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INTRODUCCION

1.  En su vigesimoprimera sesion, celebrada del 3 al 7 de noviembre de 2014, el Comité
Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) confirmé que, de conformidad con lo
acordado en su vigésima sesion, la Secretaria prepararia un estudio sobre la divulgacion
suficiente y lo presentaria a la vigesimosegunda sesion del SCP. El Comité acordé que en el
estudio figurarian los elementos siguientes: i) el requisito de divulgacion habilitante, ii) el
requisito de fundamento vy iii) el requisito de descripcion escrita. Asimismo, el Comité acordé
que el estudio se basaria en la informacion proporcionada por los Estados miembros, y seria
una coleccién de informacién factica, sin andlisis ni recomendacion alguna.

2. De conformidad con la decisién mencionada, por medio de la Nota C. 8403, fechada el 15
de diciembre de 2014, la Secretaria invité a los Estados miembros y a las oficinas regionales de
patentes a que presentaran informacion a la Oficina Internacional sobre los requisitos de la
divulgacion suficiente, segun se indica supra. En total, 58 Estados miembros y tres oficinas
regionales de patentes presentaron su legislacién aplicable en relacion con el requisito de
divulgacion suficiente’. Teniendo en cuenta la informacién presentada, la Secretaria preparé
un estudio sobre la divulgacion suficiente, que figura en el presente documento®.

La informacion recibida de los Estados miembros y las oficinas regionales de patentes esta disponible en el
foro electronico del sitio web del SCP en: http://www.wipo.int/scp/es/meetings/.

En la informacion recibida figura legislacion nacional y regional, sentencias de tribunales, manuales y
directrices para el examen de patentes. Generalmente, esa informacidn se denomina “legislacién aplicable
cuando no es necesario precisar el tipo de fuente juridica. En cuanto a los manuales y directrices para el
examen de patentes, si bien se mencionan a menudo en todo el documento, no constituyen normas
sustantivas y, por lo tanto, carecen de la fuerza y del efecto juridico de la legislacién. Por lo general, dichos
manuales y directrices estan concebidos simplemente para prestar asistencia al personal de la Oficina a la
hora de analizar si la materia reivindicada cumple las disposiciones del Derecho sustantivo.
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3. Con arreglo al mandato del Comité, el documento se centra en los tres requisitos
enumerados. Es decir que se proporciona informacion sobre los principales principios
generales de esos requisitos y no se ofrece informacion sobre la manera en que se aplican en
los ambitos especificos de la tecnologia (por ejemplo, la quimica). Ademas, en el presente
documento no se examinan otros requisitos de forma y sustantivos que guardan relacion con la
divulgacion suficiente, pero que no entran en el alcance del estudio, por ejemplo, los requisitos
relativos a la manera y al orden de redaccion de la descripcién o los dibujos, o los requisitos
relativos a las clases de reivindicaciones, la claridad o la interpretacion de las reivindicaciones,
etcétera.

EL REQUISITO DE DIVULGACION HABILITANTE

4, En general, la redaccion de las disposiciones pertinentes es muy similar en la mayoria de
las legislaciones y refleja lo dispuesto en el Articulo 29.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el Acuerdo sobre los ADPIC),
gue dispone lo siguiente:

“Los Miembros exigiran al solicitante de una patente que divulgue la invencién de manera
suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica de que
se trate puedan llevar a efecto la invencion [...].”

5. Por ejemplo, en las legislaciones aplicables ese requisito figura redactado de las maneras
siguientes:

o la memoria descriptiva contendra “una descripciéon de la manera de ejecutar la
invencidn, que permita ejecutar dicha invencion a la persona versada en la
materia”;

o el solicitante debe divulgar la invencion “de manera suficientemente clara 'y
completa”*; o de manera que sea “suficientemente clara y completa”® o
“suficientemente clara y precisa’ para que la invencion sea ejecutada por una
persona versada en la materia pertinente;

o en una memoria descriptiva completa “se describira enteramente la invencién y la
manera en que ha de ejecutarse”;’ o

o “en la memoria descriptiva se describira entera y detalladamente la invencién y los

métodos mediante los que ha de ejecutarse”.?

6. Enelarticulo 112.a) del titulo 35 del Codigo de los Estados Unidos de América, se
establece que “la memoria descriptiva contendra una descripcién escrita de la invencion y de la
manera y el procedimiento de realizarla y utilizarla, en términos cabales, claros, concisos y
exactos, de modo que cualquier persona versada en la materia a la que pertenece, o la mas
cercana, pueda realizarla y utilizarla [...]"”°. En resumen, en las legislaciones aplicables se usan
los adjetivos “clara”, “exhaustiva”, “completa”, “cabal”, “concisa”, “precisa” o “exacta” a fin de
caracterizar la naturaleza de la divulgacién y al mismo tiempo aclarar que es necesaria la
divulgacién para que una persona versada en la materia pueda realizar o ejecutar la invencién
reivindicada.

Articulo 12.a) de la Ley de Patentes de Israel.

Articulo 6.4 de la Ley No. 6867 de Costa Rica.

Articulo 40 de la Ley de Patentes de 1990 de Australia.
Articulo 20 de la Ley de Patentes de Croacia.

Articulo 14 de la Ley de Patentes de Zambia.

Capitulo IV de la Ordenanza de patentes del Pakistan de 2000.
Articulo 112.a) del Titulo 35 del Cédigo de los Estados Unidos.
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7.  Con respecto a los elementos sustantivos de la divulgacion habilitante, en las directrices
de examen de las oficinas se observé un elevado nivel de similitud en las normas y las
practicas. Asimismo, en las Directrices de busqueda internacional y de examen preliminar
internacional del PCT y en las directrices de examen de varias oficinas de patentes figuran
explicaciones y ejemplos semejantes. En las directrices de examen de al menos una oficina se
establece que se prevé que la disposicion relativa a la divulgacién habilitante surta, en la
medida de lo posible, un efecto analogo al de las disposiciones correspondientes del Tratado
de Cooperacion en materia de Patentes, entre otros instrumentos™.

8.  Porlo general, con respecto a la finalidad del requisito de divulgacion, se conceden
derechos exclusivos a los titulares de patentes para evitar la explotacion comercial por terceros
de las invenciones patentadas y, a cambio de esos derechos, se exige que divulguen
informacién en relacién con la invencién. La funcién de divulgacién publica que forma parte del
sistema de patentes se considera una de sus principales razones de ser y uno de los pilares
gue justifican la existencia del sistema. Gracias al requisito de divulgacion, el sistema de
patentes facilita la difusion de informacion asi como el acceso a los conocimientos tecnolégicos
contenidos en la solicitud de patente. Eso se traduce en la ampliacion del acervo de
conocimientos técnicos a disposicion del publico y redunda en mayores beneficios para la
sociedad en general, por ejemplo, fomentando la transferencia de tecnologia y evitando que se
dupliquen las actividades de I+D.

9. Dicha razén de ser qued6 asimismo destacada en las directrices administrativas de
algunos Estados miembros, en las que se observa que el requisito de divulgacién habilitante
“refleja el principio fundamental del derecho internacional de patentes de que, a cambio de los
derechos exclusivos concedidos al titular de la patente, éste debe compartir con el publico la
informacion necesaria para realizar y utilizar la invencion”* o “[e]l objetivo del requisito de
habilitacion es garantizar que la memoria descriptiva describe suficientemente una invencion de
modo que un experto en la materia pueda realizar y utilizar la invencion reivindicada y que la
invencion se comunique al publico interesado en forma significativa.”*?. En Israel, se explica
que mediante el requisito de divulgacion suficiente, en general, se pretende “velar por que, en
la fecha de entrada en vigor de la patente, el inventor, de hecho, esta en posesion de la
invencién reivindicada y garantizar el derecho del puablico interesado a conocer el alcance de la
invencion y la forma y los medios de llevarla a cabo. Ello permite explotar la invencion tras la
expiracion de una patente o en virtud de una licencia concedida por el titular de la patente,
ademas de no desalentar a que se prosiga la investigacion en el &mbito en cuestion.”?

Requisitos de la descripcion

10. En la descripcion de una solicitud de patente se divulga la invencion, se determina el
ambito de la técnica al que la invencion corresponde en relacion con el estado de la técnica, y
se ofrecen indicaciones que permiten a un experto en la materia realizar la invencion.

11. Los requisitos en relacion con la forma y el orden de redaccion de la descripcion pueden
variar de un pais a otro. En general, en lo que respecta a la forma de redactar la descripcion,
los requisitos previstos en muchas legislaciones vigentes consisten en que el contenido de la

10 Véase la seccion 14.58 del Manual de Practicas de Patentes de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino

Unido.

Seccion 2.11.3A del Manual de practicas y procedimientos de patentes de la Oficina de P.I. de Australia.

Capitulo 2164 del Manual de procedimientos de examen de patentes de la Oficina de Patentes y Marcas de

los Estados Unidos (USPTO).

13 Hughes Aircraft Company c. The State of Israel, CA 345/87, (2.7.1990); (Akerstein et al. c. Alumim et al., CA
21/83 (31.12.1983).

11
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descripcion sea claro y concreto y no sea ambiguo, vago ni contradictorio.”* Cualquiera de
esos errores puede dar origen al incumplimiento del requisito de habilitacion, entre otros.

Verificacion del requisito de habilitacién

12. En muchos paises, las disposiciones pertinentes establecen que a fin de satisfacer el
requisito de divulgacion habilitante, la “solicitud”, la “descripcion” o la “memoria descriptiva”
deben proporcionar informacién suficiente de modo que el experto en la materia, teniendo en
cuenta la informacién divulgada en la solicitud presentada y el conocimiento general de la
técnica, pueda realizar la invencion sin una “carga desproporcionada” ni “ningun esfuerzo

inventivo” o “experimentacion excesiva”.'®

13. No obstante, aunque un experto en la materia, utilizando su conocimiento general comun,
deba ser capaz de llevar a efecto la invencion sin una carga desproporcionada, en la mayoria
de los paises suele admitirse que el experto aplique en cierta medida el método de ensayo y
error. Por ejemplo, algunas leyes establecen que para cumplir con el requisito de divulgacion
habilitante es aceptable “un grado razonable” de ensayo y error o “un numero razonable de
experimentos”*®. En ese sentido, en la informacion presentada por Australia, también se
explica que “[s]i bien es aceptable que el experto tendra que utilizar el ensayo y error en grado
razonable, la memoria descriptiva debera contener instrucciones adecuadas, o bien deberan
existir bases, en el conocimiento general comun de la técnica, que permitan al experto llegar al
éxito tras analizar los errores iniciales.”

Carga desproporcionada

Descripcion general
14. Aungue quepan distintas interpretaciones para las expresiones “carga desproporcionada”,
“ningun esfuerzo inventivo” o “experimentacion excesiva” dependiendo de la jurisdiccion, en
general, para determinar si la realizacion de la invencion reivindicada exige una
experimentacion excesiva, deben tenerse en cuenta las consideraciones siguientes:

)] la amplitud de las reivindicaciones;

ii) la naturaleza de la invencién;

iii) los conocimientos generales de un experto en la materia,

iv) el nivel de previsibilidad en la técnica;

1 El parrafo 4.22 de las Directrices de busqueda internacional y de examen preliminar del PCT destaca varios

elementos comunes relacionados con los requisitos presentes en las distintas legislaciones: “La descripcion
debe ser clara y precisa y evitar cualquier jerga técnica superflua. Por regla general, sélo se utilizaran
términos técnicos, signos y simbolos empleados habitualmente en la técnica en cuestion. Pueden admitirse
los términos técnicos poco conocidos o formulados de forma particular, a condicion de que hayan sido
definidos adecuadamente y que no tengan equivalente generalmente reconocido. Esta tolerancia puede
ampliarse a los términos extranjeros, si no tienen equivalente en el idioma de la solicitud internacional. Los
términos que ya tengan un significado determinado no podran utilizarse en un sentido diferente, pues ello
puede causar confusién. En ciertas circunstancias, puede tomarse legitimamente un término de una técnica
analoga. La terminologia y los signos utilizados deben ser uniformes en toda la solicitud internacional.”
Véase, por ejemplo, el Articulo 34 de la Ley 17-97 de Marruecos; la Seccion 2.11.3A del Manual de practicas
y procedimientos de patentes de la Oficina de P.I. de Australia y la jurisprudencia de las Camaras de
Recursos de la OEP: T 629/05y T 79/08.

Por ejemplo, en el Japén, si un experto en la materia que pretende llevar a cabo la invencién tuviese que
aplicar el método de ensayo y error, mas alla de lo razonablemente previsto, esa explicacion de la invencion
deberia considerarse insuficiente (Directrices de examen, Capitulo I, seccién 3.2).

15

16


http://legal.european-patent-office.org/dg3/bib/t050629.htm
http://legal.european-patent-office.org/dg3/bib/t080079.htm
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v) las indicaciones proporcionadas en la solicitud, como las referencias al estado de la
técnica; y

vi) el nivel de experimentacion necesario para realizar la invencion reivindicada sobre
la base de la divulgacion.

15. Esas consideraciones también figuran en las Directrices de busqueda internacional y de
examen preliminar internacional del PCT, que ofrecen la explicacion que se expone a
continuacion en relacion con cada una de ellas.'’

16. La amplitud de las reivindicaciones es un factor que permite determinar si es necesaria
una experimentacion excesiva, ya que el experto en la materia debe estar en condiciones de
realizar la invencion reivindicada en todo su alcance. Por ejemplo, el solicitante no puede
reivindicar todo lo que esté cubierto por el alcance de la invencion si la divulgacion contenida
en la solicitud solo permite realizar una parte de la invencion reivindicada. No obstante, incluso
en los sectores técnicos de bajo nivel de previsibilidad, no es necesario proporcionar ejemplos
que ilustren todas las variantes que pueden ser cubiertas por el alcance de una reivindicacion.
Por regla general, siempre que el experto en la materia pueda realizar la invencion sin tener
que recurrir a una experimentaciéon excesiva, bastara con facilitar ejemplos representativos
acompafiados de una explicacion que permita comprender cémo pueden aplicarse a todo el
ambito de la reivindicacion.

17. Un elemento fundamental que permite definir los conocimientos generales de un experto
en la materia, asi como el estado de la técnica, es el objeto de que trata la invencion
reivindicada. Por ejemplo, si la seleccion de valores de diversos parametros entra en el marco
normal de las actividades de un experto en la materia, no puede considerarse que tal seleccion
exija una experimentacion excesiva.

18. Se entiende por “las indicaciones proporcionadas en la solicitud” las informaciones
contenidas explicita o implicitamente en la descripcion, las reivindicaciones y los dibujos,
incluidos los ejemplos funcionales y las referencias a otras solicitudes o documentos. Cuanto
mas sea conocido del estado de la técnica por un experto en la materia sobre la naturaleza de
la invencién y mayor sea la previsibilidad en la técnica considerada, menores seran las
indicaciones que habra que incluir en la propia solicitud para permitir la realizacion de la
invencion reivindicada. Por ejemplo, se considera que hay previsibilidad en la técnica si un
experto en la materia puede prever facilmente el efecto de una caracteristica de la invencion
reivindicada.

19. Ademaés del tiempo y los gastos necesarios para realizar la experimentacion, también
debe tenerse en cuenta el caracter de la experimentacion y determinarse, por ejemplo, si
constituye una actividad normal o excede tal actividad.*®

Précticas nacionales

20. Lajurisprudenciay las directrices de examen de varios paises aportan mas informacion
sobre la verificacion de la divulgacion habilitante empleada y la interpretacién que debe darse

en esos paises a las expresiones “carga desproporcionada”, “ningun esfuerzo inventivo” o
“experimentacion excesiva”.

21. Por ejemplo, en Australia, con el fin de cumplir con el requisito de habilitacion, la memoria
descriptiva completa debera proporcionar suficiente informacion para permitir a un experto en la
materia realizar la invencion a partir de la totalidad de la amplitud de las reivindicaciones, sin

r Parrafo 5.47 de las Directrices de blsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT.

18 Parrafos 5.48-5, ibidem.
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gue se genere una carga desproporcionada y sin que surja la necesidad de proseguir la tarea
de invencién. Lord Hoffman expuso de la manera siguiente la forma de verificar que la
“divulgacion sea suficientemente clara y completa”: “[e]l hecho de que la memoria descriptiva
sea suficiente o no se relaciona intimamente con la naturaleza de la invencion. En primer lugar
es preciso identificar la invencion y decidir qué es lo que se pretende que ésta permita realizar
aun exper;[g) en la materia. Luego, cabe preguntarse si la memoria descriptiva le permitira
realizarlo.”

22. Enrelacion con la “carga desproporcionada”, la seccion 2.11.3.4A del Manual de Practica
y Procedimiento en materia de Patentes de IP Australia dispone lo siguiente: “[p]ara considerar
si llevar a cabo la invencion constituiria una carga desproporcionada, ha de considerarse la
naturaleza de la invencion, al igual que las aptitudes del experto en la materia a la que
corresponde la invencion. Cabe preguntarse si la memoria descriptiva impone al experto al que
va dirigida la realizacién de ensayos o mejoras que van mas alla de una actividad normal.
Cuando a primera vista resulta evidente que el intento de realizar la invencién reivindicada
siguiendo las instrucciones que figuran en la memoria descriptiva completa lleva al experto un
tiempo considerablemente mayor de lo que se esperaria habitualmente en el ambito de la
técnica de que se trate y conforme a la naturaleza de la invencion, o si el experto debe aplicar
actividad inventiva, ello constituira una carga desproporcionada.”

23. Enlos Estados Unidos de América, la norma para determinar si la memoria descriptiva
satisface el requisito de habilitacién queda establecida en la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo en la causa Mineral Separation contra Hyde, conforme a la cual la indagacién
fundamental para determinar si una reivindicaciéon es habilitante es que los experimentos “sean
desproporcionados o no sean razonables”. El hecho de que la experimentacion sea
“desproporcionada” queda determinado por varios factores, entre ellos: i) la amplitud de las
reivindicaciones; ii) la naturaleza de la invencion; iii) el estado anterior de la técnica; iv) el
nivel de conocimientos de una persona con competencias normales en la técnica; v) el nivel de
previsibilidad en la técnica; vi) las indicaciones proporcionadas por el inventor; vii) la
existencia de ejemplos practicos; Y viii) el nivel de experimentacién necesario para realizar o
utilizar la invencion sobre la base del contenido de la divulgacion. En el articulo 2164.01 del
Manual de procedimiento para el examen de patentes (MPEP) de la Oficina de Patentes y
Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) se sefiala asimismo que “[n]o corresponde
concluir que la divulgacion no es habilitante a partir del analisis de uno solo de los factores
antes mencionados, dejando de lado todos o alguno de los demas. El andlisis del examinador
debe considerar todas las pruebas relativas a cada uno de esos factores, y cualquier
conclusion en el sentido de que la divulgaciéon no es habilitante debera basarse en el analisis
de las pruebas en su conjunto.”

24. En el Reino Unido se exponen de la manera siguiente los principios generales relativos a
la experimentacién desproporcionada: “[c]lonforme al articulo, se exige que el experto en la
materia esté en condiciones de realizar la invencion, pero no se establecen limites en cuanto al
tiempo y la energia que el experto debera dedicar hasta que pueda considerarse que la
divulgacion es insuficiente. Queda claro que debe establecerse un limite. En el apartado se
utilizan las palabras “suficientemente clara y completa”, lo que supone que no es necesario que
en la memoria descriptiva de la patente figuren todos los detalles necesarios para realizar la
invencion; se deja al experto en la materia la posibilidad de utilizar sus conocimientos para
realizar la invencidn, con la intencion de lograrlo. No deberia exigirsele que lleve a cabo
investigaciones, indagaciones o experimentos extensos. Es posible que tenga que aplicar los
métodos comunes de ensayo y error, que no suponen actividad inventiva y son necesarios, por

En el apartado 40(2)(a) de la Ley de Patentes de Australia se exige que una memoria descriptiva completa
“divulgue la invencién de manera que sea suficientemente clara y completa para que la ejecute una persona
versada en la materia pertinente;” Véase Kirin-Amgen Inc c. Hoechst Marion Roussel [2004] UKHL 46; [2005]
RPC 9, considerando 103.
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lo general, para aplicar el descubrimiento con miras a producir un resultado préactico. En cada
caso, dependera de la naturaleza de la invencion determinar si los pasos necesarios para
realizar la invencion son los pasos habituales de ensayo y error que un experto en la materia
seguiria normal y necesariamente para producir un resultado practico.”?

25. Con arreglo a la jurisprudencia francesa, la divulgacién es insuficiente si no permite a un
experto en la materia realizar la materia objeto de la invencién o lograr el resultado previsto
valiéndose Unicamente de sus conocimientos profesionales y llevando a cabo procedimientos
sencillos que no entrafien una dificultad excesiva. Asi pues, puede reconocerse que la
divulgacion no es suficiente cuando la descripcion es imprecisa, ambigua o contiene errores?.
Asimismo, la divulgacion es insuficiente cuando hay elementos vagos, debido a los cuales la
lectura es insuficiente para que un experto en la materia pueda realizar la invencién o cuando
la invencién descrita no puede ser realizada técnicamente por un experto en la materia® por
verse afectada la caracteristica fundamental necesaria para llevar a cabo esa invencion.

26. Sin embargo, en la jurisprudencia francesa se reconoce que a la hora de evaluar si la
divulgacion es suficiente, es necesario tener en cuenta no solo la informacion técnica esencial
mencionada en el texto de la solicitud de patente, sino también la informacion secundaria que
pueden ser deducida de ella y que un experto en la materia puede encontrar por si mismo
leyendo documentos sobre el estado anterior de la técnica®. Por lo tanto, recabar informacion
del estado anterior de la técnica podria morigerar una aparente insuficiencia de la divulgacion.

27. En Alemania, “solo lo que puede recabarse ‘directa e inequivocamente’ de los
documentos presentados originalmente forma parte de la divulgacion de la solicitud de patente,
y no cualquier otro conocimiento que el experto pueda adquirir basandose en sus
conocimientos generales o modificando las instrucciones divulgadas.”*

28. En Singapur, no se determinara la insuficiencia Unicamente sobre la base de que la
realizacion de la invencion plantee algunas dificultades. Por lo general, se considerara que ello
es acorde con niveles aceptables de desacierto en la técnica de que se trate. Sin embargo, si
la invencidén no puede repetirse o si el éxito resulta imprevisible, entonces es posible que la
memoaria descriptiva sea insuficiente.

29. Ademas, las directrices de examen de algunas oficinas ofrecen ejemplos de casos en los
gue no se cumple el requisito de divulgacién habilitante, segun lo previsto en los respectivos
paises. Por ejemplo, en China, las Directrices de examen de patentes proporcionan los
siguientes ejemplos®: i) la descripcién no expone mas que una tarea o una hipétesis, o
simplemente expresa un deseo o se refiere a un resultado, sin proporcionar ningin medio
técnico que una persona experta en la materia pueda aplicar; ii) la descripcion expone un
medio técnico, pero de forma tan ambigua y vaga que un experto en la materia no puede

20 Aldous J. en Mentor c. Hollister [1993] RPC 7. Ademads, en Eli Lilly & Co. c. Human Genome Sciences Inc., el

tribunal dictamin6 que para determinar si la carga es desproporcionada debe tenerse en cuenta la naturaleza
de la invencién, las competencias de la persona versada en la materia y el ambito de la técnica al que
pertenece la invencion (Eli Lilly & Co. c. Human Genome Sciences Inc. [2008] EWHC 1903 (Pat) [2008] RPC
29).

Sin embargo, el Tribunal de Casacion de Francia, en su sentencia de 22 de marzo de 2005, considerd que un
error en la descripcion de un método tradicional de produccion (cepillo de mascara para pestafias) no invalida
la patente debido a insuficiencia de divulgacion, puesto que un experto en la materia estaria en condiciones
de rectificar facilmente el error (N° de recurso: 03-16532, 22 de marzo de 2005).

Véase la decision del Tribunal de Apelacion de Paris, 42 Divisién B, de 20 de mayo de 2005, en la que se
anuld la reivindicacion N° 1 de una patente por insuficiencia de divulgacion, fundandose en la ausencia de
indicacion de determinadas condiciones técnicas esenciales para que un experto en la materia realizara la
invencion.

Ibidem.

Tribunal Federal de Justicia de Alemania, 8 de julio de 2010 - Xa ZR 124/07 — Falschungssicheres

Dokument - GRUR 2010, 910.

Seccion 2.1.3, Capitulo 2, Parte Il de la Directrices de Examen de Patentes.
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aplicarlo concretamente de acuerdo con el contenido de la descripcidn; iii) la descripcidon
expone un medio técnico, pero un experto en la materia no puede resolver el problema técnico
de la invencion o el modelo de utilidad mediante la aplicacion de dicho medio; iv) la materia
objeto de una solicitud es una solucion técnica compuesta por varios medios técnicos, pero uno
de los medios no puede ser aplicado por un experto en la materia de acuerdo con el contenido
de la descripcion; y v) la descripcién expone una solucién técnica concreta, pero sin pruebas
experimentales, mientras que esa solucion solo puede aplicarse tras ser confirmada mediante
experimentos. Por ejemplo, en general, la invencion de un nuevo uso de un compuesto
conocido exige pruebas experimentales en la descripcion para validar el uso nuevo y sus
efectos; de otra forma, no se cumplira el requisito de habilitacion.

30. En el Japon, el incumplimiento del requisito de habilitacion se da en los casos
siguientes: i) si se exponen incorrectamente las maneras de realizar la invencién; v ii) si hay
partes de las reivindicaciones a las que no corresponde un modo de realizar la invencion?.

La divulgacién de las caracteristicas esenciales y conocidas

31. En general, conforme a la practica de muchas oficinas de patentes, a fin de cumplir con
los requisitos de divulgacién habilitante, la descripcién indicara una forma, como minimo, para
que el experto en la materia lleve a efecto la invencion, utilizando ejemplos, cuando
corresponda, y haciendo referencia a los dibujos, si los hubiera®’. Dado que la solicitud se
dirige al experto en la materia, no es necesario ni conveniente que se faciliten pormenores
sobre caracteristicas auxiliares conocidas; sin embargo, la descripcién debe divulgar todas las
caracteristicas esenciales para realizar la invencion con el suficiente nivel de detalle como para
que el experto en la materia disponga de instrucciones claras sobre como llevar a efecto la
invencidn sin una carga desproporcionada ni una experimentacion excesiva, y sin necesidad de
emplear capacidad inventiva alguna®.

32. Ademas, en las directrices de examen de algunas oficinas se aclara que, junto con las
caracteristicas auxiliares conocidas, no se exige indicar invenciones que no son objeto de
reivindicacion ni elementos extraordinarios que no son necesarios para llevar a cabo la
invencion reivindicada®. Tampoco es necesario que la descripcion contenga todos los datos
necesarios para producir la invencién a escala comercial ni revelar informacién para la
ejecucion practica de la invencion, es decir, la aplicacion de conocimientos especificos
industrialios. Bastara que la descripcidn contenga las indicaciones necesarias para realizar la
invencion™.

26
27
28

Seccion 3.2.2, Capitulo | de las Directrices de examen.

En algunos paises, se utiliza la expresion “modo de realizar la invencién”. Es el caso, por ejemplo, del Japén.
Véase, por ejemplo, la informacién presentada Singapur: “[...] en la medida en que un experto en la materia
considere que el texto de la memoria descriptiva es suficiente para permitirle llevar a cabo la invencién, no
tiene importancia que esa memoria descriptiva no indique todos y cada uno de los pasos que han de seguirse
para realizar la invencion [...], no se exige que ese texto sea absolutamente claro ni completo”. Véase
asimismo la Parte F, Capitulo I11-5.2 de las Directrices de Examen de la OEP: “[...] no es necesario que la
memoria descriptiva describa todos los detalles de los pasos que un experto en la materia debe realizar a
partir de las instrucciones dadas, si esos detalles son notoriamente conocidos y claros a partir de la definicién
de la clase de las reivindicaciones o de los conocimientos generales comunes.”

Véase, por ejemplo, la seccién 3.2 del Capitulo | de las Directrices de Examen de la Oficina Japonesa de
Patentes.

Véase, por ejemplo, la informacién presentada por la Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual
(OAPI). A ese respecto, en la seccion 14.71 del Manual de Practicas de Patentes de la Oficina de Propiedad
Intelectual del Reino Unido se declara lo siguiente: “En Mentor Corporation c. Hollister Inc. [1993] RPC 7
(foja 17, lineas 4 a 14) se aceptd que era suficiente que la patente permitiera realizar con relativa facilidad un
“prototipo viable” [...], aclarandose que el requisito no es que se produzca un “producto de éxito comercial”.
De manera similar, no se considerara que la divulgacion es incompleta por el hecho de que en una memoria
descriptiva no se haga referencia a un paso que podria resultar Gtil a los fines de poder reproducir con
fiabilidad uniforme productos de calidad y nivel comercial siempre y cuando las instrucciones de la memoria

[Sigue la nota en la pagina siguiente]
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33. Cualquier forma de realizar la invencion, segun se define en la reivindicacion mas amplia,
debe ser posible a partir de la divulgacién. Ello supone, en particular, que pueda plantearse
una objecion de insuficiencia contra la materia de cualquier reivindicacion, independiente o
dependiente.

Suministro de ejemplos

34. En general, de acuerdo con la practica de muchas oficinas de patentes, podria bastar con
proporcionar un unico ejemplo para satisfacer los requisitos de divulgacion habilitante. No
obstante, cuando las reivindicaciones son amplias, es mas probable que en la memoria
descriptiva deban facilitarse varios ejemplos, o describir variaciones o formas alternativas de
realizar la invencion, que comprendan todo el alcance de las reivindicaciones. Sin embargo, en
algunos casos, aun las reivindicaciones amplias pueden ir acompafiadas de un nimero limitado
de ejemplos. Como se explica en la informacién presentada por Dinamarca, “un simple
ejemplo podra bastar, pero cuando las reivindicaciones abarcan un campo amplio, no se
considerara por lo general que la solicitud satisface los requisitos a menos que la descripcion
ofrezca una serie de ejemplos o describa formas alternativas de realizar la invencion o
variaciones que abarquen el ambito protegido por las reivindicaciones. Sin embargo, cabe
tener en cuenta los hechos y las pruebas de cada caso en particular. Existen algunos casos en
los que incluso un campo muy amplio queda ejemplificado suficientemente mediante un
namero limitado de ejemplos o incluso un Unico ejemplo. En estos casos, la solicitud debe
contener, ademas de los ejemplos, informacion suficiente para permitir que el experto en la
materia, utilizando sus conocimientos generales, realice la invencion en todo el &mbito

reivindicado sin una carga desproporcionada y sin tener que aplicar actividad inventiva.”*,*

35. A ese respecto, las Directrices de examen de la Oficina Japonesa de Patentes establecen
gue, en los casos en que es posible explicar la invencién de manera que una persona experta
en la materia pueda realizar la invencién a partir de lo que se indica en la descripcion y los
dibujos, asi como de los conocimientos generales comunes en el momento de presentar la
solicitud, no es necesario incluir formas de realizar la invencion ni ejemplos practicos®. En
China, las Directrices de examen explican que: “el numero de formas de realizar la invencién
quedara determinado de conformidad con la naturaleza de la invencion, el campo de la técnica
al que pertenece la invencion, el estado de la técnica y el alcance de la proteccion de las

reivindicaciones de la patente™*.

[Continuacion de la nota de la pagina anterior]

descriptiva lleven a obtener un producto que tiene “utilidad como patente”, es decir, esta en condiciones de
cumplir el propdésito previsto segun se declara en la memoria descriptiva [...].

En la respuesta se aclara asimismo que, en ese contexto, ha de entenderse que la “totalidad del ambito de
las reivindicaciones” se refiere fundamentalmente a toda forma de realizar la invencion que caiga dentro del
ambito de una reivindicacion, aunque pueda admitirse una cantidad limitada de ensayos y errores, por
ejemplo, en un campo inexplorado o cuando se presentan muchas dificultades técnicas. Véase asimismo la
Parte F, Capitulo llI-1.1 de las Directrices de Examen de la OEP.

Igualmente, en la seccién 2.11.3.4 A del Manual de practicas y procedimientos de patentes de la Oficina de
P.l1. de Australia se declara que “[una] memoria descriptiva que ofrece un unico ejemplo de la invencion podra
satisfacer el requisito de que la divulgacion sea suficientemente clara y completa, pero solo cuando el experto
en la materia pueda ampliar las ensefianzas de la memoria descriptiva para realizar la invencion en toda la
amplitud de las reivindicaciones, sin una carga desproporcionada, ni la necesidad de proseguir la tarea de
invenciéon. Sin embargo, cuando las reivindicaciones son amplias, es mas probable que sea necesario dar
varios ejemplos en la memoria descriptiva, o describir formas de realizar la invencién o variaciones
alternativas, cubriendo la totalidad del alcance de las reivindicaciones. Se garantiza de esa forma que el
monopolio se extienda a lo que razonablemente se esta divulgando, sin ir mas alla.”

Capitulo I, Seccion 3.2.1 de las Directrices de Examen de la Oficina Japonesa de Patentes.

Directrices de Examen, Parte Il, Capitulo I, Seccién 2.2.6.
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Evaluaciéon de acuerdo con la solicitud o la memoria descriptiva en su conjunto

36. Con respecto a la parte de la solicitud pertinente para evaluar el requisito de divulgacion
habilitante, en algunas legislaciones se establece que el requisito de divulgacion habilitante
debe ser evaluado teniendo en cuenta la “solicitud en su conjunto”, incluida la descripcion, las
reivindicaciones y los dibujos®®, mientras que en otras legislaciones se menciona la “memoria
descriptiva en su conjunto” con la descripcion, las reivindicaciones y los dibujos®.

La memoria descriptiva debe ser habilitante desde la fecha de presentacion

37. Elrequisito de que la memoria descriptiva divulgue la invencion de una manera
suficientemente clara y completa para que pueda ser realizada por un experto en la materia
debe satisfacerse en el momento de presentar la memoria descriptiva. Esto es, la divulgacion
debe ser habilitante para un experto en la materia en la fecha de presentacion, y no en un
momento posterior; por ejemplo, al efectuar la labor de busqueda y examen. Por regla
general, si la divulgacion es manifiestamente insuficiente, dicho defecto no puede subsanarse
con posterioridad mediante la inclusion de nuevos ejemplos o caracteristicas, del mismo modo
que una solicitud de patente no puede modificarse de forma que incluya un objeto cuyo ambito
sea mas amplio que el de la divulgacion en la solicitud tal como fue presentada®’.

38. En general, para determinar si la memoria descriptiva es habilitante en la fecha de
presentacién, cabe considerar la naturaleza de la invencion, el estado de la técnica y el nivel de
competencia en esa técnica. La investigacion inicial se centra en la naturaleza de la invencion,
esto es, la materia a la que pertenece la invencion reivindicada. La naturaleza de la invencién
pasa a ser el contexto que sirve para determinar el estado de la técnica y el nivel de
competencia que posee un experto en la materia.

39. Elestado de la técnica esta dado por los conocimientos que posee un experto en la
materia, en el momento de presentacion de la solicitud, sobre la materia a la que pertenece la
invencion reivindicada. En general, la técnica correspondiente debe definirse en funcién del
problema que se pretende solucionar y no desde el punto de vista, por ejemplo, de la esfera

% En la informacién presentada por la Federacion de Rusia se declara que “el requisito de divulgacion suficiente

en la solicitud abarca la descripcion, las reivindicaciones y los dibujos [...]". En la informacién presentada por
Australia se declara que tanto la “seccién 40(2)(a) [la divulgacion habilitante] como la seccion 40(3) [el
requisito de fundamento] exigen que la memoria descriptiva ofrezca una divulgacion habilitante respecto de la
invencion reivindicada. Con arreglo a la seccion 40(2)(a), la divulgacién (habilitante) suficientemente clara y
completa debe figurar en la memoria descriptiva completa. Sin embargo, conforme a la seccién 40(3), la
divulgacion habilitante en la que se fundan las reivindicaciones debe figurar en el cuerpo de la memoria
descriptiva (la descripcion, asi como los dibujos y las listas de secuencias).” El Tribunal Federal de Justicia
de Alemania declar6 que no es necesario que una reivindicacion de patente contenga las indicaciones
necesarias para que el experto en la materia lleve a cabo la ensefianza protegida, sino que es suficiente que
esas indicaciones se desprendan del contenido de la memoria descriptiva de la patente en su conjunto
(Tribunal Federal de Justicia de Alemania, 1 de octubre de 2002 - X ZR 112/99 - Kupplungsvorrichtung Il -
GRUR 2003, 223). En la informacion presentada por la OEP se declara que “no es necesario que la
divulgacion esté contenida completamente en la descripcion. Otras partes de la solicitud, es decir, las
reivindicaciones y los dibujos, también pueden contribuir a la divulgacion”. Ademas, en T 32/84 (BO 1986, 9)
se sefiala que el hecho de que determinados elementos de una invencién, fundamentales para su
funcionamiento, no se mencionen expresamente en las reivindicaciones ni en la porcién pertinente de la
descripcion, ni se ilustren en los dibujos de la invencion reivindicada no significa necesariamente que la
solicitud no divulgue la invencién de manera suficientemente clara y completa como para que un experto en
la materia pueda realizarla, conforme a lo dispuesto en el Articulo 83 del Convenio sobre la Patente Europea
de 1973.

Véase, por ejemplo, la seccidn 14.60 del Manual de Practicas de Patentes de la Oficina de Propiedad
Intelectual del Reino Unido.

Por consiguiente, en esos casos, se suele rechazar la solicitud. No obstante, si el defecto solo se advierte en
relacion con algunas formas de realizar la invencion, y no con todas, podria subsanarse mediante la
restriccion de las reivindicaciones para que éstas se correspondan solo con las formas de realizar la
invencion suficientemente descritas, lo que supondria eliminar la descripcion de las demas formas de realizar
la invencién. Véase, por ejemplo, la Parte F, Capitulo 11l-2 de las Directrices de Examen de la OEP.
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tecnoldgica, el sector o el gremio en el que se utiliza la invencion®. El estado de la técnica
ofrece pruebas respecto del grado de previsibilidad en la técnica y se relaciona con la cantidad
de instrucciones u orientaciones necesarias en la memoria descriptiva presentada para
satisfacer el requisito de habilitacion.

40. El estado de la técnica de una tecnologia concreta no permanece inalterado a lo largo del
tiempo. Es muy posible que una divulgacion que no hubiese sido habilitante el 2 de enero

de 1990 sea habilitante si se presenta el 2 de enero de 1996. Por lo tanto, debe evaluarse el
estado de la técnica de cada solicitud a la luz de su fecha de presentacion®. Una memoria
descriptiva insuficiente en el momento de la presentacién no puede subsanarse por medio de
avances posteriores en la técnica.

41. En general, un examinador no debe utilizar referencias posteriores a la fecha de
presentacion para demostrar que una patente no es habilitante. Un tribunal de los Estados
Unidos de América declar6é que podria darse una excepcion a esta norma si una referencia de
fecha posterior ofreciera pruebas de lo que un experto en la materia habria conocido en la
fecha de presentacion de la solicitud de patente o antes de esa fecha.*

42. En Espafia, con respecto a la fecha de divulgacion de los resultados de ensayos clinicos,
de la Audiencia Provincial de Madrid declaré que en el derecho europeo “no siempre es
necesario que los resultados de los ensayos clinicos sean proporcionados en la fecha [de
presentacién], sino que se requiere que dicha patente/solicitud proporcione cierta informacion
relativa a que el compuesto reivindicado tiene un efecto directo en un mecanismo metabdélico
especificamente involucrado en la enfermedad. Una vez que esta informacion esté disponible
en la patente/solicitud, entonces las pruebas publicadas posteriormente pueden ser tenidas en
cuenta para apoyar lo descrito en la solicitud de la patente.”**

La memoria descriptiva debe ser habilitante para un experto en la materia

43. Con arreglo al requisito de divulgacion habilitante, el solicitante divulgara la invencién de
una manera acorde a la legislacion aplicable para que un experto en la materia pueda llevarla a
efecto. Es decir, este requisito se evalla en relacién con un experto en la materia.

44. En general, la expresién “experto en la materia” se refiere a una persona con un nivel
comun de competencias que le permite dominar el campo pertinente, sin ser necesariamente
un especialista en ese campo®. Ese hecho posibilita la utilizacion de descripciones
simplificadas, dado que se puede presuponer que el lector sera un lector informado, con los
conocimientos previos necesarios, por lo que resulta innecesario describir todos los detalles
bésicos de la invencion.

45. En muchos paises, el experto en la materia, al que se toma como referencia para evaluar
si la divulgacion es suficiente, es la misma persona hipotética que se selecciona para analizar
el requisito de actividad inventiva®.

38 Véase, por ejemplo, el articulo 2164.05(a) del Manual de procedimientos de examen de patentes (MPEP) de

la USPTO.
39 Ibidem.
0 En la causa Hogan, 559 F.2d 595, 605, 194 USPQ 527, 537 (CCPA 1977). Ibidem.
4 Janssen Pharmaceutica NV-Janssen-Cilag, S.A. c. Teva Genéricos Espafiola, S.L., Audiencia Provincial de
Madrid (Division 28, decision 194/09 de 16 de diciembre de 2009).
Por ejemplo, en el Japon, el requisito de habilitacion deberia estar dirigido a “una persona que tiene la
capacidad de utilizar medios técnicos de investigacion y desarrollo (y ello incluye la comprension de
documentos, la experimentacion, el analisis y la fabricacién) y ejercer un nivel comin de creatividad en la
técnica (experto en la materia) a la que pertenece la invencion” (Directrices de Examen, Capitulo I,
Seccion 3.2).
El experto en la materia tiene el mismo nivel de competencia para evaluar el nivel de actividad inventiva y la
divulgacion suficiente, con arreglo a la practica, por ejemplo, de las siguientes oficinas de patente: Francia,

[Sigue la nota en la pagina siguiente]
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46. Sin embargo, a los fines de divulgacién suficiente, algunas oficinas explican que un
experto en la materia tiene una memoria descriptiva delante de si y trata de verificar que la
invencion puede ser llevada a la practica. Por ejemplo, el Manual de Practicas de Patentes de
la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido explica que “[...] si bien la expresion
“experto en la materia” se interpreta de la misma forma a la hora de considerar la divulgacion
suficiente y la actividad inventiva, a los fines del articulo [relativo al requisito de divulgacion
suficiente] el experto esta tratando de verificar que la patente puede llevarse a la préactica, y lo
hace valiéndose de los conocimientos generales comunes en el momento en que se presenté
la solicitud de patente. A diferencia de lo que ocurre con la actividad inventiva, el trabajador
cualificado esté frente a la patente y esté intentando llevar a cabo la invencion y lograr el éxito,
y no esta buscando una solucién sin tener conocimiento de la patente.” [...] Ello puede
resultar significativo para determinar la naturaleza y las competencias de un experto (o un
equipo de expertos) en la materia, ya que no serdn necesariamente las mismas a los fines de
la actividad inventiva y de la divulgacion suficiente.”** En la India, la Junta de Apelaciones en
materia de Propiedad Intelectual ha sefialado las diferencias en las palabras utilizadas en las
disposiciones sobre el requisito de habilitacion y el requisito de actividad inventiva, observando
que el Articulo 64.1)h) (relativo al requisito de habilitacién) emplea el término “una persona con
un nivel medio de competencias y de conocimientos”, mientras que en el Articulo 2.1)ja)

(actividad inventiva) se refiere a “un experto en la materia™.

47. El experto en la materia debe ser capaz de realizar la invencion a partir de las
ensefianzas contenidas en los enunciados de la descripcion y los dibujos y valiéndose de sus
conocimientos generales en la fecha de presentacion®. La descripcion debe ser
suficientemente clara y completa para un experto en la materia e incluir toda la informacion
necesaria para realizar la invencién. A ese respecto, en la informacién presentada por
Singapur se observa: “[lJa memoria descriptiva esta dirigida a una persona que no aplique
actividad inventiva, siendo un experto en la materia con un nivel medio de conocimientos. Por
lo tanto, no deberian plantearse objeciones al uso de terminologia cuyo sentido sea claro para
el experto. Ademas, la memoria descriptiva es un documento de caracter técnico cuya finalidad
es instruir al experto en la materia acerca de como llevar a la practica la invencion, y si la
memoria descriptiva cumple con esa finalidad, no deberia plantearse objecion alguna en el
sentido de que la invencién podria ser descrita mas claramente de otra manera.”*’

[Continuacion de la nota de la pagina anterior]

Israel, Marruecos y Noruega. En el documento SCP/22/3 figuran informaciones sobre la definicion de experto
en la materia a los fines del requisito de actividad inventiva.

Seccion 014 del Manual de Practicas de Patentes de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido.
Véase también la informacion presentada por la OEP, en la que se declara que si bien el experto en la
materia cuenta con el mismo nivel de competencia para evaluar el nivel de actividad inventiva y la divulgacién
suficiente, en ese Ultimo caso el experto en la materia esta en conocimiento del contenido de la solicitud de
patente.

Concretamente, la Junta declaré lo siguiente: “[d]e hecho, queda claro que en el contexto de la habilitacion,
la persona a la que va dirigida la memoria descriptiva completa es una persona “que tiene competencias y
conocimientos medios.” La Ley no asigna ninguno de esos atributos a la persona para la cual la invencion
resultaria no evidente. En este caso no nos corresponde decidir quién es la persona a la que se habilita.
Simplemente sefialamos la diferencia de las palabras utilizadas en la Ley. No tenemos en mente una
persona con competencias extraordinarias, pero no debemos considerar que el experto en la materia no esté
en condiciones de llevar a cabo mas que instrucciones béasicas. En la Ley se distingue entre el experto en la
materia (la persona a la que se refiere el caracter evidente) y la persona que posee un nivel medio de
competencias (la persona a la que se refiere la habilitacion).” (Véase Enercon c. Aloys Wobben (Orden

N° 123, de 2013) (considerandos 30y 32).

El Tribunal de Casacion de Francia, en su sentencia del 13 de noviembre de 2013, confirmé que “una
invencioén esta suficientemente divulgada cuando un experto en la materia puede llevar a cabo la invencion
tras leer la descripcion y valiéndose de sus conocimientos normales profesionales, teéricos y practicos”
(Tribunal de Casacion, recurso N° P 12-14.803. R 12-15.449).

Solicitud presentada por Schwarzkopf y otros, 31 RPC 437, citada en la informacién presentada por Singapur.

a4
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48. La competencia relativa de los expertos en la materia se refiere al nivel de competencia
en la materia en el &mbito tecnoldgico al que pertenece la invencion reivindicada. En general,
cuando la invencién abarca distintas materias, la memoria descriptiva es habilitante si permite
al experto en la materia llevar a cabo el aspecto de la invencion que corresponde a su
especialidad”®.

Disponibilidad de los materiales de partida

49. Al determinar si la memoria descriptiva es habilitante puede plantearse el problema de
comprobar si se dispone de los materiales de partida o el equipo necesarios para realizar la
invencién. Por lo general, los materiales de partida esenciales para realizar la invencion
reivindicada deben divulgarse de forma adecuada, aunque no estén mencionados en la
reivindicacion. Por ejemplo, un tribunal de los Estados Unidos de América dejé en claro que si
la aplicacion de un método exige un aparato en particular, en la solicitud deberéa ofrecerse una
divulgacion suficiente del aparato, si éste aln no esta disponible. Lo mismo puede decirse de
eventuales productos quimicos que sean necesarios para preparar un compuesto o llevar a
cabo un proceso quimico®.

50. Del mismo modo, en Australia, el articulo 2.11.3.13 del Manual de Practicas y
Procedimientos en Materia de Patentes de Australia establece que el material de partida de un
proceso quimico, o los ingredientes de las formulas quimicas, deben ser compuestos
conocidos. Como alternativa, debera divulgarse en la memoria descriptiva o ponerse en
evidencia de otra forma un método para preparar esos compuestos a partir de materiales
conocidos™. Asimismo, en China, las directrices de examen establecen que en la descripcion
de una invencion de un producto quimico debe describirse al menos un método de preparacion,
divulgandose las materias primas, los procedimientos, las condiciones y los equipos
especialmente adaptados utilizados para llevar a cabo el método, con el fin de que un experto
en la materia pueda llevarlo a cabo. En cuanto a las materias primas que se utilizan en el
proceso, el componente, las propiedades, el proceso de fabricacion o la fuente de ellas debera
describirse de manera tal que un experto en la materia puede obtenerlos®".

Marcas y nhombres comerciales

51. En algunos paises, las directrices de examen recomiendan evitar la utilizacion de marcas,
nombres comerciales o términos similares para designar materiales o productos, en la medida
en gue esos términos denotan simplemente una procedencia o pueden referirse a una serie de
productos de distinta naturaleza®®. Ello se debe a que identificar por medio de una marca o
nombre comercial un elemento necesario para llevar a efecto la invencion reivindicada puede
no ser suficiente para proporcionar una divulgacion habilitante de la invencion, habida cuenta
de que es posible que la composicién de un producto protegido por una marca cambie con el

48 Por ejemplo, en la sentencia ex parte en la causa Zechnall, 194 USPQ 461 (Junta de Apelacién, 1973), la

Junta declaré que la “divulgacion del apelante debe considerarse suficiente si permite a un experto en la
materia, del &mbito de la electrénica informatica, en cooperacion con un experto en la materia, del &mbito de
la inyeccion de combustible, realizar y utilizar la invencion del apelante.” 194 USPQ, considerando 461.
49 En la causa Ghiron, 442 F.2d 985, 991, 169 USPQ 723, 727 (CCPA 1971), y en la causa Howarth, 654 F.2d
103, 105, 210 USPQ 689, 691 (CCPA 1981).
La seccion 2.11.3.13 del Manual de Practica y Procedimiento en materia de Patentes de IP Australia
establece ademas que “[plor lo general, deberia aceptarse la declaracion, en la memoria descriptiva, de que
un compuesto puede obtenerse o conocerse. La referencia a un compuesto por su nombre comercial u otra
identificacion de caracter comercial, si bien podria no ser satisfactoria en otros sentidos, puede ser
considerada como una indicacion preliminar de que el compuesto es conocido.”
Directrices de examen, Parte Il, Capitulo 10, Secciones 3.1(2) y 3.2(2).
Véase, por ejemplo, Argentina, Australia, Chile, China, Croacia y la OEP. Por lo general, cabe sefialar que
una marca se utiliza para indicar el origen de un producto y no sus propiedades.
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51
52



SCP/22/4
pagina 14

tiempo, o el fabricante deje de producirlo®®. Por regla general, si la utilizaciéon de marcas o
nombres comerciales genera incertidumbre en relacion con la realizacion de la invencion, no se
satisface el requisito de divulgacion habilitante®.

52. En las directrices de examen de algunas oficinas se especifica que si se utiliza un término
de esa indole, para satisfacer el requisito de la divulgacion habilitante el producto debe quedar
identificado de forma suficiente, independientemente de la palabra que lo designa, como para
que la invencién pueda ser realizada por un experto en la materia en la fecha de presentacion
de la solicitud. Sin embargo, cuando esas palabras han pasado a ser aceptadas
internacionalmente como términos descriptivos estandar y han adquirido un significado preciso,
en algunos paises, puede permitirse uso sin ser necesaria otra identificacion del producto al

que se refieren®,%,

Divulgacién de material biol6gico

53. Cuando el material biol6gico al que se refiere una solicitud no puede divulgarse de
manera suficiente como para cumplir con los requisitos de divulgacién habilitante impuestos por
la legislacién aplicable, para decidir si se han cumplido esos requisitos debe tenerse en cuenta
si ese material biolégico ha sido depositado en una institucion autorizada. En la medida en que
no sea posible cumplir de otra manera con el requisito de divulgacion suficiente, se considerara
que el depdésito forma parte de la descripcion.

54. Con respecto a la institucion de depdésito, varias legislaciones aplicables hacen referencia
especificamente a cualquier institucion reconocida en virtud del Tratado de Budapest sobre el
Reconocimiento Internacional del Depésito de Microorganismos a los fines del Procedimiento
en materia de Patentes, de 28 de abril de 1977°’, o a otras instituciones de depdsito
reconocidas®®.

55. En cuanto a los plazos de dep6ésito, en la mayoria de los paises el depésito tiene que
realizarse a mas tardar en la fecha de presentacion de la solicitud o, si se reivindica un derecho
de prioridad, en la fecha de presentacion de la solicitud de prioridad®®. Sin embargo, en
algunas legislaciones se encuentran variaciones a esta regla. Por ejemplo, en los Estados
Unidos de América, un depdsito podra realizarse en cualquier momento antes de la

58 Por ejemplo, en la seccién 14.100 del Manual de Practicas de Patentes de la Oficina de Propiedad Intelectual

del Reino Unido se establece que “de preferencia, no deberia utilizarse una marca en una memoria
descriptiva, pues se trata de una indicacion de origen, antes que de una composicidn o contenido y, por ello,
no cabe utilizarla para describir un articulo.”

En los Estados Unidos de América, en la causa Coleman, el Tribunal reconocié que cuando en una memoria
descriptiva se cita una marca o un nombre comercial, existe la posibilidad de que los materiales divulgados ya
no estén disponibles en el mercado o que la marca o el nombre comercial se utilicen para otros productos,
muy diferentes. Sin embargo, cuando ese riesgo es limitado y la eventualidad de que la divulgacion no sea
habilitante es sumamente remota y especulativa, no podra fundamentarse una denegacion en virtud del
primer pérrafo del Articulo 112 del Titulo 35 del Cédigo de los Estados Unidos de América.

Véase, por ejemplo, la Argentina, Croacia, el Reino Unido y la OEP.

En Suiza, es aceptable el uso de una marca en la descripcion si los productos citados no presentan
desventajas (Directrices para el examen sustantivo de las solicitudes nacionales de patente del Instituto
Federal Suizo de la Propiedad Intelectual, Seccién 8.2). En los Estados Unidos de América, puede utilizarse
una marca o un nombre comercial en una solicitud de patente para identificar un articulo o producto, siempre
y cuando: “A) su significado quede establecido por una definicidon en la memoria descriptiva, que sea
suficientemente descriptiva, habilitante, precisa y definida como para que la reivindicaciéon que incluye la
marca o el nombre comercial cumpla con los requisitos previstos en el Articulo 112 del Titulo 35 del Cédigo
de los Estados Unidos de América, o B) su significado sea notoriamente conocido para un experto en la
materia pertinente y esté definido de manera satisfactoria en la bibliografia pertinente.” (Manual de
procedimiento para el examen de patentes (MPEP) de la USPTO, capitulo 608.01(v)).

Véase, por ejemplo, Austria, Bulgaria, Croacia, Espafia, Guatemala y México.

Véase, por ejemplo, México y la OEP.

Véase, por ejemplo, Australia, Argentina, Austria, Bulgaria, Croacia, Espafia, Guatemala y México.
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presentacion de la solicitud de patente o durante la tramitacion de la solicitud de patente®. En
el Paraguay, el depdsito debera efectuarse en un plazo inferior a los 60 dias contados a partir
de la fecha de presentacién de la solicitud o, cuando se reivindique un derecho de prioridad, de
la fecha de presentacion de la solicitud de prioridad®".

56. Se considera que la invencién relacionada con el material biolégico esta divulgada
cuando la solicitud contiene informacion sobre las caracteristicas del material biolégico
depositado que estéa disponible para el solicitante, el nombre de la institucion de depdsito y el
namero de orden del registro.

Insuficiencia fundamental

57. Puede ocurrir que se presenten solicitudes con insuficiencias fundamentales, en el
sentido de que la invencién no puede ser realizada por un experto en la materia. En esos
casos el incumplimiento del requisito de divulgacién habilitante es esencialmente irreparable.
En términos generales, se describen en algunos manuales de examen dos casos que merecen
especial atencién. El primero se da cuando el éxito en la ejecucién de la invencién depende
del azar. Es decir, un experto en la materia, al seguir las instrucciones para realizar la
invencidn, observa que el resultado previsto respecto de la invencién no puede reproducirse o
que el éxito en la obtencion de ese resultado previsto se logra de forma completamente
aleatoria. Un ejemplo de ello es un proceso microbiolégico relativo a mutaciones. Un caso de
ese tipo debe distinguirse de un caso en el que el éxito repetido queda asegurado, aunque
pueda estar acompafiado de una determinada proporcion de desaciertos, como puede ocurrir,
por ejemplo, en la fabricacion de pequefios nicleos magnéticos 0 componentes electrénicos.
En este Ultimo caso, siempre que las partes Utiles puedan ser facilmente determinadas
mediante un procedimiento de ensayo no destructivo, no cabe plantear objeciones en relacién
con el requisito de divulgacion habilitante. El segundo caso se da cuando la ejecucién con
éxito de la invencion es intrinsecamente imposible, porque seria contraria a las leyes de la
fisica. Un ejemplo de esto ultimo seria una maquina de movimiento perpetuo®.

EL REQUISITO DE FUNDAMENTO

58. En la legislacion sobre patentes, por lo que se refiere al requisito de divulgacion, cabe
destacar que un aspecto importante es que las reivindicaciones, que definen el objeto para el
que se solicita proteccién, deberan fundarse enteramente en la descripcion.

59. El significado de la expresion “las reivindicaciones deberan fundarse enteramente en la
descripcion” es en gran medida similar en la mayoria de las jurisdicciones. Por regla general,
esta expresion significa que, en la descripcion, debe existir una base para el objeto expuesto
en cada reivindicacion, y que el alcance de las reivindicaciones no debe ser mas amplio que el
justifican la descripcion y los dibujos®. En las directrices de examen de algunas oficinas se

60 Cuando el depésito original se realiza después de la fecha de presentacion de una solicitud de patente, el

solicitante debera presentar rapidamente una declaracién de una persona que esté en condiciones de
certificar ese hecho, en la que se indique que el material biol6gico depositado es el material identificado
especificamente en la solicitud presentada. Véase el Capitulo 37 del Cédigo de Reglamentos Federales,
articulo 1.804.
61 Articulo 16, Ley N° 1.630/2000.
62 Si las reivindicaciones respecto de una maquina de esa indole se refirieran a su funcién, y no a su mera
estructura, se plantearia una objecidén no solo en relacién con el requisito de divulgacién suficiente, sino
también la relacion con el requisito de aplicacion industrial. Véase, por ejemplo, el parrafo 4.13 de las
Directrices de Busqueda Internacional y de examen Preliminar Internacional del PCT y la Parte F,
Capitulo 111-3 de las Directrices de Examen de la OEP.
Véase, por ejemplo, el Parrafo 4.6.11 del Manual para el examen de solicitudes de patentes de invencion en
las Oficinas de Propiedad Industrial de los paises de la Comunidad Andina (Manual Andino de Patentes). En
China, el hecho de que la reivindicacién debe fundarse en la descripcion significa que “la solucién técnica

[Sigue la nota en la pagina siguiente]
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indica ademas que el alcance de las reivindicaciones no ha de ser mas amplio que lo que

justifica la “contribucion al estado de la técnica”®.

60. En el Japon, la finalidad de este requisito se ha explicado en una sentencia del Tribunal
Superior de Propiedad Intelectual: “el alcance de las invenciones reivindicadas no debera ser
mas amplio que el establecido en la explicacién detallada de la invencién. Hacer constar en la
reivindicacion una invencion que no figura en la explicacion detallada de la invencion equivale a
tratar de obtener proteccién mediante patente para una invencién que no se divulga al publico.
El Articulo 36.6)i) tiene por objeto evitar que eso suceda” ®°. En Australia, el tribunal explicé
gue el fundamento de las reivindicaciones significa que “[...] las definiciones en las
reivindicaciones [esto es, la invencion reivindicada] deben corresponderse esencialmente con
el alcance de la invencién divulgado en la descripcion. Es decir, [...] las reivindicaciones no
deberan extenderse a una materia que, tras la lectura de la descripcion, un experto en la

materia no estuviese en condiciones de realizar™®.

61. Conforme a la practica de muchas oficinas, por regla general, debe considerarse que la
reivindicacion se fundamenta en la descripcion, salvo que excepcionalmente existan razones
fundadas para creer que el experto en la materia seria incapaz, a partir de las informaciones
que figuren en la solicitud tal como fue presentada, de extender la ensefianza particular de la
descripcién al conjunto del sector para el que se ha reivindicado la proteccién, recurriendo a los
métodos de experimentacion o analisis habituales. No obstante, ese fundamento debe estar
relacionado con las caracteristicas de la invencioén reivindicada; las declaraciones o
afirmaciones vagas y sin ningln contenido técnico u otro contenido pertinente no constituyen
de ninguna manera una base. Generalmente, un examinador solo debe plantear una objecién
por falta de fundamento si puede invocar motivos serios. Si se plantea una objecion, de
preferencia los motivos deberan apoyarse especificamente en un documento publicado®’.

[Continuacion de la nota de la pagina anterior]

para la que se solicita proteccién en cada uno de las reivindicaciones debera ser una solucion a la que un
experto en la materia pueda llegar de forma directa o mediante la generalizacién del contenido
suficientemente divulgado en la descripcion, y no debera ir mas alla del alcance del contenido divulgado en la
descripcion” (Parte 11, Capitulo 2, Seccién 3.2.1 de las Directrices de Examen de Patentes de la Oficina
Estatal de Propiedad Intelectual de China). En los Estados Unidos de América, “el alcance de las
reivindicaciones debe tener una correlacion razonable con el alcance de la habilitacién que ofrece la memoria
descriptiva para las personas de competencias normales en la técnica” (Parrafo 112, Titulo 35 del Codigo de
los Estados Unidos).
Véase, por ejemplo, la seccién 2.11.7.1A del Manual de Préactica y Procedimiento en materia de Patentes de
IP Australia; el Capitulo 6 de las Directrices de Examen de Patentes de Croacia y el Capitulo 1V-6.1 de las
Directrices de Examen de la OEP. A ese respecto, en el Manual de Practica y Procedimiento en materia de
Patentes de IP Australia se explica lo siguiente: “La contribucién de un inventor al estado de la técnica esta
dada por lo que se afiade al estado de la técnica como consecuencia del concepto que es fruto de la
inventiva y que se divulga en la memoria descriptiva, es decir, ¢qué impulso ha dado dicho concepto al
estado de la técnica? Una forma de identificar la contribucién al estado de la técnica es determinar qué se
divulga que sea nuevo para el estado de la técnica y no evidente. [...] De hecho, el requisito de la
seccion 40(3) de que el alcance de las reivindicaciones no sea mas amplio que lo que justifica la contribucién
del inventor al estado de la técnica impone que las reivindicaciones se limiten a los productos y/o procesos
divulgados en la memoria descriptiva que son nuevos y suponen actividad inventiva y que esa divulgacion
habilita a realizar.”
Sentencia del Tribunal Superior de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 2005, (Hei 17 (Gyo-Ke),
N° 10042, citada en el Capitulo I, Articulo 2.2.1.1 de las Directrices de examen de la JPO.
66 Generics (UK) Ltd v H Lundbeck A/S [2009] RPC 13 at [36], affirming T 409/01, Australia.
o7 Véase, por ejemplo, el Capitulo 6 de las Directrices de Examen de Patentes de Croacia y la Parte F,
Capitulo IV-6,3 de las Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes (OEP). A ese respecto, en la
respuesta de la Federacion de Rusia se declara lo siguiente: “[ ... ] cualquier objecién planteada por el
examinador, en particular en relacioén con el incumplimiento del requisito de divulgacion suficiente de la
invencion [ ... ] deberéa estar respaldado por argumentos técnicos con referencias a bibliografia técnica. No
se exigiran referencias a la bibliografia técnica solo si los argumentos del examinador se basan en
conocimientos comunes en un campo especifico de la técnica.”
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62. Por otra parte, en algunas directrices de examen se observa que la mera coincidencia de
texto entre la reivindicacion y en la descripcidén no significa que la reivindicacion esté
fundamentada en la descripcion®.

63. Con arreglo a las decisiones de las Camaras de Recursos de la OEP, al examinar una
reivindicacion, el experto deberia, por acumulacion de informacion antes que por desglose,
llegar a una interpretacion de la reivindicacion atinada desde el punto de vista técnico, y que
tenga en cuenta la totalidad de la divulgacion de la patente. Ademas, cada reivindicacion
deberia leerse dando a las palabras el significado y el alcance que tienen normalmente en la
técnica pertinente, salvo cuando, en determinados casos, la descripcion da a las palabras un
significado especial, por definicion expresa o de otro tipo®.

64. No se requiere que el solicitante restrinja sus reivindicaciones a las formas especificas de
realizar la invencion descritas, pero el alcance de las reivindicaciones debe estar
adecuadamente fundamentado en la materia divulgada en el cuerpo de la memoria
descriptiva’.

Consideracién del fundamento

65. En las directrices de examen de algunas oficinas de patentes se prevén métodos
especificos para considerar si se cumple el requisito de fundamento. Por ejemplo, en Australia,
el Manual de Practicas y Procedimientos en Materia de Patentes explica que “la adecuada
interpretacion de la memoria descriptiva y de las reivindicaciones es fundamental para
considerar si la invencion reivindicada se fundamenta en la materia divulgada en la memoria
descriptiva. Cada solicitud deber& ser evaluada a partir de sus propias caracteristicas y de la
adecuada interpretacion de la memoria descriptiva y de los hechos del caso.””*. Asimismo, se
indica que, a fin de determinar si la memoria descriptiva cumple con el requisito de fundamento,
los examinadores deberan:

)] interpretar las reivindicaciones;
ii) comparar la invencién reivindicada con la materia divulgada en el cuerpo de la
memoaria descriptiva (es decir, la descripcién, junto con los dibujos y listas de

secuencias); y

iii)  determinar si, en funcién del equilibrio de probabilidades, la memoria descriptiva
satisface los criterios siguientes:

a) el cuerpo de la memoria descriptiva debe contener una divulgacion
habilitante, es decir, que debe divulgar la invencion reivindicada de manera

68 A ese respecto, en la seccion 2.11.7.1A del Manual de Préacticas y Procedimientos en Materia de Patentes de

IP Australia, se explica que “[lla mera mencion en la descripcion de caracteristicas que figuran en las
reivindicaciones no constituye necesariamente fundamento suficiente. La palabra “fundamento” significa algo
mas que una coincidencia del lenguaje: impone que la divulgacion sea la base que funda la concesion de un
monopolio con el alcance reivindicado. (Solicitud de Schering Biotech Corp [1993] RPC 249, paginas 252 y
253 ). Ademas, en la Parte Il, Capitulo 2, Seccién 3.2.1 de las Directrices de Examen de Patentes de China
se explica que “[s]in embargo, el hecho de que la solucién técnica en una reivindicacion tenga la misma
formulacion que en la descripcién no significa que la reivindicacion se funde necesariamente en la
descripcion. Solo cuando un experto en la materia puede obtener la solucion técnica definida en una
reivindicacion directamente o por generalizacion a partir del contenido suficientemente divulgado en la
descripcion, puede considerarse que la reivindicacion que define esa solucién técnica se funda en la
descripcion.”

Véanse, por ejemplo, las sentencias de la Camara de Recursos de la OEP: T311/93, T1321/04.

Véanse, por ejemplo, las directrices de examen de las Oficinas de Patentes del Reino Unido y de Australia.
Seccion 2.11.7.1A del Manual de Practica y Procedimiento en materia de Patentes de IP Australia.
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gue permita su realizacién por un experto en la materia, sin carga
desproporcionada ni la necesidad de proseguir la tarea de invencion; y

b) el alcance del monopolio que conlleva la patente, tal como se define en las
reivindicaciones, no debe ser mas amplio que lo que justifica el alcance de la
descripcion, los dibujos, las listas de secuencias y la contribucion al estado de
la técnica.

66. A ese respecto, en las Directrices de examen de la Oficina Japonesa de Patentes
establecen lo siguiente:

“1) Se determinara si la declaracion de una reivindicacion cumple con el requisito [de
fundamento] a partir de la comparacién y el examen de la invencion reivindicada y
de lo que se declara en la explicacion detallada de la invencién. La comparacion y
el examen mencionados se llevaran a cabo mediante el estudio de lo que se
declara en la explicacion detallada de la invencion, a partir de la invencién
reivindicada. Al realizar la evaluacion, se velara por no aplicar un criterio
demasiado restrictivo en relacion con el alcance de las reivindicaciones a partir de
los ejemplos concretos ofrecidos en la explicacion detallada de la invencion.

2)  Alrealizar la comparacion y el examen, se examinara si hay correspondencia
sustantiva entre la invencion reivindicada y la invencion declarada en la explicacion
detallada, con independencia de la concordancia de las expresiones utilizadas en
las reivindicaciones y en la explicacion detallada de la invencion. De haber
suficiente concordancia entre las expresiones como para considerar que se da
cumplimiento al Articulo 36.6)i), podria existir el riesgo de que se conceda una
patente sobre materia que no es suficientemente divulgada al publico, y ello iria en
contra del propésito de esa disposicion.

3) Elexamen de la relacién de correspondencia sustantiva se realiza analizando si la
invencién reivindicada excede el alcance declarado en la explicacion detallada, de
manera tal que un experto en la materia [...] pueda reconocer que el problema que
la invencién pretende resolver puede ser efectivamente resuelto. Si se determina
que la invencion reivindicada excede el alcance declarado en la explicacion
detallada de manera tal que un experto en la materia pueda reconocer que el
problema que la invencién pretende resolver puede ser efectivamente resuelto, no
habré correspondencia entre la invencion reivindicada y la invencién declarada en
la explicacion detallada por lo que la solicitud no satisfara el requisito [de
fundamento].”

La generalizacion y su alcance

67. Al explicar el requisito de fundamento establecido en las legislaciones respectivas, las
directrices de examen de muchas oficinas se centran en el concepto de generalizacién. En
particular, se explica que la mayoria de las reivindicaciones son generalizaciones a partir de
una o mas formas determinadas de realizar la invencién o ejemplos, tal como se enuncian en la
descripcion. En general, el alcance de la generalizacion admisible es una cuestion que el
examinador debe juzgar en cada caso particular a la luz del estado de la técnica aplicable. Por
ende, se admite una mayor generalizacion en las reivindicaciones de las invenciones que abran
un campo completamente nuevo que en las relacionadas con avances en una tecnologia
conocida’. Una reivindicacion apropiada seria aquella que no sea tan amplia como para

e Véase, por ejemplo, la Parte Il, Capitulo 2, Seccion 3.2.1 de las Directrices de Examen de Patentes de la

Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de China; la Seccidon 6 de las Directrices de Examen de Patentes de
la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de Croacia; la seccion 14.143 del Manual de Practicas de

[Sigue la nota en la pagina siguiente]
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trascender la invencion, ni tan estrecha como para privar al solicitante de la justa recompensa
que le corresponde por la divulgacién de su invencién. Deberia permitirse al solicitante
reivindicar todas las modificaciones evidentes, los equivalentes y los usos de lo que ha
descrito. En particular, si es razonable prever que todas las variantes cubiertas por las
reivindicaciones tienen las propiedades o los usos que les asigna el solicitante en la
descripcion, deberia permitirse al solicitante redactar sus reivindicaciones en consecuencia’®, ™.
68. Conforme a la practica de muchas oficinas de patentes, una reivindicacion redactada de
forma genérica, es decir, relativa a toda una clase, por ejemplo, de materiales o maquinas, a
pesar de tener un alcance muy amplio, podria ser aceptable si existe un fundamento adecuado
en la descripcion y no hay motivos para suponer que la invencion no puede ser llevada a cabo
en la totalidad del campo reivindicado”. Cuando la informacién proporcionada no parece
suficiente como para permitir a un experto en la materia realizar la invencién en todo el campo
reivindicado, se invita al solicitante a demostrar que, de hecho, la invencién puede aplicarse
facilmente, basandose en la informacién facilitada, a todo el campo reivindicado o, en su
defecto, a que limite la reivindicacién de acuerdo con la descripcion.

69. En particular, para ilustrar la cuestion del fundamento, las directrices de examen de
algunas oficinas de patentes proporcionan ejemplos similares, como los siguientes’®:

i) una reivindicacion se refiere a un procedimiento especifico para tratar “piezas
moldeadas de resina sintética” con el fin de obtener ciertos cambios en sus
caracteristicas fisicas. Si todos los ejemplos descritos se refieren a resinas
termoplasticas, y el procedimiento se considera inapropiado a las resinas
termoendurecibles, podria ser necesaria una limitacién de las reivindicaciones a las
resinas termoplasticas; y

[Continuacion de la nota de la pagina anterior]

Patentes de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido; la Parte F, Capitulo 1V-6 de las Directrices
de Examen de la OEP. En ese sentido, en la informacion presentada por Singapur se declara: “[ ... ]un
solicitante podra dar a las reivindicaciones mayor amplitud que la que tienen las formas especificas de
realizar la invencion contenidas en la descripcion, y ello incluye variantes evidentes equivalentes técnicos, y
elementos similares. Un enfoque posible en ese sentido es constatar si el experto puede predecir que dichas
variantes y equivalentes tendrian las mismas propiedades que las que se describen expresamente. En
particular, ello variara en funcién de que la invencion pertenezca a un @mbito conocido o a un ambito nuevo.
En algunos casos, el alcance de los términos en un d&mbito de la técnica bien conocido podra ser méas
reducido, puesto que existe una mayor certeza en cuanto a los tipos de variantes que pueden ser sustituidos
por determinados elementos. En un &mbito nuevo, puede haber menor previsibilidad, o que daria mas lugar
a flexibilidad en la redaccion. Sin embargo, podria plantearse una objecién de incumplimiento del requisito de
fundamento si la habilitacion es insuficiente en la totalidad del alcance.”
s Ibidem.
& El Tribunal Federal de Justicia de Alemania, si bien observé que no es necesario describir la invencion en
todos los detalles, declaré que “[s]in embargo, la generalizacidon no debe llegar al punto extremo de exponer
tan solo el problema y el resultado que se pretende obtener. El propdsito de ello es impedir que se concedan
derechos de P.l. que abarquen todas las otras formas de lograr el mismo resultado, lo que constituiria un
obstaculo al progreso de la técnica.” Ademas, no serian claros el alcance ni la seguridad juridica de los
derechos de P.I. (Tribunal Federal de Justicia de Alemania (cf. BGH, Blatt fur PMZ 1985, p. 28, p. 29,
Acrylfasern)).
En la causa Biogen Inc c. Medeva Plc [1996] UKHL 18, Lord Hoffmann declaré lo siguiente: “[...] si el titular
de la patente ha logrado obtener un nuevo producto que surte un efecto beneficioso, pero no puede
demonstrar que existe un principio comun en virtud del cual también surtirdn ese efecto otros productos de la
misma clase, tendra derecho a una patente sobre ese producto, pero no sobre la clase, aunque
posteriormente se determine que algunos otros productos también surten el mismo efecto beneficioso [...].
Por otra parte, si el titular de la patente ha divulgado una propiedad beneficiosa que es comun a la clase,
tendra derecho a una patente sobre todos los productos de esa clase (presuponiendo que sean nuevos)
aunque no haya, él mismo, realizado mas que uno o dos de esos productos.”
Esos ejemplos figuran en la Parte I, Capitulo 2, Seccién 3.2.1 de las Directrices de Examen de Patentes de
la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de China, el Capitulo 6 de las Directrices de Examen de Patentes
de Croacia, la Parte F, Capitulo IV-6.3 de las Directrices de Examen de la OEP, asi como el parrafo 5.53 de
las Directrices de busqueda internacional y de examen preliminar del PCT.
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1)) una reivindicacion se relaciona con un proceso para tratar todo tipo de “plantulas”
que comprende someterlas a un shock frio controlado para producir resultados
especificos, en tanto que la descripcion revela un proceso aplicado a un solo tipo de
planta. Dado que es sabido que las propiedades de las plantas varian
ampliamente, existen razones bien fundadas para creer que el proceso no sera
aplicable a todos los tipos de plantulas. A menos que el solicitante pueda
proporcionar pruebas convincentes de que el proceso es en realidad aplicable de
manera general, debera restringir su reivindicacion al tipo particular de planta al que
hace referencia en la descripcion. No es suficiente una mera declaracién indicando
gue el proceso sea aplicable a todas las plantulas.

Relacion entre las reivindicaciones y la divulgacion

70. Lainvencion reivindicada debe fundarse totalmente en la descripcién y los dibujos,
demostrando de esa forma que el solicitante reivindica Gnicamente materia que ha identificado
y descrito en la fecha de presentacion.

71. En general, las reivindicaciones no estarian en conformidad o en acuerdo con la
descripcién y los dibujos si, de la lectura de la solicitud, un experto en la materia no estuviese
en condiciones de realizar la invencion reivindicada porque no figura en las reivindicaciones un
elemento esencial para la realizacion o el funcionamiento de la invencién. Para ilustrarlo, en
las Directrices de busqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT figuran
los siguientes ejemplos, que también se encuentran en otras directrices de examen:

i) una reivindicacién que se refiere a compuestos perfeccionados de gasoleo que
presentan una propiedad particular deseada. La descripcion proporciona un
fundamento para un procedimiento de obtencion de compuestos de gasoleo
dotados de esa propiedad, basandose en la presencia de un aditivo determinado en
cantidades definidas. No se divulga ningun otro procedimiento para obtener
compuestos de gaséleo con la propiedad deseada. Si la reivindicacién no
menciona la presencia del aditivo, es que no se funda totalmente en la descripcion;

ii) las reivindicaciones no estarian en conformidad con la divulgacion si, por ejemplo,
existiesen contradicciones entre los elementos que figuran en las reivindicaciones y
los que figuran en la descripcion; y

iii) teniendo en cuenta la descripcion y los dibujos, el alcance de las reivindicaciones
cubre un campo que no haya sido identificado por el solicitante, por ejemplo,
posibilidades hipotéticas que aln permanecieran inexploradas’’.

72. Ademas, otros ejemplos de incumplimiento con el requisito de fundamento figuran en las
directrices de examen de algunas oficinas. Por ejemplo, las Directrices de examen de la
Oficina Japonesa de Patentes indican que en los casos siguientes no se cumple el requisito de
fundamento:

i) la materia que no se declara expresa ni implicitamente en la explicacion detallada
de una invencion se declara en las reivindicaciones;

i) los términos utilizados en las reivindicaciones no guardan coherencia con los que se
utilizan en la explicacion detallada de la invencion y, en consecuencia, no es clara la
relacion entre las reivindicaciones y la explicacién detallada de la invencion; y "

" Véanse, por ejemplo, la Parte F, Capitulo 1V-6.3 de las Directrices de Examen de la OEP y el parrafo 5.5 de

las Directrices de busqueda internacional y de examen preliminar del PCT.
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iii) el contenido divulgado en la explicacién detallada de la invencién no puede
extenderse ni generalizarse hasta el alcance de la invencion reivindicada, ni
siquiera a la luz de los conocimientos generales comunes existentes en el momento
de la presentacién de la solicitud.

73. En las directrices de examen de algunas oficinas se establece que pueden incluirse en
las reivindicaciones caracteristicas funcionales, en la medida en que un experto en la materia
no tenga dificultades para proporcionar un medio para realizar esa funcién sin tener que ejercer
capacidad inventiva. Se daria ese caso, aunque se haya dado solo un ejemplo de la
caracteristica en la descripcion, si un experto en la materia pudiera apreciar facilmente la
posibilidad del uso de otros medios para la misma funcion. Por ejemplo, la expresién “medios
para detectar la posicion de un terminal”, en una reivindicacién, podria ir apoyada por un unico
ejemplo que comprendiera un interruptor de fin de carrera, siendo evidente para cualquier
experto en la materia que, por ejemplo, podria utilizarse en su lugar una célula fotoeléctrica o
un extensimetro. No obstante, en general, se plantearia una objecién si todo el contenido de la
solicitud permite transmitir la impresion de que una funcién debe ser desarrollada de una
determinada manera, sin indicacion alguna de que se contemplen medios alternativos, y una
reivindicacion se formula de manera que abarque otros medios, o todos los medios, para
realizar dicha funcion. Ademas, podria no ser suficiente que la descripcién indicara
meramente, en términos vagos, que podrian adoptarse otros medios, si no es razonablemente
claro cudles podrian utilizarse o su modo de utilizacion.”

Ha de tenerse en cuenta todo el contenido de la descripcién

74. En general, para determinar si la descripcion funda una reivindicacion, se tendra en
cuenta todo el contenido de la descripcion, incluidos los dibujos®®. Segun se explica en la
informacion presentada por China “[...] el examinador tendra en cuenta todo el contenido de la
descripcion, y no solo el contenido de la parte relativa al modo especifico de realizar la
invencion [...]. Si otras partes de la descripcion también incluyen contenido relativo a las
formas de realizar la invencion o ejemplos, y puede establecerse que la generalizacién de la
reivindicacion es adecuada a la luz de la totalidad del contenido de la descripcion, se
considerara que la reivindicacion esta fundada en la descripcion.”®

75. En el caso de que se incluyan reivindicaciones independientes y dependientes o distintos
tipos de reivindicaciones, cada una de ellas se examinara para verificar si se funda en la
descripcion. El hecho de que una reivindicacion independiente se funde en la descripcion no
significa que sus reivindicaciones dependientes necesariamente estén fundadas en la
descripcion. De manera similar, el hecho de que la reivindicacién de un proceso esté fundada

[Continuacion de la nota de la pagina anterior]

8 Los ejemplos que ilustran el punto i) son los siguientes: 1. Una reivindicacion contiene una limitacion
numérica, pero en la explicacion detallada de la invencién no se expone expresa ni explicitamente ningun
valor numérico; 2. En una reivindicacién Unicamente se expone una invencion que utiliza un motor
ultrasoénico, pero en la explicacion detallada de la invencion solo se indica que la invencién utiliza un motor
eléctrico y no se expone expresa ni explicitamente informacién alguna sobre un motor ultrasénico. Los
ejemplo del punto ii) son los siguientes: no queda claro si el “medio de tratamiento de datos” de un
procesador de textos declarado en las reivindicaciones corresponde al medio “para cambiar el tamafo de los
caracteres” que figura en la explicacion detallada de la invencion, o al medio para “modificar los espacios
entre lineas” que figura en la explicacién detallada de la invencién, o ambos. (Directrices de Examen,
Capitulo |, Seccién 2.2.1.3).

Véanse, por ejemplo, la secciéon 14.156 del Manual de Practicas de Patentes de la Oficina de Propiedad
Intelectual del Reino Unido; la Parte F, Capitulo IV-6.5 de las Directrices de Examen de la OEP; vy el
parrafo 5.56 de las Directrices de busqueda internacional y de examen preliminar del PCT.

Algunas legislaciones también hacen referencia a las listas de secuencias. Véase, por ejemplo, nota de pie
de pagina 35, supra, en relacion con Australia.

Véase, por ejemplo, la Parte Il, Capitulo 2, Seccion 3.2.1 de las Directrices de Examen de Patentes de China.
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en la descripcién no significa que la reivindicacion de un producto referente a un producto
obtenido mediante ese proceso necesariamente esté fundada en la descripcion®.

Modificaciones

76. Cuando exista una incoherencia significativa entre reivindicaciones y descripcion, sera
necesario introducir modificaciones para eliminarla. Por ejemplo, la descripcién podria
exponer, de forma expresa o implicita, que una determinada caracteristica técnica no
mencionada en las reivindicaciones es esencial para la puesta en practica de la invencion. En
ese caso, normalmente, deberian modificarse las reivindicaciones, de manera que incluyeran
esa caracteristica. Sin embargo, si el solicitante puede demostrar de manera convincente que
seria evidente para cualquier experto en la materia que la descripcion era incorrecta al sugerir
gue la caracteristica en cuestion es esencial, y si la reivindicacién que expone de forma
implicita (por omision) que la caracteristica no es esencial estaba presente en la fecha de
presentacion de la solicitud, podra permitirse, en cambio, que se modifique la descripcion®?.

77. Cuando determinada materia ha sido claramente divulgada en una reivindicacion de la
solicitud presentada, pero no se menciona en ninguna parte de la descripcion, se permite, por
lo general, modificar la descripcién para que incluya dicha materia®*,?®.

El requisito de divulgacién habilitante v el requisito de fundamento

78. En general, el cumplimiento del requisito de divulgacion habilitante y el requisito de
fundamento de las reivindicaciones en la divulgacion se verifican por separado. En algunos
casos, cuando el alcance de la reivindicacion es demasiado amplio para que se funde en la
descripcion y en los dibujos, es posible que la divulgacion también sea insuficiente para permitir
gue un experto en la materia pueda realizar la invencion reivindicada en la totalidad del amplio
campo reivindicado. Por ende, podria darse el incumplimiento tanto del requisito de
fundamento como del requisito de divulgacion habilitante.

EL REQUISITO DE DESCRIPCION ESCRITA

79. Elrequisito de descripcion escrita estd contemplado en la legislacién de los Estados
Unidos de América. En el Articulo 112.a) del Titulo 35 del Cédigo de los Estados Unidos de
América se establece que “la memoria descriptiva debe contener una descripcién escrita de la
invencion [...]". Aunque el Articulo 112.a) también hace referencia al requisito de divulgacion
habilitante, el requisito de descripcién escrita se considera independiente y distinto del requisito
de habilitacion®.

82 Ibidem.

8 Véase, por ejemplo, la seccién 14.144 del Manual de Practicas de Patentes de la Oficina de Propiedad

Intelectual del Reino Unido.

Véase, por ejemplo, la Parte Il, Capitulo 2, Seccion 3.2.1 de las Directrices de Examen de Patentes de China;

el parrafo 4.6.11 del Manual Andino de Patentes (en el que se aclara, ademas, que esa modificacion no

supone una ampliacion si las reivindicaciones iniciales han sido presentadas junto con la descripcion); vy la

seccioén 14.145 del Manual de Practicas de Patentes de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido

(en el que se aclara ademas que, sin embargo, cuando las reivindicaciones originales presentadas con

posterioridad a la fecha de presentacién de la solicitud contienen materia que no figura en la descripcion, sera

preciso eliminar esa materia).

Por lo que respecta a las consecuencias del incumplimiento del requisito de fundamento, en algunas

jurisdicciones, la falta de fundamento es motivo de oposicion e invalidacion (por ejemplo, en Australia). En

algunos otros paises, es motivo de invalidacion (por ejemplo, China, Ecuador, Ghana, el Jap6n y México).

8 Véase, por ejemplo, Univ. of Rochester c. G.D. Searle & Co., 358 F.3d 916, 920-23, 69 USPQ2d 1886, 1890-
93 (Fed. Cir. 2004) (se examina la historia y el propdsito del requisito de descripcion escrita); la causa Curtis,
354 F.3d 1347, 1357, 69 USPQ2d 1274, 1282 (Fed. Cir. 2004) (“Aunque las pruebas sean terminantes en el
sentido de que la reivindicacién es habilitante, no lo seran de igual modo en el sentido de que la descripcién
escrita de esa reivindicacion es satisfactoria”) citada en el capitulo 2163 del MPEP de la USPTO.
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80. El requisito de descripcidn escrita presenta varios objetivos de politica. Tal como se
establece en el capitulo 2163.1 del MPEP de la USPTO, el objetivo fundamental de ese
requisito es “transmitir claramente la informacion de que un solicitante ha inventado la materia
reivindicada”. Otro de los propésitos es dar a conocer al publico lo que el solicitante reivindica
como invencion®’. Ademas, el requisito de descripcién escrita promueve el progreso de las
técnicas utiles al garantizar que los titulares de las patentes describen suficientemente sus
invenciones en sus memorias descriptivas a cambio del derecho de excluir a terceros de
realizar la invencion durante el periodo de validez de la patente.

81. Para satisfacer el requisito de descripcion escrita, una memoria descriptiva debe describir
la invencién reivindicada con suficiente detalle para que un experto en la materia pueda
concluir razonablemente que el inventor, en el momento de presentar la solicitud, poseia la
invencion reivindicada. No obstante ello, solo con demostrar la posesién no se subsana la
ausencia de una descripcién escrita®.

82. Cabria preguntarse si una memoria descriptiva constituye una descripcion escrita
suficiente en el contexto de una reivindicacion original que no esta fundada en la divulgacién de
una solicitud tal como se presentd. Asimismo, la mayoria de la jurisprudencia sobre
descripciones escritas se ocupa de determinar si la memoria descriptiva presentada
originalmente funda reivindicaciones que no figuraban originalmente en la solicitud. El
problema que se plantea en esos casos suele consistir en juzgar si la solicitud original
proporciona fundamento suficiente para las reivindicaciones en cuestién o si la modificacién de
la descripcion incorpora “nueva materia”, vulnerando el Articulo 132 del Titulo 35 del CAdigo de
los Estados Unidos de América®™. La cuestion relativa a la “descripcién escrita” se plantea
asimismo en el contexto de un conflicto entre dos solicitudes de patente, donde se trata de
determinar si la memoria descriptiva fundamenta una reivindicacion correspondiente a la
descripcién de una materia en conflicto®.

83. El solicitante demuestra la posesion de la invencidn reivindicada si la describe con todas
sus limitaciones utilizando términos descriptivos como palabras, estructuras, figuras, diagramas
y formulas mediante las cuales expone la invencion reivindicada. La posesiéon puede

87 “El requisito de descripcién da aplicacion al principio de que una patente debe describir la tecnologia que se

desea patentar; el requisito sirve tanto para cumplir con la obligacion del inventor de divulgar los
conocimientos tecnoldgicos en los que se basa la patente, como para demonstrar que el titular de la patente
estaba en posesién de la invencion reivindicada.” (Capon c. Eshhar, 418 F.3d 1349, 1357, 76 USPQ2d 1078,
1084 (Fed. Cir. 2005)).
8 Enzo Biochem, Inc. c. Gen-Probe, Inc., 323 F.3d 956, 969-70, 63 USPQ2d 1609, 1617 (Fed. Cir. 2002).
89 En el Articulo 132 del Titulo 35 del Cadigo de los Estados Unidos de América se declara lo siguiente “(a)
Cuando, tras el examen, se rechaza alguna de las reivindicaciones de una solicitud de patente, o se formulan
objeciones o exigencias, el Director notificard de ese hecho al solicitante, indicando los motivos del rechazo,
la objecién o la exigencia mencionados, junto con las informaciones y referencias que puedan resultar Utiles
para juzgar acerca de si corresponde seguir tramitando la solicitud en cuestion; si, tras recibir esa
notificacion, el solicitante mantiene su solicitud de patente, con independencia de que haya introducido
modificaciones, la solicitud sera reexaminada. Ninguna modificacién introducira nueva materia en la
divulgacion de la invencion.” Véase el capitulo 2163.1 del MPEP.
El conflicto entre dos solicitudes de patente esta contemplado en el Articulo 135(a) del Titulo 35 del Cédigo
de los Estados Unidos de América entre una solicitud y o bien otra solicitud o bien una patente. Su proposito
es asistir al Director de la USPTO en la determinacion de la prioridad, es decir, cual de las partes invent6 en
primer lugar la invencion que ambas reivindican, dentro del alcance de la interpretacion del Articulo 102(g)(1)
del Titulo 35 del Cadigo de los Estados Unidos de América. Una vez que el conflicto se plantea en virtud del
Articulo 41.202 del Capitulo 37 del Cédigo de Reglamentos Federales, el examinador remite a la Comisién de
Recursos y Procedimientos de Adjudicacion de Patentes (la Comision) el conflicto planteado. Un juez
administrativo de patentes declara el conflicto, que se ventila ante la Comisién. Un panel de miembros de la
Comisién dictara un fallo final sobre las cuestiones de prioridad y patentabilidad que surjan del conflicto. La
“materia en conflicto”, descrita por la Comisién, determina el alcance de las pruebas admisibles en cuanto a la
prioridad. Cuando hay pluralidad de materias en conflicto, en cada una de ellas debera describirse una
invencion patentable distinta. (Véase el capitulo 2301 del MPEP).
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demostrarse de varias maneras, entre otras: i) describiendo una forma de llevar a la practica la
invencion; ii) o demostrando que la invencién esta en “condiciones de ser patentada”, por
ejemplo, mediante la divulgacién de los dibujos o las férmulas quimicas estructurales que
ponen de manifiesto que la invencién esta completa; iii) o mediante la descripcion, distincion,
identificacion de caracteristicas suficientes para demostrar que el solicitante esta en posesion
de la invencion reivindicada.

84. En la memoria descriptiva puede demostrarse la posibilidad real de llevar la invencion a la
practica mediante la descripcion de los ensayos relativos a la invencion reivindicada o, en el
caso de determinado material biolégico, mediante la descripcion exacta del depésito realizado
de conformidad con el Capitulo 37 del Cédigo de Reglamentos Federales, Articulos 1.801y
siguientes®.

85. Incumbe al examinador, tras la lectura pormenorizada y la evaluacion del contenido de la
solicitud, la carga inicial de presentar pruebas o motivos acerca de por qué un experto en la
materia no reconoceria que la descripcién escrita de la invencion sirve de fundamento a las
reivindicaciones. Existe la solida presuncion de que la memoria descriptiva presentada incluye
una descripcion escrita adecuada de la invencion reivindicada; sin embargo, en lo que atafie a
las reivindicaciones nuevas o modificadas, el solicitante deberia demostrar que en la
divulgacion original se fundamentan las reivindicaciones nuevas o modificadas®’. En
consecuencia, el rechazo de una reivindicacion original debido a la falta de descripcion escrita
constituiria un caso raro. El cumplimiento del requisito de descripcion escrita es una cuestion
de hecho que se resolvera caso por caso.

86. Para determinar la suficiencia del requisito de descripcion escrita, los examinadores de la
USPTO siguen los pasos siguientes: i) determinar el alcance de cada reivindicacion;

i) examinar toda la solicitud para comprender si el solicitante proporciona fundamento de la
invencion reivindicada, inclusion hecha de cada uno de los elementos o fases; vy iii) determinar
si la descripcion escrita es suficiente para informar a un experto en la materia de que el
solicitan;[g poseia la invencion reivindicada en su conjunto en el momento en que se presento la
solicitud™.

o Ibidem.

92 Véanse los capitulos 714.02 y 2163.06 del MPEP (“El solicitante deberia ... indicar expresamente el
fundamento de cualquier modificacién introducida en la divulgacion.”); y el capitulo 2163.04 del MPEP (“Si el
solicitante modifica las reivindicaciones e indica en qué lugar y/o forma la divulgacién presentada
originalmente da fundamento a las modificaciones, y el examinador considera que no se desprende
razonablemente de la divulgacion que el inventor tenia posesion de la materia objeto de la modificacion en el
momento de presentar la solicitud, incumbe al examinador la carga inicial de presentar pruebas o argumentos
para explicar por qué un experto en la materia no reconoceria en la divulgacién una descripcion de la

o invencion definida en las reivindicaciones.”) citado en el capitulo 2163.11 del MPEP.

Ibidem.
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87. Para analizar si la memoria descriptiva cumple con el requisito de descripcion escrita, el
examinador ha de comparar el alcance de la reivindicacion con el alcance de la descripcion
para determinar si el solicitante ha demostrado la posesién de la invencién reivindicada. Ese
examen se lleva a cabo desde el punto de vista de un experto en la materia en el momento en
que se presentd la solicitud [...] y deberia incluir la determinacion del campo de la invencién y
el nivel de dominio y conocimiento de la técnica. Existe por lo general una correlacion inversa
entre el nivel de dominio y conocimiento de la técnica y la especificidad de la divulgacién
necesaria para satisfacer el requisito de descripcion escrita. No es necesario describir en
detalle en la memoria descriptiva la informaciéon que ya es notoriamente conocida en el ambito
de la técnica®.

[Fin del documento]

o Ibidem.



