin
formularse conclusion alguna. Dicho informe se pondria a disposicion de todos |os miembros
y observadores del SCP afinales de marzo de 2008. En septiembre-octubre de 2007, la
Asamblea General dela OMPI aprobd por unanimidad la recomendaci én formulada por su
Presidente.

19. Por consiguiente, €l presente informe es presentado por la Secretaria en tanto que
documento de trabajo parala duodécima sesion del SCP, que tendralugar los dias 23

a27 dejunio de 2008. Tal como fuera decidido por la Asamblea Genera dela OMPI, €
informe se gjusta al esbozo que atitulo indicativo fue aprobado por la Asamblea General en
septiembre-octubre de 2007. No obstante, el orden de |os capitul os ha sido modificado alos
fines de estructurar mejor €l informey dividirlo en tres esferas principales: 1os Capitulos ||
alV, enlos que se abordan | os fundamentos econdmicos del sistema de patentesy lafuncién
gue desempefia este Ultimo en ladivulgacion y difusion de tecnologia; los CapitulosV a Vi,
en los que se abordan aspectos juridicos y de organizacion en relacion con el sistemade
patentes; y los Capitulos IX y X, centrados en cuestiones particularmente importantes desde
una optica més amplia de politicagenera y de la problematicadel desarrollo. En € sistema
internacional de patentes son muchos |os aspectos que repercuten en € desarrollo, y muchos
de esos aspectos se analizan en | os distintos capitulos del presente documento. Ahorabien, en
el Capitulo X se analizan de forma mas especifica los principal es puntos de preocupacion
planteados por |os Estados miembros en diferentes instancias, entre otras, laOMPI. Dado que
los costos que supone € sistemainternacional de patentes guardan relacidn con una serie de
aspectos intrinsecos de dicho sistema, ese problema se aborda en varias ocasiones alo largo
del documento.

20. Como se desprende ddl titulo, el informe esta centrado en |os “ aspectos internacional es”
del sistemade patentes. No obstante, el contenido del informe no se limita alos instrumentos
internacionales 0 anormas internacionales. Por €l contrario, en é se intentan abordar varias
cuestiones relacionadas con € sistema de patentes que han sido debatidas en € plano
internacional y que se consideran importantes en |os debates y andlisis a nivel internacional.
A losfines delimitar €l tamafio del informe principal se han elaborado varios anexos en los
gue consta informacion adicional.
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21. A fatadeindicacion contraria, las estadisticas del presente documento se han extraido
de la base de datos de la OMPI sobre estadisticas, elaboradas sobre la base de informacion
suministradaala OMPI por las oficinas de patentes con arreglo a encuestas anuales. Cada
ano, la OMPI solicitala presentacion de estadisticas a las oficinas nacional es de patentes,
estadisticas que, entre otras cuestiones, tienen que ver con € nimero de solicitudes de patente
presentadas, €l nUmero de patentes concedidas y casos en |os que ha habido que hacer valer
patentes, datos desglosados por pais de origen, fechay otros criterios. En diferentes partes del
documento se sefialan las demas fuentes de informacion estadistica e indicadores utilizados
paralaelaboracion del presente informe.

Il.  LOSFUNDAMENTOS ECONOMICOS DE LASPATENTESY LOSINTERESES Y
NECESIDADES EN EL MARCO DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE
PATENTES

22. Losderechos de propiedad intelectual ocupan desde hace 20 afios un lugar central en los
programas de politicageneral. En esos afios se han introducido importantes cambios en el
sistema de patentes en todo el mundo y por 1o general se conviene en que ello se hatraducido
en un fortalecimiento y armonizacion del sistema de patentes.

23. Dadala evolucién hacia una economia dependiente de los conocimientos®, los activos
intangibles (como los secretos comerciales, las patentes y las marcas) han pasado a ser
importantes recursos para las empresas. Paralas empresas hoy es normal utilizar |os activos
intangibles en tanto que herramientas estratégicas.

24. Tanto los paises desarrollados como |os paises en desarrollo realizan hoy importantes
inversiones en actividades generadoras de conocimientos. Por gemplo, de los Ultimos datos
disponibles se desprende gque |os gastos en ese campo a cargo de paises miembros de la
Organizacion de Cooperacion y Desarrollo Econdémicos (OCDE) ascendieron a cerca

de 772.000 millones de dolares EE.UU. Los gastos de Chinaen actividades de [+D
ascendieron a 115.000 millones de délares EE.UU., con o que ese pais ha pasado a ocupar €l
tercer puesto en los gastos en ese ambito.? En los datos relativos a las patentes se observa una
situacion similar en lo que respecta al as actividades de innovacion en todo € mundo, datos
gue ponen en evidenciala creciente importancia que revisten |os activos de conocimientos
paralas economias modernas.

Por jemplo, en los paises de la OCDE se ha acusado en |los Ultimos afos un incremento mayor
de los gastos en activos intangibles que de los gastos en activos tangibles. Enlaregion dela
OCDE, lasinversiones en activos intangibles se cifran en cercadel 10% del PIB. Enlos
EE.UU. se ha procedido recientemente a estimaciones que apuntan a que las inversiones
realizadas en activos de propiedad intel ectual por las empresas estadounidenses en los afios 90
ascienden a 800.000 millones de dolares EE.UU., importe similar en magnitud al importe
invertido en activos tangibles.

L os gastos de | os paises en desarrollo en actividades de 1+D han aumentado a un ritmo méas
rapido que los de los principal es paises desarrollados. Los gastos de China en actividades de
I+D han aumentado en un 18% por afio desde e afio 2000, y en Sudéfrica han aumentado cerca
del 8,5% por afio desde 1997 (los gastos en actividades de |+D de |os paises de la OCDE han
aumentado en un 2,2% desde 2001). A las economias de paises no miembros de la OCDE se
atribuye hoy un porcentaje creciente de los gastos mundiaes en [+D.
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25. Objeto de estrecha atencion son los cambios que se han incorporado en el sistemade
patentes y e auge considerable de |as actividades en materia de patentes, asi como los
sistemas nacionales e internacional es de patentes. Los debates se han centrado en tres
cuestiones generales, asaber: el funcionamiento del sistema de patentes®, la eficacia de las
patentes en tanto que instrumento de politica general de fomento del desarrollo econdémico, y
la utilizacién del sistema de patentes por 10s paises desarrollados y 10s paises en desarrollo.
En este capitulo se hara hincapié en las Ultimas dos cuestiones.

26. En primer lugar, se pondran de relieve los fundamentos econdmicos en 10s que se apoya
el sistemade patentes. Cabe subrayar que |os fundamentos econdmicos que justifican las
patentes |levan suscitando debates desde hace tiempo -los economistas [levan debatiendo la
cuestion més de 100 afios. Lafinalidad de este capitulo no esredlizar un andlisis y unacritica
detallados de la dimension econdmica del sistema de patentes, antes bien, esbozar lateoriaen
la que se apoya e sistema de patentes.

27. Enlasegunda seccion se ofrecen pruebas estadisticas acerca de la utilizacién del
sistema naciona einternacional de patentes. Con ese fin se suministra un resumen de las
actividades en materia de patentes que se realizan en los planos naciona e internacional, en
tanto en lo que respecta a los paises desarrollados como alos paises en desarrollo.

a)  Fundamentos econdémicos del sistema de patentes

i)  Incentivos paralainnovacion

28. Paralos economistas, latecnologiay los conocimientos vienen a ser bienes publicos.
Por bienes publicos se entiende bienes que “no son rivales’ (es decir, que pueden ser
utilizados simultaneamente por un gran nimero de personas) y “no excluyentes’ (no se puede
excluir anadie de la posibilidad de utilizar bienes publicos). Los bienes publicos desvirtian
la dinamica normal costos-beneficios que regulan la produccion y utilizacion eficaces de los
bienes en & mercado competitivo y se prestan a inversiones menores que las que serian
necesarias (por gemplo laradio publica) o auna utilizacion excesiva (por gjemplo, lared de
carreteras y 10s recursos pesqueros). En ese sentido cabe hablar de mal funcionamiento del
mercado.

29. Desde e punto de vistade los economistas, €l sistema de patentes tiene por funcion
principal colmar los fallos del mercado y restablecer los incentivos parainvertir en la
produccion de conocimientos. A falta de un sistema de patentes, por muy competitivos que
sean |os mercados no podran ofrecer incentivos suficientes alos innovadoras para que
emprendan inversiones costosas y arriesgadas en lainnovacion habida cuenta de los posibles
fallos del mercado (Arrow, 1962).*

Gran parte de los debates se ha centrado en los efectos del aumento de las solicitudes de patente
paralas oficinas de patente. Habida cuenta del aumento del volumen de trabajo no faltan los
que cuestionan la capacidad de las oficinas paratramitar las solicitudes de manera oportunay
velando por ofrecer un servicio de dta calidad.

Arrow, K.: Economic Welfare and the Allocation of Resources for Inventions. En “The Rate
and Direction on Inventive Activity: Economic and Socia Factors’. Publicado bgjo la
direccion de R. R. Nelson. Princeton, NJ: Princeton University Press.
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30. En € contexto de los derechos de propiedad intelectual, a considerar que los
conocimientos vienen a ser bienes publicos, cabe deducir que unavez creada unainvencion,
puede ser utilizada libremente por terceros y sin costos adicionales. Eso significaque €
inventor, que realiza unainversion alos fines de crear lainvencion, no tiene la posibilidad de
explotar plenamente todos |os beneficios de lainvencion a venderla en el mercado, y de ahi
gue disminuyan los incentivos parainventar. De ahi también que haya quienes copian 0
imitan invenciones, beneficiandose sin asumir carga alguna, y permitiéndose € [ujo de vender
abajo precio lainvencién origina dado que no han tenido que participar en los costos de
desarrollo de lainvencion. En esetipo de situaciones, la falta de ingresos previstos por €
inventor original se traducen, en definitiva, en un nivel menor de lo que cabria esperar de
nuevas invenciones.

31. Lafinalidad del sistema de patentes es subsanar el mal funcionamiento del mercado que
resultaria de lafalta de un nimero suficiente de actividades de innovacion, al ofrecer alos
innovadores derechos exclusivos gue impidan que terceros exploten su invencién y, por
consiguiente, permitiendo que los innovadores puedan beneficiarse plenamente del
rendimiento derivado de lainnovacion que hayan aportado. Las patentes otorgan a sus
titulares, y durante un plazo limitado, derechos exclusivos, 1o que en definitiva viene a ser un
incentivo adicional parainnovar. Ahorabien, en |as situaciones en las que |os derechos
exclusivos permiten que las empresas adguieran una posicion de monopolio, el mercado
puede resultar desvirtuado. Por lo general, los monopolios se traducen en una pérdida genera
de eficacia en e mercado, que se debe a precios superiores y a una oferta menor que laque
cabria prever de bienesfinales. En € caso de las patentes, las desventgjas potenciales que
podrian derivar de una situacion de monopolio vendrian a ser precios superiores en relacion
con los productos acabados y un nivel menor que el que cabria prever de productos acabados
pero no de las actividades inventivas. Una situacion de monopolio puede conllevar el
menoscabo de los beneficios sociales globales.” Esafalta de eficacia en comparacion con los
mercados competitivos es conocida con € nombre de “pérdida de eficacia estatica’.

32. Parasubsanar lasfallas potenciales de un mercado monopolistico, en € sistemade
patentes se contemplan, entre otros mecanismos integrantes de dicho sistema, la divulgacion
publica de |os conocimientos, garantizando asi que la sociedad se beneficie plenamente, en
definitiva, de la actividad inventiva. En la seccién gue sigue a continuacion se examinala
funcion de divulgacion del sistema de patentes.

33. Enresumen, e sistema de patentes viene a ser una solucién de compromiso entre el
suministro de incentivos a agentes privados alos fines de que inviertan en actividades de
innovacion, por un lado, y por otro, la posible falta de eficacia que puede derivar de un
monopolio efimero. Una proteccion desproporcionadamente baja del trabajo del inventor
puede traducirse en un numero de inversiones excesivamente bajo en actividades de
innovacion, alavez que una proteccion desmedida en materia de patentes puede generar una
situacion exagerada de desajuste monopolistico. Paralos encargados de la formulacion de
politicas, la dificultad reside en idear un mecanismo éptimo de proteccién que ofrezca

El menoscabo del bienestar social puede deberse a que los costos marginales de la produccién y
difusion de conocimientos son précticamente inexistentes tras lainvencion. Si los precios
eguival en exactamente alos costos marginales, eso significa que |os recursos se han asignado
con eficacia. Ahorabien, permitir gue los inventores apliquen precios por encima de |os costos
marginales significa que no se han atribuido eficazmente los recursos.
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suficientes incentivos paralainversion en actividades de innovacion y alavez minimice la
pérdida de eficacia causada por una situacion de monopolio. El sistema de patentesviene a
ser la segunda mejor solucion alos fines de subsanar los fallos del mercado, en lamedidaen
gue restablece los incentivos paralainnovacion. Lamejor solucion, a saber, ofrecer
incentivos pararealizar inversiones en |+D favorables desde € punto de vistasocial y sin que
se produzcan desgjustes monopolisticos, es una solucién utopica.

Pruebas empiricas

34. Kanwar y Evenson (2003)° analizan anivel global |asincidencias que hatenido un
fortalecimiento de |os derechos de propiedad intelectual (derechosde P.1.) en 32 paisesen lo
que se refiere alos gastos en [+D. Deducen en conclusion que dicho fortalecimiento ha
repercutido positivay considerablemente en lasinversiones de I+D. Cheny Puttitanun
(2005)” analizan |arepercusion de los derechos de P.1. en lainnovacion en 64 paises en
desarrollo y deducen en conclusion la positivaincidencia gue han tenido |os derechos de P.1.
en lainnovacion por 1o que apuntan a que existe unarelacion en formade U entre los
derechosde P.I. y e crecimiento econdmico, es decir, existe un nivel optimo de proteccion de
laP.l. por encimadel cual, los costos son superiores alos beneficios en lo que a crecimiento
econdmico se refiere. Mansfield (1986)° aporta datos en e sentido de que | as patentes son
sumamente eficaces para el fomento de lainnovacion en |os sectores farmacéutico y quimico.

35. No fatan tampoco las pruebas en cuanto alas limitaciones de que adolece el sistemade
patentes en el fomento de las actividades de innovacion. Sakakibaray Branstetter (2001)°
analizan laincidencia gue tuvo en € Japon lareforma en materia de patentes redizada

en 1988 y deducen en conclusion que las iniciativas en materiade 1+D e innovacion en el
Japon no se han visto influidas por los cambios en lo que serefiere a acance de las patentes.
A su vez, Hall y Ziedonis (2001)™ han analizado laindustria de semiconductores de los
Estados Unidos de Américay han llegado ala conclusion de que una mayor proteccion por
patentes no induce alas empresas a emprender actividades de innovacion.

36. A faltade pruebas concluyentes en cuanto alarelacion que existe entre un solido
sistema de patentes y las iniciativas de innovacion es dificil extraer conclusiones sobre la
eficacia del sistema de patentes en el fomento de las inversiones en actividades de [+D. Por
giemplo, en un estudio realizado hace poco se hallegado ala conclusion de que contemplar
una proteccion mayor por patentes en la normativa en esa esfera no se traduce
inmediatamente en un mayor indice de innovacién anivel interno. Ahorabien, en los paises
de alto grado de desarrollo econdmico, sistema educativo y libertad econdémica, la puestaen

Kanwar, S. y R. Evenson (2003): “Does intellectua property protection spur technological
change?’, Oxford Economic Papers, 55.2), pags. 235-264.

Chen, Y.y T. Puttitanum (2005): “Intellectud property rights and innovation in developing
countries’, Journal of Devel opment Economics, 78, pags. 474-493.

Mansfield, E. (1986): “Patents and innovation: an empirical study”, Management

Science, 32.2), pags. 173-181.

Sakakibara, M, y L. Brangtetter (2001): “Do stronger patents induce more innovation?
Evidence from the 1988 Japanese patent law reforms’, Rand Journal of Economics, 32.1),
pags. 77-100.

10 Hall, B. y R. Ziedonis (2001), “ The patent paradox revisited: an empirical study of patenting in
the U.S. semiconductor industry, 1979-1995” Rand Journal of Economics, 32.1), pags. 101-128.
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préctica de normativas en materia de patentes estimula lainnovacion (Qian, 2007).M
ii)  Divulgacion de conocimientos en € dominio publico

37. Lostitulares de patentes gozan de derechos exclusivos aimpedir que terceros exploten
las invenciones patentadas pero, en contrapartida a esos derechos exclusivos, tienen la
obligacion de divulgar informacion relativaalainvencion. Ladivulgacion de informacion
constituye un elemento esencial del sistemade patentes. Es el fundamento que equilibralos
intereses del inventor y los intereses de la sociedad.

38. Lossolicitantes de patente tienen la obligacion de suministrar detalles técnicos acerca
de lainvencién objeto de la solicitud, que se ponen adisposicion del publico tras 18 meses
contados a partir de la solicitud presentada.’® Unavez expirael plazo delapatente, la
invencion reivindicada puede ser utilizada por terceros. Incluso durante €l plazo de vigencia
de la patente se permite que terceros utilicen lainformacion en nuevas invenciones en la
medida en que no se infrinjaen modo alguno |a patente concedida. Cabe subrayar que las
patentes concedidas pueden incitar a crear nuevas invenciones en relacion con estas Ultimas.
Por ejemplo, puede que terceros utilicen lainformacion divulgada para generar nuevas
tecnologias que queden fuera del ambito de los derechos exclusivos que confiere la patente
otorgada. A ese respecto, el sistema de patentes crea un espiritu de competencia que alargo
plazo va en beneficio del consumidor.

39. A fatade sistemade patentes o afaltadel requisito de divulgacion publica que se
contempla en € sistema de patentes, las invenciones permanecerian en secreto y la
informacion relativaalainvencion no llegariaal dominio publico. El sistema de patentes
favorece adivulgacion y ladifusion de informacion y €l acceso alos conocimientos. Eso se
traduce en una adquisicion publica de conocimientos técnicos y en un aumento de los
beneficios sociales generales. Desde mediados de |os afios ochenta se han presentado y
publicado por afio en todo el mundo una media de un millon de solicitudes de patente. De ahi
gue lainformacién sobre patentes constituya uno de |os recursos méas importantes en lo que
respecta alos conocimientos técnicos.

40. Ademés, € sistema de patentes puede contribuir a reducir la duplicacion de actividades
de 1+D: ladisponibilidad de informacin sobre tecnologia patentada suministraalos
innovadores indicaciones sobre |as actividades de investigacion que llevaa cabo la
competenciay sobre la evolucion de latecnologia. Las empresas pueden asi encauzar mejor
susiniciativas deinvestigacion. Y es obvio que no emprenderan actividades de [+D que
vengan a duplicar 1o que ya ha sido inventado.

iii)  Transferencia de tecnologia, comercializacién y difusion de conocimientos
41. Unatercerafuncién importante que desempefia €l sistema de patentes es fomentar la

transferencia de tecnologia en los planos nacional e internacional al generar derechos de
propiedad comercializables. A faltade un sistema de patentes, |as empresas serian reacias dar

1 Qian, Y. (2007), “Do national patent laws stimulate domestic innovation in aglobal patenting

environment? A cross-country analysis of pharmaceutical patent protection, 1978-2002.";
Review of Economics and Satigtics, 89.3), pags. 436-453.

En lamayor parte de las jurisdicciones se aplicala norma de divulgacién a publico tras 18
meses. En determinados paises se exigen condiciones en relacion con dicha norma.

12
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aconocer sus conocimientos técnicos si existe un elevado riesgo de imitacion por parte del
adquisidor potencial o deterceros. Un buen mecanismo de disuasion de imitaciones reduce
los costos que supone & asegurar e cumplimiento de un contrato y alavez aumentalos
beneficios que cabe esperar en relacion con las inversiones extranjeras directas y la concesion
de licencias, |0 que repercutira positivamente en la transferencia de tecnologia. Los derechos
gue confieren las patentes fomentan latransferencia de tecnologia al ofrecer certidumbre
juridicaalostitulares. Latransferencia de tecnologia puede realizarse por conductos
distintos, asaber: el comercio, las IED, laconcesion de licencias y las empresas conjuntas
(Maskus, 2000).*3

42. El sistema de patentes contribuye ala posibilidad de comercializar tecnologia, lo que a
su vez favorece la transferencia de tecnologia a mejorar la circulacion de conocimientos™
(Arora, et. a., 2005)."> Al generar derechos de propiedad transferibles, las patentes pueden
contribuir a estructurar transacciones complegjas en |las que también entran en juego
conocimientos no patentados, como |os conocimientos técnicos (Foray, 2004).%°

43. Todos los datos apuntan hoy a que el mercado internacional de tecnologia esta en auge
(Arora, et. a. 2001)*". Estos (iltimos autores eval uaron la dimensién del mercado mundial de
tecnologia en los afios hoventa en cerca de 35.000 millones de délares EE.UU. En una
encuesta recientemente realizada por The Economist (2005)*® cifra en cerca de 45.000
millones de ddlares EE.UU. (por afio) los ingresos derivados de la concesion de licencias de
tecnologia en los Estados Unidos de Américay cifraen 100.000 millones de dolares EE.UU.,
los ingresos derivados de esas licencias anivel mundial. A suvez, Athreyey Cantwell
(2007)*° calculan en una magnitud similar la dimensién del mercado tecnol 6gico.”

44. A nivel nacional, e sistema de patentes desempefia también una funcion crucia en la
transferencia de tecnologia entre | os sectores publico (por g emplo, las universidades) y
privado. En los Ultimos afios se ha observado un aumento en el nimero de actividades de
patentamiento por parte de las universidades, en particular, en los Estados Unidos

B3 Maskus, K. (2000), “Intellectual Property Rights in the Global Economy”, Institute for
International Economics, Washington D.C.

El sistema de patentes puede mejorar la eficacia de la circulacion de conoci mientos por digtintos
medios. Los costos directos de la transferencia de conocimientos disminuyen en lamedida en
gue los conocimientos sean objeto de codificacion y organizacidn de forma sistematica.
Ademés, € sistema de patentes ofrece incentivos para la codificacion de conocimientos. Los
conocimientos técnicos son onerosos y 10s contratos en relacion con esos conoci mientos no son
eficaces, |0 que en definitiva se traduce en un aumento de los costos de transferencia. El
sistema de patentes mejorala eficacia de |os contratos de concesion de licencias, dado que en
dichos contratos estan incorporados |0s conocimientos tacitos de la tecnol ogia de que se trate.
> Arora, A., A. Fosfuri, y A. Gambardella (2001), “Markets for technology and their implications
for corporate strategy”; Industrial and Corporate Change, 10.2), pags. 419-451.

Foray, D. (2004), “The economics of knowledge.”; MIT Press, Cambridge.

" Arora, A., A. Fosfuri, y A. Gambardella (2001). op. cit.

8 The Economist (2005), “A market for ideas: asurvey of patents and technology.”; The
Economist, 22 de octubre de 2005.

Athreye, S. y J. Cantwell (2007), “ Creating competition?: globalisation and the emergence of
new technology producers.”; Research Poalicy, 36.2), pags. 209-226.

Cabe subrayar que en las estadisticas relativas alos ingresos generados a partir de la concesién
de licencias de tecnologia estan incluidos, entre otros tipos de activos de propiedad intelectual,
las licencias de patentes, regalias, derechos de autor y conoci mientos técnicos.
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de América. Ese hecho hasido objeto de atencion considerable tanto por los investigadores
como por los encargados de laformulacién de politicas. Al argumento generalmente aducido
afavor del sistema de patentes (en el sentido de que ofrece incentivos paralainnovacion)
viene a anadirse el hecho de que el patentamiento en las universidades fomenta la
transferencia de conocimientos entre las universidades y las empresas y favorece la
comercializacién de conocimientos a generar oportunidades de comercializacion de
tecnologias.

Pruebas empiricas

45. Latransferenciade tecnologia por conducto del comercio: los resultados de varios
estudios suscriben e punto de vista de que una mayor proteccién de los derechos de P.I.
puede fomentar las corrientes comerciales entre paises. Maskusy Penubarti (1997)%
analizaron |las exportaciones de 22 paises de la OCDE a una muestra de 25 paises en
desarrollo. Dedujeron en conclusion que reforzar la normativa en materia de patentes de los
paises en desarrollo repercute positivamente en las importaciones bilaterales, tanto en los
paises en desarrollo pequefios como grandes. Smith (1999)%. Ha analizado |as exportaciones
gue realizan los Estados Unidos de América (anivel estatal) a 96 paises y hadeducido que la
incidencia que tienen los derechos de P.1. depende de la capacidad de las empresas locales
paraimitar latecnologia del exportador. De las conclusiones de Smith cabe deducir que la
falta de un solido sistema de derechos de P.I. es un obstacul o paralas exportaciones de los
Estados Unidos alos paises en |os que existe un gran riesgo de imitacién de productos.

46. Transferencia de tecnologia por conducto delas |IED: En varios estudios empiricos se
ha llegado ala conclusion de que existe unarelacion positiva entre los derechos de P.I. y las
IED?. Branstetter et al. (2006)%* han estudiado en qué medidainciden |as reformas en
materia de P.1. en la transferencia de tecnol ogia de las multinacional es estadounidenses. Han
Ilegado ala conclusion de que todo cambio en € sistemade P.1. de otros paises se traduce en
un aumento deiniciativas en latransferencia de tecnol ogia por parte de las multinacionales
estadounidenses a los paises emprendedores de reformas en materia de P.1.>. En un estudio
realizado en el plano interno de una empresa, Smarzynska-Javorcik (2004)% llegaala

2 Maskus, K.y M. Penubarti (1997), “Patents and international trade: an empirical study.”,
publicado bajo la direccion de K. Maskus, P. Hooper, E. Leamer, y J. Richardson. Quiet
pioneering: The international economic legacy of Robert Sern (Ann Arbor: University of
Michigan Press), pags. 95-118.

2 Smith, P. (1999): “Areweak patent rights a barrier to U.S. exports?’, Journal of International
Economics, 48, pégs. 151-177.

= Ferrantino (1993), Mansfield (1993), y Maskus y Eby-K onan (1994) no consideran que los

derechos de P.1. tengan incidenciaagunaen las IED. No obstante, Maskus (2000) cuestionala

validez de sus estudios y sefidla que en ellos se adolece de una especificacion limitada de

model os y de eval uaciones mediocres en materia de derechos de P.1.

Brangtetter, L., R. Fishman, y C. Foley (2006), “ Do stronger intellectual property rights increase

international technology transfer? empirical evidence from U.S. firm-level panel data.”;

Quarterly Journal of Economics, 121.1), pags. 321-349.

Para andlizar |os efectos de la reforma en materia de P.1. toman como punto de partida el pago

de regalias, los gastos en 1+D de | as filid es multinacional es estadounidenses y el nivel e indice

de aumento de presentaci én de solicitudes de patentes por parte de no residentes.

Smarzynska-Javorcik, B. (2004): “The composition of foreign direct investment and protection

of intellectual property rights: evidence from transition economies’; European Economic

Review, 48.1), pags. 39-62.
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conclusion de que un fragil sistema de derechos de P.1. disuade alos inversores del extranjero
parareadlizar inversiones en sectores altamente tecnol dgicos que dependen en gran medida de
los derechos de P.I. En un estudio de la OCDE (2002)*’ se llega ala conclusion de que existe
una relacién positiva entre los derechos que confieren las patentes y las IED. Laincidenciade
los derechos de P.I. en las IED varia en funcion del nivel de desarrollo econdémico del paisy
del sector de que setrate.

b)  Utilizacion del sistema de patentes

1) Actividades relacionadas con | as patentes a nivel mundial

47. Ené€ gréafico 1 se expone lareciente evolucion en todo € mundo en la presentacion de
solicitudes de patente. A partir de mediados de 1980 y hasta mediados de los 90, € nimero
de solicitudes de patente presentadas en todo e mundo erarelativamente estable (y se situaba
en unamediade 1 millén por afio). Ahorabien, desde 1995, |as solicitudes de patente han ido
aumentando aritmo répido. En 2005, el nimero total de solicitudes de patente presentadas en
todo el mundo superd la cifrade 1.600.000 dolares EE.UU., |o que representa un incremento
considerable en relacion con 1995 (1.000.000). Aproximadamente la mitad de |as solicitudes
de patente presentadas en todo el mundo procedian del Japon y de los Estados Unidos de
América®. El porcentaje de solicitudes de patente presentadas en todo € mundo y originarias
del Japdn disminuy6 del 38,3% al 31,4% entre 1995y 2005. Por el contrario, |os porcentajes
correspondientes a China, la Republica de Coreay los Estados Unidos de América
aumentaron en ese mismo periodo.

48. Ladistribucion de solicitudes de patente presentadas en todo el mundo, por solicitantes
residentes, y por solicitantes no residentes, apunta claramente a que €l porcentge de
solicitudes de patente presentadas por no residentes haido aumentando alo largo de los afios.
En 2005, las solicitudes de patente presentadas por no residentes representaban e 37,8% del
total mundial de solicitudes de patente presentadas, |0 que representa un aumento del 5,6%
con respecto a 1995.

Gréfico 1: Evolucion en la presentacion de solicitudes de patente en todo el mundo: 1985-2005
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Fuente: Base de datos de la OMPI sobre estadisticas por residentes por no residentes

2 OCDE (2002): “Theimpact of trade-related intellectua property rights on trade and foreign
direct investment in developing countries’; OECD Trade Directorate, Trade Committee
Discussion Paper, TD/TC/WP(2002)42/FINAL.

A esos paises se atribuye también cerca del 60% de los gastos en 1+D que realizan |os paises de
la OCDE.
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49. Existe unadiferencia considerable en el volumen de solicitudes de patente presentadas
ante oficinas nacionales y regionales de patentes (véase e grafico 2). En 2005, las oficinas de
patentes del Japén y de los Estados Unidos de América?® recibieron e mayor niimero de
solicitudes presentadas. Desde mediados de 1990 se haregistrado un auge en €l nivel de
solicitudes de patente presentadas en la mayor parte de las oficinas de patentes, 1o que ha
generado un aumento del volumen de trabajo de dichas oficinas. Hoy las oficinas de patentes
se encuentran frente a una gran dificultad en lo que se refiere ala tramitaci on de solicitudes de
manera eficaz y rapida sin dejar de mantener un alto nivel de calidad en la prestacion de
servicios. Por g emplo, en 2005, la acumulacién de solicitudes pendientes de primer examen
en laUSPTO se cifraba en 600.000 solicitudes, cifra que cabe esperar aumente a mas

de 1.000.000 hacia 2010.%

Gréfico 2: Solicitudes de patente presentadas, por oficina de patente: 2005
(oficinas de patente seleccionadas)
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Fuente: Base de datos de la OMPI sobre estadisticas

50. Cabe hablar también de una“internacionalizacion” creciente en las solicitudes de
patente presentadas, es decir, que cada vez mas, |os solicitantes presentan solicitudes de
patente en otros paises que los suyos. El porcentaje de solicitudes de patente presentadas por
residentes y no residentes varia en funcion de la oficina de patentes de la que se trate (véase €
Gréfico 3). En 2005, & nimero de solicitudes de patente presentadas por no residentes
representaba el 98% del nimero total de solicitudes de patente presentadas en Hong Kong
(Chind). Por € contrario, €l nimero de solicitudes de patente presentadas por no residentes
representd menos del 1% en Armenia. En Hong Kong (China), Ecuador, Macau, Pera y
Meéxico, e porcentgje de solicitudes de patente presentadas por no residentes es elevado, a
saber: masde 95%. Enlo que respectaalos paises de Europa Central y del Este, |0s paises
nordicos, Austria, Espafiay e Japon, es bgjo e porcentaje de solicitudes de patente
presentadas por no residentes, en e sentido de que las solicitudes presentadas por no

2 El volumen de solicitudes de patente recibidas por las oficinas de patentes depende de factores

como la dimension del mercado, las inversiones en actividades de 1+D, el desarrollo econdmico,
etcétera. El gran nimero de solicitudes de patente presentadas en China, €l Japén y los Estados
Unidos de América se justifica en funcién de la dimensién del mercado de esos paisesy de los
gastos que efectlian en actividades de |+D.
www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/2005sep08.pdf .
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residentes en esos paises representan menos del 15% del nimero total de solicitudes de
patente presentadas.®* En lamayor parte de las oficinas de patentes, el porcentagje de
solicitudes de patente presentadas por no residentes fue superior en 2005 en comparacion con
las estadisticas correspondientes a mediados de |os afios 90.

Grafico 3: Solicitudes de patentes presentadas por residentes y no residentes, por oficina de patentes: 2005
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51. Enéd Gréfico 4 se exponen las solicitudes de patentes presentadas por no residentes, por
pais de origen y oficina destinataria (solicitudes de patentes presentadas, normalizadas por €l
PIB). El paisde origen viene a ser lafuente de las solicitudes de patente presentadas y por
oficina destinataria se entiende |a oficina de patentes en |as que se presenta la solicitud de
proteccion. En los paises como Australia, el Canadd, e Japon, la Republica de Coreay los
Estados Unidos de América se observa un indice elevado de solicitudes de patentes
presentadas por no residentes en relacion con el PIB, tanto como pais de origen como en tanto
gue oficinadestinataria. Eso indica que constituyen usuarios importantes del sistemade
patentes (en |o que respecta ala presentacion de solicitudes en el extranjero) ademas de ser
paises destinatarios que ofrecen alicientes (en lo que respecta ala demanda que se recibe para
la solicitud de derechos de patente por parte de no residentes). Cabe sefialar también un grupo
de oficinas nacional es de paises europeos (paises miembros de la OEP), en los que se observa
un indice elevado de solicitudes de patente presentadas por no residentes en relacion con el
PIB, en cuanto a paises de origen, pero se observa también un bgjo indice de solicitudes de
patente presentadas por no residentes en relacion con € PIB, en cuanto a oficinas
destinatarias. Eso puede deberse a hecho de que exista un sistema de patentes paralelo en
Europa, es decir, la existencia de oficinas nacionales de patentes y de la Oficina Europea de
Patentes (en |0 que respecta a los paises europeos, en € Gréfico 4 figuran exclusivamente la
presentacion de solicitudes directas ala oficina nacional de patentes), por el contrario, las
economias emergentes y |os paises en desarrollo como el Brasil, Chinay Sudafricafiguran
entre |os principal es paises destinatarios (es decir, son objeto de un elevado nimero de
solicitudes de patente presentadas por no residentes), pero no son usuarios importantes del
sistema de patentes.

3 El bajo porcentaje de solicitudes de patente presentadas por no residentes ante | as oficinas de

paises europeos puede explicarse por la existencia de un sistema de patentes paralelo en Europa,
es decir, € hecho de que existan oficinas nacionales de patentes y una Oficina Europea de
Patentes.
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52. Esasdiferenciasen lautilizacion del sistemareflgjan |as diferentes necesidades que se
acusan en funcién de laregion del mundo de que setrate. Las oficinas de patentes que
reciben un nimero relativamente elevado de solicitudes de patente por parte de no residentes
acusan necesidades diferentes de las que suelen recibir més solicitudes de patentes de sus
propios residentes o de las que registran nivel es rel ativamente bajos de patentamiento. Por
gjemplo, las soluciones al problema del volumen de trabajo creciente no son iguales paralos
paises que suelen recibir solicitudes de patente presentadas por no residentes (a menudo
duplicadas en otras oficinas) que las que habrian que encontrarse en relacion con aquellos en
los que se recibe un alto indice de primeras presentaciones.

Gréfico 4: Solicitudes de patente presentadas, por oficina de patente y pais de origen
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i) Actividades de patentes y de investigacion y desarrollo

53. Por lo general se considera que las patentes son un indicador que permite evaluar €
grado de actividades innovadoras. Los gastos en 1+D e innovacion se consideran indicadores
de volumen. Larelacion entre las patentes, en tanto que aporte intermedio derivado del nivel
deinversiéon en I+D ha sido objeto deintensos andlisis. En el gréfico 5 se observa una gran
correlacion entre las actividades de 1+D financiadas por empresas y las solicitudes de patente
presentadas por residentes (R2=0,85). En los paises en |os que se observa un alto nivel de
inversiones realizadas por empresas en actividades de 1+D (como China, el Japdn, la
Republica de Coreay los Estados Unidos de América) se observatambién un gran nimero de
solicitudes de patentes presentadas. Por €l contrario, en Islandia, Luxemburgo, Portugal y
Eslovaquia se observan bajos indices de inversiones realizadas por empresas en actividades de
[+D y de solicitudes de patente presentadas por residentes.
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Grafico 5: Solicitudes de patente presentadas por residentes y actividades de I1+D financiadas por empresas: 2005
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Nota: Los gastos de las empresas que financian actividades de investigacién y desarrollo (1+D) corresponden al afio anterior.

1) Solicitudes de patente presentadas por no residentes e inversiones extranjeras
directas

54. Como ya se hamencionado, uno de los principal es argumentos gque se aducen a favor
del sistema de patentes es que favorece la transferencia de tecnologia de un pais aotro. De
una serie de estudios empiricos realizados se deduce que existe unarelacién positiva entre los
derechos de P.I. y las inversiones extranjeras directas (IED). En e grafico 6 se observa una
correlacion positiva entre las inversiones extranjeras directas en |os respectivos paisesy las
solicitudes de patente presentadas por no residentes (cabe observar que en el grafico 6 setraza
un plano de las |ED en relacion con las patentes correspondientes a no residentes en lugar de
los derechos de P.I.). En los paises en los que se observa un ato grado de inversiones
extranjeras directas se observa también un alto nimero de solicitudes de patente presentadas
por no residentes. Las economias en desarrollo, como el Brasil, China, México, Poloniay la
Federacion de Rusia son objeto de un nivel considerable de inversiones extranjeras directas a
lavez que de solicitudes de patentes presentadas por no residentes.
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Grafico 6: Entradas de IED y solicitudes de patente presentadas por no residentes: promedio 2000-2005
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iv) Solicitudes internacional es presentadas con arreglo a Tratado de Cooperacion en
materia de Patentes (PCT)

55. Envirtud del PCT se puede obtener proteccion por patente respecto de una invencion
simultdneamente en un gran nimero de paises y cursando Unicamente una Unica solicitud
“internacional” de patente. Los procedimientos contemplados en e PCT han pasado a ser un
método al que se recurre hoy en dia con mucha frecuencia para la presentacion de solicitudes
internacionales de patente. De los Uiltimos datos disponibles se desprende que en 2007* se
presentaron cerca de 156.100 solicitudes internacionales de patente, 10 que representa un
aumento considerable en comparacion con el nimero de solicitudes presentadas a mediados
de los afios 80 (véase el gréfico 7).

¥ Losdatos correspondientes a 2007 son estimaciones de la OMPI.
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Graéfico 7: Volumen de solicitudes internacionales PCT: 1985-2007
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Fuente: Base de datos de la OMPI sobre estadisticas
Nota: Los datos de 2007 constituyen estimaciones.

56. Aunque en laactualidad son 139 |los Estados parte en el PCT (a 10 de abril de 2008), se
aprecia una heterogeneidad considerable entre unos y otros paises en lo que respecta al uso
del Sistemadel PCT (Cuadro 1). En 2006, 18 paises clasificados en tanto que grandes
usuarios del Sistema presentaron el 94,8% del total de solicitudes PCT (véase el gréfico 8).
En comparacion estén 102 paises, respectivamente medianos y pequefios usuarios, y alos que
cabe atribuir el 5% del total de solicitudes presentadas ese afio. Entre 1995 y 2006, los
medianos y pequefios usuarios registraron un indice de crecimiento superior a de los grandes
usuarios y pasaron a aumentar su porcentaje en el total de solicitudes PCT presentadas.

En 2007, e mayor numero de solicitudes PCT presentadas procedia de |os Estados Unidos de
América (33,3%), €l Japon (17,8%) y Alemania (11,5%). Entre 1995y 2006, € porcentaje
correspondiente a los Estados Unidos de América disminuyo en un 9,5% mientras que el

Japon aumentd su porcentaje en un 10,9%.

Cuadro 1: Solicitudes PCT presentadas en 2006, por tipo de usuario

“Grandes’ “Medianos’ | “Pequefios’
usuarios' usuarios’ usuarios’

NUmero de paises 18 26 76
Numero de solicitudes PCT presentadas 141.369 6.812 656
Tasa media de crecimiento anual (1995-2006, en %) 12,6 14,4 18,8
Porcentgje del total de solicitudes PCT presentadas 94,8 4,6 04
(%)

Cambio en € porcentgje del total de solicitudes PCT -0,9 0,7 0,2

presentadas (1995-2006)*

1. Grandes usuarios. més de 1.000 solicitudes PCT presentadas en 2006.
2. Medianos usuarios. entre 50 y 1000 solicitudes PCT presentadas en 2006.
3. Pequefios usuarios: menos de 50 solicitudes PCT presentadas en 2006.

4. Puntos porcentuales.
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57. EnlaRepublicade Coreay China se observaun uso creciente del Sistemadel PCT alos
fines de solicitar derechos de patente en otros paises. Entre 1995 y 2007, e niimero de
solicitudes PCT procedentes de la Republica de Corea y de China aumentd en un 34,9%

y 38,9%, por afio respectivamente. Latasa media anual de crecimiento de esos dos paises
supera con creces la correspondiente a otros paises que son “ grandes usuarios’. En 2007, la
Republica de Coreay China se situaron en cuarto y sexto lugares, respectivamente, de lalista
de usuarios del Sistema.

58. En € grupo de medianos usuarios figuran 26 paises, en su mayor parte pequefias
economias abiertas (como Austria, Irlanda, Noruega y Singapur) y economias emergentes
(como € Brasil, lalndia, la Federacion de Rusiay Sudéfrica). Aunque empezaron muy
lentamente, la mayor parte de |os paises de este grupo registraron un elevado indice de
crecimiento entre 1995 y 2006.

59. Aunque el nimero de solicitudes PCT presentadas por |os paises que representan el
grupo de pequerios usuarios haido aumentando a un ritmo mas rapido que el de los demés
grupos, € numero total de solicitudes PCT procedentes del grupo de pequefios usuarios es
relativamente bgjo. En 2006, el porcentagje conjunto del total de solicitudes PCT presentadas
fue de cerca del 0,4%, lo que representa un leve aumento con respecto al porcentgje de 1995.

Grafico 8: Tipos de usuarios del Sistema del PCT: 2006
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Pequefios usuarios del Sistema del PCT: 15 usuarios principales

Numero de solicitudes PCT presentadas Tasa media de crecimiento anual 1995-2006
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Fuente: Base de datos de la OMPI sobre estadisticas

v)  Necesidad de investigaciones més detenidas

60. Los economistas han analizado con mucho detenimiento las razones que justifican la
existencia de un sistema de patentes. Ahorabien, lamayoria de los estudios se han centrado
en |os paises desarrollados, quedando todavia pendientes de debate | os efectos que tendria un
sistema de patentes mas solido para el fomento de lainnovacion, en particular, en los paises
en desarrollo. Por consiguiente, intensificar lalabor de investigacion en esa esfera permitira
perfeccionar la documentacion ya existente y contribuird a promover una mayor comprension
de lafuncion que desempefia e sistema de patentes en € contexto de los paises en desarrollo.

61. Enlos ultimos dos decenios, € sistema de patentes ha evolucionado en €l sentido de
volverse mas inclusivo. De los datos que se suministran en € presente informe se deduce que
el indice de utilizacion del sistema de patentes difiere de un paisaotro. Se acusa unafatade
estudios empiricos sobre e uso del sistema de patentesy la eficaciadel actual sistemade
internaciona patentes para responder alas necesidades de |os distintos usuarios. Intensificar
lalabor en esta esfera contribuiriaa debate sobre la eficaciadel sistema de patentes en lo que
respecta a latransferencia de conocimientos. Entre |as cuestiones pendientes a ese respecto,
cabe destacar: unaandlisis detenido de la documentacion que existe sobre los fundamentos
econdémicos dd sistema de patentes; un estudio empirico sobre larelacion entrelaP.l. y la
innovacion centrado especificamente en |os paises en desarrollo; lainteraccion delas
patentes y otras formas de P.I., por ggemplo, las marcas, € derecho de autor y |os secretos
comerciales; laformulacién de indicadores més detallados a nivel industrial y naciona sobre
lautilizacién y laimportancia del sistema de patentes desde € punto de vista de |os paises en
desarrollo; y un estudio empirico sobre la colaboracion internacional y las corrientes de
conocimientos entre paises desarrollados y paises en desarrollo.

[1l. DIVULGACION TECNOLOGICA POR CONDUCTO DEL SISTEMA DE
PATENTES

a)  Antecedentes

62. El sistemade patentes se fundamenta en €l principio de que la sociedad otorgue alos
inventores derechos exclusivos temporal es a cambio de que esos ultimos divulguen sus
invenciones alasociedad. Sellegaasi aun equilibrio entre el suministro de un derecho
exclusivo temporal que, aunque recompensa al inventor por su ingenio y creatividad, impone
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restricciones respecto de lalibre utilizacion de lainvencion, y la divulgacion publicade la
invencion, cuyafinalidad es fomentar nuevas innovaciones y promover e crecimiento
econdémico. En los ultimos afios, dadala mayor facilidad de acceso y de obtencion de
informacion sobre patentes gracias a Internet, ese equilibrio se ha traducido en ventajas
positivas en relacion con dicha divulgacion.

63. Lanecesidad de un equilibrio entre proteccion y divulgacion se justificaen lamedidaen
gue son dos aspectos diferentes, a saber, la proteccion esterritorial y se refiere aun pais o
region, mientras que ladivulgacion es mundial. Eso significaquelafabricaciony la
comerciaizacion estén restringidas por €l alcance territoria y juridico de la proteccion y, por
el contrario, lainformacion divulgada puede ser libremente utilizada por cualquiera. En €l
sistema de patentes se contempla también la posibilidad de utilizar legalmente latecnologiay
los conocimientos derivados de |a patente una vez que esta Ultima haya expirado y se haya
renunciado a ellay que los conocimientos pasen aformar parte del dominio publico, y por
ende, puedan ser utilizados por todos.

64. Enlos ultimos afos, la generacion y difusion de conocimientos, inducidas por e auge
de las redes de comunicacion e informacion como Internet, han pasado a ser més importantes
en las economias industrializadas. El sistema de patentes desempefia una funcion
fundamental en la economia dependiente de los conocimientos, no sblo por e hecho de
suministrar proteccion de las invenciones objeto de patente y por fomentar las inversiones, la
disponibilidad de capital de riesgo y la posibilidad de poder comerciaizar productos, sino por
ladifusion de informacion y conocimientos técnicos.

65. El reciente incremento del nimero de solicitudes de patente presentadas es reflgjo de la
importancia que se concede desde siempre alainnovacién en las economias modernas. Es
también reflgjo de un volumen creciente de conoci mientos técnicos que son divulgados en
todo e mundo. En €l grafico 9 se expone el nimero total de solicitudes de patente
presentadas anualmente en todo e mundo.

Grafico 9: Numero de solicitudes de patente presentadas a nivel mundial (en millones)
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Fuente: Base de datos de la OMPI sobre estadisticas

66. Habidacuentade que afinalesdel afio 2005 estaban en vigor més de 4.900.000 patentes
(véase e gréfico 10), en laactualidad existe una cantidad considerable de documentacion
sobre patentes en el dominio publico.
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67. En 2005 estaban en vigor en todo e mundo aproximadamente 5.600.000 patentes. La
mayor parte del total de patentes en vigor habian sido concedidas por |as oficinas de patentes
de los Estados Unidos, € Japon, Alemania, el Reino Unido y Francia. Ahorabien, €
porcentaje del total de patentes en vigor correspondiente a esas oficinas haido disminuyendo
en los ultimos cinco afios a diferencia del porcentgje de patentes en vigor en lo que respectaa
las patentes concedidas por otras oficinas de patentes, que haido en aumento en e mismo
periodo, en particular, las oficinas de Chinay la Republica de Corea

Gréfico 10: Patentes en vigor
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b)  Lafuncion que desempeiia lainformacion sobre patentes en 10s negocios

68. Lainformacion técnica que se obtiene a partir de lainformacién sobre patentes
desempefia varias funciones y se destina a distintos grupos de usuarios. Dichainformacion se
utiliza en gran medida en las empresas ala hora de formular la estrategiade P.I., para
contribuir alas actividades de investigacion y desarrollo, para favorecer las transacciones de
concesién de licencias y de tecnologia, alos fines de latransferencia de tecnologiay para
realizar andlisis del mercado y de la competencia.

69. Lainformacion sobre patentes es indispensable paraformular la politicade P.l. delas
empresas. Las empresas toman decisiones en cuanto alo que desean patentar, como redactar
solicitudes de patente, el alcance geografico de las solicitudes de patente, y lavigenciade las
patentes en cada jurisdiccién, alavez que se mantienen alertas alas posiblesinfraccionesy a
lalibertad de actuacion de las empresas. Al tomar esas decisiones se tiene en cuentala
necesidad de utilizar los recursos con eficacia alos fines de obtener un maximo de beneficios
en relacion con los gastos que se realicen en activos de P.l. A este respecto cabe decir que la
informaci6n sobre patentes es una parte fundamental del proceso de toma de decisiones.

70. Lainformacion sobre patentes desempefia también unaimportante funcién en tanto que
aporte de datos paralas actividades de investigacion y desarrollo desde € inicio dela
planificacion de dichas actividades, en lamedida en que contribuye aredlizar previsiones del
mercado en campos técnicos especificos, y aindicar problemas y soluciones en ambitos
tecnol 0gicos concretos. Lainformacion sobre patentes también reviste importancia para
evaluar € estado actual de latécnicaen un ambito técnico especifico alos fines de determinar
lo que ya se hainventado hastalafechay velar por no malgastar tiempo y energiaen
invenciones yainventadas. Ladisponibilidad de esos conocimientos permite evitar “que se



SCP/12/3 Rev.2
pagina 26

vuelvaainventar larueda’ y laduplicacion de actividades de 1+D que se traduce en un
despilfarro de recursos. También esimportante para evaluar tendencias en ambitos técnicos
especificos, en lamedida en que las patentes reflgjan directamente | os resultados de las
actividades de investigacion y desarrollo y permiten determinar en qué medida una tecnologia
esta en auge, hallegado a su punto culminante o esta en declive.

71. El acceso aesainformacién fomentalainnovacion a contribuir a concebir nuevas
tecnologias que perfeccionen las tecnologias ya conocidas (fendmeno conocido en inglés
como “leapfrogging”, es decir, avanzar a marchas forzadas), promueve la blusgueda de
soluciones alternativas al mismo problemay apunta alaforma de solucionar problemas
comparables en otros ambitos técnicos. En todos esos casos, la disponibilidad de informacién
técnica por conducto de | as patentes viene a ser un estimulo paralainnovacion.

72. Enlamedidaen que genera derechos de propiedad que pueden hacerse valer desde €
punto de vistalegal, e sistema de patentes convierte lainvencion en un activo intangible que
puede ser comercializado, de modo que pasa a formar parte del propio proceso econémico,
generando nuevos “productos’ y valor en dicho proceso. Por consiguiente, lainformacion
sobre patentes constituye unaimportante contribucion paralainformacion sobre los mercados
en lo que respecta ala concesion de licencias sobre tecnologia y la transferencia de
tecnologia. Ademés, es una fuente de datos adicional paralos compradoresy vendedoresy
redunda en unamayor €ficacia de los mercados de tecnologia.

73. Lainformacion técnica que figura en la descripcion de los documentos de patentes es
unafuente de inspiracion parainventores e ingenieros. Pero ademés, lainformacion sobre
patentes es sumamente Util pararealizar andlisisy seguir de cercalaevolucion delos
mercados y la competencia. El hecho de que en los documentos de patentes se divulgue la
identidad de los titulares de las patentes y de los inventores significa que la informacion puede
ser utilizada para analizar compafiias e industrias, en particular, junto con otras fuentes de
informacion. Las patentes de las que seatitular una empresareflgjan la actividad que realiza
esta Ultima en determinados campos tecnol 6gicos asi como € grado de desarrollo obtenido.
Andogamente, de |as actividades de patentamiento pueden deducirse las futuras orientaciones
de una empresa en lo que atecnologia se refiere. Esainformacion puede ser Util parala
competencia, los analistas financieros, |as instituciones financieras y todo aquel que desee
evaluar e valor actua y futuro de una empresa.

74. Por g emplo, los departamentos de investigacion y desarrollo y las instituciones
financieras y funcionarios gubernamental es precisan un andlisis detenido de lainformacién
sobre patentes antes de tomar decisiones sobre cuestiones importantes como la formulacion de
estrategias de inversion e investigacion, la planificacion estratégica, las transferencias de
tecnologia, las empresas conjuntas, la concesion de licencias, la financiacion de proyectos
industriales y el establecimiento de politicas industriales.

c) Lafuncidn que desempefialainformacién sobre patentes en la politicaindustrial

75. End plano nacional, lainformacion sobre patentes puede ser utilizada como parte dela
politicaindustrial. Puede ser utilizada para evaluar €l rendimiento nacional en laesfera
tecnol 0gica, como aporte de datos paralaformulacion de politicas de I+D y paramejorar la
difusion de tecnologias. Ademés, disponer de informacion empirica detallada puede ser Uil
paradar por validos model os tedricos en varios campos, por g emplo, las estrategiasy la
politica de competencia de las empresas.
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76. Lainformacion sobre patentes puede ser utilizada para evaluar € rendimiento nacional
en |la esfera tecnol dgica en campos especificos, en particular, alos fines de poner derelieve
los puntos fuertes y puntos flacos. Ademas, € nivel de actividades de patentamiento puede
constituir un indicador en cuanto ala produccién y adquisicion de conocimientosy alos fines
de andlisis comparativos de paises.

77. Lainformacion sobre patentes puede también servir de aporte de datos paraformular la
estrategiaindustrial nacional en general 0, mas concretamente las politicas de I+D. Ademas,
amenudo se exige un andlisis en materia de patentes antes de proceder ala aprobacion de
proyectos financiados por € Estado.

78. A suvez, todapoliticaindustrial debe fomentar la difusion de informacion sobre
patentes a los fines de impulsar el mercado de tecnologia en €l plano nacional, en particular,
latransferencia de tecnologia de | as instituciones estatales a las empresas privadas y la
concesion de licencias cruzadas entre empresas a los fines de una utilizacién més eficaz de los
recursos tecnol 6gicos nacionales.

79. Lafuncion que desempefialainformacion sobre patentes en el desarrollo econémico es
parti cularmente importante para las economias emergentes, que se benefician de los
conocimientos disponibles que se derivan del estado anterior de latécnicay de ese modo
pueden encontrar asociados parala concesion de licencias y latransferencia de tecnologia. La
funcion que desempefialainformacion sobre patentes en el desarrollo sereflejaen el
Programa de la OMPI para el Desarrollo, recientemente aprobado, en e que constan varias
propuestas alos fines de aumentar la disponibilidad de informaci én sobre patentes en los
paises en desarrollo.

d) Elaboracion de base de datos sobre patentes. acceso alainformacion sobre patentes

80. Hoy en diase puede acceder cada vez més alainformacion sobre patentes gracias a
servicios de facil utilizacion suministrados mediante Internet. Los servicios de bases de datos
disponibles se dividen en dos categorias principales. servicios gratuitos, por o general
prestados por las oficinas de patentes y otras instituciones del sector publico, y servicios de
pago, prestados por el sector privado.

81. El acceso aunaamplia seleccion de bases de datos gratuitas responde a las necesidades
basi cas de | as blsquedas de patentes que realizan los profesionales del campo, en particular,
los inventores individuales, 10s estudiantes y |as pequefias y medianas empresas (Pymes). De
dichos servicios se encargan en su mayorialas oficinas nacionales y regionales de patentes,
asi como laOMPI y otras instituciones académicas™. Aun cuando esas bases de datos
gratuitas tienen por finalidad inicial suministrar funciones sumamente bésicas, |0s costos en
disminucion de las tecnologias de la informacion han permitido un rapido auge de los
servicios de bases de datos gratuitas que suministra el sector puablico y hoy se ofrecen
funciones de busqueda mucho mas eficaces alos usuarios.

¥ LaOMPI suministrael servicio de busqueda PATENTSCOPE®, disponible en:
http://www.wipo.int/patentscope/es/. Las direcciones URL de otras bases de datos pueden
consultarse en:  http://www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp.
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82. Por lo general, los proveedores de informacion sobre patentes del sector comercial
suministran servicios perfeccionados y de mayor valor afladido. Esos servicios se adaptan a
veces alos grupos de usuarios de que se trate y a menudo se ofrecen datos sobre patentes
junto con otrainformacion tecnol 6gica'y comercial, alos que vienen a afadirse servicios de
andlisis, supervision y comunicacién més sofisticados.

83. El éxito que han tenido las bases de datos sobre patentes para encontrar conoci mientos
técnicos se entiende en gran medida por € hecho de que todas |as patentes son clasificadas
mediante sistemas especificos de clasificacion, o gque permite una busgueda mucho méas
eficaz de esa indole de documentos. Un gran nimero de documentos, articulosy
documentacién de carécter técnico y cientifico, 1o que se havenido allamar “literatura
distinta de la de patentes”, es hoy también sistematicamente clasificada conforme ala

tecnol ogia especifica de que se trate y, en a gunos casos, en funcion de una clasificacion de
patentes.

84. Lainformacion sobre patentes desempefia también unaimportante funcién para que el
sistema de patentes sea mas eficaz. Habida cuenta del nimero cada vez mayor de solicitudes
de patente gque se reciben en el mundo, son muchas las oficinas de patentes que hoy tienen
problemas para responder al volumen de trabajo. Al realizar busguedas en e estado de la
técnicay en bases de datos de informacién sobre patentes antes de redactar y presentar
solicitudes de patente, suministrando asi mejores datos en cuanto a estado anterior dela
técnica, los solicitantes tienen mayores posibilidades de obtener patentes respecto de sus
invenciones 'y, a mismo tiempo, contribuyen afacilitar el procedimiento de examen de las
oficinas de patentes. A €ello cabe afiadir |os casos en |0s que terceros u otros usuarios
suministran alos examinadores, durante € procedimiento de concesi6n de patentes, datos
sobre el estado anterior de latécnica que vienen a caso alahorade decidir si se concede o
deniega una patente.

e) Literaturadistintade lade patentes

85. Hoy escadavez mayor laposibilidad de acceder y consultar literatura distintade lade
patentes, lo que ampliay complementa |as posibilidades de busgueda existentes de
informaci6n técnica en general, que hasta hace poco sblo podia ser objeto de busqueda por
medio de bases de datos de clasificacion de patentes. Ademas, en determinados ambitos
técnicos, como la biotecnologia, latecnologiamédicay lainformatica, laliteratura distinta de
la de patentes viene a ser la fuente mas importante del estado anterior de latécnica. Ahora
bien, a diferencia de la documentacion basi ca sobre patentes, puesta a disposicién atitulo
gratuito por las oficinas de patentes de todo € mundo, €l acceso aliteratura distintade lade
patentes no siempre es gratuitay a menudo solo se pone a disposicién pagando una
suscripcion.

f)  Politicas de difusion de informacion sobre patentes

86. A lahorade suministrar informacion sobre patentes, cada oficina de patentes se atiene a
una politica de divulgaci6n de informacion, que difiere de un pais aotro. Por lo general, en la
politica se tiene en cuentala funcion que desempefia e sector publico, principalmente las
oficinas de patentes, que reciben subsidios por conducto de tasas de patentes, y lafuncién que
desempefia & sector privado, que utiliza lainformacion en bruto disponible en las oficinas de
patentes y latransforma en servicios y productos de valor afiadido.
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87. Enagunos paises se fomenta la creacion de un sector privado de informacion sobre
patentes, ya sea mediante financiacion directa de empresas estatal es 0 semiestatales, 0
mediante contratos con proveedores de informacion sobre patentes que garantizan cierto nivel
de difusion de informacion sobre patentes dentro del pais. En esos casos, por o general la
oficina de patentes se limita a prestar servicios directos minimos. En otros paises, |as oficinas
de patentes fomentan la distribucion gratuita y amplia de datos sobre patentes, |0 que puede
inducir acrear un sector privado muy activo que utilice de forma muy avanzadala
informaci6n sobre patentes aun cuando la oficina no participe por si misma activamente en la
creacion de dicho sector privado, excepto en la medida en que pone a disposicion datos a los
que es facil tener acceso. Hay también oficinas nacional es que sélo suministran informacion
basica en papel, a saber, en gacetas, y no en formato electrénico, en cuyo caso es més dificil
garantizar una difusién méas amplia de informacién sobre patentes.

88. Incumbe alas oficinas de patentes, alos encargados de laformulacién de politicasy a
los organismos internacionales fomentar |a disponibilidad de informacion mésfiable y
suministrada en tiempo oportuno por parte de las oficinas de patentes. En laactualidad es
dificil acceder ainformacion sobre la situacion juridica de las patentes concedidas en todo el
mundo (por gemplo, en Internet), lo que creaincertidumbre y obstruye latoma de decisiones
por parte de empresas y |os encargados de la formulacion de politicas. Por informacion en
materia de situacion juridica se entiende, por g emplo, informacion en e sentido de si una
patente esta todavia en vigor, ha sido objeto de renuncia o ha expirado, toda modificacion
introducida en una patente y todo cambio en latitularidad de una patente.

g) Problemas que plantea en |a actualidad |ainformacion sobre patentes

89. Lanaturalezacambiantey laimportancia que reviste el sistema de patentes, las
demandas de los usuarios y la disponibilidad de las nuevas tecnologias de lainformacion
plantean, en conjunto, nuevos problemas en o que respecta ala utilizacion de lainformacién
sobre patentes. En esta seccion se esbozan varios de esos problemas.

) Datos sobre patentes e informacién en materia de situacion juridica

90. Aunque en laactuaidad haya 184 Estados miembros en la OMPI, solo 80
Administraciones de patentes suministran datos sobre patentes en formato el ectronico.
Muchos de esos datos vienen a ser meros datos bibliograficos, a menudo sin titulo o un
resumen alos fines de labusgueda y la consulta. S6lo un pequefio nimero de
Administraciones de patentes ponen a disposicion el texto completo de |os documentos de
patentes. Andlogamente, son muy pocas las Administraciones de patentes que ponen a
disposicion en formato el ectronico informacion detallada sobre latitularidad y la situacion
juridicade las patentes. De ahi que pueda ser muy dificil obtener informacién fiable sobre €l
alcance geografico y la situacion juridica de las patentes en diferentes partes del mundo, en
particular, en los paises en desarrollo.

91. Enungran nimero de casos, las Administraciones de patentes dedican los limitados
recursos de que disponen alatramitacion y al examen de solicitudes de patentes antes que ala
difusion de informacion sobre patentes. Dichas oficinas precisan asistenciatécnica parala
digitalizacion y difusion de sus datos de patentes a fin de mejorar la posibilidad de acceso ala
informacion anivel naciona einternacional.
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i)  Diversidad linguisticadel estado anterior de latécnica

92. Desdelarevolucion industrial, lamayor parte de latecnologia mundial ha quedado
documentada en idiomas europeos, en particular, en inglés, ademan y francés, y ultimamente,
en japonés. Ahorabien, habida cuenta del auge extraordinario del nUmero de nuevos usuarios
del sistema de patentes, hoy existe un gran volumen de informacion técnica que solo esta
disponible en idiomas del continente asiético, en particular, japonés, chino y coreano (véase el
Cuadro 2). Cabe prever que con la expansion de las actividades industriales en todo e mundo
vengan a afadirse méasidiomas en € futuro.

Cuadro 2: Numero de solicitudes internacionales PCT,
por idioma de presentacion

Idiomas de presentacion 2007 Porcentaje 2007

inglés 91.114 58,4%
japonés 27.106 17,4%
aleman 18.336 11,7%
chino 5.009 3,2%
coreano 4,931 3,2%
francés 4,540 2,9%
italiano 1.288 0,8%
espariol 1.175 0,8%
ruso 587 0,4%
finlandés 526 0,3%
sueco 515 0,3%
neerlandés 512 0,3%
noruego 179 0,1%
danés 136 0,1%
hdngaro 46 <0,1%
esloveno 21 <0,1%
checo 20 <0,1%
portugués 19 <0,1%
turco 17 <0,1%
eslovaco 11 <0,1%
croata 10 <0,1%
otros 2 <0,1%
Total 156.100 100,0%

Fuente: Base de datos de estadisticas de la OMPI

Nota: Los datos de 2007 constituyen estimaciones.

93. Lacrecientediversidad linguistica plantea mas dificultades alas oficinas de patentes
pararealizar amplias busquedas en el estado anterior de latécnica, |0 que repercute
negativamente en la certidumbre juridica del proceso de patentamiento. Ladiversidad de
idiomas plantea también més dificultades para | os usuarios de informacién sobre patentes ala
hora de acceder atoda la gama de informacion disponible.

94. Hoy se proponen varias soluciones para aumentar la posibilidad de acceso ala
informacion en diferentesidiomas. Dado que la traduccion manual es muy cara habida cuenta
del volumen de informacion, la mayor parte de lalabor se realiza mediante traduccién
computadorizada y otros métodos linguisticos. La traduccion realizada por traductores
profesionales sigue siendo el método de base para | as traducciones autenticadas, y seguira
probablemente siendo el método a que se recurraen € futuro previsible.
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95. Laevolucion delos métodos de traduccion computadorizada ha contribuido en gran
medidaaesasiniciativas y constituye la base para comprender documentos redactados en
distintosidiomas. Ahorabien, hay idiomas que contienen simbolos y diferencias estructurales
gue crean dificultades parala traduccién computadorizada, por gemplo, del chino a inglésy
viceversa. Los documentos de patentes suelen contener, ademas, expresiones y terminologia
sumamente especializada que se prestan dificilmente a su traduccion mediante sistemas
comerciales de traduccion computadorizada. Hoy las oficinas de patentes estan invirtiendo en
sistemas especializados de traduccién de patentes y en bases de datos terminoldgicas alos
fines de mejorar lafiabilidad de la traduccion computadorizada.

iii)  Funcidn de los sectores publico y privado

96. Lafuncion primordial del sector publico, es decir, de las oficinas de patentes, deberia
ser velar por poner a disposicion informacion fiable en formato que pueda utilizarse. Algunas
oficinas de patentes pueden precisar asistenciaalos fines de lograr ese objetivo. Por lo
general, e sector privado deberia fomentar la difusién y la utilizacion de informacion de
patentes, ya sea suministrando dichos servicios por su cuenta o instando a sector privado a
ello.

97. Ladifusién mas ampliaanivel naciona einternaciona de informacién sobre patentes
puede traducirse en una pérdida de control en relacion con lainformacion por la
administracion que la haya creado. En las politicas de difusion de informacién sobre patentes
deberia tenerse en cuenta la prerrogativa de que deberian gozar las oficinas de patentes para
mantener derechos sobre la utilizacion y redistribucion de sus datos, en particular, € derecho
arecibir ingresos en razon de la utilizacién comercia de lainformacion.

iv)  Utilizacion eficaz de lainformacion sobre patentes
98. Enlaactuaidad, lainformacion sobre patentes no se utiliza en lamedida en que deberia
utilizarse en los paises en desarrollo y en las Pymes de todo € mundo. Las oficinas de
patentes deberian fomentar todavia més la utilizacién de informacién sobre patentes,
suministrando con ese fin material de informacion, formacion y servicios por Internet.

IV. LA DIFUSION DE TECNOLOGIA Y EL SISTEMA DE PATENTES

a) Laconcesién delicenciasy latransferencia de tecnologia

99. Si bien no hay muchas pruebas concluyentes al respecto, |os resultados de las
investigaciones indican en general que un sistema de patentes que funcione, con medidas de
cumplimiento forzoso adecuadas, tiende a fomentar |a transferencia de tecnologiay la
inversion extranjera™, pero ese es solo uno de los muchos factores que influyen en esa
transferencia, como lo son también el tamafio del mercado, lafacultad de absorber la
tecnologia, los incentivos financieros y lainfraestructura existente, entre otros. Al mismo
tiempo, se reconoce que una proteccion excesiva de los derechos conferidos por |as patentes,
sobre todo en las etapas iniciales de laindustrializacion, cuando e aprendizaje seredliza
mediante un proceso de ingenieriainversay duplicacion por imitacién, o por un uso abusivo

¥ Entreotros, Aroray otros, 2005; Maskus y Penubarti, 1995; Xu y Chiang, 2005.
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de esos derechos, también puede dificultar latransferencia de tecnologia®™ y aumentar e costo
delaslicencias. En cuanto alaformaen que € titular de una patente puede explotar su
invencion, puede hacerlo por si mismo (usando su propia empresa, 0 creando una nueva
empresa para lafabricacion y comercializaciéon del producto resultante de lainvencién) o por
conducto de terceros, cediendo su derecho u otorgando licencias a otros. Esta Ultima opcion,
laconcesion de licencias, consiste en lafabricacion y comercializacion del producto resultante
delainvencién através de unaempresa distintadel titular del derecho de propiedad
intelectual a cambio del pago de regalias (tasas de licencia). Los acuerdos de concesion de
licencias son uno de los medios por |os cuales se puede transferir tecnologia. En esta seccion
se examinaran, mas concretamente, la funcién que desempefiala concesién de licencias en
relacion con algunos aspectos de la transferencia de tecnol ogia (en particul ar a paises en
desarrollo), las précticas anticompetitivas y |as patentes mancomunadas.

i)  Transferencia de tecnologia

100. Latransferencia de tecnologia puede fomentarse por distintos medios, como las
publicaciones, |os acuerdos de colaboracion en materia de investigacion, desarrollo y
comercializacién, los acuerdos de empresa conjuntay lainversion extranjera directa. Lamera
existencia de millones de documentos de patente al alcance del pablico es en si misma una
fuente gigantesca de conoci mientos tecnol gicos que pueden utilizarse para encontrar socios
comerciales y licenciantes, como se describe en e Capitulo 111 supra.

101. En muchos casos de transferencia de tecnologia, |0s acuerdos de concesion de licencias
sobre patentes desempefian un papel importante, ya que permiten acceder alatecnologiaen
cuestion. Ademas, |os acuerdos de concesién de licencias también suelen contener clausulas
relativas ala asistencia técnicay los conocimientos necesarios para explotar lainvencion y, en
el caso de agunos productos, obtener 1a aprobacion reglamentaria. Huelga decir que, para que
un acuerdo de concesion de licencias sobre patentes funcione correctamente, debe existir un
régimen de proteccion mediante patentes en la jurisdiccion respectiva. El aumento de la
globalizacion y de las corrientes comercial es transnacional es ha propiciado un reconoci miento
cadavez mayor, anivel nacional e internacional, del vinculo que existe entre las patentes y la
transferencia de tecnologia, como se observa, por g emplo, en losarticulos 7 'y 8 del Acuerdo
sobrelos ADPIC o en € articulo 16 del Convenio sobre la Diversidad Biolégica. Por 1o
general se entiende que esta relacién tiene aspectos positivos, en particular cuando se
transfiere efectivamente una tecnologia Gtil al receptor, pero también un componente
negativo, como en |os casos en gque los derechos conferidos por |as patentes o € uso abusivo
de esos derechos puede dificultar latransferencia de tecnologia.

102. Ademas de esa dimension internacional de latransferencia de tecnologia que se
describi6 supra, existe otro aspecto que es preciso considerar, a saber, latransferencia de los
resultados de lalabor de las instituciones de investigacion ala creacion de productos reales y
tangibles para el mercado. Un g emplo eslaLey Bayh-Dole, en los Estados Unidos de
América, que permite alas instituciones de investigacion y alas universidades proteger sus
invenciones mediante patentes y, en consecuencia, celebrar acuerdos de concesion de
licencias con laindustria. Gracias a €llo, agunas de esas entidades pueden generar ingresos
considerables y financiar nuevas actividades de investigacion. Ademas, el resultado préactico
de esos acuerdos puede ser |a creacion de empresas derivadas que enriquecen el entorno

% Entre otros: L. Kim, “Technology Transfer and Intellectual Property Rights: Lessons from the

Korean Experience”, Documento de debate UNCTAD-ITCSD, 2002.
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econdémico de un pais determinado. En vista de estos gjemplos, algunos paises en desarrollo
también han creado sistemas de patentes y transferencia de tecnologia en €l sector puablico.

103. Un argumento que se esgrime afavor de la concesion de licencias de tecnologia en los
paises en desarrollo es que tales politicas crearian incentivos parala acumulacion de
experienciay conocimientos técnicos en esos paises, |0 que a su vez fomentariala creacion de
industrias locales. Otros, en cambio, ponen en duda que la concesion de licencias sea
suficiente paralograr ese propdsito, alegando que los acuerdos de concesion de licencias no
divulgan necesariamente todos |os conocimientos necesarios para explotar la tecnologia, y
sugieren que deberiainvertirse més dinero en instruccion y educacion y en mejorar los
acuerdos de colaboracion entre los sectores publico y privado. A veces se aduce también que
en algunos sectores en particular, por ggemplo el sector de la salud en los paises en desarrollo,
un sistema de concesion de licencias basado en €l sistema actual de patentes no producirialos
resultados deseados, ya que podria atraer recursos financieros hacia actividades de
investigacion capaces de redundar en patentes lucrativas, en lugar de fomentar la
investigacion relacionada con |as enfermedades que afectan en particular alos paises en
desarrollo, ya que los mercados en desarrollo no pueden afrontar €l costo de |os productos
resultantes. Si las instituciones de los paises en desarrollo orientan sus actividades de
investigacion ala obtencion de patentes que les generen ingresos derivados de la concesion de
licencias, es probable que ellas también se dediquen ainvestigar |os temas paralos cuales
haya un mercado que genere regalias por la concesion de licencias al sector industrial.
Algunos datos sugieren que € aumento de la concesion de licencias de tecnologia no ha
alterado considerablemente |as prioridades de investigacion en los Estados Unidos de
América®’. Al mismo tiempo, como los paises en desarrollo estan en vias de generar y ampliar
su capacidad de investigacion, uno de los principal es objetivos que conviene tener en cuenta
en esos paises en fomentar |os incentivos para aumentar esa capacidad. A este respecto,
deberia considerarse cuidadosamente la conveniencia de hacer un uso sensato del sistemade
patentes y aplicarlo tanto alatransferencia de tecnologia a nivel internacional como alos
acuerdos de colaboracion entre los sectores publico y privado en |as diferentes etapas de la
investigacion y desarrollo, teniendo en cuenta laflexibilidad que ofrece € sistema para evitar
abusos.

104. Unacuestion diferente de la preguntarelativa ala conveniencia o no, paralos distintos
paises, de adoptar politicas nacionales de concesién de licencias, y en caso afirmativo cudles,
tiene que ver con la posibilidad de poner a disposicion de los paises en desarrollo, en
condiciones econdmicamente accesibles, |as tecnologias de |os paises industrializados, para
aumentar |as corrientes de tecnologia hacia | os paises en desarrollo. Si bien muchos
gobiernos, aveces por razones constitucional es, pueden no tener la posibilidad de imponer las
condiciones en que sus empresas deben proporcionar a otros sus tecnol ogias, pueden de todos
modos ofrecer diversos incentivos, por g emplo de caracter fiscal, para que se realicen esas
transferencias. Ademas, pueden considerar |a posibilidad de crear programas de transferencia
de tecnol ogia gue abarquen las tecnologias de propiedad estatal. Sin embargo, cabe recordar
unavez més que la utilidad de esas gestiones dependera de que vayan acompafiadas de
medidas que promuevan € crecimiento econdmico en los paises en desarrollo y que
garanticen que un determinado pais podra absorber esas tecnologias.

Gregory K. Sobolski y otros, “Technology Licensing: Lessons from the US Experience’”,
JAMA.2005; 294:3137-3140.
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105. En las Ultimas décadas, |os debates sobre |a transferencia de tecnol ogia han pasado por
distintas etapas®: mientras que en |os afios setenta |os paises centraban la atencién en las
diferencias entre | os paises con respecto a desarrollo de latecnologia, la debilidad de las
empresas de |0s paises en desarrollo en comparacion con las de los paises industrializados y
los efectos del sistema de patentes, en el decenio de 1990 el acento se poniamas en la
creacion de capacidad y en unamejor comprension y asimilacion de latecnologia. Hoy en dia,
s bien agunas de las preocupaciones mencionadas siguen siendo validas, se pone més énfasis
en laformade cerrar labrechadigital que aln existe, de hacer que todos |os paises participen
en lafijacion de normasy de aprovechar al maximo las flexibilidades existentes. Larelacion
entre las patentes y la transferencia de tecnologia es claramente multifacética. En cualquier
andlisis futuro que se haga del tema, cabria considerar aspectos tales como |as repercusiones
de las patentes en la transferencia de tecnol ogia en cuanto ala decisién de transferir, €
método elegido paratransferir tecnologia, los efectos de lainnovacion loca y |a cuestion mas
amplia de como adaptar € marco juridico para que contribuya a la transferencia de tecnologia.

i)  Précticas anticompetitivas de concesion de licencias sobre patentes

106. Laconcesion de licencias esimportante para el desarrollo econdmico y € bienestar de
los consumidores, ya que ayuda a difundir lainnovacion. Sin embargo, no menos importancia
reviste la competencia como una de las principal es fuerzas impul soras de lainnovacion, y por
ello esimportante alcanzar €l equilibrio adecuado entre la proteccion de la competenciay la
proteccion de los derechos de propiedad intelectual.

107. De acuerdo con los principios general es de derecho aplicables alos contratos, las partes
tienen lalibertad de determinar el contenido de los contratos y pueden derogar, por mutuo
consentimiento, las disposi ciones relacionadas con |os contratos de licencia siempre y cuando
no infrinjan con ello normas de orden publico. No obstante, |os acuerdos de concesion de
licencias también pueden usarse con fines anticompetitivos. Por emplo, cuando dos
competidores usan un acuerdo de licencia para dividirse mercados entre ellos, o cuando un
licenciante importante excluye del mercado tecnologias gue compiten con la suya. Por o
tanto, las disposiciones de los acuerdos de concesion de licencias gque tienen un efecto
monopol istico o que son contrarias ala prohibicidn de las practicas monopolisticas o
anticompetitivas normal mente se consideran nulas y sin ningun valor. Algunas de las formas
maéas importantes de abuso son, por gjemplo, las cldusulas vinculatorias, |as prohibiciones de
exportar, las regalias condicionadas, |as clausulas de retrocesion, las condiciones que impiden
laimpugnacion delavalidez y las licencias conjuntas obligatorias. Las cldusulas vinculatorias
establecen que €l licenciatario solo puede comprar materiales a determinados proveedores, y
las clausulas de retrocesion otorgan derechos exclusivos al licenciante respecto de las
mejoras.

108. Lasrestricciones antes indicadas alalibertad de contratacion se reflgjan anivel
internacional, como lo demuestra la siguiente lista no taxativa de g emplos

- De conformidad con e Acuerdo sobre los ADPIC, los miembros delaOMC
pueden libremente especificar en su legislacion las précticas o condiciones
relativas ala concesion de licencias que puedan constituir en determinados casos
un abuso de los derechos de propiedad intelectual que tenga un efecto negativo

Entre otros, Pedro Roffe, “ Technology transfer on the international agenda’, en International
Public Goods and Transfer of Technology, revisado por Maskusy Reichman, 2005.
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sobre la competencia en el mercado correspondiente. Un miembro delaOMC
puede adoptar, de forma compatible con las restantes disposiciones del Acuerdo,
medidas apropiadas paraimpedir o controlar dichas préacticas, que pueden incluir
las condiciones exclusivas de retrocesion, |as condiciones que impidan la
impugnacion de lavalidez y las licencias conjuntas obligatorias, alaluz delas
leyes y reglamentos pertinentes de ese miembro.

—  El apartado 1) del articulo 81 del Tratado de la Unidn Europea prohibe todos los
acuerdos que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan
por objeto o efecto impedir, restringir o falsear € juego de la competencia dentro
del mercado comun. De acuerdo con € apartado 3) del articulo 81, las
disposiciones del apartado 1) del mismo articulo podran ser declaradas
inaplicables a cualquier acuerdo anticompetitivo, si |os efectos positivos que
produce & acuerdo superan sus efectos negativos mediante normas y directrices
de “exencion por categorias’. El Reglamento de exencion por categorias creaun
“puerto seguro” (disposicion de salvaguardia) parala mayoria de los acuerdos de
concesion de licencias.

- En los Estados Unidos, el Departamento de Justicia adopt6 algunas directrices
sobre la defensa de la libre competencia similares alas europeas, que establecen
claramente que un acuerdo de concesion de licencias puede llegar ainfringir la
prohibicién deincurrir en practicas monopolisticas si las restricciones
menoscaban la competencia entre | as entidades que hubieran sido efectivamente
(o probablemente) competidores potenciales. Ademas, cualquier restriccion que se
establezca en un acuerdo de concesion de licencias sera analizada para determinar
su caracter monopolistico “si facilitaladivision del mercado o lafijacion de
precios’. Las directrices también prevén una clausula de salvaguardia, con
objetivos comparables alos de la exencién por categorias de la Unién Europea.

- En el Japon, las Directrices sobre précticas comercial es desleales enumeran varios
tipos de clausulas que tienen una alta probabilidad de ser consideradas practicas
comerciales desleales, como larestriccion del precio de las mercancias, la
imposicidn de obligaciones con posterioridad a vencimiento del acuerdo o la
expiracion de la patente, laimposicion de limites alos programas de investigacion
y desarrollo del licenciatario.

iii)  Mancomunacion de patentes

109. Una cuestion que se encuentraen e centro de un posible conflicto entre lalegislacion
en materia de patentes y |alegislacion sobre competenciatiene que ver con la situacién en que
muchos derechos conferidos por |as patentes recaen sobre una mismatecnologia, de tal modo
gue lasuma de las tasas de licencia pasa a ser prohibitiva, sin mencionar la dificultad que
existe para negociar acuerdos separados con todos | os titulares de derechos. Unaformade
lidiar con la situacion en que diferentes titulares de patentes son propietarios de varias
patentes rel acionadas con la misma tecnologia es la llamada mancomunacion de patentes, que
es un acuerdo que permite alos titulares participantes usar |as patentes mancomunadas,
proporcionar unalicencia normalizada paralas patentes mancomunadas a | os licenciatarios
gue no son miembros de la mancomunidad, y asignar a cada miembro del grupo una parte de
las tasas de licencia de conformidad con €l acuerdo. Esas patentes mancomunadas se dan con
mayor frecuenciaen el proceso de normalizacion, que, en algunas esferas como latecnologia
digital y las telecomunicaciones, suele involucrar muchas patentes. Uno de |os casos que ha
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tenido més éxito es la mancomunacion de patentes establecida paralanorma MPEG-2: la
norma MPEG-2 es unatecnologiadigital ampliamente utilizada para la compresién de videos.
Se establecié un sistema de mancomunacion de patentes para garantizar una formajusta,
razonable y no discriminatoria de acceder alatecnologia patentada incorporada en la norma.
De conformidad con los acuerdos de mancomunacion, los titulares de | as patentes otorgan
licencias sobre sus patentes relacionadas con la norma MPEG-2 a un 6rgano administrativo, €
MPEG LA. Este 6rgano ofrece unalicencia que permite acceder alas tecnologias protegidas
por |as patentes mancomunadas en las mismas condiciones, atasas fijas establecidas en una
tnicalicencia. Ademas, dicho érgano examina constantemente las nuevas tecnologias
patentadas que merecen ser incluidas en la mancomunidad. El acuerdo de mancomunacion
abarcamés de 120 “ patentes esenciales’ y un nimero mucho mayor de “ patentes conexas’.

110. Pese a que en muchas jurisdicciones se reconoce que la mancomunacion de patentes
puede favorecer la competencia, también se ha expresado preocupacion por la posibilidad de
que produzca efectos negativos. Por g emplo, |0s acuerdos de mancomunacién de patentes
podrian prever préacticas concertadas de fijacidn de precios o contener cldusulas de
retrocesion, alos efectos de que los licenciatarios tengan que otorgar licenciasala
mancomunidad sobre |as patentes derivadas de | as patentes mancomunadas.

b) Norma
1) Lanecesidad de contar con normas

111. Lainteroperabilidad eslaclave de lainteraccion entre distintos el ementos tecnol 6gicos,
en particular en el ambito de las tecnol ogias de lainformacion y las comuni caciones, pero no
exclusivamente en éste. Es cada vez mayor la cantidad de productos que tienen que ser
compatibles e interactuar entre si, y esto se logra con frecuencia mediante el uso de las [lamas
normas técnicas, que son especificaciones técnicas que permiten sustituir una parte de un
producto determinado por otra parte, 0 ensamblar esas partes. Las normas reducen |os costos
de transaccion al proporcionar plataformas técnicas uniformes y economias de escala para
todas las empresas invol ucradas en un determinado sector técnico. Las normas crean
previsibilidad, interoperabilidad y competencia entre aplicaciones, sin imponer la
homogeneidad. En sintesis, las normas se consideran fundamental es para la adopcion anivel
general de nuevas tecnol ogias en € mercado, sobre todo en e sector de laelectrénicay las
telecomunicaciones.

112. Laampliamayoriade los productos que se encuentran actualmente en el mercado
fueron desarrollados de conformidad con una 0 més normas. Ademéas de garantizar la
interoperabilidad, las normas también pueden contener informacion acerca de la calidad,
seguridad y confiabilidad de un producto y de sus efectos sobre el medio ambiente.

113. En términos generales, hay dos categorias de normas técnicas. normas de facto y de jure
(o “formales’). Una norma de facto existe cuando una determinada tecnologia se aplicay
despliega ampliamente en el mercado. Las normas de jure son aquellas establecidas por
organizaciones dedicadas afijar normas, que a menudo reciben agun tipo de influencia
gubernamental. Las organizaciones dedicadas a fijar normas pueden ser internacionales (como
la Organizacion Internacional de Normalizacion (1SO)), regionales (como e Instituto Europeo
de Normas de Telecomunicacion (ETSI) y la Organizacion Regional Africanade
Normalizacion (ORAN)), o nacionales (como el American National Standards Institute
(ANSI)). Estas organizaciones son independientes y coordinan y facilitan un proceso
voluntario de fijacion de normas mediante la participacion de proveedores de tecnologia. En
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algunos casos, las empresas forman un consorcio para establecer normas técnicas en un sector
determinado, principalmente en el de las telecomunicaciones y latecnologiainformatica. El
Grupo de Tareas Especiales sobre ingenieriade Internet (EITF) y e World Wide Web
Consortium (Consorcio W3) son organizaciones internacional es importantes dedicadas ala
fijacion de normas para Internet y laWorld Wide Web.

114. Laaplicacion delas normas es en general voluntariay orientada por el mercado, salvo
en casos excepcionales como |0s relacionados con la seguridad y la salud publicas.

ii) Larelacién entre las patentesy las normas

115. Las patentesy las normas apuntan a objetivos comunes, en la medida en que estimulan
lainversion en innovacion y la difusion de tecnologia. La presentacion de una solicitud de
patente permite alos productores de la tecnol ogia divulgar sus logros abiertamente y en una
etapa temprana. La proteccion mediante patente funciona como un incentivo paraque las
empresas aporten sus tecnologias parala normalizacion y permite otorgar licencias parala
aplicacion de las tecnologias. En el marco de un procedimiento de normalizacion, las
especificaciones técnicas, que a menudo incorporan tecnologia patentada, pueden divulgarse
tempranamente en beneficio de laindustriay del publico. Si no existiera esa posibilidad, los
productores de tecnol ogia podrian optar por mantener sus invenciones en secreto o divulgar
apenas lainformacion minima necesaria para el procedimiento de normalizacion.

116. Al mismo tiempo, existen tensiones intrinsecas entre | as patentes y las normas, que se
hacen visibles cuando la aplicacion de una norma exige el uso de unatecnol ogia protegida por
una o maés patentes. En efecto, por una parte, €l objetivo de una organizacion dedicada ala
fijacion de normas, que en muchos casos son empresas interesadas en el desarrollo dela
tecnologia en cuestion, es establecer unatecnol ogia normalizada que pueda usarse a nivel
méas amplio posible en el mercado. Por otra parte, lostitulares de patentes en el sector en
cuestion pueden tener interés en que la norma adopte su propia tecnologia patentada para mas
tarde beneficiarse de las regalias.

117. A findelograr un equilibrio entre estos intereses contrapuestos, muchas organizaciones
dedicadas alafijacion de normas han establecido politicas en materia de patentes que aientan
alas partes participantes en e proceso de fijacién de normas arevelar, a otros miembros de la
organizacion, laexistencia de cualquier patente conexa (y a veces también solicitudes de
patentes) sobre tecnologias imprescindibles parala aplicacién de la norma técnica en examen,
de modo que este hecho pueda tenerse en cuenta durante el proceso de fijacion de normas.
Ademas, |as organizaciones dedicadas a lafijacion de normas suelen exigir al titular de la
patente que consienta en otorgar licencias respecto de la tecnol ogia patentada en condiciones
razonables y no discriminatorias. Si el titular de la patente no acepta esa condicion, lanorma
en examen no podra aprobarse, y la organizacion podratomar la decision de seguir
examinando la norma. Algunas organizaciones dedicadas ala fijacion de normas, como el
Consorcio W3, han adoptado una politica de concesién de licencias exenta de regalias,
conforme ala cual los titulares de patentes estan obligados a celebrar acuerdos de concesion
de licencias reciprocas exentas del pago de regalias. En otras palabras, € titular de la patente
ofrece su tecnologia en forma gratuita a cambio de que € licenciatario fabrique su tecnologia
patentada, lo cual es necesario para aplicar lanorma, en las mismas condiciones de exencion
del pago deregalias. Aun cuando las politicas sobre derechos de P.l. de las organizaciones
dedicadas alafijacion de normas establecen la exencion del pago de regalias, normalmente
prevén otras condiciones razonables y no discriminatorias, como el dmbito de uso, la
reciprocidad o restricciones ala concesion de sublicencias.
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iii)  Principales cuestiones objeto de debate

118. Enlos ultimos afios, larelacién entre |os derechos conferidos por las patentesy las
normas se ha venido debatiendo con creciente intensidad. Esto se debe, entre otras cosas, a
factores como la mayor atencion que prestan las empresas alas patentes como activos
intangibles importantes, € creciente nimero de normas relacionadas con tecnologias
patentadas (como sucede por |o menos con a gunas tecnol ogias especificas, como la
tecnologia de lainformacién y las comunicaciones) y cuestiones relacionadas con las
repercusiones que se cree que tienen las patentes en la elaboracion y aplicacion de normas
paralos consumidores, |os competidores y la sociedad en general.

119. Desde e punto de vistade las politicas, € objetivo méas importante parece ser, alavez
de tener presente el fomento de lainnovacion, lograr un equilibrio entre €l interés de los
titulares de patentes en explotar sus patentes, € de los productores que quieren obtener una
licencia para producir los bienes comprendidos en lanormaa un precio razonable, y del
publico que quiere tener lamayor cantidad posible de opciones entre |os productos
compatibles. Algunas de |as principales inquietudes que se han planteado como factores que
podrian atentar contra ese equilibrio son: en primer lugar, la posibilidad de que € titular de
una patente pueda ocultar (o a menos no divulgar suficientemente) derechos fundamentales
conferidos por una patente en vigor o pendiente durante el proceso de aprobacion de una
norma, y revelar la existencia de esos derechos solamente después de la aprobacion (1o que
también se denomina una “emboscada de patentes’), dando asi a titular de la patente la
posibilidad de bloquear |a aplicacion delanorma®. En segundo lugar, |as cuestiones relativas
alacompetencia estan en € centro del debate, como la situacion en que € titular de la patente
exige unas regalias tan atas que hace muy dificil producir lanormao llegaaproducir un
efecto considerable en e precio de latecnologia normalizada™; tal vez en menor grado, se
plantea la cuestion de que los acuerdos sobre precios que se pueden celebrar durante el
proceso de normalizacion tienen la posibilidad de excluir aterceros de ese proceso. Las
politicas sobre patentes aprobadas por muchas organi zaciones dedicadas alafijacion de
normas apuntan precisamente aminimizar €l riesgo de que se planteen esos conflictosy a
asegurar una difusion ampliay sin dificultades de las tecnol ogias normalizadas.

120. En vistade laimportancia creciente de las normas, se estén buscando varias formas de
evitar que surjan conflictos: una de ellas es meorar [os mecanismos de autorregulacion de las
organizaciones dedicadas a la fijacion de normas, es decir, sus politicas sobre patentes,
incluso considerar la posibilidad de hacer busquedas de patentes, promover ain mas la

divul gacion temprana de patentes esenciales y sus aplicaciones, y encontrar soluciones al
problema de la acumulacion de regalias mediante la introduccion de criterios y mecanismos
como el delas condiciones razonables y no discriminatorias (0 justas, razonablesy no

¥ Por jemplo, un tribunal federal de San Diego fall6 en agosto de 2007 que Qualcomm habia
incurrido en un uso abusivo de las normas y en una falta de conducta procesal agravada por
haber ocultado en forma deliberada dos patentes mientras un comité elaboraba la normade
video H.264. Qualcomm declar6 que apelarialadecision judicial.

En enero de 2008, la Comision Federal de Comercio de los EE.UU. resolvio unadenuncia
presentada contra Negotiated Data Sol utions, una compafiia que es titular de patentes con
respecto a una norma muy usada de Ethernet, aduciendo que € titular de la patente estaba
tratando de cobrar tasas de licencia astrondmicas a pesar de haberse comprometido
anteriormente alo contrario (véase http://www.ftc.gov/os/caselist/0510094/index.sht).
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discriminatorias) respecto de las licencias otorgadas por los titulares de patentes. Una
segunda solucién que se esta considerando tiene que ver con la aplicacidn de mecanismos
juridicos, internos o externos a sistemade patentes. Esta Ultima esta relacionada, en
particular, con las leyes sobre competencia que permiten abordar determinados aspectos del
problema, como & abuso de una posicién dominante parafijar tasas de licenciao laviolacion
de la politica sobre patentes de una organizacion dedicada a lafijacién de precios. Sin
embargo, cuando una empresa no participa en un proceso de fijacion de normas, o cuando no
se abusa de una posicion dominante, lalegislacion sobre competencia puede no ofrecer una
solucion satisfactoria. El enfoque legidlativo anterior aborda las cuestiones desde €l interior
del sistema de patentes, y puede comprender opciones como la limitacion de excepciones, la
concesion obligatoriade licencias o las limitaciones a la observancia forzosa de | os derechos
conferidos por |as patentes. Laventgade estas soluciones es que son universales y se aplican
también alos que no participan en un proceso de fijacion de normas. Quienes se oponen aun
enfoque legiglativo aducen, sin embargo, que unainterferencia excesivaen e proceso de
fijacion de normas con medidas |egidlativas sofocaria este proceso impulsado principal mente
por laindustria e impediriala adopcion de tecnologias Optimas en una norma.

iIv) Normas abiertas

121. Entrelas normas de tecnologia, existe un especia interés por las “normas abiertas’. Si
bien no hay una definicion universalmente aceptada de este término, todas |as normas abiertas
tienen las siguientes caracteristicas comunes: i) la especificacion esta al alcance del publico
Sin costo 0 aun precio razonable para cuaquier parte interesada; ii) todos los derechos de P.I.
necesarios para aplicar la norma estan disponibles para quienes la aplican, en condiciones
razonables y no discriminatorias, a cambio de unaregalia o tasa razonable o0 en forma
gratuita; v iii) la especificacion debe ser o suficientemente detallada como para permitir una
total comprension de su alcance y propdsito y para que pueda ser aplicada en formas opuestas
por multiples proveedores. Algunos definen las normas abiertas como especificaciones
técnicas a acance del pablico que han sido establecidas en un proceso voluntario, guiado por
el consenso, transparente y abierto; otros parecen agregar a esta definicion la exigencia de que
una norma abierta esté disponible sin que deban pagarse regalias por ella. Los defensores de
la primera definicion estan afavor de politicas razonables y no discriminatorias sobre
patentes, que en su opinién maximizan la flexibilidad mediante un compromiso de otorgar
licencias combinado con el derecho de los titulares de patentes a recibir una compensacion
razonable y suficiente por compartir su tecnologia, y confian en la coexistencia de este
modelo con un model o exento de regalias. También cuestionan como se pueden mantener a
largo plazo, en un entorno exento de regalias, lasinversiones en investigacion y desarrollo, y
como se puede sostener una participacién amplia en los procesos de fijacién de normas. Por
otra parte, los defensores del segundo enfogue estan convencidos de que la sociedad en su
conjunto se beneficiaria de un acceso abierto y exento de regalias alas normas, como sucede
por giemplo en el contexto de Internet, que se cred justamente para permitir la publicacion y
extraccion de informacién sin restricciones de laWeb. Segun ellos, este modelo seria e que
mejor garantizarialainteroperabilidad, una mayor innovacion y €l bienestar de los
consumidores. Aducen ademas que, aunque se adopte una politica de exencion de regalias,
los beneficios de la normalizacion pueden superar |a pérdida de ingresos por concepto de
regalias en determinadas tecnol ogias, simplemente por € aumento de las ventas de un
determinado producto.

122. En este contexto se suele mencionar la nocion de “codigo abierto”, que no debe
confundirse con lade normas abiertas. Mientras que las normas abiertas son especificaciones
técni cas el aboradas en procesos transparentes y abiertos que estan disponibles para ser
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aplicadas en condiciones razonables y no discriminatorias, pero que no estan necesariamente
exentas del pago deregalias, e “codigo abierto” se refiere mas bien aun modelo de
distribucion de programas informati cos basados en derechos de P.1., principamente en
derechos de autor. En general, la expresiéon programas de codigo abierto hace referenciaalos
programas informaticos cuyo codigo fuente (codigo de programacién bésico) se pone a
disposicion de los usuarios gratuitamente, de manera que puedan leerlo, cambiarlo o elaborar
nuevas versiones del programa, por g emplo, afladiendo modificaciones a codigo (véase la
seccion i) del subcapitulo c) infra para conocer mas detalles sobre € codigo abierto). Si bien
se han usado programas informaticos de codigo abierto para aplicar algunas normas de la
tecnologia de lainformacién y las comunicaciones, hay otras normas que se estén aplicando
con programas informéti cos protegidos por derechos de P.I., como sucede cadavez més a
menudo, mediante el uso de plataformas mixtas que combinan programas de cédigo abierto
con programas protegidos por derechos de P.I. Cuando los gobiernos y otros usuarios se
disponen a seleccionar una determinada tecnol ogia que satisfaga sus necesidades de
interoperabilidad y/o uso gratuito de esatecnologia, ademas del carécter abierto o protegido
de cualquier programa informatico que se requiera, deben tener en cuenta factores como €l
costo global, la antigiiedad de latecnologiay € apoyo ofrecido.

c)  Proyectos de investigacion conjunta

123. En un mundo caracterizado por una complejidad creciente, lainvestigacion no
solamente se ha vuelto maés internacional, sino que ha comenzado a depender de una amplia
gama de tecnologias diferentes — y a menudo de reciente creacion —, del aumento de la
cooperacion entre diversos equipos de investigacion y de una financiacion suficiente para
afrontar e aumento exponencia de los costos en los Ultimos afios. Por |o tanto, actualmente
es necesario que | as estrategias comerciales apoyen la competitividad, lainnovacion y una
reaccion rapida del mercado anivel mundial. Estos factores siempre han contribuido, desde
principios de los afos ochenta, a desarrollo de diversasiniciativas en distintas esferas de la
tecnologia (por ggemplo, lainformatica, las tecnologias de las comunicaciones moviles; la
biotecnologia o0, quizéas méas importante alin, la salud publica), para abordar lainvestigacion de
una maneramas col ectiva a diferentes niveles, con el objetivo de lograr la excelenciaen los
proyectos de investigacion y redes capaces de atraer investigadores e inversiones de muchos
paises e industrias, recaudar recursos financieros suficientes para esas actividades de 1+D y
convertir los frutos de la investigacién en productos concretos y Utiles para la sociedad.

124. En este contexto, los defensores del sistema de patentes esgrimen el argumento de que
éste ofrece una estructura adecuada de incentivos para fomentar lainnovacién, yaque usaa
sector privado, con sus recursos financieros y de conocimientos especializados, para a canzar
los objetivos de la politica publica. De esa manera ha creado una enorme fuente de
conocimientos técnicos que estan disponibles en forma gratuita para mas investigaciones y
pueden usarse con otros fines diversos. También se aduce que € sistema de patentes, aunque
Nno se considere apropiado para algunos paises o situaciones, contiene una serie de
flexibilidades que pueden aprovecharse, como las exenciones de investigacion y las licencias
obligatorias. Otros han expresado su desacuerdo con este criterio, ya que €l sistemade
patentes puede ser un obstacul o paralos enfoques de colaboracion antes referidos en materia
de investigacion y desarrollo, en particular bloqueando € acceso o0 € uso de informacién
necesaria. Argumentan en particular que el sistema de patentes impide el acceso a
determinadas invenciones necesarias para continuar lainvestigacion, aumentael costoy la
complgjidad a fomentar un sistema que crea multipleslicencias y orientalainvestigacion
hacia productos que s0l0 se espera que generen cuantiosas ganancias, desatendiendo por
gjemplo enfermedades que afectan especialmente a los paises pobres. En consecuencia, segun
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esas opiniones, hay que promover los model os de colaboracién en lugar de los derechos
exclusivos. A continuacion se exponen brevemente dos € empl os de estos model os
comerciales de colaboracion, asaber, e modelo de cédigo abierto y € [lamado Tratado de
investigacion y desarrollo (1+D).

i) Caodigo abierto

125. El modelo de cddigo abierto ha sido ampliamente conocido durante muchos afios en €l
sector de los programas informéticos, donde se ha establecido como un modelo de
distribucion basado en los derechos de propiedad intelectual (en €l caso de los programas
informaticos, a menudo derechos de autor). Laexpresion programas informaticos de “ codigo
abierto” se usaamenudo como una expresion general para hacer referencia a muchas formas
de programas informaticos no protegidos por la propiedad intelectual, que difieren
principalmente en lo que respecta a las condiciones en que, segun lalicencia otorgada, se
pueden distribuir posteriormente versiones modificadas del codigo fuente. Laidea basica del
codigo abierto es poner adisposicion de los usuarios € codigo fuente del programa
informatico y permitir asi una mayor colaboracion en las innovaciones ulteriores, con sujecion
a determinadas condiciones, que suelen ser mas flexibles que las que rigen alas licencias
tradicionales, ya que darian acceso a codigo de programacion del programainformatico y
excluirian laposibilidad de obtener un derecho exclusivo sobre las innovaciones ulteriores
(véase por gjemplo GPL*'). En efecto, en los casos de codigo abierto, laincorporacion de —
por g emplo — una nueva funcion aun determinado programainformético puede hacerse sin la
autorizacion del creador del programa original, pero no se podria solicitar una patente para
proteger € resultado, aunque éste reuniera, en principio, |0s requisitos necesarios para ser
patentado. El criterio del codigo abierto no es necesariamente contrario a de propiedad
intelectual, porgue esta basado en derechos de propiedad intelectual y aveces las empresas |0
usan también como estrategia complementaria de sus politicas de propiedad intel ectual,
recurriendo alas patentes y a derecho de autor, como lo hacen por g emplo IBM o SUN, que
usan y promueven el codigo abierto como parte de su estrategia comercial.

126. Si bien algunas de |as caracteristicas del codigo abierto propias del sector informatico
no pueden trasladarse simpley llanamente a otros &mbitos, €l principio mas importante segin
el cua ciertas partes de |os bienes comunes no pueden estar sujetas a derechos de P.I. ha
despertado un interés suficiente como para que haya sido ensayado y aplicado en otros
sectores. Cabe citar como g emplo e proyecto Hapmap, que compara las secuencias
genéticas de | as personas para identificar halotipos. Lainformacion se pone adisposicion de
los investigadores en forma gratuita, pero con sujecion a una politica de acceso alos datos que
prohibe alos usuarios reducir el acceso alos datos y solo comparte |os datos con quienes
hayan aceptado el mismo acuerdo. Otro gjemplo es &l consorcio SNP, que se propone crear
un recurso publico a cual se pueda acceder sin que a hacerlo se bloquee € acceso alos datos
aotrosinvestigadores y empresas. Otro g emplo es & proyecto BIOS (Biological Innovation
for Open Society) de CAMBIA®, segiin & cual |as invenciones biotecnol 6gicas deberian
ponerse a disposicion de los investigadores con minimas restricciones. En e marco del
proyecto BIOS se han creado Licencias BIOS como un modelo mayormente inspirado en la
filosofia de la Licencia Publica General (GPL). Permite el uso de toda la propiedad
intelectual con fines de desarrollo y comercializacién, pero €l licenciatario tieneasu vez la
obligacion de conceder licencias respecto de las mejoras ulteriores.

a
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http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html.
http://www.bios.net/dai sy/bios/home.html .
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ii) Propuestade tratado de investigacion y desarrollo (1+D) en el campo médico

127. En € contexto de lasalud publicay lainfluencia que gjercen en ellalos derechos de
propiedad intelectual, se ha sugerido elaborar un tratado de I+D en e campo de lamedicina
El argumento que se aduce es que | os resultados de las actividades actuales de investigacion y
desarrollo en e ambito farmacéutico llevan a que se inviertan demasi ados recursos en las
enfermedades que afectan alos paises ricos, y a que se descuiden las enfermedades de los
paises pobres, y que solamente una reestructuraci on fundamental del modelo actual de
investigacion y desarrollo puede garantizar que se atiendan debidamente las enfermedades de
estos ultimos. El proyecto de tratado de 1+D gue se ha propuesto preveria nuevas
obligaciones e incentivos econdmicos paralainversion en proyectos de investigacion
prioritarios, y abordaria otros temas importantes como la publicacion de textos de acceso
libre. Prevé disposiciones segun las cuales |os paises miembros convendrian en reducir la
proteccion mediante propiedad intelectual en determinados sectores, por gjemplo permitiendo
excepciones de investigacion respecto de | as patentes y excepciones ala patentabilidad
relacionada con ciertas bases de datos médicos de cddigo abierto. La obligacion basica de los
paises es prestar apoyo alal+D en e campo médico, lo que podriarealizarse, en particular,
mediante financiacion del sector publico, créditos tributarios o compras de medi camentos
patentados (medidas en funcion de | as actividades de [+D estimuladas por esas compras), y
con otros métodos mas nuevos, como los fondos para el otorgamiento de premiosala
innovacién en medicina, intermediarios competitivos o diversos proyectos de investigacion
conjunta en materia de codigo abierto. Los paises pueden ser obligados a destinar un
porcentaje de su PIB, atasas progresivas, alal+D en e campo médico, con un nivel minimo
de inversion en proyectos de investigacion prioritarios, como lainversion en enfermedades
poco atendidas o enfermedades infecciosas mundiales. La propuesta prevé también la
creacion de un sistema de créditos para premiar y estimular lainversion en proyectos de
investigacion considerados importantes desde €l punto de vista social. Los paises miembros
que cumplieran la obligacion establecida en € tratado de I+D quedarian exonerados del
cumplimiento de |as obligaciones previstas en otros acuerdos comercial es sobre patentes o
precios de farmacos. Quienes critican lainiciativa dicen que podria disminuir los incentivos
gue tienen las empresas farmacéuticas para seguir invirtiendo en 1+D, y que todos |os intentos
anteriores de basar |as investigaciones en un enfoque publico en lugar de hacerlo en la
iniciativa privada han fracasado.

iii)  Colaboracion entre los sectores publico y privado

128. Entre los diversos acuerdos de colaboracion y redes que hemos visto en los Ultimos
anos, una parte importante consiste en relaciones entre empresas, pero las redes de innovacion
conjunta abarcan unainteraccion creciente entre agentes del sector privado y organismos
financiados por e Estado (son los [lamados acuerdos de colaboracion entre |os sectores
publico y privado). Hastacierto punto, casi todos estos model os de colaboracién se basan en
estrategias de patentes y contienen disposiciones sobre la gestion y el uso de los derechos
conferidos por |as patentes. En este contexto nos centraremos en el papel que desempefian los
derechos conferidos por las patentes en |os proyectos de investigacion conjunta, ya que a
veces esos derechos se consideran Utiles paralas redes de investigacion en algunos aspectos,
pero otras veces se entiende que son un obstacul o para esa misma cooperacion en lalabor de
investigacion, despertando €l temor de que los intereses de las politicas publicas no estén
debidamente protegidos.
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129. Unade las cuestiones principal es consiste en identificar los tipos de gestion de los
derechos conferidos por las patentes que podrian contribuir en mayor medida aimpulsar la
creacion y el desarrollo de productos Utiles para la sociedad con la participacion de empresas
privadas, que es e objetivo fundamental del sistema de patentes. Expresado en términos muy
sencillos, este proceso abarca tres aspectos claramente diferenciados, a saber: |a etapa de
investigacion que sentara las bases parala creacion de los nuevos productos; la
transformacién de esos resultados en nuevos productos concretos y, por ultimo, e aspecto de
ladistribucién de esos productos, incluidos lainfraestructura, los canales de distribucién y el
acceso en general. Las observaciones siguientes se limitaran alas dos primeras etapas
mencionadas y, en particular, ala segunda, es decir, latransformacion de | os resultados
académicos en productos tangibles para el mercado.

130. Durante mucho tiempo, las universidades y |as instituciones de investigacion publicas
no pudieron lograr que |os resultados de sus investigaciones se convirtieran en proyectos
viables, principamente debido alafalta de una cooperacién suficiente con el sector privado.
Con frecuencia, los derechos que conferian | as patentes pertenecian a Estado, de manera que
las instituciones de investigacion no podian ceder sus invenciones ni otorgar licencias
respecto de ellas. Sin embargo, para que el sector privado haga inversiones importantes en las
actividades de investigacion publicas, que estan a menudo orientadas alainvestigacion bésica
y que por ende pueden extenderse por periodos de tiempo relativamente largos, |as empresas
privadas suelen reclamar ciertas garantias, unade las cuales eslatitularidad de las patentes.
En este esquema | 6gico, puede considerarse que €l sistema de patentes es un elemento del
puente entre lainvestigacion basica del sector pablico y la comercializacion de los productos
por e sector privado. El sistemade patentes, en e marco de los acuerdos de colaboracion
entre |os sectores publico y privado, también se usa para controlar y regular determinadas
actividades, como por g emplo laforma en que debera comercializarse lainvencion y en qué
condiciones. En una etapatemprana de lainvestigacion, €l sistema de patentes ayudara a
determinar si las tecnol ogias basi cas necesarias para lainvestigacion estan protegidaso no y
si hay algun socio y/o licencias disponibles. De manera analoga, el acceso de los sociosy de
terceros alatecnologia podré reglamentarse mediante algun sistema de concesion de
licencias. Por ultimo cabe sefiaar en este contexto que, si las condiciones de acceso a
determinados productos Ilegaran a considerarse insuficientes, |os gobiernos podrian
considerar la posibilidad de recurrir ainstrumentos destinados a proteger el interés publico,
como la concesion obligatoria de licencias.

131. Uno delos primeros paises que reconocio6 lafuncién que desempefia el sistemade
patentes para este tipo de acuerdos de colaboracion fueron los Estados Unidos de América: la
llamada Ley Bayh-Dole de 1980 autorizo y alentd a las instituciones de investigacion de los
EE.UU. a patentar tecnologias desarrolladas con fondos federales y a conceder licencias
respecto de esas tecnologias a cambio de regalias. La Ley Bayh-Dole impulsd un aumento
considerable en las solicitudes de patentes presentadas por universidades de los EE.UU., en
particular, y hasido el factor preponderante en la creacion de oficinas de transferencia de
tecnologia en muchas instituciones de investigacion de los EE.UU. Esto hatraido aparejado
un crecimiento sustancia de los ingresos derivados de la concesion de licencias en esas
universidades e instituciones de investigacion, que han alcanzado cifras de varios miles de
millones de délares de los EE.UU. por afio en concepto de tasas de licencia. Sin embargo,
también es importante sefidar que la gran mayoria de las instituciones obtienen relativamente
pocos ingresos de | as tasas de licencia, mientras que un nimero rel ativamente pequefio de
esas instituciones comparten lamayor proporcion del total deingresos. Pero incluso en €
caso de las instituciones mas exitosas, |as ganancias que se obtienen de | as actividades de
investigacion patrocinadas raramente superan e 10%. Segun algunas investigaciones, |os
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efectos econdmicos positivos de lainversion en instituciones de investigacion y de la
financiacion de sus actividades no se derivan tanto de la obtencién de patentes y la concesion
de licencias relacionadas con la tecnol ogia desarrollada por instituciones de investigacion,
sino gue tienden més bien a producirse en formaindirecta, através de empresas derivadas.

132. Como ya se menciond, algunos paises en desarrollo han decidido establecer sistemas de
patentes y transferencia de tecnologia en el sector publico. Si bien no es seguro que estos
sistemas logren satisfacer la expectativa de poder financiar actividades de investigacion
posteriores en gran medida, se espera que estas politicas creen incentivos parala generacion
de conocimientos técnicos y especidizacion cientificaanivel local, que puedan fomentar la
produccion nacional en diversasindustrias. La experiencia demuestra, sin embargo, que el
desarrollo con éxito de nuevos productos requiere a menudo una determinada forma de
cooperacion entre el sector publicoy e privado. Se podriaargumentar que, paralograr esos
resultados, se deberia aumentar la financiacion de los proyectos de investigaci én gestionados
en el marco de acuerdos de colaboracion en paises en desarrollo, sobre todo para ampliar esa
cooperacion con empresas de paises industrializados. En esos casos se deberia prestar mucha
atencion alas clausulas sobre patentes, que pueden constituir un instrumento Util en la gestion
de los aspectos rel acionados con lainvestigacion, latitularidad y la comerciaizacion de las
invencionesy el acceso a éstas.

V. MARCOMULTILATERAL ACTUAL

a)  Instrumentos internacionales existentes

133. Yaenlasegundamitad del siglo XIX, muchos paises habian reconocido €l valor del
sistema de patentes como instrumento de desarrollo tecnol 6gico y econémico. Por
consiguiente, establecieron un sistema de proteccion de las invenciones anivel nacional.
Dado que en ese momento no existia ninguin convenio internacional en e ambito dela
propiedad industrial, era bastante dificil conseguir patentes en paises extranjeros. Por
gjemplo, erafrecuente que se aplicaran requisitos estrictos de funcionamiento y un trato
diferencia entre los solicitantes extranjeros y los solicitantes nacionales. Ademés, las
solicitudes de patentes tenian que presentarse aproximadamente a mismo tiempo en todos los
paises para evitar gue la publicacion en un pais destruyera la novedad de lainvencion en los
demés paises. Esta proteccion deficiente paralos inventores extranjeros los llevd anegarse a
participar en una exposicion internaciona de invenciones organizada por el Gobierno
austrohingaro en 1873 en Viena. Esto Ilevé a mismo Gobierno a ser la sede del Congreso de
Viena paralareforma de patentes en 1873 y finalmente, en 1883, se aprobo el Convenio de
Paris parala Proteccion de la Propiedad Industrial.

134. Desde entonces se han celebrado varios tratados internacionales en € ambito de las
patentes. Existen cinco tratados administrados por la OMPI, a saber, el Convenio de Paris
parala Proteccion de la Propiedad Industrial (Convenio de Paris), €l Tratado de Cooperacion
en materia de Patentes (PCT), € Arreglo de Estrasburgo relativo ala Clasificacion
Internacional de Patentes (Arreglo de Estrasburgo), el Tratado de Budapest sobre el
Reconocimiento Internacional del Depdsito de Microorganismos alos fines del Procedimiento
en Materia de Patentes (Tratado de Budapest) y €l Tratado sobre el Derecho de Patentes
(PLT), alos que se suma el Acuerdo sobre los Aspectos de |os Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con e Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), que es un anexo del
Acuerdo por €l que se establece la Organizacion Mundial del Comercio (OMC), cuya
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administracion corre acargo delaOMC. En €l anexo | figura un breve resumen de cada
tratado.

135. Cabe sefidar que, ademés de | os tratados internaci onal es antes mencionados, hay una
serie de acuerdos regionales que han contribuido al desarrollo del sistema internacional de
patentes mediante la armonizacion y simplificacion de | as legislaciones sobre patentes
existentes anivel regional. Son g emplos de esos acuerdos regionales: i) el Convenio sobre la
Patente Europea (34 Estados miembros); ii) e Convenio sobre la Patente Eurasiética

(9 Estados miembros); iii) € Protocolo de Harare (Organizacion Regional Africanadela
Propiedad Industrial (ARIPO)) (16 Estados miembros); iv) e Acuerdo de Bangui
(Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI)) (16 Estados miembros); v)
Reglamento sobre patentes del Consejo de Cooperacion de los Estados Arabes del Golfo
(Consg o de Cooperacion del Golfo (CCG)) (6 Estados miembros); vi) Decision 486,
Régimen Comun sobre Propiedad Intelectual de la Comunidad Andina), y vii) legislacion de
la Comunidad Europea.

b)  Principios en los que se fundamenta el marco

i) Convenio de Paris

136. El Convenio de Paris establece una serie de principios parala proteccion de la
propiedad industrial en el extranjero. En primer lugar, cada Estado miembro de la Union de
Paris debe aplicar € principio del trato nacional, que obliga a cada uno de los Estados
miembros a dispensar alos nacionales de cualquier otro Estado miembro (incluidas las
personas fisicas y juridicas con domicilio o establecimiento comercial o industrial en
cualquier otro Estado miembro) el mismo trato respecto de la propiedad industrial que aplica
asus propios nacionales. Lanormadel trato nacional garantiza alos extranjeros que no seran
objeto de ninguin tipo de discriminacion.

137. Envistadelos costosy €l trabajo adicional que entrafiala preparacion y la presentacion
de solicitudes de patentes en paises extranjeros, se aprobd otro derecho basico, conocido con
el nombre de derecho de prioridad. Toda persona que deposite, en alguno de los Estados
contratantes, una solicitud de titulo de propiedad industrial (patente de invencion, modelo de
utilidad, marca de fébrica o de comercio o disefio industrial) gozard, para efectuar el depésito
en cualquier otro Estado miembro, de un derecho de prioridad durante un plazo de prioridad
establecido (doce meses para las patentes de invencion y los model os de utilidad y seis meses
paralas marcas de fabrica o de comercio y los disefios industriaes), sempre y cuando cumpla
las formalidades establecidas en e Convenio. En consecuencia, € depdésito efectuado
posteriormente en alguno de los demés paises, antes de la expiracion del plazo de prioridad,
no podra ser invalidado por hechos ocurridos en €l intervalo. Por g emplo, no podra
rechazarse un depésito posterior por e hecho de que e estado de la técnica pertinente se haya
puesto a disposicion del publico entre lafecha de prioridad y |afecha de depésito efectivo de
lasolicitud posterior.

138. Ademas, las patentes otorgadas en distintos Estados contratantes con respecto ala
misma invencién son independientes entre si. Esto significa que € otorgamiento de una
patente en un pais respecto de unainvencién en particular no obliga a ningun otro pais
miembro a otorgar una patente respecto de la mismainvencion. Ademas, ningun Estado
contratante puede denegar, invalidar o cancelar de otro modo una patente aduciendo que una
patente de invencion relativa ala mismainvencion ha sido denegada, invalidada o cancelada
en algun otro Estado contratante.
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139. El Convenio de Paris reconoce, en su articulo 19, el derecho de las Partes contratantes a
concertar separadamente entre si arreglos particulares para la proteccion de la propiedad
industrial, en tanto que dichos arreglos no contravengan las disposiciones del Convenio.
Varios tratados, entre ellos el PCT, forman parte de |os arreglos particulares mencionados en
ese articulo del Convenio de Paris.

i)  Acuerdo sobrelos ADPIC

140. El Acuerdo sobrelos ADPIC recoge € principio del trato nacional y € principio dela
nacion mas favorecida. Este Ultimo establece que toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad
gue conceda un Miembro alos nacionales de cualquier otro pais (sea Miembro o no) se
otorgara inmediatamente y sin condiciones alos nacionales de todos |os demas Miembros,
con determinadas excepciones. Como en &l caso del trato nacional, los procedimientos
previstos en los acuerdos multil ateral es cel ebrados con el auspicio dela OMPI con respecto a
laadquisicién o la conservacion de derechos de propiedad intel ectual quedan excluidos de la
aplicacion de este principio.

141. End articulo 7 y en el preambulo del Acuerdo sobre los ADPIC se establecen los
objetivos del Acuerdo: la proteccién y la observancia de |os derechos de propiedad
intelectual deben contribuir ala promocion de lainnovacion tecnologicay alatransferenciay
difusion de latecnologia, en beneficio reciproco de los productores y de los usuarios de
conocimientos tecnol 6gicos y de modo que favorezcan €l bienestar social y econémicoy €l
equilibrio de derechos y obligaciones. El articulo 8 consagra“principios’ que reconocen los
derechos de los Miembros a adoptar |as medidas necesarias para proteger lasalud publicay la
nutricion de la poblacion, o para promover € interés publico en sectores de importancia vital
para su desarrollo socioecondémico y tecnol 6gico, siempre que esas medidas sean compatibles
con lo dispuesto en el Acuerdo. También reconoce que puede ser necesario aplicar medidas
apropiadas, siempre que sean compatibles con el Acuerdo, para prevenir e abuso delos
derechos de propiedad intelectual por sustitulares o €l recurso a practicas que limiten de
manerainjustificable e comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional
de tecnologia.

142. En comparacion con los tratados adoptados con el auspicio delaOMPI, unadelas
principal es particul aridades del Acuerdo sobre los ADPIC es € sistemade solucion de
diferencias previsto en el Acuerdo delaOMC. Las disposiciones de los articulos X X1

y XXI1I del GATT de 1994 (con excepcion delos parrafos 1 b) y 1 ¢) del articulo XXI111),
desarrolladas y aplicadas por € Entendimiento sobre Solucion de Diferencias, se aplican alas
consultas y la solucion de las diferencias en e ambito del Acuerdo sobrelos ADPIC. Esto
significa que | os beneficios otorgados en otra zona comercia pueden ser cancelados como
represalia por € incumplimiento del Acuerdo sobre los ADPIC (las [lamadas represalias
reciprocas).

c) Normassustantivasy flexibilidades

i) Convenio de Paris

143. El Convenio de Paris establece a gunas normas comunes cuya aplicacion se exige 0 se
permite de conformidad con lalegislacion nacional. En e ambito de las patentes, prevé €
derecho del inventor a ser mencionado como tal en la patente (articul o 4ter), cuestiones
relacionadas con laimportacion de objetos no protegidos por |as patentes, lafatade
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explotacion de lainvencion patentaday las licencias obligatorias (articulo 5A), € plazo de
graciapara €l pago de las tasas de mantenimiento de los derechos (articulo 5bis), lalimitacion
de los derechos conferidos por |as patentes cuando lainvencion patentada se encuentraen
aparatos de locomocién que penetran temporal 0 accidentalmente en el pais (articulo 5ter), la
proteccion de la patente de procedimiento cuando se importa un producto fabricado mediante
ese procedimiento (articulo 5quater) y la proteccion temporaria de los productos exhibidos en
exposiciones internacionales (articulo 11). Muchas de estas disposiciones delegan en los
legisladores nacionales la facultad de resolver ciertas cuestiones. Por ggemplo, €l articulo 11
exige alos Estados miembros que concedan proteccion temporaria alos productos exhibidos
en exposiciones internacional es, dejando en manos de |os Estados miembros la eleccién de los
medios de aplicar esa proteccion en lalegislacion nacional.

144. EI Convenio también deja alos Estados miembros en libertad de determinar una serie
de cuestiones fundamental es relacionadas con el Derecho sustantivo en materia de patentes,
como los criterios de patentabilidad, €l plazo de proteccion, los derechos que confieren las
patentes y la observancia de |os derechos.

i)  Acuerdo sobrelos ADPIC

145. Ademas de laobligacién general de acatar las disposiciones sustantivas del Convenio de
Paris (1967), el Acuerdo sobre los ADPIC previo normas relativas ala existencia, alcance y
gjercicio de los derechos conferidos por las patentes. Esas normas se refieren, entre otras
cosas, a: 1) los principios basicos aplicables ala patentabilidad y unalistalimitada de
excepciones alamateria patentable® (articulo 27); ii) laposibilidad de obtener patentesy
gozar de los derechos sin discriminacion por el campo de latecnologia, €l lugar de la
invencion, o e hecho de que los productos sean importados o producidos en €l pais

(articulo 27.1); iii) los derechos que confiere una patente (articulo 28) y las excepciones de
esos derechos (articulo 30); iv) las condiciones relacionadas con la divulgacion dela
invencion en la solicitud de patente correspondiente (articulo 29); v) las licencias obligatorias
(articulo 31); vi) laposibilidad de unarevision judicia de toda decisién de revocacion o de
declaracion de caducidad de una patente (articulo 32); vii) laduracion de la proteccion
(articulo 33), y viii) lacargade la prueba en cuanto a decidir si un producto se obtuvo
mediante un procedimiento patentado (articulo 34).

Se podran excluir de la patentabilidad | as invenciones cuya expl otacién comercia se prohiba
paraproteger € orden publico o lamoralidad; de lo contrario, las exclusiones permitidas son las
gue se refieren amétodos de diagnostico, terapéuticosy quirdrgicos, y alas plantasy animales
(excepto los microorganismos) y |os procedi mientos esencial mente biol 6gicos parala
produccién de plantas 0 animales (que no sean procedimientos microbiol 6gicos). Sin embargo,
todas las obtenciones vegetal es gozan de proteccién mediante patentes 0 mediante un sistema
sui generis (como los derechos de los obtentores previstos en un Convenio de la UPOV).
Ademés, se establecen condiciones detalladas parala concesion de licencias obligatorias o
uso gubernamental de las patentes sin la autorizacion del titular de la patente. En el péarrafo 6 de
la Declaracién de Doharelativaa Acuerdo sobrelos ADPIC y lasalud publica, de agosto de
2003, sereconoce @ derecho de los miembros de la OMC a conceder licencias obligatorias alos
efectos de exportar productos farmacéuti cos patentados, en determinadas condiciones, a paises
cuyas capacidades de fabricacion en € sector farmacéutico sean insuficientes o inexistentes. En
el nuevo articulo 31bis del Acuerdo sobre los ADPIC se establece que [os miembros pueden
conceder unalicencia obligatoria en la medida necesaria para la produccion de un producto
farmacéutico y su exportacion a un miembro importador habilitado.
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146. El acuerdo sobre los ADPIC es un acuerdo de normas minimas que permite alos
miembros otorgar una proteccion mas ampliaala propiedad intelectual si asi o desean. Los
miembros pueden establecer libremente el método adecuado para aplicar |as disposiciones del
Acuerdo en € marco de su propio sistemay précticajuridicos. El Acuerdo daflexibilidad a
los miembros para que disefien sus sistemas de patentes ya que €l Acuerdo no reglamenta
algunas cuestiones (como latitularidad de | as patentes), no las define (como e término
“invencion”), o las prevé como otras opciones a alcance de los miembros (por ggemplo, si se
exigird o no e requisito de lamejor manera).

d) Formalidades
i) Tratado de Cooperacién en materia de Patentes (PCT)

147. De acuerdo con €l sistemadel PCT, un solicitante puede presentar una sola “solicitud de
patente internacional” que tiene el mismo efecto que una solicitud nacional en cada Parte
contratante del PCT. También prevé un procedimiento simplificado en esos paises mediante
el establecimiento de un procedimiento internacional Unico para determinadas operaciones a
los efectos de tramitar |as solicitudes de patentes (fase internacional). Por consiguiente, el
solicitante puede presentar una solicitud y tramitarla con arreglo a un procedimiento Unico
con un solo conjunto de requisitos formales durante la fase internacional, de conformidad con
el PCT y su Reglamento. De acuerdo con €l parrafo 1 del articulo 27 del PCT, en lo que
respectaalaformao contenido de la solicitud internacional, € PCT prevé requisitos formales
unificados que los solicitantes deben cumplir. Enlaseccién i) del subcapitulo f) se dan
detallesrelativos a PCT.

148. Sin embargo, los requisitos formales unificados previstos en e PCT no se aplican alas
solicitudes nacionales presentadas con arreglo a sistema nacional de patentes de |os Estados
miembros. Ademas, en |o que respecta alos requisitos formales que no estan regulados por €
PCT, cuaquier Parte contratante del PCT puede establecer cualquier requisito en su
legislacion interna alos efectos de tramitar solicitudes internacional es de patentes después de
lafaseinternacional (fase nacional). Esen ese momento que entraen juego el PLT.

ii) Tratado sobre el Derecho de Patentes

149. Lafinalidad del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) es armonizar y ssimplificar
los procedimientos formales aplicables alas solicitudes nacionales y regional es de patentes y
alas patentes. Con la excepcion importante de |os requisitos relacionados con lafechade
presentacion, € PLT prevé una serie de requisitos maximos gue la oficina de una Parte
contratante puede aplicar. Esto significa que una Parte contratante puede libremente
establecer requisitos méas generosos desde e punto de vista de los solicitantes y los titulares,
pero que son obligatorios en cuanto a maximo que una oficina puede exigir alos solicitantes
o titulares.

150. El Tratado contiene, en particular, disposiciones sobre |as siguientes cuestiones:
- reguisitos uniformados con respecto ala fecha de presentacion de la solicitud,
- un conjunto méximo de requisitos formales aplicables a las solicitudes nacionales
y regionales, que se gjustan, tanto como sea factible, alos requisitos relativos ala

forma o € contenido de las solicitudes internacional es presentadas con arreglo d
PCT;
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—  formularios tipo internacional es que seran aceptados por |as Partes contratantes,
—  procedimientos simplificados ante la Oficina de Patentes, como las restricciones
relativas ala obligacion sistematica de presentacion de pruebas y las excepciones

alarepresentacion obligatoria;

—  procedimientos para evitar la pérdida accidental de derechos sustantivos en caso
de incumplimiento de los requisitos formales o |os plazos.

e)  Cooperacion administrativa

i) Clasificacion Internacional de Patentes (CIP)

151. El Arreglo de Estrasburgo (de 1971) relativo ala Clasificacion Internacional de Patentes
establ ece una clasificacion comun de las patentes de invenciédn, que incluye las solicitudes de
patente publicadas, |os modelos de utilidad y los certificados de utilidad. La Clasificacion
Internacional de Patentes (CIP) es un sistema de clasificacion jerarquico en € quetodala
gama de tecnologias se divide en una serie de secciones, clases, subclases y grupos, un total
aproximado de 70.000 subdvisiones.

152. Laclasificacion esindispensable parala extraccion de documentos sobre patentes en la
busqueda del “ estado anterior de latécnica’. Esa extraccion es necesaria paralas autoridades
expedidoras de | as patentes, |0s posibles inventores, |as dependencias de investigacion y
desarrollo y otros interesados en la aplicacion o € desarrollo de latecnologia., para
determinar la novedad de unainvencion o e estado de la técnica en un campo tecnol 6gico en
particular.

153. Si bien solamente unos 60 Estados son parte en €l Arreglo, la CIP es utilizada por las
oficinas de patentes de mas de 100 Estados, cuatro oficinas regionalesy la Secretariade la
OMPI en virtud del Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT).

154. Paramantener actualizada la CIP, se somete arevisiones continuas y periodicamente se
publica unanueva edicion. La edicion actual (laoctava) entré en vigor € 1° de enero de 2006.
Larevision lareaizaun Comité de Expertos creado por €l Arreglo. Todos los Estados partes
en e Arreglo son miembros del Comité de Expertos.

ii) Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depdsito de
Microorganismos alos fines del Procedimiento en Materia de Patentes

155. Para que se conceda una patente es necesario dar a conocer lainvencion. Eso se hace
normal mente mediante una descripcion escrita de lainvencién. Cuando unainvencion
involucra un microorganismo o € uso de un microorganismo, no siempre es posible
divulgarla por escrito sino que a veces solo se puede dar a conocer mediante € depdsito, en
unainstitucion especializada, de una muestra del microorganismo.

156. A findeeliminar lanecesidad de depositar una muestra en cada pais en € que se
solicita la proteccion mediante patente, € Tratado de Budapest establece que € depdsito de un
microorganismo efectuado ante una “ autoridad internacional de depdsito” sera suficiente alos
fines del procedimiento en materia de patentes ante |as oficinas nacionales de patentes de
todos los Estados contratantes y ante cualquier oficinaregional de patentes (si dicha oficina
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regional declara que reconoce los efectos del Tratado). La Oficina Europea de Patentes
(EPO), la Organizacién Euroasiatica de Patentes (EAPO) y la Organizacion Regional
Africanade laPropiedad Industria (ARIPO) han hecho esas declaraciones. La“autoridad
internacional de depdsito” es unainstitucion cientifica— generalmente una “ coleccién de
cultivos’ - que tiene la capacidad de almacenar microorganismos. Actua mente existen 37
autoridades de ese tipo.

157. El Tratado beneficiaen primer lugar a depositante, que solicita patentes en varios
paises. En lugar de depositar el microorganismo en todos y cada uno de los paises en el que
presenta una solicitud de patente rel acionada con ese microorganismo, puede depositarlo una
solavez, en manos de un solo depositario, o que le permite ahorrar 10s gastos en que
incurririas tuviera que hacer miltiples depdsitos. Ademas, la seguridad para €l depositante
aumenta por e hecho de que, para que unainstitucion se convierta en autoridad internacional
de depdsito, es necesario que un Estado o una organizacion intergubernamental de propiedad
industrial garantice solemnemente la seriedad y continuidad de esa institucion.

f)  Sistemade presentacién y tramitacion de solicitudes internacionales

i) Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT)

158. Por ultimo, ninguna descripcién del marco multinacional actual estaria completasi no
se mencionara el Tratado de Cooperacién en materia de Patentes (PCT).

159. El PCT esun tratado multilateral entre paises miembros del Convenio de Paris,
administrado por la Organizacién Mundia de la Propiedad Intelectual (OMPI). El PCT
permite obtener la proteccion de unainvencién mediante patente simultaneamente en todos
los paises que son parte en el Tratado (138 paises a diciembre de 2007*), presentando una
sola solicitud de patente “internacional” en lugar de presentar varias solicitudes separadas de
patentes nacionales o regionales. Y el efecto de una solicitud de patente internacional
presentada en cada Estado contratante del PCT es el mismo que si se presentara una solicitud
de patente nacional en la oficina nacional de patentes de ese Estado.

160. La*“faseinternacional” consiste en la busgueda internacional (que tiene como resultado
un informe de busqueda internacional y una opinion preliminar sobre la patentabilidad
emitida por la oficina encargada de la buisqueda)*®, la publicacién internacional dela
solicitud™ y el examen preliminar internacional opcional, durante el cual e solicitante puede
obtener un informe positivo de patentabilidad mediante la modificacion de la solicitud y €l

44 Lalista de esos Estados figura en €l sitio Web dela OMPI, en

WWW.Wi po.int/treati es/'en/documents/word/m-pct.doc.

Hastalafecha, 15 oficinas de patentes han sido designadas Administraciones encargadas de la
busqueday el examen preliminar internacionales: la Oficina Austriaca de Patentes, la Oficina
Australiana de Patentes, € Ingtituto Naciona de la Propiedad Industrial del Brasil, la Oficina
Canadiense de la Propiedad Intelectual, 1a Oficina Estatal de la Propiedad Intelectual de la
Republica Popular de China, la Oficina Europea de Patentes, |a Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas, €l Consgjo Naciona de Patentes y Registro de Finlandia, 1a Oficina de Patentes de la
India, la Oficina de Patentes del Japdn, la Oficina Coreana de Patentes, € Servicio Federal de
Propiedad Intelectual, Patentes y Marcas (Federacion de Rusia), la Oficina Sueca de Patentes y
Registro, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, € Instituto
Nordico de Patentes.

A partir del 1° de enero de 2009, la publicacion se hard en 10 idiomas.
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didlogo con e examinador. Al finalizar lafase internacional, el solicitante debe “ingresar en
lafase nacional”, proporcionando a cada unade las oficinas en las que desea firmemente
obtener proteccion mediante patente una traduccion de la solicitud asu idiomaoficia y
pagando las tasas oficiales exigidas. En términos ideal es, | as decisiones de esas oficinas de
patentes nacionales y regionales deberian verse facilitadas por el contenido del informe de
blsqueda, la opinién escritay, si estuvieradisponible, € informe preliminar internacional
sobre la patentabilidad.

161. El procedimiento del PCT tiene ventajas considerables, entre ellas un plazo 18 meses
mas largo (que en los sistemas tradicional es de patentes) para que |os solicitantes relinan las
abultadas sumas de dinero necesarias parainternacionalizar una solicitud de patente, la
informacion de valor afadido contenida en los diversos informes de blusqueday opiniones
sobre la patentabilidad que sirvan de fundamento para |as decisiones de seguir adelante con €l
tramite de solicitud de patentes, la armonizacién de los requisitos formal es que deben ser
aceptados en lafase nacional, la publicacion internacional para poner a mundo al tanto dela
solicitud, y también la publicacion del informe de busquedainternacional, colocando asi alos
terceros en mejores condiciones para formular una opinion fundada acerca de la posible
patentabilidad de lainvencion. En definitiva, el PCT pone e mundo al alcance del publico,
posterga los principal es gastos rel acionados con la proteccion internacional mediante patente,
ofrece una base solida para la adopcién de |as decisiones de patentar, y hoy en dialo usan las
grandes empresas del mundo, las instituciones de investigacion y las universidades cuando
piden proteccién internacional mediante patente.

162. Recientemente se modificaron las disposiciones del Reglamento del PCT alos efectos
de:

—  prever nuevas soluciones para cuando no se encuentran elementos o partes de la
solicitud internacional;

- restablecer e derecho de prioridad;
— disminuir las exigencias paralarectificacion de errores evidentes;

- modificar los requisitos materiales parafacilitar el escaneado y e reconocimiento
optico de caracteres (ROC);

—  incorporar los documentos sobre patentes de la Republica de Coreaala
documentacién minima exigida por € PCT;

— incorporar los requisitos minimos de calidad del sistema de gestion que deben
cumplirse parala designacion de las nuevas Administraciones encargadas de la
busqueda internacional;

—  affadir dos nuevosidiomas de publicacion®’; e

— incluir laopcién de realizar blsquedas internacionales complementarias®™.

4" Portuguésy coreano a partir de 2009.

L os solicitantes pueden pedir, durante lafase internacional del tramite de solicitud del PCT, que
otra u otras Administraciones encargadas de la busqueda internacional realicen blsquedas
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163. Ademas, en la Asambleadel PCT de septiembre de 2008, se propondra modificar las
disposiciones relativas a la reduccion de | as tasas para los solicitantes de determinados paises
en desarrollo y paises menos adelantados, para ampliar su alcance.

164. Cualquierasead criterio con que sejuzgue, € PCT hasido un verdadero logro — el
numero de Estados contratantes, el nimero de solicitudes presentadas, |as empresas que
sistemati camente presentan solicitudes con arreglo al PCT, la armonizacion que se ha
producido en la practica en torno a sus requisitos, las innovaciones en e PCT, incluidas|a
presentacion de solicitudes en forma el ectronica, la publicacién y difusion electronicas de
documentos, etcétera. Se ha convertido efectivamente en la piedra fundamental del sistema
internaciona de patentestal como existe hoy en dia. No obstante, € PCT enfrenta, a esta
altura de su historia, varios desafios particulares, entre ellos:

— laslimitaciones inherentes ala actual estructurajuridica, que hace dificil innovar
y responder ala evolucién de las mejores practicas y simplificar |os textos;

- el aumento del nimero de Partes contratantes y del uso del sistema;

- el desempefio de las oficinas y autoridades internacional es, sobre todo en cuanto a
la oportunidad® y calidad de su labor;

— lograr un equilibrio entre las necesidades, deseos y expectativas de |os Estados
contratantes y los usuarios del PCT;

— e surgimiento de varias “aternativas’ a PCT,;

—  velar por que e PCT contribuya positivamente ala solucién de los problemas que
enfrenta actualmente el sistema internacional de patentes.

165. Algunos de los problemas que se apuntaba aresolver con la creacion del PCT siguen
existiendo en € sistemainternacional de patentes. la gran acumulacion de trabajo atrasado
con respecto al tratamiento de las solicitudes, la duracion excesiva de los tramites, la
duplicacion del trabajo de muchas oficinas en relacién con lamisma solicitud, etcétera™. Se

internacional es adicionales para que la busgueda internacional abargue o més ampliamente

posible €l estado anterior de latécnica. Es un sistema opcional, tanto paralos solicitantes como

paralas administraciones internacional es.

En relacién con los plazos fijados en €l Tratado y el Reglamento.

%0 La primera declaracion oficial realizada por una entidad de las Oficinas Internacional es
Reunidas parala Proteccién de la Propiedad Intelectual (BIRPI) fue emitida el 29 de septiembre
de 1966 por e Comité Ejecutivo de la Unidn de Paris. Dicha declaracion decialo siguiente: “El
Comité Ejecutivo de la Union Internaciona (de Paris) parala Proteccidn de la Propiedad
Industria”, “Habiendo observado: que todos | os paises que expiden patentes, y en particular los
paises que tienen un sistema de examen preliminar de la novedad, tienen que absorber un
volumen muy importante y cada vez mayor de solicitudes de creciente complejidad; que en
cualquier pais hay un alto nimero de solicitudes que duplican integramente 0 en su mayor parte
las solicitudes relacionadas con las mismas i nvenciones patentadas en otros paises, aumentando
de ese modo aln mas el mismo volumen de solicitudes que deben atenderse, y que la solucién
de las dificultades relativas a la duplicacién de los trAmites de presentacion y examen redundaria
en una proteccion mas econdémica, rapiday eficaz de las invenciones en todo el mundo,
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puede decir sin temor aincurrir en error que estos problemas serian mucho mas graves hoy en
diasi no existierael PCT. Los creadores del PCT sabian que no podrian resolver por
completo estos problemasy el PCT fue, después de todo, una solucién de avenencia. El

ex Director de laOMPI Arpad Bogsch dijo:

“En la segunda mitad de los afios sesenta (cuando se discutian los planes de
creacion deun PCT) y en e decenio de 1970 (cuando se aprobo y firmo el PCT),
esta solucion de avenencia fue la méaxima simplificacion que podia acordarse.
Veinticinco afios mastarde, al parecer sigue siendo la maxima simplificacion.

Pero no creo que continde siéndolo en e siglo XXI. Creo, por € contrario, que es
posible simplificar alin més |os procedimientos y fundarse en mayor medida en

los resultados de la blsqueda y €l examen internacionales, y que asi se hara. Estos
temas deberian permanecer en el programa de la OMPI y ser objeto de una accion
vigorosa por parte de los gobiernos, las oficinas de patentes y la Oficina
Internacional dela OMPI">".

166. Parece claro que podran encontrarse nuevas formas de mejorar € sistema internacional
de patentes sobre |a base del Tratado de Cooperacion en materia de Patentes.

g) Deliberaciones recientes sobre |a armonizacién del Derecho sustantivo de patentes

167. Como algunas cuestiones relacionadas con la armonizacion de lalegislacion naciona y
regional sobre patentes no se habian tenido en cuenta en el Acuerdo sobrelos ADPIC, en el
PLT ni en ninglin otro tratado de alcance mundial relacionado con |as patentes, después de la
aprobacion del PLT e SCP decidio, en noviembre de 2000, emprender deliberaciones con
respecto alaarmonizacion de ciertas obligaciones emanadas del Derecho sustantivo de
patentes, con miras a encontrar soluciones, en particular parael problemadel costo dela
obtencién de proteccion internacional mediante patentes; facilitar la cooperacion entre las
oficinas de patentes en lo relativo alos resultados de | as busquedas y examenes para reducir €l
volumen de trabgjo que deben afrontar, y abordar €l temade la calidad de las patentes. En
opinion del SCP en aguel momento, el proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de
Patentes (SPLT) debia contemplar una serie de cuestiones generales, entre ellas disposiciones
relacionadas en particular con las definiciones de estado anterior de la técnica, novedad,
actividad inventiva (no evidencia) y aplicabilidad industrial (utilidad), suficienciade la
divulgacion y estructura e interpretacion de las reivindicaciones.

168. Desde mayo de 2001, el SCP ha examinado varias versiones del proyecto de SPLT. Si
bien como resultado de | as deliberaciones se hallegado a un acuerdo en principio sobre
algunos puntos (como el derecho a una patente, € estado anterior de latécnica, suficienciade
ladivulgacion o los requisitos de novedad y actividad inventiva), hay otros temas que han

favoreciendo asi alos inventores, € publico en genera y los gobiernos’, “Recomienda: que €
Director de las BIRPI emprenda con urgencia un estudio de las soluciones destinadas a reducir
laduplicacion de las tareas, tanto para | os solicitantes como paralas oficinas nacionales de
patentes, en consulta con expertos de otros dmbitos, invitados por é, y teniendo en cuenta el
empefio de otras organi zaciones internacionales y grupos de Estados en resolver problemas
similares, con miras aformular recomendaci ones especificas para proseguir las actividades,
incluyendo la celebracion de acuerdos especiales en € marco de la Union de Paris’. (Véase
“The First Twenty-Five Y ears of the PCT (1970 — 1995)", pag. 12.

®t “TheFirst Twenty-Five Y ears of the PCT (1970 —1995)”, pég. 11.



SCP/12/3 Rev.2
pagina 54

planteado mayores dificultades. Esas dificultades se debieron en parte a diferencias de
opinion entre los paises industrializados (el caracter técnico de unainvencion, € principio del
primer solicitante o & plazo de gracia), pero también a preocupaci ones expresadas por paises
en desarrollo. En efecto, estos Ultimos han expresado temores, por jemplo en cuanto ala
posibilidad de que se introduzcan en el SPLT disposiciones que vayan mas alla del Acuerdo
sobrelos ADPIC, en particular con respecto ala materia patentable, y de que se pierdan
ciertas flexibilidades que existen actualmente.

169. Con vistas a zanjar estas diferencias, distintos grupos de usuarios y algunos paises
emprendieron, fueradel contexto dela OMPI, conversaciones sobre la posibilidad de limitar
el proyecto de SPLT aun nimero reducido de disposiciones, incluidas las que serefieren a
estado anterior de la técnica pero excluyendo las que revistan un caracter mas polémico o
politico. Esas conversaciones tuvieron lugar entre octubre de 2003 y febrero de 2004, como
parte de la cooperacion trilateral entre € Japon, los Estados Unidos de Américay la Oficina
Europea de Patentes, en reuniones de la Asociacion Internaciona paralaProteccion dela
Propiedad Intelectual (AIPPI) y de la Federacion Internacional de Abogados de Propiedad
Industrial (FICPI), y durante una reunion de 24 organizaciones no gubernamental es.

170. Ademas de estos acontecimientos, los Estados Unidos de América, €l Japon y la Oficina
Europea de Patentes presentaron una propuesta conjunta con € objeto de limitar € proyecto
de SPLT alas disposiciones relacionadas con la definicion de estado anterior de latécnica,
plazo de gracia, novedad y actividad inventiva, en la décimasesion del SCP, quesellevé a
cabo del 10 a 14 de mayo de 2004. Laeleccion de estas disposiciones se baso, entre otras
cosas, en e siguiente razonamiento: i) lasdisposicionesdel SPLT relacionadas con €l estado
anterior de latécnica serian € meor medio de lograr un acuerdo y resultados en € corto
plazo, ya que | as cuestiones més controvertidas quedarian a criterio de la reglamentacion
nacional; ii) e acuerdo respecto de estas cuestiones permitiria aprobar normas uniformes de
examen paratodo € mundo, mejorar la calidad de las patentes y reducir la duplicacion de las
tareas realizadas por |as oficinas de patentes; y iii) una definicion reconocidaanivel
internacional de estado anterior de latécnicamejorariala calidad de las patentes y contribuiria
aresolver los problemas relacionados con la proteccion de |os conocimientos tradicional es,
sefidlados por e de Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Conocimientos
Tradicionales, Recursos Genéticos y Folclore de la OMPI.

171. Estapropuestarecibio €l apoyo de varias delegaciones, en particular de los paises
industrializados. Otras delegaciones, en cambio, se opusieron aellaeinsistieron en la
necesidad de examinar todas las disposiciones del actual proyecto en su conjunto, habida
cuenta de su carécter interdependiente, y recordaron laimportancia que atribuian a otros
asuntos que quedarian fuera del ambito de los debates. Durante las sesiones siguientes del
SCPy dela Asamblea Generdl, |as posiciones continuaron divididas y los Estados miembros
no lograron Ilegar a un consenso sobre un programa de trabajo para el SCP. Entrelos
argumentos expuestos, cabe mencionar |os siguientes:

L as delegaciones de | os paises industrializados dijeron que todos | os Estados miembros
dela OMPI y sus nacional es estaban interesados en mejorar la calidad de | as patentes,
simplificar los procedimientos, disminuir los costos paralos usuarios y reducir la
duplicacion de lalabor en las oficinas de patentes. Para al canzar esos objetivos, era
necesario establecer normas de examen comunes més coherentes en los Estados
miembros de la OMPI, de modo gue las oficinas pudieran incrementar, si asi 10
deseaban, la cooperacion mutua con respecto al uso de |os resultados de las busquedas.
L as del egaciones estaban convencidas de que |os resultados de esa tarea serian
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beneficiosos para los sistemas de proteccion de patentes tanto en |os paises
desarrollados como en |os paises en desarrollo. Algunas de esas del egaciones sefialaron
que reducir el ambito de aplicacion del SPLT adiscusiones sobre la definicion del
estado de latécnica, € plazo de gracia, lanovedad y la actividad inventiva era el mejor
medio de lograr un acuerdo a corto plazo sobre |os principios fundamental es del
Derecho de patentes relacionados con el estado de la técnica para, de ese modo, obtener
resultados significativos. Un acuerdo sobre estas cuestiones contribuiria a aumentar la
calidad de las patentes, facilitariala distribucion del trabgjo y, 10 que es mas importante,
permitiriaalosinnovadores, en particular, alos particulares y alas pequeiiasy
medianas empresas, beneficiarse de sus propias invenciones de una manera impensable
hasta ahora, debido alas diferencias existentes entre las | egislaciones de todo el mundo.
Se mencionaron como € emplos que podian revestir particular interés paralos paises en
desarrollo, los siguientes: laintroduccién de una nocién mundial de estado anterior dela
técnicaimpediriala creacion de invenciones basadas en conocimientos tradicionales
publicos pero no escritos para obtener una patente en cualquier parte del mundo; la
imposicién de un requisito estricto de actividad inventiva puede impedir que se patenten
muchas invenciones triviales y la existencia de un plazo de gracia podria ser Util para
aquellos que no son plenamente conscientes de la compl gjidad de |a proteccion
internacional mediante patentes. Al mismo tiempo, una cooperacion mas estrecha en
torno a este tipo de cuestiones técnicas mejoraria €l sistemainternaciona de patentessin
coartar lalibertad que tienen los paises para aprovechar al maximo las flexibilidades
gue ofrece actuamente el sistema, por ggemplo en &l Acuerdo sobrelos ADPIC.

172. Otras delegaciones, particularmente de paises en desarrollo, dijeron que las
negociaciones sobre el SPLT debian adoptar un enfoque exhaustivo para examinar 10s
problemas de todos los Estados miembros. Consideraban que era necesario examinar
debidamente las preocupaciones de |os paises en desarrollo, tales como la naturaleza
transversal y laimportante repercusion de este proceso en |0s objetivos de politica publica de
los paises en desarrollo, junto con laimportancia de temas tales como € interés publico, la
flexibilidad relativa alalegislacion de propiedad intelectual en vigor, latransferencia de
tecnologiay ladivulgacion del origen de los recursos genéticos en las solicitudes de patente
de los paises en desarrollo. La propuestade limitar €l debate sobre el SPLT a sélo cuatro
disposiciones, dgjando de lado o remitiendo a otras instancias las cuestiones que interesan a
los paises en desarrollo, no era compatible con la* dimension de desarrollo”. Algunas

del egaciones expresaron la opinién de que e enfoque de dividir las negociaciones no permitia
de hecho que todos | os Estados miembros formulasen propuestas en |as negociaciones sobre
cuestiones gque consideraban pertinentes. Paralograr un equilibrio entre, por un lado, la
rigidez que ocasionaria en e sistema internacional de propiedad intelectual 1a demanda de una
mayor armonizacion de |as leyes nacional es sobre patentes y, por otro lado, la salvaguarda de
las flexibilidades y el espacio normativo nacional existentes, se consideraba necesario que en
las negociaciones sobre el SPLT se abordaran las esferas de interés del conjunto de los
Estados miembros como un todo Unico.

VI. LOSSISTEMASDE PATENTESY LA COOPERACION EN SUSDISTINTAS
FORMAS

173. Como seindico en e Capitulo V, e marco internaciona actual se caracteriza por una
serie de normas internacionales que han contribuido a armonizar |0s marcos juridicos
nacionales. Sin embargo, para poder contemplar los diversos intereses y necesidades de los
distintos paises, |os sistemas de patentes a nivel nacional muestran diferencias en su
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estructura. Si bien se encuentran mas factores comunes entre |0s sistemas juridicos
nacionales con respecto a determinados elementos del  sistema de patentes, otros aspectos
reflgjan enfoques sustancialmente diferentes.

174. Ademas de esas normas internacional es, existen otras formas de cooperacion bilateral y
multilateral relacionadas con diversos aspectos del sistema de patentes. En este capitulo se
centrala atencion en algunos elementos clave del sistema de patentes y se describe laforma
en gue se aplican actua mente esos elementos a nivel nacional, con una breve explicacion de
los mecanismos de cooperacion existentes. Con respecto alos subcapitulos €) ak), en e
Anexo Il figurainformacion sobre las practicas actuales en el marco de las diversas
legislaciones nacionales y regionales.

a Lasolicitud

175. Dado que & derecho gque confiere la patente es un derecho territorial, en principio las
solicitudes deben presentarse en cada uno de |os paises en |os que se quiere obtener
proteccion mediante patente. Paralos solicitantes que desean obtener proteccion en mas de un
pais, es engorroso y costoso preparar varias solicitudes, cada una de ellas gjustadas a distintos
requisitos nacionales. Esta dificultad disminuyo en parte gracias ala creacion de las oficinas
regional es de patentes, que ofrecen la posibilidad de presentar solicitudes regionaes para
obtener proteccion mediante patente en todos o0 algunos de |os Estados miembros de esas
organi zaciones regionales. Como seindico en el Capitulo V, €l PCT establece ademéas un
conjunto de requisitos relacionados con laformay el contenido de las solicitudes
internacionales que tienen el efecto de una solicitud nacional normal en cada Estado
designado a partir de lafecha de presentacion de la solicitud internacional.

176. En agunos casos, por g emplo cuando a un solicitante le interesa obtener proteccion
mediante patente en solo dos o tres paises, puede optar por presentar solicitudes nacionales en
cada uno de esos paises por separado, invocando la prioridad previstaen el Convenio de Paris
en lugar de usar el PCT. EI PCT armoniza parcia mente los requisitos formales nacionales y
regionales relacionados con las solicitudes nacionales y regionales. Esas formalidades, sin
embargo, son requisitos maximos. Por |o tanto, cada Parte contratante del PLT puede exigir
distintos requisitos nacionales o regionales con arreglo alalegislacion aplicable dentro del
conjunto maximo de requisitos permitidos por el PLT. Si bien selimitaal petitorio de la
solicitud, & PLT prevé un formulario internacional tipo de petitorio que debe ser aceptado por
todas las Partes contratantes. Las Oficinas de la Cooperacion Trilateral aprobaron, en
noviembre de 2007, un formato comun de solicitud que permitira atodos | os solicitantes
preparar una Unica solicitud que deberia ser aceptada por cada una de las oficinas
participantes sin necesidad de hacer correcciones posteriores. El formato comin de solicitud
se basa en € formato actual del PCT, teniendo en cuentala promocion de la presentacion y
tramitacion en forma el ectronica.

177. Ademas delanecesidad de adaptar €l formato de la solicitud alos distintos requisitos
nacionales y regionales, en general se debe presentar una solicitud de patente, o una
traduccion de esa solicitud, en el idioma exigido por lalegislacion aplicable. En el caso de los
solicitantes que desean obtener patentes en paises gque tienen diferentes idiomas oficiales, es
costoso preparar las traducciones necesarias de la solicitud alos distintos idiomas. Como
giemplo de laforma en que se pueden reducir los gastos de traduccion, 1os Estados miembros
de la Organizacion Europea de Patentes celebraron €l Acuerdo de Londres en 2000. Las partes
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en el Acuerdo se obligan ano exigir, en su totalidad o en su mayor parte, que las patentes
europeas se presenten traducidas a sus idiomas nacional es™.

178. Engenera, unasolicitud de patente consta de las siguientes partes: un petitorio, una
descripcion, reivindicaciones, dibujosy un resumen. Si bien los requisitosy préacticas de
redaccion difieren de un pais a otro, normalmente hay tres requisitos basicos que deben
cumplirse. En primer lugar, la descripcion debe divulgar €l invento en formaclaray completa,
de tal manera que lainvencién pueda ser llevada a la practica por una persona calificada en
esa esfera. En el subcapitulo i) infra se examina especificamente este aspecto. En segundo
lugar, la solicitud debe referirse a una solainvencién o a un grupo de invenciones
relacionadas entre si de una cierta manera, lallamada“unidad deinvencion”. El requisito de
la unidad de invencidn no sélo aumenta lalegibilidad de la solicitud, sino que también influye
en el ingreso financiero de la oficina de patentes, al evitar que el solicitante incluya un
numero ilimitado de invenciones en lamisma solicitud. Si bien el PCT contiene una norma
armonizada sobre la determinacion de la unidad de invencion, habida cuenta de que no todas
las oficinas nacional es de patentes realizan una blsgueda y un examen exhaustivos, €l grado
en qsuse se permite la agrupacion de invenciones en una misma solicitud difiere de un pais a
otro™.

179. Entercer lugar, para que se puedadar tramite ala solicitud, ésta debe contener
reivindicaciones claras y concisas. Habida cuenta de que las reclamaciones definen el acance
de la proteccién, laredaccion e interpretacion de las reivindicaciones son fundamentales no
solo para el solicitante sino también paralos terceros que, como regla general, estarian
obligados a obtener & consentimiento del titular de la patente para usar lainvencion unavez
gue esté patentada. Sin embargo, |as practicas nacionaes y regional es relacionadas con la
redaccién e interpretacion de las reivindicaciones varian considerablemente de una
jurisdiccion a otra. El formato de las reivindicaciones (por g emplo, de las reivindicaciones
dependientes multiples) y de cualquier limitacidn de una serie de reivindicaciones aceptadas
con arreglo alas précticas nacionales o regionales difieren de un pais a otro™. Muchas leyes
nacionalesy regionales prevén distintas disposiciones que rigen larelacion entre las
reivindicaciones y la divulgaci6n®. Ademés, algunos tipos de reivindicaciones en particular,
por ggemplo las del tipo producto definido en funcién de un procedimiento y las del tipo
medios mas funcién, son interpretadas de manera diferente por los tribunales de | os distintos
paises. Uno de los aspectos mas dificiles de lainterpretacion de las reivindicaciones de las
patentes es determinar que se hainfringido una patente mediante la sustitucion de uno de los
elementos de la reivindicacion patentada por un elemento equivalente. Los tribunales de las
distintas jurisdicciones aplican de un modo muy diferente la doctrina de los equival entes.

2 Losdetalles del Acuerdo de Londres pueden verse en:

http://www.epo.org/patents/| aw/l egi sl ative-initiatives/|ondon.agreement.html.
%3 “Resefia de las respuestas y de |os puntos para debate” (documento SCP/WGM/2/1 de la OMPI)
http://www.wipo.int/scp/es/working_group/session_2/documents/doc/scp_wgm?2_1.doc.
> “Resefia de las respuestas y de |os puntos para debate” (documento SCP/WGM/2/1 dela OMPI)
http://www.wipo.int/scp/es/working_group/session_2/documents/doc/scp_wgm?2_1.doc.
“Exigencias respecto de larelacion de las reivindicaciones con ladivulgacion” (documento de
laOMPI SCP/7/6) http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_7/scp_7_6.doc.
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180. Ensintesis, con respecto alos requisitos formales relacionados con las solicitudes de
patentes, el PCT y el PLT han abordado varias cuestiones y han contribuido aarmonizar las
legislaciones nacionales y regionales. Sin embargo, no llegan a establecer un solo formulario
o formato de solicitud aceptado por los sistemas nacionales de |os Estados miembros. Los
requisitos sustantivos rel acionados con |as solicitudes de patentes estdn menos armonizados.
En particular, las précticas nacionales y regionales rel acionadas con la redaccion e
interpretacion de las reivindicaciones difieren radicalmente de unajurisdiccion aotra. En
algunos casos, dos 0 mas reivindicaciones con un texto exactamente igual podrian
interpretarse de manera diferente, y en consecuencia e alcance de la proteccion no seria el
mismo en distintas jurisdicciones.

b) Busgueday examen

181. Lasleyesnacionalesy regionales sobre patentes establecen requisitos sustantivos de
patentabilidad que es preciso cumplir para poder gjercer los derechos conferidos por las
patentes. En algunos paises, la busqueda del estado anterior de latécnicay el examen
sustantivo son realizados por la oficina nacional o regional de patentes con € fin de verificar
el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad establecidas en lalegislacion aplicable.
Unavez cumplidos todos los requisitos previstos en lalegislacion aplicable, se otorgala
patente. Por |o tanto, labusqueday e examen garantizan que las patentes otorgadas cumplan
apriori los requisitos exigidos por lalegislacion aplicable. Como consecuenciade ello, los
titulares de las patentes gozaran de un mayor grado de certeza juridica cuando tengan que
hacer valer |os derechos que les confieren las patentes. Esa mayor calidad de las patentes
otorgadas también es ventgjosa para los terceros, ya que € costo de impugnar en juicio una
patente ya expedida suele ser alto. En cambio, unalabor deficiente de blsgueda y examen
podriainducir a errores mas graves que si no se hiciera, ya que puede generar una expectativa
de validez incorrecta. Por |o tanto, la calidad de lalabor de busgueda y examen es importante
parala certezajuridica del sistemade patentesy parala confianza que la sociedad en general
deposita en ese sistema. Por otra parte, €l costo de realizar un examen sustantivo completo es
alto. Requiere una gran cantidad de examinadores altamente calificados que conozcan afondo
el Derecho de patentes asi como |os Ultimos adel antos tecnol 6gicos en su &mbito de
competencia especializado. Ademés, para poder hacer una busgueda sobre el estado anterior
de latécnica, esimprescindible mantener documentacion actualizada a respecto, 1o que asu
vez exige un volumen importante de recursos financieros y humanos.

182. Por ende, labusgueday el examen sustantivo respecto de todas | as solicitudes tal vez no
sea el meior criterio paratodas | as oficinas de patentes del mundo. La politica elegida por €
marco juridico y administrativo depende de diversos factores, como e uso racional de los
recursos y la demanda del mercado. Se reconoce ampliamente que la administracion de la
labor de busqueda y examen entrafia tareas complegjas y costos, y que encontrar lamejor
manera de asignar recursos limitados representa un desafio. La el eccion también puede estar
determinada por |os costos administrativos que se generan paralas autoridades interesadas y
los costos sociales en que incurren los inventores que desean obtener una patente y hacerla
respetar. Ademas, se deben tener en cuenta también |os costos que se generan paralos
terceros, de tal manera que e sistema de patentes beneficie ala sociedad en general. No hay
un solo sistema que pueda aplicarse atodos |0s paises. Los diversos sistemas existentes
reflgian, por una parte, esas diferenciasy, por laotra, las politicas que eligen los gobiernos
que desean maximizar |os beneficios derivados del sistema de patentes. La estructura
ingtitucional y € sistema administrativo relacionados con la busqueday € examen varian
sustancia mente de un pais aotro.
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183. El criterio por € que han optado algunos paises es que las oficinas de patentes, tras
comprobar que se han cumplido los requisitos formales que deben reunir |as solicitudes,
otorguen la patente sin someterla a un examen sustantivo. Si en una etapa posterior se quiere
hacer valer esa patente, su validez puede ser impugnada judicialmente por € presunto
infractor. Desde €l punto de vistade la oficina de patentes, esto le permite obtener economias
importantes, y €l pais puede quizas asignar esos recursos a otras esferas prioritarias. No
obstante, dado que no se hace una blisqueda ni un examen sustantivo antes de que se otorgue
la patente, no hay garantias con respecto alavalidez de las patentes. El costo de examinar la
validez de las patentes que apuntan a proteger una invencion de importancia para el
competidor se transfiere ala etapa posterior a otorgamiento de la patente, en particular alos
organos judiciales asi como alos titulares de las patentes y alos terceros, que tienen que
demostrar lavalidez (o invalidez) de la patente en € juicio.

184. Otro criterio que pueden adoptar |os paises es que la oficina de patentes, unavez
presentada la solicitud de patente y verificado el cumplimiento de los requisitos formalesde la
solicitud, lleve a cabo una busqueda del estado anterior de latécnicay encomiende aun
examinador de la oficina nacional de patentes que prepare un informe de busqueda. La patente
se otorgara sin un examen de la patentabilidad de lainvencién, y € informe de busgueda se
publicarajunto con la patente otorgada. Como no se hace un examen sustantivo, el tramite es
menos complejo que si se realizara un examen completo. A pesar de ello, losinformes de
busqueda publicados permiten alos terceros evaluar mejor lavalidez de las patentes
otorgadas. La oficina de patentes tiene que asignar recursos a la contratacion de

examinadores, que deben tener conoci mientos técnicos especializados, y a mantenimiento de
documentacién sobre el estado anterior de la técnica (bases de datos). Un sistema de este tipo
puede también permitir, de manerafacil y eficiente, contratar a otra oficina para que se
encargue de estatarea, si no se desea mantener un grupo local de examinadores; varios paises
tienen mecanismos de este tipo, que consisten a menudo en la preparacion de informes de
busqueda “internacionales’ a cargo de una Autoridad internacional en el marco del PCT. Para
la mayoria de las solicitudes internacional es presentadas con arreglo a PCT, ya se dispondra
de un informe de busqueda internacional .

185. Otra posibilidad que existe paralos paises con recursos limitados es reinscribir patentes
otorgadas en otros paises, en lugar de verificar e cumplimiento de los requisitos formaesy
hacer examenes sustantivos. En general, |as solicitudes de inscripcion de patentes ya
registradas en otros paises tienen gque presentarse ante la oficina dentro de un plazo
determinado después del otorgamiento de la patente extranjera. De ese modo se garantiza
hasta cierto punto lavalidez de esas patentes, puesto que ya fueron sometidas a un examen
sustantivo en otro pais. Este sistema solo puede funcionar satisfactoriamente si los
antecedentes juridicos y linglisticos del pais que otorga la patente y del pais que lareinscribe
son muy similares, si no identicos. El pais que reinscribe patentes extranjeras tendria que
aceptar |las decisiones adoptadas por la otra oficinaen lo que serefiere a otorgamiento de la
patente, aunque podria ser posible revocar las patentes reinscriptas sobre la base de los
requisitos previstos en la legislacion nacional. También podria ser Util establecer un
mecanismo gue facilitara la obtencion de patentes fueradel pais paralos solicitantes
nacionales, por ggemplo remitiendo sus solicitudes de patentes a las oficinas de patentes
extranjeras correspondientes.
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186. Otra posibilidad seria encomendar a otro pais todalalabor relativa ala administracion
de las patentes. En particular, si €l otro pais ofrece una administracion eficaz y servicios de
dtacaidad, € pais puede resultar beneficiado. Por gemplo, en virtud de un acuerdo bilateral,
Liechtenstein y Suizaforman un territorio comun alos efectos de |la proteccion mediante
patente, salvo en lo relativo a determinados aspectos de la observancia forzosa. Lalegislacion
suiza sobre patentes se aplica en €l territorio de Liechtenstein, y |as patentes suizas se aplican
autométicamente a Liechtenstein. Ademas, Suiza ha celebrado tratados con otros Estados
también en nombre de Liechtenstein. Este tipo de acuerdos puede requerir no solamente un
marco juridico y linguistico similar entre |os dos paises involucrados, sino también estrechos
vinculos politicos, econdmicos y diplomaticos. Desde el momento en que nacen |os derechos
conferidos por |a patente y |a patente esta registrada en otro pais, €l pais que aplicala
legislacion y administracion extranjeras tendra muy poco control sobre laadministraciony las
politicas en materia de patentes vigentes en ese pais.

187. En vistade los escasos recursos de | as oficinas de patentes, que son por |o general
organos de la administracion pablica, en algunos paises se buscan recursos adicionales en €
sector publico o mediante consultas del publico en general para obtener ayuda en los tramites
de busgueda y examen realizados ante las oficinas. Por jemplo, se encomienda a entidades
privadas la g/ ecucion de a menos una parte de lalabor de busgueda y/o examen bajo la
supervision de una oficina de patentes. En este caso, la oficina de patentes deberiatener la
facultad de evaluar lalabor encomendada. Otro gjemplo es |la participacion de terceros en €l
procedimiento de busqueday examen. Y a hay varios paises en |os que, sobre la base de las
solicitudes publicadas, se autoriza a cualquier tercero a presentar ala oficina cualquier
informacion sobre €l estado anterior de |a técnica que se tendra en cuenta durante el
procedimiento de examen. Una oficina halanzado un programa piloto para determinar hasta
qué punto el envio organizado de informacion por Internet puede permitir al publico
proporcionar datos (tiles alos examinadores sobre el estado anterior de latécnica™®. Setrata
de un proceso de colaboracion en linea que retine los conocimientos del publico para
encontrar posibles manifestaciones anteriores de la técnica.

188. Lamayor preocupacion de los paises en relacion con € procedimiento de busqueday
examen es como maximizar la calidad de las patentes otorgadas con los limitados recursos de
que disponen sus oficinas de patentes. La cuestion ha sido planteada principa mente por los
paises cuyas oficinas de patentes carecen de recursos suficientes para realizar unalabor
exhaustiva de busqueda y examen sustantivo. No obstante, en los Ultimos afios, |os paises que
tienen sistemas de busqueda y examen exhaustivos han comenzado a plantear e mismo
problema con insistencia cada vez mayor debido a volumen creciente de trabajo atrasado que
se les va acumulando (véase el subcapitulo d) infra).

% En el marco del proyecto piloto sobre e estado anterior de latécnica examinado por otros

expertos que lleva a cabo |a Oficina de Patentes y Marcas de |os Estados Unidos de América, las
solicitudes de patentes se envian (con € consentimiento de sus titulares) aun sitio Web
administrado por el Proyecto comunitario independiente de examen de patentes para ser
evaluadas por un grupo publico que, tras determinar el estado anterior de latécnicaque
considera més pertinente, lo remite nuevamente a la Oficina para que éstalo estudie d final del
periodo de examen.
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189. Una posible respuesta a esainquietud es la cooperacion internacional. En algunas
regiones, para aumentar la eficienciay reducir el costo de los tramites, |os paises han
establecido organizaciones regionales de patentes para otorgar patentes regionales.
Generalmente, |os objetivos de la cooperacion regional intergubernamental son reducir la
carga administrativa de los Estados participantes, promover la eficaciaen funcién de los
costos de los sistemas de P.1. paralos usuarios y fomentar el comercio y lainversion dentro
de laregion.

190. Otraformade cooperar en el plano internacional consiste en utilizar, de diversas
maneras, |os informes de busqueda y examen preparados por otras oficinas.

191. Algunas oficinas, como por g emplo las de Australia, Malasiay Singapur, exigen que se
realice lablsgueda y € examen antes de otorgar |a patente, pero permiten la sustitucion
sistematica de todo o parte del proceso nacional de blsqueday examen por la prueba de que
ya se harealizado un tramite equivalente ante otra oficina (reconocida). Esto puede efectuarse
mediante la presentacion por € solicitante de un informe de busgueda, un informe de
blsqueda y examen, o la especificacion de una patente ef ectivamente otorgada en respuesta a
unasolicitud equivalente. Este sistema permite ala oficina concentrar la mayor parte de sus
recursos en la busqueday examen de las solicitudes locales que no tienen equivalentes en
otros Estados, asegurando a mismo tiempo que todas las solicitudes sean sometidas a un
proceso de busqueday examen. La reglamentacién determina generalmente hasta qué punto
es necesario realizar un examen local segun los distintos tipos de documentos que se
presenten, a efectos de poder comprobar, si fuera necesario, que se han cumplido
determinados requisitos |ocal es importantes.

192. Otras oficinas aplican siempre sus procedimientos compl etos de blisqueda y examen,
pero exigen alos solicitantes que proporcionen informacion adicional sobre la busqueda, €l
otorgamiento o €l rechazo de solicitudes equivalentes en otros Estados, que pueda ser
posteriormente utilizada por e examinador parafacilitar o megjorar € proceso de busqueday
examen.

193. El uso efectivo de los informes de busqueda y examen expedidos por otras oficinas
depende de gque se conozca su existencia, de que se disponga de mecanismos eficaces de
acceso adichos informesy de que las distintas oficinas administren correctamente e tiempo.
Esto ha exigido tradicionalmente laintervencion directa del solicitante: informando alas
oficinas de la existencia de otras solicitudes pendientes, enviando copia de los resultados de la
busqueda y, cuando fuera necesario, solicitando alas distintas oficinas que aceleren o frenen
sus tramites para gue éstos terminen atiempo para que puedan ser utilizados por otra oficina.
Ademas, salvo en |os casos en que se contrata expresamente a una oficina para que realice
para otra oficina unalabor externa de busqueday examen con respecto a determinadas
solicitudes, |os mecanismos son generamente unilaterales: la oficinaa cargo de laprimera
busqueda simplemente realiza su labor con arreglo alos procedi mientos nacionales
ordinarios, y €l resultado de esalabor es luego transmitido por € solicitante a otras oficinas.
Conscientes de que un uso mas amplio y eficaz de esos mecanismos podria aumentar la
eficiencia, agunas oficinas han puesto en marcha proyectos piloto, a menudo en formade
acuerdos bilaterales, para que se beneficien reciprocamente las oficinas involucradas. Cabe
destacar como g emplos |os proyectos Patent Prosecution Highway, Triway y SHARE, en los
que participan las Oficinas de la Cooperacion Trilateral y otras oficinas asociadas. Si bien los
detalles concretos de cada uno de esos mecanismos varian, en general tienen por lo menos
algunas de estas caracteristicas.
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- laoficinaante la cual se presentalasolicitud por primeravez acelera el tramite
para gque los resultados de la busqueda 0 examen puedan ponerse rapidamente a
disposicion de las demés oficinas participantes;

- las oficinas que reciben la solicitud con posterioridad la tramitan |lentamente,
mientras esperan a que esté disponible el informe de blsqueda o examen
preparado por la oficina que recibié la solicitud en primer lugar;

- las oficinas pueden acordar mecanismos que les permitan tener acceso directo a
los informes de busqueda y examen preparados por otra(s) oficina(s), aumentar la
eficienciadel trdmite parala segundaoficinay reducir la carga paralos
solicitantes; |a primera oficina también puede tener la posibilidad de acceder alos
resultados de los informes de blsqueda y examen posteriores realizados por otras
oficinas;

—  esposiblerecurrir aun tramite acelerado de examen si se comunica que la
solicitud esta en condiciones de ser aceptada por la(s) otra(s) oficina(s)
participante(s).

194. También hay casos en |os que no se encuentran solicitudes andl ogas en otros paises. Por
lo tanto, algunas oficinas de patentes con pocos recursos encomiendan lalabor de busqueday
examen del estado anterior de latécnica a otras oficinas, generamente a cambio de un pago.

195. En € caso delas solicitudes internacionales, en principio se prepara un informe de
busquedainternacional y un informe preliminar internacional sobre la patentabilidad antes de
que la solicitud ingrese en lafase nacional. Esto garantiza una busgueda de alta calidad y
permite obtener una opinion sobre la novedad, la actividad inventivay la aplicabilidad
industrial de lainvencion que, si bien no garantiza que ésta sea patentable con arreglo a
alguna legislacion nacional en particular, normamente dara una idea bastante acertada de la
probabilidad de que se gjuste 0 no alos aspectos mas importantes de la mayoria de las leyes.
El tramite internacional también ayuda a encontrar solicitudes equivaentes en lafase
nacional, de modo tal que podran verse otros informes de blsqueda y examen cuando sean
publicados por las distintas oficinas. Ademés de que la correspondencia entre familias de
solicitudes se puede determinar con un mayor grado de certezaen el caso de las solicitudes
presentadas con arreglo al PCT que en el caso de | as familias construidas utilizando |os datos
de prioridad con arreglo a Convenio de Paris, 30 Estados (alos que pronto se sumaran otros)
suministran informacion sobre | as solicitudes que se encuentran en su fase nacional através
del servicio de busgqueda PATENTSCOPE®, en algunos casos proporcionando enlaces
directos con los sitios Web nacional es que contienen informacion detallada sobre la fase
nacional de la solicitud.

196. Lasoficinas de patentes de |os paises en desarrollo también pueden usar |os servicios de
laOMPI en e marco del programa ICSEI (Cooperacion Internacional parala Busqueday
Examen de Invenciones)®’. El objetivo del programa es ayudar alas oficinas de los paises en
desarrollo a examinar las solicitudes pendientes presentadas por personas no residentes en sus
respectivos paises.

> http://www.wipo.int/patentscope/en/data/devel oping_countries.html#P109_10719.
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197. Ensintesis, sobre labase de un andlisis costo-beneficio, los Estados miembros son
creativos ala hora de disefiar el mecanismo de busqueda y examen que mejor se adapte asu
sistema nacional o regional de patentes. El desafio que tienen en comun las oficinas de
patentes, tanto en los paises en desarrollo como en |os paises desarrollados, y ya se trate de
oficinas con 20 funcionarios o con 2.000, es como maximizar la calidad de | as patentes
otorgadas a pesar de que sus recursos sean a menudo limitados. Si bien ya se han ideado
diversas formas de cooperacion internacional, varias oficinas estan buscando mecanismos mas
eficaces para responder a este desafio.

c) Oposicién

198. Aungue no es utépico, en larealidad puede suceder que la persona encargada del
examen sustantivo pase por ato un elemento del estado de latécnicay por inadvertencia
adopte una decision favorable con respecto ala patentabilidad de lainvencion reivindicada. A
efectos de evitar que se otorgue una patente deficiente durante el tramite realizado ante la
oficina, agunas oficinas prevén laposibilidad de que un tercero inicie un procedimiento de
oposicion, dentro de un plazo determinado, para oponerse ala concesion de la patente,
alegando, por ggemplo, que lainvencion reivindicada no es nueva o no entrafia una actividad
inventiva. Mediante |la participacion de terceros que pueden estar bien informados sobre la
tecnologia en cuestion, el procedimiento de oposicion complementa el tramite de examen'y
aumenta la credibilidad de |as patentes otorgadas. En general, la posibilidad de apelar |1a
decisién de una oficina de patentes de otorgar una patente existe a través de un tribunal
competente, o de un 6rgano administrativo o cuasijudicial cuya decision puede a su vez ser
revisada por un érgano judicia. El sistema de oposicion prevé unainstancia adicional de
revision de caracter administrativo, méas sencilla que un procedimiento judicial o cuasijudicial.
En comparacién con el procedimiento de revocacion ante un tribunal, 1os fundamentos que
pueden aducirse parainiciar € procedimiento de oposicion pueden limitarse a determinados
requisitos de patentabilidad. En general, el recurso de oposicién puede ser interpuesto por
cualquier persona, mientras que el procedimiento de revocacion de una patente solo puede ser
iniciado por una parte que cumpla determinadas condiciones, por g emplo, una persona que
sea parte interesada o que resulte perjudicada por |a decision apelada.

199. Con respecto a momento en que puede iniciarse el procedimiento de oposicion, algunos
paises prevén procedi mientos de oposicion anteriores a otorgamiento de la patente; otros
preven procedimientos de oposicion posteriores al otorgamiento, y otros permiten que el
procedimiento se inicie antes o después de otorgada la patente. Por |o general, en el caso de
los procedimientos de oposicion anteriores al otorgamiento, después de que el examinador
decide otorgar la patente, la solicitud se pone adisposicion del publico en su estado previo a
laaprobacion, y cualquier persona que desee oponerse a otorgamiento de la patente puede
hacerlo durante €l plazo establecido para€llo. Si no hay oposicién durante ese periodo, la
patente se otorga. En cambio, en el caso de |os procedimientos posteriores a otorgamiento,
después de gque se publicala patente otorgada, |os terceros tienen la posibilidad de oponerse a
otorgamiento, recurriendo ante la oficina de patentes dentro de un plazo determinado. En
consecuencia, el sistema de oposicion posterior al otorgamiento no extiende €l periodo
comprendido entre la presentacion de la solicitud y el otorgamiento de una patente, aungque
debe tenerse en cuenta que la cantidad de solicitudes que pueden recurrirse es bastante
limitado. En Europa, por € emplo, los procedimientos de oposicion duran normal mente entre
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dos y tres afios, y el porcentaje de oposicién alas patentes otorgadas es de alrededor del 5%°2,
En lalndia, latasa de oposicién es de aproximadamente 4%>°,

200. Ademas de las diferencias existentes entre la oposicion anterior y posterior a
otorgamiento de la patente, las leyes nacionales y regional es varian considerablemente en
cuanto alos requisitos de procedimiento y los requisitos sustantivos. Esas diferencias estén
relacionadas, por g emplo, con el plazo parala presentacion del recurso de oposicion, € grado
de participacion del oponente durante € procedimiento, la caracteristica de procedimiento
inter partes o ex parte, y laposibilidad (o no) de que € solicitante o € titular de la patente
interponga el recurso de oposicién contra si mismo.

d) Gestidn delademanda

201. El crecimiento de la demanda de derechos de patente aumenta la presién sobre las
oficinas de patentes para que examinen y acepten, o rechacen, solicitudes de patente. A la
larga, esto produce un aumento del trabajo atrasado en |as oficinas de patente y prolongala
duracion de los tramites. El grafico 11 muestra, en relacion con las oficinas de patente de las
gue se tienen estadisticas, €l nimero de solicitudes de patente pendientes de examen en 2005
y e aumento o la disminucion registrados desde 2003. Téngase presente que la definicion de
“solicitud pendiente” puede variar de una oficina a otra debido alos diferentes procedimientos
que éstas aplican; por lo tanto, las cifras absol utas de solicitudes pendientes en las distintas
oficinas pueden no ser directamente comparables entre si.

Gréfico 11: Solicitudes de patente pendientes desglosadas por oficina

Cantidad de solicitudes de patente pendientes desglosadas por oficina
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%8 Adam Jolly y Jeremy Philpott, “ The Handbook of European Intellectual Property Management”,

Oficina Europea de Patentes, Informe anual 2006.
% Intellectual Property India, Informe anual 2005-2006.
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202. Los Estados Unidos de Américay € Japon tienen las cifras més altas de solicitudes de
patente pendientes, que ademas aumentaron 46,2% y 60,7% respectivamente entre 2003

y 2005. Cabe sefiaar que, en el caso del Japon, las modificaciones introduci das recientemente
en |os plazos establ ecidos para el examen de las solicitudes han traido aparejado un
excepcional aumento en e volumen de lalabor de examen, que deberia disminuir

sustancia mente en los proximos afos. En el Canada, Hungriay China se observan también
aumentos importantes.

203. En agunas oficinas, como las de Alemania, |a Republica de Coreay la Oficina Europea
de Patentes, el nimero de solicitudes pendientes se ha mantenido relativamente estable en los
altimos afios, mientras que en unas pocas oficinas ha disminuido la cantidad de solicitudes
pendientes.

204. En consecuencia, |os paises han adoptado diversas medidas a nivel nacional para hacer
frente a ese aumento de la demanda con recursos limitados. Entre esas medidas cabe
mencionar, por g emplo:

—  simplificacion y racionalizacién de los tramites realizados ante la oficing;
—  contratacion, capacitacion y retencidn de recursos humanos,

— uso eficaz de latecnologia de lainformacion alos efectos de los tramites en las
oficinas, y para comunicarse con |los solicitantes y representantes; y

—  contratacion externa (en el sector privado) de determinadas tareas administrativas.

205. Ademas, algunas oficinas han implantado algunas précticas para disuadir alos
solicitantes de presentar un gran nimero de reivindicaciones 0 “mega solicitudes’ mediante
la exigencia de ciertos requisitos juridicos y la modificacion de la estructura de | as tasas.

206. Sin embargo, los efectos de las medidas nacionales en cuanto aresolver € problemadel
crecimiento de la demanda son limitados. El aumento del niUmero de solicitudes presentadas
por no residentes en oficinas de patentes de todo el mundo es una de las fuerzas impul soras
del aumento del volumen de trabajo y del niUmero de solicitudes pendientes. Existen pruebas
gue sugieren que, en muchos casos, hay solicitudes relacionadas con la mismainvencion que
estédn siendo examinadas més de una vez por distintas oficinas de patentes. Por consiguiente,
los paises muestran un interés cada vez mayor por la cooperacion internacional. Unade las
formas de cooperar eficazmente es detectar 10s casos de duplicacion del trabajo realizado por
mas de una oficina con respecto a las solicitudes relacionadas con la mismainvencion, y
eliminar la duplicacion anivel internacional.

207. Enlo que respecta alos procedimientos nacionales y regionales de obtencion de
patentes, la mayor parte de la duplicacion en términos de volumen de trabajo de las oficinas se
atribuye alos tramites de blusqueda y examen, que requieren una cantidad considerable de
recursos. examinadores de |0s aspectos sustantivos que sean competentes, que conozcan todos
los campos de latecnologia y estén familiarizados tanto con la tecnologia como con €
Derecho de patentes, lean las solicitudes de patente, realicen una buisgueda en la bibliografia
sobre patentes y sobre temas no relacionados con las patentes, y analicen la patentabilidad de
lasinvenciones reivindicadas. Segun estadisticas de las Oficinas de la Cooperacion Trilateral,
entre las primeras solicitudes presentadas ante esas Oficinas, alrededor de 240.000 solicitudes
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se presentaron en mas de una de ellas, y por ende lalabor de busqueday examen se ha
duplicado®.

208. Por lo tanto, se considera que € uso de los resultados de | as busquedas y examenes
realizados por otras oficinas con respecto alas solicitudes relativas a familias de patentes es
uno de los medios prometedores de hacer frente a aumento del nimero de solicitudes de
patentes. Como se describe en € subcapitulo b), laforma en que se utilizan esos resultados
varia desde una decision unilateral de usar |os resultados de |as tareas de blsgueda y examen
de otras oficinas, hasta formas de uso mas complejas y sistematicas. Si el uso compartido de
los informes de busqueda y examen es una forma de encarar la gestién de la demanda, cabe
preguntarse qué es |o que se puede hacer, a nivel internacional, para apoyar efectivamente el
uso internacional de esos informesy como se puede aumentar la confianza en € trabajo
realizado por otras oficinas, en vista de que se observan diferencias en las leyes y practicas
nacional es rel acionadas con algunos aspectos clave de la patentabilidad, como la novedad y
actividad inventiva.

209. Con respecto a procedimiento del PCT, como se describe en el subcapitulo b), las
medidas para evitar la duplicacién de los procedimientos en lafase internacional y los
procedimientos previstos en lafase nacional facilitarian la simplificacion de todo el
procedimiento del PCT. Ademés, deberia evitarse la duplicacion del trabajo por parte de las
distintas oficinas que intervienen en el proceso, como la oficinareceptora, la Administracion
encargada de la busqueda internacional, la Administracion encargada del examen preliminar
internacional, la Oficina Internacional y la oficina designada o elegida, para asegurar €
funcionamiento eficiente del sistema.

€) Estado anterior delatécnica

210. El “estado anterior de latécnica’ determina el alcance delanovedad y € grado de
actividad inventiva, que son dos requisitos de patentabilidad fundamental es que impiden que
Se otorguen patentes respecto de invenciones que ya existen o que resultan obvias s seles
compara con invenciones existentes. El “estado anterior de latécnica’ es, en general, todo
conocimiento puesto adisposicion del publico antes de la presentacion delasolicitud o la
fecha de prioridad de una solicitud de patente en examen, ya sea que existiera en forma escrita
0 que se hubiera divulgado oralmente o por el uso ptblico®. Hoy en dia se toma cada vez més
en cuenta lainformacién publicada en Internet®. Las preguntas en cuanto alo que deberia
constituir “estado anterior de latécnica’ en un determinado momento y al alcancey la
oportunidad de la “disponibilidad para el publico”® fueron objeto de debate durante mucho
tiempo en e contexto del proyecto de Tratado destinado a complementar € Convenio de Paris
en lo relativo alas patentes (proyecto de Tratado sobre armonizacion de las patentes de 1991)

% Trilateral Satistical Report 2006, gréfico 3.13.

[http://www.trilateral .net/tsr/tsr 2006/3 worldwide pat_act 2006.pdf].

En algunos paises, unainvencion que no se haya puesto a disposicion del pablico pero que esté
en venta en el pais antes de lafecha pertinente forma parte del estado anterior de la técnica.

“ Results of the Questionnaires Concerning Disclosure of Information on the Internet and Other
Issues Relating to the Internet” (documento SCP/5/4 de laOMPI); “ Disclosure of Technical
Information on the Internet and its Impact on Patentability” (documento SCP/4/5 dela OMP!).
“Resefia de lainformacion proporcionada por |os miembros del Comité Permanente sobre €l
Derecho de Patentes (SCP) en relacidn con la definicion del estado de latécnica’ (documento
SCP/6/INF/2 de la OMPI).
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y el proyecto de SPLT. Si bien las leyes nacionales y regional es contienen definiciones
diferentes, descritas en & anexo 11, existen muchas similitudes entre ellas.

211. Unade esas diferencias se basa en la distincién entre publicaciones impresas y otras
formas de divulgacion, como ladivulgacion ora y €l uso previo. En algunos paises, la
informacion que ha sido divulgada publicamente en forma oral 0 mediante su uso en un pais
extranjero no forma parte del estado anterior de la técnica. Por consiguiente, de acuerdo con €l
Derecho de patentes de esos paises, se puede otorgar una patente a unainvencion que es
idéntica a un conocimiento no documentado ya disponible en e dominio publico, o que
obviamente se desprende de ese conocimiento, por g emplo en forma de conocimientos
tradicionales, en otro pais. Si no hay un efecto de reconocimiento universal del estado anterior
de latécnica, se corre € riesgo de que se otorguen derechos de patente con respecto auna
materia que ya se encuentra en e dominio publico en otro pais. Ademés, en vista del aumento
de la cooperacion operacional entre las oficinas de patentes, unainterpretacion universal de la
definicion de estado anterior de latécnicaes € punto de partida parallegar aun concepto
comun de novedad y actividad inventiva

212. Otradiferenciafundamental entrelalegislacion nacional y regional es el efecto del
estado anterior de latécnicaen la solicitud presentada antes, pero publicada después de la
fecha de presentacion (fecha de prioridad) de la solicitud en examen. Sin embargo, la
armonizacion de los requisitos juridicos en este aspecto en particular puede repercutir en
menor grado en la cooperacion operacional entre las oficinas de patentes, yaque las
solicitudes anteriores presentadas en una oficina nacional difieren de un paisaotro.

213. Dado que lamayoria de los paises aplican una definicidén amplia de estado anterior de la
técnica, es decir, cualquier informacién puesta a disposicién del publico en cuaquier formay
sin ninguna limitacion geograficaforma parte del estado anterior de latécnica, es fundamental
asegurar que haya un acceso eficiente y efectivo alainformacion relativaal estado anterior de
latécnica, parapoder determinar en forma creible lanovedad y la actividad inventiva.

f)  Novedad

214. En genera se entiende que @ sistema de patentes es un contrato social entre € inventor
y € publico; por una parte, confiere derechos exclusivos al titular de la patente para evitar que
otros hagan un uso comercial de lainvencion patentada sin su consentimiento y, por laotra, lo
obligaadivulgar su invencion de tal manera que ésta pueda ser |levada ala practica por una
persona calificada en esa esfera. Dado que una de | as caracteristicas del sistema de patentes es
poner lainformacion nueva a disposicion del publico a cambio de los derechos exclusivos,
unainvencion que ya se encuentre en e dominio publico (y que por lo tanto su divulgacion no
aportara ningunainformacién nueva al publico) deberia quedar, por definicidn, excluida de la
proteccion mediante patente.

215. En consecuencia, € caracter novedoso de lainvencion es una condicion fundamenta e
indiscutida de la patentabilidad en cualquier sistema de patentes. En € articulo 27.1, €
Acuerdo sobre los ADPIC establece que, para poder patentarse, una invencion tiene que ser
nueva. Dado que solo es posible probar lafalta de novedad, y no su existencia, en general una
invencion es nuevasi no forma parte del estado anterior de latécnica, 0 s no eraconocidao
utilizada o no se habia descrito antes de la fecha de presentacién o de prioridad.
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216. Ademas, para poder evaluar si unainvencion reivindicada es nueva o no, es necesario
determinar su ambito de aplicacion. Laforma en que se interpretan las relvindicaciones y se
determina su acance es un factor decisivo en el examen de la novedad.

g) Actividad inventiva

217. Como se sefial 6 anteriormente, un derecho de patente exclusivo solo sejustificasi
cumple el objetivo del sistema de patentes, es decir, proporcionar incentivos parala creacion
de invenciones nuevas y Utiles, que beneficien ala sociedad en general. Obviamente, una
invencion que ya existe no contribuye al desarrollo tecnoldgico y €l beneficio social. Ademas,
el otorgamiento de un derecho exclusivo respecto de unainvencién que puede ser obviamente
o féacilmente concebida por otros no promueve lainnovacion y € desarrollo tecnoldgico y
econdémico. Por € contrario, evita que otros usen y fabriguen invenciones que no son nada
mas gque modificaciones obvias del estado actual de latécnica. Por lo tanto, parajustificar €
otorgamiento de un derecho de patente exclusivo, lainvencion debe reflgar, entre otros
criterios, un grado suficiente de “actividad inventiva’ (no ser evidente). En el articulo 27.1, €
Acuerdo sobre los ADPIC establece que, para ser patentable, unainvencién tiene que entrafiar
unaactividad inventiva.

218. En muchas legislaciones, el requisito de la actividad inventiva significa que una
invencion reivindicada no debe ser obvia para una persona calificada en esa esferaalafecha
de la presentacion (o, cuando sea aplicable, en lafecha de prioridad), o0 al momento en que se
hizo lainvencion, en vista del estado anterior de latécnica. En agunos paises, en lugar dela
expresion “evidente” (0 “no evidente”) , aparecen en lalegislacion expresiones como
“invenciones que podrian haberse hecho facilmente” o “[unainvencion] que tenga
caracteristicas sustantivas destacadas y que represente un progreso notable” (véase €

anexo Il). Cualquierasead término utilizado, la definicion de “ estado anterior de latécnica”
0 “estado de latécnica’ influye directamente en la determinacion de la actividad inventiva.
Cuando € alcance del estado anterior de latécnica eslimitado, hay més probabilidades de que
se considere que una determinada invencion que se reivindica entrafia una actividad inventiva.
Por otra parte, en lo que respecta al requisito de la novedad, lainterpretacion y determinacion
del alcance de lainvencion reivindicada es fundamental parala determinacion de la actividad
inventiva.

219. Lasautoridades nacionalesy regionales han creado diversas metodol ogias que pueden
aplicarse cuando se evalla la actividad inventiva, como el enfoque de “un problema, una
solucion” que se usa en la Oficinas Europea de Patentes, la “ prueba de Graham” en los
Estados Unidos de Américay la* prueba de razonamiento” en € Japon. Ademas, la
interpretacion que hacen los tribunal es nacionales del término “actividad inventiva’ (“no
evidente”) ha generado una ampliajurisprudencia en muchos paises. Dado que la gran
mayoria de las invenciones se basan en invenciones ya existentes, en algunas jurisdicciones se
ha trabajado intensamente en torno alaforma de evaluar la actividad inventivaen las
invenciones basadas en una combinacion de invenciones ya existentes. Sobre la base de esa
jurisprudencia, algunas oficinas de patentes publican directrices sobre el examen de las
solicitudes, dirigidas principalmente a los examinadores de |a oficina para que apliquen las
leyes con un criterio uniforme, pero también alos solicitantes y los profesionaes en e &mbito
de |as patentes, para que comprendan mejor |as précticas de la oficina™. Esas directrices sobre
el examen de las solicitudes contienen normamente la metodol ogia, diversos factores que

o4 http://ww.wi po.int/patent-law/es/guidelines.html.
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deben tenerse en cuenta (por gjemplo, los problemas que solucionaralainvencion, los efectos
beneficiosos de lainvencidn y aspectos secundarios como el éxito comercia y las necesidades
experimentadas desde tiempo atras), y gjemplos préacticos en diversas esferas técnicas.

220. Laaplicacion concretadel requisito de la actividad inventiva es bastante complegjay no
puede limitarse simplemente a un debate sobre si hubo un “ato” grado de actividad inventiva,
por oposicién aun grado “reducido” de actividad inventiva.

h)  Plazodegracia

221. Como se sefidlaen el subcapitulo €) supra, en principio, cualquier informacion que se
haya puesto a disposicién del publico pasa a ser parte del estado de latécnica. En otras

pal abras, cuando unainvencion esta a disposicion del publico, no es posible (o a menos no
deberia serlo) obtener una patente parala mismainvencién o para unainvencién gue se derive
de forma evidente de la que estd a disposicion del pablico. Ahorabien, no siempre es posible
observar estrictamente esta norma cuando se procura lograr un equilibrio entre € interés del
inventor y €l de un tercero, Por g emplo, no puede justificarse que cada vez que se divulgue
lainformacion, incluidos los casos que escapen a control del inventor, se pierdala
oportunidad de obtener una patente. Asimismo, puede ocurrir que € inventor no pueda
esperar a haber presentado la solicitud de patente para divulgar su invencion aun posible
asociado o inversor. En otras circunstancias, puede ocurrir gue las organizaciones publicas de
investigacion, las universidades o algunas empresas deseen divulgar |os resultados de la
investigacion o antes posible, facilitando asi € acceso a esos resultados por terceros. Asi
pues, impedir toda divulgacion de unainvencion antes de la fecha de presentacion, podria
retrasar la difusién de los conocimientos al publico e imponer unarestriccion injustificada al
inventor. Por otra parte, cualquier excepcion ala definicion de estado de la técnica deberia
tener en cuentalos intereses legitimos del inventor asi como |os de terceros

222. Segun laley de patentes de los Estados Unidos de América, en laque se aplica el
principio del primer inventor, la divulgacion publica de unainvencion antes de lafecha de
presentacion no afecta en si ala patentabilidad de lainvencidn. Si no hubiera un plazo parala
presentacion de una solicitud de patente, €l inventor no tendriaincentivo aguno para
presentar en primer lugar la solicitud, y procuraria la proteccién de la patente Unicamente
cuando un competidor intente vender lamismainvencién en € mercado. Una estrategia de
esa indole agravaria el problema de inseguridad juridicade un tercero. Asi pues, de
conformidad con €l articulo 102. b) de laley catalogada con € nimero 35 en & cddigo
normativo de los Estados Unidos de América (U.S.C, 35), unainvencion que haya sido
patentada o descrita en una publicacién impresa en este pais 0 en €l extranjero, o hayasido
objeto de utilizacion publica o puesta ala venta en este pais mas de un afio antes de lafecha
de la solicitud de patente, forma parte del estado de latécnica. En otras palabras, cuando una
invencion se hadivulgado de ciertaforma, €l inventor cuenta con un afio de plazo para
presentar la solicitud de patente. Ese mecanismo dala oportunidad a un inventor de divulgar
publicamente su invencién en ciertas condiciones antes de la presentacion de la solicitud de
patente.

223. Lafaltade proteccion o la proteccion inadecuada de la propiedad industrial en las
exposiciones internacional es fue una de las razones que llevé ala concertacion del Convenio
de Parisen 1883. En € articulo 11 del Convenio de Paris se prevé la obligacion por los
Estados miembros de establecer y mantener unalegislacion que permita proteger las
invenciones patentabl es respecto de |os productos que se expongan en | as exposiciones
internacionales oficiales u oficialmente reconocidas, organizadas en €l territorio de aguno de
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esos Estados. Sin embargo, en el Convenio se establ ece que corresponde a lalegislacion
interna de un Estado miembro decidir las formas de otorgar esa proteccion, incluidala
duracion de la proteccion temporaria. De ahi que, como puede observarse en el Anexo Il, los
tipos de divulgacion alos que se aplica € plazo de gracia, su extension y las condiciones no
estan armonizados, aungue pueden observarse ciertas modalidades similares en muchos
paises.

224. Unade las peculiaridades del plazo de graciaen el sistemainternacional de patentes es
gue, a menos que se establezca un plazo de gracia uniforme a nivel internacional, un
solicitante no podra gozar plenamente de los beneficios del plazo de gracia a nivel nacional,
por €l hecho de que una divulgacion efectuada en ciertas condiciones en un lugar puede
afectar ala patentabilidad en otros paises. Por gemplo, si laduracion del plazo de gracia
difiere entre las legislaciones nacionaes o regionales, al solicitante no le queda otra
alternativa que preparar y presentar solicitudes de patentes sobre la base del plazo de gracia
maés breve, y tendria que estar familiarizado con las distintas normas de las diferentes
legislaciones nacionales o regionales. Y 1o que es alin méas grave, si en uno de los paises en
los que € solicitante desea obtener proteccion para su patente, no se reconoce un plazo de
gracia, €l solicitante no podrg, en la préactica, beneficiarse del plazo de graciaen los demas
paises. El plazo de gracia sirve asimismo como un mecanismo de seguridad para un
solicitante que no esté familiarizado con la definicion de estado de latécnicaen virtud de la
legislacion de patentes y divulgue de formano intencional su invencion al publico antes de
presentar la solicitud de patente.

1) Ladivulgacion suficiente

225. Como se mencionaen el Capitulo 11, uno de los pilares del sistema de patentes esla
funcion de divulgacion publica. Por consiguiente, uno de los requisitos importantes de la
legislacion de patentes es que lainvencion sea objeto de una divulgacion suficiente en la
solicitud de patente, afin de que, unavez publicada, |os conocimientos innovadores
contenidos en la solicitud de patente puedan ser difundidos al publico.

226. De conformidad con €l articulo 29.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, los miembros
deberan exigir a solicitante de una patente que divulgue lainvencién de manera
suficientemente clara'y completa para que las personas capacitadas en la técnica de que se
trate puedan llevar a efecto lainvencion. Asi pues, se trata de lanormaminimaexigidaalos
miembros dela OMC, y, como puede comprobarse en e Anexo |1, las disposiciones de las
legislaciones nacionales y regionales estan ampliamente armonizadas a ese respecto. Ahora
bien, lainterpretacion de las disposiciones y de las practicas nacionales y regionales podria
tener mas en cuentalas diferencias. Las preguntas gque se plantean respecto de la
interpretacion del requisito de divulgacion son, entre otras, las siguientes: ¢Cud esla
definicion de “ persona capacitada en latécnica’ ? ¢Qué extensién deberatener ladivulgacion
para gue se la considere “ suficientemente claray completa’? ¢Cual sera el tiempo necesario
para gue se considere suficiente la divulgacion de lainvencion?

227. End articulo 29.1 del Acuerdo sobrelos ADPIC se precisa ademés que los miembros
podran exigir que € solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto lainvencion que
conozca €l inventor en lafecha de la presentacion de lasolicitud o, s sereivindicala
prioridad, en lafechade prioridad reivindicada en lasolicitud. Asi pues, algunos paises
exigiran que se indique esa mejor manera de realizar lainvencion, mientras que otros
permitiran cualquier formade llevar aefecto lainvencion (véase € Anexo Il).
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228. Ademas, en muchos paises, en los que la solicitud se refiere a material biol 6gicamente
reproducible que no pueda divulgarse de manera suficientemente claraen la solicitud
presentada, en la medida en que los requisitos de divulgacion no puedan satisfacerse de otro
modo, se considerara que se cumplen mediante el depdsito de ese material. En € Tratado de
Budapest se prevé un mecanismo por € que el depdsito de un microorganismo ante una
autoridad internacional de deposito bastaria alos fines del procedimiento en materia de
patentes ante | as oficinas nacional es de patentes de |os Estados contratantes (y |as oficinas
regional es de patentes que reconocen ese mecanismo) con objeto de obviar la necesidad de
depositar e microorganismo en cada pais en e que se desee obtener |a proteccién por patente.
Sin embargo, en & Tratado de Budapest no se reglamentan las condiciones formales y
sustantivas relativas alos depdsitos nacionales y regionales en relacion con solicitudes
nacionalesy regionales en virtud de | as | egislaciones de | os respectivos Estados contratantes.
Por ggemplo, el momento en el que deba hacerse el depdsito no estéd armonizado
internacionalmente. En ciertos paises, € depdsito debe efectuarse a méas tardar en lafecha de
presentacion de la solicitud, mientras que, a menos en un pais, debera efectuarse durante la
tramitacion de la solicitud en determinadas condiciones.

), M ateria patentable y exclusiones

229. ¢Cuad eslamateria que se consideratiene derecho ala proteccion por patente? Esuna
de las preguntas fundamental es especificas del sistema de patentes. Se entiende en general
que el sistema de patentes protege las “invenciones’, pero no es €l caso de las obras literarias
o artisticas, los signos o laapariencia estética. En el articulo 27.1 del Acuerdo sobre los
ADPIC se dispone que, en principio, “todas |as invenciones, sean de productos o de
procedimientos, en todos los campos de latecnologia’ podran obtener proteccién mediante
patentes. El ambito de aplicacion del término “invencion”, asi como laforma de definirlo en
las legislaciones nacional es no son uniformes, aunque pueden distinguirse algunas
caracteristicas comunes (véase el Anexo Il). Las diferencias en las |egislaciones nacionales
reflgjan la opcion politicadel pais de que se trate, habida cuenta del objetivo del sistema de
patentes de fomentar lainnovacion y e desarrollo econdémico y tecnol 4gico.

230. Unadelasdiferencias es que, en lamayoriade los paises, € concepto de invencién
incluye en ciertamedida un carécter técnico o ideas técnicas. Asi pues, |os métodos
comerciales y los métodos financieros como tales no son materia patentable en lamayoria de
los paises. En otros paises, 10s aspectos técnicos no constituyen un requisito parala
patentabilidad de lamateria. Ademas, en algunos paises, €l término “invencion” esta definido
en lalegislacion, mientras que en otros e acance del término “invencién” ha de derivarse de
unalista no exhaustiva de materia susceptible de proteccion.

231. Como excepcion del alcance genera de lainvencion mencionado, en el articulo 27.2y 3
del Acuerdo sobrelos ADPIC se prevé que los Estados miembros de la OMPI puedan excluir
de la patentabilidad ciertas invenciones. Esas invenciones son |as siguientes:

— lasinvenciones cuya explotacion comercia en su territorio debaimpedirse
necesariamente para proteger el orden publico o lamoralidad, inclusive para
proteger lasalud o lavida de |as personas 0 de los animales o para preservar |os
vegetales, 0 para evitar dafios al medio ambiente, siempre que esa exclusion no se
haga meramente porque la explotacion esté prohibida por su legislacion
(articulo 27.2 del Acuerdo sobre los ADPIC);
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—  losmétodos de diagndstico, terapeuticos y quirdrgicos para el tratamiento de
personas 0 animales (articulo 27.3. @) del Acuerdo sobrelos ADPIC):

- las plantas y los animales, excepto |os microorganismos, y 1os procedimientos
esencialmente biol 6gicos parala produccion de plantas o animales, que no sean
procedimientos no biol égicos o microbioldgicos. Sin embargo, los Miembros
otorgaran proteccion atodas las obtenciones vegetales mediante patentes,
mediante un sistema eficaz sui generis 0 mediante una combinacién de aquéllas y
éste (articulo 27.3.b) del Acuerdo sobrelos ADPIC).

232. Por consiguiente, varios paises prevén algunas o todas estas excepciones en la
respectivalegislacion naciona (véase el Anexo ll).

233. Enrelacion con e alcance de la proteccion y las excepciones, en € articulo 4quater del
Convenio de Paris se prevé que los Estados contratantes no podran rehusar 1a concesion de
una patente o invalidar una patente por el motivo de que laventa del producto patentado u
obtenido por un procedimiento patentado esté sometida a restricciones o limitaciones
resultantes de lalegislacion nacional, por ggemplo, en relacion con la seguridad o la calidad
del producto.

234. Con arreglo alo que se dispone en €l articulo 27.3.b) del Acuerdo sobre los ADPIC,
esta disposicién ha sido objeto de examen por € Consegjo de los ADPIC después de la entrada
en vigor en diciembre de 1998. La Declaracion Ministerial de Doha® se refiere a examen
previsto en e articulo 27.3.b) ademés del examen de la aplicacién del Acuerdo sobre los
ADPIC previsto en € articulo 71.1 y de lalabor prevista en relacién con las cuestiones
relativas alaaplicacion. En la Declaracion Ministerial de Doha se encomienda a Consejo de
los ADPIC que examine, entre otras cosas, larelacion entre el Acuerdo sobrelosADPIC Yy €
Convenio sobre la Diversidad Biol6gica, la proteccion de los conocimientos tradicionales y €l
folclore, asi como otros nuevos aconteci mientos pertinentes sefialados por 1os miembros de
conformidad con €l articulo 71.1. Al redizar estalabor, € Consgjo delos ADPIC seregira
por los objetivos y principios enunciados en los articulos 7 y 8 del Acuerdo sobrelos ADPIC
y tendra plenamente en cuenta la dimension de desarrollo.

K)  Excepcionesy limitaciones alos derechos

235. Habida cuenta del objetivo de politicagenera del sistema de patentes, el ambito de
aplicacion de los derechos exclusivos que confieren las patentes se define minuciosamente en
las legislaciones nacional es de patentes, con €l objetivo de establecer un equilibrio entre los
intereses legitimos de | os titulares de patentes y los intereses legitimos de terceros. En €
articulo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que los miembros podran prever
excepciones de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condicion de que tales
excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotacién normal de la patente ni
causen un perjuicio injustificado alos legitimos intereses del titular de la patente, teniendo en
cuentalos intereses de terceros.

236. End articulo 5 del Convenio de Paris figuran asimismo disposiciones relativas alas
licencias obligatorias. Ademas, en el articulo 5ter se prevén ciertas limitaciones alos
derechos exclusivos en los casos en que €l estricto cumplimiento de esos derechos pueda ser

% http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm.
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perjudicial parael interés publico de garantizar lalibertad del transporte. En principio,
cuando los navios, las aeronaves o |os vehicul os terrestres penetren temporalmente en €l
territorio de paises extranjeros, no es necesario tener licencias sobre patentes en vigor en esos
paises con objeto de evitar que se cometan infracciones de |0s derechos que confieren esas
patentes.

237. Habida cuenta de la normativainternacional mencionada, algunos paises prevén en sus
legislaciones nacionales excepciones y limitaciones alos derechos exclusivos (véase €

Anexo I1). Por ggemplo, los derechos conferidos por una patente no se aplican alos siguientes
actos con arreglo a algunas legislaciones nacionales:

—  actos efectuados para utilizaciones con fines privados o no comerciaes;

—  empleo de accesorios de aeronaves, vehicul os terrestres 0 navios de otros paises
gue temporal o accidentalmente penetren en el espacio aéreo, € territorio o las
aguas del respectivo pais;

—  actos efectuados Unicamente con fines experimentales o de investigacion;

—  actos efectuados por cualquier persona que, de buenafe, antes de lafechade
presentacion (fecha de prioridad) de la solicitud en base ala cua se ha concedido
la patente, haya utilizado lainvencion, o que hayainiciado de formaseriay
efectivalos preparativos para esa utilizacion en € respectivo pais (excepcion por
uso anterior);

- actos ef ectuados Unicamente para usos gque tengan una relacion razonable con €l
hecho de recabar y presentar informaciones necesarias para la obtencion de una
aprobacion reglamentaria;

- actos de preparacién de medicamentos de conformidad con unareceta.

238. Ademéas, en €l articulo 31 del Acuerdo sobrelos ADPIC se prevé que un miembro
pueda permitir, en determinadas condiciones estipul adas, otros usos que |os permitidos en
virtud del articulo 30 sin autorizacion del titular de los derechos. En relacion con el

articulo 31, laDeclaracién Ministerial relativaa Acuerdo sobrelos ADPIC y lasalud
plblica’® dispone especificamente que cada miembro tiene el derecho de conceder licencias
obligatorias, y lalibertad de determinar |as bases sobre las cuales se conceden tales licencias,
asi como el derecho de determinar |0 que constituye una emergencia nacional u otras
circunstancias de extrema urgencia, quedando entendido que las crisis de salud publica,
incluidas las relacionadas con e VIH/SIDA, latuberculosis, €l paludismo y otras epidemias,
pueden representar una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia. Por
otra parte, con objeto de resolver e problema de |os miembros cuyas capacidades de
fabricacién en € sector farmacéutico son insuficientes o inexistentes y se enfrentan con
dificultades para hacer un uso efectivo de las licencias obligatorias con arreglo a Acuerdo
sobrelos ADPIC, tras el mandato recibido en virtud del parrafo 6 de la Declaracion
Ministerial relativaa Acuerdo sobrelos ADPIC y lasalud pablica, los miembros delaOMC
optaron, en 2003%, por una “derogacién” que permite eximir de las limitaciones sobre las

66
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http:// www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_trips _s.htm.
http://www.wto.org/spanish/tratop_g/trips_simplem_para6_s.htm.
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exportaciones en virtud de licencias obligatorias a los paises que no puedan fabricar productos
farmacéuticos, y procedieron a enmendar el Acuerdo sobre los ADPIC para gque esta decision
sea permanente™.

239. Enlo que respectaa agotamiento de los derechos de patente, en el articulo 6 del
Acuerdo sobre los ADPIC se dispone que, paralos efectos de la solucién de diferencias en €
marco del presente Acuerdo, areservade lo dispuesto en los articulos 3 y 4, no se hara uso de
ninguna disposicion del presente Acuerdo en relacion con la cuestion del agotamiento de los
derechos de propiedad intelectual. En laDeclaracion Ministerial de Doharelativaa Acuerdo
sobrelos ADPIC y lasalud publica se aclara que €l efecto de las disposiciones del Acuerdo
sobre los ADPIC que son pertinentes al agotamiento de los derechos de propiedad intel ectual
es dgjar acada miembro lalibertad de establecer su propio régimen paratal agotamiento sin
impugnacion, areservade las disposiciones relativas a trato NMF y trato nacional en el
marco del Acuerdo.

240. Las excepciones mencionadas limitan la proteccion de los derechos conferidos por una
patente. En las|egislaciones de algunos paises, existen excepciones que se aplican ala
observancia de |os derechos, por g emplo actos que se consideren unainfraccion de los
derechos conferidos por las patentes en determinadas circunstancias. Un g emplo de esas
excepciones es unainfraccion indirecta. En principio, lafabricacion, utilizacion o venta de
uno o de algunos de los elementos de la invencion reivindicada no constituyen unainfraccion.
Sin embargo, |a estricta aplicacién de este principio no siempre protege el derecho del titular
respecto de un tercero que se aprovechade formadesleal de unainvencién patentada. Por
gjemplo, un tercero puede suministrar partes vinculadas con €l ementos de una invencion
patentada para el ensamble final de una obra, o un tercero puede suministrar una maquina que
es exclusivamente utilizada para hacer lainvencion patentada. Habida cuenta de los intereses
legitimos del titular de los derechos y los intereses legitimos de terceros, ciertas medidas se
consideran infracciones indirectas en virtud de algunas legislaciones nacionales. Ahorabien,
las condiciones de las infracciones indirectas son muy diferentes de un pais a otro.

) Cadlidad
i) Objetivos de lagestion de la calidad

241. Loserroresen laconcesion de patentes y en los procedimientos administrativos pueden
ocasionar muchos problemas a los titulares de derechos, alos competidores, alos usuarios de
informaciones sobre patentes y alas propias oficinas de patentes. Corregir un error puede ser
caro y dificil. Laincapacidad de reconocer que existe un error también puede tener efectos
onerosos. Por g emplo, laconcesién de una patente que no redina l os requisitos necesarios
puede inducir alos competidores a creer que no pueden entrar en el mercado competente a
Menos que negocien unalicenciacon € titular de la patente, o puede ocurrir que tengan que
entablar un costoso pleito con objeto de obtener larevocacion de la patente para evitar una
demanda por infraccién. Cuando no se actualiza el registro poniendo en evidencia que una
patente ha sido renovada, puede entenderse que la patente ha expirado, y los competidores
pueden comenzar a hacer inversiones, descubriendo solo mas tarde que, en realidad, la patente
estaba aln en vigor.

% http:// www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/wtl641_s.htm.
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242. Por consiguiente, muchas oficinas han introducido sistemas de gestion de la calidad
para garantizar que sus procedimientos son |os que convengan para obtener resultados de
calidad. Algunas oficinas han certificado sus sistemas de gestion de lacalidad de
conformidad con una norma reconocida, generalmente lanorma SO 9001:2000. Esas normas
se aplican alos procedimientos y alos sistemas de una organizacion y no alacalidad del
servicio realmente prestado, pero son indicativas de |os sistemas en vigor que promueven
resultados de gran calidad y permiten realizar mediciones de |os resultados para comprobar la
calidad del producto y solucionar |os problemas, promoviendo asi mejoras constantes en los
sistemas.

243. Laaplicacion efectiva de los sistemas de gestion de la calidad varia enormemente de
una oficina a otra, dependiendo del tamafio de la oficinay de los trabagjos de que setrate (las
necesidades de |os sistemas de examen difieren grandemente de las de | os sistemas de
registro). Es necesario adaptar |0s detalles alas necesidades particulares de laoficinay de sus
asociados (como es el caso de las oficinas de otros Estados) y de |os usuarios (en particul ar
los solicitantes de patentes y los que se vean afectados por las legislaciones nacionales o que
utilicen las informaciones publicadas). Sin embargo, agunos principios generales se pueden
aplicar acualquier sistema que funcione a diferentes niveles. En un nivel basico, laoficina
deberd ser clara en relacion con sus funciones y prever |0s recursos necesarios (personal,
locales, equipos y cursos de formacion) para desempefiar esas funciones eficazmente. Los
procedimientos deberian estar debidamente documentados y contar con mecanismos de
informaci6n sobre | os resultados (tanto parala comunicacion interna como por medio de los
usuarios) con objeto de determinar los problemasy las oportunidades afin de mejorar los
procedimientos y evitar larepeticion de los problemas. Las responsabilidades del personal
deberian indicarse claramente y, en lamedida de lo posible, deberian poder evaluarse los
objetivos.

i) Importancia de lagestion de lacalidad anivel internacional

244. Lagestion delacalidad esimportante paralas oficinas afin de garantizar €l debido
cumplimiento de las respectivas responsabilidades nacionales. Ahorabien, ha de tenerse en
cuenta ademés un aspecto internaciona o sea el hecho de que una gran cantidad de solicitudes
de patente se presentan en mas de unajurisdiccion, seaen virtud del Convenio de Paris, seaen
virtud del PCT. En esos casos, lamismasolicitud (previas traduccion y modificaciones con
objeto de atender alos requisitos aplicados anivel local) es tramitada por separado y a
menudo simultaneamente por varias oficinas, cada unallevando a cabo paraelamente las
mismas verificaciones. En el caso de las oficinas mas grandes, € resultado es un enorme
volumen de tareas repetidas. Queda claro que a cada oficinale cabe laresponsabilidad de
garantizar e cumplimiento de las normas aplicadas anivel local, aunque € esfuerzo que
entrafa esta tarea pueda reducirse considerablemente si |a oficina de que se trate comprende
claramente qué tareas efectlian las otras oficinas, teniendo en cuentalas diferencias
importantes entre |0s respectivos sistemas de patentes, de modo que solo sea necesario llevar
a cabo los trabaj os que sean obj etivamente necesarios.

245. Incluso en €l caso de que dos oficinas apliquen procedimientos muy diferentes, es
importante estar al tanto de los sistemas de gestion de la calidad de la otra oficina. Por
gjemplo, cuando en una oficina se registran las solicitudes sin llevar a cabo antes | as tareas de
busqueda y de examen, puede ser pertinente paralos solicitantes y |os terceros conocer 1os
resultados de la busgueday e examen que hayan llevado a cabo otras oficinas. En este caso,
saber que esas oficinas cuentan con sistemas eficaces de gestion de la calidad de las patentes
puede suscitar mayor confianzaen € punto de vista expresado en los informes, y en las
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patentes concedidas, permitiendo una mejor evaluacion de la medida en que la patente cumple
con los requisitos nacional es de patentabilidad.

iii)  Mecanismos de garantia de la calidad existentes

246. Los sistemas actuales de gestion de la calidad de las patentes adoptan diversas formas.
Lamayoria de las oficinas han aplicado durante afios alguna forma de examen de calidad. En
el ultimo decenio, muchas oficinas han considerado necesario revisar y ampliar esos sistemas
para garantizar que sean verdaderamente generales, en lugar de aplicar sistemas de examen de
la calidad de las patentes por separado para cada funcion (especiamente la busqueday €
examen) que a menudo han evolucionado de formaindependiente y ad-hoc. Esos sistemas
han estado influidos principal mente por |os conocidos enfoques de gestion de la calidad de las
patentes como 1SO 9001:2001 o el EFQM Excellence Model, asi como e enfoque comun
relativo alacalidad de la blusquedainternacional y el examen preliminar internacional, que
figuraen & Capitulo 21 de las Directrices de busgueda internacional y de examen preliminar
internacional del PCT. En estas directrices, se exige que las autoridades nacionales en €l
marco del PCT establezcan sistemas de gestion de la calidad de | as patentes que posean
ciertas caracteristicas que son importantes para garantizar una busqueday un examen eficaces
de conformidad con los requisitos del PCT. Las autoridades internacional es informan sobre
es0s sistemas establ ecidos con arreglo alas Directrices y se relinen para proceder asu
examen. También existen otros mecanismos para el examen comun y la elaboracion de
sistemas de calidad en los que | as oficinas colaboran sobre una base oficial, en particular €
Sistema Europeo de Calidad que forma parte integrante de la Red Europea de Patentes
establecida en el marco de la Organizacion Europea de Patentes.

247. También debemos recordar que en muchas legislaciones de patentes se prevén aspectos
relacionados con la calidad. Como se explica en los subcapitulos b) y c), entre esos aspectos
figuran los requisitos parala blusqueday e examen, la posibilidad de que un tercero formule
comentarios o de que participe directamente en el examen de |os derechos mediante
procedimientos de oposicion o de validacion, y la exigencia de que los solicitantes de patentes
presenten informacién sobre blsquedas y examenes |levados a cabo respecto de las
correspondientes solicitudes en otros Estados. Las oficinas estan estudiando medios que
permitan que esos examenes sean més rgpidos, menos onerosos y mas eficaces.

m)  Problematicaen el ambito de las nuevas tecnologias

248. Lastecnologias evolucionan y surgen nuevas constantemente. La expresion “Afio
Internet” define precisamente € increible ritmo del nuevo desarrollo tecnolégico y las
posibilidades que puede ofrecer a publico. Desde su creacion, € sistema de patentes ha
debido hacer frente alos nuevos avances tecnol 6gicos y haido evolucionando en
consecuencia, como es el caso de lamecénica, laquimicay laeectronica. Ultimamente, ha
tenido que enfrentarse con los desafios de la biotecnol ogia, latecnologiadigita y la
nanotecnologia. El objetivo del sistema de patentes, o sea el fomento de lainnovacion, hace
que el Derecho de patentes esté sujeto constantemente a revision ante |os nuevos avances
tecnol ogicos.

249. Cuando e Derecho de patentes se enfrenta con nuevos avances tecnol 6gicos se plantean
algunos problemas sistémicos. El primer problema se relaciona con la cuestion de si la
innovaciOn esta protegida como materia patentable en virtud del Derecho de patentes (véase
también e subcapitulo j) supra). El material bioldgico, |os organismos vivos transgénicos y
los métodos comerciales aplicados alos software son algunos € emplos que han suscitado
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debates. En segundo lugar, ante una nueva tecnol ogia, existen pocos elementos pertinentes
del estado anterior de la técnica que permitan sentar una base para determinar 10s criterios de
novedad y de actividad inventiva. Ademés, cuando latecnologia es muy nueva, como es el
caso del estado actual de la nanotecnologia, no existe una nomenclatura establecida al
respecto. Habida cuenta, por un lado, de las escasas referencias parallevar a cabo € examen
de patentabilidad y, por otro lado, del hecho de que algunos términos utilizados por los
expertos no estan claramente definidos, se suele poner en telade juicio laamplitud excesiva
de las reivindicaciones en base a las cuales se otorgan las patentes en el momento en que
aparece lanuevatecnologia. Del mismo modo, también puede ser dificil determinar si se
cumple con los requisitos de divulgacion y de aplicabilidad (utilidad) industrial. Ahorabien,
la experiencia nos ensefia que, gracias ala evolucion de la tecnol ogia desde que aparecen esos
adel antos de Ultima generacion hasta una etapa méas avanzada, las cuestiones relativas ala
aplicacion del Derecho de patentes respecto de esa tecnologia se van aclarando poco a poco y
aumenta la certezajuridicay laprevisibilidad debido ala convergenciade précticasy ala
jurisprudencia.

250. Dado que e derecho exclusivo conferido por una patente esta justificado por la
divulgacién publica de toda lainformacion relativa a unainvencion patentada, definir la
amplitud de las reivindicaciones que estan apoyadas por ladivulgacion de los datos de la
invencion, eslapiedra angular del sistema de patentes. Sin embargo, si lainformacion de que
se dispone es muy escasa, no siempre es evidente qué informacion debe ser divulgada. Las
dificultades mencionadas se ven agravadas cuando la tecnol ogia evoluciona en un ambito
multisectorial como la bioinforméticay la nanotecnologia. El andisis global de latecnologia
y ladeterminacién de la patentabilidad es més complegjo en un ambito interdisciplinario de esa
indole.

251. Mas alla de estas preocupaciones que atafien ala compatibilidad de las nuevas
invenciones con €l Derecho de patentes vigente, se plantea una cuestion més fundamental, a
saber, si e Derecho de patentes en vigor es un mecanismo idoneo para promover la
innovacién en un nuevo ambito tecnol 6gico especifico. Por g emplo, la concesiéon de
licencias y otras cuestiones relacionadas con la explotacion de | as patentes son cuestiones que
es necesario examinar, en particular en lo que respecta ala biotecnologiay alas tecnologias
delainformacion y lacomunicacion. En el ambito biotecnol 6gico, las innovaciones en fase
final pueden estar protegidas por una patente de largo alcance concedida en las primeras fases
delainnovacion. Se hadicho que & patentamiento amplio de lainvestigacion preliminar
puede dificultar la evolucion de lainvestigacion en sus fasesfinales. Lacantidad y € acance
de las patentes concedidas alainvestigacion fundamental en fase preliminar han suscitado
gran preocupacion en relacion con las “ marafias de patentes’ (patent thickets) y la
acumulacion de regalias. En particular, las reivindicaciones de largo a cance en relacion con
las patentes en €l sector de la biotecnol ogia, especia mente para instrumentos de
investigacion, se han sefialado como posibles obstaculos para el avance de lainvestigaciony
el desarroll0.®® También son controvertidas |as cuestiones éticas (véase e Capitulo 1X)
relativas ala aplicacion de las invenciones biotecnol 6gicas. Por otra parte, |0s recientes
avances en €l &mbito de las tecnol ogias de lainformacion y 1a comunicacion ofrecen la
posibilidad de consolidar varias caracteristicas y funciones en un unico producto. Esta

69 Diversos argumentos relativos al patentamiento de genes se resumen en CRS Reports for

Congress “Gene Patents. A brief Overview of Intellectual Property Issues’, 3 de octubre de
2006; W Coheny J. Wash, “Rea Impediment to Academic Biomedical Research”, 15 de
mayo de 2007, [http://www.nber.org/books_in_progress/innovation8/cohen-wal sh6-19-07.pdf].
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posibilidad podria aplicarse ala nanotecnologia. Como se expone en e subcapitulo ¢) del
Capitulo VI, las situaciones a gue se hace referencia con la denominacién “marafias de
patentes’ se han abordado en recientes estudios.

252. Debido alas caracteristicas especiaes de lainnovacion en e ambito de los software,
algunas personas consideran que, en € sector de las invenciones g ecutadas por software, la
proteccion por patente reprimiriala competencia en ese ambito. Se dice que lainnovacion en
materia de software entrafia generalmente un desarrollo acumulativo y secuencid, y la
utilizacion de obras de otras personas. En lo que respecta alas tecnologias de lainformacion
y la comunicacion, se requiere intrinsecamente que |0s usuarios estén “ conectados’. En otras
palabras, el valor de un bien o de un servicio depende de la cantidad de usuarios de ese bien o
de ese servicio (efecto red). Con objeto de comunicar y compartir lasinformacionesy los
archivos, es necesario preservar lainteroperabilidad de los programas, los sistemasy los
componentes de lared. En esas circunstancias, puede producirse un “efecto cerrojo”. De ahi
que algunos consideren que el mecanismo del sistema de patentes que confiere un derecho
exclusivo no promueve el desarrollo de laindustriadel software, sino otros modelos como los
de codigo abierto.

253. El codigo abierto proporciona model os aternativos que son Utiles parala gestion de la
titularidad del derecho de autor sobre los software. Una de |as preocupaciones en relacion
con los software de codigo abierto es que un software elaborado gracias aunalicenciade
codigo abierto puede infringir 1os derechos de una patente que proteja el software de codigo
abierto. Con objeto de hacer frente alarealidad de que en muchas jurisdicciones ya se han
concedido patentes a algunas invenciones g ecutadas por computadora, en laversion 3 dela
licencia publica GNU (GPL v3) se preve explicitamente que los usuarios estaran protegidos
de las demandas de infraccién alos derechos de patente de contribuyentes y distribuidores de
programas.

VIl. ESTRUCTURASDE APOY O PARA EL SISTEMA DE PATENTES

254. El sistema de patentes no existe aisladamente. Con objeto de fortalecer efectivamente el
sistema de patentes en tanto que instrumento para el desarrollo tecnoldgico y e crecimiento
econdmico, es necesario examinarlo en un contexto amplio, conjuntamente con las politicas y
estrategias econdmicas y de desarrollo. Asi pues, algunos paises han formulado politicas
nacionales de propiedad intelectua integrandolas en sus politicas cientificas, culturales,
comerciales, econdmicasy educativas.”’ Las politicas de propiedad intelectual apoyan la
aplicacion coherente y eficaz de las estrategias en materia de propiedad intelectual anivel
nacional con miras a obtener e maximo de beneficios que se deriven de los derechos de
propiedad intelectual .

255. Aunque €l Derecho de patentes proporciona un marco juridico al sistema de patentes,
existen otros aspectos importantes que apoyan e sistema de patentes para que funcione en la
forma que debe funcionar. Cabe sefidar, entre otros, el desarrollo de los recursos humanos, la
educacion, laadministracion efectivay eficaz de las oficinas de P.1., € conocimiento por los
investigadores de las posibles repercusiones del sistema de patentes en los sectores publico y
privado, las universidades, la sociedad civil y el pablico, y una observancia eficaz y efectiva
de los derechos por el poder judicial y los usuarios. Cuando no se pueda zanjar un litigio

" http://www.wipo.int/ip-devel opment/en/strategies/national_ip_strategies.html.
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entre las partes en relacion con la observancia de los derechos o la validez de | as patentes,
existe la posibilidad de resolverlo con el consentimiento de ambas partes mediante arbitrgje o
mediacion. Ahorahbien, en algunos casos, sera necesario recurrir auna sentenciajudicial para
resolver € litigio. Asi pues, laposibilidad de acceder a procedimientos judiciaes, la certeza
juridicay los fallos oportunos redundan en el aumento de la eficaciadel sistema de patentes
(véase @ subcapitulo a) del Capitulo VIII). Ademés, con objeto de sacar e méaximo partido
delos activos de P.1., la estructura del mercado debe servir de apoyo aladifusion del
conocimiento y latransferencia de tecnologia.

a)  Abogados de patentes

256. Entrelos diversos mecanismos de apoyo directo e indirecto relativos a sistemade
patentes, |os abogados de patentes (agentes de patentes) desempefian un papel importante en
el funcionamiento del sistema. Generalmente estan registrados en las oficinas de propiedad
industrial tras pasar examenes de aptitud. Sin embargo, no es posible dar una definicion
general dd titulo de “abogado de patentes’ o de “agente de patentes’, dado que la
cualificacion para gjercer esaprofesion y las atribuciones que se les otorga en virtud de la
legislacion aplicable difieren de un pais aotro. En algunos paises, |os abogados de patentes
deben estar capacitados juridicamente en la aplicacion del Derecho comin y tienen, ademés,
gue pasar un examen de aptitud. Si cumplen con esos requisitos, estan habilitados para
representar una parte ante los tribunales. En otros paises, no se exige alos abogados de
patente que tengan competencia juridica (aunque deben tener al menos experienciaen la
legislacion de propiedad intelectual y formacién juridica).”

257. Lafuncion de los abogados de patente es, en general, prestar asesoramiento y asistencia
alosinventoresy alos solicitantes de patentes con objeto de obtener y mantener en vigor una
patente. Se trata, por jemplo, de redactar y preparar |as solicitudes de patente, de representar
al solicitante ante la oficina de patentes, de reaccionar ante |as decisiones tomadas por la
oficing, y de asistir a titular de la patente ala hora de mantener en vigor y de hacer valer sus
derechos. Asimismo, |os abogados de patentes pueden representar un tercero en los
procedimientos de oposicion o invalidacion. Asi pues, parallegar a ser abogado de patentes es
necesario no sélo conocer latecnologia, sino también las normas sustantivas y de
procedimiento del Derecho de patentes y estar familiarizado con lajurisprudencia. El
abogado de patentes debera sera capaz de informar sobre todas las opciones de proteccion y
de aplicacion de los derechos de patente de que dispone €l cliente y prestarle asistencia
cuando una patente haya sido concedida por error 0 haya habido un uso abusivo de un
derecho.

258. Asi pues, los abogados de patentes desempefian un importante papel alahora de aplicar
el mecanismo de “contrapesos y salvaguardias’ del sistema de patentes. El hecho de que un
inventor local pueda obtener proteccion por patente con € méaximo alcance de las
reivindicaciones, que pueda defender sus derechos o que pueda impugnar con éxito la patente
de otra persona, depende, en gran medida, de la competencia de su abogado de patentes a
nivel local. Uninforme reciente pone en evidencia que la falta de informacién del publico
respecto del sistemade P.l. crea menos oportunidades comerciales en materiade P.1., o que

n Habida cuenta de la diversidad de definiciones, en e presente documento se entiende por

“abogado de patentes’ |a persona que es un representante profesional, en sentido general, alos
fines de la tramitacion de patentes.
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conlleva el circulo vicioso de que cuanto menos se disponga de servicios profesionales de P.1.,
menor serén |os conocimientos sobre derechos de P.1.7

b)  Secreto profesional

259. En general, cuando un cliente consulta a un abogado competente, las comunicaciones
entre ambos estdn sometidas ala“prerrogativa’ de que no es necesario darlas a conocer aun
tribunal dejusticia. El objetivo de establecer esa prerrogativa (secreto profesional) es
estimular alas personas que solicitan asesoramiento y alos que |o prestan a que sean
totalmente transparentes y honestos durante el procedimiento. Los que solicitan
asesoramiento deben proporcionar al asesor toda lainformacion pertinente para obtener €
mejor asesoramiento, en particular sobre |os aspectos que puedan ir en contra de su posicion.
Por otra parte, el asesor debe ser totalmente franco. Asi pues, con objeto de garantizar la
calidad del asesoramiento juridico, no debe restringirse e intercambio de instruccionesy de
asesoramiento por temor a gque se den a conocer sus comuni caci ones.

260. A lolargo de unaaccion judicial por infraccion de los derechos de una patente, es
corriente que una parte obligue ala otra a desclasificar un documento en relacion con la
comunicacion entre el abogado y esa parte, esperando encontrar declaraciones perjudiciales
gue puedan desbaratar |a presunta alegacion del infractor o poner en evidencia que ha habido
un uso abusivo de los derechos por € titular de la patente. Las comunicaciones entre los
abogados de patentes y |os clientes suelen atafier a cuestiones técnicas estrechamente
relacionadas con las cuestiones juridicas examinadas por un tribunal. Ahora bien, cuando un
cliente solicita el parecer de un abogado de patentes, no todos |0s paises amparan su
asesoramiento mediante el secreto profesional o mantienen confidencial es las comunicaciones
entre el abogado y € cliente ante el tribunal. La reglamentacidn nacional a este respecto
difiere grandemente de un pais a otro. Algunos paises reconocen gque el secreto profesional de
los abogados es un derecho y un deber que se extiende a los abogados de patentes, mientras
gue otros paises no lo reconocen. En algunos paises, |a proteccion de las comunicaciones con
los abogados de patentes adopta otra forma o puede ocurrir gue se prevea una proteccion
complementaria, y que esté tipificado como delito o como violacion de las normas
profesionales el hecho de que un abogado revele confidencias de sus clientes.” Aungue se
reconozca el secreto profesional, el alcance de las comunicaciones protegidas y lamedidaen
gue los abogados extranjeros gocen de esa prerrogativa difieren de un pais a otro. En algunos
paises se reconoce el derecho y la obligacion del secreto profesional alos abogados
extranjeros cualificados.

261. Habida cuenta de que hay cada vez mas solicitantes que desean obtener proteccién por
patente en el extranjero, lafalta de normas uniformes sobre el secreto profesional y sobre e
reconoci miento de ese derecho y obligacién en los diferentes paises es causa de seria
preocupacion entre |os profesionales. Por gjemplo, si no se reconoce el secreto profesional en
uno o en varios paises en los que € titular de una patente desea hacer valer su patente, existe
el riesgo de que reciba el mandamiento de un tribunal que no reconozca el secreto profesional
de los abogados de que desclasifique el contenido de las comuni caciones confidenciales del
asesoramiento obtenidas en un pais en e gue se reconoce esa prerrogativa. En estos casos, se

72

Prof. T. Ogada “ Challenges Faced by Devel oping Countriesin Teaching and Conducting
Research on Intellectual Property”

[http://mww.wipo.int/academy/en/meetings/iped_sym 05/papers/pdf/ogada_paper.pdf].
" AIPPI: “Informe de la Comision Especia delaAlPPI” Q163, marzo de 2002.
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perdera el efecto que surte el secreto profesional en el asesoramiento. En otros casos, si solo
los abogados de patentes que estan habilitados en un determinado pais pueden estar
amparados por €l secreto profesional ante €l tribunal de ese pais, un cliente no estara
protegido contra el mandamiento de un tribunal que exijala desclasificacion de las
comunicaciones entre el cliente y un abogado de patentes en €l extranjero, respecto de la
patente objeto de impugnacion y de las solicitudes y patentes que correspondan alamisma
familia.

262. Antelafatade normas uniformesanivel internacional, la Asociacion Internacional
parala Proteccion de la Propiedad Industria e Intelectual (AIPPI) aprob6 una resolucion
sobre el secreto profesional y la profesion de abogado de marcas y de patentes (El privilegio
Abogado-Cliente y la profesion de Agente de Patentes y/o Marcas) en 2003, en laquela
AIPPI apoya gue se prevean, en todas | as jurisdicciones nacional es, normas de préctica
profesional y/o leyes que reconozcan la proteccion y laobligacién del secreto profesional en
las comunicaciones entre abogados y clientes.™

c)  Crear un mercado

263. Habida cuenta de la competencia mundia cadavez mayor, € ciclo I+D de los productos
es cadavez més breve. Por su parte |las tecnol ogias son cada vez mas complgasy
perfeccionadas. Para hacer frente a estos desafios, ademas de laintegracion vertical
tradicional de la cadenade valor, se suelen introducir modelos de innovacion compartida en €l
sector empresarial.” En lugar de llevar a cabo todas |as actividades, desde las de 1+D hastala
entrada en el mercado, en una misma empresa, se recurre ala adquisicién de conocimientos
de fuentes externas mediante, por gjemplo, lainvestigacion contractual, la cooperacion en
materiade |+D, la concesion de licencias y la subcontratacion. La colaboracion con los
institutos publicos de investigacion y las universidades, la concesion de licencias, la creacion
de empresas conjuntas y de nuevas empresas derivadas son model os conocidos. Algunas
empresas invitan en sus sitios Web alos usuarios y a otras personas a aportar nuevas ideas, y
ofrecen eventual es colaboraciones con objeto de ampliar lafuente de innovacion (modelo de
innovacion orientada al usuario).

264. Latransferencia de conocimientos de una parte a otra, es un dato comun atodos los
model os de empresa en relacidn con lainnovacion compartida, y €l sistema de patentes
desempefia una funcion fundamental ala horade apoyar el mecanismo de transferencia de los
conocimientos entre la parte que desea sacar provecho de latecnologiay la parte que desea
adquirir latecnologia.

265. A fin deredlizar esas transacciones de tecnol ogia, es necesario identificar los
compradores y los vendedores potenciales. Por ggemplo, la Oficina de Patentes y Marcas de
los Estados Unidos de América publica, en su Boletin Oficia, lainformacion relativaalas
patentes que pueden ser objeto de licencias o de venta.”® Algunas autoridades nacionales o
regionales fomentan la concesion de licencias mediante |a colaboracion en estudios de

I AIPPI: Resoluciéon Q163 — El privilegio Abogado-Cliente y la profesion de Agente de

Patentes y/o Marcas, AIPPI; en cooperacién con la AIPP, la OMPI organizara una Conferencia
sobre las prerrogativas del cliente en el asesoramiento profesional acerca de la propiedad
intelectual, que tendralugar los dias 22 y 23 de mayo de 2008 en Ginebra.

®  The Economigt, 11 de octubre de 2007.

" http://www.uspto.gov/web/patents/patog/week50/OG/TOC. ht#ref 11.
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mercado y la busqueda de asociados comerciales. Ademéas, ofrecen una plataforma atractiva
en Internet en la que pueden intercambiar informacion compradores y vendedores
potenciales.”” En términos general es, esas plataformas proporcionan una descripcion dela
tecnologia ofrecida/buscada o una lista de patentes que pueden ser objeto de licencia asi como
informacion para contacto. También existen empresas que se ocupan de transacciones
comercia es de patentes, por ejemplo, empresas de subastas de activos de P.I."

266. Otro mecanismo corriente para estimular la transferencia de tecnol ogia son 1os
incentivos financieros. Algunos paises otorgan un descuento sobre las tasas de
mantenimiento en vigor de las patentes cuando € titular ofrece unalicencia no exclusivaaun
tercero. Por otra parte, en algunos paises se conceden reducciones de impuestos sobre los
pagos por regalias por licencias sobre patentes.

267. Ante el amplio reconocimiento de que las patentes son herramientas Utiles parala
comercializacion de tecnologias, como sugiere la expresion “activosde P.1.”, laopinion de
gue las patentes son activos intangibles en el mercado financiero cuenta cada vez con mayor
aceptacion. Las patentes pueden explotarse como un medio para atraer fuentes externas de
financiacion. En e caso de una pequefia nueva empresa, |as patentes desempefian una
funcion muy importante ala hora de movilizar fondos de capital riesgo. Algunas empresas
utilizan las patentes como valores negociables, es decir, que convierten las regalias generadas
por |as patentes en capital de inversion. Ademas, algunos bancos aceptan las patentes como
garantia para préstamos bancarios. Unade las claves del incremento de la aplicacién de las
transacciones de patentes es la evaluacion de las patentes. Se necesitan mecanismos de

eval uacion que sean seguros e inspiren confianza, en particular de evaluacion monetaria, para
facilitar |as transacciones de patentes.

268. Los mecanismos de apoyo parafinanciar y transferir tecnologia existen no sélo en los
paises desarrollados sino también en paises en desarrollo. Por giemplo, el Gujarat Grassroots
Innovation Augmentation Network (GIAN) y la Fundacion Nacional paralalnnovacion,
apoyados por & Departamento de Cienciay Tecnologia de la India proporcionan financiacion
mediante capital riesgo y prestan asistenciaala comercializacion de las innovaciones de los
sectores pobres que tengan un potencial elevado.” Se dice que los innovadores de la base,
cuyo Unico recurso es e conocimiento, necesitan la proteccion de |os derechos de propiedad
intelectual para sacar provecho de esos conocimientos.®® En Malasiala organizacion
Malaysian Technology Development Cooperation fue establecida inicialmente por €
Gobierno de ese pais en 1992 para promover y comercializar lainvestigacion anivel loca e
invertir en nuevas empresas que puedan transferir nuevas tecnologias del extranjero. Desde

77 Por ejemplo, una base de datos sobre licencias creada por e Centro Nacional de Informaciony

Formacion sobre Propiedad Industrial del Japon (NCIPI)
[http://www.inpit.go.jp/english/index.html], los Centros de Enlace de la Innovacion (IRC) de la
Comision Europea [http://irc.cordis.lu], € Centro Nacional de Transferencia Tecnoldgica
(NTTC) delos Estados Unidos de América [ http://www.nttc.edu/default.asp] y el Mercado de
propiedad intelectual en materia de patentes de la Oficina Danesa de Patentes y Marcas
[http://mww.dkpto.org/].

Se hainformado acerca de que en una de esas subastas se vendié una patente para un sistema de
difusién continua de musica de fondo en 1,75 millones de délares EE.UU. [Managing
Intellectual Property Weekly News, 26 de octubre de 2007].

http://www.gian.org.

http://www.nif.org.in/intellectual_management.
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entonces, ha pasado a ser un proveedor de soluciones integradas para €l capital delas
empresas.

VIIl. OBSTACULOS EN RELACION CON LA EFICACIA DE LASPATENTES COMO
INCENTIVOS PARA LA INNOVACION

269. En general, se considera que el sistema de patentes establece una compensacion
reciproca entre |os derechos exclusivos conferidos a los titulares de patentes y la obligacion
de divulgacién de las invenciones patentadas, con objeto de fomentar |as actividades de
innovacion de la sociedad en general. Para€llo, las autoridades encargadas de laformulacion
de politicas propugnan un sistema efectivo y eficaz que permita obtener, mantener en vigor y
hacer valer los derechos y que posea un mecanismo pertinente para difundir los
conocimientos innovadores y las tecnologias. En |os capitul os anteriores, se destaco la
importancia de la calidad, la oportunidad y € costo de un sistema de patentes efectivo y eficaz
gue vaya alapar con laglobalizaciéon y € desarrollo tecnoldgico. Cabe destacar que € costo
global de la obtencidn, el mantenimiento en vigor y la observancia de |os derechos de patente
anivel internacional es el principal obstaculo alahorade meorar €l acceso a sistema
internacional de patentes. Habida cuenta de que las actividades de 1+D y de comerciaizacion
son cada vez mas transfronterizas, la aplicacion del principio de territorialidad que es causa de
lafalta de armonizacion de las normas del Derecho sustantivo de patentes, asi como los
procedimientos judiciales y lajurisdiccion transfronteriza, entre otros problemas, acarrean un
aumento de los costos y € riesgo de inseguridad juridica.

270. El sistema de patentes da por sentado la existencia de competidores que son capaces de
aprender y analizar |as patentes publicadas, y de elaborar otras invenciones que pueden ser
alternativas alainvencion patentada o una nueva invencion con una funcion diferente o méas
perfeccionada. Gracias al fomento de esainnovacion por 1os competidores, € publico puede
beneficiarse de un mayor nimero de opciones o de unamejor calidad de los productos
disponibles en el mercado. En los Ultimos afios, se ha planteado |a cuestion de si |as patentes
afectan ala posibilidad de innovacion de terceros a conceder derechos exclusivos sobre
materia cuya disponibilidad es, por definicion, limitada. En el caso de las patentes en materia
de ADN, su propia naturaleza establece limites, y, en e caso de patentes de tecnologias
normalizadas, las alternativas no son posibles debido alasnormasde jurey defacto. Yase
ha mencionado |a posible incompatibilidad entre |a necesidad de garantizar la
interoperabilidad y |os derechos de patente exclusivos en € ambito de las tecnol ogias de redes
y delacomunicacién. ¢Es un incentivo eficaz la compensacion reciproca entre |os derechos
exclusivos conferidos alos titulares de patentes y la obligacion de divulgacion, para estimular
lainnovacion y elevar al maximo |os beneficios sociales?

271. Como € derecho conferido por una patente es un derecho exclusivo negativo, es decir
gue no es un derecho para utilizar unainvencion patentada, sino un derecho paraimpedir que
otros utilicen esainvencion sin € consentimiento del titular de la patente, permite explotar la
patente de diversas formas. Latecnologia patentada puede ser utilizada exclusivamente por el
titular de la patente. Las patentes pueden utilizarse para bloquear la entrada de competidores
al mercado, o pueden tener como objetivo garantizar lalibertad futura de operar. El motivo
para patentar puede ser un acuerdo de concesion reciproca de licencias (licencias cruzadas), o
la decision de conceder en licencia una patente para obtener ingresos por regalias. Las
patentes pueden utilizarse para fines de financiacién o para generar ingresos, como es €l caso
de la subasta de patentes. Es posible asimismo, en algunos casos, que se solicite una patente
como incentivo paralos investigadores contratados. Dependiendo del entorno comercial, esas
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diversas formas de explotacion pueden combinarse estratégi camente con miras a€elevar a
maximo larentabilidad de lainversion.

272. Ultimamente, se estan utilizando las patentes como mecanismos financieros con fines
de capitalizacion, y es posible separar la produccion de bienes de la explotacion de los
derechos. Uno de los gjemplos més criticados son |os secuestros de patentes. Como aspecto
positivo, las patentes pueden utilizarse para atraer capital riesgo, obtener préstamos bancarios
o invertir en e mercado de valores con objeto, entre otras cosas, de crear una nueva empresa
de base tecnol6gica. La evolucion de latecnologiainforméaticay de lainformacién nos
permite recabar y analizar |as informaciones sobre patentes y otros datos técnicos, crear y
evaluar carteras de patentes, y establecer estrategias en materia de patentes de forma mas
rigurosay sistemética

273. En este Capitulo, se examinan tres problemas, a saber, lalitigacion, los costosy las
marafias de patentes, en relacion con su incidencia en el funcionamiento del sistema de
patentes.

a) Litigacién

274. Cuando se plantea una controversiaen relacion con la aplicabilidad de los derechos, 1a
litigacion es el Ultimo recurso para zanjarla. Teniendo en cuenta que una patente no tiene
valor alguno si no es posible hacer valer sus derechos, la accesibilidad alos procedimientos
judiciaes, laseguridad juridicay las sentencias oportunas desempefian un importante papel en
el buen funcionamiento del sistema de patentes. Ahorabien, cabe sefialar algunos problemas
en relacion con € funcionamiento del actual sistema de litigacion.

275. Engenera, unaaccion judicia en € ambito de las patentes entrafia costos elevados. Se
dice que & costo promedio de un litigio en materia de patentes es de dos millones de dolares
en los Estados Unidos de América,®* de 150.000 a 500.000 euros en el Reino Unido y

de 50.000 euros en Alemania.® Como queda claro en el subcapitulo b) del Capitulo 1), las
actividades de patentamiento tienen lugar cada vez con mayor frecuencia por encimade las
fronteras nacionales. Como los derechos conferidos por las patentes solo pueden hacerse
valer en € territorio en € que se han concedido, las partes se enfrentan con litigios no sélo en
su territorio sino en el extranjero respecto de lamismainvencion. El costo deloslitigios
puede ser prohibitivo para una de las partes que no cuente con recursos financieros, como en
el caso de un particular 0 de pequeiias y medianas empresas. Los litigios transfronterizos
aumentan aln mas los costos, debido, en parte, al hecho de que las leyes sobre patentes asi
como los procedimientos judiciaes difieren de un paisaotro. En e caso de lasinfracciones
en materia de derechos de patente, |os tribunales de | os diferentes paises evalGan los
perjuicios de formadiferente. Lafalta de armonizacion de las normas creainseguridad
juridicaanivel internacional, y estimulala blsqueda de lainstancia mas favorable (forum-
shopping) por quienes saben como beneficiarse de las discrepancias entre |os sistemas
nacionales o entre los diferentes tribunal es.

81 Asociacion Norteamericana de Abogados de la Propiedad Intelectua (AIPLA), 2003: “Report
of Economic Survey”,.

Oficina Europea de Patentes: “Assessment of the Impact of the European Patent Litigation
Agreement (EPLA) on Litigation of European Patents’ , febrero de 2006. [http://www.european-
patent-office.org/epo/epla/pdf/impact_assessment_2006_02_v1.pdf],

82
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276. Loscostosy lainseguridad juridica pueden ser ain mayores debido al tiempo que
precisa un tribunal para emitir un juicio. Cuanto mas demore en hacerlo, més afectados por la
inseguridad juridica estaran no solo las partes en cuestion sino también los tercerosy los
consumidores.

277. Teniendo en cuenta que los litigios relativos a patentes suelen atafier a elementos muy
técnicos, se requiere que los jueces tengan competencia tanto juridica como técnica. En
algunos paises, se designan expertos técnicos para prestar asistenciaalos jueces, o se
establece un tribunal especial en materia de patentes, o de propiedad intelectual, con objeto de
atender alas necesidades de calidad y de plazos de losjuicios.

278. Respecto de las soluciones disponibles en casos de infracciones de derechos de patente,
el titular de una patente puede recurrir a una medida cautelar contralainfraccion, exigir
indemnizacion por dafios y perjuicios, o recurrir a medidas de indemnizacién por dafios a su
reputacion. Debido alos métodos de hacer negocios basados en las patentes que se estan
aplicando, y ala complgjidad creciente de la tecnologia, algunos plantean su preocupacion por
las précticas actual es respecto del desagravio por mandato judicial y e clculo delos
perjuicios. Por g emplo, en la actualidad, algunos métodos de hacer negocios se basan en la
propiatecnologia patentada y en la explotacion de |os derechos conferidos por las patentes sin
producir ningun producto patentado. Puede que se trate de nuevas empresas de indole

tecnol 0gica cuyos ingresos se basan en | os resultados de lainvestigacion que estan protegidos
por patentes. En otros casos puede tratarse de secuestradores de patentes cuyo Unico objetivo
es revindicar indemnizaciones por dafios y perjuicios o cobrar elevados costos de cierre
mediante pleitos agresivos. Si se decide conceder € desagravio por mandato judicial atodos
los casos de infracciones de derechos de patentes, 0 si ho se lo concede, ¢cudles son los
criterios para su aplicacion? Del mismo modo, cuando un producto da lugar amiles de
patentes, ¢cual serala préctica correcta para calcular |os dafios y perjuicios causados por la
infraccion de los derechos de una patente en particular?

279. Dado que hay cada vez mas partes en controversias que se enfrentan con litigios no solo
en su propio pais sino en el extranjero, los problemas relativos alajurisdiccion paralas
acciones por infraccién, como la adopcion de medidas cautel ares transfronterizas, y la
legislacion aplicable, han sido objeto de examen anivel internacional en los Ultimos afos,
aunque | os problemas siguen en buena medida sin zanjar.®® Por otra parte, dado que es
posible establecer alianzas de cooperacion en materia de 1+D y entre empresas por encima de
las fronteras, |las controversias rel ativa a los derechos de | os cotitul ares respecto de la
explotacion de las patentes pueden ser competencia del Derecho internacional privado en los
casos en que lalegislacion nacional sea aplicable. Lasleyes nacionales difieren
considerablemente a este respecto, aungue, en general, se reconoce lalibertad de los
cotitulares pararegular su relacion.®

8 OMPI: Foro dela OMPI sobre Derecho internacional privado y propiedad intelectua, Ginebra,
30y 31 de enero de 2001 (véase, en particular, € documento dela OMPI: WIPO/PIL/01/3);
“The Hague Convention on Choice of Court Agreement” , Conferencia de la Haya, 30 dejunio
de 2005.
AIPPI Q194: “El impacto de la cotitularidad de los derechos de propiedad industrial e
intelectual en su explotacion”; Resolucion aprobada el 9 de octubre de 2007.
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280. Como mecanismos alternativos para zanjar las controversias, se dispone de soluciones
distintas alasjudiciaes (ADR por su siglaen inglés), entre otras, lamediacion y el arbitraje.
Estas soluciones son pertinentes parala mayoria de los litigios sobre propiedad intel ectual,
especiamente entre las partes de diferentes jurisdicciones. Si se sabe aplicar, se puede
ahorrar tiempo y dinero, y las partes pueden asegurar un mejor control del procedimiento.®

b) Marahas de patentes

281. Laexpresion “marafnias de patentes’ (Patent thicket), describe, en general, una situacion
en lague un producto es objeto de unared de patentes que pertenecen a diferentes titulares, de
modo que si una empresa desea comercializar el producto tiene que comenzar por “desbrozar”
todas las patentes en cuestion. Este fendmeno es bien conocido cuando se trata de tecnologias
complejas, como las tecnologias de lainformacion y la comunicacion, y en el ambito técnico,
en los casos en los que las empresas compiten a mismo nivel y se produce una fragmentacion
delatitularidad de las patentes. Un entorno de investigacion en constante evolucion, el
aumento de lacomplejidad y € perfeccionamiento de latecnologia, asi como ciertas
estrategias de patentamiento pueden influir en las marafias de patentes.

282. Aunque no hay una definicion objetiva de la expresion “marafia de patentes’ que cuente
con un acuerdo general, sugiere |los efectos negativos debidos ala“maraia’ de patentes, en
particular en & sentido de que un tercero puede verse impedido de utilizar una determinada
tecnologia patentada. Los problemas que se plantean atafien sobre todo al costo excesivo de
las transacciones. Algunos opinan que las licencias cruzadas pueden resolver |os problemas
verticalesde 1+D y de cautividad. Al concertar un acuerdo de licencia cruzada, |as empresas
pueden garantizar su libertad de operar. Por otra parte, existe € riesgo de que & problema se
exacerbe debido a que cada empresa competidora trata de crear una cartera de patentes mayor
que lade las otras empresas con objeto de tener una mayor capacidad de negociacion ala hora
de negociar licencias cruzadas. Otra solucion consiste en lamancomunacion de patentes afin
dereducir e costo de |as transacciones, aunque a gunos plantean e problemade su
compatibilidad con las leyes de competencia. (Véase e subcapitulo a) del Capitulo 1V).

283. Esde esperar que, de caraal futuro, haya una combinacion y unaintegracion mayores
de lastecnologias. Loslimites entre los distintos “campos tecnol égicos’ son cadavez més
borrosos. Esto también es verdad para algunas industrias. Se dice que, en € futuro, la
comunicacion, lainforméticay los productos el ectronicos para consumidores (las 3C en
inglés) estarén integrados en una tnicared privada. De conformidad con un informe de la
OCDE, a medida que lainnovacion esté méas basada en la ciencia, y que lainvestigacion
multidisciplinariareiina alos investigadores y los innovadores de diferentes &mbitos, con
diferentes précticas de proteccion de los activos de P.1., se generalizaran las limitaciones del
acceso a lainvestigacion.®

284. Losresultados de los estudios a este respecto difieren. Seguin uno de los estudios, solo
el 3% de los investigadores universitarios en e ambito biomédico ha abandonado un proyecto
durante los Ultimos tres afios debido a la cantidad excesiva de patentes en su ambito de
investigacion. En ese estudio se considera que el acceso alos aportes tangibles de la

8 Para mas informacion sobre el Centro de Arbitrgjey Mediacion de la OMPI consulte €l sitio:

http://www.wipo.int/amc/en/.
8 OCDE 2006: “Vauation and Exploitation of Intellectual Property” (documento de la OCDE:
DSTI/DOC(2006)5).
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investigacion es alln mas problematico, dado que se rechaza € 20% de las solicitudes de
universidad a universidad.®” Sin embargo, en otro estudio se sefidla que e 40% de los
entrevistados, incluido el 76% de |os que pertenecian alaindustria de las biociencias,
respondieron gque su investigacion se veia afectada por |as dificultades de acceso alas
tecnologias patentadas. €l 58% notifico retrasos en su investigacion, e 50% notifico cambios
en sus planes de investigacion, y €l 28% decidi6 abandonar su investigacion. Larazén méas
comun que se menciono para cambiar o abandonar lainvestigacion es la complegjidad de las
negociaciones parala concesion de licencias (58%), seguida de las elevadas regalias que se
tienen que pagar por separado (49%).%

285. Ensintesis, las dificultades parala aplicacion de un sistema de patentes eficaz y efectivo
gue se han comprobado atafien alos siguientes conceptos fundamental es:

—  Accesibilidad: El acceso al sistema de patentes abarca no solo los procedimientos
de concesion de patentes sino ademas | os procedi mientos de observancia de los
derechosy deinvalidacién. El costo global de la obtencién, el mantenimiento en
vigor y la observancia de |os derechos de patente a nivel internacional es el
principal obstaculo alahorade meorar el acceso a sistemainternaciona de
patentes y alos beneficios derivados del mismo. Ademés, lafalta de estructuras
de apoyo en los marcos econémicos, juridicos y sociales del mercado constituye
otro obstaculo. El concepto de accesibilidad también incluye la accesibilidad a
tecnologias, en el marco del sistemainternaciona de patentes, a un costo justo.
Por otra parte, algunas tecnologias nuevas y algunos métodos de negocios
plantean problemas debido alos costos que deben pagar |os terceros.

- Oportunidad: El aumento sin precedentes de la demanda de derechos en materia
de patentes y el consiguiente aumento del volumen de trabajo de las oficinas de
patentes hatenido como resultado la lentificacion de latramitacion. Traslos
esfuerzos realizados para resolver este problema, ha quedado clarala necesidad de
crear mejores plataformas parafacilitar |a cooperacion.

- Cdidad: Seria conveniente que las decisiones que emanen de las oficinas de
patentes (por ejemplo las decisiones relativas ala concesion o € rechazo de
solicitudes de patente) tengan la debida legitimidad, dado que generalmente los
costos que se derivan de |os errores que puedan cometer deben ser sufragados por
los usuarios del sistema de patentes, incluido €l publico en general. Laaplicacion
de un mecanismo internacional para garantizar la calidad de las patentes facilitaria
la cooperacion entre las oficinas. Los requisitos de patentabilidad a nivel nacional
también son objeto de un examen afondo, dado que los resultados de |a busqueda
y e examen nacionales tienen cada vez mas una dimension internacional.

- Flexibilidad: Laflexibilidad del sistemainternaciona de patentes ha sido
sometida a dos pruebas. La primera prueba permitié examinar la armonizacion de
las leyes sobre patentes, con miras amejorar la accesibilidad, la seguridad juridica

8 “ Reaping the Benefits of Genomic and Proteomic Research”, National Academy of Sciences

[ http://www.national academies.org/gateway/pga/3330.html] .

8 Asociacion Americanaparael Progreso de la Ciencia, “Intellectual Property inthe AAAS
Scientific Community: A Descriptive Analysis of the Results of a Pilot Survey on the Effects of
Patenting on Science”, [http://sippi.aaas.org/survey/].
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y lacalidad del sistemay afomentar la cooperacion internacional. La segunda
prueba permitié examinar la diversidad de los participantes en el sistema
internacional de patentes, asi como la distribucion geogréfica de las patentes.
Ademas, cabe destacar que, segun € dmbito tecnolégico y los modelos de
negocios, |os mecanismos de innovacion y de explotacion varian
considerablemente. Se necesita un marco internacional que sea suficientemente
flexible como para atender y satisfacer |as diversas necesidades.

IX. LOSINCENTIVOS PARA LA INNOVACION Y LOS OBJETIVOS DE POLITICA
GENERAL PUBLICA

286. Durante mucho tiempo, el sistema de patentes ha suscitado cierto escepticismo respecto
asu validez y a beneficio publico que aporta en tanto que intervencidn normativa consciente
para hacer avanzar ciertos objetivos de politicageneral. Esto se debe en parte a una paradoja
fundamental, un aspecto del sistema de patentes que es para algunos contrario alaldgica, o
sea que € sistema de patentes trata de promover |a produccion de bienes publicos creando
exclusiones del dominio publico — aungue estén limitadas estrictamente a derechos exclusivos
sobre formas bien definidas de nuevas tecnologias. En principio, en tanto que instrumento de
politica, € sistema de patentes tiene como objetivo crear |os derechos exclusivos necesarios
gue permitan aprovechar € interés privado para crear bienes publicos, es decir, en este caso,
nuevas tecnologias y ponerlasreal y efectivamente a disposicién del pablico sin imposiciones
indebidas.® La primera codificacion de |as doctrinas fundamentales del Derecho de patentes
en latradicion juridicadel Derecho jurisprudencial, laley inglesa sobre los monopolios

de 1624, fue aprobada con €l objetivo de promover la competenciay abolir |os monopolios
gue obstaculizaban el comercio legitimo. El objeto delaley eran los monopolios que se
habian otorgado sobre la base de informaciones erroneas so pretexto de bien pablico. La
patente de invencion se reconocid como una excepcion en virtud de esaley, confirmando que
eran necesarios al gunos derechos exclusivos para fomentar lainnovacion, en e marco de un
mecanismo juridico destinado a promover |a competencia.

287. Este contraste entre € interés publico y e dominio publico dalugar a una segunda
paradoja o atensiones politicas. Esos ambitos, centrados en el interés publico y €l acceso a
nuevas tecnologias — 0 sea, en general, las biociencias, y especialmente las tecnologias
encaminadas a responder alas necesidades humanas basicas, (salud, alimentos, un entorno
seguro) —, pueden ser precisamente los ambitos tecnol dgicos en los que la movilizacion de
suficientes recursos, y la posibilidad de dirigirlos alos sectores de mayor necesidad, suelen
ser més probleméticos, en los que los incentivos orientados a mercado no se consideran
adecuados, y en los que | os aportes tecnol dgi cos financiados con fondos publicos pueden ser
de lamayor importancia. Asi pues, no es una casualidad que el debate actual sobre la
legitimidad y la eficacia del sistema de patentes como instrumento de politica publica se
centre sobre todo en esos sectores especificos de tecnologia. El caso méas sorprendente es el
de las tecnologias biomédicas y, en particular, los productos farmacéuticos y las vacunas. de
ahi que haya propuestas relativas a estructuras diferentes para incentivos centradas en la salud

8 El Juez Rader del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos de
Américadice que e sistema de patentes puede considerarse un “don de esta generacion”, por
cuanto permite la utilizacién sin costos de unatecnol ogia una vez expiradala patente.
[http://ipcenter.bna.com/pic2/ip.nsf/id/BNAP-6WAK 96?0OpenDocument].
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plblica, como los fondos de recompensas™ y un tratado sobre [+D;* y propuestas en relacién
con mecanismos aternativos paralainnovacion en el ambito de la salud pablica, como las
adaptaciones de |as estructuras de “codigo abierto”.% El debate sobre cémo pueden
administrarse de forma eficaz y pertinente los derechos de P.I. financiados con fondos
plblicos se centra generalmente en | as tecnol ogias médicas,” debido a su gran interés
publico. Estas propuestas y model os se refieren segun los casos a nuevas formas de gjercer los
derechos conferidos por |as patentes, o de evitar puray simplemente la utilizacion de las
patentes.

288. El andlisis delos efectos que tiene €l sistema de patentes en lainnovacién desde €
angulo de los objetivos de politica general publica debe efectuarse a nivel macro y anivel
micro:

— A nivel macro, como funciona el sistema de patentes en su conjunto para obtener
nuevos recursos y destinarl os principa mente alainnovacion que sea de interés
publico, promover la divulgacion efectiva de |os conocimientos tecnol 6gicos junto
con los metadatos acerca de |os agentes y |as tendencias en materia tecnol 0gica;

— A nivel micro, cOmo actlian en la practicalos agentes — titulares y licenciatarios
de patentes —, y cOmo podrian y deberian actuar ala hora de decidir sobre laforma
de utilizar sus derechos de patente, dada la diversidad de opciones, y, en
particular, la explotacion exclusiva, las licencias exclusivas y no exclusivas, las
estructuras de concesion de licencias de codigo abierto o cruzadas que pueden
crear un acervo tecnol égico definido,* larenuncia a derechos en relacién con
determinados usuarios o la concesién de licencias para objetivos humanitarios,™
lafijacion de precios escalonados o para objetivos humanitarios, y otras
estrategias de concesion de licencias orientadas al bienestar publico.

% Por gemplo, Lovey Hubbard. “The Big Idea: Prizesto Stimulate R&D for New Medicines’ .
KEI Research Paper 2007:1.

Por gjemplo: Organizacion Mundia dela Salud, 2006: “Salud publica, innovacion y derechos
de propiedad intelectual” (90-91), Informe de la Comision de Derechos de Propiedad
Intelectual, Innovacién y Salud Publica: Reconociendo la necesidad de contar con un
mecanismo internacional que permitareforzar anivel mundial la coordinacion y lafinanciacion
de las actividades de 1+D médicas, |os patrocinadores de la propuesta de tratado sobre
actividades de 1+D médicas deberian seguir trabajando para desarrollar esas ideas, de manera
gue los gobiernosy los responsables de la formulacion de politicas puedan tomar una decision
fundamentada a respecto.

Una propuestainicia figuraen: Maurer et d. “Finding cures for tropical diseases: isopen
source an answer?” PLoS Medicine, 2004, 1:183-186.

Rai, Arti K. y Eisenberg, Rebecca S., "Bayh-Dole Reform and the Progress of Biomedicine',
Law and Contemporary Problems, Val. 66, No. 1 Disponible en la SSRN:
http://ssrn.com/abstract=348343 0 DOI: 10.2139/ssrn.348343.

Por giemplo: Licencias BiOS (Biological Open Source) (un marco juridico que permite
compartir competencias en materia de tecnol ogias patentadas y no patentadas, 10 que puede
incluir € intercambio de materiales y métodos, constituido por un grupo dinamico de personas
gue aceptan los mismos principios de responsabilidad al hacer uso del “acervo comun
protegido”), en: http://www.bios.net/dai sy/biog/licenses/398.html.

Brewster et al., “ Facilitating Humanitarian Access to Pharmaceutical and Agricultural
Innovation” en MIHR-PIPRA 1P Handbook of Best Practices, 2007.
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289. Losefectos netos del sistema dependen de los marcos juridicos y de politica general que
configuran el sistemaa nivel macro, aunque también, lo que es esencial, de los efectos
acumul ados de millones de decisiones y de medidas tomadas a nivel micro.

290. El andlisis macro —analisis del sistema como sistema— puede centrarse en su
funcionamiento, considerado en sus propios términos, 0 sea en la probabilidad de que el
sistema, en la practica, corresponda a los objetivos establecidos en principio — en otras
palabras, a grado en e que las patentes, efectivamente concedidas, se avengan a interés
publico como se define en |os criterios de patentabilidad, y, por su parte, si € sistemaesta
funcionando en consecuencia para promover la elaboracion de nuevas tecnologias
beneficiosas, o s, por € contrario, recompensa el uso oportunista de las lagunas del estado
documentado de latécnica, o las superficiales adaptaciones de tecnol ogias establecidas.
Ahorabien, e incentivo alainnovacion también se mide en términos que van mas ala del
sistema, en la esferamas amplia de las politicas publicas y € Derecho internacional publico.
De ahi que se entablen debates sobre € andlisis macro acerca de la medida en que €l efecto de
incentivo del sistema de patentes esta influido por otros mecanismos reguladores, y laforma
en que afecta a otros intereses de politica general — por gemplo, € caso de si laconcesion de
algunas patentes en el ambito biotecnol 6gico contradice los principios del Convenio sobrela
Diversidad Biologica, o de si |as patentes de productos farmacéuticos impiden de forma
inaceptable el acceso auna atencion de salud a a cance de todos, y hacen fracasar 1os
programas de salud publica.

a Saud

291. Asi pues, quedaclaro que es en e ambito de lasalud publicaen e gque se examinade la
formamés critica el efecto de incentivo ddl sistemade patentesy su incidenciaen €l interés
publico, dado que es en ese ambito en el que esta mas expuesto € bienestar social. Este
debate no hatenido lugar Unicamente en las instancias de politica general del sistemade P.I.
Unaimportante tarea de la Organizacion Mundia del Comercio en la primera mitad de esta
década hasido el establecimiento, en el contexto del Acuerdo sobrelos ADPIC, de un
mecanismo destinado a restablecer €l equilibrio entre incentivos y acceso en el marco del
sistema de patentes, y centrado en las necesidades de la salud publica de los paises en
desarrollo cuyas capacidades de fabricacion en € sector farmacéutico son insuficientes. El
hecho de que de todos los compl g os acuerdos de la OM C —desde su establecimiento

en 1995— |a unica enmienda aprobada atafia a l as patentes y la salud publica, pone en
evidencialaimportancia de esta cuestion. Ademaés, la OMC ha tomado importantes
iniciativas para promover €l andlisisdelas politicasy € debate en este ambito, por medio de
la Comision de Derechos de Propiedad Intelectual, Innovacion y Salud Publicay lalabor del
Grupo Intergubernamental de Trabajo.

292. Losdebatesy el andlisis sobre |los efectos del sistema de patentes en la salud publica
han abordado los dos niveles, macro y micro, que se definen supra. El centro deinterés
inicial fue el nivel macro, relativo a cuestiones como €l marco juridico general del sistema
internacional de patentes, €l acance del espacio de politica general definido por € marco
juridico, y las flexibilidades disponibles en ese espacio. Sin embargo, se ha dado cada vez
mayor importancia a nivel micro, o sealaforma en que se toman decisiones por separado:
1) relativas ala concesion de patentes (fortal eciendo la capacidad de |os examinadores de
patentes para que puedan evaluar |a patentabilidad en las meores condiciones), ii) relativas a
la concesion de licencias y otras formas de aplicacion de los derechos de patente (como su
utilizacion para objetivos humanitarios o para opciones de concesion de licencias de cédigo
abierto), iii) relativas ala aplicacion de | as excepciones alos derechos conferidos por las
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patentes (como el caso de la utilizacion anivel gubernamental y las autorizaciones de
licencias obligatorias), y iv) relativas ala observancia de |os derechos de patente (como la
adopcion de medidas cautelares y € célculo de laindemnizacion por dafiosy perjuicios). En
Su conjunto, estos factores macro y micro tienen potencialmente una enorme influenciaen la
incidenciageneral del sistema de patentes ala hora de promover lasalud publica. Un
problema importante que es necesario plantearse a nivel internaciona es el de cuan

sistemati camente debemos analizar estas compleas cuestiones para poder evaluar |os efectos
y las consecuencias de muchas de las opciones disponibles en el marco general del sistema.

293. Mientras tanto, existe una opinién generalizada de gue es necesario reforzar las bases
empiricas del debate y el andlisis de las relaciones entre las patentes y la salud publica
mediante una mayor disponibilidad de informacion clara, accesible y representativa desde el
punto de vista geogréfico, acerca de las actividades en materia de patentes en el ambito dela
salud publica. LaOMPI se ocupa actualmente, en colaboracién con laOMS, de efectuar una
serie de andlisis de la situacion general de las patentes en sectores clave de la salud publica,
con objeto de obtener informaciones mas exhaustivas para los encargados de formular
politicas de conformidad con las prioridades y necesidades que hayan establ ecido.

b) Diversidad biologicay conocimientos tradicionales

294. El sistemainternaciona de patentes ha funcionado basandose en la hipétesis
convencional de que los conocimientos tradicionales (CC.TT.) y ladiversidad biolégica son
un aporte béasico paralaactividad inventiva'y no una preocupacion para el funcionamiento
practico del sistema de patentes. Esa hipotesis ha sido enérgicamente impugnada, tanto a
nivel macro como anivel micro del andlisis, sobre la base de |as preocupaciones siguientes:

— lasdefinicionesjuridicas y sus aplicaciones practicas han excluido
sistematicamente ciertos CC.TT. y recursos genéticos de |a esfera de la busgueda
y el examen de |la patentabilidad;

—  cuando las solicitudes de patente y |as patentes concedidas utilizan directamente
CC.TT. y recursos genéticos paralograr unainvencion reivindicada, en algunos
casos, de forma cuestionabl e, |as reivindicaciones han pretendido abarcar CC.TT.
Yy recursos genéticos que ya existian, y

- cuando se utilizan recursos genéticosy CC.TT. en lasinvenciones reivindicadas,
no siempre existen los debidos acuerdos para garantizar que los recursos 'y los
conocimientos se han utilizado con el consentimiento fundamentado previo de los
custodios de los mismos, y que los beneficios de esa utilizacion se distribuyen de
formajustay equitativa de conformidad con los principios y los objetivos del
Convenio sobre la Diversidad Biol6gica (CDB).

295. Losobjetivos del CDB atafien ala conservacion de ladiversidad biologica, a uso
sostenible de sus componentes y ala participacion justay equitativa en los beneficios que se
deriven de su utilizacion. En el CDB se reconoce el papel que desempefian los CC.TT. en
relacion con labiodiversidad. El desafio parael sistemadeP.l., y para€e sistema de patentes
en particular, es reconocer lainnovacion auténticaa mismo tiempo que se respetan
sisteméticamente | os principios de consentimiento fundamentado previo y de participacion
justay equitativa en los beneficios. A continuacion se presentan para su examen dos
escenarios fundamentales:
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— ¢ patentamiento directo del material de origen: una patente (o0 una solicitud de
patente) reivindica directamente como unainvencion |os recursos genéticos (o los
conoci mientos tradicional es conexos) obtenidos de una fuente separada;

— ¢ patentamiento de las invenciones derivadas del material de origen: una patente
(o unasolicitud de patente) reivindica unainvencion que se deriva en parte de
recursos genéticos o de CC.TT., o que los utiliza en cierta medida.

296. Las cuestiones béasicas que se examinan en los debates se refieren alaformade
garantizar que los recursos genéticos o los CC.TT. hayan sido adquiridos legalmente y que las
patentes se hayan obtenido en e respeto del principio de participacion justay equitativaen los
beneficios, asi como alaformaen que € sistema de patentes pueda facilitar en general, y
hacer avanzar, la cuestion de la distribucion justay equitativa de los beneficios.

297. Lasrespuestas a estas cuestiones también atafien alos niveles macro y micro. A nivel
macro, las propuestas internacional es formuladas en diversasinstancias— el CDB, laOMCy
variasinstancias de la OMPI — en las que se vinculamas directay explicitamente la concesion
y la aplicacion de los derechos conferidos por |as patentes alas circunstancias del acceso alos
recursos genéticos (y alos CC.TT. conexos) y alaindole de la utilizacion de los mismos.
Esos “requisitos de divulgacion” establecen o confirman una vinculacién juridica entre los
recursos genéticos o los CC.TT. utilizados y lainvencion reivindicada. Su alcance efectivo a
nivel juridico puede, en algunos casos, ir més ala de la divulgacién per se (0 sea, més alladel
simple requisito de proporcionar informacion sobre los recursos genéticos 0 los CC.TT.), y
puede influir en las cuestiones juridicas de fondo como |a patentabilidad de lainvencion como
tal, el derecho del solicitante a solicitar 0 a que se le conceda una patente, y la cuestion dela
aplicacion de las patentes que se considere que se hayan obtenido sin respetar €l principio de
equidad. Otras respuestas bien estructuradas han incluido medidas practicas en el marco del
sistemaded PCT y la Clasificacion Internacional de Patentes con objeto de considerar de
formamés sistematica y pertinentelos CC.TT. y los recursos genéticos de que setrate ala
hora de buscar y examinar lainformacion sobre |as patentes y de elaborar directrices y otros
recursos destinados a | as administraciones encargadas de | as patentes a fin de que puedan
abordar la cuestion de los recursos genéticos y los CC.TT. con mayor fundamento y eficacia,
y dereforzar e marco juridico y practico del reconocimiento delos CC.TT. pertinentes
(incluido € reconocimiento delos CC.TT. divulgados oramente).

298. Como complemento de esas cuestiones centrales a nivel macro, se estén desplegando
importantes esfuerzos para garantizar una vinculacion mas positivaentre el sistemade
patentesy los CC.TT. y los recursos genéticos a nivel micro, o sea anivel préactico,
centrdndose en la busqueday el examen de lainformacion sobre patentes, de modo que haya
pocas probabilidades en la practica de que se concedan patentes ilicitas que reivindiquen
directamente recursos genéticos o CC.TT. o derivados de |os mismos que no sean €l resultado
de una actividad inventiva, y que se facilite asimismo la participacion justay equitativa en los
beneficios del patentamiento licito de las invenciones derivadas, gracias ala creacion de
capacidad practicay alaconcienciacion de los custodios delos CC.TT. y los recursos
genéticos, y alaelaboracion de directrices que ayuden a hacer opciones con arreglo alas
condiciones mutuamente convenidas para € acceso alos recursos genéticos con objeto de
salvaguardar la participacion equitativa en |os beneficios obtenidos.
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c) Etica

299. Ademas del marco juridico y de politica genera, lainvestigacion y € desarrollo en
materia de biociencias son objeto de un examen exhaustivo desde € punto de vistaético. La
investigacion en biociencias atafie a necesi dades humanas fundamentales como la salud, los
alimentos y un medio ambiente seguro, y a vaores fundamentales como ladignidad y la
integridad humanas. De ahi que seade gran interés publico y objeto de estrictas
consideraciones éticas. ES un sector que tiene un importante componente de investigacion
financiada con fondos publicos o mediante donaciones filantrépicas, y muchos importantes
aportes de datos alainvestigacion y € desarrollo aplicados tienen su origen en fuentes
publicas. Los productos de lainvestigacion en biociencias son objeto generamente de largos
y exhaustivos procedimientos reglamentarios, que i) ponen en evidenciala necesidad de
establecer mecanismos e incentivos adecuados que permitan obtener |a necesariainformacion
sobre |os efectos de nuevas tecnologias (como es el caso de |las ensayos clinicos en materiade
seguridad y eficacia de los nuevos productos farmacéuticos), y, a su vez, suscitan ii)
preocupacion en relacion con el acceso y la utilizacion de esainformacion. Se plantean
importantes cuestiones éticas en relacion con |os aportes de datos genéticos alainvestigacion,
sea que se trate de recursos genéticos humanos o de recursos genéticos obtenidos mediante la
bioprospeccion o la colaboracion en lainvestigacion.

300. Estas preocupaciones éticas conciernen asimismo ala utilizacion de las patentes parala
investigacion en biociencias. Esas preocupaciones se plantean a cuatro niveles distintos:

- L os aspectos éticos de unatecnologiacomo tal: ciertas préacticas pueden
considerarse contrarias ala éticay alamora y, por consiguiente, simplemente ser
prohibidas. Sin embargo, esa prohibicion por si sola no impide automaticamente
la concesion de patentes relacionadas con ese conocimiento. Ademas, no todos
los paises tienen |as mismas restricciones. Como resultado, en muchas leyes sobre
patentes se excluye explicitamente la concesion de patentes cuando la explotacion
de las invenciones se considere contrariaa orden publico o lamoral.

- L os aspectos éticos que tienen en cuenta las autoridades nacional es encargadas de
la concesion de derechos de P.1. exclusivos sobre unatecnologia: por gemplo, €
patentamiento de genes es una cuestion controvertida desde € punto de vista, por
gemplo, de s es éticamente aceptable para la sociedad conceder derechos
exclusivos de propiedad sobre las secuencias de nucledtidos que se deriven del
genoma humano, y qué limitaciones deberian aplicarse.

- L os aspectos éticos de la obtencién de derechos de P.1. exclusivos sobre una
tecnologia: por ggemplo, se ha alegado que deberia haber limitaciones juridicas o
éticas en relacion con la obtencidn de patentes para unainvencién basada en
recursos genéticos o conoci mientos tradicionales obtenidos sin e consentimiento
fundamentado previo y sin que se asegure una distribucion justay equitativa de
los beneficios. A este respecto, se han introducido medidas juridicas en las
legislaciones nacionales, y se ha propuesto que en e Derecho internacional se
prevea su cumplimiento. Del mismo modo, existe un debate en relacion con el
patentamiento de las invenciones derivadas de lainvestigacién con sujetos
humanos, sin su consentimiento explicito, no yarespecto del tratamiento medico
en si, sino respecto de la utilizacién comercia y € patentamiento de esos
derivados.
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- L os aspectos éticos de laforma de gercer 1os derechos exclusivos sobre una
tecnologia por un titular de derechos de P.I.: por g emplo, se han entablado
debates sobre e fundamento ético de la concesion de licencias exclusivas 0
restrictivas sobre instrumentos de diagnostico que son por su parte el objeto licito
de patentes en vigor.

301. Esas cuestiones éticas, por su propia naturaleza, dependen de los valores culturales y
sociaes de las diferentes comunidades y sociedades, y plantean interrogantes respecto de la
funcidn pertinente de un sistema internacional de patentes que abarca muchas comunidades
diferentes y una considerable diversidad de perspectivas éticas y de sistemas morales. Es
necesario establecer una claradistincién, entre el reconocimiento, por un lado, en el marco del
sistemainternacional, de lafuncion y laimportancia de las consideraciones éticas y morales —
cuestion del nivel macro, que debe abordarse en el plano internacional —y, por otro lado, los
resultados y las eval uaciones especificos acerca de las consecuencias éticas de una
determinada patente o tecnol ogia patentada — cuestion del nivel micro, que serd
probablemente examinada de diversas formas en las diferentes sociedades.

302. Sin embargo, anivel internacional, pueden discernirse cuatro tendencias generales:

—  Transparencia. En la Declaracion Universal sobre Bioéticay Derechos Humanos
seinstaalamés ampliacirculacion posible y aun répido aprovechamiento
compartido de los conocimientos relativos a los adel antos de lamedicina, la
cienciay latecnologia. El sistema de patentes tiene unafuncion fundamental en
la promocién de esa circulacion de informacién en e momento oportuno, dando a
conocer nuevas tecnologias en las primeras fases de su elaboracion, asi como la
identidad de los inventores, las empresas comerciales, 10s organismos publicos y
las instituciones de ensefianza gque participan en la creacién y el avance de esas
tecnologias. Asi pues, latransparenciadel sistema de patentes puede ayudar en €l
andlisis desde |a perspectiva ética de la biotecnol ogia, asi como afundamentar €l
debate bioético, siempre que haya mas material informativo a disposicion de las
autoridades encargadas de formular |as politicas.

—  Consentimiento: Las acciones en el &mbito de la bioética atafien ala utilizacion
de tegjido humano en actividades de investigacion, que dan lugar ainvenciones
patentadas, cuando no existe certeza de que se haya obtenido el consentimiento
fundamentado previo por los sujetos humanos en cuestion, ni de que ese
consentimiento se extienda ala obtencion de patentes de |os resultados de la
investigacion. Un debate similar se ha entablado respecto de otros recursos
genéticos, como |os obtenidos mediante |a bioprospeccion, que se utiliza
posteriormente en lainvestigacion para crear nuevas tecnologias sobre las que se
puede solicitar proteccién por patente. Cabe sefidlar que en el CDB, anivel del
Derecho internacional, se prevé que la utilizacion de recursos genéticos esté sujeta
al principio del consentimiento fundamentado previo. El consentimiento previo
es una cuestion clave en bioética, y puede ser muy Util estudiar larelaciony los
limites entre los aspectos éticos y juridicos del consentimiento en relacion con la
utilizacion de aportes de datos genéticos alainvestigacion.
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- Participacion justay equitativa en los beneficios: Otro tema que tiene una
incidencia general eslaformaen que deben distribuirse |os beneficios de la
investigacion, y qué se entiende por participacion justay equitativa. Podemos
discernir los dos aspectos tanto juridico como ético. Por ggemplo, en el CDB se
establece como principio juridico internacional que los beneficios de la
investigacion sobre recursos genéticos deben compartirse en formajustay
equitativa. Del mismo modo, sistematizando un principio anivel de labioética,
en la Declaracion Universal sobre Bioéticay Derechos Humanos se insta a que se
promueva un “acceso equitativo alos adelantos de lamedicina, lacienciay la
tecnologia, asi como la mas amplia circulacion posible, y un rapido
aprovechamiento compartido de los conocimientos relativos a esos adelantos y de
sus correspondientes beneficios, prestando una especia atencion alas necesidades
de los paises en desarrollo”. En tanto que medio para generar beneficios
derivados de lainvestigacion biotecnoldgica, € sistemadeP.l. y, en particular, €
sistema de patentes, pueden tener una funcion de auxiliar alahorade ayudar a
determinar y distribuir equitativamente esos beneficios.

—  Adaptacion alos diferentes sistemas de valores. La ética esta orientada por €
sentido moral y los valores de la comunidad, por 1o que se plantean interrogantes
acerca de como esos diferentes sistemas de val ores pueden reconocerse en la
aplicacion y lainterpretacion de las excepciones del Derecho de patentes en
relacion con las tecnol ogias que son contrarias alamoral. En general, e alcance
de las eva uaciones éticas esta definido por €l nivel internacional, pero la
evaluacion y la aplicacion de las cuestiones éticas siguen perteneciendo a ambito
delalegislacion naciona. Asi pues, anivel internacional, los Estados pueden
optar por excluir de la proteccion por patente las invenciones cuya explotacion
comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden
plblico o lamoralidad.® Ahorabien, esanivel nacional que un pais debe decidir
la aprobacion de unaley que ponga en vigor esa exclusion por razones de
“moralidad”, y si unaley de esaindole se aplica, |os encargados de tomar
decisiones serén los responsables de evaluar si la explotacion comercial de una
determinada tecnologia es contraria a orden publico o alamoralidad desde
punto de vista de |os valores éticos imperantes en ese pais.

X. PROBLEMATICA RELACIONADA CON EL DESARROLLO

303. Aunque se ha abordado |a dimension de desarrollo en relacién con los temas
examinados en |os capitul os precedentes del presente documento, en este Capitulo se resumen
algunos de | os aspectos de desarrollo que se plantean con mayor frecuencia.

304. No cabe dudade que €l desarrollo es uno de los problemas mas urgentes con los que
se enfrenta en la actualidad la comunidad internacional. Su importancia es reconocida no solo
paralos paises en desarrollo sino también paralas naciones desarrolladas. En €l contexto de
las Naciones Unidas, la Declaracién del Milenio fue aprobada en 2000 con €l objetivo de dar
una respuesta a los principal es problemas de desarrollo. En la Declaracion se reconoce que €
principa reto actual es hacer de la globalizacion una fuerza positiva paratodos. Ademéas dela

% Articulo 27.2, Acuerdo sobrelos ADPIC.
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intensificacion de la globalizacion, el mundo esta en un periodo de transicion hacia una
economia basada en e conocimiento que pasara a ser unaimportante ventaja competitivaen
el mercado globalizado.

305. En este contexto, se han examinado, atodos los niveles, durante los Ultimos afios, 1os
costos y los beneficios que acarreala aplicacion del sistemainternacional de patentes paralos
paises en desarrollo. En e marco de la OMPI, una propuesta de programa para el desarrollo,
presentada en primer lugar por Argentinay el Brasil, recibi6 el apoyo de otros 12 paises en
desarrollo en 2004, con ocasion de la Asamblea General. Lapropuestadio lugar ala
aprobacién de un Programa para el Desarrollo que consiste en 46 recomendaciones
encaminadas a real zar la dimensién de desarrollo de | as actividades de la Organizacion, en
particular la creacion de un Comité sobre Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDPI), que se
encargarade la supervision, laevaluacion, el examen de la aplicacion de todas las
recomendaciones aprobadas, y de informar al respecto, en coordinacion con organismos
competentes de la OMPI, asi como de examinar las cuestiones de P.I. y desarrollo que se
convengan en el marco de ese Comité y que sean objeto de una decision por la Asamblea
General. En el marco de las deliberaciones sobre el sistema internacional de patentes, de las
seis categorias de actividades aprobadas, tienen particular importancialas propuestas de la
categoria B (fijacion de normas, flexibilidades, politica publicay dominio publico), dela
categoria C (transferencia de tecnologia, tecnologia de lainformacion y la comunicacion
(TIC) y acceso alos conocimientos) y de la categoria D (evaluaciones, apreciacionesy
estudios de incidencia).”

306. El sistema de patentes se cred como un mecanismo para promover el desarrollo

tecnol 6gico, ladifusion y latransferencia de tecnologiay € flujo delainversion privada. El
sistemainternacional de patentes tiene como objeto a canzar esos objetivos anivel
internacional. Sin embargo, se ha planteado una preocupacion fundamental respecto de ese
sistema, 0 sea el hecho de que, en laactualidad, € sistema se opone alos esfuerzos de
desarrollo anivel nacional, en lugar de ser complementario de esos esfuerzos. Como se
expone en el Indice de la Capacidad de Innovacion dela UNCTAD, existen grandes

desigual dades entre los paises en desarrollo y desarrollados en términos de actividad
tecnolégicay capital humano. Esadesigualdad no existe solo entre los paises desarrollados y
en desarrollo, sino también entre |os paises en desarrollo y |os paises con economias en
transicion.®® En el extremo e espectro, hay paises que despliegan actividades

tecnol 6gicamente avanzadas y cuentan con capital humano atamente cualificado. Otros
paises se caracterizan por actividades tecnol 6gicas moderadas, pero cuentan con un capital
humano de alto nivel de cualificacion capaz de absorber |as tecnologias importadas, 10 que
conlleva el riesgo deimitaciones y de utilizacion sin ofrecer contrapartida. En € otro extremo
del espectro, hay paises cuya actividad tecnol 6gica es minimay estan insuficientemente
vinculados con lared mundial de aprendizajey creacidn de conocimientos.

% OMPI: “Informe General aprobado por las Asambleas’ (documento dela OMPI A/43/16)
[http://www.wipo.int/edocs¥mdocs/govbody/es/a_43/a 43 16-mainl.doc].

% UNCTAD, “World Investment Report 2005 — Transnational Corporations and the
Internationalization of R&D” (Informe sobre las inversiones en e mundo 2005 — Las empresas
transnacionales y lainternacionalizacion de lainvestigacion y el desarrollo). En €l informe
tambi én se sefiadla que las principal es empresas estén desplazando la mayoria de sus actividades
de 1+D hacia determinados paises en desarrollo como reaccion a aumento de competencia.
Esas actividades se centran actualmente en avances tecnol 6gicos para los mercados regionales y
mundiales, y lainvestigacién aplicada.



SCP/12/3 Rev.2
pagina 97

307. Habida cuenta de esa desigualdad de capacidad de innovacién, se ha planteado la
cuestion de si €l sistema internacional de patentes sirve de apoyo alos esfuerzos nacionales de
desarrollo independientemente del nivel de desarrollo econémico del paisy, si es asi, cua es
el grado de ese apoyo. En primer lugar, existe e problema de los costos en relacion con los
beneficios que entrafia el sistemainternacional de patentes. Algunos dicen que los elevados
costos impiden el acceso a ese sistema alos innovadores de |os paises en desarroll0.* Como
se sefialaen e Capitulo V111, € costo de la obtencion, € mantenimiento en vigor y la
observancia de |os derechos de patente a nivel internacional es uno de los problemas centrales
con que se enfrentala eficaciadel sistema. A pesar de la globalizacion de la economia, la
territorialidad del sistema de patentes obliga alos competidores y aterceros aimpugnar la
validez de ciertas patentes, y a entablar litigios en paises extranjeros.

308. Por otra parte, unade las funciones del sistema de patentes es la divulgacion de
tecnologias mediante la publicacion de las solicitudes de patente y de las patentes. Como se
sefidaen € Capitulo 111, lainformacion sobre patentes no es Uinicamente una fuente de
conoci mientos tecnol dgicos, sino una fuente de informacion Util paralas empresasy los
encargados de latoma de decisiones. Sin embargo, € costo de hacer que esainformacion sea
facilmente accesible para el publico asi como lafalta de infraestructuras y de mecanismos de
apoyo a nivel nacional hacen que algunos paises no puedan beneficiarse en toda la medida de
lo posible de lainformacion sobre patentes. Desde €l punto de vista de |os gobiernos
nacionales, establecer y mantener una administracién nacional de patentes es muy oneroso.
En particular, lablsgueday € examen sustantivos en relacion con | as solicitudes de patentes
reguieren recursos financieros y humanos, de los que no disponen facilmente todos | os paises.
Como se sefidaen & Capitulo VI, concebir un sistema nacional de patentes que permita
aumentar al maximo lacalidad y la validez de las patentes concedidas en un entorno de
recursos limitados constituye un real desafio.

309. En segundo lugar, se haformulado la preocupacion de que, en el marco del sistema
internacional de patentes, |os paises no puedan tener |a posibilidad de adaptar su sistema
nacional de patentes de manera a atender alos objetivos de desarrollo y de politicaanivel
nacional.

310. Se hareconocido que la adquisicion anivel internaciona de tecnologia es un medio
esencial, no sblo paralos paises en desarrollo sino también paralos paises desarrollados, y
gue permite estimular las actividades de innovacion y ser competitivos en |os mercados
globalizados. Habida cuenta de la gran desigualdad en términos de capacidad de innovacion,
los paises que poseen un nivel més bajo de desarrollo tecnol 6gico dependen en gran medida
de latransferencia de tecnol ogias de | os paises con mayor capacidad tecnoldgica. En €
marco del Programade la OMPI para el Desarrollo, algunos paises han planteado su
preocupacion en relacion con el hecho de que latransferencia de tecnol ogia no esta dando los
resultados esperados, y que lareticencia manifestada ala hora de transferir tecnologia puede
constituir a una amenaza en términos de competencia. Se dice que el desarrollo econdémico
sostenible requiere esfuerzos concretos y constantes por parte de las empresas, ademas de

% Cabe sefiaar que esas preocupaci ones son validas asimismo paralos innovadores de |os paises

desarrollados que no tienen suficientes medios econdmicos. Sin embargo, en esos paises se
dispone de mecanismos de apoyo a los mercados, como las empresas conjuntas.
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politicas publicas que ayuden alas empresas a atraer, absorber y adaptar tecnologias.*®
Ademas de la competencia tecnol dgica, |a pericia técnica para negociar acuerdos justos de
transferencia de tecnologia son factores que permiten a éxito al respecto. Como seindicaen
el Capitulo 1V, tanto las contribuciones del sistemainternacional de patentes alatransferencia
de tecnol ogia como |os problemas que plantea esa rel acion son multifacéti cos.

311. Otro problema que suelen plantear los paises en desarrollo se refiere alaincidencia
negativa del sistema de patentes sobre |os objetivos fundamental es de politica publica como la
salud, laaimentacion, la educacion y la conservacion de ladiversidad bioldgica. Esos paises
sostienen que cualquier instrumento internacional que se establezca deberia reconocer y tratar
de preservar las flexibilidades en vigor en relacion con el interés publico y e espacio
normativo de los Estados miembros. Se destaca, en particular, laimportancia de salvaguardar
las excepciones y limitaciones vigentes en | as | egi slaciones nacional es de | os Estados
miembros. Como se sefidaen e Capitulo IX, en e contexto de |os objetivos de politica
publicay deincentivo alainnovacion que pretende lograr €l sistema de patentes, 10s
problemas relativos ala salud publicay al acceso alos medicamentos han sido objeto de
intensos debates durante 1os Ultimos afios debido a que al gunos sostienen que las patentes
restringen el acceso a esos bienes (asi como a conocimiento) y a su utilizacion por quienes
mas | 0s necesitan. Otro ambito de preocupacion es laformaen que € sistemainternacional de
patentes puede constituir un mecanismo de apoyo en relacién con la conservacion de la
diversidad biologica, €l uso sostenible de sus componentes y una participacion justay
equitativa en los beneficios que se deriven de la utilizacion de | os recursos genéticos, como se
dispone en el Convenio sobre la Biodiversidad.

312. Entercer lugar, se ha planteado ademéas el problema de como introducir en las
legislaciones nacionales, las flexibilidades en materia de politica publica que meor se
avengan alas necesidades de cada pais. Los marcos internacionales actuales permiten alos
Estados miembros hacer uso de su poder para prever mecanismos gue impidan usos abusivos
de los derechos de patente (por €jemplo, medidas contra las préacticas anticompetitivas en
materia de concesion de licencias sobre patentes y la concesion de licencias obligatorias), |0
cual tiene en cuenta €l interés publico.

313. Muchas de las preocupaciones planteadas se han expuesto ampliamente en € SCP
cuando se presento la propuesta de limitar €l proyecto de SPLT aladefinicion del estado
anterior de latécnica, € plazo de gracia, lanovedad y la actividad inventiva. Un informe
detallado de esos debates figura en el subcapitulo g) del Capitulo V). Los que apoyaban la
propuesta dijeron que es en el interés de todos | os Estados miembros mejorar la calidad de las
patentes, simplificar los procedimientos y reducir los costos y la duplicacién de trabajo en las
oficinas de patentes. Con objeto de alcanzar esos objetivos, se dijo que un acuerdo en
relacion con normas mas homogéneas y coherentes sobre |os principios centrales relativos al
estado anterior de latécnica del Derecho de Patentes facilitaria la cooperacion mutua entre los
Estados miembros de la OMPI y ofreceria una mejor oportunidad de obtener, en un futuro
proximo, resultados significativos tanto para los paises desarrollados como para los paises en
desarrollo.

10 UNCTAD, “World Investment Report 2005 — Transnational Corporations and the
Internationalization of R&D” .
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314. Sin embargo, |0s que se oponian a esta propuesta expresaron la opinion de que es
necesario tener debidamente en cuenta las preocupaciones de |os paises en desarrollo, a saber,
las incidencias multiples y las importantes consecuencias de ese proceso en |0s respectivos
objetivos de politica publica, ademas de laimportancia de temas como € interés publico, la
flexibilidad prevista en las legislaciones de propiedad intelectual vigentes, latransferencia de
tecnologia, lalucha contralas practicas anticompetitivas y la obligacion de divulgar € origen
de los recursos genéticos en las solicitudes de patente. Con objeto de lograr un equilibrio
entre la creacion de un sistema internacional de propiedad intelectual en el que setengaen
cuenta la exigencia de una mayor armonizacion de las | egislaciones nacional es de patentes,
por un lado, y, por otro lado, la salvaguardia de | as flexibilidades en vigor y del espacio
normativo nacional, se considerd que en las negociaciones sobre el SPLT se deben abordar las
cuestiones gue preocupan alos Estados miembros como un todo unico.

315. En suma, las preocupaciones de los paises en desarrollo atafien a dos cuestiones. La
primeraserefiere as e sistemainternaciona de patentes vigente, o cualquier otro en el
futuro, puede ser compatible con los objetivos de politicanacional. Como ha quedado claro
durante e proceso que dio lugar ala aprobacién de un protocolo por € gue se modifico €
Acuerdo sobre los ADPIC, existen instancias multil aterales que pueden encargarse de
perfeccionar €l sistemainternacional en vigor, y que pueden funcionar con eficacia cuando se
Ilega ala conclusion de que un elemento especifico del sistemainternacional de patentes
incide en sectores de vital importancia para el interés publico. Lasegunda cuestion esla
formade aplicar y de aprovechar el sistema internacional de patentes anivel nacional,
teniendo en cuenta las flexibilidades relativas ala salvaguardia del interés pablico que existen
en los instrumentos internacionales vigentes. Dados |os diferentes niveles de desarrollo, no
puede haber una respuesta que satisfaga atodos. El desarrollo es un objetivo alargo plazo, y
determinar laformaen que e sistema internacional de patentes puede contribuir a desarrollo
puede requerir estrategias alargo plazo.

316. Seinvitaal SCP aexaminar la
informacion contenida en el presente
documento a la hora de definir su labor
futura.

[Siguen los Anexos]



