SERIE SOBRE LA GESTION DE ACTIVOS DE PI

Manual de 1a OMPI
de redaccion de
solicitudes de patente

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
DDDDDDDDDDDDD
TTTTTTTTTTT



PREFACIO

En respuesta a un pedido de sus Estados miembros, la Secretaria de la OMPI comenzd hace cuatro anos a estudiar
la repercusion practica de la falta de buenos redactores de solicitudes de patente en la aptitud de los inventores para
utilizar el sistema de propiedad intelectual y, por ende, participar en los beneficios econdmicos de la propiedad inte-
lectual. Tras estudiar y analizar el tema se pudo confirmar que en ese &mbito era necesario crear y reforzar capaci-
dades, necesidad que también reconocen los Estados miembros que cada vez con mayor frecuencia solicitan a la
Organizacién que ejecute programas de creacion y fortalecimiento de capacidad en el ambito de la redaccion de
solicitudes de patente. El presente “Manual de redaccion de solicitudes de patente” fue elaborado como resultado
de esa necesidad. Su realizacion estuvo a cargo de expertos en la materia y su contenido ha sido examinado y pro-
bado en programas de formacién celebrados con anterioridad a la publicacion del Manual, cuyo propdsito es asis-
tir a los inventores y a quienes les suministren servicios de asesoramiento a adquirir la competencia técnica necesa-
ria para preparar y presentar solicitudes de patente, sin soslayar la capacidad para redactar las reivindicaciones que
tan importantes son puesto que determinan el alcance y la cobertura de la proteccién que se obtiene al conceder-
se la patente.

La OMPI querria manifestar su agradecimiento al autor principal de esta obra, el Sr. Thomas Ewing (Estados Unidos
de América) por haber compartido los conocimientos que ha adquirido como abogado especializado en patentes,
asi como por sus denodados esfuerzos en preparar material de formaciéon para cursos concebidos en torno a este
Manual, y por haber actuado como ensefante. También queremos dejar constancia de los valiosos aportes recibidos
de Carlos Olarte (Colombia), Kanika Radhakrishnan (India/EE.UU.), Markus Engelhard (Alemania), Wendy Herby
(EE.UU.), Karuna Jain (India), Emmanuel Jelsch (Suiza), Sorin Schneiter (Suiza), Douglas Weinstein (EE.UU.), Takashi
Fujita (Japon), Karl Rackette (Alemania), Samuel Le Cacheux (Francia), Valérie Gallois (Francia), Albert Jacobs (EE.UU.)
asi como de varios funcionarios de la OMPI. La Organizacién también queda agradecida a la Red Universitaria
Internacional de Ginebra (GIAN) por el apoyo financiero brindado para la elaboracién y las pruebas de esta publica-
cion y del material de formacién conexo.

Huelga decir que nuestro aprecio también va dirigido a los Estados miembros que nos acogieron para llevar a cabo
las actividades piloto en las que se estudié el Manual y el material de formacion conexo: Camerun, Colombia, India,
Marruecos y Singapur.

Esperamos que el presente Manual sea una herramienta Gtil en los Estados miembros que deseen fortalecer, per-
feccionar y ampliar sus capacidades para ayudar a los inventores a proteger su propiedad intelectual tras haber apre-
ciado como se redacta con esmero una solicitud de patente.
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l. LA PROPIEDAD INTELECTUAL — INTRODUCCION

La propiedad intelectual hace referencia a marcas, patentes, disefios industriales, derecho de autor (o copyright) y
otros tipos de bienes intangibles que se originan en las creaciones de la mente y, en su sentido mas amplio, no tie-
nen una forma fisica.

ACTIVIDAD DE
m Inmuebles ., = Ingresos/
m Creacion del producto .
ganancias
= Muebles = Inversién
‘ ‘ = Empleo
. = Mejora L
m Capital m Apreciacion
= Venta L
Intelectual m Solucién de
= . . . _
ntelectua ® Arriendo o licencia necesidades

Como todos los tipos de bienes, la propiedad intelectual es un activo que puede generar ingresos. Por eso se la
considera como tal. Con frecuencia, un invento es el resultado de una inversiéon y por lo tanto deberia generar
algun tipo de rendimiento. La propiedad intelectual difiere de otros tipos de bienes porque no tiene forma fisica y
se origina como un producto de la inteligencia, la creatividad y la imaginacién humana.

Existen diferentes tipos de propiedad intelectual, cada uno con sus leyes especificas. Por lo general, se dividen en
dos categorias basicas: “propiedad industrial” y “derecho de autor”. La propiedad industrial se refiere a los bie-
nes inmateriales creados principalmente por el avance de la tecnologia, la industria y el comercio, tales como las
patentes (invenciones), los disefios industriales, las marcas de producto, las marcas de servicio, los secretos indus-
triales y las indicaciones geogréficas y denominaciones de origen1.

Las formas méas comunes de propiedad intelectual son:

Patentes: Una patente es una autorizacion legal que concede a su titular el derecho exclusivo a controlar el uso
de una invencién, segun se define en sus reivindicaciones, dentro de un area geografica y en un plazo limitado,
impidiendo que terceros, entre otras actividades, fabriquen, usen, vendan u ofrezcan en venta la invencion sin la
autorizacion pertinente. Por ejemplo, se podria patentar una bateria que almacene energia solar de forma eficien-
te, indefinida y sin pérdidas, una vacuna que proteja contra la malaria, o un nuevo compuesto para transformar
los huesos de pescado en fertilizante para la agricultura.

Disenos industriales: La proteccion de los disefios industriales permite a su titular controlar la explotaciéon de las
formas ornamentales asociadas con sus productos, tales como la forma estilizada de un nuevo automévil deporti-
vo, la cubierta plastica distintiva de determinado tipo de computadora o la forma de una botella de gaseosa.

Marcas de producto: Una marca de producto permite a su propietario confirmar al publico el origen de sus pro-
ductos, como por ejemplo Nando’s®, Coca Cola®, o un logotipo como el simbolo de la triada de Mercedes Benz®.

Marcas de servicio: Al igual que las marcas de producto, las marcas de servicio permiten a su propietario confir-
mar al publico el origen de un servicio (p. e].,” Cheques for Two®” o “Visa®").

El derecho de autor, por su parte, protege expresiones originales reflejadas en “obras de autor”. La persona que
crea una obra protegida por derecho de autor (o copyright) se denomina “autor”. Entre las obras protegidas por
derecho de autor se incluyen por ejemplo pinturas, fotografias, musica, danzas, poemas, novelas, etc. Ademas,
algunas legislaciones, en particular las latinoamericanas, aplican este derecho a algunos objetos técnicos que tie-
nen un elemento de originalidad, tales como los programas informaticos (“software”), las especificaciones técni-
cas y documentos conexos.”
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La diferencia entre el derecho de autor y los derechos de propiedad industrial radica en que en general la protec-
cion del derecho de autor tiene lugar desde que sucede la creacién y no requiere de registro ante un organismo
oficial. Los derechos de propiedad industrial, por el contrario, son por regla general derivados y su proteccion debe
ser expresamente solicitada y concedida por un organismo oficial para que sea reconocida. En teorfa, cualquier per-
sona puede redactar una solicitud de patente, pero en la practica, dada su complejidad técnica y administrativa,
quienes redactan y presentan las solicitudes de patente ante los organismos pertinentes son profesionales, entre
los que se incluyen abogados especializados en propiedad industrial y técnicos denominados “agentes de propie-
dad industrial” o “ingenieros especialistas en propiedad industrial”.

Este manual se refiere unicamente a patentes de invencion y a la manera de presentar solicitudes de patente y obtener su
registro. Su objetivo es ayudar al lector a desarrollar un conocimiento general de las habilidades necesarias para redac-
tar una solicitud de patente, presentarla y gestionar ante los organismos de propiedad industrial la concesion de una
patente de invencion. Como la legislacion y la prdctica de cada pais o region pueden variar significativamente, el lector
debera ademas consultar y comprender los requisitos especificos de las jurisdicciones de interés para su cliente. Se hace
notar que en este manual, en algunos casos se usa el término “agente de propiedad industrial ”, no en el sentido técnico
de un profesional certificado por las autoridades nacionales para representar a los inventores en determinadas circuns-
tancias, sino como término genérico que abarca a cualquier persona que redacte una solicitud de patente (incluidos los
inventores, los redactores de solicitudes de patentes, los agentes de la propiedad industrial y los abogados).

ASPECTOS BASICOS DE LAS PATENTES

Se pueden conceder patentes para proteger invenciones que son novedosas, que implican actividad inventiva y que
pueden tener aplicacion industrial.” Una patente debe referirse a una invencion que funciona o, como se estable-
ce en algunos paises, la invencién debe poder ser “puesta en practica”. Por lo tanto, una idea inteligente que no
pueda ponerse efectivamente en practica, como por ejemplo una maquina del tiempo, es una idea que no puede
patentarse. Los distintos paises tienen formas diferentes de expresar los criterios de patentabilidad. Por ejemplo,
las patentes deben ser, en general, de naturaleza técnica, pero no todas las jurisdicciones tienen las mismas defi-
niciones para establecer qué es “técnico” y qué no lo es, e incluso existen muchas legislaciones que ni siquiera
entran a definir dicho término.

El plazo de proteccion de una patente puede variar de pais en pais, pero en ningun caso debe ser inferior a vein-
te (20) afios a partir de la fecha de presentacion de la primera solicitud de patente a nivel mundial.’ Por lo gene-
ral, una patente confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la posibilidad de fabricar, usar, ofrecer en
venta o vender la invenciéon o importar la invencién patentada en el pais o paises en los cuales se ha concedido la
patente. En otras palabras, una patente también brinda un derecho de propiedad que permite al titular determi-
nar quién puede o no usar la invencién protegida por la patente. Toda persona distinta del titular de la patente,
gue no haya recibido una licencia de su titular y que fabrique, use, importe, ofrezca en venta o venda la invencién
patentada, se denomina generalmente “infractor”. Los infractores pueden ser demandados ante la autoridad com-
petente del territorio donde la patente sea valida para que se los obligue a cesar la infraccién y a indemnizar al
titular por dafos y perjuicios. Ciertos pal'sesS extienden el derecho de patente no sélo a la facultad de excluir a ter-
ceros de la realizacion de ciertos actos, sino también al derecho de explotar la patente, lo que da lugar a que se
utilicen eventuales inmunidades como mecanismo de defensa en acciones por infraccion. Este derecho ampliado
tal vez resulte poco ortodoxo frente al derecho de patentes en la mayoria de los paises, en los que el derecho esta
limitado Gnicamente al de excluir.’

Las patentes son “territoriales”; tienen efecto sélo en los paises en los que se ha presentado la solicitud y conce-
dido la patente. Cada pais tiene el derecho soberano de conceder la patente o de rechazar una solicitud de paten-
te. En algunos casos, como el de la Oficina Europea de Patentes (OEP, cuya sigla en inglés es EPO), algunos grupos
de paises han acordado por medio de tratados internacionales que las solicitudes de patente sean sometidas a un
examen comun para todos ellos, para luego ser ratificadas en aquellos paises designados en los que tendran igual-
mente un efecto territorial. Algunos paises también han convenido, a través de tratados internacionales, la acep-
tacion de patentes concedidas por otros paises. Por ejemplo, algunas ex colonias britanicas aceptan las aprobadas
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por la Oficina de Patentes del Reino Unido y/o por la OEP, cuando en dicha solicitud de patente europea el Reino
Unido sea un pais designado. Estas situaciones excepcionales no se presentan en Latinoamérica.

La siguiente es una patente representativa de sistemas de otorgamiento regional. Esta patente en particular
—la EP 1 242 397 B1 -, fue concedida por la OEP el 29 de septiembre de 2005. Su titulo es “Activadores de glu-
coquinasa transolefinica”. Aunque la solicitud fue presentada ante la OEP por conducto del PCT el 12 de diciem-
bre de 2000, en ella se reivindica la fecha de prioridad, segun el Convenio de Paris, de la solicitud provisional de
los Estados Unidos N° 60/170.783, presentada el 15 de diciembre de 1999. Por lo tanto, la fecha efectiva de esta
patente, a los efectos del estado de la técnica, es el 15 de diciembre de 1999. La publicaciéon de la solicitud PCT,
W02001/044216, incluia el siguiente resumen de la invencién:

Ureido propionamidas o propionamidas N-heteroaromaticas transolefinicas 2,3-di-sustituidas de
formula () en las cuales dicha sustitucion en la posicion 2 es un grupo fenilo sustituido y en la
posicion 3 es un anillo cicloalquilo, donde dichas propionamidas son activadores de glucoquinasa
que aumentan la secrecion de insulina en el tratamiento de la diabetes de tipo Il.

El predmbulo de la principal reivindicacion independiente de la patente de la OEP dice: “Compuesto seleccionado
del grupo formado por una amida olefinica de la formula...”, y luego se presenta un diagrama quimico seguido
de una descripcion muy detallada del nuevo compuesto.
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(1)
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(86) International application number:
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(87) International publication number:
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(84) Designated Contracting States:
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Note: Within nine months from the publication of the mention of the grant of the European patent, any person may give
notice to the European Patent Office of opposition to the European patent granted. Notice of opposition shall be filed in
a written reasoned statement. It shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid. (Art,
99(1) European Patent Convention).
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PALABRAS CLAVE

>> PROPIEDAD INDUSTRIAL >> DERECHO DE AUTOR >> PATENTE >> MARCA DE PRODUCTO
>> MARCA DE SERVICIO >> PLAZO DE PROTECCION DE PATENTE >> INVENCION >> ACTIVO
>> NOVEDAD >> UTILIDAD >> PUESTA EN PRACTICA >> PROTECCION TERRITORIAL >> INFRACCION

AUTOEVALUACION

1. i Qué es la propiedad intelectual?

2. ¢ Por qué la propiedad intelectual es considerada como un activo?

3. iCudl es la diferencia entre propiedad industrial y derecho de autor?

4. i Se puede proteger un programa informatico por medio del derecho de autor?

5. ¢Cudl es generalmente el periodo minimo de proteccién de una patente?

6. Una patente debe ser novedosa, Util y no obvia. ¢ Verdadero o falso?

7. Una patente confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la fabricacién, uso o venta de la

invencion tal como se define en las reivindicaciones de la patente. ;Verdadero o falso?

8. Proporcione un ejemplo de cada tipo de propiedad intelectual que usted vea en la habitacion en la que
se encuentre en este momento.

9. Una vez que se ha concedido una patente en un pais, ésta tiene derecho a ser reconocida en todo el
mundo. ¢ Verdadero o falso?

10. Las solicitudes de patente pueden ser redactadas por cualquier persona, pero es mejor si lo hace alguien
que sabe como hacerlo. ¢ Verdadero o falso?
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Il. PATENTES

A. PRESENTACION DETALLADA DE LAS PATENTES

Una patente es la concesion de un derecho por parte de las autoridades competentes de un territorio, que por lo
general faculta a su titular para excluir a terceros de la explotacion de una invencion. Antiguamente, por patente
se entendia un titulo, documento o despacho librado por la autoridad competente para desempefiar un empleo,
ejercer una profesion o disfrutar de un privilegio. Por ejemplo, un rey podia conceder una patente sobre la sal a un
aliado fiel. En los tiempos modernos, los Estados han reducido el alcance de las patentes para que protejan soélo
las invenciones. La Republica de Venecia cred uno de los primeros sistemas de patentes de la era moderna. El plazo
original de las patentes se fijo en 14 afos, dos veces la duracion promedio de la formacién de un aprendiz. Mas
tarde, el plazo se extendio a los 17 afios desde la concesion de la patente. En la actualidad existe un estandar mini-
mo de proteccién de veinte (20) afos a partir de la fecha de la primera solicitud de patente, aplicable a todos los
paises miembros de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC) seguin consta en el Acuerdo sobre los ADPIC.

1. ¢ Qué es una patente?

En general, una patente es una prerrogativa que concede a su titular el derecho exclusivo a controlar quién fabrica,
usa, vende, ofrece en venta o importa el producto o tecnologfa que reivindica. El pliego reivindicatorio de una paten-
te, también llamado “reivindicaciones”, “capitulo reivindicatorio” o “claims” en inglés, es un conjunto de oracio-
nes, usualmente ubicadas al final de la solicitud y que delimitan el alcance de la invencion. Con el fin de obtener
una patente, en el pliego reivindicatorio se debe describir una invenciéon que sea novedosa, Util y que no resulte evi-
dente a la luz del “estado de la técnica”. El “estado de la técnica” es un término gue se refiere a todo lo que es de
conocimiento publico y a las invenciones existentes antes de la presentacion de la solicitud de patente.

La patente también debe satisfacer otros requisitos legales tales como determinados plazos relacionados con el
tiempo transcurrido desde la divulgacion publica de la invencién, si hubiera existido, previamente a la presentacién
de la solicitud de patente. En general, las patentes se rechazan por falta de novedad si la invencién fue hecha publi-
ca antes de la presentacion de la solicitud, excluyendo todo periodo de gracia que pudiera ser aplicable.7
Excepcionalmente, existen legislaciones que

consagran un periodo de gracia, normal-

mente de un afio, durante el cual la solici-
tud aun puede ser presentada sin perder la
novedad.” Ademas de la eventual existencia
de periodos de gracia, existen otras excep-
ciones de publicidad de la invencion, basi-
camente relacionadas con cierto tipo de
ferias internacionales.” Por lo tanto, la regla
general que debe tener en cuenta un solici-
tante que pretenda procurarse proteccion
internacional es la de no divulgar su inven-
cion antes de presentar una solicitud de
patente.

En algunas jurisdicciones no es posible
obtener patentes sobre invenciones que
sean contrarias a la “moral” o al “orden
publico”. Por ejemplo, una invencién rela-

Conviene presentar la solicitud antes de divulgar publicamente los
importantes resultados de una investigacion que pueda resultar
en un producto o tecnologia valiosos. Esta precaucion se aplica en
especial a las instituciones de investigacion — pero la necesidad de
publicar los trabajos académicos se puede complementar por
medio de un procedimiento previo al envio de trabajos para su
publicacion y presentaciones en conferencias, por el cual se detec-
tan las novedades patentables. Es decir, contando con un progra-
ma de evaluacion expedita, donde se tome la decision de presen-
tar o no una solicitud de patente, nunca deberia existir colision
alguna entre la publicacion con fines académicos y un programa
de patentamiento robusto. Si se toma la decision de patentar, se
presenta la solicitud y de ahi en adelante se puede divulgar la
materia objeto de la patente. Si se decide no patentar, entonces
el investigador igualmente queda libre de divulgar la materia.

cionada con dispositivos para ingerir un narcético ilegal como una pipa de opio, puede no ser patentable por razo-
nes morales. Sin embargo, estas restricciones a menudo suelen ser mas una cuestion de formato de las reivindica-
ciones que una prohibicion absoluta. No en todas las jurisdicciones existen las mismas definiciones de moralidad y
en algunas se ha optado por dejar en claro que su legislacion de patentes no se ve afectada por cuestiones morales.

La mayoria de las patentes actuales se conceden después de uno o mas “exdmenes de fondo”, llamados también
"autos”, “requerimientos” u “office actions” en inglés, en los cuales la solicitud es analizada en detalle por un
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examinador o perito de patentes oficial. Entre otras cosas, éste compara el estado de la técnica relacionado con
una solicitud en tramite con las reivindicaciones de la solicitud, para determinar si la invencién reivindicada signifi-
ca un adelanto suficiente en términos legales con respecto al estado de la técnica. El examinador de patentes tiene
la carga de probar que la invenciéon no cumple los requisitos de patentabilidad; es decir, de no poder desvirtuarlos,
el examinador debe conceder la patente. En algunos paises aln se mantienen “sistemas de registro” en los cuales
el solicitante recibe la patente una vez que se han cumplido ciertas formalidades, pero sin someterla a un examen
de fondo. En tales sistemas, sélo es posible declarar la nulidad de la patente con posterioridad a su concesion,
mediante un procedimiento judicial en el que se la compara con el estado de la técnica. Los pafses latinoamerica-
nos no administran sistemas de registro de patentes como el que se describe, sino sistemas de concesion basados
en la aprobaciéon de un examen de fondo.

Se dice que una patente es valida una vez que ha sido concedida y no ha prosperado oposicién alguna en su con-
tra ante la autoridad competente. Se dice que una patente es nula cuando es revocada porque se concedié pese
a gue la invencién no es novedosa, carece de nivel inventivo o no tiene aplicacién industrial. La mayor parte de los
sistemas de patentes del mundo sostienen que las patentes se presumen validas salvo que se pruebe lo contrario.
Este es en especial el caso de los sistemas de examen en los cuales un funcionario oficial imparcial ha contrastado
la solicitud con el estado de la técnica pertinente antes de conceder la patente. Las distintas leyes de patentes del
mundo generalmente reconocen la proteccion de la propiedad industrial de diferentes tipos de invenciones. A
tenor del Acuerdo sobre los ADPIC, todos los paises Miembros de la OMC deben suministrar un tratamiento uni-
forme a todas las invenciones, sin tener en cuenta el tipo de invencion de que se trate." Por ” patentes” se entien-
de, generalmente, las “patentes de invencion”. Las patentes de invencién protegen maquinas, procesos, compo-
siciones quimicas y otros tipos de invenciones que son valiosos a causa de su utilidad. Este manual estd dedicado
casi exclusivamente a las patentes de invencion.

En algunos paises también se conceden patentes o instrumentos de similar indole legal para otros tipos de inven-
ciones. Ciertos paises contemplan las llamadas patentes de modelo de utilidad, las cuales abarcan inventos “meno-
res”, generalmente dirigidos y limitados a mejoras sobre maquinarias o herramientas. Esta proteccién también reci-
be el nombre de “certificados de modelos de utilidad”, “pequefas patentes” (“petty patents” en inglés) o “inno-
vaciones de utilidad”."

Generalmente, los paises que contemplan las patentes de modelo de utilidad en su legislacién no requieren que el
invento protegido cumpla con la exigencia de nivel inventivo o exigen que cumpla un nivel inventivo “reducido”.
Al ser los requisitos mas laxos, las patentes de modelo de utilidad ofrecen un periodo de proteccién mas reducido,
pero al mismo tiempo ofrecen un tramite mas expedito para su obtencion. Algunas oficinas de patentes no efec-
tUan un examen de fondo de las solicitudes de modelos de utilidad antes de su registro. En el caso de invenciones
en el campo de la quimica, de la biotecnologia y de procedimientos en general, la protecciéon de patente de mode-
lo de utilidad no es viable. En los casos donde es viable, pero se quiera desarrollar una estrategia mundial de pro-
teccion, se debe tomar en cuenta el hecho de que no todos los pafses proporcionan tal figura, como es el caso de
los Estados Unidos de América, y que la misma no esta contemplada en el Tratado de Cooperacion en materia de
Patentes (PCT).

Otro ejemplo de otro tipo de invenciones son los disefios, los cuales pueden estar protegidos como “patentes de
disefio”, como sucede en los Estados Unidos. Por lo general, las legislaciones de los paises latinoamericanos tien-
den a proteger los disefos en el marco de los sistemas de registro de disefios industriales.” En cualquier caso, este
tipo de protecciéon solo protege la apariencia externa de un articulo manufacturado, nunca su funcionalidad.

Cuando existe, el plazo de proteccion para una patente de disefio puede diferir del de una patente de utilidad o
invencion. Segun el Acuerdo sobre los ADPIC, los paises Miembros de la OMC deben ofrecer un plazo minimo de
al menos veinte (20) afios desde la fecha de solicitud de la patente, mientras que para un disefio industrial ese
plazo es de diez (10) afios solamente. En general, los disefos industriales tienen similitudes, tanto con las marcas
como con las patentes de invencién. Por ejemplo, un fabricante produce una cafetera con una forma exclusiva. La
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cafetera en si puede o no ofrecer aspectos inventivos que podrian ser objeto de una solicitud de patente de inven-
cion. Sin embargo, el fabricante puede estar interesado en proteger la forma exclusiva de sus cafeteras. En efec-
to, puede haber constatado que el publico asocia la forma de sus cafeteras con el nombre de la compafia. En con-
secuencia, el fabricante desea ser capaz de impedir que otros fabricantes copien libremente la forma exclusiva de
sus cafeteras.

Un solicitante de patente quizé no tenga necesidad de elegir entre presentar una solicitud de patente de invenciéon
y solicitar la proteccion de un disefio industrial. Dicho solicitante podré buscar con frecuencia la proteccién de los
elementos inventivos y de disefio simultdneamente. Supongamos, por ejemplo, que el fabricante disen6 la forma
de sus cafeteras basdndose en sus propias investigaciones relativas a la pérdida de calor. Podria entonces presen-
tar una solicitud de patente de invencion que proteja la invencion asociada con la pérdida de calor en las cafete-
ras, y también una solicitud de disefio industrial para su forma externa.

Respecto a la proteccion de las variedades vegetales (plantas), éstas también pueden ser objeto de patente.13 Sin
embargo, existen paises que no permiten el patentamiento de plantas, cualquiera que sea su forma de propaga-
cion. A tenor del Acuerdo sobre los ADPIC, los paises Miembros de la OMC deben ofrecer alguna forma de pro-
teccion para este tipo de invenciones. La forma de proteccion alternativa por excelencia para las nuevas varieda-
des vegetales es la que ofrece el Convenio Internacional para la Proteccion de las Obtenciones Vegetales (admi-
nistrado por la Unién Internacional para la Proteccién de las Obtenciones Vegetales - uPOVv)."

2. ¢Cuales son las posibles materias objeto de una patente?

La materia objeto de una solicitud de patente es en todo caso una “invencién”. Sin embargo, en la mayoria de las
legislaciones no hay una definicion positiva de este concepto, prefiriéndose por el contrario proporcionar una defi-
nicién de lo que no es una invencion.”” Otros paises, en cambio, si han incorporado definiciones positivas de
“invencion”, las cuales generalmente aluden a la intervencion de la creacion humana y una transformacion de lo
ya existente.” Bien sea por via positiva o negativa, el concepto de invencién estara siempre asociado a todo aque-
llo que proporciona una soluciéon a un problema técnico, mas no a asuntos estéticos o abstractos.

Veamos ahora otra patente concedida: la patente de los Estados Unidos N° 6.434.955 concedida el 20 de agosto
de 2002 con el titulo “Enfriador de electroabsorcién. Un ciclo de enfriamiento miniaturizado con aplicaciones que
van desde la microelectrénica al acondicionamiento de aire convencional”. En el resumen se establece lo siguien-
te: se propone un nuevo enfriador modular en miniatura que combina simbidticamente dispositivos de enfria-
miento por absorcion y termoeléctricos. La eficiencia aparentemente baja de cada ciclo en forma individual se supe-
ra al amalgamarse con el otro. Este enfriador por electroabsorcion incorpora tecnologias existentes en forma sepa-
rada. Puede alcanzar altas densidades de enfriamiento con una gran eficiencia, sin embargo carece de partes movi-
les y comprende materiales inocuos. Los procesos fisicos dominantes son especialmente efectos superficiales méas
gue de volumen; o involucran el flujo de electrones mas que el de fluidos. Esta insensibilidad a la escala entrana
aplicaciones prometedoras en areas que van desde la refrigeracién de computadoras personales y otros dispositi-
vos microelectrénicos, hasta el aire acondicionado de automotores y habitaciones.

Aunque el examinador asignado para revisar esta solicitud finalmente la declaré patentable, antes de hacerlo revi-
s6 casi 15 documentos del estado de la técnica y se basd en dos de ellos para rechazar las reivindicaciones de la
solicitud tal como fuera presentada originalmente. La patente concedida tiene 19 reivindicaciones divididas en dos
grupos: el primero, con 11 reivindicaciones dirigidas al dispositivo, seguidas por un segundo grupo de ocho, que
reivindican un método.

Para entender mejor este punto puede resultar de utilidad revisar algunas categorias de materias cominmente
patentadas.
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a) Dispositivos mecanicos y productos manufacturados

Las leyes de patentes protegen los dispositivos mecanicos y los productos manufacturados. Estas son las invencio-
nes tradicionales que protege la normativa de propiedad industrial. En consecuencia, el estado de la técnica en
estos campos, que es de conocimiento publico, retrocede hasta los comienzos de la técnica aplicada a esos cam-
pos. Por esta razén un solicitante de patente que desee proteger hoy una invencion relacionada con patines espe-
ciales para hockey, no deberia sorprenderse si el examinador cita una patente de 1860 para demostrar que la soli-
citud actual tiene antecedentes en el estado de la técnica, es decir, que existen en éste elementos relevantes res-
pecto de las reivindicaciones de la solicitud.

b) Procesos/métodos

Las patentes pueden proteger procesos y métodos. Muchos procesos y métodos también estan relacionados con
un dispositivo fisico. No se obliga al solicitante a buscar proteccién usando un Unico tipo de reivindicaciones. En
consecuencia, en una solicitud habra generalmente tanto reivindicaciones referidas a aparatos como las referidas
a métodos. Por ejemplo, un inventor puede patentar un nuevo aparato para filtrar y purificar extractos vegetales,
asf como el método de filtracion. Si bien los procesos o métodos son patentables en todos los campos de la tec-
nologia, es comun encontrar en muchos paises, incluso en paises Iatinoamericanos limitaciones de patentabilidad
cuando éstos se refieren a métodos terapeutlcos quirurgicos o de d|agnost|co ’ Esta I|m|taC|on se ve reflejada bien
como una exclusiéon del concepto de i invencion” o un impedimento de patentabllldad

@) Composiciones 0 compuestos quimicos

Los inventores pueden solicitar proteccién para composiciones quimicas tales como las originadas en los campos
farmacéutico, biotecnoldgico, de la ciencia de materiales y de la petroquimica. Por ejemplo, en su momento se
concedidé una patente para la aspirina, un compuesto quimico que alivia el dolor de cabeza. Las patentes farma-
cologicas tienden a ser las patentes mas rentables. Considerando que la solicitud de patente debe ser presentada
antes de su divulgacion publica, y dado que los nuevos medicamentos deben someterse a pruebas rigurosas, no
es inusual que las companias farmacéuticas presenten numerosas solicitudes de patente para una variedad de
medicamentos mientras aun se encuentran en las primeras etapas de experimentacion. En consecuencia, muchas
de estas solicitudes son abandonadas antes de que se conceda la patente, porque el fabricante luego toma cono-
cimiento de que el medicamento no es eficaz o no es seguro. Como ya se menciond, en muchas legislaciones, par-
ticularmente las de la mayoria de los paises latinoamericanos, se contemplan prohibiciones contra el otorgamien-
to de derechos de propiedad industrial a invenciones relacionadas con el tratamiento del cuerpo humano. Esto
puede hacer necesario que se preste especial atencién al redactar las reivindicaciones de nuevos usos de produc-
tos farmacéuticos conocidos, también denominados segundos usos médicos, asi como de los métodos para el tra-
tamiento de distintas afecciones con compuestos novedosos. En lo que se refiere a las reivindicaciones de uso, debe
tenerse en cuenta que en la Comunidad Andina no es posible patentar reivindicaciones de uso o de segundos
usos.” Incluso, en paises como México, las reivindicaciones de nuevos usos son consideradas como materia distin-
ta de la invencion.” Lo gue se recomienda para este tipo de casos es que en lo posible se redacten estas reivindi-
caciones en términos de compuesto o de composicidon y no en términos de uso.

d) Moléculas aisladas y caracterizadas
En muchos paises, como por ejemplo los Estados Unidos y gran parte de Europa, es posible patentar moléculas que
han sido aisladas y caracterizadas de acuerdo con su funciéon. Las moléculas aisladas, aun caracterizadas, no son
patentables en varios paises latinoamericanos, ya que se consideran como no invenciones o exclusiones de la paten-
tabilidad. Sin embargo, es posible obtener proteccién por patente para los procesos de aislamiento novedosos.

e Organismos y secuencias genéticas/microorganismos

A tenor del Acuerdo sobre los ADPIC, los paises Miembros de la OMC estan obligados a proteger por patente las
. . . . . 24 . . .
invenciones relacionadas con microorganismos. No obstante lo anterior, en dicho Acuerdo no se determinan los
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parametros dentro de los cuales se deben otorgar patentes en este campo de la tecnologfa. Los paises latinoame-
ricanos en general, y la Comunidad Andina y los paises centroamericanos en particular, son renuentes al patenta-
miento de microorganismos y, aungue no los incluyen como una excepciéon de patentabilidad, no confieren paten-
tes al simple microorganismo aislado o incluso caracterizado, sino que se limitan a otorgar proteccién a microor-
ganismos modificados genéticamente o a los procedimientos de aislamiento en si mismo que se considere gque ten-
gan nivel inventivo y aplicacion industrial, a condiciéon de que sean nuevos. Algunos paises brindan proteccién a
microorganismos, organismos genéticamente modificados y secuencias genéticas. Cuando son patentables, dichas
invenciones asignan un propdsito funcional a una secuencia genética. Por otra parte, una simple secuencia de &ci-
dos nucleicos sin indicacion de funcién no es una invenciéon patentable, porque carece de aplicacion industrial.
Cuando se usa una secuencia o una secuencia parcial de un gen para producir una protefna o parte de una pro-
teina, es necesario especificar qué proteina o parte de proteina es producida, y cual es su funcion.

La cuestion de la patentabilidad de los materiales genéticos y microorganismos es objeto de debate. La Comunidad
Andina, por ejemplo, ha optado por incorporar en su legislacién disposiciones expresas que aclaran que hasta que
el tema no sea regulado a fondo a nivel internacional, van a permitir el patentamiento de microorganismos.25 En
particular, varias legislaciones consideran que no serad patentable el mero aislamiento de una secuencia tal como
existe en la naturaleza, por mas que se haya determinado su funcién y que ésta contribuya en gran medida al avan-
ce de la ciencia.” Sin embargo, en estos casos, en la practica casi siempre es posible redactar las reivindicaciones
de tal manera que se pueda reivindicar materia comercialmente relevante que evite caer dentro de la prohibicién,
como por ejemplo el cDNA en vez de la secuencia de interés de tipo natural.

f) Programas informaticos

Se han desarrollado intensos debates acerca de la patentabilidad de los programas informaticos, y los distintos pai-
ses tienen diferentes normas al respecto. En algunos, se considera que un programa informatico nuevo y Gtil es un
sistema, método o aparato patentable que resulta Util para alcanzar un fin determinado. Un programa informatico
también puede ser patentable porque implementa, a través de sus instrucciones, una funcién util en una manera
novedosa, como por ejemplo, haciendo que el programa procese los datos en forma mas eficiente y rapida. En otros
paises los programas informaéticos quedan protegidos gracias a la normativa del derecho de autor. En la Comunidad
Andina, por ejemplo, los programas informaticos estan excluidos de la proteccién por patente al considerarlos como
no invenciones cuando se reivindican como tales, pero al mismo tiempo son protegibles por derecho de autor.”

9) Mejoras

La mayor parte de las invenciones son, a su vez, mejoras de otras anteriores. Una “patente de mejora”, sin embar-
go, es un término que se refiere a una nueva patente que incluye un efecto mejorado o ampliado en comparacion
con la anterior. Por ejemplo, el Inventor A es titular de una patente de un aparato usado para llenar frascos de
medicamentos. Posteriormente, el Inventor B obtiene una patente para un aparato de llenado que representa una
mejora respecto de la maquina del Inventor A. La invencién de B puede, por ejemplo, llenar los frascos mas rapi-
damente y con menos derramamiento en forma novedosa. Aunque el Inventor B es el titular de una patente sobre
la maquina mejorada, no puede poner en practica su patente B sin el consentimiento del Inventor A, ya que usa
la invencion de este Ultimo. Habitualmente, el consentimiento se procura a través de una negociacion de licencia,
en la que ambos inventores (A y B) reconocen las ventajas comerciales y financieras de la cooperacion — el que
éstos lleguen finalmente a un acuerdo sobre los términos de la licencia y sobre cuél de las partes pagard mas por
ella, depende de la habilidad de cada uno como negociador y de sus circunstancias especificas.

Sin embargo, el esquema anterior sélo funciona si el derecho de patente se limita al de excluir, mas no al derecho
de usar o explotar de manera exclusiva. Como se ha mencionado anteriormente, es necesario tomar en cuenta que
en algunos paises como México y Costa Rica, el derecho de patente incluye el derecho de usar, razén por la cual,
en el anterior ejemplo, seria posible que el Inventor B pudiera entrar en el mercado sin reconocer retribucién algu-
na al Inventor A. Esta situacién ayuda a resaltar el inconveniente que implica un sistema donde el titular de una
patente no soélo tiene el derecho de excluir, sino también el de usar, pues como salta a la vista, con una patente
posterior, se puede desconocer por completo el aporte de los inventores anteriores.




MANUAL DE LA OMPI DE REDACCION DE SOLICITUDES DE PATENTE

3. iCudl es la importancia de las patentes?

Las patentes son activos importantes para las empresas. La propiedad intelectual puede ser uno de los compo-
nentes de mayor valor de muchos productos. Por ejemplo, MPEG-2 es una norma técnica de tecnologia de video
para diversos productos de consumo. El derecho de licencia de MPEG-2 para cada reproductor de DVD es de apro-
ximadamente 2,50 dolares de los EE.UU., una tasa que los fabricantes de reproductores de video de todo el mundo
han acordado pagar para que sus productos sean compatibles con la norma MPEG-2. Ademas, otros titulares de
patentes licencian por separado sus patentes relacionadas con la tecnologia de DVD, y sus derechos de licencia
ascienden en total a los 8,50 dolares de los EE.UU. De este modo, los derechos de licencia relacionados con los
reproductores de DVD alcanzan una suma aproximada de 11 dolares de los EE.UU. Por lo tanto, para un produc-
to cuyo precio al consumidor es de 44 ddlares de los EE.UU., aproximadamente un cuarto de ese valor esta rela-
cionado con los derechos de propiedad industrial.

También debe considerarse que si bien una compafia puede comenzar con la ventaja de ser la primera en pre-
sentar un producto en el mercado, en un corto plazo los competidores habran aprendido a fabricarlo y comercia-
lizarlo satisfactoriamente. Al menos uno de ellos aprenderd, finalmente, a fabricar el producto de manera més
barata que el fabricante original. Salvo que la compania que comercializé inicialmente el producto sea el titular de
los derechos de propiedad intelectual (Pl.), indefectiblemente vera reducidos sus ingresos a medida que ingresan
en el mercado competidores cada vez mas importantes. Al explotar sus derechos de Pl., una compafia puede res-
tringir por completo la capacidad de terceros para fabricar el producto, o recibir ingresos por regalias de licencia
gue representan una fraccién considerable de las ganancias que recibirfa si vendiera ella misma los productos.

a) Fuente de recursos

El modelo tradicional de explotacion de una patente es el del inventor Unico que obtiene una patente sobre un
producto clave y luego recibe las regalias resultantes de licenciar su patente a terceros o utiliza su patente para
construir una industria a partir del producto patentado. Un ejemplo de esto es el de Bell y el teléfono. Esto toda-
via sucede, aunque las patentes exitosas de un Unico inventor son poco frecuentes hoy en dia. En la actualidad,
esto es mas comun en una empresa importante con suficientes recursos para hacer respetar sus derechos de pro-
piedad industrial ante terceros. Aunque las empresas mas pequefas pueden indudablemente derivar ganancias sig-
nificativas del licenciamiento de sus derechos de propiedad industrial, muchas grandes empresas obtienen enor-
mes beneficios del licenciamiento de sus carteras de patentes, como por ejemplo IBM, que recibe aproximada-
mente dos mil millones de dolares de los EE.UU. al afio en concepto de ingresos por licencias.

En general, los inventores deberian tener expectativas realistas (conservadoras) respecto de las ganancias que
podrian obtener de las licencias de sus patentes. En primer lugar, porque en el mundo no hay un mercado de dere-
chos de propiedad industrial. Si bien se han realizado algunas investigaciones para establecer un mercado seme-
jante al de los productos basicos (los commodities) para los derechos de patente, alin no se ha creado un merca-
do robusto. En segundo lugar, porque hoy en dia existen muchas mas patentes que en el pasado. En la actualidad,
es posible que a una empresa se le presenten cientos de patentes conexas, y deba tomar la complicada decisiéon
de determinar cuél de ellas, si selecciona alguna, necesita licenciar. En tercer lugar, porque los litigios por patentes
tienen un alto costo en todo el mundo, y muchos titulares no pueden solventar los gastos que implicaria hacer res-
petar sus derechos contra los infractores. El agente de propiedad industrial debe ser consciente de que la repre-
sion de los infractores y la explotacion exitosa de las patentes pueden ser dificiles en algunos casos. Aungue no
son objetivos imposibles, dependen en gran parte del contexto.

b) Publicidad gratuita

En virtud de muchas legislaciones de patentes se exige que se marque de alguna manera en los productos que
estos estan protegidos por patente. (En algunos casos, por ejemplo, se estampa el nimero de la patente sobre el
producto, en especial en los que estdn hechos de metal). El propdsito de este requisito es notificar al publico, y en
especial a los competidores del fabricante, que el producto no puede ser copiado libremente al estar protegido por
patente. Con el tiempo, numerosas companias notaron que estas marcas también servian como efectiva herra-
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mienta de mercadotecnia ante el publico consumidor. Habitualmente, las empresas aluden a su “tecnologia paten-
tada” en comunicados de prensa y material publicitario, y algunas incluso suministran informacién sobre sus car-
teras de patentes en su material para inversores. La legislacion de patentes no fomenta que los titulares escondan
su cartera de patentes, ya que ésta se ajusta muy bien a los beneficios de la mercadotecnia.

c Elemento de negociacion

Las patentes tienen otros usos ademas de la obtencion de medidas contra los competidores o el cobro de regalias
por las licencias concedidas. Muchas empresas e institutos de investigacion utilizan sus carteras de patentes como
herramienta para obtener una ventaja competitiva o estratégica. Por ejemplo, el titular de una patente puede usar-
la para obtener licencias de un competidor que resulten de interés para su compafia. Y puede usar la fuerza de su
cartera de patentes para convencer a su competidor de que las dos compafias deberian licenciarse mutuamente
sus respectivas carteras, para eliminar la posibilidad de litigios entre ellas (lo que seria una gran desventaja para un
tercer competidor, quien ahora no tendria una licencia de ninguna de las carteras de ambas compafias).

d) Controllinfluencia en el mercado

El uso mas directo de una patente es la capacidad de obtener una medida contra la infraccién de un competidor
que fabrique, use, venda, ofrezca en venta o importe un producto o proceso protegido por las reivindicaciones. Bajo
determinadas circunstancias, esta “patente bloqueadora” brinda a su titular el control de la industria o linea de pro-
ductos relacionada con dicha patente. Por supuesto, las reivindicaciones de la mayoria de las patentes no son tan
amplias como para controlar la fabricacién de todos los productos de una categoria dada, como por ejemplo, una
patente que abarque todas las computadoras. De modo similar, una cartera de patentes, es decir, una colecciéon de
patentes en el mismo campo, a veces puede ser tan importante que ejerce influencia sobre toda la industria.

En algunos paises, la legislacién sobre competencia puede requerir que el titular de una patente “bloqueadora”
acepte licenciar la patente a terceros en condiciones razonables.” En otros, esta legislacion sélo puede restringir la
capacidad del titular de la patente a usarla para controlar las ventas de productos no relacionados con los de la
empresa. Los detalles de las normas que rigen la competencia y las actividades monopolisticas se encuentran fuera
del alcance de este manual.

e) Usos defensivos

Con frecuencia los agentes de propiedad industrial se encontraran con la expresion “patentamiento defensivo”, que
tiene tres posibles significados. En el primer sentido, se usa una patente (o0 patentes) para “defender” un producto
— por ejemplo, para impedir que el producto mas importante de una empresa sea copiado por sus competidores. En
el segundo, las patentes se utilizan para “defender” a la empresa, por lo general, de demandas judiciales por viola-
cion de patentes iniciadas por competidores hostiles. En el tercero, la expresion se refiere a un programa de paten-
tes inadecuado o con recursos insuficientes. Cabe sefalar al lector que existen pocos elementos de un programa de
patentamiento defensivo de calidad que lo hagan menos costoso que un programa de patentamiento combativo.

Algunas empresas pueden tener patentes extremadamente lucrativas y ninguna intencién de conceder licencias ni
de obtener otro tipo de beneficio monetario de éstas. En su lugar, usaran esas patentes para defender el control
de la compania sobre sus productos, impidiendo que los competidores copien las caracteristicas clave protegidas
por las patentes. La venta de un producto es con frecuencia, aunque no siempre, mas lucrativa que el licencia-
miento de los derechos de propiedad industrial necesarios para fabricarlo. En consecuencia, numerosos titulares de
patentes que también fabrican productos, las utilizan para forzar a sus competidores a salirse del mercado, o bien
para que estos intenten reproducirlas con caracteristicas diferentes (esperando que obtengan un producto inferior).

Las patentes también se pueden aplicar para la defensa de la compania propiamente dicha contra juicios por vio-
lacion de patente iniciados en su contra por los competidores. En este uso defensivo, una compania espera que
sus patentes puedan funcionar eficazmente como defensa contra competidores que también son titulares de
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patentes, quienes se abstendran de demandar a la compafiia por violacién de patente por temor a una contrade-
manda. Como ya se ha mencionado, las patentes normalmente son “instrumentos ofensivos” y no “defensivos”,
en el sentido de que, en la mayoria de las legislaciones, no confieren a su titular el derecho a fabricar un produc-
to protegido por patente. Por lo general, una patente concede un derecho negativo que permite al titular decir
quién no puede poner en practica la invencion protegida. Un ejemplo de esta tendencia de proteccién negativa es
la Comunidad Andina, que faculta al titular de la patente concedida para impedir a terceras personas la realizacion
de actos que afecten a su invencion.” En idéntico sentido se orientan las legislaciones de propiedad industrial de
la mayoria de los paises centroamericanos tales como Nicaragua, Honduras, El Salvador o Guatemala,30 donde las
patentes son utilizadas como “instrumentos ofensivos”. Por el contrario, paises como México y Costa Rica reco-
nocen expresamente el derecho a explotar toda patente concedida.”

Sin embargo, cuando una empresa no tiene una patente sino un grupo de patentes, ello le servira de escudo defen-
sivo contra sus competidores. Supongamos que la Compafiia A es titular de 5.000 patentes relacionadas con pro-
ductos en el campo X, y que sus tres principales competidores tienen cada uno 1.500 patentes en el mismo campo.
Estos podrian demandar a la Compania A con el fin de lograr algun objetivo comercial, pero es méas probable que
se abstengan de hacerlo por temor a una contrademanda por parte de la Compafiia A por violacion de patentes,
quien estaria en condiciones de enfrentarlos usando una cartera de patentes mucho mayor. La conveniencia — o
no — de tener una mayor cantidad de patentes dependerd de alguna manera del sector de actividad en el que se
desempefie la compafiia, y de sus caracteristicas técnicas y estrategias comerciales. Una compafiia no deberfa obte-
ner patentes si no persigue un objetivo comercial. En el Capitulo VIII se presenta un analisis mas completo de las
estrategias de patentamiento defensivas y ofensivas.
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AUTOEVALUACION

1. ;Qué es el estado de la técnica?
2. En la actualidad, ¢cuél es el plazo de vigencia o duracion de una patente en la mayoria de los paises?
3. El pliego reivindicatorio de una patente es un conjunto de oraciones, usualmente ubicadas al final de la

patente, que describen la invencion en detalle. ¢ Verdadero o falso?

4. ¢Cudl es la diferencia entre los “sistemas de examen” y los “sistemas de registro” de solicitudes de
patente?
5. ¢Qué tipo de patente es el usado generalmente para proteger procesos o composiciones quimicas: a)

patentes de invencion, b) patentes de disefio o ¢) patentes de variedades vegetales?

6. Una solicitud de patente puede incluir reivindicaciones de aparatos y ademas reivindicaciones de méto-
dos (procesos). ¢ Verdadero o falso?

7. Enumere cuatro razones por las cuales las patentes son importantes.

8. ¢ Qué es una “patente bloqueadora” y cual es su importancia?
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B. REQUISITOS LEGALES DE PATENTABILIDAD

En el Capitulo | se brindan algunos conceptos basicos sobre las patentes. En esta seccion se ampliaran dichos con-
ceptos introductorios y se proporcionaran explicaciones mas detalladas de la normativa de patentes y sus requisi-
tos. Para ser patentable, una invencion debe cumplir con varios requisitos. En términos generales, éstos pueden
enunciarse como novedad, utilidad (aplicacion industrial) y no evidencia (actividad inventiva, nivel inventivo o no
obviedad). Ademas, las invenciones sélo pueden ser patentadas si se encuentran dentro de los tipos de materia
patentable establecida por la ley de patentes del pais de que se trate. También existen otros requisitos legales, tales
como la suficiencia de la divulgacion, es decir, la capacidad de un experto en la materia de poder repetir la inven-
cion a partir de lo divulgado en la patente.

1. Novedad

La novedad es el requisito de patentabilidad mas importante de una invencion. Es el alma del sistema de patentes.
Una invencién es nueva si sus elementos esenciales no se encuentran en el “estado de la técnica”. En otras pala-
bras, la invencién no debe haber sido divulgada previamente a terceras personas. De acuerdo con el Manual
Andino de Patentes, “para determinar la novedad de la invencion, se debe comprobar si existen anticipaciones de/
estado de la técnica que contengan explicitamente todas las caracteristicas técnicas esenciales de la invencion.'

En virtualmente todos los pafses Miembros de la OMC, se examina la novedad cuando se presenta la solicitud.
Legislaciones como la mexicana, por ejemplo, contienen disposiciones que expresamente reconocen que guien pri-
mero presente una solicitud de patente tendrad mas posibilidades de obtenerla.” Otros sistemas minoritarios, como
el de los Estados Unidos, contemplan la posibilidad de determinar la novedad incluso en el momento de creacién
de la invencién. Una patente o publicacion previa anularan la novedad de la invenciéon (impedirdn que se conceda
la patente o serd invalidada si ya fue concedida). Basicamente, si una invencién no es novedosa, no es patentable.
Aunque la novedad es un elemento fundamental de la patentabilidad, su definicion varia de un pais a otro. Es
necesario tener en cuenta que “novedad” no significa que una invencién sea revolucionaria; algo pequefio puede
ser novedoso y Util.

Con respecto al “estado de la técnica” y su relaciéon directa con el concepto de novedad, también se habla de
“novedad absoluta” o “novedad relativa”. La novedad absoluta se predica cuando se examina el estado de la téc-
nica a escala mundial. Por eso es comun escuchar la expresion “novedad mundial”, en el sentido de que la divul-
gacioén previa en cualquier lugar del mundo constituye un antecedente valido a los efectos del estado de la técni-
a.”" Ademas, los actos del propio inventor pueden constituir estado de la técnica. Por lo tanto, el solicitante debe
presentar su solicitud de patente antes de hacer publico el contenido de la invencion. Por ejemplo, se destruira la
novedad si el inventor publica los resultados de sus investigaciones antes de presentar la solicitud de patente. En
muchos paises, por ejemplo Alemania, la divulgacion de un resultado novedoso y Util de una investigacion (si inclu-
ye la divulgacién de una invencion) puede anular la posibilidad de patentar dicha invencion si se incluye en una
solicitud presentada con posterioridad. En otros paises, por ejemplo, en los Estados Unidos, México, los paises cen-
troamericanos y la Comunidad Andina, se considera que el solicitante cumple con el requisito de novedad si pre-
senta una solicitud de patente dentro de un periodo de gracia de un afo a partir de la divulgacion de la invencién
al publico por parte del inventor. El periodo de gracia impide que la divulgacion por parte del mismo inventor se
convierta en estado de la técnica respecto de su solicitud de patente durante un plazo determinado. Por supues-
to, el hecho de que un inventor haya podido divulgar al publico su invencién y con posterioridad solicitar una
patente vélida en un pais en el que se aplica un periodo de gracia, no significa que se pueda presentar vélidamente
una solicitud equivalente en otro pafs en el que no se haya contemplado un periodo de gracia. En vista de que las
actividades consideradas como divulgacién publica difieren de un pais a otro, el agente de propiedad industrial
debe consultar y respetar las leyes vigentes.



(22)
@

EJEMPLO 1

El Inventor A, que reside en Colombia, presenta un trabajo en el Pais X el 30 de abril de 2004. Luego vuelve a Colombia y se dedi-
ca a otros asuntos. En noviembre de 2004 recuerda que debe presentar una solicitud de patente para proteger la invencion. Corre
a ver a su agente para que lo asesore. ;Es demasiado tarde para solicitar una patente? No, pues Colombia es un pais miembro
de la Comunidad Andina y en esta se aplica un periodo de gracia. En este caso ha transcurrido menos de un afio a partir de la
divulgacion inicial por parte del inventor, y por lo tanto se cumple con el requisito de novedad. Sin embargo, en los paises donde
rige el requisito de novedad absoluta (sin periodo de gracia) o con un periodo de gracia mas breve, la divulgacion efectuada por
el Inventor A hace que su invencién no sea patentable. En la tramitacion de patentes, la falta de novedad también es conocida
como “anticipacién”. Si al menos un Unico antecedente — por ejemplo, un articulo en una publicacion técnica o una patente ante-
rior — contiene todas las limitaciones o aspectos de una invencion reivindicada, se dice que la invencion, tal como se reivindica,
ha sido anticipada por la referencia. Este concepto se explica con mayor detalle en el siguiente recuadro.

EJEMPLO 2

Una referencia del estado de la técnica describe una silla con un asiento y cuatro patas que puede estar hecha de madera o metal.
Supongamos que el Inventor A inventa una mecedora con un asiento y cuatro patas hechas de madera, y que las reivindicacio-
nes de su solicitud sélo se refieren a un asiento y cuatro patas, pero no mencionan los elementos que producen el efecto de balan-
ceo. ;Este antecedente del estado de la técnica anticipa la invencién? Si, porque todas las limitaciones de la invencion reivindi-
cada se encuentran en el antecedente. El antecedente anticipa la invencion reivindicada. Esto no significa que las reivindicacio-
nes no puedan ser modificadas de modo que describan una invencion que supere el estado de la técnica, por ejemplo, incorpo-
rando a las reivindicaciones los elementos de la silla que producen el balanceo. Significa, simplemente, que el agente necesita
modificar la redaccion actual de las reivindicaciones. Se debe notar, ademas, que para que un solo antecedente anticipe la inven-
cion, todas las limitaciones deben estar presentes en el mismo documento. El examinador no puede combinar distintos antece-
dentes y argumentar que la combinacién anticipa la invencion. Sin embargo, como se explicard mas adelante en la seccién de no
evidencia (no obviedad) o actividad inventiva, se pueden combinar distintas referencias para demostrar que una invencién no
tiene altura inventiva, y que por lo tanto no es patentable.

2. Utilidad/aplicacién industrial

Para ser patentable, una invencion debe ser lo que algunas jurisdicciones denominan “til”, como por ejemplo los
Estados Unidos de América, o lo que la mayoria llaman “aplicable industrialmente”, como las jurisdicciones euro-
peas, la Comunidad Andina y los paises centroamericanos y latinoamericanos en general. Los términos “util” y
“aplicable industrialmente” son parecidos mas no necesariamente sinénimos.

Para cumplir con el requisito de utilidad o de aplicacién industrial, no es necesario demostrar la superioridad de la
invencion frente a productos o procesos existentes. Solo se requiere mostrar bien a nivel de la descripcion o de las
reivindicaciones que la invenciéon cumple con ciertas funciones especificadas o logra algun resultado por mas que
sea minimamente beneficioso. A nivel andino, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha
manifestado que la aplicacion industrial de una invencién, exige que “su objeto pueda ser producido o utilizado
en cualquier tipo de actividad productiva, incluidos los servicios...”” Tanto desde el punto de vista del concepto
de utilidad, como del de aplicaciéon industrial, este requisito esencial de patentabilidad es dificil de determinar. Es
mas, casi se puede presuponer que toda invencion debe servir para algo o ser utilizada en una actividad producti-
va. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado de justificar la existencia de este requisito “en el
hecho de que la concesion de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios
econdmicos a quienes la exploten... "

En general, para cumplir con este requisito no es necesario demostrar que la invenciéon sera comercialmente via-
ble. Por ejemplo, supongamos que un inventor ha descubierto que el platino tiene la propiedad exclusiva de impe-
dir que el agua se congele y se transforme en hielo. Luego, se da cuenta de que esta propiedad podria ser Util para
los fabricantes de caferias si se inventa un proceso por el cual se recubre el interior de los cafios de agua con pla-
tino, para impedir que éstas revienten en climas de frio extremo. Aunque la aplicaciéon practica de la invencion
puede resultar demasiado costosa, este uso del platino en cafierias de agua podria, sin embargo, cumplir con el
requisito de utilidad.
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En el dominio de las ciencias biolégicas, por ejemplo, un inventor puede descubrir un nuevo compuesto o un nuevo
proceso para producir un compuesto, sin descubrir un fin practico especifico para su aplicacion. Los tribunales de
algunos paises han establecido que si un compuesto quimico produce efectos sobre animales de laboratorio, esto

significa que tiene suficiente utilidad — tal
como la reduccién de un tumor en rato-
nes de laboratorio o como intermediario
para producir otros compuestos de utili-
dad conocida. De modo similar a los com-
puestos y procesos quimicos, las invencio-
nes en el campo de la biotecnologia con
frecuencia presentan dificultades para
cumplir con el requisito de utilidad. Por
ejemplo, si un inventor ha aislado frag-
mentos de ADN, pero sin demostrar un
uso adecuado para éstos, puede verse
impedido de cumplir con el requisito de
utilidad. En el Capitulo VII, Seccién O, se
brinda mas informacion sobre la aplica-
cion industrial.

Dependiendo de la jurisdiccion en la que se encuentre, la “utili-
dad” o la “aplicacion industrial” son fundamentales a la hora de
determinar si una invencién es potencialmente patentable.
Legislaciones como la de los paises andinos exigen que dentro de
la memoria descriptiva se incluya una indicacion de la manera en
gue la invencién satisface la condicion de ser susceptible de apli-
cacion industrial si ello no es evidente de la naturaleza de la
invencion.®” Cuando se analizan los resultados de una investiga-
cion y se trata de discernir si estos son patentables, se debe pre-
guntar lo siguiente al inventor: ;Estos resultados son Utiles?
¢ Tienen aplicacion alguna a nivel industrial? Si lo son para solu-
cionar un problema practico, aunque sea pequefo, se puede
pasar a determinar si la invencion puede cumplir con los demas
requisitos de patentabilidad.

3. No evidencia (no obviedad)/actividad inventiva/altura inventiva/nivel inventivo

El tercer requisito para la patentabilidad es la “no evidencia” o “non obviousness” en inglés. En algunos paises se
denomina “no obviedad”, “actividad inventiva”, “nivel inventivo” o "altura inventiva”. De acuerdo con la nor-
mativa de la Comunidad Andina, “Se considera que una invencién tiene nivel inventivo si para una persona del ofi-
cio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni se
hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”” Para cumplir con el requisito de no evidencia, la
invencién no debe resultar evidente para una persona con conocimientos normales en el campo cientifico/técnico
de la invencion, o sea, un experto en la materia. Esto quiere decir que la materia objeto de la invencién no sera
patentable si ese experto en la materia, reuniendo distintos datos conocidos, llega al mismo resultado. La fecha en
relacion con la que se determinan los aspectos de no evidencia o actividad inventiva varfa segun la jurisdiccion,
pero usualmente se remonta a la fecha de presentacién de la solicitud o la fecha de invencion.

El concepto de no evidencia o actividad inventiva difiere del de novedad en el sentido de que una invencién puede
ser evidente aunque no haya sido divulgada en forma exacta en el estado de la técnica.” Dicho de otra manera,
el examinador puede considerar que una invencion es evidente combinando distintas publicaciones que describen
cada una, una parte del conjunto de la invencién, aunque la invencion sea novedosa (es decir, que no sea antici-
pada por un Unico antecedente). El propoésito del requisito de no evidencia o actividad inventiva es que sélo se con-
ceda una patente si la invencién representa una mejora significativa respecto del estado de la técnica.

Uno de los esquemas de analisis mas usados por las oficinas de propiedad industrial es conocido como “anlisis
problema - solucion” en el cual se tienen en cuenta los tres (3) aspectos siguientes:

i) Identificar el antecedente maés cercano del estado de la técnica:

Para analizar el alcance y contenido de los posibles antecedentes, el examinador en primer térmi-
no buscara antecedentes dentro del mismo campo técnico de la invencién. Esto significa que nor-
malmente no buscard en campos técnicos que no estén relacionados con la materia objeto de la
invencion.

RECOMENDACION

PROFESIONAL
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i) Identificar las diferencias entre el antecedente encontrado y la invencion que se reivindica:

Esto requiere efectuar una comparacion cuidadosa para detectar las similitudes y diferencias exac-
tas entre ambos. Por ejemplo, si tanto la invencién reivindicada como las referencias del estado de
la técnica revelan un método o proceso para hacer una cosa, el examinador de patentes compa-
rard los pasos en los métodos para determinar si son diferentes. Asimismo, si una invencion es un
compuesto quimico con una estructura determinada, el examinador comparara la estructura qui-
mica con otros compuestos del estado de la técnica para determinar en qué difiere cada uno de
los componentes de su estructura. Si el examinador de patentes encuentra que una referencia del
estado de la técnica divulga completamente la invencion del solicitante (tal como se reivindica),
determinara que no hay novedad. Si encuentra que esta referencia del estado de la técnica divul-
ga la mayor parte de la invencién del solicitante (tal como se reivindica), podra establecer que las
reivindicaciones de la solicitud son “evidentes” con relaciéon al estado de la técnica, en especial si
la combinacién de dichas referencias divulga la totalidad de la invencién reivindicada.

Debe tenerse en cuenta que para establecer si la invencion reivindicada en una solicitud de paten-
te es o no evidente, el examinador debe comparar todas sus caracteristicas con los antecedentes
gue encuentre en el estado de la técnica. Si una referencia del estado de la técnica excluye expli-
citamente un elemento especifico de la invencion, dicha referencia ya no puede ser usada como
indicio de la falta de nivel inventivo. Esto es lo que se conoce como “excluir de la invencion”.

EJEMPLO

Supongamos que la referencia del estado de la técnica X describe una solucién de electrodeposicion de cobre que comprende:
1) una solucion alcalina de sulfato de cobre, 2) cualquier acido concentrado a 30-50 por litro (excluyendo el cido sulfarico) y 3)
una solucion acuosa de un sustrato modificador del PH en una cantidad suficiente para ajustar el PH a un valor entre 3,5y 5,0.
El inventor A propone una invencion similar de una solucion de electrodeposicion de cobre que comprende: 1) una solucién alca-
lina de sulfato de cobre, 2) acido sulfarico de 10-20 gramos por litro y 3) una solucién acuosa de un sustrato modificador de PH
en una cantidad suficiente para ajustar el PH a un valor entre 3,5y 5,0. En este caso, la invencion cumpliria con el requisito de
no evidencia, ya que en la referencia del estado de la técnica se excluye el uso de acido sulfdrico y en la invencidn reivindicada
se indica que se puede usar acido sulfdrico.

iii) Usar el nivel de conocimientos de un experto con conocimientos normales en la materia para
determinar si éste puede solucionar el problema técnico basandose en la informacién encontrada
en el estado de la técnica:

Esto no se refiere a la capacidad técnica del inventor, sino a la de una persona hipotética de la que
se presupone que esta familiarizada con todo el campo técnico pertinente, es decir, un experto en
la materia. Los agentes deben tener en cuenta que los inventores son con frecuencia personas con
un dominio “extraordinario” de su especialidad, y que si la actividad inventiva fuera establecida
basandose en ese nivel técnico tan elevado, probablemente seria mas dificil o imposible de demos-
trar la patentabilidad. De acuerdo con el Manual Andino de Patentes, la pregunta que debe con-
testar en este punto el examinador de patentes es “si teniendo en cuenta el estado de la técnica
en su conjunto existe alguna indicacién que lleve a la persona versada en la materia a modificar o
adaptar el estado de la técnica mas cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que
llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de las reivindicaciones.” *

Ademas de los aspectos mencionados, es comun que los examinadores y los tribunales de justicia consideren algunos
factores secundarios cuando toman decisiones respecto de la actividad inventiva, como por ejemplo el hecho de que
la invencién solucione un problema de larga data, supere inconvenientes que otros no pudieron resolver o constitu-
ya un éxito comercial. La existencia de cualquiera de ellos puede demostrar la altura inventiva de la invencion reivin-
dicada. Dicho de otro modo, estos factores secundarios ayudan a probar que, aungue la invencién parezca evidente,
en realidad no lo es porque otros previamente fallaron en sus intentos de solucionar un problema de larga data.
Ademés, el hecho de que una invencion sea un éxito comercial puede indicar que efectivamente no era evidente.*
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PALABRAS CLAVE

>> NOVEDAD >> NO EVIDENCIA >> ACTIVIDAD INVENTIVA >> NIVEL INVENTIVO >> UTILIDAD
>> NOVEDAD ABSOLUTA >> ANTICIPACION >> POLITICA PUBLICA >> “EXCLUIR DE LA INVENCION”

AUTOEVALUACION

1. ¢ Qué significa novedad?

2. La publicacién de una nueva tecnologia o resultado de una investigacion puede destruir la novedad.
¢ Verdadero o falso?

3. En un pais en el cual se aplica el requisito de “novedad absoluta” respecto del estado de la técnica, el
solicitante debe presentar su solicitud después de divulgar publicamente la invencién. ¢Verdadero o
falso?

4, Dé un ejemplo de una referencia que anticipa la invencién.

5. ¢ Qué significa utilidad? ;Por qué es un requisito para la patentabilidad?

6. Para cumplir con el requisito de utilidad una invencién debe ser superior a los productos o procesos exis-

tentes. ¢ Verdadero o falso?

7. iPor qué en algunos casos el cumplimiento del requisito de utilidad es problematico para los compues-
tos y procesos quimicos?

8. ¢ Qué significa no obviedad?
9. ¢Cudl es la diferencia entre los requisitos de no obviedad y de novedad?
10. Contrariamente a la anticipacion, las referencias del estado de la técnica se pueden combinar para des-

truir la patentabilidad, al demostrar que las reivindicaciones de una solicitud en trdmite son evidentes a
la luz del estado de la técnica ¢ Verdadero o falso?




®

C. PREDECIR LA PATENTABILIDAD A TRAVES DE BUSQUEDAS
EN EL ESTADO DE LA TECNICA

1. ¢ Qué es el estado de la técnica?

El estado de la técnica es la informacion cientifica y técnica existente antes de la fecha efectiva de una solicitud de
patente. Puede hacerse evidente en cualquier documento publico tal como patentes publicadas, publicaciones téc-
nicas, presentaciones de ponencias en conferencias, folletos de comercializaciéon, productos, dispositivos, equipos,
procesos y materiales. Por lo general, la “fecha efectiva” de una solicitud de patente es la fecha de la solicitud de
patente presentada en primer término, cuya prioridad se reivindica en la solicitud en tramite. Por ejemplo, si la soli-
citud es una divisional de una solicitud de patente presentada el 6 de mayo de 1996, su fecha efectiva sera el 6
de mayo de 1996 aunque la divisional se haya presentado mucho después.

Una busqueda del estado de la técnica consiste en revisar en forma organizada el estado de la técnica contenido
en documentos publicos. Puede ser de diferentes tipos: busquedas de patentabilidad efectuadas por un inventor
antes de presentar una solicitud de patente; busquedas de nulidad en casos de litigio efectuadas por el supuesto
infractor; busquedas realizadas por el examinador oficial para determinar si se debe conceder la patente o recha-
zar una solicitud de patente, y busquedas en el estado de la técnica para obtener informaciéon sobre un campo téc-
nico determinado. En todos los casos, las busquedas se efectian en distintos tipos de bases de datos, que van
desde bases de datos publicas en Internet de patentes concedidas y publicadas, hasta bases de datos exhaustivas
que incluyen también la literatura técnica pertinente. Las busquedas pueden ser efectuadas por profesionales del
Derecho, cientificos o investigadores. En algunos casos, la defensa en litigios de patentes ofrece recompensas a
quienes suministren antecedentes oponibles.

2. Importancia de las busquedas del estado de la técnica

No es obligatorio que un agente o inventor efectle una busqueda de antecedentes. Sin embargo, en algunos casos
esto puede resultar ventajoso. Se puede realizar una busqueda en el estado de la técnica antes de presentar una
solicitud, para determinar qué posibilidades hay de obtener una cobertura amplia. La finalidad de la busqueda es
encontrar referencias relacionadas con la invencién que se reivindica para determinar su patentabilidad. Existen
diversas opiniones sobre cuan exhaustiva debe ser la busqueda. Numerosos agentes de propiedad industrial hacen
solo una busqueda breve para encontrar la referencia méas cercana en el estado de la técnica. Generalmente, estas
busquedas son rapidas y de bajo costo, ya que a menudo los clientes no desean pagar por busquedas detalladas
ni costosas. Ademas, se supone que el propio inventor conocera adecuadamente en qué consiste la novedad
basandose en sus lecturas de la literatura pertinente y a través de la comunicacion con sus pares. A veces se puede
justificar una busqueda mas rigurosa antes de invertir en una solicitud costosa en el extranjero. En este aspecto,
las presentaciones de solicitudes por conducto del Tratado de Cooperacién en materia de Patentes (o PCT, por sus
siglas en inglés), administrado por la OMPI, brindan la oportunidad de recibir un informe de busqueda internacio-
nal preparado por un examinador profesional. En muchos casos, el informe de busqueda de la solicitud PCT repre-
senta el primer dictamen emitido por una oficina de patentes, incluso antes de la solicitud de prioridad. Asi, el
informe de busqueda de la solicitud PCT puede suministrar al agente de propiedad industrial una informacion valio-
sa. (Al respecto, véanse en el Capitulo Ill mas explicaciones sobre el PCT).

Las busquedas en el estado de la técnica son una buena manera de obtener informacién sobre los adelantos en el
campo de la invencion. Estas a veces revelan qué es lo que los competidores consideran que vale la pena proteger.
Los resultados de la busqueda pueden ser un factor clave para decidir si conviene o no presentar una solicitud de
patente. Si una busqueda de antecedentes revela que hay documentos que anticipan la invencion reivindicada, el
inventor y el agente deberian estudiar la manera de “eludir el antecedente del estado de la técnica” redactando
las reivindicaciones de modo que se supere. Si esto no fuera posible, quizas haya que considerar si aln resulta apro-
piado presentar la solicitud. En algunos casos, una busqueda de antecedentes puede traer a colacion referencias
de patentes que son problematicas. El solo hecho de que se encuentre una referencia que parece similar a la inven-
cion no significa que la solicitud propuesta deba ser abandonada. El antecedente puede, en cambio, indicar la
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necesidad de hacer un esfuerzo para volver a redactar las reivindicaciones con el fin de modificar la nueva solici-
tud para que no choque con el estado de la técnica (Véase el Capitulo VIII sobre Estrategias de patentamiento).

EJEMPLO

El Inventor A propone una invencion que consiste en un lapiz con una luz sujeta a éste. Ademas, supongamos que durante una
busqueda de antecedentes el agente descubre una patente que no ha caducado en el pais en el que A pretende fabricar, usar o
vender el lapiz. La patente también se refiere a un lapiz con una luz sujeta a éste. En tal caso, la blisqueda de antecedentes cons-
tituye una alerta para el Inventor A (y su empresa) acerca de la existencia de la patente, y basandose en esto puede decidir redac-
tar la solicitud de patente de modo que se eluda el antecedente (“design around”), o no ingresar en el mercado de los lapices
con luz.

3. Formas de efectuar una busqueda en el estado de la técnica

Quien desea realizar una busqueda de antecedentes puede sencillamente concurrir a una biblioteca e investigar de
la manera habitual que para cualquier otro tema. También puede hacer una busqueda entre las patentes existen-
tes, ya sea en linea (en las bases de datos accesibles por Internet) o en una biblioteca publica de patentes.

La busqueda en linea puede realizarse usando palabras clave o por campos:

a) Busqueda por palabras clave: Antes de comenzar una busqueda a partir de palabras clave,
haga una lista de las que usted usaria para describir la invencién. Piense en todos los aspec-
tos posibles de la invencion y seleccione palabras clave que describan cada uno de dichos
aspectos. La calidad de este tipo de busqueda dependerd en gran medida de la precision
de los términos seleccionados.

b) Busqueda por campos: Se puede llevar a cabo una busqueda dentro de un campo para refi-
nar los resultados de la busqueda por palabras clave. Una vez realizada esta ultima, utilice
la busqueda en el campo de la invencion para restringir los resultados a los del campo que
concierne a la invencion.

4, Sistemas de clasificacion

Tal como se podria imaginar, las oficinas de patentes de todo el mundo reciben miles de solicitudes que deben ser
clasificadas de alguna manera y asignadas al grupo apropiado de examinadores. Los examinadores de patentes
estan organizados por lo general en una estructura de varios niveles, basada en las diversas tecnologias represen-
tadas por las solicitudes de patente que deben analizar. Por ejemplo, una divisién puede examinar solicitudes de
patentes eléctricas, y contar con secciones en el grupo que revisan, respectivamente: a) sistemas de potencia, b)
microelectrénica y ¢) circuitos especiales. Esta forma de organizacion soluciona sélo una parte del problema.
Previamente, cada solicitud debe ser dirigida a la seccién apropiada para su examen.

Por lo general, las oficinas de patentes resuelven este problema usando sistemas de clasificacion. Cuando se reci-
be una nueva solicitud de patente, ésta es revisada en forma rapida y clasificada sobre la base del tipo de tecno-
logia de la que se trate, para luego enviarla al grupo de examinadores adecuado. Se puede decir que una solicitud
de patente se clasifica de una manera muy similar a la utilizada por el correo para clasificar una carta. Este proce-
so es asistido por un sistema de clasificacion.

De modo similar, cuando un examinador de patente va a examinar una solicitud, necesita clasificarla y luego rea-
lizar una busqueda en el estado de la técnica dentro de los campos tematicos a los que la ha asignado. Existe un
sistema internacional de clasificacion de patentes y algunos paises, como los Estados Unidos de América, tienen
sus propios sistemas de clasificacion. Segun las normas internacionales, la clasificacion internacional de cada paten-
te o de solicitud de patente publicada debe figurar con el cédigo “(51)” en la cardtula, mientras que la clasifica-
cion nacional, si la hubiere, debe figurar con el cédigo correspondiente.



(28)
@

La OMPI ha adoptado una Clasificacion Internacional de Patentes (CIP, “IPC” en inglés) y un tratado conexo' relativo
a la clasificacion del contenido técnico de los documentos de patente. Las clasificaciones cambian periédicamente, y
la que figura en los documentos de patente por lo general es la clasificacién CIP vigente en el momento de la publi-
cacion de la solicitud. La edicion completa (la octava) de la CIP se puede consultar en el sitio Web de la ompL.”

La clasificacion CIP esta formada por una letra que denota la seccion de la CIP, que es el nivel mas alto de abs-
traccion (por ejemplo “B” indica la seccién de “Técnicas industriales diversas, transporte”). La indicacion de sec-
cion va seguida de un numero de clase que brinda mayor especificidad (por ejemplo, la clase “60”, que indica
“Vehiculos en general”). En algunos casos, los nimeros de seccién y clase pueden ir sequidos de un nimero de
subclase que proporciona mayor especificidad (por ejemplo, la “R" indica “Vehiculos, equipos o partes de vehicu-
los, no previstos en otro lugar”). A su vez este numero va seguido de un “numero de grupo principal de CIP” (por
ejemplo “1" para “Disposiciones para la visibilidad éptica”). Finalmente, a continuacién de una barra oblicua sigue
un numero que representa un subgrupo de la CIP (por ejemplo “10” para “Disposiciones de espejos para vision
frontal; Instalaciones de periscopios”). Por lo tanto, el simbolo completo de la CIP para este ejemplo es B60R1/10.
Como estas invenciones pueden ser dificiles de identificar con un solo simbolo de la CIP, con frecuencia los exa-
minadores les asignan clasificaciones adicionales o secundarias.

La Oficina de Patentes de los Estados Unidos de América (USPTO) también tiene un manual sobre clasificacion de
. ., 44
patentes con una base de datos en linea como guia para la clasificacion.

Buscando en las distintas bases de datos que se suministran, es posible determinar que una trampa para ratones
se podria incluir en la clase 43, subclase 58 y, segun sus caracteristicas adicionales, quiza en otras subclases adi-
cionales. Por ejemplo, una trampa simple para ratones, con una puerta que se cierra cuando éstos retiran el queso
estarfa en la Clase 43, subclase 62, o en “Pesca, trampas y destruccion de alimanas” (Clase 43) y “Trampa:
Miembro guillotina de encierro” (subclase 62). Aplicando esta informacion de clase y subclase a la base de datos
de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos y usando el parametro de busqueda “ccl/43/62", se obtiene una
lista de 16 patentes, entre las que figura la patente de los Estados Unidos N° 4.638.590 titulada “Trampa huma-
na para animales”, cuyos dibujos muestran un mecanismo muy simple para encerrar animales pequefos.

Al ejecutar una busqueda en el estado de la técnica, se puede incluir como término de la busqueda un cédigo del
sistema de clasificaciéon. Por lo tanto, en lugar de buscar Unicamente la palabra “trampas”, que podria aparecer
en miles de solicitudes de patente no relacionadas en absoluto con trampas para animales, se puede introducir la
palabra “trampas” y la clasificacion “43/62". En algunos casos, la cantidad de patentes asignadas a una clase espe-
cifica es tan reducida que se puede simplemente revisar todas las patentes de la clase. El agente de propiedad
industrial debe tener en cuenta que en algunas ocasiones se pueden asignar clasificaciones ligeramente diferentes
a solicitudes ligeramente similares.

5. Dénde buscar
Existen buenas bases de datos -tanto nacionales como internacionales- en las que se pueden buscar y obtener resul-
tados que abarcan el estado de la técnica pertinente. El encargado de la busqueda no tiene necesariamente que pagar
por usarlas, ya que en su mayorfa son gratuitas y publicas, y muchas son accesibles por Internet. En los Anexos A 'y

AA de este Manual se hallaran instrucciones sobre la manera de encontrar bases de datos y realizar las busquedas.

6. Cémo interpretar los informes de busqueda internacional del PCT

Como parte del tramite de una solicitud internacional de patente existe lo que se conoce como informe de bus-
queda internacional efectuado por una administracion encargada, correspondiente por regla general a las princi-
pales oficinas de patentes a nivel mundial. Su objetivo es dotar a un solicitante de patente de informacién sobre
las posibilidades reales de patentabilidad de su invencion mediante la realizaciéon de una busqueda relativamente
especializada que le permita decidir si continia o no con su tramite o la posibilidad de modificarlo antes de iniciar
las diferentes fases nacionales de la solicitud.
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Esta busqueda se realiza consultando diferentes bases de datos que contienen publicaciones de patentes en dife-
rentes paises e idiomas, al igual que literatura conocida como “distinta de las patentes”, como articulos y publi-
caciones cientificas en la materia. Esta es una herramienta de gran utilidad para solicitantes y agentes, ya que per-
mite tomar decisiones con respecto a la solicitud que no se basen exclusivamente en la informacién suministrada
por el cliente o a la que ha accedido el agente.

Una vez efectuada la busqueda por parte de la administracion encargada, ésta emite una opinién escrita en que
hace un listado de los documentos relevantes encontrados, acompafados de una clasificacion alfabética que deter-
mina su grado de importancia con respecto al estado de la técnica.

Las siguientes son las categorias disponibles para los documentos citados:

“A"  Documento que define una referencia del estado de la técnica relacionada con la invencién, pero que no
es considerada como de particular importancia.

“E”  Documento anterior publicado en la fecha de presentacion internacional o antes.

“L"  Documento que puede arrojar dudas sobre reivindicaciones prioritarias o que es citado para establecer la
fecha de publicacion de otra referencia u otra razén especial.

“O" Documento referente a una divulgacion oral, uso, exhibicién u otros medios de publicacion.

“P"  Documento publicado antes de la presentacion internacional, pero después de la fecha de prioridad reivin-
dicada.

“T"  Documento publicado posteriormente a la fecha de presentacién internacional o la fecha de prioridad y que
no entra en conflicto con la solicitud pero que es citado para entender el principio o teoria revelado en la
invencion.

“X"  Documento de particular relevancia ya que la invenciéon reivindicada no puede ser considerada nueva o
inventiva cuando el documento es tenido en cuenta.

“Y”  Documento de particular relevancia ya que la invencion reivindicada no puede ser considerada como inven-
tiva cuando el documento es tenido en cuenta en combinacién con uno o mas documentos de manera evi-
dente para un experto en la materia.

"&"  Documento miembro de la misma familia de patentes.

Si después de obtener un informe de busqueda internacional un agente encuentra la existencia de referencias “X"
0 "Y", debera analizarlas cuidadosamente para determinar junto con el solicitante y los inventores cudl es la mejor
forma de superar dichas referencias, bien sea mediante argumentacion técnica o acudiendo a modificaciones de
las reivindicaciones y, en el peor de los casos, incluso desistiendo de continuar con el tramite. Igualmente, una refe-
rencia “A" debe ser analizada cuidadosamente para tener claras las diferencias técnicas entre dicho documento y
la solicitud de patente, ya que este tipo de documentos pueden llegar a ser citados por oficinas nacionales como
relevantes para determinar la novedad o el nivel inventivo de la invencion.

Un factor muy importante que han tener en cuenta el agente y el solicitante es el hecho de que los informes de
busqueda internacional, por mas que sean hechos por autoridades expertas, no constituyen una excepcion al prin-
cipio de territorialidad que rige el Derecho de patentes. Esto quiere decir que las diferentes oficinas de patentes en
las que se inicie la fase nacional son libres de efectuar sus propias busquedas en el estado de la técnica, lo cual
puede concluir con un informe de busqueda semejante, con un informe de busqueda que considere como “Y"” o
“X" lo que para la Oficina internacional fue “A”, o incluso, con un informe de busqueda que encuentre referen-
cias que ni siquiera fueron citadas en el informe de busqueda internacional.

El siguiente es un ejemplo de formato de informe de busqueda internacional tomado de la solicitud N°
W02008/153691, presentada en la Oficina Internacional el dia 18 de diciembre de 2008, reivindicando la priori-
dad de la solicitud estadounidense N° US60/924.636 de 23 de mayo de 2007. El informe muestra una busqueda
realizada en dos bases de datos: EPO-Internal y WPI Data, que arroja como resultado cinco referencias relevantes
de la categoria “X" e "Y", indicando ademas las partes relevantes de cada documento y las reivindicaciones que
a juicio del agente de busqueda se verian afectadas por dichas anterioridades.
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PALABRAS CLAVE

>> ESTADO DE LA TECNICA >> BUSQUEDA DE PATENTABILIDAD >> “DESIGN AROUND".

AUTOEVALUACION

1. ¢Qué es una busqueda de patentabilidad en el estado de la técnica?

2. Enumere tres tipos distintos de entidades/personas que generalmente efectdan busquedas de patenta-
bilidad en el estado de la técnica.

3. Se debe realizar una busqueda de patentabilidad en el estado de la técnica antes de presentar una soli-
citud. ¢Verdadero o falso?

4, Suministre tres ejemplos de casos en los que se podria efectuar una blsqueda de patentabilidad en el
estado de la técnica.

5. La base de datos de la OEP contiene patentes de todo el mundo. ¢Verdadero o falso?

6. El agente debe efectuar el mismo tipo de busqueda antes de presentar una solicitud que la efectuada
por el examinador en el proceso de blsqueda y examen de una solicitud de patente. ; Verdadero o falso?

7. ¢Que hacer cuando encuentra algo en el estado de la técnica que es muy cercano a su invencion?




RECOMENDACION

PROFESIONAL

I1l. REDACCION Y PRESENTACION DE SOLICITUDES

Una solicitud de patente es un documento en el que se deja constancia del entendimiento entre el inventor y la
oficina de patentes, del que resulta la concesiéon de una patente. Por lo tanto, en muchas formas es como un con-
trato. Es importante redactar una solicitud de alta calidad, porque en ella se establecen claramente los términos
que regiran las relaciones entre el titular de la patente y terceras partes. En este sentido, la redaccion de una soli-
citud difiere de la de un trabajo cientifico. Como el documento de patente tiene contenidos técnicos, también pre-
senta algunas similitudes con un trabajo cientifico o técnico, aunque, en general, no necesita volver a ofrecer expli-
caciones detalladas sobre cémo obtener la invenciéon protegida por la patente. La patente concedida sera revisada
durante varios afios por funcionarios publicos tales como examinadores de patentes, jueces y socios comerciales.
Por lo tanto, la solicitud debe redactarse con estos importantes destinatarios en mente.

Normalmente toda solicitud de patente estd compuesta de las siguientes partes: los antecedentes, el sumario, la
descripcion detallada y los dibujos, las reivindicaciones y el resumen. El redactor raramente redactara la solicitud en
este orden, ya que es probable que se dedique primero a las reivindicaciones, debido a que éstas son el alma de
la patente. Cada parte de la solicitud tiene su funcion:

o en los antecedentes se presenta un panorama de lo que vendra a continuacion;

J el sumario o breve descripcion de la invencion es un reflejo de las reivindicaciones;

o la descripcion detallada y los dibujos brindan respaldo a las reivindicaciones y suministran sufi-
cientes detalles técnicos de la invencion;

o las reivindicaciones definen el alcance de la proteccion exclusiva, y

o el resumen es sobre todo una ayuda para quienes efectlan busquedas de patentes, y normal-

mente es objeto de un examen de fondo muy limitado.
Todas estas secciones seran explicadas en mayor detalle a continuacién.

A. REDACCION DE SOLICITUDES DE PATENTE

La primera pregunta que debe hacerse un agente cuando se le pide que redac-
Pregunte siempre al cliente te una solicitud de patente es: ;qué plazo existe para presentar esta solicitud?
y al inventor en qué fecha
debe presentarse la paten- Las leyes de propiedad industrial de todo el mundo tienen requisitos estrictos en
te. No confie en la interpre- cuanto al momento en que debe presentarse una solicitud con respecto a varios
tacion que el cliente y el eventos. Estos pueden ser muy diversos: la primera fecha en la que se hizo un
inventor hagan de la ley: intento de explotacion comercial, la fecha de la primera exportaciéon o la fecha
verifique personalmente los de la primera divulgacion publica.
hechos.

El agente necesita saber:

i) (En qué paises desea el cliente obtener proteccién para la invencion?

ii) ¢Ha sucedido ya algo que pudiera restringir la capacidad del cliente para proteger su inven-
cion en los paises deseados?

iii) ¢En cuanto tiempo pretende el cliente hacer algo que podria impedir que la invencién
guede protegida en los paises deseados?

Aungue no hubiera obstaculos temporales, el agente debe esforzarse por finalizar la solicitud lo mas rapidamente
posible, tal como se esperaria de cualquier trabajo profesional. En cualguier momento un tercero podria presentar una
solicitud con la misma materia objeto de la invencién, y en este caso la demora del agente seria la razén primaria para
que el inventor no obtuviera una patente. Ademas, no hay que olvidar que no se debe publicar un articulo sobre la
materia objeto de la invenciéon antes de presentar la solicitud de patente puesto que ello crearia un antecedente en
el estado de la técnica que podria ser usado para denegar la solicitud del cliente. Sin embargo, el agente de propie-
dad industrial deberia saber que su trabajo se rige comtinmente por fechas que estan fuera de su control, y con fre-
cuencia tendra que volver a acomodar su agenda para adaptarse a la apariciéon de impedimentos temporales.
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EJEMPLO

El Ingeniero X llama a un agente para consultar sobre la obtencién de una patente para su invencion en el Per(i y eventualmen-
te los Estados Unidos. El agente le hace algunas preguntas preliminares, pero no tiene tiempo de hablar en detalle. Acuerdan
encontrarse en dos dias. Durante la reunion, el ingeniero entrega al agente un voluminoso documento en el que se describe minu-
ciosamente la invencion. Con el fin de obtener informacion sobre posibles obstaculos para el patentamiento, el agente le formula
las siguientes preguntas:

1. ¢Ha mostrado esta invencion a alguna persona sin haber firmado un acuerdo de no divulgaciéon? (Un acuer-
do de no divulgacion es un acuerdo de confidencialidad en el que las partes se comprometen a no usar o reve-
lar a terceros el objeto de la comunicacion.)

2. ¢Ha vendido o tratado de vender la empresa esta invencion? (Este es un impedimento temporal en algunos
paises, por ejemplo, en los Estados Unidos.)

3. ¢Ha publicado el ingeniero o su empresa algo con respecto a esta invencion?

4, ¢Ha mencionado el ingeniero algo sobre esta invencion a alguna persona fuera de la empresa o institucion?

5. ¢Ha hecho alguna demostracion publica de la invencion en un foro publico, como una feria industrial o comer-

cial o un congreso?

Inicialmente, el Ingeniero X contesta que “no” a todas las preguntas. No esta seguro sobre cudndo su compaiiia intentara comen-
zar a vender la invencion. Convencido de que no existe ningtin plazo relacionado con un impedimento temporal que imposibili-
taria el patentamiento, usted pasa a hacer preguntas sobre la invencion. Ya finalizando la entrevista, el inventor recuerda que un
co-inventor presentd la invencion en una reunion cientifica “hace un par de meses”. Cuando lo presiona para que precise una
fecha, revisa su agenda y exclama: "jQué increible, fue en octubre, o sea que ya hace un ano!” Usted sabe que para que una
solicitud de patente sea valida en el Perd, debe ser presentada antes del afio de su primera presentacion publica, de modo que
le pide que le confirme la fecha exacta. Tras llamar a un colega para estar seguro, el inventor finalmente contesta que hoy es, en
efecto, el primer aniversario de la divulgacién publica de la invencion. Son las tres de la tarde. Usted sabe que los derechos del
inventor alin pueden ser preservados si se presenta una solicitud de patente antes de la medianoche. Pero es imposible preparar
una solicitud completa sobre la invencion antes de esa hora. Por fortuna, la ley estadounidense permite las solicitudes de paten-
te provisionales (temporales). Una solicitud de este tipo debe describir la invencion, pero no necesita incluir reivindicaciones. Las
solicitudes provisionales expiran un afio después de su presentacion y sirven efectivamente para fijar la fecha de presentacién
hasta que se pueda presentar una solicitud con todas las formalidades legales.

Usted sabe que no debe incurrir en gastos legales sin obtener el consentimiento expreso del cliente. De modo que llama al pre-
sidente de la compaiiia (su contacto para el trabajo de propiedad industrial) para explicarle la situacion. El presidente lo autori-
za a proceder.

Afortunadamente, el Ingeniero X suministré una buena descripcion y un documento técnico en el que se explica la invencién, por
lo cual usted adquirié conocimientos suficientes sobre ésta. Le pide una copia electrénica del documento. A continuacion, infor-
ma a sus colegas que debe modificar su agenda por el resto del dia para poder dedicarse a la presentacion urgente de la solici-
tud provisional. Pasa el resto del dia tratando de armar la mejor solicitud provisional posible en el poco tiempo del que dispone.
Una vez presentada la solicitud, se abre un expediente para la solicitud provisional, en el que se incluye una copia de todo el
material enviado a la oficina de patentes, mas copias de los formularios y cheques emitidos para el pago de tasas, y el compro-
bante del envio postal realizado, en el que figura la fecha de depésito. Por lo tanto, si la oficina de patentes no otorga a la soli-
citud la fecha de recepcion adecuada, usted contara con todos los elementos necesarios para informarle sobre la fecha de pre-
sentacion correcta -una fecha que es absolutamente crucial para preservar los derechos de su cliente a fin de gestionar la pro-
teccion de sus derechos de propiedad industrial-. Es fundamental tener claro que un dia tarde es demasiado tarde. Una vez obte-
nida una fecha de presentacion oportuna, se puede proceder a redactar una patente definitiva que sera tramitada en los Estados
Unidos y posteriormente en el Pertl respetando las reglas correspondientes sobre la prioridad. Téngase en cuenta que “En las soli-
citudes iniciales no es necesario que la materia sobre la cual se reivindica prioridad se encuentre dentro de las reivindicaciones,
basta con que el conjunto de documentos de la solicitud revele la existencia de dicha materia”. *
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Los agentes de propiedad industrial deben esforzarse por proteger los derechos de sus clientes, y en ocasiones ello
consiste simplemente en asegurarse de que se cumpla con los plazos criticos. Si el agente, en el caso anterior, se
hubiera olvidado de preguntar sobre los posibles impedimentos temporales o no hubiera presionado al ingeniero
a suministrar la informacién exacta, podria haber vuelto a su oficina y haber dedicado los dos dias siguientes a
redactar un precioso documento legal para una invencién que ya no podia ser patentada.

Finalmente, el agente de propiedad industrial debe enterarse desde el inicio si el solicitante desea presentar solici-
tudes en otros paises. En los paises miembros del Convenio de Parfs, los solicitantes tienen un afio para presentar
sus solicitudes en otros paises a partir de la fecha de presentacién nacional (o fecha de prioridad).%. La presenta-
cion de una solicitud PCT también opera dentro del plazo de un afio del Convenio de Paris. El agente debe ano-
tar en su agenda la fecha de presentacion de la solicitud de prioridad y verificarla con el solicitante con suficiente
antelacion a la fecha del aniversario. Aun cuando inicialmente el solicitante haya indicado que no tiene interés en
presentar la solicitud de patente en otros paises, puede cambiar de opiniéon durante el aflo. Ademas, se debe tener
en cuenta que el agente no necesita esperar todo un afio antes de hacer la presentacion. Este dltimo también debe
determinar si el solicitante esta interesado en obtener proteccion en un pais que no pertenece al Convenio de Paris
antes de presentar la solicitud de prioridad. Si es asi, el solicitante debe estar al tanto de las reglas especificas de
prioridad en dicho pais. Los paises que no pertenecen al Convenio de Paris pueden tener reglas muy particulares
para solicitudes provenientes de otros paises. En algunos casos, el agente puede tener que hacer una presentacion
conjunta de la solicitud en el pais que no pertenece al Convenio de Paris y en el pais del inventor al mismo tiem-
po para asegurar la patentabilidad.

Es poco probable que un agente pueda representar a su cliente ante oficinas de patentes de otros paises. De eso
se encargaran agentes o corresponsales asociados de otros paises, quienes representaran al cliente en sus paises
respectivos. Existen diferentes modelos de interaccién con los agentes asociados de otros paises. Bajo el modelo
sin intervencion (“hands off"), el corresponsal asociado envia correspondencia oficial y suministra informacion
sobre las reglamentaciones locales, pero no interviene en los asuntos de fondo del caso. El agente que presento la
solicitud de prioridad original toma todas las decisiones importantes. En el modelo con intervencién (“hands on™)
el agente de otro pais redacta propuestas para responder a los exdmenes de fondo de la oficina y las envia al agen-
te nacional para su aprobacién. El agente puede usar distintos modelos con distintos corresponsales asociados, por
ejemplo, “hands on” en algunos paises y “hands off" en otros.

1. Suministro de informacién sobre la invencion por parte de los inventores

Los clientes del agente pueden tener distintos niveles de capacidad para manejarse con la documentacién de
patentes. Algunos pueden tener unidades administrativas bastante sofisticadas, capaces de suministrar el paquete
terminado de documentacion de sus invenciones a los agentes de propiedad industrial, quienes luego haran el
seguimiento que sea necesario. En el otro extremo del espectro, algunos clientes no tienen ninguna estructura de
Pl. y necesitan un nivel considerable de guia y asistencia por parte del agente de propiedad industrial.

El agente aprenderd, a lo largo del tiempo, qué enfoque ofrece los mejores resultados
El  agente debe para cada tipo de cliente. A algunos clientes se les puede suministrar un Formulario de
negociar sus hono- Divulgacion de la Invencién para que el inventor lo complete por su cuenta. Con otros
rarios con los clien- clientes puede ser necesario obtener toda la informacién de la que se disponga sobre la
tes antes de incurrir invencion, durante una o mas entrevistas con los inventores. En cualquier caso, siempre
en prestaciones con se debe tratar de tener por lo menos una reunion -ya sea personal o telefénica- con estos
cargo, especialmen- Ultimos. Sin algun tipo de reuniéon “cara a cara”, es poco probable que un inventor
te en el caso de per- pueda suministrar al agente suficiente material para que éste logre comprender de
sonas fisicas manera inequivoca la invencion. De un modo similar, es poco factible que el inventor

pueda comprender toda la informacién legal o de antecedentes que se necesita sobre la
invencién, sin mantener una reunién con el agente.

En una situacion ideal, el inventor suministrara al agente un Formulario de Divulgacion de la Invencién y la docu-
mentaciéon de respaldo con la suficiente antelacion a la reunion personal. El agente revisara los materiales de la
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divulgacion y anotara los puntos que ha de preguntar o sobre los cuales estima que seria Util obtener mas infor-
macion. Durante la reunién entre el agente y el inventor, el primero confirma que comprende por completo la
invencion y establece si hay otra informacién adicional que deberia obtener (o recibe el material adicional solicita-
do), determina cuéles son los aspectos més significativos de la invencion desde el punto de vista comercial y con-
firma que no haya vencimientos pendientes de impedimentos temporales o verifica la fecha precisa de dichos ven-
cimientos.

El agente debe estudiar la informacién sobre la invencién con suficiente antelacion respecto de la reunién con el
inventor. Esto garantizard que tenga suficiente tiempo como para identificar los puntos de la invencién sobre los
gue surjan preguntas, tanto técnicas (por ejemplo “;céomo funciona A con B?") como legales (por ejemplo “;Quién
mas podria considerarse inventor?”

En el Apéndice C del presente manual figura un modelo de Formulario de Divulgacion de la Invencién. Cada agen-
te podra revisar o modificar este formulario para adaptarlo a los requisitos legales de su jurisdicciéon. El agente de
propiedad industrial seguramente introducird cambios en el formulario, para que a través de éste se prepare una
descripcion completa en las jurisdicciones de interés para sus clientes. También podra suministrar copias a sus clien-
tes para que las cumplimenten y las entreguen al agente con suficiente antelacion a la reunién con el inventor.

2. Identificar las invenciones patentables

Al analizar el documento de divulgacion de una invencion, y durante sus conversaciones con el inventor, el agen-
te debe mantener la atencion centrada en las invenciones patentables que se describan. Es probable que gran parte
del texto y de las conversaciones no se refieran directamente a la novedad patentable, sino que incluirdn otros
detalles técnicos no patentables. El agente no deberfa sorprenderse de que a menudo los inventores no sepan qué
han inventado, al menos en términos de “patentabilidad”, ya que con frecuencia piensan en términos diferentes,
por ejemplo, de “descubrimientos”. Por lo tanto, el agente es quien usualmente articula lo que constituye una
invenciéon patentable.

EJEMPLO

Imaginemos que un inventor dice que ha tomado un conocido Dispositivo A y lo ha combinado con el Dispositivo B. Luego ha
quemado el reborde de su lado comun durante 5 a 10 minutos antes de usar epoxi para unir el Dispositivo C al borde comin
fusionado del Dispositivo A y el Dispositivo B. El agente nota que nunca ha sabido de un Dispositivo A y un Dispositivo B unidos
al Dispositivo C. Sospechando que esta combina-

cion puede ser inventiva -nueva, novedosa y no evi-

dente-, le pregunta al inventor si sabe de alguien Nunca dé por sentado que el inventor sabe exactamente
que haya producido esta combinacién de elemen- dénde reside su invencion. Los inventores normalmente pien-
tos. El inventor dice que otros han intentado duran- san en el producto que han conseguido, en el descubrimiento
te varios afos obtener esta combinacion de dispo- o en el resultado de sus investigaciones, pero no piensan en
sitivos y que algunos tuvieron un éxito relativo, ya términos de invenciones ni de reivindicaciones de patente. Es
que el Dispositivo C siempre se separaba de Ay B a necesario formular preguntas para entender la invencion.

corto plazo. El agente pregunta si la solucion con-

siste en quemar los bordes combinados y el inven-

tor contesta afirmativamente. Por lo tanto, el agen-

te reconoce que la invencion (para la cual deberia No se comporte con arrogancia. Usted es el agente, no el
redactar reivindicaciones) es el Dispositivo A unido inventor. Su funcién es asistir al cliente describiendo la inven-
al Dispositivo B con un borde comin de la combi- cién y logrando que quede protegida.

nacion sometido a calor antes de aplicar el

Dispositivo C.
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3. Comprender la invencion

El agente de propiedad industrial nunca debe convertirse en el inventor, pero debe esforzarse por comprender con
la mayor claridad posible la invencion y asi redactar una patente con la mayor amplitud reivindicatoria que permi-
ta la ley. Esto significa que debe comprender la invencion a tal punto de poder redactar reivindicaciones que la des-
criban con la menor cantidad posible de limitaciones. En otras palabras, debe comprender la invencién de mane-
ra que tenga claro cudles de sus elementos no necesitan ser definidos en la reivindicacién mas amplia de la inven-
cion.

Entender la invencién, también significa que el agente debe poder redactar una memoria descriptiva para una soli-
citud que divulgue todos los posibles aspectos patentables de la invencion, e incluir informacién adicional suficiente
para que un experto en la materia pueda comprenderla y, basandose en ella, reproducir el objeto inventado.
También significa que el agente pueda leer una descripcion del estado de la técnica, por ejemplo, de un documento
sobre la base del cual la oficina de patentes haya rechazado una reivindicacién, y pueda explicar las diferencias
entre la invencion y el estado de la técnica o modificar las reivindicaciones presentadas destacando dichas dife-
rencias de manera que se reduzca en la menor medida posible el alcance de la reivindicacion.

Supongamos que el agente entiende que la invencién abarca el Dispositivo A, el Dispositivo B y el Dispositivo C. El
inventor revel¢ que el borde comun formado por la combinacion de los dispositivos A y B habfa sido quemado
antes de unirlos al Dispositivo C. El agente podria sondear al inventor para ver si la superficie se podria preparar
sin que fuera necesario quemarla, pues en ese caso la invencién tendria, posiblemente, mayor alcance. Es muy pro-
bable, entonces, que le pregunte si las superficies se pueden quemar antes de la unién del Dispositivo A con el
Dispositivo B, o si primero se deben combinar esos dispositivos. También es factible que piense en muchas otras
preguntas similares. Las respuestas a estas preguntas ayudaran al agente a comprender la invenciéon y asi poder
redactar las reivindicaciones y las memorias descriptivas mas adecuadas para sustentarlas.

El agente puede encontrarse con que el inventor no conoce la respuesta a todas sus preguntas. Tal vez el inventor
pueda especular sobre las alternativas, y en algunos casos incluso tenga tiempo para llevar a cabo investigaciones
adicionales. El agente debe asegurarse, sin embargo, de que la memoria descriptiva incluya una realizacién prac-
tica de la invencion. Ademas, si el inventor no esta seguro de la respuesta a alguna de las preguntas, el agente
deberd usar su juicio profesional para decidir de qué forma manejar dicha incertidumbre.

En la descripcidn técnica pueden existir lagunas que el agente intentara colmar, pero siempre deberéd confirmar con
el inventor que sus contribuciones sean correctas y respeten el espiritu de la invencién. El agente debe pensar junto
con el inventor en las posibles realizaciones alternativas de la invencion. A menudo los inventores crean sus inven-
ciones con un proposito determinado, sin haber considerado realmente si éstas podrian aplicarse a otras areas.

4, Colaborar con los inventores para redactar la solicitud

El agente debera asegurarse de que el inventor revise, comprenda y apruebe la solicitud de patente. En general, el
inventor no comprende los requisitos legales relativos a las solicitudes de patente, y sélo algunos de ellos entien-
den y aprecian el lenguaje especial tipicamente asociado con la propiedad industrial. El agente debe estar prepa-
rado para explicarle al inventor las partes de la solicitud que le ofrezcan dudas. No debe modificar la solicitud para
gue sus términos sean mas accesibles a las personas no familiarizadas con la redaccién de solicitudes de patente,
sino que debe estar seguro de que los términos usados sean los correctos. Las reivindicaciones redactadas con tér-
minos muy abstractos pueden ser dificiles de entender para los inventores. El agente debe explicar al inventor las
reivindicaciones y los procedimientos de reivindicacion correctos, y no deberia eliminar las expresiones abstractas
de éstas con el fin de hacerlas méas accesibles para el inventor, ya que esto podria privar a la solicitud de la cober-
tura maxima permitida por la ley.

En cada interaccion con el inventor, el agente debe actuar con el maximo grado de profesionalidad posible. Debe
comportarse con todo respeto, pero debe estar dispuesto a insistir para que el inventor coopere en lo que sea nece-
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sario para preparar la solicitud de patente. Por ejemplo, al agente quiza le parezca que algunos inventores son
sumamente lentos al suministrar el material de divulgacion o los datos necesarios para completar los documentos
formales. Es importante hacerse cargo de esta situacién y mejorar la comunicacion.

B. PARTES HABITUALES DE UNA SOLICITUD DE PATENTE

Una vez que el agente comprende la invencién, puede comenzar a redactar la solicitud. Las partes de la solicitud
son generalmente:

J las reivindicaciones,

o la descripcion detallada (o0 memoria descriptiva),
o los dibujos,

o los antecedentes,

. el resumen, y

o el sumario o breve descripcion de la invencion.

Conviene que el agente establezca el titulo de la solicitud en las primeras etapas. Este titulo deberia describir la
invencion de una manera amplia. Sin embargo, los titulos no son, en general, objeto de analisis. Ocasionalmente,
un examinador puede decidir que un titulo no es descriptivo de la invencién. Es mejor evitar que el titulo de la
invencion sea demasiado limitado, aunque éste debe indicar de manera adecuada la materia objeto de la inven-
cion. En el caso de oficinas de patentes como la colombiana, por ejemplo, ésta hace recomendaciones a los solici-
tantes en el sentido de determinar clara y concisamente un titulo que represente el objeto de la invencion.
Recomienda ademas que coincida con la descripcién y las reivindicaciones, sin hacer referencia a su propietario o
a marcas o nombres comerciales, y sin incluir palabras o términos no técnicos.”

Una solicitud de patente deberia incluir también los nombres de los inventores o los solicitantes. Estos deben men-
cionarse después del titulo, por ejemplo, en la caratula. La solicitud en si también debe incluir toda la informacién
de prioridad, tal como la identificacion de las solicitudes relacionadas. En los Estados Unidos de América, por ejem-
plo, la informacion de prioridad debe ser proporcionada en el primer péarrafo de la solicitud. Asimismo, el agente
tendra que completar otros formularios donde también figuran el nombre del inventor o solicitante y los datos de
prioridad, pero existe mayor seguridad cuando esta informacién también se incluye como parte de la solicitud pro-
piamente dicha.

Siempre se debe recordar el perfil de los posibles lectores de una solicitud de patente. Los lectores clave son los
jueces y los examinadores de patentes. Por supuesto, el cliente del agente y el inventor también figuran entre los
destinatarios, ya que el agente debe asegurarse de que el inventor entienda lo que dice su propia solicitud. Otros
posibles lectores seran los competidores, infractores e inversionistas. Con frecuencia, muchos inversionistas anali-
zan la tecnologia de la cartera de patentes de una empresa antes de hacer una inversién.

1. Reivindicaciones
Una de las primeras tareas que deben realizarse es preparar las reivindicaciones de la invencién. Quiza convenga

que el agente haga un borrador de las reivindicaciones en la primera reuniéon con el inventor. Esto puede servirle
como confirmacion de que ha comprendido cudl es el objeto de la invencion.

También podra usar algun tipo de “reivindicacion grafica” (ver mas adelante) en la

reunioén inicial con el inventor, ya que con frecuencia los inventores no estan fami- Los inventores a veces
liarizados con el lenguaje de las patentes. Por esta razon, se deberia evitar el uso de necesitan ayuda para
lenguaje muy abstracto para describir la invencion en la reunién inicial. entender los términos
abstractos que se usan
La mayoria de los agentes escribe un borrador de varias reivindicaciones como pri- en las reivindicaciones.

mer paso de la redaccién de una solicitud de patente. Las reivindicaciones son la
parte que rige los efectos legales de una solicitud de patente, ya que todo se
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desarrolla en torno a éstas. Legislaciones como la de la Comunidad Andina establecen que el alcance de la pro-
teccion conferida por una patente estara determinado por el tenor de las reivindicaciones, dejando la descripcién
y los dibujos como material de interpretacic’)n.48 Noétese que tres capitulos completos del presente manual (V, VI'y
VII) estan dedicados a la redaccion de reivindicaciones, y que lo que ahora se ofrece es un panorama general de
esta parte tan importante de la solicitud. Si las reivindicaciones se preparan antes de redactar la memoria descrip-
tiva (véase mas adelante), el agente sabra que términos necesita definir en el texto de esta Ultima.

Aunque en general se prefiere redactar primero las reivindicaciones, algunas veces el agente no podra permitirse
ese lujo. Por ejemplo, supongamos que un agente recibe un trabajo técnico de un inventor, quien le solicita que
presente una solicitud de patente en forma inmediata, a causa de una inminente divulgacién publica de la inven-
cion. Es probable que el agente no tenga tiempo de redactar su propia memoria descriptiva, y en su lugar usara el
trabajo técnico del inventor como base para ésta. Aun en esta circunstancia, querra redactar algunas reivindica-
ciones antes de proceder a editar el trabajo técnico para convertirlo en la memoria descriptiva de la solicitud de
patente. El agente puede considerar la posibilidad de redactar una reivindicacion “grafica”, es decir, una reivindi-
cacién que describe graficamente (con palabras) la invencion. Si bien es raro que desee presentar una reivindica-
cion de este tipo, éstas pueden ser Utiles para entender la invenciéon y también para establecer todos sus puntos
novedosos con el inventor. Con frecuencia, tales reivindicaciones contienen limitaciones que no son necesaria-
mente novedosas, pero que sin embargo son parte de un producto que incluye la invencién. Por ejemplo, una rei-
vindicacion grafica de un automovil que tiene una forma aerodindmica novedosa puede incluir las ruedas del vehi-
culo, aunque éstas no sean parte de la nueva forma. De hecho, al incluirlas en la reivindicacién grafica el redactor
podra darse cuenta de que no son parte de la invencion y que no necesitan ser incluidas en las reivindicaciones.
Por lo tanto, las reivindicaciones gréficas pueden ser Utiles para quien redacta una solicitud, pero raramente cons-
tituiran las reivindicaciones de mayor alcance para la invencion.

En vista de la importancia critica de las reivindicaciones, el agente deberia volver a revisarlas con cuidado luego de
redactar la memoria, ya que es posible que en esa instancia tenga un conocimiento mas profundo de la invenciéon
y esté en mejor posicion para identificar limitaciones innecesarias en las reivindicaciones, que podrian impedir la
obtencién de la cobertura mas amplia posible para éstas. Asimismo, después de redactar la memoria podria darse
cuenta, por ejemplo, de que las reivindicaciones no describen la invencién con la suficiente precision.

Una vez que las reivindicaciones estan completas, el agente debe revisar los dibujos y la memoria para confirmar
gue los términos de las reivindicaciones hayan sido descritos y definidos en forma apropiada. Por ejemplo, supon-
gamos que ha usado un término con alto nivel de abstraccién tal como “miembro de contacto con el piso” para
mencionar una “pata de silla”. Entonces, puede optar por incluir este término abstracto en la memoria descripti-
va. Por ejemplo, podria indicar que: “La pieza de asiento esta unida a la primera pata de silla, que es sélo un ejem-
plo de un miembro de contacto con el piso adecuado para usar en una realizacién de la invencion”.

2. Descripcion detallada o memoria descriptiva

La seccion de descripcion detallada, a veces conocida como “realizaciéon preferida de la invencion” o “realizacion
de la invencién”, dota de vida a las reivindicaciones y suministra una explicacién suficiente de la invencion para
que un experto en la materia pueda reproducirla y entenderla. En algunas jurisdicciones, el término “memoria des-
criptiva” se utiliza también para referirse a la descripcion detallada y, ademas, a las secciones de sumario o breve
descripcion de la invencion y antecedentes de la invencion de la solicitud. Sin embargo, a los efectos de la redac-
cion de patentes, “descripcion detallada” y “memoria descriptiva” se consideran, en general, sinénimos.

La descripcion detallada debe estar estrechamente relacionada con los dibujos. Esta seccién no puede ser objeto
de modificaciones de fondo una vez que se ha presentado la solicitud. Por lo tanto, el agente debe asegurarse de
brindar un grado apropiado de informacién técnica al presentar la solicitud, ya que no tendra otra oportunidad de
modificar esa parte de la solicitud. Durante la tramitacion, el solicitante no puede modificar su solicitud para incluir
nueva informacion técnica. En la normativa vigente en Nicaragua, por ejemplo, se advierte expresamente al solici-
tante que puede modificar la solicitud inicial, siempre que ello no implique “una ampliacion de la divulgacion con-
tenida en la solicitud inicial”.”
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Si el agente emplea un término muy abstracto en las reivindicaciones, deberia considerar la posibilidad de usarlo
en la descripcion detallada, pero de manera que vincule el término abstracto con una realizacion especifica de la
invencion. Por ejemplo, si en las reivindicaciones se utiliza el término “dispositivo de advertencia” para la bocina
de un automovil, en la memoria se podria decir: “Un ejemplo de dispositivo de advertencia 102" es una bocina de
automovil, aunque se podrian usar otros sin que ello atente al espiritu de la invencién”, o “Una bocina para auto-
movil 102 constituye un dispositivo de advertencia. Se pueden utilizar otros dispositivos de advertencia diferentes
sin apartarse del espiritu de la invencion”.

Como ya se ha indicado, la seccién de descripcion detallada no puede ser objeto de modificaciones de fondo una
vez presentada la solicitud. Por lo tanto, el agente debe asegurarse de que la solicitud de patente: 1) refleje el mate-
rial de divulgacion suministrado por los inventores; 2) proporcione suficiente informacién para permitir que un
experto en la materia pueda reproducir la invencién; y 3) suministre suficiente detalle para poder reducir el alcan-
ce de las reivindicaciones durante la tramitacion y eludir el antecedente mas préximo del estado de la técnica.

EJEMPLO

Supongamos que el inventor creia que su enfoque era extraordinariamente novedoso y ampliamente patentable. Construy6 un
modelo operativo de la invencién antes de presentar la solicitud, y su modelo se convirtié en el prototipo de toda una genera-
cion de productos exitosos. En el prototipo, el inventor usé el Dispositivo A conectado al Dispositivo B con cables de cobre. En
términos abstractos, su combinacion de dispositivos representa un ejemplo de Subcomponente X. Los otros subcomponentes abs-
tractos de la invencion son el Subcomponente Y y el Subcomponente Z. Las reivindicaciones en tramite enuncian:

Una maquina compuesta por un subcomponente X; un Subcomponente Y acoplado operativamente al sub-
componente X; y un subcomponente Z acoplado operativamente tanto al subcomponente X como al subcom-
ponente Y.

El inventor convenci6 al agente de que la combinacion X, Yy Z era tan novedosa que la solicitud no necesitaba suministrar mas
detalles acerca de la invencion que los necesarios para respaldar las reivindicaciones mas amplias posibles, ya que el inventor
queria ahorrar gastos y presentar la solicitud rapidamente. Por lo tanto, la solicitud no hace mencién del Dispositivo A o el
Dispositivo B. El examinador encuentra en el estado de la técnica un documento del “Dr. Q" de Acme Corp., que divulga los com-
ponentes X, Y y Z. Este elemento del estado de la técnica anticipa la invencion reivindicada en la solicitud. Al analizar el examen
de fondo y el estado de la técnica citado, el agente descubre que absolutamente todos los detalles de la invencion de su cliente
han sido descritos en el documento del Dr. Q que ahora integra el estado de la técnica, salvo por el hecho de que el Dr. Q indica
que el Subcomponente X deberia hacerse a partir del Dispositivo C y el Dispositivo D, y -como muchos otros- sefiala que ésta es
la Ginica manera conocida de hacer un Subcomponente X satisfactorio. En consecuencia, el agente podria superar el estado de la
técnica citado por el examinador y obtener una patente para su cliente si modifica las reivindicaciones de la siguiente forma:

Una maquina que comprende: un subcomponente X resultante de la combinacion del Dispositivo A con el
Dispositivo B; un subcomponente Y acoplado operativamente con el subcomponente X; y un subcomponente
Z acoplado operativamente tanto al subcomponente X como al subcomponente Y.

El agente sospecha que no sélo esta reivindicacion es patentable, sino que también podria serlo una reivindicacion dirigida Gni-
camente a la formacion del Subcomponente X a partir de los Dispositivos A y B, y que esta Ultima podria ser efectivamente la
verdadera invencion de su cliente. Pese a esto, el cliente insistio en que en la solicitud de patente no se reivindicara el hecho de
que el Subcomponente X podria estar formado por los Dispositivos A 'y B, de modo que el agente no puede modificar las reivin-
dicaciones para superar la referencia del estado de la técnica, ni para definir una combinacion altamente novedosa concebida
por su cliente. En consecuencia, es muy posible que la solicitud sea abandonada, salvo que el agente piense en otra manera de
modificar las reivindicaciones. (Podria redactar una nueva solicitud de patente con las descripciones técnicas adecuadas, siempre
que la nueva solicitud no esté afectada por un impedimento surgido de, entre otras cosas, las propias actividades del inventor.)

El agente debe usar su criterio profesional para equilibrar sus preocupaciones de incluir muy poco material en la
memoria descriptiva con las de incluir demasiado material no reivindicado en la solicitud. En muchos sistemas de
patentes se considera que el material no reivindicado en una solicitud ha sido “dedicado al publico” por el inven-
tor. El material que ha sido dedicado al publico no es patentable. En algunos sistemas tales como el del PCT (ver
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Capitulo 3B) también existe algun tipo de requisito de * umdad de la invenciéon” que solo permite que cada soli-
citud se refiera a una invencion o “concepto inventivo” " En consecuencia, si una solicitud incluye reivindicaciones
relativas a distintas invenciones, el agente se vera obllgado a seleccionar qué conjunto de reivindicaciones desea
gue sea examinado por la oficina.

Del mismo modo, si la descripcién incluye una invencién no reivindicada, el agente puede redactar reivindicacio-
nes para esa invencion. Si es necesario, puede incluir en una solicitud divisional o adicional, segun corresponda, las
reivindicaciones de una invencién no reivindicada previamente. El agente debe contar con la aprobacién del clien-
te antes de presentar solicitudes divisionales o adicionales. Por regla general, debe consultar con el cliente toda
decision de fondo que haya de tomarse en relacién con la solicitud en tramite. El agente debe redactar las reivin-
dicaciones de forma tal que su interpretacién sea lo mas amplia posible. Sin términos limitantes que indiquen lo
contrario, por lo general se considera que la descripcion detallada describe “una realizacion” de la invencién y no
la invencion propiamente dicha. Sin embargo, si el agente restringe esta lectura amplia, el alcance de la invenciéon
reivindicada puede ser restringido en forma similar.

El agente no necesita incluir en la solicitud el material conocido que serfa necesario para obtener un producto aso-
ciado con la invencion. En las solicitudes de patente no es necesario especificar todos los detalles técnicos y, a este
respecto, cabe sefalar que en una sentencia, un tribunal establecid que seria preferible que en una patente se
“omitiera” todo lo que fuera notoriamente conocido en la materia. Por ejemplo, si cada Polimero X debe ser cura-
do durante 5 horas a 200 grados y esto es un hecho conocido en la materia, ese método de curar el Polimero X
no debe ser incluido en la solicitud de patente, a menos que en la invenciéon se modifique este procedimiento de
algun modo. En general, el agente puede incorporar material a la solicitud por medio de una referencia, por ejem-
plo, citando un manual quimico de prestigio. Sin embargo, la incorporacion de material por referencia debe usar-
se con mesura. Ademas, el agente podra incorporar material de otras fuentes en las solicitudes de patente —y la
solicitud nunca debe incorporar por referencia ningin material que vaya a ser enunciado en las reivindicaciones.

Como en los Estados Unidos, una solicitud de patente que se tramite en cualquiera de los paises miembros de la
Comunidad Andina debe satisfacer, entre otros, los requisitos de i) descripcion suficiente (o “enablement” en
inglés), ii) descripcion escrita (“written description”) y iii) mejor manera (“best mode”). La mayoria de las legisla-
ciones de patentes del mundo tiene requisitos semejantes. La legislacion de patentes de los Estados Unidos de
América establece especificamente que:

“La memoria descriptiva debe contener una descripcion escrita de la invencion y de la manera 'y
el proceso de realizarla o usarla, en términos completos, claros, concisos y exactos que permitan
gue un experto en la materia a la que pertenece la invencién, o aquella con la que guarde mayor
relacion, pueda hacerla y utilizarla, y debe indicar también la mejor manera contemplada por el
inventor de realizar la invencion.”*

La legislacion andina, por su parte, establece lo siguiente:

“La descripcion debera divulgar la invencion de manera suficiente, clara y completa para su com-
prensién y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente, pueda ejecu-
tarla. La descripcién de la invencion indicara el nombre de la invencién e incluird la siguiente infor-
macion: e) una descripcion de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a
la practica la invencion...”**

El requisito de “mejor manera” también esta presente en la legislacién de la mayoria de los paises centroamerica-

s.” La solicitud de patente debe presentar la mejor manera conocida por los inventores de realizar la invencion.
Basicamente, en una solicitud no se pueden ocultar los aspectos dptimos de la invencién ante alguien que trate de
practicar y usar la invencién gque se describe en la patente. Asi, por ejemplo, si el inventor sabe que un precipita-
do se forma entre los 115 y los 140 grados, pero también sabe que los mayores volimenes de precipitado se for-
man a los 120,5 grados, esta informacién también se debe incluir. No todos los paises tienen el requisito de “mejor
manera” para las solicitudes de patente.
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El requisito de “descripcién suficiente” significa que un experto en la materia debe poder realizar y usar la inven-
cion remitiéndose exclusivamente al contenido de la solicitud de patente. Este requisito debe ser cumplido en la
fecha de presentaciéon de la solicitud. Una solicitud que no cumpla con ese requisito en la fecha de presentacién,
no podra cumplirlo mediante la aplicacion de innovaciones tecnolégicas posteriores.

El requisito de “descripciéon escrita” notifica al publico que los inventores estaban en posesion de su invencién, es
decir, que los términos que describen la invencién no surgen en forma accidental. Tal requisito puede volverse muy
interesante cuando las reivindicaciones de una solicitud (o las reivindicaciones en una solicitud de adicién presen-
tada con posterioridad) definen una invencion que refleja directamente un dispositivo reciente de un competidor,
ya que el examinador (0 més bien el juez) puede pensar que los inventores no estaban al corriente de haber crea-
do dicha invencién en el momento de su presentacion original.

Las memorias descriptivas presentadas ante la OEP siguen preferentemente un enfoque “problema-solucién”. En
el contenido de la solicitud OEP se relata primero el problema y luego su solucion. El andlisis del problema comien-
za en la seccion Antecedentes de la Invencidn. (Véase Seccion 4.d) més adelante). A algunos agentes les resulta
facil sequir el enfoque problema-solucion para redactar las solicitudes, y esta técnica deberia poder aplicarse a las
solicitudes presentadas en la mayor parte de las jurisdicciones. Sin embargo, el agente debe proceder con cautela
a la hora de decidir la forma en que describira el problema. El aspecto critico de algunas invenciones es la forma
de reconocer, caracterizar o replantear un problema: una vez que el inventor lo ha formulado de una manera espe-
cial, la solucion se encontrard con mayor facilidad. Por lo tanto, si el agente describe el problema de una forma
gue sugiere que en el estado de la técnica habia un entendimiento perfecto de éste (cuando no era asi), puede lle-
gar a complicar — inadvertidamente — las posibilidades de obtener proteccién para la invencién de su cliente. Aparte
de esta precaucion, el enfoque de problema-solucién puede funcionar bastante bien para muchas solicitudes, espe-
cialmente las presentadas ante la OEP.

Ademas de describir los componentes usados en la realizacion de la invenciéon y la forma en que funcionan, el
agente también podria incluir uno o mas dibujos y contenidos adicionales en la solicitud, para dar contexto a la
invenciéon o describir la invencién en funcionamiento. En este sentido, el agente condicionara este analisis para que
el contexto no se convierta necesariamente en parte de la invencién, es decir, en una “limitaciéon” de ésta.

El agente debe prestar atencion al vocabulario que emplea en la solicitud. La eleccion del vocabulario sera impor-
tante no sélo durante la tramitacion de una patente, sino (y en especial) cuando la patente sea objeto de litigio, si
llegara a ocurrir. Se debe prestar especial atencién a no usar palabras que sean aserciones absolutas. De este modo,
si en una solicitud de patente el agente emplea vocablos tales como “debe” y “siempre”, se asegurara de que
estas palabras expresen con precision la situacion de que se trata. Dicho de otro modo, si en la divulgacion de una
invencion se dice que un dispositivo “siempre” hace algo, el agente debe asegurarse de que “siempre” sea asi, es
decir, que la invencion no funciona a menos que esto sea siempre verdadero. Si el agente redacta las solicitudes
usando una computadora, debera buscar en el texto dichos términos absolutos cuando la solicitud esta casi ter-
minada.

iComo se redacta la seccion de descripcion detallada? El dictado es el método preferido si el agente tiene un
empleado que puede transcribirlo. Si ha preparado los borradores de los dibujos y un esquema con los puntos clave
de la descripcion detallada, simplemente dictara el texto basandose en los dibujos. La mayoria de los profesiona-
les dice que su productividad se duplica usando este método.

El agente siempre debe consultar la legislacion del pais en el que pretenda obtener proteccién por patente para su
cliente. Muchas leyes y reglamentaciones de patentes se encuentran disponibles en Internet.” Por ejemplo, en el
sitio Web de la OMPI no solo constan el texto del Tratado de Cooperaciéon en materia de Patentes y de su
Reglamento, sino que también se brinda informacién practica relativa a la presentacion de solicitudes PCT; en el
sitio de la OEP se suministra informacién sobre la presentacion y tramitacion de solicitudes; y en el sitio Web de la
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos hay informacion sobre la legislacion de patentes y la presen-
tacion de solicitudes en ese pais.
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3. Dibujos

El agente debe preparar material visual de buena calidad que describa la invencién. En efecto, muchos agentes sos-
tienen que los dibujos son la parte mas importante de la solicitud de patente después de las reivindicaciones.
Algunas leyes de patentes requieren que cada elemento que se reivindique figure en un dibujo. Cuando es posi-
ble, los dibujos deberian explicar la invencién en suficiente detalle, de modo tal que la lectura de la descripcion
detallada simplemente confirme la informacién suministrada por los dibujos. Ahora bien, esto no es posible en
todas las invenciones.

En la preparacion de los dibujos, el agente debe pensar en lo que va a decir y en como hacerlo. También deberia
pensar en qué nivel de detalle desea presentarlos. Un recuadro negro que diga “motor de dispositivo” sin sub-
componentes proveera una explicacion insuficiente para una solicitud de patente que declara reivindicar un “motor
de dispositivo”. Por otra parte, el agente deberia evitar suministrar demasiados detalles en los dibujos — a menos
gue la explicacion que los acompane en la descripcion detallada exprese que el detalle adicional sélo pertenece a
una realizacion especifica de la invencion. De otro modo, alguien podria argumentar en el futuro (por ejemplo
durante un juicio) que el detalle adicional es necesario para la invenciéon. Esto es asi en muchos paises, si el agen-
te también usa una reivindicacion del tipo “dispositivo mas funcién” (ver Capitulo V: Redaccién de reivindicacio-
nes), ya que posteriormente en un juicio por infraccién de patentes la defensa argumentarad que todos los detalles
innecesarios incluidos en los dibujos son estructuras necesarias para cumplir con la funcion reivindicada.

Los elementos que se muestran en los dibujos de una patente estan acompafados, en general, por una breve des-
cripcion escrita y un numero de referencia tal como “reloj 102". El lector esperara encontrar “reloj 102" en el texto
de la descripcién detallada. El agente debe usar un esqguema de numeracién coherente para los nimeros de refe-
rencia. En un esquema, un ndmero de referencia que se introduce por primera vez recibe un nimero que coinci-
de con el de su nimero de figura seguido por dos digitos exclusivos. Por ejemplo, supongamos que en la “Figura
2" de una solicitud de patente, el agente ya ha identificado dos elementos previos. El tercer elemento, una memo-
ria de computadora, se puede identificar con el nimero de referencia “203". Toda futura referencia a esta memo-
ria de computadora en los dibujos de la solicitud de patente y en la memoria rezard “memoria de computadora
203" o simplemente “memoria 203". Si se hace alusién a otra memoria de computadora, se le debe dar otro
numero de referencia. De otro modo, el lector supondra que se trata de la misma. (Una variacién de este esque-
ma numérico es usar sélo nimeros impares tales como 101, 103, 105 en los primeros borradores. Esto simplifica
el proceso de agregar nuevos elementos en las figuras en versiones posteriores. En un segundo esquema de nume-
racion, a los componentes mas importantes se les asigna un nimero de referencia de un solo digito y luego todos
sus subcomponentes tienen digitos adicionales que son precedidos por el nimero de referencia del componente.
Por ejemplo, una “computadora 8" puede tener un subcomponente “memoria 82" donde “8"” en “82" se refie-
re a la computadora 8. Cualquiera que sea el esquema gue se utilice para los nimeros de referencia, debe ser apli-
cado con coherencia. Igualmente, si la realizacion de la invencion que se muestra en una figura es distinta de la
gue se muestra en otra, la descripcion detallada deberia indicar esto claramente, por ejemplo “La figura 5 mues-
tra una realizacion adicional de la invencion”.

La solicitud de patente propiamente dicha deberia contener una lista de los dibujos entre el sumario o breve des-
cripcion de la invencién y la descripcion detallada. La seccion de dibujos deberfa comenzar con una declaracion
que aclare que los dibujos se incluyen para ilustrar una o varias realizaciones de la invencion (y no para ilustrar LA
invencion).

EJEMPLO

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

En los dibujos que se acompafan se ilustra, a modo de ejemplo, una realizacion de la presente invencion. En dichos dibujos, los
mismos niimeros de referencia indican elementos idénticos o similares, a saber: La Figura 1 es una representacion diagraméatica
de un dispositivo representativo dentro del cual se puede integrar la presente invencion. La Figura 2...
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El agente deberia asegurarse de que los dibujos estén completos y de que no se omitan detalles importantes. Si
tiene un dibujo que describe un flujo de proceso, entonces debe verificar que todas las flechas estén apropiada-
mente representadas. Por ejemplo, si una linea tiene una flecha simple y en realidad deberia tener una doble, el
agente puede tener dificultades en el futuro para convencer al examinador de que el flujo entre los dos compo-
nentes no es sélo en el sentido representado en la figura. El agente puede suministrar suficientes explicaciones
escritas en la descripcion detallada para superar las deficiencias de sus dibujos, pero no deberia tener que depen-
der de una descripcién con mayor detalle para compensar esas deficiencias.

El agente no debe dedicar demasiado tiempo al perfeccionamiento artistico de los dibujos. No se espera que sea
un disenador grafico cualificado, aunque probablemente utilice los servicios de un profesional del ramo. A veces
resulta Util servirse de un programa informatico para el disefo de gréaficos, pero es con frecuencia mas rapido y
econémico hacer los dibujos con lapiz y papel.

A menudo el cliente o el inventor pueden

tener dibujos relacionados con la invencion.

Estos dibujos pueden ser extremadamente No es conveniente adoptar la costumbre de arreglar las soli-
beneficiosos para el agente, pero éste sélo citudes de patente una vez que han sido presentadas; en
deberd usarlos cuando realmente le ayuden a algn momento se puede cometer un error que no podra ser
redactar la solicitud de patente. Los planos o solucionado sin volver a presentar una solicitud totalmente
gréficos profesionales suministrados por el nueva, con lo que el solicitante perdera la fecha de presen-
cliente incluyen, en general, otros aspectos taciéon original.

que no son necesarios para describir la inven-

RECOMENDACION

cion. Por esta causa, el agente puede optar
por volver a dibujarlos o adaptarlos usando El tiempo vy la capacidad del agente se deben aplicar a crear
tijeras, corrector, etc. Las imagenes de panta- dibujos originales, no a hacerlos estéticamente atractivos.

llas de computadora que muestran la inven-

cion en funcionamiento pueden ser Utiles,

pero el agente debera también considerar cdmo lucirdn estas imagenes en una solicitud de patente. Al transfor-
marlas en dibujos aceptables, muchas veces se pierde claridad de impresion y, ademas, los costos de ediciéon sue-
len ser elevados.

Es probable que el agente desee preparar los dibujos inmediatamente después de redactar las reivindicaciones. El
hecho de contar con un conjunto de dibujos a la vista le permitira dictar la seccion de descripcion detallada mien-
tras va mirando los dibujos, e ir agregando toda informacién adicional importante a medida que lo crea necesario.
Este enfoque es usado con frecuencia (y bastante éxito) para redactar una descripcién eficaz de la invencién.

El agente debera tener en cuenta las disposiciones legales de cada jurisdiccién de su interés. Por ejemplo, paises
como Nicaragua establecen en su legislacion consecuencias juridicas para la solicitud de patente por imprecisiones
entre los dibujos y la descripcién, asi: “Si en la descripcion se hiciera referencia a dibujos que no hubiera presen-
tado, el Registro de la Propiedad Intelectual notificaré al solicitante para que los presente dentro de dos meses con-
tados desde la fecha de la notificacion. Si se subsana la omision dentro del plazo establecido se mantendra la fecha
de presentacion de la solicitud; en caso contrario se considerara como no hecha la mencién de esos dibujos. "

4, Antecedentes de la invencion

La necesidad de incluir una seccion de antecedentes varia de acuerdo con los distintos regimenes de patentes apli-
cables.” En algunos sistemas de patentes esta seccion sirve para divulgar al publico el antecedente mas cercano
del estado de la técnica en comparacion con la solicitud de patente durante el examen. Este es el caso de la mayor
parte de los sistemas europeos.

En algunos paises tales como los Estados Unidos de América, el estado de la técnica mencionado por el solicitan-
te, asi como el encontrado por el examinador, se imprimen en la caratula de la patente misma. En consecuencia,
en muchos paises, la seccion de antecedentes incita a actuar con cautela. Numerosos profesionales tratan — inten-
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cionalmente- de redactar la seccion de antecedentes de la forma mas breve posible con la idea de que de esta
forma no privaran a su cliente (inadvertidamente o no) del pleno alcance de la proteccién de sus derechos, por
haber dicho demasiado sobre el estado de la técnica. Por ejemplo, una solicitud de patente para un chip de com-
putadora podria decir, simplemente: “en general, las computadoras mas veloces son mejores”. Es probable que
una seccién de antecedentes tan corta no sirva a los intereses del publico, pero no afectara a la patente del clien-
te ni reducira el alcance posible de la proteccion de lo reivindicado.

La seccién de antecedentes es usualmente considerada como el estado de la técnica citado por el inventor. En con-
secuencia, si la descripcion del propio invento del solicitante se incluye en la seccién de antecedentes, el examina-
dor podra citar esta seccién al rechazar las reivindicaciones del solicitante. Algunas oficinas de patentes adoptan
una linea bastante dura respecto de las invenciones divulgadas en las secciones de antecedentes, y ésta es una de
las razones por las cuales los agentes deberfan redactarlas con cuidado. Si la patente llega a ser objeto de litigio,
los antecedentes serén escrutados con mayor intensidad que durante la tramitacion inicial.

Un llamado de atencion final sobre las secciones de antecedentes es que a veces la invencién misma esta ligada
de manera inextricable a un “nuevo entendimiento” del estado de la técnica. Si este nuevo entendimiento se des-
cribe en la seccién de antecedentes, es posible que la parte mas novedosa de la invencion quede descrita en esta
seccion, aunque no es el lugar donde deberfa figurar la novedad del inventor.

Por lo tanto, una buena seccidon de antecedentes deberia

ser relativamente corta con el fin de introducir las noveda-

El agente siempre debe reconocer que aunque la
solicitud tiene partes diferenciadas que siguen un
orden preciso, no se debe dar por supuesto que
serd leida en ese orden por el examinador. En
muchas oficinas de patentes, el examinador suele
tener demasiado trabajo como para leer una soli-
citud de patente “de cabo a rabo”. Para entender
la invencion lo suficiente como para preparar un
primer examen de fondo, muchos examinadores
leen soélo las reivindicaciones y dibujos, y posible-
mente unas pocas partes seleccionadas de la soli-
citud. En consecuencia, es probable que el exami-
nador nunca se lea una seccion de antecedentes
con mucha verborrea.

No invierta demasiado tiempo en la preparacion de
los antecedentes. Una buena regla basica es que
éstos no ocupen mas de dos paginas y no repre-
senten mas del 10% del texto total de la solicitud.

des técnicas en la secciéon de descripcion detallada. En la
seccion de antecedentes se podria describir el estado de la
técnica a un nivel muy alto. En algunas jurisdicciones no es
util mencionar el estado de la técnica especifico. La seccion
de antecedentes puede concluir con una declaracién corta
y sintética sobre las deficiencias del estado de la técnica,
pero debe estar redactada de manera tal que no revele la
solucién que se describird con posterioridad en la solicitud.
Por el contrario, debe estar escrita de forma que induzca al
lector a pensar: “Es genial, jno sé como alguien pudo
haber solucionado este problema!

En algunas solicitudes de patente mas antiguas aparecen
parrafos que tratan de los “objetos de la invencion” en las
secciones de antecedentes, de sumario o de breve descrip-
cion de la invencion. Esto se debe evitar, a menos que sea
un requisito legal en las jurisdicciones en las que se pre-
sentara la solicitud. El peligro reside en que estas oraciones
tienen tendencia a limitar la invencion; por ejemplo, “El
objeto de la invencién es mejorar la seguridad”, cuando en
realidad la reduccion de costos también es un objeto.
Otro elemento peligroso de estas frases es que tienen una

tendencia a suministrar argumentos de “fraude”, por ejemplo, “Un objeto de la invencion es la cura del cancer”,
cuando serfa mas adecuado decir “aliviar los sintomas de un tipo de cancer determinado”. En algunos paises, lo
sucedido con distintos casos de patentes durante los Ultimos 10 a 15 afios ha inducido a los agentes a dejar de
redactar este tipo de aseveraciones en casi todas las solicitudes que se presentan en esas jurisdicciones.

El agente no deberia redactar la seccién de antecedentes en primer término. Existe la tentacion de hacer esto antes
gue todas las demdas secciones. Después de todo, es lo que viene primero. Sin embargo, si el agente se dedica pri-
mero a los antecedentes, existe el peligro de que invierta demasiado tiempo en esa secciéon y luego ésta termine sien-
do demasiado extensa y detallada, cuando es una de las partes menos importantes de la solicitud. Se deberia espe-
rar hasta que se haya terminado de redactar la descripcion detallada antes de redactar la seccién de antecedentes.
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5. Resumen

En el resumen de la patente se debe describir la invencion con suma claridad y en la menor cantidad posible de
palabras. El agente puede usar una version del primer parrafo del sumario de la invencién como resumen.

En muchos sistemas de patentes del mundo, los resimenes se revisan sélo para verificar que no superen la canti-
dad maxima de palabras establecidas, pero su contenido no es examinado, o lo es en forma muy limitada. En su
mayor parte, los tribunales raramente recurren al resumen para buscar una explicacion de la invencién. Por supues-
to, esto no quiere decir que el resumen deba llevar a interpretaciones erréneas ni estar mal escrito.

El peligro de los resimenes es que puedan divulgar algun aspecto patentable de la invencion que no se encuentra
tampoco en la memoria descriptiva. Este es un error comun de los agentes principiantes que tienden a redactar los
resimenes al comenzar el trabajo y los revisan una vez finalizada la redaccién de la solicitud. Al leer el resumen que
ha redactado, el agente siempre se debe preguntar: “;Figura todo esto en la memoria descriptiva?” Si la respuesta

uotn

no es un “si” rotundo, entonces debe agregar el material a la memoria descriptiva o bien modificar el resumen.
6. Sumario o breve descripcién de la invencion

Como ya se ha indicado, no todos los paises exigen una seccién de sumario de la invencién. Sin embargo, en la prac-
tica esta seccion aparece en las solicitudes que se presentan en muchos paises por mas que la legislacion local no la
exija. El agente puede tener que revisar secciones de sumario redactadas por los corresponsales extranjeros que estan
tramitando las solicitudes equivalentes de su cliente en otros paises. En consecuencia, deberia tener claros los requi-
sitos precisos y la practica habitual relativa al sumario de la invencion en las jurisdicciones de interés para sus clientes.

Con frecuencia, los agentes cometen terribles errores al redactar las secciones de sumario, al juzgar erréneamen-
te la importancia que tiene la seccién en virtud de su titulo. En realidad, esta seccién de la solicitud no es gene-
ralmente importante, y se pueden evitar muchos errores simplemente redactando el sumario a partir de las reivin-
dicaciones. En efecto, algunos agentes preparan el sumario de la invencion tomando cada una de las reivindica-
ciones independientes de la solicitud y convirtiéndolas en parrafos. Este enfoque tiene la ventaja de garantizar que
los términos exactos que se usan en las reivindicaciones figurardn en la memoria descriptiva. Muchos agentes
redactan el sumario de manera que se resalten los aspectos importantes de la invencion con los términos usados
en las reivindicaciones.

La descripcion breve de la invenciéon deberia ser una de las Ultimas partes de la solicitud que redacte el agente.
Existe la tentacion de redactar el sumario en una fase inicial, ya que aparece al principio de la solicitud y el agen-
te puede verificar su conocimiento de la invencién. Pero debe evitar estas tentaciones y demorar la redaccion del
sumario hasta después de completar la descripcion detallada.

Al preparar el sumario de la invencion, se debe evitar suministrar cualquier tipo de “panorama general” que se extien-
da mas alla de lo expresado en las reivindicaciones. En primer lugar, un sumario muy amplio invariablemente sugeri-
ra elementos adicionales del estado de la técnica que podrian ser utilizados contra la invencién. Al vincular explicita-
mente la invenciéon a un campo técnico mas amplio, seréa dificil, si no imposible, argumentar mas adelante durante la
tramitacion que no es pertinente el estado de la técnica en ese campo mas amplio. En segundo lugar, un sumario
amplio incluye, con frecuencia de forma poco importante en apariencia, otros conceptos que posiblemente no esta-
ran bien explicados en la solicitud. Esto ofrece argumentos para quienes quieran usarlos en contra de la patente, en
especial durante un litigio, alegando que el inventor no proporciona una divulgacién completa porque en el “suma-
rio” se mencionan puntos que no se encuentran expuestos en otras partes de la solicitud. En tercer lugar, un suma-
rio amplio sugiere vagamente que las reivindicaciones no representan el alcance mas amplio de la invencién. Al clien-
te no le complacera pensar que su agente no ha solicitado protecciéon para el alcance completo de la invencion.
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AUTOEVALUACION

Enumere las partes de una solicitud de patente

Suministre algunos ejemplos de preguntas que un agente puede formular a un inventor en su primera
reunion.

:De cuanto tiempo dispone un solicitante para presentar una solicitud de patente en un pafs miembro
del Convenio de Paris a partir de la presentacion de su solicitud nacional? ;Y en un pais que no sea
miembro del Convenio de Paris?

¢Qué es un Formulario de Divulgacion de la Invenciéon? ¢ Cuando deberia usarlo el inventor?

El inventor siempre sabe en qué consiste su invencion. ¢ Verdadero o falso?

Si el agente ayuda a identificar la invencién o da sugerencias al inventor: jesto lo convierte en uno de
los inventores?

iPor qué es importante que el agente entienda la invencién antes de redactar la patente?

La memoria descriptiva debe revelar una realizacién operativa de la invencién. ¢ Verdadero o falso?
¢ Qué parte de la solicitud debe ser la primera en ser redactada por el agente?

La descripcion detallada debe revelar una realizacién operativa de la invencion. ¢ Verdadero o falso?
El material que ha sido dedicado al publico es patentable. ;Verdadero o falso?

;Qué es la “unidad de la invencion?”

¢En qué consiste el requisito de “mejor manera”? ;Todos los paises tienen este requisito?

Los agentes deben evitar usar términos absolutos tales como “debe” y “siempre” en la solicitud de
patente. ;Verdadero o falso?




MANUAL DE LA OMPI DE REDACCION DE SOLICITUDES DE PATENTE

C. PRESENTACION DE SOLICITUDES DE PATENTE

El agente de propiedad industrial debe estar informado de los requisitos para la presentacién de solicitudes de
patente en todas las jurisdicciones de interés para sus clientes. Entre otras cosas, debe tener conocimiento de las
normas relacionadas con el formato de la solicitud y los dibujos. De hecho, podria preparar una lista de verifica-
cién que incluya los distintos requisitos, por ejemplo, las partes que debe contener la solicitud, y luego comparar
la solicitud con esta lista. De modo similar, debe hacer una lista de las distintas cuestiones de formato en relacion
con la presentacion de solicitudes en las jurisdicciones de interés. Otras listas Utiles serfan, por ejemplo, una lista
disefiada para verificar todos los puntos importantes antes de la presentacion de una solicitud, ya sea por correo
postal o electronico, ante una oficina de patentes determinada, y listas con los puntos que deben ser confirmados
antes de presentar una respuesta a un examen de fondo o requerimiento.

Generalmente se requiere que el agente presente una declaraciéon, un

poder y el pago de distintas tasas oficiales, junto con la solicitud de paten- No eche a perder todo su arduo
te. Segun la legislacion de cada jurisdiccion, puede ser necesario presen- trabajo de preparacion por no
tar un documento de cesion o demostrar de alguna otra manera la titu- tener en cuenta un requisito de
laridad de la solicitud. Algunas oficinas de patentes permiten que estos menor importancia de la solicitud
documentos formales sean presentados con posterioridad a la presenta- gue podria haber solucionado
cion de la solicitud de patente inicial, manteniendo el beneficio de la facilmente.

fecha de presentacién. La declaracion es un documento en el cual el
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inventor declara que ha leido y comprendido la solicitud, y que cree que

¢l mismo es el inventor (o uno de los inventores) de la invencién que se describe en la solicitud de patente. El docu-
mento de poder es un documento por el cual se otorgan al agente las facultades necesarias para representar al
inventor de la solicitud en los tramites de ésta ante la oficina de patentes. El documento de cesién es un contrato
entre el inventor y un tercero (generalmente su empleador) en el que se indica que los derechos del inventor han
sido transferidos a dicho tercero. El agente debe tener presente quién es su cliente y si tiene facultades para repre-
sentarlo ante la oficina de patentes pertinente con respecto al asunto en cuestién.

Entre otros documentos formales que el agente puede tener que presentar, se incluyen aquellos relacionados con
la defensa nacional. En algunos paises, por ejemplo, en Estados Unidos, Reino Unido, India y Francia, existen requi-
sitos para la presentacion de solicitudes de patente en otros paises. En Estados Unidos, por ejemplo, un inventor
con domicilio en dicho pais debe obtener un permiso del gobierno para presentar una solicitud de patente en el
extranjero. De modo similar, muchos paises tienen reglas relacionadas con la exportacion de informacién técnica.
El agente deberfa estar familiarizado con dichas reglamentaciones en su propio pais, de modo que no participe sin
darse cuenta en una transmision ilegal de informacion técnica al extranjero.

1. Presentacién de solicitudes nacionales/solicitudes de prioridad

En general, los clientes piden al agente que haga la primera presentacién de una solicitud en el pais en que se
encuentra el inventor. Esta primera presentacion es la que establece la fecha de prioridad para la familia de solici-
tudes que se presenten en distintas partes del mundo basédndose en esa misma invencion.

La fecha de prioridad representa la fecha a partir de la que no se aplica el estado de la técnica, ya se trate de un
I H H Ho " H H " H H Ho " H o " 59
pais en el que se siga el principio del “primer inventor” o en el que se siga el principio del “ primer solicitante”.

Por lo tanto, el solicitante de una patente desea que su fecha de prioridad sea lo méas temprana posible, lo que
constituye otra razén por la cual el agente debe tratar de completar su trabajo lo antes posible. Los inventores y
sus empleados suelen solicitar que se protejan sus derechos de propiedad intelectual en el pais en que trabaja el
inventor, de modo que la primera solicitud que se presenta tiende a ser la del pais de residencia del inventor. Es
posible que el inventor o su empleado deseen presentar solicitudes en otros paises e invocar el beneficio de la fecha
de prioridad de la presentacion local bajo el Convenio de Paris, de lo cual se hablard a continuacién. Los requisi-
tos de presentacién exactos pueden ser muy diferentes en los distintos paises del mundo. El agente debe tener
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amplios conocimientos acerca de los requisitos especificos de su propia jurisdiccion. Esta informacion frecuente-
mente se encuentra disponible en Internet y otros medios publicos, como las bibliotecas.

2. Presentacién de solicitudes en otros paises

El agente deberia preguntar a su cliente en qué paises le interesa presentar su solicitud de patente. Luego le debe-
ria suministrar una estimacion de los costos de presentacién de la solicitud en esas jurisdicciones, previa verifica-
cion de los requisitos en cada una de ellas. Por ejemplo, el agente debe determinar si alguna de ellas no es miem-
bro del Convenio de Paris o del PCT.

El Convenio de Parfs establece un derecho de prioridad para las solicitudes de patente. Al 16 de febrero de 2009,
lo han firmado 173 estados. De acuerdo con este tratado, el solicitante de una patente en un pais miembro puede
usar su primera fecha de presentacién en un pais como la fecha efectiva de depdsito de una solicitud presentada
en otro pais miembro, siempre que lo haga dentro de los 12 meses siguientes a la primera fecha de presentacion.
Por ejemplo, si se presenta una solicitud de patente en el Japén menos de 12 meses después de la solicitud inicial
depositada en el Canad3, la fecha de presentacién canadiense puede servir como fecha efectiva de la solicitud
japonesa. Segun el Convenio de Paris, la solicitud inicial debe ser la primera solicitud relativa a la invencion.
También puede ser necesario presentar una copia certificada de la solicitud inicial en cada pais en el cual se reivin-
digue su prioridad. El PCT es un acuerdo especial bajo el Convenio de Paris, e incorpora el plazo de prioridad de
12 meses. Méas adelante, en este Capitulo se dan mas detalles sobre el PCT.

Siempre que el agente haya presentado la solicitud prioritaria en un pais que sea miembro del Convenio de Paris,
y siempre que los paises de interés para el cliente sean también miembros de este Convenio, el agente tendra 12
meses, después de la fecha de presentacion de la solicitud prioritaria, para presentar solicitudes equivalentes en los
paises miembros de su interés o presentar una solicitud PCT.

EJEMPLO

Un agente de Erehwon (pais imaginario a los efectos de este ejemplo) presenta una solicitud de patente el 8 de marzo de 2005.
Erehwon es un pais miembro del Convenio de Paris. El cliente desea presentar solicitudes equivalentes en el Japon, Francia y el
Canada. Como estos paises también son signatarios del Convenio de Paris, el agente puede esperar hasta el 8 de marzo de 2006
para presentar las solicitudes equivalentes en el Japon, Francia y el Canadéa que tengan el beneficio de prioridad de la fecha de
presentacion, es decir, el 8 de marzo de 2005. Nota: Esto, sin embargo, no significa que no se deban cumplir con los requisitos
especificos de las distintas leyes nacionales. Por ejemplo, supongamos que Erehwon tiene un periodo de gracia desde la prime-
ra divulgacion publica hasta que dicha divulgacion impida la presentacion de la solicitud. Francia, por otra parte, requiere la nove-
dad absoluta. Supongamos que el inventor divulgd pdblicamente todos los aspectos de la invencion dos semanas antes de la pre-
sentacion de la solicitud en Erehwon el 8 de marzo de 2005. Por lo tanto, la solicitud de patente de Erehwon cumple con los
requisitos de divulgacion bajo la ley de Erehwon pero no satisface los requisitos de novedad absoluta de la ley francesa, atn
cuando recibe el beneficio de la fecha de presentacion del 8 de marzo de 2005 establecido por el Convenio de Paris. Ahora supon-
gamos que el inventor divulgd plblicamente la invencién dos semanas después de presentar la solicitud en Erehwom. Gracias al
Convenio de Paris, la solicitud francesa tendra como fecha de presentacion de prioridad el 8 de marzo de 2005, porque la nove-
dad absoluta no se vera afectada para la solicitud francesa por la divulgacién piblica efectuada antes de la presentacion de la
solicitud en Francia el 8 de marzo de 2006.

El agente debe determinar, para cada jurisdiccion que no sea miembro del Convenio de Paris, los requisitos preci-
sos de presentacion de solicitudes. Estos pueden ser muy diferentes. Si el cliente desea presentar una solicitud de
patente en un pais que no es miembro del Convenio de Paris, debe tener conocimiento de los requisitos de pre-
sentacion en ese pais antes de presentar la solicitud en su pais de origen y dar el asesoramiento adecuado a sus
clientes.

Muchos clientes ignoran, al presentar la solicitud de prioridad, si querran presentar solicitudes de patente en otros
paises o en cuales de ellos desearan presentar ese tipo de solicitudes. El agente deberia brindarles un asesora-
miento apropiado e informarles de que es posible presentar solicitudes en virtud del Convenio de Paris durante los
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12 meses siguientes a la presentacion de la solicitud nacional, si bien es posible que no se puedan presentar soli-
citudes equivalentes en algunos paises que no son signatarios del Convenio. También deberia explicarles los bene-
ficios de presentar una solicitud PCT dentro del plazo de prioridad de 12 meses en virtud del Convenio de Paris.
Como se describe mas adelante en la Parte B 4, el PCT tiene la ventaja de postergar los costos principales de la tra-
mitacion de solicitudes en varios pafses a la vez hasta que el solicitante esté mejor informado acerca de la posible
patentabilidad de la invencion (a través del informe de busqueda internacional y la opinién de patentabilidad del
tramite de la solicitud PCT), y otorga al solicitante méas tiempo para determinar el grupo de paises que ofrecen el
mayor potencial para la explotacién comercial de la invencién.

El agente de propiedad industrial debe anotar en su agenda todas las fechas de vencimiento para la presentacion
de solicitudes en otros paises y enviar recordatorios a sus clientes con suficiente antelacion. También puede esta-
blecer contactos con otros agentes, para que actlen como corresponsales en aquellos paises en los cuales estima
que sus clientes desearfan presentar solicitudes.

3.  Tasasy otros costos de la presentacion de solicitudes

El agente deberfa suministrar a su cliente informacion suficiente acerca de los aranceles y costos, para que pueda
elaborar una estrategia coherente de protecciéon de la propiedad industrial acorde con sus restricciones presu-
puestarias. Ademas, tendra que informarle de en qué momento se determinaran dichos costos. Asi, por ejemplo,
puede ser Util comunicar a un cliente que la presentacion de solicitudes de patente en cinco paises y el manteni-
miento de las patentes concedidas hasta la expiracién de su vigencia podria costar una gran cantidad de dinero
(por ejemplo, del orden de los 150.000 euros). Sin embargo, quiza sea mucho maés Util que el cliente sepa que solo
algunas partes del costo total deberan ser pagadas dentro de los primeros cinco afos a partir de la presentacion
de la solicitud prioritaria, y que los costos — que comprenden una cantidad de gastos variables — podrian ser paga-
dos a lo largo de un plazo de 20 afnos.

En algunas jurisdicciones se ofrecen reducciones en los aranceles de solicitudes presentadas por personas fisicas,
universidades, institutos de investigacion o pequefas empresas. En los Estados Unidos, por ejemplo, se ofrece un
50% de descuento en la mayorfa de los aranceles cobrados a personas fisicas, asociaciones sin fines de lucro y
pequefas empresas. El agente debe conocer las formas de lograr que su cliente pueda reducir los costos en tasas
oficiales, e informarlo al respecto.

En el siguiente diagrama se presenta un resumen del proceso de presentacion de solicitudes de patente y los gas-
tos correspondientes. El proceso comienza con la preparacion de la presentacion de la solicitud de prioridad.
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En la casilla “Etapas del tramite de la solicitud”, en la columna de la derecha de la figura, se describen las fases
tipicas de la tramitacion de patentes desde el punto de vista del costo. Estas son las fases por las cuales pasara la
solicitud en el pais de la solicitud original. Como se ha dicho, la solicitud prioritaria frecuentemente se presenta en
el pais de residencia del inventor, aunque hay otras posibilidades, como, por ejemplo, presentar la solicitud en el
pais en que esté radicada la empresa del inventor.

Los aranceles que pueden estar relacionados con la “Tramitacion de la solicitud” incluyen: tasas de presentacion,
de publicacién, de pedido de examen, de busqueda, de gastos administrativos, de emisiéon y tasas de manteni-
miento. Cada uno de estos puede tener un costo asociado por honorarios de servicios profesionales (por ejemplo,
los honorarios del agente), y en algunos casos estos honorarios pueden ser méas elevados que las tasas de presen-
tacion oficiales. Algunos de los aranceles mencionados, como las tasas de solicitud de examen, no se cobran en
todas las jurisdicciones, ya que en muchas de ellas no existen tasas oficiales especificas para los tramites de fondo.
Sin embargo, la tramitacion del examen de fondo puede representar un monto significativo de los honorarios pro-
fesionales, ya que es la etapa en que el agente debe realizar tareas como la revision del estado de la técnica cita-
do por el examinador y modificar las reivindicaciones para superar las objeciones. En la mayoria de las jurisdiccio-
nes se cobra un arancel de emisién para que la patente entre en vigor asi como algun tipo de tasa de manteni-
miento para mantener su vigencia.

La solicitud de prioridad puede ser usada como base para las presentaciones nacionales, regionales y por la via del
PCT. Si el cliente opta por la presentacion de una solicitud PCT dentro de los doce meses contados a partir de la
presentacion de la solicitud de prioridad, puede presentar una solicitud PCT en la que reivindigue la fecha de pre-
sentacion de la solicitud prioritaria. Puede ser necesaria una traduccion de la solicitud de prioridad si ésta ha sido
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redactada en un idioma que no sea el chino, inglés, francés, aleman, japonés, ruso o espafol. La traducciéon de
documentos técnicos o legales complicados, tales como las patentes, puede ser onerosa.

Como no existe una “patente PCT"” o una “patente mundial”, los solicitantes que presentan solicitudes PCT en
alguin momento deberan “entrar en la fase nacional”, es decir, que la tramitaciéon seguird su cauce en las oficinas
de los paises o comunidades territoriales en los que se desea que queden protegidos los derechos de propiedad
industrial. Sin embargo, la presentaciéon de solicitudes PCT es un mecanismo eficaz para postergar las decisiones
de presentacion en otros paises, lo que puede constituir un ahorro para los clientes, al permitirles tomar las deci-
siones mas adelante, cuando dispongan de mas informaciones.

El cliente puede optar por presentar directamente una solicitud de patente en un pafs u oficina determinada, en
lugar de presentar una solicitud PCT. En los paises del Convenio de Paris y en las oficinas regionales, esas solicitu-
des se deben presentar dentro del plazo de un afo a partir de la fecha de presentacion de la solicitud de priori-
dad, para que en las solicitudes equivalentes presentadas con posterioridad se pueda invocar la fecha de presen-
tacion de la solicitud de prioridad. Existen grandes diferencias entre los paises no firmantes del Convenio de Paris,
de modo que el agente debera verificar si el pafs en cuestion respeta la fecha de la solicitud de prioridad y bajo
gué condiciones.

El proceso de la fase nacional en muchos paises se parecera en gran medida al proceso de “tramitacion de la soli-
citud” que la solicitud de prioridad atraviese en su pais de origen. Puede ser necesario que el cliente suministre una
traduccion de la copia certificada de dicha solicitud en aquellos paises en que no se aceptan solicitudes escritas en
el idioma de la solicitud de prioridad. El plazo para presentar las traducciones varia de un pais a otro. Como se ha
sefalado, los costos de traduccién de un documento legal/técnico pueden ser elevados. Por lo tanto, si el cliente
tiene interés en presentar solicitudes equivalentes en cinco paises distintos del pais de la solicitud de prioridad, y
ninguno de ellos acepta solicitudes escritas en el idioma del documento de prioridad, el cliente debera suministrar
cinco traducciones (lo que representara un gasto importante).

El proceso de fase regional como, por ejemplo, las solicitudes presentadas ante la OEP, también debe cumplir con
etapas bastante similares a las etapas del tramite de la solicitud original. Ademas, las oficinas regionales pueden
tener requisitos de traduccién similares a las solicitudes PCT. La OEP, por ejemplo, acepta solicitudes en inglés, fran-
cés o0 aleman, y solo permitird completar el tramite de dichas solicitudes en uno de esos idiomas. Sin embargo, una
vez que la oficina regional ha aprobado la concesién de la solicitud, el solicitante debera ocuparse de la validacién
en las distintas oficinas nacionales relacionadas con la oficina regional. Este proceso también puede requerir la tra-
duccioén de la solicitud a otro idioma.

Supongamos que una solicitud escrita en inglés fue presentada ante la OEP y supongamos también que el solici-
tante ha designado cinco paises en esa solicitud: Espafa, Italia, Austria, Francia y Portugal. Después de tramitarla
exitosamente ante la OEP, el solicitante deberé pagar la tasa de validacién en esos paises, y ademas suministrar una
traduccion de la solicitud en inglés al espanol, italiano, aleman, francés y portugués. Las tasas de validaciéon y los
costos de traduccion suelen ser bastante elevados. Sin embargo, el solicitante puede hacer uso de su instinto
comercial en muchos instantes del proceso de presentacion en otros paises. En consecuencia, el agente debe estar
capacitado para asesorar a sus clientes con datos concretos sobre tasas y costos y los plazos correspondientes.60

4, Requisitos para la presentaciéon de solicitudes en jurisdicciones especificas

Los requisitos de presentacion varian de un pafs a otro. La siguiente informacion tiene el objetivo de ser ilustrativa
y no pretende constituir una guia paso a paso para la presentacién de solicitudes en estas jurisdicciones.

a) Presentacion de solicitudes sequn el Convenio sobre la Concesion de Patentes
Europeas

El Convenio sobre la Concesién de Patentes Europeas (CPE) es el tratado por el cual se creé la Oficina Europea de
Patentes (OEP). El CPE brinda el marco para la concesién de las patentes europeas a través de un procedimiento
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Unico y armonizado ante la OEP, que funciona como una oficina comun para el examen de solicitudes de patente
presentadas ante ésta. Una vez aprobada la solicitud, se obtiene una patente en cada uno de los paises miembros
gue haya designado el solicitante. Todos los paises miembros siguen estando a cargo de conceder o rechazar las
patentes que se presenten directamente en sus respectivos paises.

Las solicitudes presentadas ante la OEP deben incluir alguna indicaciéon en cuanto a los paises miembro en los cua-
les el solicitante desea obtener proteccion para sus derechos de propiedad industrial. Se puede designar un solo
estado, todos los estados miembros o una cantidad intermedia de paises. En febrero de 2005 la estructura aran-
celaria de la OEP fue fijada de forma tal que la tasa para designar siete paises es la misma que la que se aplica para
designar a los 30 Estados miembros. De este modo, si el solicitante planea obtener patentes en al menos siete de
los Estados miembros, el agente puede designar todos los Estados y luego, cuando se haya concedido la patente,
permitir que el solicitante determine cudles le resultan de interés. Una vez que la solicitud ha sido favorablemente
examinada por la OEP y ha transcurrido el plazo de oposicidon sin que se haya presentado ninguna oposicién, el
proceso se traslada a los paises designados. El solicitante puede entonces decidir en cudl de esos paises desea vali-
dar la solicitud. Por ejemplo, el solicitante puede haber designado originalmente seis paises, pero cuando se aprue-
ba el tramite sélo le interesa desear validar la patente en tres de los seis paises. El andlisis econémico detallado de
la tramitacion de patentes se encuentra fuera del alcance de este manual. Sin embargo, el agente debe asesorar
a su cliente respecto de lo que cuesta proteger sus patentes en todo el mundo y analizar la manera de limitar los
costos presentandolas solamente en los paises donde la proteccion sea necesaria segun los objetivos comerciales
del cliente. Por ejemplo, la validacion de una solicitud en muchos paises de Europa requerira traducir la solicitud a
los idiomas de cada pais y pagar las tasas de concesion en cada uno de ellos. Para mantener la vigencia de la paten-
te en los paises validados, el titular también tendrd que pagar diversas anualidades a lo largo de la vigencia de la
patente. Aunque las anualidades y los costos de traduccion varian de un pais a otro, al agente no le deberia sor-
prender que para el plazo completo de vigencia de un conjunto de cinco paises europeos, los gastos superen
los 200.000 euros. En tal caso, es importante considerar la manera de limitar estratégicamente la cantidad de pai-
ses en los que se presenten solicitudes a aquellos en los que sea necesario, es decir, en los que el cliente vaya a
fabricar, usar o vender los productos protegidos por la patente.

b) Presentacion de solicitudes ante la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de
América

La USPTO (por sus siglas en inglés) es el organismo responsable de recibir y examinar las solicitudes de patente en
los EE.UU. La USPTO es quien decide si una solicitud de patente debe ser concedida o rechazada. La redaccion de
una solicitud de patente y la preparacion de los documentos que la acompafian puede ser una tarea ardua, y el
agente deberia estar al tanto de los requisitos formales de la USPTO antes de presentar una solicitud.

En los Estados Unidos, una solicitud de patente no provisional debe incluir reivindicaciones, un resumen, una
memoria descriptiva, dibujos y una declaracién jurada o declaracién. Una solicitud de utilidad “no provisoria” o
“no provisional” incluye reivindicaciones, mientras que una solicitud “provisoria” o “provisional” no debe necesa-
riamente incluirlas, y sirve sobre todo para establecer la fecha de prioridad. Las solicitudes de patente deben redac-
tarse en inglés o estar acompafiadas de una traduccion a ese idioma, con una declaracién de que la traduccién es
fiel. Todos los documentos deben ser mecanografiados o impresos.

Cada solicitud debe ser acompafnada por un “Utility Patent Application Transmittal Form" (”Formulario de envio de
solicitud de patente de invenciéon”) o una carta de acompanamiento. El propésito del formulario o la carta es infor-
mar a la USPTO sobre el tipo de documentos que se presentan (por ejemplo memoria descriptiva, reivindicaciones,
dibujos, declaracion e informacion sobre divulgaciones). La carta también sirve para determinar el nombre del soli-
citante, el tipo de solicitud, el titulo de la invencién, los contenidos de la solicitud y todo documento adjunto.

Se puede usar un “Fee Transmittal Form" (“"Formulario de pago de tasas”) para calcular el monto de los aranceles
de presentacion e indicar la forma de pago, es decir, si se hace por cheque o tarjeta de crédito. El monto de los
aranceles depende de la cantidad y tipo de reivindicaciones presentadas, y si se presenta o no una declaracion escri-
ta indicando que el solicitante es una pequefia empresa. El caracter de pequefa empresa y el hecho de ser una
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persona fisica reducen a la mitad los aranceles oficiales. En algunos paises, el calculo de los aranceles depende de
otros factores tales como la cantidad de paginas de la solicitud y la cantidad de dibujos.

El cheque para el pago de las tasas de presentacion, busqueda y examen de una solicitud debe figurar a la orden
del “Director of the United States Patent and Trademark Office”. Si se presenta una solicitud sin los aranceles
correspondientes, esto se notificara al solicitante, y se lo intimara a concretar el pago dentro del plazo indicado en
el aviso. Si no se abona el arancel basico de presentacién en el momento de presentar la solicitud, también se
cobrara un recargo por la aceptacion tardia de dicho arancel.

El formulario de solicitud contiene datos como informacion sobre el solicitante, domicilio constituido, datos de la
solicitud, datos sobre el representante, datos sobre prioridad local, datos sobre prioridad extranjera y datos de
cesion.

La solicitud de patente debe incluir una declaracién jurada firmada por cada uno de los inventores, en la que se
indique que se cree ser el primer inventor original del objeto de la solicitud. La declaracion jurada debe estar escri-
ta en un idioma comprensible para el inventor. Si no esta redactada en inglés y no tiene el formato establecido por
la USPTO, se exige adjuntar una traduccion y una declaracién de que es traduccion fiel.

c) Solicitudes presentadas en el marco del Tratado de Cooperacion en materia de
Patentes

El PCT es un tratado multilateral que entrd en vigor en 1978 y es administrado por la Oficina Internacional de la
OMPI con sede en Ginebra (Suiza). A los paises que se han adherido al PCT se les llama Estados Contratantes. El
16 de febrero 2009 eran 139 los Estados Contratantes del PCT.

El PCT permite a un solicitante presentar una solicitud “internacional” de patente para obtener protecciéon en uno o
varios Estados Contratantes. La solicitud “internacional” de patente tiene el mismo efecto que la solicitud “nacional”
de patente presentada en cada uno de los Estados designados,61 y es importante entender que la OMPI no concede
una “patente PCT" o una “patente internacional”, sino que brinda proteccion en todos los Estados contratantes.

Las patentes se conceden o rechazan individualmente en cada Estado contratante del PCT u oficina regional, segun
sus respectivas leyes de patentes. De este modo, el solicitante ain debe tramitar una solicitud en cada pais u ofi-
cina regional en los que desee obtener proteccion y pagar los aranceles nacionales o regionales.

La principal ventaja de presentar una solicitud PCT es el tiempo adicional que se gana antes de tramitar solicitudes
en otros paises después de la presentacion inicial. Sin el PCT, el solicitante generalmente tiene doce (12) meses para
presentar solicitudes de patente en otros paises del Convenio de Paris a partir de la fecha de la solicitud inicial. Por
el contrario, usando el PCT el solicitante tiene por regla general treinta (30) meses a partir de la fecha de presen-
tacién inicial para comenzar a tramitar su solicitud en otros paises, con lo que gana efectivamente un promedio de
dieciocho (18) meses.” Este lapso da tiempo para tomar conocimiento sobre la patentabilidad y las posibilidades
comerciales de una invencion. También posterga el pago de los mayores costos de internacionalizar una solicitud
de patente, tales como el pago de aranceles nacionales/regionales, la traducciéon de la solicitud de patente y el
pago de honorarios a agentes locales de los distintos paises.

Ademas de la ganancia de tiempo, el PCT brinda a los solicitantes informaciéon de gran valor agregado que les ser-
vird para tomar decisiones. El informe de busqueda internacional y la opinién escrita de la Administracion encar-
gada de la busqueda internacional les ofrecen un panorama realista sobre las posibilidades de patentamiento de
la invencion.
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El trémite de una solicitud PCT consiste en dos fases principales: la “fase internacional” y la “fase nacional”.  La
fase internacional consiste en:

1. presentar la solicitud internacional ya sea ante una “Oficina receptora” nacional o regional, o ante
. v . 64
la Oficina Internacional de la OMPI,
2. la busqueda de novedad a los efectos de la patentabilidad de la invencién (incluye un informe de

busqueda internacional y una opinién escrita sobre las perspectivas de patentabilidad),

la publicacion de la solicitud PCT y del informe de busqueda internacional por la OMPI, y

4. (medida facultativa) pedir que se efectlie un examen preliminar internacional de la solicitud inter-
nacional.

w

|II

Después de la fase internacional, la solicitud entra en la fase “nacional”, que consiste en la tramitacion de la soli-
citud internacional ante cada Estado contratante que haya sido designado en la “solicitud internacional” y en el
cual el solicitante desee obtener una patente. Antes de entrar en la fase nacional deben cumplirse algunos requi-
sitos. Estos incluyen el pago de aranceles nacionales y, si es necesario, la presentacion de una traduccién de la soli-
citud (en su versién original o con enmiendas). Nétese que la presentacion del petitorio PCT junto con la solicitud
implica la designacion de todos los Estados contratantes del Tratado en la fecha de la presentacién internacional.
En la fase nacional, el solicitante selecciona los Estados especificos en los cuales desea obtener proteccion para su
invencion.

La solicitud PCT debe contener los siguientes elementos: petitorio, descripcién, una o mas reivindicaciones, uno o
mas dibujos (si fueran necesarios para la comprension de la invencién) y un resumen. El petitorio es simplemente
un formulario que se presenta con la solicitud internacional. Se encuentra disponible en todos los idiomas de publi-
caciéon y se puede descargar gratuitamente del sitio Web del PCT” en inglés, francés, aleman, ruso y espafiol.
Ademas, los solicitantes pueden obtener ejemplares del formulario de petitorio en papel, sin cargo, en cualquier
oficina receptora o en la OMPI.

Cualquier ciudadano o residente de uno de los Estados contratantes del PCT puede presentar una solicitud inter-
nacional de patente. Cuando hay dos o mas solicitantes, al menos uno de ellos debe ser ciudadano o residente de
uno de los Estados contratantes. La lista mas actual de Estados contratantes se puede consultar en el PCT
Newsletter y en el sitio Web de la ompL.”

Las solicitudes internacionales de patente pueden ser presentadas en la oficina de patentes del pais del solicitante
o ante la OMPI en Ginebra (Suiza). La oficina nacional de patentes en la mayoria de los casos actta en calidad de
“Oficina receptora del PCT". Si el solicitante es ciudadano o residente de un pais que es parte en un tratado regio-
nal de patentes (el Protocolo de Harare de la ARIPO, el Acuerdo de Bangui de la OAPI, el Convenio de la Patente
Eurasiatica o el Convenio sobre la Concesion de Patentes Europeas), tiene la opciéon de presentar una solicitud
internacional de patente ante la oficina de patentes regional que corresponda, si esto es permitido por la legisla-
cion nacional de patentes aplicable. Sin embargo, pueden existir normas de seguridad nacional que obliguen al
solicitante a presentar primero una solicitud de patente nacional, o a solicitar autorizacion de su oficina nacional
de patentes antes de presentarla en el extranjero.

En general, las solicitudes internacionales de patente pueden ser presentadas en cualquier idioma aceptado por la
Oficina receptora. Al menos uno de estos idiomas también deberia ser aceptado por la Administracién encargada
de la busqueda internacional y un idioma de publicacion, es decir, arabe, chino, inglés, francés, aleman, japonés,
ruso o espafol. De este modo, si la solicitud se presenta en un idioma que no es aceptado por dicha
Administracién, se debe suministrar una traduccion de la solicitud para la busqueda internacional.

Cuando se procura la proteccién a través del PCT, el solicitante quiza tenga que pagar dos series de tasas durante
la fase internacional. El primer grupo abarca la presentacion de la solicitud ante una Oficina receptora del PCT, o
directamente ante la OMPI actuando en calidad de Oficina receptora, la busqueda internacional y la publicacién
internacional.” Estos aranceles se abonan en la Oficina receptora del PCT. Si el solicitante opta por un examen pre-
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liminar internacional, los aranceles adicionales se deben pagar a la Administracion encargada del examen prelimi-
nar internacional. Se recomienda especialmente que el solicitante use la hoja de célculo de tasas para estimar el
monto total que se debe pagar a la Oficina receptora cuando se presente una solicitud internacional.

El segundo grupo esta formado por los aranceles nacionales o regionales que se deben pagar en relacién con los
Estados contratantes en los cuales se pretende obtener proteccion. En general, los aranceles relacionados con la
fase nacional son la parte mas costosa de la tramitacion de una solicitud PCT, ya que incluyen los honorarios de
traduccion, los aranceles oficiales y el pago de honorarios por los servicios de los agentes locales. Estos aranceles
se pagan directamente a las oficinas pertinentes antes de ingresar en la fase nacional. Como las tasas nacionales
varian de un pais a otro, el agente deberia consultar los capitulos nacionales de la Guia del Solicitante PCT para
calcular los montos exactos. Las tasas nacionales deben ser pagadas en la moneda y en los plazos indicados en la
Guia del Solicitante PCT. Si en el momento de iniciar la fase nacional ya ha vencido algun pago de anualidades o
de renovacion, estos deben ser pagados dentro del plazo aplicable para ingresar en la fase nacional. El solicitante
quizas deberia reflexionar sobre cémo afecta a los aranceles que debe pagar la cantidad de reivindicaciones que
ha presentado en la solicitud de patente. En algunos casos, quiza convenga eliminar algunas reivindicaciones en
lugar de pagar un precio tan elevado por mantener enormes series de reivindicaciones con un valor estratégico
limitado.

El PCT permite reducciones de tasas para determinados solicitantes. Un solicitante que es una persona fisica” y Ciu-
dadano de un pais cuyo ingreso nacional per cpita anual es inferior a los 3.000 doélares de los EE.UU., y reside en
dicho pais, tiene derecho a una reduccion del 75% de la tasa de presentacion internacional, y algunas oficinas de
patentes nacionales pueden ofrecer reducciones similares. Esta misma reduccién del 75% se aplica a cualquier per-
sona, fisica 0 no, que sea ciudadano y residente de un pafs clasificado por las Naciones Unidas como “pais menos
adelantado”. Si hay varios solicitantes, cada uno debe cumplir con esos criterios. En la fase nacional, las distintas
oficinas designadas pueden conceder sus propias excepciones, reducciones y reembolsos. Los capitulos referidos a
la fase nacional de la Guifa del Solicitante PCT contienen informacion sobre las posibilidades de solicitar excepcio-
nes, reducciones o reembolsos, en qué circunstancias y por qué montos.

También se puede obtener una reduccién de la tasa de presentacion si se presenta la solicitud electrénicamente o
utilizando el programa informatico PCT-EASY (parte del programa informatico PCT-SAFE). El programa de presen-
tacion electrénica de la OMPI, PCT-SAFE, brinda a los usuarios del PCT los medios para preparar sus solicitudes
internacionales en forma electrénica y presentarlas en linea a través de una comunicaciéon segura o usando sopor-
tes fisicos como CD-ROM o DVD. Algunas oficinas de patentes ofrecen otros productos informaticos compatibles
con las presentaciones en el marco del PCT. Es posible efectuar presentaciones totalmente electrénicas en una can-
tidad limitada de Oficinas receptoras y ante la OMPI. Aproximadamente el 50% de los solicitantes PCT presentan
solicitudes total o parcialmente en forma electrénica. Es posible obtener mayor informacion sobre el programa
informatico PCT-SAFE.”
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d) Plazos para la presentacion de solicitudes PCT

La tabla cronolégica que se presenta a continuacion muestra el cronograma basico para la presentacion de una
solicitud PCT.

Entrada
en la fase
nacional
Publicacion
(meses) Internacional
0 12 16 18 22 28 30
I | | I I |
Presentacion de Presentacion de Informe de (optativo) (optativo)
la solicitud en el la solicitud busqueda Peticion de Informe
pais de origen internacional y examen preliminar
opinién escrita preliminar internacional de
internacional patentabilidad

0 mes

El cronograma de la solicitud PCT se inicia a partir del momento en que el solicitante presenta una solicitud de
patente en su pais de origen. En su posterior presentacion de una solicitud PCT es posible invocar la fecha de pre-
sentacion de la solicitud nacional como fecha de “prioridad”, es decir, la fecha de la primera solicitud cuya priori-
dad se invoca. Para cada prioridad reivindicada, se debe presentar una copia certificada de la solicitud anterior per-
tinente antes del vencimiento de un plazo de 16 meses a partir de la fecha de prioridad. Si no se reivindica priori-
dad alguna, la fecha de presentacion de la solicitud PCT sera la fecha de prioridad.

12 meses

Segun el Convenio de Paris, el solicitante cuenta con 12 meses a partir de la fecha de presentacion de su primera
solicitud para presentar una solicitud internacional PCT respecto de la misma invencion. Esta solicitud suele ser pre-
sentada en la misma oficina que la solicitud nacional, pero también puede ser presentada ante la OMPI actuando
en calidad de Oficina receptora.

16 meses

Una vez presentada la solicitud PCT, la institucién designada por la OMPI para efectuar busquedas internacionales,
la “Administracion encargada de la busqueda internacional” (o ISA, por sus siglas en inglés), y que ha sido desig-
nada por el solicitante para efectuar la busqueda, llevard a cabo una busqueda internacional respecto de la nove-
dad y actividad inventiva de la invencién, y emitird un informe de busqueda internacional y una opinién escrita
sobre la patentabilidad. Cuando es posible elegir la Administracion encargada de la busqueda internacional, el
agente debe indicar la Administracion elegida en el formulario de petitorio (PCT/RO/101) que se presenta junto con
la solicitud internacional.” El informe deberia ser puesto a disposicion del solicitante en el cuarto o quinto mes
desde la fecha de presentacién de la solicitud internacional. El informe de busqueda internacional no contiene
comentarios sobre el valor de la invencion, sino que enumera los documentos del estado de la técnica pertinentes
para las reivindicaciones de la solicitud, indicando los criterios de patentabilidad respectivos a los que correspon-
den los documentos del estado de la técnica. La opinién escrita constituye una opinién inicial sobre la patentabili-
dad sobre la base de los hallazgos indicados en el informe de busqueda. El informe de blsqueda y la opinién escri-
ta son valiosos para el solicitante, porque le permiten evaluar sus posibilidades de obtener patentes en los paises
donde desea obtener proteccion. Un informe de busqueda favorable puede ser positivo para el solicitante en la
tramitacion posterior de la solicitud en la fase nacional. Sin embargo, si el informe de blsqueda es desfavorable (si
se citan documentos del estado de la técnica que cuestionan la novedad o la actividad inventiva de la invencién),
el solicitante tiene la posibilidad de enmendar las reivindicaciones dentro de un plazo determinado (para diferen-
ciar mejor la invencién respecto del estado de la técnica) o puede retirar la solicitud antes de su publicacion. Las
reivindicaciones que se modifiquen en este punto seran publicadas junto con la solicitud internacional.
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18 meses

Si la solicitud internacional no ha sido retirada, la OMPI la publica poco después de los 18 meses desde la fecha de
prioridad, junto con el informe de busqueda internacional y las reivindicaciones que se hayan modificado. La publi-
cacién revela uniformemente al mundo el contenido de la solicitud internacional. Nétese, sin embargo, que no se
publica la opinion escrita de la Administracién encargada de la busqueda internacional.

22 meses

En la etapa siguiente, el solicitante tiene la opcién de pedir que se efectlie un examen preliminar internacional de
su solicitud presentando el formulario correspondiente (PCT/IPEA/401) y abonando las tasas que corresponda. El
examen preliminar se basa en la novedad, actividad inventiva (no evidencia) y aplicacién industrial (utilidad), y es
realizado por una Administracion encargada del examen preliminar internacional (cuya sigla en inglés es IPEA), es
decir, las mismas oficinas de patentes que actian como Administraciones encargadas de la bUsqueda internacio-
nal. Para solicitudes presentadas el 1 de enero de 2004 o a partir de ese dia, el plazo para solicitar un examen pre-
liminar internacional sera el de mayor duracion de los siguientes: a) tres meses a partir de la emision del infor-
me/opinién escrita de la Administracién encargada de la busqueda internacional, b) tres meses desde la fecha de
la declaracion segun el articulo 17.2)a) de que no se efectuara busqueda alguna, o ¢) 22 meses contados a partir
de la fecha de prioridad.

28 meses

El informe de examen preliminar internacional debe suministrarse antes del vigésimo octavo mes contado a partir
de la fecha de prioridad. Aun cuando el informe no sea vinculante para las oficinas nacionales o regionales, es
valioso para los solicitantes porque brinda una base firme sobre la que evaluar las posibilidades de obtener una
patente. El procedimiento de examen preliminar internacional suministra a los solicitantes una oportunidad de
modificar toda la solicitud: se pueden presentar enmiendas a la descripcién, las reivindicaciones y los dibujos junto
con la solicitud de examen preliminar. Con frecuencia éstos solicitan el examen preliminar de la solicitud cuando
quieren que sea estudiada con las modificaciones incluidas. Cabe recordar que la concesiéon de una patente en
cada parte contratante incumbe a cada oficina nacional o regional.

30 meses

Los solicitantes deben ingresar en la fase nacional antes de la expiracién del plazo establecido en el articulo 39.1)
del PCT. El plazo minimo es de 30 meses a partir de la fecha de prioridad, pero en muchos Estados contratantes
se extiende hasta los 31 meses e incluso més.” En general, las oficinas designadas no emiten recordatorios a los
solicitantes sobre la proximidad del vencimiento del plazo para ingresar en la fase nacional (o de que el plazo ya
ha vencido). Es responsabilidad del solicitante tener presentes el o los plazos aplicables para que la solicitud no pier-
da efecto ante las oficinas designadas. Si en el trdmite de una solicitud no se cumple con todo lo requerido para
ingresar en la fase nacional antes de la expiracién del plazo correspondiente, la solicitud internacional pierde el
efecto de una solicitud nacional, y se pone fin al trdmite ante cada oficina en la gque no se haya completado. La
reinstauracion de los derechos — en caso de que el solicitante no cumpla con los plazos de ingreso en la fase nacio-
nal — estd prevista en el PCT y en algunas leyes nacionales.

Al ingresar en la fase nacional, el solicitante debe cumplir con determinados requisitos. Estos incluyen el pago de
aranceles nacionales y, si es necesario, presentar una traduccién de la solicitud en su version original o con sus
enmiendas. Muchos paises exigen otras condiciones al ingresar en la fase nacional, tales como la designacion de
agentes locales. Para obtener méas datos al respecto, cabe remitirse al Capitulo Nacional relativo a cada oficina
designada en la Guia del Solicitante PCT.” Por otra parte, en la Guia mencionada y en el PCT Newsletter se puede
obtener mayor informaciéon sobre la presentacion de solicitudes PCT. Para ello, cabe consultar la pagina Web
http.//www.wipo.int/pct/es/.
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5. Derecho y requisitos comparados

El agente debe tener la posibilidad de investigar y entender los distintos requisitos de cada jurisdiccion para las soli-
citudes y la presentacién. En la siguiente tabla se ilustran algunas de las diferencias entre tres jurisdicciones — la
OEP, los Estados Unidos de América y los paises de la Comunidad Andina. La informaciéon que se suministra no es
exhaustiva sino representativa de las diferencias entre las jurisdicciones.

Comparacion entre los requisitos de presentacion y otros aspectos de las Oficinas de Patentes de los

Estados Unidos, la Comunidad Andina y la OEP

Europa

EE.UU.

CAN

OFICINA

OEP

USPTO

La de cada pais miembro
(Bolivia, Colombia, Ecuador
y Peru)

Condiciones de

presentacion

Inventor El primer solicitante El primer inventor El primer solicitante

Plazo Novedad absoluta con variaciones Novedad relativa (periodo de gracia  Novedad relativa (periodo de gracia
excepcionales en paises designados  de 1 afio) de 1 afo)

Prohibicién de venta No Si, periodo de gracia de 1 afio No

Solicitud

Presentacion directa de PE/ pre-
sentacion regional de PE bajo el
Convenio de Paris o el PCT

Presentacion directa EE.UU./ pre-
sentacion nacional bajo el
Convenio de Paris o el PCT

Presentacion directa en cada pais
miembro/ Presentacion nacional
bajo el Convenio de Paris 0 el PCT
en Colombia y Ecuador

Presentacion interna-
cional en ausencia de
una presentacion
nacional previa

Ninguna de por si, pero el Reino
Unido y Francia (y posiblemente
otros) tienen esos requisitos

Se requiere la revision de las solici-
tudes presentadas en el extranjero

Tipos de solicitud

Provisoria No Si, sin invocar prioridad de otra pro-  No
visoria
Utilidad o aplicacién Si Si. Pueden invocar la fecha de prior-  Si
industrial idad de una presentacién provisoria
Divisional Si Si (“divisional”, si es por falta de Si
unidad de la solicitud original, de
“continuacién”, si se agregan
reivindicaciones)
Continuacién parcial No Si No
Disefio No Si Si por medio del registro de
disefios industriales
Modelo de utilidad No por medio de la OEP / Sien No Si

Austria, Alemania, Italia y Francia
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OFICINA

Europa

EE.UU.

CAN

OEP

USPTO

La de cada pais miembro
(Bolivia, Colombia, Ecuador
y Peru)

Fecha de pre-
sentacion / depdsito

Descripcién, reivindicaciones y peti-
cion ante la OEP. Nota: no es nece-
sario ningln pago de tasas para

obtener una fecha de presentacion

Descripcion, reivindicaciones y peti-
cién ante la USPTO. Nota: no es
necesario ningun pago de tasas
para obtener una fecha de
presentacion

Publicacion

Contenido de la

18 meses, generalmente con
informe de busqueda

18 meses, salvo solicitud de no
publicacion de solicitud no presen-
tada en otro pais

solicitud
Idioma Inglés, francés o aleman Inglés
Antecedentes Descripcion breve Lo mas conciso posible

Objetos de la invencién

Mejor manera

Problema-solucion

Resiimenes

Asuntos de fondo

Formulado en esquema problema-

Se aconseja evitar

solucién

No Si'en el momento de la pre-
sentacion

Si No se requiere

Concisos, no mas de 150 palabras

Deben tener el mismo alcance que
las reivindicaciones, y no pueden
superar las 150 palabras

Exclusiones de patentabilidad de
métodos de tratamiento/diagnéstico
y programas informdticos como
tales; invenciones contra el “orden
publico” o la moral.

Un nuevo uso de sustancias
conocidas es patentable.

Actividad inventiva presente si la
invencién no es obvia.

Criterio aplicable: enfoque "hubiera
podido reconocer y resolver el pro-
blema / hubiera reconocido y
resuelto”; indicaciones secundarias
de la presencia de actividad inventi-
va, tales como un efecto sorpren-
dente, la satisfaccion de una necesi-
dad de larga data superacion de un
prejuicio del estado de la técnica

No existe exclusion explicita de
invenciones contra el “orden publi-
co”; obviedad juzgada desde punto
de vista de un experto en la mate-
ria; las caracteristicas secundarias
de no obviedad incluyen el éxito
economico, la necesidad de larga
data, etc.

Solicitante, descripcién, dibujos de
ser el caso, comprobante de pago
de tasa. Nota: Las reivindicaciones
pueden ser presentadas con
posterioridad.

18 meses, desde solicitud o priori-
dad invocada / en cualquier
momento después del examen
formal a solicitud de parte

Espafiol

Todo aquello que sea necesario para
la comprension de la invencién.

Sin requisitos pero es comdn el
esquema problema-solucién
Si

No se requiere pero se aconseja.
Si

Exclusiones de patentabilidad de
métodos de tratamiento/diagnosti-
co y programas informaticos como
tales; invenciones contra el “orden
publico” o la moral.

Un nuevo uso de sustancias cono-
cidas no es patentable.

Actividad inventiva presente si la
invencion no es obvia; indicaciones
secundarias de la presencia de
actividad inventiva, tales como un
efecto sorprendente, satisfaccion de
necesidad de larga data,
superacion de un prejuicio del esta-
do de la técnica
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OFICINA

Europa

EE.UU.

CAN

OEP

USPTO

La de cada pais miembro
(Bolivia, Colombia, Ecuador
y Peru)

Reivindicaciones

Tipos Aparato, método, composicion, uso,  Aparato, sistema, método, composi-
producto por proceso, de tipo suizo ~ €ién, producto por proceso, estruc-
tura de datos, medios legibles por
computadora
Formato Se prefiere el formato de 2 partes,  La USPTO no tiene un formato
generalmente una reivindicacion preferido, pero los profesionales
por categorfa. Son comunes las prefieren no usar el formato de 2
mdltiples reivindicaciones partes
dependientes
Cantidad La tasa de presentacion incluye 10 La tasa de presentacion incluye 20
reivindicaciones. Mas reivindica- reivindicaciones — 3 independientes
ciones mediante el pago de una y 17 dependientes-. Mas reivindica-
tasa ciones mediante el pago de una
tasa
Divulgacion

Divulgacién estado de
la técnica

Sin obligacion de divulgar

Obligacion de divulgar

Requisito de deposito

Examen de fondo

Si

Si

Como se examina

A solicitud dentro de los seis meses
a partir de la publicacion del
informe de la busqueda

Lo antes posible después de la pre-
sentacion

Plazo para responder a
requerimientos

Cuatro meses mas prorroga de dos
meses, mas otras prorrogas excep-
cionales

Tres meses mas prorroga de seis
meses. Se conceden prérrogas a
posteriori

Oposicion

Después de la concesion

No/se prevé un nuevo examen

Derechos conferidos

Tasas de
mantenimiento

Segln ley interna de paises designa-
dos en los que la patente se valide.
Validacién mediante presentacion
de traduccion. Durante 20 afios
desde presentacién de la primera
solicitud prioritaria. Derechos no exi-
gibles hasta la concesion.

Solo en EE.UU. y sus territorios.
Durante 20 afios desde la pre-
sentacion de la primera solicitud
prioritaria. Derechos no exigibles
hasta la concesion.

Anteriores a la
concesion

Primera anualidad por tercer afio a
partir de la presentacion.
Anualidades pagadas a la OEP

Ninguna

Solo reivindicaciones de producto o
de proceso. Se excluyen las reivin-
dicaciones de uso o segundo uso y
las de tipo suizo.

Las leyes y reglamentaciones no

establecen un formato especifico
pero es comun el formato de dos
partes

Tasa de presentacion sin limite de
reivindicaciones salvo en Colombia:
incluye 15 reivindicaciones, y se
pueden incluir mas mediante el
pago de una tasa

Obligacion de divulgar

A solicitud dentro de los seis meses
a partir de la publicacion

60 dias habiles, prorrogables hasta
por 60 dias més a solicitud.

Antes de la concesion, una vez
publicada la solicitud.

Proteccion esencialmente territorial
en el pais miembro en el que se
inicie el tramite. Durante 20 afios
desde la presentacion de la primera
solicitud prioritaria. Derechos no
exigibles hasta la concesion.

Ninguna
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OFICINA

Europa

EE.UU.

CAN

OEP

USPTO

La de cada pais miembro
(Bolivia, Colombia, Ecuador
y Peru)

Posteriores a la

Pagos anuales a oficinas nacionales

Tres veces durante la vigencia de la

Pago anual anticipado. Periodo de

concesion de paises designados y validados patente gracia de 6 meses con recargo.
Leyes y reglamentos
Ley = CPE Ley = 35 USC Decisién Andina 486 de 2000, mas
Reglamento/Admin = Directrices de  Reglamento = 37 CFR reglamentaciones internas de cada
examenes de solicitudes de Admin = MPEP pais miembro

patente. Reglamentaciones
auxiliares del CPE




PALABRAS CLAVE

>> DECLARACION, PODER >> CESION, CONVENIO DE PARIS >> OFICINA DE PATENTES Y MARCAS
DE LOS ESTADOS UNIDOS >> CONVENIO SOBRE LA CONCESION DE PATENTES EUROPEAS

>> ESTADO CONTRATANTE >> TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES

>> FECHA DE PRIORIDAD

10.

AUTOEVALUACION

¢ Qué es una declaracion?

El documento de cesion es un contrato entre el inventor y un tercero en el que se indica que los dere-
chos del inventor han sido transferidos a dicho tercero. ¢ Verdadero o falso?

iCual es el efecto, si lo hubiere, que tiene el Convenio de Paris sobre la fecha de prioridad de una soli-
citud?

La Oficina Europea de Patentes funciona como oficina examinadora comun y cada Estado contratante es
finalmente el responsable del otorgamiento de las patentes. ;Verdadero o falso?

¢Cudles son las funciones de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos?
Explique las diferencias entre una solicitud de utilidad no provisoria y una solicitud de utilidad provisoria.
iCuales son las ventajas de presentar una solicitud de patente PCT?

Si una patente es concedida segun el PCT, la OMPI emitird una “patente PCT" que tiene vigor en todos
los Estados contratantes. ;Verdadero o falso?

Si un solicitante de patente usa el PCT, ;aun debe tramitar la solicitud en cada pais en que busque pro-
teccion?

¢ Qué son las Oficinas receptoras del PCT?
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IV. TRAMITACION DE SOLICITUDES DE PATENTE

Ademas de redactar y presentar una solicitud de patente de buena calidad, el agente debe defender con profe-
sionalismo y eficiencia la patentabilidad de la invencion de su cliente ante la oficina de patentes que la esté revi-
sando. Este proceso se denomina “tramitacion de solicitudes de patente”. Una vez que el examinador ha revisado
la solicitud de patente en tramite y ha efectuado un examen de fondo o requerimiento (“office action” en inglés),
el agente debe preparar una respuesta oportuna a sus objeciones y rechazos. En la respuesta, el agente debe expli-
car las diferencias entre la invencion y el estado de la técnica citado por el examinador para desvirtuar la novedad
o el nivel inventivo de la solicitud, su aplicaciéon industrial o su unidad de invencién.

En muchas oficinas de patentes, el plazo entre la presentaciéon de la solicitud y la recepcion del requerimiento o de
los resultados del primer examen de fondo es de por lo menos dos afios. En la mayoria de las solicitudes y en la
mayoria de las oficinas de patentes, suele haber un largo periodo de inactividad después de que el solicitante ter-
mina las formalidades de la presentacion, pero en algin momento la solicitud sera revisada por un examinador. El
examinador tendra en cuenta el estado de la técnica que haya citado el solicitante y por lo general hara su propia
busqueda en el estado de la técnica para contrastarla con las reivindicaciones de la solicitud, independientemente
de que, en el caso de las solicitudes PCT, se hubiese realizado un informe de blsqueda internacional o un informe
de examen preliminar internacional (IPER, por sus siglas en inglés) a tenor del Capitulo Il del PCT.

La mayoria de las oficinas de patentes asignan sus examinadores a grupos relacionados con distintas especialida-
des técnicas. Como es usual que los examinadores de estos grupos revisen una gran cantidad de solicitudes de
invenciones estrechamente relacionadas entre si, no es sorprendente que estén muy familiarizados con el estado
de la técnica en su area de especialidad. Algunos incluso tienen acceso a colecciones sobre el estado de la técnica
que se concentran principalmente en su especialidad técnica. Por supuesto, los examinadores son, en general,
ingenieros o licenciados en el campo técnico de las solicitudes que examinan. Muchos poseen titulos de alto nivel
en ciencias e ingenieria, y algunos tienen estudios de Derecho.

El estado de la técnica citado por un examinador no constituye necesariamente la primera divulgacion de la técnica
pertinente, y ni siquiera la mas original. El examinador no tiene obligacién de hallar la primera divulgacién de un
adelanto técnico determinado. Todo lo que debe hacer es encontrar una divulgaciéon anterior a la fecha efectiva de
la solicitud o su fecha de prioridad, que describa la invencién que el solicitante esta tratando de reivindicar. No es
inusual que encuentre un documento del estado de la técnica particularmente adecuado y que lo cite repetidamente
en las solicitudes que revisa. Con frecuencia, los examinadores citan patentes anteriores y solicitudes publicadas
como antecedentes pertinentes, pero también pueden citar articulos técnicos, libros, tratados, etcétera.

La fecha efectiva del antecedente del estado de la técnica que se puede esgrimir en contra de una solicitud en tra-
mite varfa de un pais a otro. Muchos paises adoptan el sistema del “primer solicitante” (“first to file") como en el
caso de la OEP. En éstos, cualquier divulgacién técnica realizada aunque sea un dia antes de la presentacion de la
solicitud se considera un antecedente pertinente — e incluye las divulgaciones efectuadas por el propio inventor. El
aspecto de “no divulgacién antes de la presentacion” de estos sistemas se conoce como el requisito de “novedad
absoluta”. En otras palabras, para poder obtener proteccién, la primera divulgacion publica de una invencion (no
efectuada bajo un acuerdo de confidencialidad) debe ser la que se efectUa ante la oficina de patentes.

El requisito de “novedad absoluta” varia de un pais a otro, de modo que aun cuando el agente sepa que su clien-
te ha divulgado publicamente la invencién sin haber para ello firmado un acuerdo de confidencialidad, deberia ave-
riguar si las circunstancias de la divulgacion caen dentro de una de las excepciones del requisito de “novedad abso-
luta”. Por ejemplo, en algunos paises en los que existe el requisito de novedad absoluta, las invenciones cuya ope-
racion no se pueda discernir a partir de una divulgacion publica representan una excepcién al requisito de nove-
dad absoluta, y la invencién podré ser patentable. Las condiciones precisas del requisito de “novedad absoluta” en
cada pais estan fuera del alcance del presente manual.



©,

En unos pocos paises, particularmente en los Estados Unidos de América, se aplica el principio del “primer inven-
tor”, en el que se define legalmente como inventor a la primera persona en concebir una idea y llevarla a la prac-
tica. En virtud de dicho principio, la divulgacion publica de una invencion antes de la presentacion de una solicitud
de patente cobra menos importancia (ya que lo que interesa es la fecha de concepcién), y por ello en los regime-
nes en que se aplica el principio del “primer inventor” no suele exigirse una “novedad absoluta” antes de la pre-
sentacion de la solicitud, sino que se establece un periodo de gracia para el inventor (quien ya ha concebido la
invencion antes de su divulgaciéon publica). Por consiguiente, el inventor puede divulgar publicamente su invencion
y luego esperar un tiempo antes de presentar la solicitud de patente. En esos paises, todas las divulgaciones téc-
nicas reveladas al publico antes de la presentacion de la solicitud pueden ser citadas como estado de la técnica —
pero el inventor tiene un plazo durante el cual puede demostrar que habia finalizado su invencién antes de la divul-
gacion publica citada en su contra. En los paises en que rige el principio del “primer inventor” también se aplica,
en general, un vencimiento absoluto para presentar la solicitud después de la divulgacion publica de la invencion.
Por ejemplo, en los Estados Unidos de América el plazo es de un afio. Ese vencimiento impide que los inventores
presenten solicitudes muchos afnos después de la creacion de la invencién. Igualmente, en esos sistemas de paten-
tes hay un plazo absoluto para que el inventor pueda demostrar que habia completado la invencién antes de la
divulgacion del estado de la técnica citado en su contra. En los Estados Unidos, el plazo aplicable en ambos casos
es de un ano. Una de las razones para que existan esas reglas es simplemente el enorme esfuerzo que se requeri-
ria para administrar un sistema de este tipo. Recordemos que, a diferencia de los sistemas del “primer inventor”,
los sistemas del “primer solicitante” no suelen tener un periodo de gracia, de modo que una invencién puede ser,
potencialmente, objeto de un impedimento temporal a resultas de una publicacién o de una solicitud de patente
anterior, asi como de las publicaciones del propio inventor.

Existen sin embargo otros sistemas que podriamos denominar hibridos, en los cuales se predica un sistema del “pri-
mer solicitante” pero que determinan la novedad de la invencién y el estado de la técnica pertinente con lo que
se conoce como “novedad relativa”, y también manejan un periodo de gracia dentro del cual la invenciéon puede
haber sido divulgada incluso por el inventor. Este es el caso de la Comunidad Andina, en la que existe un sistema
del “primer solicitante” pero se otorga un ano de gracia si la divulgacién ha sido efectuada por el mismo inventor
0 su causahabiente.

EJEMPLO

Supongamos que el 1 de marzo de 2005 un ingeniero desarrollé una invencién y finalizo un prototipo tres dias después. El inge-
niero asiste a una feria local’en la que divulga pablicamente su invencion el 5 de mayo de 2005 y recibe muchos pedidos. Ademas,
dedica mucho tiempo a la creacién de una empresa en torno a las ventas de la invencién. En octubre de 2005, el ingeniero
comienza a preguntarse si deberia patentar la invencién. Habla con un agente de propiedad industrial, que le dice que atin puede
patentar la invencion en un sistema en el que se aplique el principio del “primer inventor”, como el de los Estados Unidos, o en
sistemas en los que se aplique el principio del "“primer solicitante”, ya que permiten la divulgacién por parte del inventor con
periodo de gracia. Como la primera divulgacion de la invencion fue el 5 de mayo de 2005, tiene hasta el 5 de mayo de 2006 para
preparar y presentar una solicitud en ese pais. El ingeniero da instrucciones para redactar y presentar una solicitud de patente,
que se presenta en los Estados Unidos el 1 de diciembre de 2005. Sin embargo, no puede presentar su solicitud en ningln pais
donde rija la novedad absoluta, a causa de la divulgacion que tuvo lugar en la feria en mayo de 2005.

El examinador que estudia el caso encuentra un documento en el estado de la técnica que divulga totalmente la invencién del
ingeniero. Este documento fue publicado el 1 de abril de 2005. Para superar el rechazo que supone el hecho de que se encuen-
tre en el estado de la técnica, el agente presenta una declaracion firmada por el inventor en la que manifiesta que finalizo su
invencion antes del 1 de abril de 2005. El examinador retira la objecion.

Supongamos, ademas, que el examinador hace otra blsqueda de patentabilidad y encuentra antecedentes que revelan la inven-
cion tal como se reivindica y se encuentra que ese antecedente fue publicado el 31 de noviembre de 2004 — mas de un afio antes
de la fecha de presentacion de la solicitud del ingeniero. El agente no puede argumentar que este documento citado (publicado
el 31 de noviembre de 2004) tiene una fecha posterior a la fecha de la invencion (1 de marzo de 2005), y no puede presentar
una declaracion de autoria previa respecto de los antecedentes publicados antes de la fecha de la invencion del 1 de marzo de
2005. Sin embargo, todavia podra argumentar que la invencion difiere del estado de la técnica y modificar las reivindicaciones
presentadas para resaltar dichas diferencias.
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En general, toda solicitud de patente presentada antes de una solicitud propia se convierte en un antecedente per-
tinente cuando es publicada o se concede la patente. La fecha efectiva de dichas solicitudes/patentes como esta-
do de la técnica no sera su fecha de publicacion o de emisién, sino su fecha de presentacién, aunque la solicitud
haya sido hecha publica después de la fecha de presentacion de la solicitud en tramite. Ejemplo: A presenta una
solicitud de patente el 1 de enero de 2005 ante la OEP. B presenta una solicitud de patente el 1 de noviembre de
2005. La solicitud de A se publica el 7 de julio de 2006 de acuerdo con las reglas de la OEP. La solicitud de paten-
te publicada de A constituye estado de la técnica respecto de la presentada por B, aun cuando la solicitud de A no
fue publicada sino después de la presentacion de la solicitud de B. En otras palabras, la fecha efectiva de la solici-
tud de A es su fecha de presentacion, no la fecha de publicacion. Sin embargo, segun las reglas de la OEP, la soli-
citud publicada de A sélo puede ser citada para destruir la novedad de la solicitud de B. (Nota: esto se refiere a la
solicitud de patente de A como “estado de la técnica” respecto de la solicitud de patente de B, y es una conside-
racion totalmente independiente de la “prioridad de invencion” si A y B reivindicaran exactamente lo mismo. La
prioridad de invenciéon surge en los sistemas que aplican el principio del “primer inventor”, cuando se hace nece-
sario determinar cudl, entre dos o més inventores, fue el primero en concebir su respectiva invencién, ya que soélo
uno de ellos puede recibir la patente de invencidon. Como se ha indicado, la OEP no es una jurisdiccion en la que
se apligue el principio del “primer inventor”.)

A. RESPUESTAS A EXAMENES DE FONDO/REQUERIMIENTOS DEL EXAMINADOR

La mayoria de las oficinas de patentes del mundo tienen una cantidad importante de solicitudes en espera de exa-
men. En algunas oficinas y areas técnicas, la espera puede ser de varios afios. Ademas, algunos sistemas de paten-
tes permiten que los solicitantes difieran el examen durante un tiempo. Sin embargo, en algiin momento un exa-
minador revisara la solicitud efectuard un “examen de fondo” y emitird un “requerimiento” o “accion oficial”,
“comunicacion oficial” o “informe de examen”.

Un examen de fondo refleja la posicién oficial del Estado ante la solicitud de patente en trémite. Puede apuntar a
casi cualquier aspecto de la solicitud, desde su titulo hasta la extension del resumen. Las partes mas importantes
del examen de fondo se refieren a las cuestiones béasicas de patentabilidad de las reivindicaciones. El agente debe
informar a su cliente en forma inmediata cuando recibe un informe de la Oficina, y explicarle su contenido.

El examinador puede afirmar que la memoria descriptiva no constituye una explicacion suficiente para que un
experto en la materia comprenda y lleve a la practica la invencion tal como se reivindica. A esto se le llama obje-
tar la suficiencia de la descripcién. También puede afirmar que la memoria descriptiva no tiene material suficiente
acerca de un aspecto especifico enunciado en las reivindicaciones. El agente puede rebatir esas objeciones demos-
trando que la memoria en realidad contiene el material cuya ausencia se ha objetado, ya sea indicando que el
material faltante era suficientemente conocido en el estado de la técnica y que su inclusiéon no era necesaria para
la puesta en practica de la invencion o bien modificando las reivindicaciones pendientes de modo que ya no hagan
referencia al material faltante.

El examinador casi siempre pasara revista al estado de la técnica y muy posiblemente encontrara antecedentes que
se identifiquen con las reivindicaciones (en inglés se utiliza la expresién “read on the claims”, referida a que el esta-
do de la técnica estd dentro del alcance de las reivindicaciones tal como estdn redactadas). Si el examinador
encuentra un solo antecedente en el estado de la técnica que se identifique con alguna de las reivindicaciones,
objetara la reivindicacion en tramite por estar “anticipada” en el estado de la técnica. Si encuentra que una com-
binacion de referencias del estado de la técnica en su conjunto divulga la invencion reivindicada y que un experto
en la materia podria haber sido inducido a combinar estas referencias, objetara la reivindicacién por ser “eviden-
te” u "obvia” con respecto al estado de la técnica. En algunas jurisdicciones, la falta de “evidencia u obviedad”
se denomina “falta de actividad inventiva”. El agente puede rebatir estas objeciones de una o mas de las siguien-
tes maneras:

o Argumentando que el examinador ha interpretado mal las referencias citadas.
o Argumentando que el examinador ha interpretado mal la invencion del solicitante o las reivindi-
caciones en tramite.
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. Argumentando que las referencias citadas por el examinador no pueden ser adecuadamente
(legalmente) combinadas, o
o Modificando las reivindicaciones de modo que definan una invencién no anticipada por las refe-

rencias citadas.
B. REDACCION DE CONTESTACIONES DE EXAMENES DE FONDO O REQUERIMIENTOS

La respuesta del agente a un examen de fondo o requerimiento de la oficina se conoce como una “contestacion
de examen de fondo o requerimiento”. En ésta, el agente debe dar una respuesta completa a todos los comenta-
rios del examinador relativos a la solicitud. Si el agente no responde a todas las objeciones del examinador, es posi-
ble que éste considere que no responde a las objeciones y decida no considerarla. El agente siempre debe esfor-
zarse por presentar una respuesta completa a los informes de la oficina, ya que una contestacién de examen de
fondo deficiente puede afectar seriamente los derechos del cliente y llevar incluso a la denegacién parcial o total
de la solicitud de patente. b

La mayoria de las oficinas de patentes del mundo establecen plazos para la presentacién de las contestaciones de
examenes de fondo. En algunos paises, el solicitante tiene X meses para responder a un examen de fondo sin pagar
un recargo por prorroga, € Y meses para contestar al examen de fondo pagando un recargo. En un examen de
fondo tipico de una solicitud colombiana, por ejemplo, X representa 60 dias habiles (3 meses aproximadamente)
e Y otros 30 dias habiles (mes y medio aprommadamente) En general, es probable que las oficinas de patentes
presenten todas las combinaciones posibles de plazos para contestar al examen de fondo, de modo que el agen-
te necesita conocer cudles son las reglas de cada pais en el que su cliente tenga solicitudes en tramite. También se
debe averiguar si la fecha para contestar el examen de fondo es la “fecha de envio” o la fecha de recepcion de la
contestacion. Esto puede variar segun el pais de que se trate.

Lo habitual es que el agente envie al cliente un borrador de su contestaciéon de examen de fondo, junto con una
explicacion de las objeciones del caso. El cliente puede ser extremadamente versado en el campo de la invencién
y es posible que pueda identificar las diferencias entre los antecedentes citados por el examinador y la invencién
descrita en la solicitud en trdmite o sus reivindicaciones. Ademads, con frecuencia existen alternativas entre las cua-
les decidir para modificar las reivindicaciones, que en general consisten en la inclusiéon de limitaciones, y el agente
debe dar al cliente la oportunidad de tomar una decisién sobre este tema. El cliente sabrad mas que el agente sobre
qué tipo de limitaciones permitira a las reivindicaciones mantener su importancia comercial.

C. APROBACION DE LAS REIVINDICACIONES

El examinador estudiara la contestacion al examen de fondo y probablemente realizara una busqueda adicional de
antecedentes relevantes. En general, el agente responde al primer examen de fondo indicando que el estado de la
técnica citado por el examinador es inapropiado por una serie de razones muy especificas o que la invencion es
patentable por un aspecto que el examinador no notd o no aprecié en las reivindicaciones presentadas original-
mente. Por consiguiente, el examinador podra efectuar una busqueda adicional en el estado de la técnica perti-
nente para preparar su siguiente examen de fondo.

El examinador puede considerar que la contestacién no es convincente, ya sea a la luz de nuevos antecedentes
encontrados o del estado de la técnica citado originalmente. Es habitual que los examinadores estén entrenados
para la lectura de las reivindicaciones de patente en su interpretacion razonable mas amplia. Este enfoque hace
gue usualmente tiendan a encontrar mas y no menos antecedentes identificables con las reivindicaciones. Si el exa-
minador no esta convencido de que las reivindicaciones son patentables — dando a éstas la interpretacion razona-
ble méas amplia habida cuenta del estado de la técnica, entonces emitird un nuevo dictamen que explique las cau-
sas por las cuales no puede conceder la solicitud o la reivindicacion en su forma actual.

La entrevista: Muchas oficinas de patentes permiten que los agentes y los inventores hablen con el examinador sobre
las solicitudes en tramite. Este proceso se denomina “entrevista” con el examinador. Como la conversacion sera ofi-
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cial, es posible que ambas partes deban presentar una resefia escrita completa de la entrevista, y estos registros, en
general, se incorporan al expediente de la solicitud objeto de tramite. Cuando se prepara una entrevista con el exa-
minador, el agente debe estudiar detenidamente el informe emitido y el estado de la técnica citado y estar prepa-
rado para explicar al examinador, en lenguaje claro, conciso y convincente, por qué las reivindicaciones son paten-
tables pese a lo que refleje el estado de la técnica. Es posible que el agente prepare algunas modificaciones adicio-
nales para las reivindicaciones y las comunique al examinador. Por ejemplo, si ambos pueden elaborar un juego rei-
vindicatorio aceptable durante la entrevista, esto puede acelerar la finalizacién del proceso de examen.

Durante la entrevista el agente puede darse cuenta de que el examinador ha estado interpretando el estado de la
técnica citado en forma diferente, o con un sentido distinto. Una vez que el agente ha comprendido cual es la
vision del examinador sobre el estado de la técnica, debera proceder de la siguiente manera: 1) instruir al exami-
nador sobre el estado de la técnica (si éste ha interpretado erréneamente los antecedentes) o 2) ver con mas cla-
ridad cuél es el tipo de cambio en las reivindicaciones que dejaria a la solicitud en condiciones de que se conceda
la patente. En algunos paises se permite que el inventor acompafe al agente a la entrevista, ya que muchos exa-
minadores aprecian la utilidad de los comentarios y explicaciones que puedan hacer los inventores. Por supuesto,
el agente debera asesorar al inventor antes de la entrevista. Por regla general, a los examinadores no se les per-
mite celebrar entrevistas antes de la emisién del primer examen de fondo, pero pueden hacerlo mas adelante.

Contestacion a exdmenes de fondo o requerimientos subsiguientes: Como se ha mencionado, el examinador puede
efectuar un segundo examen de fondo o requerimiento. El agente debera preparar y presentar la contestacion. Es

de esperar que el segundo examen de fondo y los exdmenes subsiguientes se refieran a un espectro mas limitado
de cuestiones que el primero. Ademas, si el segundo examen de fondo se refiere a algin antecedente citado en el
primero, el agente podra completar la contestacion del segundo mucho maés rapidamente que el primero.

El proceso de contestacion de exdmenes de fondo o requerimientos se puede repetir hasta que el examinador
acepte las reivindicaciones en tramite o hasta que el solicitante decida que no puede obtener una cobertura signi-
ficativa y abandone la solicitud. Por razones de costo y administrativas, muchas oficinas de patentes no permiten
gue este ciclo continte demasiadas veces antes de imponer el pago de recargos.78

Informe final: En algunos casos, un examen de fondo “final” es la ocasion para comunicar el pago de aranceles
adicionales. Como ya se ha explicado, las oficinas operan de diferente forma con respecto a los aspectos especifi-
cos del trdmite. En la practica de los Estados Unidos, por ejemplo, en la contestacion al informe final se exige que
la solicitud cumpla con las condiciones necesarias para la concesién, o bien que se presente una apelacién o se
abandone. En la contestacion al informe final, el examinador no se detendréd en los argumentos adicionales que
haya presentado el solicitante respecto del estado de la técnica. Fundamentalmente, lo que queda por hacer es
modificar las reivindicaciones tomando en consideracién las observaciones del examinador para que sean acepta-
bles. Si el solicitante no esta de acuerdo con la caracterizacién del estado de la técnica que hace el examinador o
con su interpretacion de las reivindicaciones, tendra que apelar dicha opinién.

En ciertos casos, el examinador aceptara algunas reivindicaciones y rechazara otras. También puede, simplemente,
objetar algunas reivindicaciones porque estan subordinadas a una reivindicacion rechazada. En tales casos, el agen-
te puede obtener una patente para su cliente, eliminando las reivindicaciones rechazadas y permitiendo luego que
se conceda una patente con las no rechazadas. Hasta podria presentar una solicitud de continuacién (o solicitud
divisional) con las reivindicaciones rechazadas, y seguir argumentando en favor de su patentabilidad. La decision
sobre la conveniencia de aceptar las reivindicaciones aprobadas por el examinador o continuar luchando, es un
paso estratégico que debe dar el cliente, con el asesoramiento del agente.

EJEMPLO

En un informe técnico emitido por la Oficina de Patentes de El Salvador, el examinador a cargo notifica al solicitante que en las
reivindicaciones presentadas algunas no son claras y concisas o no son patentables, diciendo: “La reivindicacion N° 4 tal y como
esta planteada no cumple con el articulo 140 de la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Intelectual. No es clara ni con-
cisa ya que se refiere a composiciones farmacéuticas que contienen el principio hexadecasacérido, utilizando términos vagos e
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imprecisos tales como: eventualmente, excipientes inertes y apropiados. Las reivindicaciones N° 5 a 8 tal y como estan redacta-
das caen dentro del alcance del arte. 107 de la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Intelectual por lo que NO SE CON-
SIDERAN SUSCEPTIBLES DE PATENTAR."”

Las oficinas de algunos paises optan en ocasiones por adoptar los criterios de patentabilidad de oficinas méas gran-
des de donde es originaria la solicitud, como la USPTO o la OEP.

EJEMPLO

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que se desempefa como la oficina mexicana de patentes, muchas veces
exige a los solicitantes que modifiquen el pliego reivindicatorio para que lo ajusten al capitulo reivindicatorio correspondiente al
de esa solicitud ante la OEP: “En este caso el resultado del examen de fondo de la invencién coincide con el de la Oficina Europea
de Patentes por lo que se requiere modifique el capitulo reivindicatorio apegandose a la materia concedida en las reivindicacio-
nes del documento de invencién de otorgamiento de patente arriba citado”.®

Vencimientos: El informe final tendra un vencimiento para su contestacion. También en esta materia los requisitos
de cada pais son diferentes. En los Estados Unidos, el plazo es de seis meses, y durante los tres primeros no se
requiere el pago de un recargo por prorroga. El agente puede presentar una contestacion al informe final del exa-
minador. Este Ultimo estudiara la respuesta y emitird un “aviso de concesiéon”, que es generalmente un formulario
de una pagina en el que el examinador asienta sus objeciones a la solicitud. El agente incluso puede preparar y
presentar una o mas respuestas complementarias al aviso informativo del examinador. Sin embargo, debe tener
claro que en una fecha determinada la solicitud se considerard abandonada y que el trémite se debe completar
antes de dicha fecha.

Si, por ejemplo, un agente de los Estados Unidos presenta su contestacion a un informe final en una fecha cerca-
na al vencimiento de los seis meses (por ejemplo, el Ultimo dfa), es muy poco probable que el examinador llegue
a ver la contestacion antes del vencimiento del plazo de seis meses, y en ese caso la solicitud se considerara aban-
donada. Esto es porgue, como se ha indicado, a diferencia de las respuestas a examenes de fondo no finales, la
simple contestacién al informe final no cumple de por si con el vencimiento. Las Unicas actuaciones que efectiva-
mente permiten cumplir con el vencimiento son:

que el examinador emita un aviso de concesion;

que el examinador efectie un nuevo examen de fondo, no final;

que se abandone la solicitud;

gue se vuelva a presentar la solicitud en alguna forma de solicitud de continuacién (en las jurisdiccio-
nes en que ello resulte viable, como la estadounidense);

5. que se presente una apelacion (o recurso de reconsideracion o reposici()n).81

AN =

En consecuencia, el agente debe vigilar con atencion las fechas relacionadas con los exdmenes de fondo finales.
Incluso si ha presentado una contestacién a un informe final dentro del plazo (por ejemplo, dentro de los tres
meses), la solicitud todavia puede darse por abandonada si no ha sucedido alguna de las acciones enumeradas.
Asi es como en algunos casos el agente tendra necesidad de tomar medidas adicionales para mantener la solici-
tud en tramite simplemente porque no ha recibido respuesta en ningun sentido por parte de la oficina de paten-
tes (aun cuando la respuesta que presento, si hubiera sido considerada, habria puesto a la solicitud en condiciones
de ser concedida).

Apelacion. Cuando se prepara una contestacion al informe final, en general se redacta una respuesta formal. Si el
examinador no la encuentra convincente, el agente puede apelar o bien presentar alguna forma de solicitud de
continuacion (fuera de los Estados Unidos de América, se las conoce como solicitudes ”divisionales”).82 Las apela-
ciones consisten en un analisis de la solicitud por un panel formado por varios examinadores con experiencia. La

mayoria de las oficinas de patentes del mundo tienen algiin mecanismo de apelacién de las decisiones tomadas
por los examinadores. Los procedimientos especificos de apelacion varian de un pafs a otro. En los Estados Unidos,
el agente primero presenta un documento conocido como “escrito de apelacion” (appeal brief), y luego el exami-




MANUAL DE LA OMPI DE REDACCION DE SOLICITUDES DE PATENTE

nador presenta su escrito. El escrito del examinador debe ser aprobado por su supervisor, y es frecuente que el
agente reciba un aviso de concesién de patente porque el supervisor no aprob6 el escrito del examinador. El agen-
te puede solicitar una audiencia oral para la apelacién. Hay que tener en cuenta que el procedimiento de apela-
cion suele suponer el pago de distintos aranceles.

Solicitud divisional. Como se ha mencionado, en muchas jurisdicciones una alternativa a la presentacién de una
apelacion es la presentacion de algun tipo de “solicitud divisional”. El término solicitud divisional se usa interna-
cionalmente para referirse a distintas situaciones. En muchos paises, una solicitud divisional es la solicitud que se
presenta después de la solicitud de prioridad. La definicion de solicitud divisional varia de un pais a otro. En los
Estados Unidos de América el término tradicionalmente se limita a describir una solicitud cuyas reivindicaciones han
sido retiradas de una solicitud de patente porque el examinador arguyo falta de unidad en la solicitud objeto de
tramite (es decir que las reivindicaciones enunciaban mas de una invencion). Legislaciones como la de la
Comunidad Andina facultan al solicitante para dividir la solicitud en cualquier momento del trdmite en dos o mas
solicitudes fraccionarias a condicién de que ninguna implique una ampliacién de la proteccion con respecto a la
divulgacion original.83 Si una solicitud ha recibido un informe final y el plazo de contestacion del examen de fondo
ha expirado, algunas jurisdicciones como la estadounidense permiten al agente presentar una solicitud “de conti-
nuacion” de algun tipo. El sistema estadounidense ofrece varios tipos de solicitudes de continuaciéon. Las maés
comunes son las del examen “RCE” (por sus siglas en inglés “Request for Continued Examination™). Una RCE man-
tiene el mismo numero correlativo que la solicitud principal: basicamente, es un mecanismo que permite seguir con
el examen de la solicitud después del informe final. Otra forma de solicitud es la de “continuacion”. Este tipo de
solicitud recibird un numero correlativo diferente del de la solicitud principal, y se usa cuando el solicitante desea
obtener el patentamiento de un juego reivindicatorio diferente del de la solicitud principal.

Muchos agentes presentan una o mas RCE en la misma solicitud antes de presentar una apelacion. La ventaja de
presentar al menos una RCE antes de apelar reside en que para el momento en el cual la RCE se enfrenta con un
rechazo final, el agente y el examinador en muchos casos ya habran alcanzado un punto en el cual la discusién se
ha agotado y es apropiado recurrir a la apelaciéon. Este punto puede alcanzarse mas tarde o mas temprano, de
acuerdo con las caracteristicas del estado de la técnica, las reivindicaciones en tramite y las partes participantes.

D. PROCEDIMIENTOS DE OPOSICION

Las legislaciones de muchos paises permiten la oposicion publica a la concesién de una patente. Algunas oficinas
regionales, tales como la OEP, también permiten los procedimientos de oposicién posteriores. Segun el pais de que
se trate, la oposicién se realiza antes de que el examinador estudie la solicitud (oposicion previa al otorgamiento)
o después de la aprobaciéon del examinador (oposicién posterior al otorgamiento), o ambas.

EJEMPLO

Oposicion previa al otorgamiento: Supongamos que un pais tiene un procedimiento de oposicion previa al otorgamiento. El exa-
minador notifica al solicitante que sus reivindicaciones han sido aprobadas y luego publica las reivindicaciones definitivas y apro-
badas para permitir su oposicion publica. Si nadie presenta oposicion durante el plazo establecido, la patente se concede. Si
alguien presenta oposicién, también debera suministrar argumentos indicando la causa por la cual la patente no deberia ser con-
cedida. El oponente puede argumentar que el examinador no ha tenido en cuenta un antecedente clave del estado de la técni-
ca y explicar por qué cree que las reivindicaciones no son validas frente a dicho antecedente. Generalmente se permite al solici-
tante rebatir los argumentos del oponente. La oposicién puede ser resuelta por el examinador a cargo de la solicitud, o bien por
un panel especial de examinadores. La parte perdedora recurre habitualmente los resultados de la oposicion, y en muchos casos
estos Ultimos finalmente se dirimen ante los tribunales.

Pero existen ademas otros sistemas de oposicidn previa a la concesion como el de la Comunidad Andina, segun el

cual después de publicada la solicitud de patente, terceros interesados cuentan con 60 dias habiles para presentar
. , , 84

oposiciones, y hasta con 60 dias mas para fundamentarlas.
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Las oposiciones son muy comunes en algunas jurisdicciones. El agente debe tener conciencia de que algunas empre-
sas usan las oposiciones habitualmente para demorar la emisién de las patentes de sus competidores o para reducir
el alcance de las reivindicaciones de sus patentes. Algunos grupos de interés se oponen en forma sistematica a las
patentes en determinados campos técnicos. Los documentos de oposicion estan, en general, preparados por el agen-
te, y muchos de ellos incluyen la presentacion de oposiciones como parte normal de su trabajo. En consecuencia, el
agente debe asesorar a su cliente en el sentido de que, aunque reciba de la oficina una indicacién de que la solicitud
esta en condiciones de ser concedida, esto no implica necesariamente que recibira la patente a corto plazo.

E. EMISION DEL TiTULO DE PATENTE

Una vez que el examinador emite un “Aviso de concesién” o documento similar, el agente deberd completar las
distintas formalidades relacionadas con la emisién del titulo de patente. El agente puede preguntarle a su cliente
si quiere presentar alguna forma de solicitud de continuacion. Estas solicitudes mantendran la fecha de presenta-
cion de la solicitud principal. Por razones estratégicas, conviene tener una solicitud en tramite en la que el agente
puede agregar nuevas reivindicaciones especificamente destinadas a neutralizar a un infractor determinado. Como
alternativa, una solicitud de continuacion permitird al inventor solicitar el patentamiento de reivindicaciones que
hayan sido rechazadas durante la tramitacién de la primera solicitud.

En muchas oficinas de patentes es posible que las solicitudes se emitan como patentes muchos meses después del
pago de todos los aranceles oficiales correspondientes. (La emisién del titulo puede tomar atin mas tiempo si en
la jurisdicciéon existe un proceso de oposicion posterior a la concesion). Desafortunadamente, en general no hay
forma de acelerar la impresion y emision de los titulos de patente. Una vez emitida la patente, usualmente no sera
necesario que el agente haga nada mas que pagar las anualidades que se requieran. Es aconsejable que el agen-
te anote en su agenda las fechas de pago de las anualidades como parte de su servicio al cliente.
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PALABRAS CLAVE

>> TRAMITACION >> EXAMEN DE FONDO O REQUERIMIENTO >> NOVEDAD ABSOLUTA
>> SISTEMA DEL “PRIMER SOLICITANTE"” >> SISTEMA DEL “PRIMER INVENTOR"”
>> UNIDAD DE LA INVENCION >> SOLICITUD DE CONTINUACION DE EXAMEN (RCE)

AUTOEVALUACION

1. ¢En qué consiste la tramitacion de la patente?

2. Si se ha publicado o presentado una invencién en una conferencia, es posible que la invencién no sea
patentable en los pafses con el requisito de novedad absoluta. ¢Verdadero o falso?

3. ¢ Cual es la diferencia entre un sistema del “primer solicitante” y un sistema del “primer inventor”? ;Qué
sistema requiere generalmente la novedad absoluta?

4. ¢Qué es un examen de fondo o requerimiento?
5. ¢ Qué significa el que se rechace una reivindicacién por estar “anticipada” por el estado de la técnica?
6. Al redactar una contestacion de un examen de fondo, el agente sélo debe responder a las objeciones

mas importantes, no a todas. ¢ Verdadero o falso?

S

El agente debe explicar al inventor/solicitante el contenido del examen de fondo. ;Verdadero o falso?
8. Durante la tramitacion de una patente, ;es posible hablar personalmente con el examinador? En tal caso,
icomo se llama el procedimiento? ;Verdadero o falso?

9. ¢En qué casos es conveniente presentar una solicitud de continuacién?

10. Una vez concedida la patente, es posible que el titular deba efectuar pagos periédicos para mantener la
vigencia de la patente. ¢Verdadero o falso?
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V. CONCEPTOS BASICOS PARA LA REDACCION DE REIVINDICACIONES DE
PATENTES

Cuando un inventor comunica a su agente que desea presentar una solicitud de patente, las primeras preguntas
que debe hacerse el agente son: ;Qué se ha inventado? ;Qué se reivindica en esta invenciéon? ;Sabe el inventor
qué es lo que desea proteger exactamente? ; Como se deberia reivindicar la invencién?

A. TEORIA DE LA REIVINDICACION DE PATENTE

Las reivindicaciones marcan los limites de la protecciéon que suministra toda patente al igual que un cerco marca
los limites del terreno de un inmueble. Por lo tanto, son una aproximacion escrita del concepto inventivo abstrac-
to creado por el inventor. Las reivindicaciones definen el alcance de la proteccion que suministra la patente.85
Aunque se aplican diferentes doctrinas para la interpretacion de las reivindicaciones, la teoria mas frecuente esta-
blece que éstas fijan los limites de la proteccién de los derechos de propiedad industrial. Las reivindicaciones indi-
can al mundo, en forma clara y concisa, en qué consiste exactamente lo que el solicitante considera que es su
invencion.

El agente debe tener claras las diferencias entre los tres conceptos legales relacionados con las patentes: invencio-
nes, realizaciones y reivindicaciones. Una “invencion” es una elaboracion mental del inventor que no tiene sus-
tancia fisica. La “realizacién” de la invencion es la forma fisica de la invencion en el mundo real. Las “reivindica-
ciones” deben proteger por lo menos una “realizacion” de la invencién, pero las mejores reivindicaciones de una
invencion son las que protegen la “invencién” propiamente dicha de modo que otros no puedan producir, usar o
vender distintos modos fisicos de realizar la invencién sin infringir la patente.

EJEMPLO

Supongamos que un inventor inventa la primera taza con asa. Construye un modelo de su invencion en forma de taza de cera-
mica de color rojo con un asa. Su agente podria simplemente reivindicar la forma fisica de la taza roja de ceramica con asa, pero
esto permitiria a otros fabricar — sin que esto constituya una violacion de los derechos de la patente — otras tazas con asa, por
ejemplo, de plastico. Si el agente entiende donde reside la invencidn, reivindicara la "invenciéon” de la taza con asa en su reivin-
dicacién mas amplia y a continuacion reivindicara la taza de cerdmica roja en una reivindicacién mas restringida. Los conceptos
de reivindicaciones amplias y restringidas se analizaran en detalle en las paginas siguientes.

Las primeras patentes no tenian reivindicaciones, y su alcance de proteccion se establecia en procesos judiciales
durante litigios por violacion de patente en los que se estudiaba el texto presentado por el inventor. Como era de
esperar, con el tiempo este procedimiento se hizo impracticable, y surgié el sistema de reivindicaciones como una
forma de establecer con mayor claridad los limites de la patente. Ademas, en un sistema de exdmenes de fondo
las reivindicaciones son analizadas por un examinador, lo que brinda a la justicia y al publico cierta seguridad en el
sentido de que una reivindicacién de patente no exceda el alcance maximo de proteccion que deberia recibir el
inventor. Por lo tanto, las reivindicaciones originalmente servian de gufa para explicar qué era lo que el inventor
percibié como invencién en el momento de concebirla y presentar la solicitud. Hoy en dia, las reivindicaciones defi-
nen la protecciéon suministrada por la patente y constituyen el nucleo de cualquier invencién. En efecto, general-
mente son la primera parte de la solicitud que los examinadores, o cualquiera que estudie la patente, examinan y
analizan.

Si el papel del examinador es impedir que las reivindicaciones excedan el alcance de la invencién (el alcance maxi-
mo tedrico de la reivindicacion) de acuerdo con su legislacién, ;quién debe asegurarse de que las reivindicaciones
se aproximen a su alcance maximo teo¢rico? Respuesta: El agente. No es sorprendente entonces que la estrategia
de armado de las reivindicaciones sea una tarea complicada, que trataremos en detalle en el Capitulo VII. La res-
puesta rapida, sin embargo, es que el agente debe tratar de crear una amplia serie de reivindicaciones que abar-
quen los diferentes aspectos de la invencion con distintos niveles de detalle. Es probable que el agente no desee
que todas las reivindicaciones alcancen la proteccion tedrica méxima, ya que en eventuales litigios ello podria dar
pie a argumentos de nulidad no contemplados por el examinador. Por lo tanto, deberd redactar algunas reivindi-
caciones mas limitadas en caso de que las mas amplias sean anuladas. Una serie de reivindicaciones mas limitada
tiene mas posibilidades de ser aceptada como vélida en un litigio, pero tendra la suficiente amplitud para probar
las infracciones cometidas.
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Como se ha destacado a lo largo de este manual, la memoria descriptiva de la solicitud debe sustentar las reivin-
dicaciones. En consecuencia, una vez que éstas han sido disefiadas y la memoria descriptiva ha sido redactada, el
agente debe volver a leer la memoria y las reivindicaciones para asegurarse de que cada una de estas Ultimas tenga,
individualmente, fundamento adecuado en la memoria descriptiva.&5 El texto de las reivindicaciones y la termino-
logia que en ellas se use deberfan ser contrastadas con la descripcién para confirmar que hay coherencia y que la
terminologfa es idéntica en toda la solicitud. Una reivindicacion de materia no contemplada en la memoria des-
criptiva puede ser descartada facilmente por falta de fundamento.

Las reivindicaciones pueden ser modificadas durante la tramitacion de la solicitud. En algunas jurisdicciones exis-
ten limitaciones en cuanto al grado de modificacién que puede aportarse a las reivindicaciones y la medida en que
pueden ser eliminadas o reemplazadas por otras nuevas. Sin embargo, el agente tendra cierta flexibilidad para ajus-
tar las reivindicaciones en tramite, de modo que no se repita lo que ya figura en antecedentes recientemente des-
cubiertos o a fin de satisfacer otros requisitos legales. Igualmente, como es posible que tras un andlisis retrospec-
tivo el cliente o su agente se den cuenta de que se podria haber enunciado las reivindicaciones con mayor ampli-
tud, el agente tiene la oportunidad de modificar las reivindicaciones para darles mayor alcance en tanto éstas se
sostengan en la descripcion.

Aunque hay diferencias en cuanto al formato y la interpretacion de las reivindicaciones, la teoria de lo que debe
lograr una serie adecuada de reivindicaciones es esencialmente la misma en todas partes del mundo. Por ejemplo,
las recomendaciones siguientes se originan principalmente en las directrices para la redaccién de reivindicaciones
de la OEP: La solicitud debe contener “una o mas reivindicaciones”. Esas reivindicaciones deben:

i) “definir el objeto cuya proteccién se pretende;”
i) “ser claras y concisas, "y
iii) “tener fundamento en la memoria descriptiva”.

Como el grado de protecciéon conferido por una patente esta determinado por el contenido de las reivindicaciones
(interpretadas con la ayuda de la memoria descriptiva y los dibujos), su claridad es de primordial importancia.

La OEP recomienda que las reivindicaciones sean redactadas siguiendo “las caracteristicas técnicas de la inven-
cion”. Esta recomendacion significa que las reivindicaciones no deberian contener expresiones relacionadas, por
ejemplo, con ventajas comerciales y otros aspectos no técnicos, aungue se permite incluir indicaciones sobre el pro-
podsito de la invencion cuando ayuden a definirla. Estas son recomendaciones importantes para redactar solicitu-
des de patente en cualquier jurisdiccion.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia, entre cuyas funciones esta la de actuar en calidad
de oficina nacional de patentes, va un poco mas alla y recomienda que los capitulos reivindicatorios de las solici-
tudes de patente presentadas a su consideracion incluyan las siguientes caracteristicas:

o Definicion clara, precisa y concisa de las caracteristicas novedosas de la invencion.

o Unidad de la invencién.

J Pueden referirse a varios asuntos, pero cada reivindicacion sélo a uno.

o Solo deben referirse a aquello que se haya descrito y ademas mencionado en el titulo. EJEMPLO.

Si lo mencionado en la descripcion y lo mencionado en el titulo es un procedimiento, el capitulo
reivindicatorio sélo puede hacer referencia a éste, quedando por fuera, si se quisiera, el aparato o
el producto obtenido.

J Deben ir numeradas consecutivamente, colocando en primer lugar la reivindicacién independien-
te o principal seguida por sus dependientes.

o Las reivindicaciones dependientes deben guardar coherencia con las independientes que le dan
origen.

o Las reivindicaciones dependientes no pueden referirse a elementos que no se hayan mencionado
en la reivindicacion que les da origen.

J Las reivindicaciones deben ser entendibles por si mismas, sin incluir referencias a la descripcién,

dibujos o ejemplos.
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B. FORMATO DE LAS REIVINDICACIONES

Tradicionalmente, cada reivindicaciéon consiste en una oracién Unica en casi todas las jurisdicciones. Cada una de
estas “oraciones” estd precedida por un numero que es el identificador de cada reivindicacién, por ejemplo,
“Reivindicacién 1”. Aunque cada reivindicacion es una sola oracion, es una oracién con profusa puntuacion inter-
na. Las reivindicaciones generalmente constituyen una seccion independiente al final de la solicitud y de la paten-
te concedida.

1. Partes de una reivindicacion

Preambulo o exordio: Un predmbulo es una frase introductoria que identifica la categoria de la invencién prote-
gida por dicha reivindicacion. Por ejemplo, la invencién puede ser un aparato, un articulo, una composicién, un
método o un proceso. Es conveniente que el predmbulo guarde coherencia con el titulo de la invencién. La reivin-
dicacion también puede enunciar un objeto de la invencién en el predmbulo, pero por las mismas razones indica-
das en la seccién relativa a la memoria descriptiva, se debe tener cuidado de no limitar accidentalmente el alcan-
ce de la invencion.

EJEMPLO 1
Imagine que un solicitante ha inventado un aparato para cocer arroz. Como el objeto de la invencion es cocer arroz, el pream-
bulo y el titulo podrian redactarse de la siguiente manera:

Aparato para cocer arroz, [...].
Pero supongamos que el solicitante sabe que su invencion podria ser usada para cocer todo tipo de granos, y entonces el pre-
ambulo podria ser:

Aparato para cocer granos, |[...].
Supongamos, ademas, que el solicitante sabe que su invencion podria usarse para cocer hortalizas, o incluso para fundir queso
para fondue. En ese caso, el preambulo podria ser atin mas amplio:

Aparato para cocer, [...].

EJEMPLO 2
Ahora piense en un solicitante que desea reivindicar un método exclusivo para preparar té. El predmbulo podria decir:

Método para preparar té, [...].
También en este caso supongamos que el inventor cree que su método podria ser usado para preparar cualquier bebida hecha
con una sustancia vegetal. El preAmbulo seria:

Método para preparar bebidas a base de vegetales, |[...].
Supongamos que el inventor estima que su método podria ser usado para preparar cualquier bebida caliente. Se necesitaria un
predmbulo con mayor alcance que el mencionado en primer término:

Método para preparar bebidas calientes, [...].

Notese que el segundo y el tercer exordio son igualmente amplios: el sequndo se aplica a cualquier bebida prepa-
rada a base de vegetales, caliente o fria, y el tercero a cualquier bebida caliente, ya sea a base de vegetales o no.
El agente puede agregar reivindicaciones con cualquiera de estos predmbulos o con todos estos — asumiendo que
reflejan la invencién con precisiéon. Lo peor que podria pasar si se usan estos exordios (siempre que reflejen la inven-
cion) es que la oficina estime que la solicitud abarca multiples invenciones, y solicite que algunas reivindicaciones
pasen a una solicitud divisional, lo que solamente provocarfa un aumento en las tasas que hay que pagar. (Véase
“Unidad de la invencién” mas adelante, en el Capitulo VII, Sec. K.)

EJEMPLO 3
Un solicitante ha inventado un compuesto para el tratamiento de la malaria. El predmbulo podria ser el siguiente:
Composicion para el tratamiento de la malaria, [...].

La solicitud de patente también podria contener reivindicaciones de método, reivindicaciones de dispositivo, etc..




MANUAL DE LA OMPI DE REDACCION DE SOLICITUDES DE PATENTE

El agente debe relacionar el predmbulo con la invencién. Esto no altera su objetivo de redactar reivindicaciones
amplias. Simplemente significa que si una invencion esta destinada a abarcar “bicicletas” y el inventor estima que
su invencion es adaptable a todo tipo de vehiculos no motorizados, conviene mantener un predmbulo lo suficien-
temente amplio como para abarcar todo tipo de vehiculos terrestres no motorizados, pero quizas sin incluir vehi-
culos aéreos no motorizados.

Es probable que el predmbulo no tenga la misma importancia durante un juicio que el cuerpo de la reivindicacion.
La importancia que se le da al predmbulo puede variar entre una jurisdiccién y otra. En algunas jurisdicciones, los
tribunales se fijaran en si el predAmbulo “da vida” a la reivindicacion en su totalidad y, en tal caso, éste tendra peso
en la patentabilidad. Consideremos, por ejemplo, una invenciéon que comprende un soporte para montar un telé-
fono en la pared. Es muy posible que el agente no desee reivindicar un teléfono como parte de esta invencion, ya
que podria restringir el rango de posibles infractores a las personas que vendan teléfonos y soportes, en lugar de
soportes Unicamente. En consecuencia, el preambulo podria ser el siguiente:
Dispositivo para montar un teléfono, [...].

De este modo, es muy factible que la fabricacién, uso o venta de teléfonos no sea considerada necesaria para
cometer una infraccion de la reivindicacion.

Expresiones de transicion

Hay dos tipos de expresiones de transiciéon: abiertas y cerradas. Las expresiones abiertas no excluyen ningun ele-
mento o paso adicional o no enunciado. En los Estados Unidos, por ejemplo, las frases abiertas incluyen los térmi-
nos “comprende”, “contiene” y “se caracteriza por”. Estos términos se interpretan como “que incluye los siguien-
tes elementos pero no excluye otros”. Las expresiones de transicion “que comprende” (comprising) o “que inclu-
ye" (including) son las usadas mas comUnmente en ese pais.

Veamos ahora, como ejemplo, una reivindicacion con la expresiéon “que comprende”. La invencion se relaciona con
un lapiz con una goma y una luz sujetas a éste. Una reivindicacion podria decir:

1. Un aparato, que comprende:
un lapiz;
una goma unida a un extremo del lapiz; y
una luz unida a la parte central del lapiz.

En esta reivindicacion, al usar la expresion abierta “que comprende” se ha ampliado el alcance, permitiendo la
inclusion de otros elementos o limitaciones. Por ejemplo, esta reivindicacion deja abierta la posibilidad de incorpo-
rar un capuchoén al lapiz. Dicho de otra forma, alguien acusado de infractor no podria defenderse afirmando que
su producto también tiene un capuchén. Reiterando, aunque en el lenguaje comun la palabra “comprende” puede
tener tanto el significado de “incluir”, “contener” o “abarcar” como el de “consistir en”, en la redaccién de las
reivindicaciones, la certeza juridica requiere que este término sea interpretado por su sentido mas amplio que indi-
ca “incluir”, “contener” o “abarcar”.

Las expresiones cerradas tienen el sentido contrario de las expresiones abiertas. Las expresiones cerradas, tales
como “consta de” o “consiste en” limitan las reivindicaciones sélo a los elementos que se mencionan especifica-
mente. La reivindicacién abarca solamente los elementos mencionados, y nada mas.

El ejemplo anterior con final abierto puede ser reescrito en forma cerrada de la siguiente manera:

1. Aparato que consiste en:
un lapiz;
una goma unida al lapiz; y
una luz unida al lapiz.

Usando la frase “que consiste en”, esta reivindicacion se ha convertido en una reivindicacion que incluye solamente
los tres elementos mencionados de un lapiz, una goma y una luz, y nada mas.
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El agente a veces puede redactar una reivindicacién para un compuesto quimico en el que indica que “consiste en
los componentes A, By C” y sus proporciones expresadas en porcentajes. Tales reivindicaciones son aceptables en
la mayoria de las jurisdicciones. Sin embargo, como queda excluida la presencia de otros componentes adiciona-
les, los porcentajes deben totalizar el 100%. Al redactar una reivindicacion de ese tipo, el agente debe estar segu-
ro de gue no es posible evitar la infraccion incluyendo otro compuesto quimico; aunque sea en un pequeio por-
centaje. Como alternativa, el agente podria asegurarse de que uno de los términos incluidos en el porcentaje sea
tan amplio que pueda referirse a diversas cosas, o bien redactar una reivindicacion para una porcion de compues-
to que estd incluida en una solucion de la que forma parte.

Es muy inusual que un agente redacte una reivindicacién de tipo cerrada — porque los infractores pueden evitar
facilmente el delito simplemente agregando a la invencién un elemento adicional. El agente debe fundamental-
mente pensarselo dos y quizas tres veces antes de presentar una reivindicacion de este tipo. En algunas jurisdic-
ciones podria usar una expresiéon de transicion cerrada, cuando la invencién es una simplificacion de un aparato
gue ya se encuentra en uso. Como la simplificacion tiene menos elementos que el original, en algunas jurisdiccio-
nes es posible que se considere que una frase excluyente supera el estado de la técnica del original a los efectos
de la anticipacién (es decir, de la novedad). Sin embargo, la oficina de patentes también podria considerar que la
referencia original es un antecedente relevante a los efectos de la obviedad (es decir, la actividad inventiva). El agen-
te deberd averiguar si las leyes de las jurisdicciones de interés respaldan una interpretacion de las expresiones de
transicion cerradas que ayude al cliente a cumplir sus objetivos. En resumen, el agente casi siempre atendera mejor
los intereses del cliente si modifica las reivindicaciones con el fin de evitar la superposicion con el estado de la téc-
nica, pero de manera tal que a un competidor le resulte dificil evitar caer en infraccion de las reivindicaciones. La
mejor manera de lograr esto es, en general, agregar modificaciones aclaradoras a las reivindicaciones, en lugar de
usar una expresion de transicién cerrada. Pueden existir casos especiales en los cuales, en virtud del tipo especifi-
co de tecnologia de la invencion — tal como biotecnologia — haya una posibilidad ligeramente superior de que se
utilicen las expresiones cerradas. Cuando se redactan reivindicaciones, es importante que el agente sepa qué expre-
siones de transicién se consideran abiertas y cudles cerradas en las jurisdicciones de interés. El corresponsal extran-
jero posiblemente serd de gran ayuda para informar al agente sobre las normas de su pais. Por ejemplo, en
Australia el término “que comprende” a veces se interpreta como una expresion de transicion cerrada, precisa-
mente el sentido contrario al utilizado en muchos otros paises. Por lo tanto, mientras que una reivindicacion abier-
ta en el Reino Unido usard, por ejemplo, la expresién “que comprende”, una reivindicaciéon con exactamente el
mismo alcance en Australia podria usar “que incluye” como expresion de transicion. Es de extrema importancia
que los agentes conozcan los términos que se consideran abiertos y cerrados en los paises respectivos. El uso de
una expresion cerrada podria limitar significativamente el alcance de la proteccion brindado por la patente.

El cuerpo de la reivindicacion

El cuerpo de la reivindicacion es la porcion de texto que se incluye después de la expresion o nexo de transicion, y
en el gue se mencionan los elementos y limitaciones de la reivindicacion. En él también se explica la forma en la
que interactuan los distintos elementos. Basicamente, el cuerpo de la reivindicacion enuncia e interrelaciona todos
sus elementos. Por ejemplo, el cuerpo de una reivindicacién de aparato que incluye una mesa, podria decir lo
siguiente.

1. Aparato para sostener objetos, que comprende:
por lo menos una pata, y
un tablero configurado para ser sustentado por una pata como minimo.

En esta reivindicacion, el cuerpo define los dos elementos, “una pata como minimo” y “un tablero” gue es soste-
nido por la pata. También conecta la pata al tablero. Una reivindicacién no puede ser simplemente una lista de las
partes: éstas deben estar conectadas entre si de alguna forma, ya que la mayoria de las oficinas de patentes no
aprobaran intencionalmente reivindicaciones que sean simples enumeraciones de partes. Por lo tanto, es posible
que la reivindicacion precedente sea rechazada si se redacta de esta manera:
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1 Aparato para sostener objetos, que comprende:
cuatro patas;
16 tornillos; y
un tablero.

RECOMENDACION

La mayoria de los paises siguen una doctrina de “reivindicacién periférica” en la que las reivindicaciones fijan
los limites del alcance de la proteccién. A menos que las reivindicaciones se presenten en una jurisdiccién que
sigue una doctrina de “reivindicacion central” en la que las reivindicaciones identifican el “centro” de la inven-
cion patentada, es importante usar las reivindicaciones para establecer los limites del alcance de la proteccion.

PROFESIONAL

2. Reivindicaciones de dos partes o reivindicaciones de mejoras

En las reivindicaciones de dos partes (también conocidas como reivindicaciones de mejoras o reivindicaciones
Jepson), el predmbulo o exordio de la reivindicacién menciona el estado de la técnica mas pertinente, y el cuerpo
caracteriza la mejora de la invencién. El predmbulo y el cuerpo se encuentran conectados por una expresion de
transicion especifica que indica que la reivindicacién es de dos partes, o Jepson. Por lo tanto, las reivindicaciones
de dos partes también tienen un predmbulo, una transicién y un cuerpo, como se analiza en la seccién "Partes de
las reivindicaciones” gue antecede, pero en éstas el preambulo es la mencién del estado de la técnica, la transicién

es una expresion tal como “caracterizado porque”, y en el cuerpo se define la novedad.

En Europa, por ejemplo, el predmbulo es seguido por la expresion “caracterizado por”, o “caracterizado porque”.
En los Estados Unidos, el preambulo es generalmente seguido por la expresion de transicion “en donde la mejora
comprende”. El predmbulo en términos generales deberia hacer referencia a un solo antecedente del estado de la
técnica, ya que se considera como una admision implicita de que se trata del estado de la técnica.

Un ejemplo de reivindicacién de dos partes, o Jepson, seria el siguiente:
1. Lapiz con una goma de borrar, en donde la mejora comprende una luz unida al lapiz.

Por lo tanto, en esta reivindicacién, el estado de la técnica pertinente es un lapiz con goma, y la mejora reivindi-
cada es la luz unida al lapiz.

En algunas jurisdicciones tales como la OEP, se prefieren las reivindicaciones de dos partes. La OEP recomienda que
los solicitantes sigan la formulacién de dos partes en las reivindicaciones cuando, por ejemplo, esté claro que la
invencion reside en una mejora diferenciable de la combinacion de partes o etapas existentes. Como sucede con
muchas normas creadas para mejorar la eficiencia burocréatica, esta “preferencia” es muy flexible en la practica.
(Una mirada rapida a las patentes concedidas por la OEP revela que muchas reivindicaciones no tienen formato de
dos partes). Por lo tanto, los agentes deben considerar si la redaccién de las reivindicaciones en dos partes es la
mas conveniente para su cliente, ya que requiere una admisién explicita de que ciertas partes de las reivindicacio-
nes se encuentran definitivamente en el estado de la técnica. Algunos agentes definen primero sus reivindicacio-
nes en forma convencional, y luego ven si el examinador requiere la redaccion en dos partes. En otras ocasiones,
es mas conveniente para los intereses del cliente redactar reivindicaciones en formato de dos partes desde el
comienzo, dada la naturaleza de la invencion y el estado de la técnica.

La OEP recomienda que la primera parte de estas reivindicaciones contenga una declaracion que indique “la desig-
nacion del objeto de la invencion”, es decir, el tipo general de aparato, proceso, etc., al cual se refiere la invencion,
seguido de una indicacién de “las caracteristicas técnicas que sean necesarias para la definicién del objeto reivin-
dicado pero que, en combinacion, sean parte del estado de la técnica”. Esta indicacion de las caracteristicas del
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estado de la técnica se aplica sélo a las reivindicaciones independientes y no a las dependientes. Por lo tanto, estas
indicaciones son necesarias Unicamente para hacer referencia a las caracteristicas del estado de la técnica que sean
relevantes para la invencion.

Por ejemplo, si la invencién se refiere a una camara fotografica pero la actividad inventiva reside solamente en el
obturador, sera suficiente que la primera parte de la reivindicaciéon diga: “Una camara fotografica que incluye un
obturador de plano focal”, y no sera necesario referirse también a las demés caracteristicas conocidas de la cama-
ra tal como la lente o el visor. La segunda parte — o “parte caracterizada” — deberfa indicar las caracteristicas que
la invencion agrega al estado de la técnica, es decir, los aspectos técnicos para los cuales, en combinacién con las
caracteristicas indicadas en la primera parte, se solicita proteccion.

Aungue la OEP expresa preferencia por las reivindicaciones en dos partes, acepta que este tipo de reivindicaciones
no son apropiadas en algunas circunstancias. Por lo tanto, la naturaleza de una invencién puede ser tal que esta
forma de reivindicaciones no sea la adecuada — porque daria una idea distorsionada o engafosa de la invenciéon o
del estado de la técnica. Entre los ejemplos de los tipos de invencién que pueden exigir una presentacion diferen-
te, se encuentran:

i) la combinacién de enteros conocidos de igual jerarquia, si la actividad inventiva reside Unicamen-
te en la combinacion;
i) la modificacion — a diferencia de la adicién — de un proceso quimico conocido, por ejemplo, omi-

tiendo una sustancia o reemplazando una sustancia por otra; y
iii) un sistema complejo de partes funcionalmente interrelacionadas, si la actividad inventiva se refie-
re a cambios en varias de estas interrelaciones.

En los ejemplos i) y ii), el formato de dos partes en las reivindicaciones puede ser artificial e inapropiado, mientras
que en el ejemplo iii) puede conducir a una reivindicacién inconvenientemente larga y engorrosa. Otro ejemplo en
el cual el formato en dos partes podria ser inapropiado, se da cuando la invencién es un compuesto o un grupo
de compuestos quimicos. La OEP también aclara que habra otros casos en los que el solicitante podra dar razones
convincentes para formular las reivindicaciones de manera distinta al formato de dos partes.

3. Reivindicaciones del tipo “dispositivo mas funcién”

Las reivindicaciones del tipo “dispositivo mas funcién” describen elementos que no tienen una estructura especi-
ficamente definida, pero que en cambio indican las funciones que cumplen las estructuras que se revelan en la des-
cripcion. La interpretacion de las reivindicaciones del tipo “dispositivo mas funcion” varfa de una jurisdiccion a otra
y dentro de las distintas jurisdicciones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en una jurisdiccién dada se puede inter-
pretar que una reivindicacion de este tipo abarca los dispositivos que se divulgan en la memoria descriptiva para
desempenar las funciones mencionadas, mas los equivalentes razonables de dichos dispositivos. Las reivindicacio-
nes del tipo “dispositivo mas funcion” pueden ser interpretadas en forma amplia o restringida en una jurisdiccion
dada, ya que éstas no definen especificamente la estructura. Los litigantes en casos de infraccién de patente dedi-
can esfuerzos considerables a la discusién sobre el solo hecho de si una reivindicacién dada es o no una reivindi-
cacion del tipo “dispositivo mas funcion”.

El formato de una reivindicacion de este tipo es la palabra “dispositivo” seguida de una funcién. Por ejemplo, si la
invencion es un aparato para cocer arroz, una reivindicacion con formato “dispositivo mas funcién” podria ser la
siguiente:

1. Aparato para cocer arroz, que comprende:
un dispositivo que contiene el arroz; y
un calentador configurado para calentar el dispositivo que contiene el arroz.
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En este ejemplo, notese que en lugar de mencionar una estructura para contener arroz por su nombre (por ejem-
plo un bol) se hace referencia a un dispositivo que cumple con la funcién de contener arroz. Al hacer esto, hemos
evitado usar un nombre especifico y en su lugar hemos mencionado la funcion que desempena.

No todos los elementos de una reivindicacion “dispositivo méas funcion” necesitan ser “dispositivos”. En otras pala-
bras, cada elemento de una reivindicacion puede recibir un tratamiento diferente. Supongamos, por ejemplo, que
una reivindicacién menciona tres elementos, dos con formato “dispositivo mas funcién” y uno que define un ele-
mento estructural (tal como el “calentador” precedente). El elemento estructural serd interpretado segun el signi-
ficado corriente en la técnica. Cada uno de los dos elementos definidos como “dispositivo mas funcion” seréd inter-
pretado determinando primero la funciéon definida, y luego, respectivamente, la estructura revelada en la memo-
ria descriptiva para cumplir con la funcion.

Las reivindicaciones de “dispositivo méas funcién” son Utiles en las jurisdicciones en las que dichas reivindicaciones
reciben una interpretacion mas amplia que las reivindicaciones que definen especificamente un elemento estructu-
ral. Las reivindicaciones de este tipo también son Utiles en las jurisdicciones en las que no se da necesariamente una
interpretacion a las reivindicaciones de “dispositivo mas funcion”, pero sin embargo se interpretan en forma dife-
rente de las reivindicaciones en las cuales las limitaciones estructurales se definen afirmativamente. La “diferencia”,
cualquiera que sea, permite un rango mas amplio de cobertura, suponiendo que el solicitante incluya ambos tipos
de reivindicaciones en la solicitud. Ademas, la interpretacion de las reivindicaciones por los tribunales tiene la ten-
dencia a cambiar a lo largo del tiempo. De este modo, en los aproximadamente 20 afos de vigencia de una paten-
te, un tribunal que en el primer afo de vigencia hubiera interpretado las reivindicaciones de “dispositivo mas fun-
cion” en forma restringida, para el undécimo ano de vigencia (que, por ejemplo, puede ser cuando sea cuestiona-
da judicialmente por primera vez) puede haber adoptado una interpretacion relativamente mas amplia.

Sin embargo, el agente debe considerar que si se usan estas reivindicaciones, en general deben estar acompana-
das por una descripcion adecuada en la memoria descriptiva, donde se defina claramente una estructura para cum-
plir con la funcién definida. El agente siempre debe definir las estructuras de forma suficiente en la solicitud, inde-
pendientemente del tipo de reivindicaciones que utilice. Otro punto especial que ha de tener en cuenta el agente
cuando usa reivindicaciones del tipo “dispositivo mas funcion” es evitar la definicién de estructuras innecesarias o
no aclarar en la descripcion con exactitud qué conjunto de estructuras cumple con la funcién, ya que con esto se
podria inadvertidamente dar a la defensa, en un litigio, argumentos para sostener una interpretacion restringida
de las reivindicaciones.

Por ejemplo, si en la reivindicacién se utiliza la frase “dispositivo para sujetar”, entonces la memoria deberia defi-
nir claramente cuales son esos dispositivos (por ejemplo, cintas, adhesivos, remaches o cualquier otro tipo de suje-
ciones). En caso contrario, si la reivindicacion debe ser defendida ante la justicia, el titular quedard a merced del
tribunal (o de su oponente) para la interpretacion de la expresion “dispositivo para sujetar”, y puede terminar reci-
biendo una interpretacién mucho mas restringida que la que el inventor tenia en mente.

4, Puntuacion de las reivindicaciones

Al principiante le podra parecer ilégico, confuso o quizas insultante que se analice algo tan elemental como la pun-
tuacion de las reivindicaciones. Efectivamente, hay numerosos temas relativos a las patentes que son mucho mas
entretenidos que la puntuacion. Sin embargo, casi todas las oficinas de patentes establecen requisitos estrictos en
cuanto a la forma de puntuacién de las reivindicaciones y no concederan una solicitud de patente a menos que
estas reglas aparentemente arbitrarias se cumplan al pie de la letra. Por lo tanto, si el agente sélo se concentra en
asuntos tales como ajustar las reivindicaciones a las necesidades comerciales del cliente y no presta atencién al for-
mato de las reivindicaciones, puede encontrarse con que sus reivindicaciones bien redactadas en los demas aspec-
tos, no seran aprobadas por ninguna oficina de patentes.

Normalmente una coma separa el preambulo de la expresion o nexo de transicion, y un punto y coma separa la
expresion de transicion del cuerpo. El cuerpo propiamente dicho, por regla general esta dividido en parrafos peque-
fios que definen los elementos légicos de la reivindicacidon. En muchas jurisdicciones no existen leyes especificas
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que establezcan la forma de puntuacién, pero el agente debe esforzarse por asegurar que la reivindicacion sea
interpretada de la manera que pretende. Asimismo, en muchas jurisdicciones un “elemento” de una reivindicacion
puede no tener un significado preciso o legal, y todas las palabras de la reivindicacién son consideradas simple-
mente como “limitaciones” de ésta. Habiendo dejado esto claro, el agente debe redactar la reivindicaciéon de
manera que no complique su interpretacion por el examinador, y eventualmente (mas adelante) por la justicia y los
posibles licenciatarios. Asi es como, en general, los “elementos” de una reivindicaciéon estan separados por punto
y coma, y el penultimo elemento finaliza con “; y”.

EJEMPLO 1 Preambulo, transicion:
Elemento (N°1);
Elemento (N°2); y
Elemento (N°3).

EJEMPLO 2 Un aparato, que comprende:
diversas paginas impresas;
una sujecion configurada para mantener juntas las hojas impresas; y
una cubierta adherida a la sujecion.

5. Subordinacion adecuada de los elementos

Los elementos de una reivindicacion deben ser mencionados segin un orden de referencia correcto. Esto significa
que la primera vez que se introduce un elemento, se debe usar el articulo indeterminado “un” o “una”. Mas ade-
lante, cuando se hace referencia a elementos previamente introducidos, se debe usar el articulo determinado “el”
o "la" o “dicho/a”. El uso de un orden de referencia correcto no es solamente una buena idea: se trata de una ley
universal, como la de la gravedad. El siguiente juego reivindicatorio ayudara a explicar en qué consiste un orden
de referencia correcto:

1. Dispositivo, que comprende:
un lapiz; y
una luz sujeta al lapiz.

2. El dispositivo de la reivindicacion 1, en el cual la luz estad sujeta en forma desmontable al lapiz.
3. El dispositivo de la reivindicacion 2 en el cual el lapiz es de color rojo.

Noétese que en la reivindicaciéon 1 hemos introducido el “lapiz” por primera vez, y nos referimos a él como “un
l&piz”. En la misma reivindicacién, también introdujimos la luz por primera vez, como “una luz”. Sin embargo,
cuando quisimos indicar que la luz estaba sujeta al lapiz, nos referimos al lapiz como “el lapiz”. El uso del pro-
nombre “el” indica que el lapiz es el mismo que habiamos definido en la reivindicacion. De lo contrario, existirfa
una ambigiedad en cuanto a si era el mismo lapiz u otro lapiz. Las palabras “el/la” y “dicho/a” son intercambia-
bles en la redaccion de patentes. (“Dicho/a” es una expresion del lenguaje juridico tradicional, mientras que “el/la”
es un intento de usar un lenguaje mas accesible para quienes no son abogados).

Si quisiéramos redactar otra reivindicacion dependiente que se refiere a otro lapiz, entonces deberiamos distinguir
el 1apiz mencionado en primer término del segundo lapiz. Esto generalmente se hace definiendo un “primer” ele-
mento y luego un “segundo”, y asi sucesivamente. Una alternativa, si la cantidad de elementos es pequefia, es
referirse al primero como “un” elemento y al sequndo como “otro” elemento. Estos son algunos ejemplos:

Un primer dispositivo, conectado a un segundo dispositivo, en donde el primer dispositivo. ..
Un artilugio, acoplado a otro artilugio, en donde este ultimo artilugio tiene mayor capa
citancia que el primer artilugio. ..
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En cada nuevo conjunto de reivindicaciones se debe restablecer la base de referencias. Asi, en otro conjunto de rei-
vindicaciones el agente debera suministrar nuevamente una base de referencias para el elemento “lapiz”.

En esencia, cada reivindicacion independiente debe ser redactada en forma independiente y establecer una nueva
base de referentes. Por ejemplo, si se va a redactar una nueva reivindicacién independiente para la invencion pre-
cedente, cabe decir:

4. Dispositivo, que comprende:
un lapiz;
una luz sujeta al Iapiz, en donde la luz esta sujeta en forma desmontable al lapiz.

6. Numeros de referencia y expresiones parentéticas

En algunas jurisdicciones, se recomienda o se exige incluir en las reivindicaciones los numeros de referencia aso-
ciados con elementos especificos identificados en los dibujos. Asi, si en la Figura 1 de la patente se presenta una
memoria de computadora y esta memoria esta identificada como “123", por ejemplo, si las reivindicaciones men-
cionan esta memoria en particular, la mencion debe estar seqguida por el nimero de referencia “123".

EJEMPLO 1 Aparato, que comprende:
diversas paginas impresas (11);
una sujecion (14) configurada para mantener juntas las hojas impresas (11); y
una cubierta (21) adherida a la carpeta (14).88

Los nUmeros entre paréntesis son los nimeros de referencia de los dibujos de la solicitud.

De este modo, si la solicitud contiene dibujos y la comprensién de las reivindicaciones se mejora estableciendo la
conexion entre los dispositivos mencionados en las reivindicaciones y los signos correspondientes en los dibujos, se
deben colocar los signos de referencia apropiados entre paréntesis a continuacion de los elementos mencionados
en las reivindicaciones. Si existe una cantidad mayor de distintas realizaciones, Unicamente se deben incorporar los
numeros de referencia de las realizaciones mas importantes en las reivindicaciones independientes.

Cuando las reivindicaciones tienen el formato de dos partes, los nimeros de referencia se deben insertar no sélo
en la parte caracterizada, sino también en el exordio de las reivindicaciones segun las recomendaciones de la OEP.
Esta recomendacion no se aplica a todas las jurisdicciones.

No se suele considerar que los nimeros de referencia limiten el alcance de las reivindicaciones; su Unica funcion es
facilitar la comprension. El agente, si lo desea, puede hacer un comentario al efecto en la memoria descriptiva.

Si se agrega texto a los numeros de referencia entre paréntesis en las reivindicaciones, se puede producir una falta
de claridad. Las expresiones tales como “medios de fijacién (tornillo 13, clavo 14)", o “conjunto de vélvula (asien-
to de valvula 23, elemento de vélvula 27, y asiento de valvula 28)", no pueden ser consideradas como simples
numeros de referencia sino como “caracteristicas especiales”. En consecuencia, no queda claro si las caracteristi-
cas agregadas a los numeros de referencia son limitantes o no. En consecuencia, las caracteristicas incluidas entre
paréntesis generalmente no son permisibles o recomendables. Sin embargo, las referencias adicionales que indican
las figuras en las cuales se pueden encontrar referencias numeéricas tales como “(13 - Figura 3; 14 — Figura 4)” no
son objetables en muchas jurisdicciones.

En algunas jurisdicciones puede objetarse falta de claridad en expresiones parentéticas que no incluyen nimeros
de referencia, por ejemplo, “ladrillos moldeados (de hormigén)”. Por el contrario, las expresiones parentéticas con
significados usualmente aceptados son permisibles, por ejemplo, “(met)acrilato”, que es una abreviatura conoci-
da para “acrilato y metacrilato”. Por lo tanto, en general el uso de paréntesis en formulas quimicas y matematicas
no es objetable.
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7. Terminologia especifica de las reivindicaciones

Ya hemos visto que expresiones como “que comprende” tienen un significado especial cuando se las aplica a las
reivindicaciones. De un modo similar, otras pueden tener significados especiales cuando se las aplica a las reivindi-
caciones. Algunas palabras se utilizan para definir en mayor detalle una estructura o proveer una funcion asocia-
da con una estructura dada. Algunas de estas son “en donde” (wherein), “con lo cual” (whereby), "de modo tal
que” (such that), y “de manera que” (so as to). El agente debe saber de qué forma han interpretado estos térmi-
nos los tribunales de las distintas jurisdicciones que le interesan, y luego debe usarlos de manera acorde a dicha
interpretacion.

Por ejemplo, una clausula iniciada con “en donde”, o “en el/la cual”, o “donde”, en general se usa para describir
una funcién, operacion o resultado que se relaciona con la estructura o funcién previamente definida de la reivin-
dicacion. Por lo tanto, estas clausulas se deben usar cuando el resultado siga necesariamente a la estructura o fun-
cion definida. Por ejemplo, si queremos reivindicar una carpeta para guardar archivos, una reivindicacion con for-
mato “en donde”, podria tener la siguiente forma:

1. Carpeta para almacenar archivos, en donde la carpeta esta configurada para recibir los
archivos. ..

8. Elementos multiples

Muchas oficinas de patentes exigen que las reivindicaciones definan por lo menos dos elementos. Una reivindica-
cion sin muchas limitaciones posiblemente sea demasiado amplia. La necesidad de esta norma queda en eviden-
cia al comparar las dos reivindicaciones siguientes:

EJEMPLO 1 Una computadora, que comprende:
un procesador.

EJEMPLO 2 Una computadora, que comprende:
un procesador,
una memoria; y
un bus configurado para transmitir datos entre la memoria y el procesador.

La reivindicacion del primer ejemplo no le dice al lector demasiado sobre una computadora, mas alla de que con-
tiene un procesador. Por supuesto, la memoria definira el procesador y podemos asumir que los procesadores exis-
ten en el estado de la técnica. Por lo tanto, el solicitante parece estar reivindicando cualquier cosa que contenga
un procesador, especialmente si el exordio no se considera limitante. Esta reivindicacion es inaceptablemente
amplia — se podria aplicar a una caja en la que se transporta un procesador, ya que no sabemos nada mas sobre
las computadoras salvo que son estructuras que contienen procesadores. La segunda reivindicaciéon suministra
mucha maés estructura y una definicion de computadoras.

9. Elementos alternativos

En muchas jurisdicciones se permite que una sola reivindicacidon contenga elementos alternativos, a los que se les
llama “grupos Markush”. Estas reivindicaciones pueden simplificar el trabajo del agente de preparar un juego rei-
vindicatorio completo. Analizaremos los “juegos reivindicatorios” y “reivindicaciones dependientes” mas adelan-
te. Una reivindicacién, ya sea dependiente o independiente, puede incluir alternativas, siempre gue la cantidad y
la presentacion de las alternativas en una sola reivindicacién no la tornen oscura y dificil de interpretar, y siempre
que la reivindicacion cumpla con el requisito de unidad de la invencion. (Véase, Capitulo VII, Seccion K mas ade-
lante). En el caso de una reivindicaciéon que define alternativas (quimicas o no quimicas), es decir, un “grupo
Markush”, se debe considerar que la unidad de la invencion esta presente si las alternativas son de naturaleza simi-
lar y pueden ser sustancialmente reemplazadas una por otra.
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Supongamos, por ejemplo, que un proceso quimico puede ser realizado con “cobre”, “plomo” u “oro”. El agen-
te podria pensar en un término mas abstracto que relna las tres opciones, tal como “metal”. Sin embargo, el
agente (y el inventor) puede que no esté seguro de si el proceso funcionaria con cualquier metal. En efecto, el
inventor puede tener la certeza de que el proceso no funcionaria con el mercurio. En consecuencia, no se puede
usar en la reivindicacion el término mas abstracto “metal”. El agente y el inventor puede que no conozcan un tér-
mino abstracto mas adecuado para los tres metales que funcionan con la invencién. El agente podria escribir tres
reivindicaciones independientes — una dirigida al “cobre”, una al “plomo”, y otra al “oro”-. Pero, gracias a los gru-
pos Markush, puede simplemente redactar una reivindicacion independiente que diga: “un metal seleccionado del
grupo formado por cobre, plomo y oro”. El uso de grupos Markush no se limita a las invenciones quimicas, aun-
gue la técnica se origind en la practica de las patentes quimicas y es probable que sea mas cominmente emplea-
da en quimica que en otros campos técnicos.

|u |u

Un grupo Markush no debe ser ambiguo. Ademas, el agente debe estar seguro de que es la manera mas conve-
niente de reivindicar la invencién antes de usarlo. En el caso anterior, por ejemplo, supongamos que el hierro tam-
bién funcionaria con la invenciéon — el grupo Markush propuesto no protegeria directamente las realizaciones de la
invencién gue usan hierro. Por lo tanto, el agente siempre debe esforzarse por redactar reivindicaciones que abar-
guen todas las realizaciones patentables de la invencion.

C. GRUPOS DE REIVINDICACIONES

El juego reivindicatorio en una solicitud normalmente incluye una o més reivindicaciones independientes (o princi-
pales) y una cantidad de reivindicaciones dependientes o subordinadas (o secundarias) que dependen de una o més
reivindicaciones precedentes. Todas las solicitudes de patente deben tener por lo menos una reivindicacién “inde-
pendiente” que defina las caracteristicas esenciales de la invencion, es decir, aguellas que son necesarias para cum-
plir con los requisitos de novedad y actividad inventiva. Cada reivindicacién independiente puede estar seguida por
una o mas reivindicaciones dependientes que describen otras realizaciones especificas de la invenciéon definida en
la reivindicaciéon independiente de la que dependen. Cualquier reivindicacién relacionada con una realizacion espe-
cifica también incluye las caracteristicas esenciales de la invenciéon que se definen en la respectiva reivindicacion
independiente.

Cualquier reivindicacion que se refiera a otra reivindicacion incluird todas las caracteristicas de esta ultima, aun
cuando no se mencionen explicitamente. Las reivindicaciones que contienen referencias a otras son denominadas
“reivindicaciones dependientes” o “subordinadas”. Como una reivindicacién dependiente no define por si misma
todos los aspectos caracteristicos del objeto reivindicado, las expresiones tales como “caracterizado por” o “carac-
terizado porque” no son necesarias, pero sin embargo son permisibles. La reivindicacion que defina detalles adi-
cionales de una invencién puede incluir todas las caracteristicas de otra reivindicacion dependiente, y por lo tanto
deberfa estar vinculada a ésta. Ademas, en algunos casos, una reivindicacion dependiente puede definir una o mas
caracteristicas que pueden agregarse a mas de una reivindicacion previa (independiente o dependiente). Por lo
tanto, existen distintas posibilidades: una reivindicaciéon dependiente puede hacer referencia a una o mas reivindi-
caciones independientes precedentes, a una o mas reivindicaciones dependientes, o a reivindicaciones dependien-
tes e independientes.

1. Reivindicaciones independientes

Las reivindicaciones independientes en una patente representan las reivindicaciones mas amplias. Algunas son mas
amplias que otras, pero una reivindicacién independiente siempre serd mas amplia que cualquiera de sus reivindi-
caciones dependientes. Una reivindicacién independiente es una reivindicacién que se sostiene por si misma y no
necesita una limitacion de otra para completarse. Cada conjunto de reivindicaciones comienza con una reivindica-
cion independiente.

Una solicitud puede tener mas de una reivindicacion independiente. Por ejemplo, a veces una sola invencién puede
abarcar diversos conceptos inventivos, en cuyo caso puede que no sea posible disponer de una reivindicacion
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amplia que abarque todos los conceptos inventivos. En general, es una buena idea tener varias reivindicaciones
independientes, en la que cada una abarque un concepto inventivo diferente.

Los distintos tipos de reivindicaciones que se analizan a continuacion se refieren a un aspecto distinto del alcance
de la reivindicacién. Por lo tanto, un agente podria redactar varias reivindicaciones de aparato distintas, cada una
para cubrir un concepto inventivo diferente, incluso para el mismo concepto inventivo, y redactar varias de las rei-
vindicaciones con distintos alcances o coberturas.

En algunas jurisdicciones tales como la OEP, es posible que se prefiera que se limite la cantidad de reivindicaciones
independientes a una sola en cada categoria. Sin embargo, la OEP establece distintas excepciones a esta prefe-
rencia, por ejemplo, las siguientes situaciones en las cuales se aceptan sin dificultades las desviaciones de este prin-
cipio.

i) ejemplos de multiples productos interrelacionados:
a) enchufe macho y hembra;
) transmisor — receptor;
) intermediario(s) y producto quimico final;
) gen — construcciéon genética — huésped — proteina — medicamento.

o N T

i) ejemplos de multiples usos inventivos diferentes de un producto o dispositivo:
a) segundo uso médico o usos ulteriores en el tipo de reivindicaciones denominado “segun-
do uso médico”.

iii) ejemplos de soluciones alternativas de un problema en particular:
a) un grupo de compuestos quimicos,
b) dos o mas procesos para la elaboracién de tales compuestos.

Como ya se ha indicado, existen ciertas “reglas” para mejorar la eficiencia de la tramitacién. Muchos agentes opi-
nan gue las reglas de limitacion de reivindicaciones no se aplican satisfactoriamente o que es facil encontrar excep-
ciones. Por regla general, entre las tres oficinas mas grandes del mundo, las patentes de los Estados Unidos tien-
den a tener la mayor cantidad de reivindicaciones; las japonesas, a tener menos, y las de la OEP tienen una canti-
dad intermedia. Como en todos los aspectos de la propiedad industrial, el agente debe esforzarse para que su
cliente obtenga la cantidad apropiada de reivindicaciones para su invencion. La experiencia le indicara el momen-
to en que la suma de mas reivindicaciones llega a un punto en que disminuye la rentabilidad debido a los costos
adicionales que supone el pago de mas aranceles, anualidades, etcétera.

La diferencia en el alcance de las reivindicaciones suministra un poderoso recurso contra los argumentos de que
todas las reivindicaciones de una patente carecen de validez frente al estado de la técnica. Aun después de que un
examinador aprueba una solicitud para su concesién como patente, un tercero puede tratar de invalidarla. De
modo que contar con reivindicaciones de distinto alcance constituye un seguro contra los argumentos que surjan
del estado de la técnica no conocido por el inventor o por el examinador durante la tramitacion de la patente. En
efecto, no es raro que el demandado descubra el estado de la técnica mas adecuado durante un juicio de viola-
cion de patente.

Toda reivindicacién independiente debe determinar las caracteristicas esenciales necesarias para definir la inven-
cion, excepto en la medida en que dichas caracteristicas estén implicitas en los términos genéricos que se utilicen.
Por ejemplo, la reivindicacién de una bicicleta no necesita mencionar la presencia de ruedas. Cuando la patenta-
bilidad depende de un efecto técnico, las reivindicaciones suelen ser redactadas de modo que se incluyan todas las
caracteristicas técnicas de la invencion que son esenciales para el efecto técnico. En otras palabras, las reivindica-
ciones deben ser claras y estar dirigidas al alma de la invencién.
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Si una reivindicacién se refiere a un proceso para producir el producto de la invencion, el proceso que se reivindi-
ca deberfa ser tal que, al ser realizado de manera que le parezca razonable a un experto en la materia, necesaria-
mente dé como resultado dicho producto. De lo contrario, existiria una incoherencia interna y por lo tanto falta de
claridad en la reivindicacion. En el caso de la reivindicacion de un producto, si éste es de una clase bien conocida
y la invencion reside en la modificacion de ciertos aspectos, en general es suficiente que en la reivindicacion se
sefale con claridad el producto y se especifique lo que se ha modificado y de qué manera. Lo mismo es valido para
las reivindicaciones referidas a aparatos.

2. Reivindicaciones dependientes/subordinadas

Una reivindicacion dependiente es la que depende de otra reivindicacion — ya sea una reivindicacién independien-
te u otra reivindicacion dependiente. Esta dependencia se indica identificando la reivindicacion principal. Por ejem-
plo, “2. El aparato de la reivindicacion 1, que comprende ademas...” indica que la reivindicacién 2 es dependien-
te o subordinada de la 1.

El formato de una reivindicacién dependiente realmente brinda poco mas que un mecanismo para economizar
tiempo y dinero. Al mencionar otra reivindicacién, la reivindicacion dependiente expresa que incluye todo lo men-
cionado en la reivindicacion principal, mas todo lo que sea mencionado en la reivindicacion dependiente propia-
mente dicha. Las reivindicaciones dependientes tienden a ser considerablemente mas cortas que las independien-
tes, y aunque un principiante en materia de patentes pueda pensar que las reivindicaciones dependientes son mas
amplias que las independientes, sucede exactamente lo contrario.

Supongamos que una reivindicacion independiente dice:

1. Aparato, que comprende:
un lapiz; y
una goma unida al lapiz.

Supongamos que una reivindicacion 2 dependiente dice:

2. El aparato de la reivindicacion 1, que comprende ademas:
una luz sujeta al lapiz.

Supongamos que una reivindicacién 3 dependiente dice:

3. El aparato de la reivindicacion 2, que comprende ademas:
un botoén unido al lapiz para liberar la mina del lapiz.

Toda la reivindicacion 2 incluye el texto efectivamente mencionado en esa reivindicacion, mas todo el texto de la
reivindicacion 1. Por lo tanto, la reivindicacion 2 dice, en realidad:

2. Un aparato, que comprende:
un lapiz;
una goma unida al lapiz; y
una luz sujeta al lapiz.

Igualmente, la reivindicacion 3, que depende tanto de la 1y la 2, dice, en realidad:

3. Un aparato, que comprende:
un lapiz;
una goma unida al lapiz;
una luz sujeta al lapiz, y
un botdn unido al 18piz para liberar la mina del lapiz.
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Las reivindicaciones dependientes deben agruparse de la forma mas apropiada posible. La disposicién, por lo tanto,
debe ser tal que permita determinar de manera sencilla la asociacién de las reivindicaciones relacionadas, y que se
pueda interpretar facilmente su significado y asociacién. Una reivindicacién dependiente de ninguna manera puede
ampliar el alcance de proteccion de la invencién definida en la reivindicacién independiente correspondiente.

En algunas ocasiones el examinador puede aceptar una reivindicacion dependiente al compararla con el estado de
la técnica, pero objetar solamente que depende de una reivindicacion independiente que ha sido rechazada. Esto
significa que el solicitante puede obtener una patente simplemente anulando la reivindicacién independiente
rechazada (y otras reivindicaciones dependientes), y agregar las limitaciones anuladas a la reivindicacién depen-
diente viable. El agente también puede modificar las otras reivindicaciones de la solicitud, de modo que estén sub-
ordinadas a la nueva reivindicacién independiente (previamente dependiente). Por supuesto, el agente y su clien-
te pueden decidir no aceptar la aprobacion de la cldusula dependiente y continuar luchando por la patentabilidad
de la reivindicacion principal.

EJEMPLO

Supongamos que las reivindicaciones 1-3 precedentes provienen de una solicitud que contiene 10 reivindicaciones de aparato
que dependen, en ultima instancia, de la reivindicacién 1 (con un total de 11 reivindicaciones). Imaginemos, ademas, que el exa-
minador ha rechazado la reivindicacion 1 pero ha aceptado la 2, que ha sido objetada Ginicamente porque depende de la reivin-
dicacion 1 rechazada. Suponiendo que se cuenta con la aprobacion del cliente, el agente podria reescribir la reivindicacién 2 para
que mencione especificamente todas las limitaciones de la 1 (tal como hicimos en el ejemplo). La reivindicacion ya depende de
la 2, de modo que la reivindicacion 3 no necesita ser modificada. Pero las reivindicaciones 4-11 dependen de la 1, de modo que
estas reivindicaciones necesitan ser modificadas para que dependan de la 2. (Como alternativa, la reivindicacion 1 podria ser
redactada nuevamente de modo que se incluyan las limitaciones de la reivindicacion 2, y ésta podria ser eliminada.) Una vez que
el agente presenta su modificacion, el examinador posiblemente aprobara la solicitud, y el cliente en su momento obtendra una
patente con 10 reivindicaciones y con la reivindicacion 2 como reivindicacion independiente. (Nota: todas las patentes emitidas
comienzan con la reivindicacion 1, porque una vez finalizada la tramitacion de la solicitud, todas las oficinas del mundo reenu-
meran las reivindicaciones para comenzar por la 1, es decir que nuestra reivindicacion 2 pasara a ser la reivindicacion 1 en la
patente concedida).

Aunque los formatos varian entre una jurisdicciéon y otra, el pedido de modificacion de la reivindicacién 1 para con-
vertirla en independiente, seria asf:

2. (Modlificada) [El] Aparato [de la reivindicacion 1] que comprende [ademas]:
una goma unida al lapiz; y
una luz sujeta al lapiz.

“Modificada” indica que hay un cambio en la reivindicacién; los corchetes identifican el texto eliminado, y el subra-
yado sefala el texto agregado.

Las reivindicaciones dependientes siempre son mas limitadas que aquellas de las cuales dependen. Por ejemplo, los
l&pices de un competidor que no incluyen ningun tipo de luz no infringen la reivindicaciéon 2. Sin embargo, esos
l&pices pueden infringir la 1, que es la mas amplia.

Una reivindicaciéon dependiente sélo puede agregar elementos o limitaciones a la reivindicacion a la que hace refe-
rencia. No puede restar ningun elemento o limitacién de ésta. En otras palabras, la reivindicacién dependiente sélo
puede reducir el alcance de la reivindicaciéon de la que depende, no ampliarlo. Por ejemplo, la reivindicacion depen-
diente 4, no podria decir:

4. El aparato de la reivindicacion 2, en el cual la luz no esta sujeta al lapiz.

Esta reivindicacion serfa incorrecta porque resta un elemento de la reivindicacion independiente, especificamente
la luz. Nuevamente, las reivindicaciones dependientes no pueden restar ningun elemento o limitacién de la reivin-
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dicacion de la que dependen. Es importante recordar que si las reivindicaciones independientes se consideran
patentables respecto del estado de la técnica por un examinador, las dependientes también seran patentables con
respecto al estado de la técnica.

Las reivindicaciones dependientes pueden ser utilizadas para exponer mas claramente que las reivindicaciones inde-
pendientes son amplias. Por ejemplo, si la cldusula 1 define “una caja” y la clausula dependiente 2 dice “en donde
la caja es de madera”, entonces claramente la reivindicacion 1 se puede hacer de cualquier material, incluso dis-
tinto de la madera. Por supuesto, se podria argumentar que la caja de la reivindicacién 1 podria ser de un mate-
rial distinto de la madera. Sin embargo, también es posible que un oponente argumente que la descripciéon no pro-
vee soporte alguno para una caja que no sea de madera. Al definir una “caja de madera” en la reivindicacion 2,
se hace mucho maés claro que la reivindicacion 1 se refiere a cualquier clase de caja. Un oponente todavia podria
argumentar que no hay respaldo en la memoria descriptiva para cajas que no sean de madera, pero el titular ahora
puede también argumentar que el examinador mismo deberia haber considerado el argumento de la descripcion
suficiente cuando concedié la reivindicacion 1.

En algunas jurisdicciones tales como la OEP, una reivindicaciéon también puede contener una referencia a otra, aun
cuando no sea una reivindicacion dependiente. En otras jurisdicciones tales como los Estados Unidos, una cladusu-
la independiente no puede contener una referencia a ninguna otra reivindicacién. Un ejemplo de este tipo de refe-
rencias aceptadas por la OEP es la reivindicacion en la que se hace referencia a una cladusula de una categoria dife-
rente (por ejemplo “Aparato para poner en practica el proceso de la reivindicacion 1..,” o “Proceso para la fabri-
cacion del producto de la reivindicacion 1..."). De modo similar, en una situacién como la del ejemplo del enchu-
fe macho y enchufe hembra, la reivindicacién de una parte en la que se hace referencia a la otra parte cooperan-
te (por ejemplo “un enchufe macho que coopera con el enchufe hembra de la reivindicaciéon 1...") no es depen-
diente. En todos estos ejemplos, se debe considerar debidamente la medida en que la reivindicacion que contiene
la referencia necesariamente incluye las caracteristicas de la clausula a la que se refiere, y la medida en que no las
incluye. El agente debe verificar si este enfoque es permisible en las jurisdicciones de interés de su cliente antes de
emplearlo.

En algunas jurisdicciones tales como la OEP, en el caso de una reivindicacién de proceso que resulta en el produc-
to de una reivindicacion de producto, si la reivindicacion de producto es patentable, no es necesario el examen de
novedad y actividad inventiva de la reivindicacién de proceso, siempre que todas las caracteristicas del producto tal
como se define en la reivindicacion de producto resulten inevitablemente del proceso reivindicado. Esto también
se aplica en el caso de una reivindicacion de uso de un producto, cuando el producto es patentable y se usa con
caracteristicas tales como las reivindicadas. En todas las demas instancias, la patentabilidad de la reivindicacion
referida no implica necesariamente la patentabilidad de la reivindicacién independiente que contiene la referencia.
Véase también “Punto de vista de las reivindicaciones” en el Capitulo VII, punto L, méas adelante.

3. Reivindicaciones con dependencia multiple

Las reivindicaciones con dependencia multiple proveen otro formato para las reivindicaciones dependientes. El pre-
ambulo de una reivindicacién dependiente se refiere a mas de una reivindicacion como alternativas. Por ejemplo,
el predmbulo de una reivindicacion con dependencia multiple podria ser: “el aparato de la reivindicacion 1 o la rei-
vindicacion 2, o “el aparato de una de las reivindicaciones 1y 2.” En este caso, las reivindicaciones 1y 2 se men-
cionan como alternativas, lo que significa que la reivindicacién depende de la reivindicacién 1 o de la reivindica-
cion 2, pero no de ambas. Como muchas reivindicaciones dependientes, el cuerpo de una reivindicacion de depen-
dencia multiple debe limitar el alcance de la reivindicacién de la que depende. En algunas jurisdicciones, las rei-
vindicaciones de dependencia multiple no pueden depender de otra reivindicaciéon de dependencia multiple. Como
en muchos aspectos de la practica en propiedad industrial, las distintas jurisdicciones pueden tener distintos requi-
sitos de formato para las reivindicaciones de dependencia multiple, de modo que el agente debe estar al tanto de
estos con respecto a las jurisdicciones de interés para su cliente.
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Volviendo al lapiz del ejemplo anterior:

1. Aparato, que comprende: un lapiz y una luz sujeta al lapiz.
2. El aparato de la reivindicacién 1, en el cual la luz esta sujeta en forma desmontable al lapiz.

En este caso, se puede redactar una reivindicacién de dependencia multiple de la siguiente forma:
3. Un lapiz de acuerdo con las reivindicaciones 1 ¢ 2, que comprende ademas una goma.
Esta reivindicacion de dependencia multiple se refiere a un lapiz que comprende:

a) una luz sujeta al lapiz y una goma; o
b) una luz sujeta al lapiz en forma desmontable y una goma.

De este modo, para infringir esta reivindicaciéon, un lapiz tendra que contener cualquiera de las limitaciones a o b.

Otros ejemplos de redaccion de reivindicaciones de dependencia multiple son los siguientes:

Un lapiz de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde...

Un lapiz como en cualquiera de las reivindicaciones 1 o reivindicaciéon 2, que comprende ade-
mas...

Un lapiz como en cualquiera de las reivindicaciones 1, 3, ¢ 9-13 inclusive, en el cual...

Un lapiz como en cualquiera de las reivindicaciones 1, 4, 5-7 en el cual...

Un lapiz como en cualquiera de las reivindicaciones 2 ¢ 3 o la reivindicacién 3, que comprende
ademas...
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PALABRAS CLAVE

>> INVENCION >> REALIZACION >> PREAMBULO >> EXORDIO >> EXPRESION O NEXO DE TRANSICION

>> CUERPO >> ELEMENTO >> LIMITACION >> ORDEN DE REFERENCIA >> REIVINDICACION INDEPENDIENTE
>> REIVINDICACION DEPENDIENTE >> REIVINDICACION DE DEPENDENCIA MULTIPLE

>> REIVINDICACION DE MEJORA >> REIVINDICACION DE “DISPOSITIVO MAS FUNCION”

AUTOEVALUACION

1. Explique la diferencia entre la invencion y la realizacién (de la invencién)

2. ¢ Qué parte de la patente define el alcance de proteccién suministrado por ella?

3. ¢Por qué un agente puede incluir tanto reivindicaciones amplias como restringidas en una patente?

4, Nombre las tres partes de una reivindicacion. Explique cada parte.

5. ¢Cudl es la diferencia entre una expresion de transicion abierta y una expresion de transicién cerrada?
6. Una reivindicacion de patente puede ser simplemente una lista de las partes (de la invencién) sin relacion

aparente entre si. ;Verdadero o falso?
7. Explique qué constituye un orden de referencia apropiado con respecto a una reivindicacién de patente.

8. Una reivindicacién dependiente puede depender de otra, ya sea una reivindicacion independiente u otra
reivindicacion dependiente. ¢ Verdadero o falso?

9. ¢Qué es una reivindicacion de dependencia multiple? ¢Una reivindicacién de mejora? ¢Una reivindica-
cion de “dispositivo més funcion”?
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VI. TIPOS ESPECIFICOS DE REIVINDICACIONES

Respecto de muchas invenciones, se necesitan reivindicaciones de mas de un tipo para obtener una proteccién
completa. En esta seccion se examinan algunos de los diversos tipos o categorias de reivindicaciones que el agen-
te puede redactar para dar a sus clientes un espectro de proteccidon completo. Se podria argumentar que hay sola-
mente dos tipos basicos de reivindicaciones: las que reivindican un objeto fisico (producto, aparato) y las que rei-
vindican una actividad (proceso, uso). El primer tipo basico (reivindicacion de producto) incluye las sustancias o
composiciones (por ejemplo, un compuesto quimico o una mezcla de compuestos), asi como cualquier entidad fisi-
ca (por ejemplo, un objeto, un articulo, un aparato, una maquina o un sistema de aparatos cooperantes) que sea
el resultado de la habilidad técnica de una persona. Estos serfan algunos ejemplos:

i) “Mecanismo de mando que incorpora un circuito de retroalimentacién automatico...”

ii) “Prenda tejida que comprende...”

iii) “Insecticida que consiste en X, Y, Z"; y

iv) “Sistema de comunicaciones que comprende multiples estaciones de transmision y recepcion”.

El segundo tipo basico (reivindicaciones de proceso) es aplicable a todo tipo de actividades en las cuales se inclu-
ye el uso de algun tipo de producto material para efectuar el proceso. La actividad puede ejercerse sobre materia-
les, sobre la energia, sobre otros procesos (por ejemplo, en procesos de control) o sobre cosas vivas.

Si una reivindicacién comienza con una palabra tal como: “Aparato para efectuar el proceso..., etc.”, en muchas
jurisdicciones se puede interpretar que se trata de un aparato adecuado para efectuar el proceso. Por lo tanto, en
tales jurisdicciones, un aparato que posea todas las caracteristicas definidas en las reivindicaciones, pero que no
sea adecuado para el propdsito indicado o que requiera una modificacién para poder ser usado con ese fin, nor-
malmente no se consideraria un antecedente relevante de la reivindicacién ni una infraccion de ésta.

Similares consideraciones se aplican a la reivindicacion de un producto adecuado para un uso particular. Por ejem-
plo, si la reivindicacion se refiere a un “molde para acero fundido”, esto implica algunas limitaciones para el molde.
Por lo tanto, una cubeta plastica con un punto de fusién mucho mas bajo que el del acero no entraria dentro del
alcance de la reivindicacién. De modo similar, una reivindicacion dirigida a una sustancia o una composicién para
un uso determinado serfa interpretada como una sustancia o composiciéon que en efecto es adecuada para el fin
establecido. Un producto conocido que a primera vista sea la misma sustancia o composicién definida en la rei-
vindicacion, pero en una forma que la haga inadecuada para el uso mencionado, no quitaria novedad a la reivin-
dicacién. Sin embargo, si el producto conocido estd en una forma en la que es efectivamente adecuado para el
uso mencionado, aunque nunca haya sido descrito para ese uso, en muchas jurisdicciones quitaria la novedad a la
reivindicacion. Una excepcion a este principio general de interpretacion es cuando la reivindicacion se refiere a una
sustancia o composicién conocida para su uso en un método quirurgico, terapéutico o de diagnéstico en las juris-
dicciones que tienen normas especiales relativas a las invenciones en estos campos, como por ejemplo la OEP.

A diferencia de las reivindicaciones de aparatos o de productos, la reivindicacion de método que comience de la
siguiente manera: “Método para refundir capas galvanicas”, la parte “para refundir...”, no deberia ser interpreta-
da como indicativa de que el proceso solamente es adecuado para refundir capas galvanicas, sino como una carac-
teristica funcional relativa a la refundicién de capas galvanicas y que, por lo tanto, define uno de los pasos del
método reivindicado.

A. REIVINDICACIONES DE APARATOS O DISPOSITIVOS

Las reivindicaciones de aparatos o dispositivos protegen las realizaciones de la invencion en forma de aparato, sis-
tema o dispositivo fisico. Por ejemplo, una reivindicacion que se refiera a un tripode para una cdmara o una mani-
vela para abrir ventanas, es una reivindicacion de aparato. Cuando se redacta una reivindicacion de aparato, se
debe comenzar indicando en el exordio qué es el aparato y qué hace. A continuacion, se pueden enumerar los ele-
mentos esenciales de la invencion. Los elementos esenciales son aquellos necesarios para el funcionamiento del
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dispositivo inventado en su forma mas basica, es decir, la esencia de la invencion. La novedad de la invencion resi-
de en los componentes esenciales. Una vez que el agente cree que ha capturado razonablemente la esencia de la
invencién, deberfa revisar y volver a revisar la reivindicacién, para ver cuantas palabras puede eliminar de ella y aun
asi conservar la esencia de la invencién. Veamos un ejemplo de reivindicacién de aparato:

1. Aparato para sostener una cdmara, que comprende:
un soporte pivotante configurado para sostener la camara, y
varias patas dispuestas para sostener el soporte pivotante.

En este ejemplo, el exordio indica que se trata de un aparato para sostener una camara. El cuerpo de la reivindi-
cacion dice que los elementos esenciales de este aparato son un soporte pivotante para la cdmara y varias patas
dispuestas para sostener el soporte pivotante. Complementariamente, el agente siempre debe buscar qué palabras
podria eliminar de las reivindicaciones y, en la reivindicacion 1 precedente, por ejemplo, podria considerar si el adje-
tivo “pivotante” es estrictamente necesario para el soporte del tripode de su cliente.

B. REIVINDICACIONES DE METODO O PROCESOS

Las reivindicaciones de método definen una secuencia de etapas que juntas completan una tarea tal como fabri-
car un articulo de algun tipo. Un ejemplo podria ser el siguiente:

1. Meétodo para preparar té, donde el método comprende:
hervir aqua;
agregar azucar al aqua hirviendo;
agregar hojas de té al aqua hirviendo para formar una mezcla;
agregar leche a la mezcla, y
filtrar la mezcla.

En este ejemplo, la serie de etapas realizadas en el proceso de preparacion de té se mencionan en forma conse-
cutiva siguiendo el orden en el que se ejecutan. Sin embargo, nétese que en muchas jurisdicciones se presume que
las etapas que se ejecutan en una reivindicacion de método pueden tener cualquier orden, salvo que éste se indi-
que especificamente, tanto a los efectos del estado de la técnica como de las posibles infracciones. Como se indi-
ca en la reivindicacion precedente, por ejemplo, la etapa de hervir el agua debe producirse antes de agregar azu-
car al agua. Sin embargo, la etapa de agregar azucar al agua podria realizarse en cualquier otro momento, por
ejemplo, después de agregar la leche. Dicho sea de paso, el agente siempre debe buscar, en las reivindicaciones
gue redacte, qué palabras o limitaciones se podrian eliminar. En la reivindicacion precedente, es posible que con-
sidere si agregar leche y azucar es siempre necesario para preparar té de acuerdo con la invencién de su cliente.

En algunas jurisdicciones, tales como la OEP, una reivindicacién de “uso” en una forma tal como “el uso de la sus-
tancia X como herbicida” se considera equivalente a una reivindicacion de “proceso” del tipo “proceso para matar
insectos usando la sustancia X". Por lo tanto, una reivindicacién con la forma indicada no debe ser interpretada
como dirigida a la sustancia X reconocible (por ejemplo por aditivos adicionales) sino que se pretende su uso como
insecticida. De modo similar, una reivindicacion para “el uso de un transistor en un circuito de amplificacion” seria
equivalente a una reivindicacién de proceso para el proceso de amplificacién usando un circuito que contiene el
transistor, y no debe ser interpretado como dirigido a “un circuito de amplificacién en el cual se usa el transistor”,
ni al “proceso para usar el transistor para construir dicho circuito”.”

No todas las jurisdicciones permiten esas reivindicaciones de “uso”. Lo que es mas importante, el agente debe con-
siderar el grado de proteccién que brinda este tipo de reivindicaciones al cliente. Por ejemplo, aun si fueran acep-
tadas, el agente debe pensar si seria facil que un oponente rebatiera la novedad sobre la base del estado de la téc-
nica no conocido en el momento de la tramitacién. También en este caso, se debe considerar cual es la mejor forma
de proteger la invencion del cliente y de lograr sus fines comerciales, dos objetivos que a menudo son bastante
mas dificiles de alcanzar que encontrar un formato de reivindicacién minimamente aceptable en una jurisdiccion.
Mas adelante se presenta informacion adicional sobre las reivindicaciones de “uso”.
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C. REIVINDICACIONES DE PRODUCTO DEFINIDO POR SU PROCESO DE FABRICACION

Las reivindicaciones de productos definidos por su proceso de fabricacién son aceptables en algunas jurisdicciones,
siempre que los productos como tales cumplan con los requisitos de patentabilidad, es decir, que sean novedosos
y tengan actividad inventiva. En general, un producto no es novedoso por el simple hecho de que se produzca por
medio de un proceso novedoso. . La reivindicacion que define un producto como un proceso serd interpretada
como una reivindicacion del producto en muchas jurisdicciones. Por ejemplo, puede tener la forma “Producto X
obtenible por el proceso Y”. Independientemente de que se use el término “obtenible”, “obtenido”, “obtenido
directamente” o una redaccién equivalente en las reivindicaciones de producto definido por el proceso, éstas siem-
pre se refieren al producto en siy le confieren proteccion absoluta.

En algunas jurisdicciones, tales como la OEP, si el objeto de una patente es un proceso, la proteccién conferida por
ésta se extiende a los productos directamente obtenidos por dicho proceso. En muchas jurisdicciones se aplican
pruebas similares para las reivindicaciones de un producto definido por el proceso mencionado. En otras, estas rei-
vindicaciones son consideradas como reivindicaciones de método. En consecuencia, el agente debe verificar si un
proceso de producto definido por el proceso es el mejor enfoque para proteger la invencion de su cliente antes de
emplear este tipo de reivindicaciones. Tales reivindicaciones pueden ser empleadas como parte de una mezcla de
formatos de reivindicaciones.

D. REIVINDICACIONES QUE DEFINEN LA INVENCION POR EL RESULTADO QUE SE QUIERE OBTE-
NER Y POR SUS PARAMETROS

El drea de cobertura definida por las reivindicaciones debe ser lo més precisa que permita la invencién. Como regla
general, las reivindicaciones que tratan de definir la invencién por un resultado que se desea obtener no seran
admitidas, particularmente si sélo se limitan a reivindicar el problema técnico subyacente. En efecto, muchas juris-
dicciones no permiten dichas reivindicaciones bajo ninguna circunstancia. Este es el caso de la Comunidad Andina,
cuyas oficinas nacionales competentes exigen que la invencion sélo se pueda definir por sus caracteristicas espe-
ciales, estructurales o funcionales. En otras palabras, no se permite que la invencién se defina por el resultado que
se ha de alcanzar, asi: “Aparato de destilacion caracterizado porque tiene un rendimiento del 99%". De acuerdo
con el Manual Andino de Patentes, esto “equivaldria a definir el problema técnico a resolver y el alcance de la rei-
vindicacion incluiria no solo la solucién propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes y futuras
que lleguen a ese resultado”.”

El agente debe esforzarse por capturar la esencia de la invencion de su cliente, y caracterizar un producto por sus
pardmetros puede conducir a una reivindicacién que tenga un alcance significativamente menor que la invencion
del cliente.

En algunas jurisdicciones, tales como la OEP o los paises miembros de la Comunidad Andina, estas reivindicacio-
nes pueden ser aceptadas si la invencion sélo puede ser definida en esos términos o no es posible definirla de otra
manera con mayor precision sin restringir de manera excesiva el alcance de las reivindicaciones, y si el resultado
fuera tal que pueda ser verificado en forma directa y positiva por pruebas o procedimientos adecuadamente defi-
nidos en la descripcién o conocidos por expertos en la materia y sin requerir mayor expenmentaoon

Por ejemplo, la invencién se puede relacionar con un cenicero en el cual arde una colilla de cigarrillo que sera auto-
maticamente extinguida en virtud de la forma y dimensiones relativas del cenicero. Estas pueden variar considera-
blemente de forma dificil de definir y logrando al mismo tiempo el efecto deseado. Mientras la reivindicacion defi-
na la estructura y forma del cenicero de la manera mas clara posible, puede definir las dimensiones relativas en
referencia al resultado que se ha de obtener, siempre que en la memoria se incluyan instrucciones adecuadas para
que el lector pueda determinar las dimensiones requeridas por procedimientos de ensayo corrientes.

Igualmente, si la invencion se relaciona con un producto, puede definirse en una reivindicacion de varias formas,
tal como un producto quimico por su férmula quimica, como producto de un proceso (si no es posible redactar




MANUAL DE LA OMPI DE REDACCION DE SOLICITUDES DE PATENTE

una definicién mas clara) o, excepcionalmente, por sus pardmetros. Sin embargo, el agente debe ser precavido al
redactar estas reivindicaciones, ya que pueden no ser aceptadas o ser objeto de interpretaciones erréneas.

Los parametros son valores caracteristicos que pueden ser valores de propiedades directamente mensurables (por
ejemplo, el punto de fusion de una sustancia, la resistencia a la flexion del acero, la resistencia de un conductor
eléctrico) o pueden ser definidos como combinaciones matematicas de mayor o menor complejidad, de distintas
variables presentadas como férmulas.

La OEP, por ejemplo, permite la caracterizacion de un producto principalmente por sus parametros, en aquellos
casos en que la invenciéon no puede ser definida adecuadamente de ninguna otra manera, siempre gque los paréa-
metros puedan ser determinados de forma clara y fiable ya sea por indicaciones en la memoria o por procedi-
mientos objetivos habituales en la técnica. Lo mismo se aplica a las caracteristicas que se definen con pardmetros
relacionados con los procesos. La OEP sugiere que en algunos casos estas reivindicaciones pueden disimular la falta
de novedad. Por lo tanto, el agente puede esperar que el examinador haga un analisis profundo de estas reivindi-
caciones antes de aceptarlas.

E. REIVINDICACIONES DE DISENO
En las jurisdicciones en que se aceptan las patentes de disefio, en general se permite una sola reivindicacion. El ele-
mento critico de las patentes de disefio son los dibujos, ya que la proteccién que se suministra se refiere al disefio
ornamental. Por ejemplo, si la invencién reivindicada es un diseio novedoso de paraguas, la reivindicacion podria

decir:

1. Disefio ornamental de un paraguas, tal como se muestra y describe.

s,
N4 A

Fig. 1

F. REIVINDICACIONES DE PATENTES DE VARIEDADES VEGETALES

Como se ha indicado, algunas jurisdicciones aceptan el patentamiento de nuevas variedades vegetales. No todas
las jurisdicciones las permiten. Algunas permiten la proteccién de nuevas variedades de plantas usando esencial-
mente el mismo tipo de reivindicaciones que se utilizan para las invenciones biotecnolégicas, es decir, con un depé-
sito realizado de acuerdo con el Tratado de Budapest, como se describe mas adelante.

En otras jurisdicciones se permite el patentamiento de plantas bajo determinadas condiciones tales como la repro-
duccién o multiplicacion asexuada. Por ejemplo, si la invencion reivindicada es una nueva variedad de crisantemo,
la reivindicacién podria ser la siguiente:

1. Cultivar nuevo y diferente de la planta de crisantemo denominada "White Norwoodstock" tal como
se ilustra y describe.
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G. REIVINDICACIONES DE COMPOSICIONES

Las reivindicaciones relacionadas con composiciones se usan cuando la invencién que se ha de reivindicar se rela-
ciona con la naturaleza quimica de los materiales o componentes que se utilizan. Por ejemplo, la reivindicacién de
una solucion para electroplateado de zinc podria decir:

1. Solucién para electroplateado de cobre, que comprende
a) una solucién alcalina de sulfato de cobre, de entre 30-50 gramos por litro;
b) acido sulfarico, entre 2-4 veces la solucion de acetato de cobre; y
@) una solucién acuosa de un sustrato modificador del PH en cantidad suficiente para ajustar
el PH a un valor de entre 3,5-5,0.

Cuando redacte las reivindicaciones, el agente debe decidir con qué amplitud definir cada uno de los elementos
teniendo en cuenta el estado de la técnica, el alcance de la invencién y otros factores pertinentes. Por ejemplo, en
la reivindicacion precedente los elementos a y b son mas limitados que ¢, ya que la reivindicacion define el nom-
bre exacto del compuesto en los elementos a y b, mientras que para el compuesto ¢ se menciona el compuesto
en forma genérica. Por lo tanto, cualquier sustrato que modifique el PH que cumpla la funcion de ajustar el PH de
la solucién a un valor entre 3,5y 5,0 cae dentro de la limitacion definida en c.

El agente debera igualmente considerar que las reivindicaciones referidas a composiciones en el sector farmacéu-
tico resultan particularmente dificiles de patentar en algunos paises en desarrollo y en los paises menos desarro-
llados, como es el caso de varios paises centroamericanos y andinos, los cuales pueden tener en cuenta las reco-
mendaciones que al respecto ha emitido la Organizacién Mundial de la Salud en el sentido de que las nuevas for-
mulaciones y composiciones, asi como los procesos para su preparacion, deben por regla general ser consideradas
obvias, particularmente en los casos en que un solo ingrediente activo es reivindicado en asociacién con vehiculos
o0 excipientes. De acuerdo con la Organizacidon Mundial de la Salud, dichas reivindicaciones deben ser patentables
excepcionalmente si se obtiene un efecto sorprendente. Es en este tipo de casos en los que factores externos al
nivel inventivo tales como problemas de larga data, reduccion de efectos secundarios, o ventajas significativas con
el estado de la técnica juegan un papel importante en la interpretaciéon de las reivindicaciones.”

H. REIVINDICACIONES DE BIOTECNOLOGIA

La biotecnologia se relaciona en general con todos los usos practicos de los organismos vivos. En 1873, a Louis
Pasteur se le concedié la patente de los Estados Unidos N° 141.072, en la que se reivindicaba una “levadura libre
de gérmenes organicos patdégenos, como articulos manufacturados”. La patente es considerada en algunos casos
como la primera relativa a un microorganismo. Los usos de las invenciones biolégicas pueden ser comerciales o
terapéuticos. Por lo tanto, las invenciones biotecnoldgicas pueden incluir ADNc, ADN recombinante, fragmentos
de ADN, proteinas, anticuerpos monoclonales, ADN y ARN antisentido, vectores recombinantes y vectores de
expresion.

Un ejemplo de reivindicaciones para proteger una invencion relacionada con acidos nucleicos y proteinas codifica-
das podria ser el siguiente:

1. Polinucledtido aislado que comprende un miembro seleccionado entre el grupo formado por:
a) un polinucleétido que codifica un polipéptido que comprende desde el aminoécido 1 hasta
el aminoacido 255 segun se muestra en la Secuencia N° 2, y
b) un polinucledtido que se hibridiza con y es complementario en al menos un 95% del poli-
nucleétido de (a).

2. El polinucledtido de la reivindicaciéon 1, que comprende desde el nucledtido 1 hasta el nucleétido
1080 de la Secuencia N° 1.
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En el ejemplo anterior, se hace notar que la secuencia genética es mencionada en la reivindicacién y no se trans-
cribe totalmente. En muchas jurisdicciones existen requisitos especiales para las invenciones relacionadas con
invenciones biotecnoldgicas y normas para los listados y depdsitos de secuencias. (Véanse, ademas, en el Capitulo
VII, Seccién N, las exclusiones de la patentabilidad, y en la Seccién O el requisito de aplicacién industrial).

Cuando una invencién incluye material biolégico y las palabras por si solas no pueden describir la invencién en
forma suficiente para su preparacion y uso en forma reproducible, puede ser necesario poner a disposicion el mate-
rial biolégico para satisfacer los requisitos legales de patentabilidad. Este requisito ofrece otras posibilidades de
redaccion de las reivindicaciones, por ejemplo:

1. Semilla de un cultivar de algoddn designado PHY 78 Acala, en donde una muestra representati-
va de semillas de dicho cultivar se ha depositado con el N° de orden PTA-5666 de la ATCC.

El Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depdsito de Microorganismos a los fines del
Procedimiento en materia de Patentes fue establecido en 1977 para facilitar el reconocimiento de material biolo-
gico depositado mencionado en solicitudes de patente en todo el mundo. El tratado requiere que los paises sig-
natarios reconozcan los dep6sitos realizados en cualquiera de las instituciones de depdsito aprobadas por la OMPI.

l. REIVINDICACIONES DE USO

En algunas jurisdicciones se permiten reivindicaciones de nuevos usos para sustancias conocidas, especialmente
segundos (0 subsiguientes) usos médicos o indicaciones de sustancias y composiciones conocidas. Estas reivindi-
caciones de uso también son conocidas como reivindicaciones “Swiss-type” (o de tipo suizo), porque Suiza fue el
primer pais en permitirlas.

Supongamos que el compuesto quimico XYZ ya es conocido y ha sido usado para el tratamiento de la diabetes.
Supongamos que el Inventor A descubre que el compuesto XYZ es un medicamento eficaz para el tratamiento de
la malaria. El agente del Inventor A podria redactar una reivindicacion de uso con el siguiente texto:

1. Uso del compuesto XYZ en la elaboracion de un tratamiento de la malaria.

Las reivindicaciones de uso no estan permitidas en todas las jurisdicciones. Sf lo estan en la OEP, aunque ésta en
general no admite reivindicaciones referidas directamente a un método de tratamiento del cuerpo humano. Estas
reivindicaciones, sin embargo, no estan permitidas en los Estados Unidos de Ameérica, en la India ni en los paises
miembros de la Comunidad Andina,” por ejemplo.

J. REIVINDICACIONES DE PROGRAMAS INFORMATICOS

Las solicitudes de patente relacionadas con programas informaticos o dispositivos de equipos informaticos que eje-
cutan algoritmos especializados, incluyen reivindicaciones de aparatos y de métodos. Tales solicitudes también con-
tienen algunos formatos de reivindicacion especial para invenciones de programas informaticos. Los formatos acep-
tables para las reivindicaciones de programas informaticos pueden variar de un pafs a otro. Algunos pueden incluir
reivindicaciones de medios tangibles legibles por computadora, reivindicaciones de estructuras de datos y reivindi-
caciones de sefiales propagadas. En el campo de la informatica también existen otros tipos de reivindicaciones espe-
cializadas, pero en general son modificaciones de los tipos de reivindicaciones basicas y no se veran en detalle en
este manual. En una reivindicacién de un medio tangible legible por computadora, también conocida en los Estados
Unidos de América como una reivindicacion Beauregard, se pretende proteger una invencién cuando se encuentra
contenida en un medio fisico determinado, por ejemplo, un CD-ROM. Estas reivindicaciones, que pueden tener
diversos formatos, permiten al titular demandar no solo a las personas que fabrican el programa informético infrac-
tor y a las que usan el programa, sino también a los vendedores de ese programa informético, incluyendo minoris-
tas y mayoristas. Uno de los formatos mas comunes es tomar el cuerpo de una reivindicacién de método de la inven-
cion y luego agregarlo a un predambulo que diga: “Medio legible por computadora”. Por ejemplo:
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1. Medio de almacenamiento legible por computadora en el cual se almacenan instrucciones que al
gjecutarse en una computadora hacen que la misma ejecute un método para usar un sistema
informaético para [funcién especifica], donde el método comprende:

Una reivindicacion de estructura de datos, también conocida en los Estados Unidos como reivindicacion Lowry, esta
destinada a proveer proteccién a nuevas estructuras de datos informaticos. Por supuesto, no todas las invenciones
del drea de computacion incluyen una estructura de datos novedosa, pero algunas de ellas si que lo hacen. Aunque
son posibles diversos formatos, uno de los mas comunes es:

1. Memoria para almacenar datos para su acceso por un programa de aplicacion ejecutado en un
sistema de procesamiento de datos, que comprende: una estructura de datos almacenada en la
memoria, donde Ja estructura de datos incluye informacion residente en una base de datos usada
por el programa de aplicacion y que incluye:
un primer objeto de datos configurado para....
un segundo objeto de datos configurado para....; y
un tercer objeto de datos configurado para....

Existen jurisdicciones que no admiten reivindicaciones de software como tal. Este es el caso de la OEP y de la

Comunidad Andina, en las cuales el software como tal no es patentable, pero su aplicacion técnica si podria serlo
94

en algunos casos.

K. REIVINDICACIONES OMNIBUS

Las reivindicaciones “dmnibus” incluyen una referencia a la descripcién o a los dibujos sin presentar ninguna limi-
tacion especifica. Son bastante simples de escribir:

1. Aparato para cosechar maiz segun se describe en la memoria descriptiva.
2. Maquina para hacer jugos como se muestra en la Figura 4.

No todas las oficinas de patentes admiten las reivindicaciones émnibus. La USPTO y la Comunidad Andina no las
permiten, y la OEP sélo las admite cuando son absolutamente necesarias. Sin embargo, las reivindicaciones émni-
bus son aceptables en otras oficinas de patentes, como las del Reino Unido, Australia y la India, por ejemplo.

Antes de incluir una reivindicacion émnibus, el agente debe saber cdmo sera interpretada en la jurisdiccion espe-
cifica en la que serd presentada. Si las leyes de la jurisdiccién proveen interpretaciones favorables para las reivindi-
caciones émnibus, conviene que el agente considere la inclusién de al menos una de tales reivindicaciones en la
solicitud. Si la jurisdiccion relevante no las interpreta de manera favorable, o si su interpretacién pudiera tener un
impacto adverso sobre otras reivindicaciones en la solicitud de patente, es probable que no convenga incluirlas en
la solicitud.
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PALABRAS CLAVE

>> REIVINDICACIONES DE APARATO O DISPOSITIVO >> REIVINDICACIONES DE METODO O PROCESO

>> REIVINDICACIONES DE PRODUCTO DEFINIDO POR EL PROCESO >> REIVINDICACIONES DE DISENO

>> REIVINDICACIONES DE COMPOSICION >> REIVINDICACIONES BIOTECNOLOGICAS

>> REIVINDICACIONES DE USO O DE TIPO SUIZO >> REIVINDICACIONES DE MEDIO LEGIBLE POR COMPUTADORA
>> REIVINDICACIONES DE ESTRUCTURA DE DATOS >> REIVINDICACIONES OMNIBUS

AUTOEVALUACION

1. Indique las diferencias entre una reivindicacién de aparato y una reivindicacion de método/proceso.

2. Las patentes de biotecnologia sélo han existido durante los ultimos 20 anos. ;Verdadero o falso?

3. Las reivindicaciones de “resultados que se desean obtener” o de pardmetros son faciles de redactar y
brindan buena proteccion. ¢Verdadero o falso?

4. ¢En qué se parecen una reivindicacion de medio legible por computadora y una reivindicacién de método?

5. ¢ Qué establece el Tratado de Budapest con respecto a las patentes biotecnoldgicas?

6. Una reivindicacion que tiene el formato “El uso de una sustancia ABC como...” serfa aceptable en todas
las jurisdicciones. ¢ Verdadero o falso?

7. ¢En qué lugar esta el error de formato en la siguiente reivindicacion?

1. Aparato para cosechar maiz, que comprende:
una cosechadora para cortar el maiz;
transportar el maiz cortado a una tolva; y

un elemento pivotante unido a la cosechadora.

8. ¢ Qué es una reivindicacion émnibus?




VIl. PREPARACION DE LAS REIVINDICACIONES DE PATENTE

A. PRIMERO, REDACTAR LAS REIVINDICACIONES

Cuando se prepara una solicitud de patente, el agente debe comenzar redactando las reivindicaciones, porque esto
les ayuda tanto a él como al inventor a refinar en sus mentes la idea de la invencion. Una vez que tienen claro el
concepto de la invencion, la redaccion de la memoria fluird con naturalidad.

B. REIVINDICACIONES DE ALCANCE AMPLIO Y RESTRINGIDO

Un agente deberfa redactar una combinacién de reivindicaciones de mayor y menor amplitud para capturar efi-
cazmente el alcance de la novedad de la invencién. Un enfoque ideal es redactar un juego reivindicatorio que vaya
desde los términos de cobertura mas amplios a los mas restringidos. Como medida practica, serd mas facil comen-
zar con una reivindicacion restringida y luego eliminar limitaciones o reemplazar los términos restringidos por otros
mas amplios y asf llegar a la reivindicacion mas amplia. Una vez hecho esto, el agente puede redactar un conjun-
to de reivindicaciones dependientes.

EJEMPLO

Supongamos que el cliente ha inventado un nuevo aparato para convertir plomo en oro. La realizacion fisica de la invencién
hecha por el cliente tiene un marco de metal en forma de caja, un motor eléctrico, un bol para recibir la viruta de plomo y un ele-
mento de conversion de plomo en oro que provoca la transicion de la materia. La realizacién fisica de la invencion es lo que el
cliente muestra al agente, y lo que el agente usé para redactar la memoria de la solicitud de patente. El agente sabe que “la
invencion” es, en realidad, un concepto abstracto y algo mas amplio que la realizacion fisica del cliente. Sin embargo, para el pri-
mer borrador de las reivindicaciones, decide describir lo que conoce mejor: la realizacion del cliente. De esta forma, escribe la
siguiente reivindicacion:

1. Aparato para convertir plomo en oro, que comprende:
un bastidor de metal en forma de caja;
un motor eléctrico montado dentro del bastidor de metal en forma de caja;
un bol para recibir la viruta de plomo sobre una superficie del bastidor de metal en forma de caja; y
un elemento de conversién de plomo en oro unido por debajo del bol y hacia el interior del bastidor de metal
en forma de caja y configurado para recibir energia eléctrica del motor eléctrico.

El agente revisa su primer borrador. Encuentra que en forma amplia y precisa describe los aspectos inventivos de la realizacion fisi-
ca de la invencion del cliente. Ya al escribir su primer borrador omitié algunas caracteristicas que sabe que no podrian ser una nove-
dad patentable para esta invencion en particular, tal como el color de la superficie. Sin embargo, revisa con cuidado la reivindica-
cion, para ver si podria hacerla mas amplia. Observa, en primer lugar, que al decir “bastidor de metal en forma de caja” posible-
mente no indique una novedad patentable, y como ha usado la transicion “que comprende”, es posible que pueda eliminar total-
mente este elemento. Después de todo, un competidor podria evitar infringir la patente colocando el dispositivo en algo que no sea
un “bastidor de metal en forma de caja”. De modo que el agente vuelve a redactar la reivindicacion de la siguiente forma:

1. Aparato para convertir plomo en oro, que comprende:
un motor eléctrico;
un bol para recibir viruta de plomo; y
un elemento de conversion de plomo en oro unido operativamente al bol y configurado para recibir energia
eléctrica del motor eléctrico.

El agente vuelve a revisar la reivindicacion, tratando de hacerla lo mas amplia posible para capturar totalmente la invencién.
Nota que "motor eléctrico” es muy especifico. Decide usar un término mas amplio. Piensa en todos los términos mas amplios
que le vienen a la mente, tales como “motor”, “fuente de energia”, y “fuente de energia eléctrica”. Por distintas razones, deci-
de usar el término “fuente de energia”. Asi que vuelve a redactar la reivindicacion de este modo:

1. Aparato para convertir plomo en oro, que comprende:
una fuente de energia;
un bol para recibir viruta de plomo; y
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un elemento de conversion de plomo en oro unido operativamente al bol y configurado para recibir energia
de la fuente de energia.

El agente revisa la reivindicacién una vez mas. Observa que el elemento “bol” no tiene que ser realmente un bol para retener el
plomo adecuadamente para la invencién, y también advierte que se ha referido al “plomo” como “viruta de plomo”, en lugar
de decir simplemente “plomo”. Como sabe que la invencién funcionara con cualquier tipo de plomo, decide eliminar la palabra
"viruta” ya que es una limitacion innecesaria. En cuanto al elemento “bol”, se da cuenta de que cualquier forma de recipiente
funcionara de manera adecuada. En consecuencia, decide usar el término abstracto “depésito de plomo” para referirse a cual-
quier recipiente que contenga el plomo. De modo que el agente vuelve a redactar la reivindicacion de este modo:

1. Aparato para convertir plomo en oro, que comprende:
una fuente de energia;
un depésito de plomo; y
un elemento de conversion de plomo en oro unido operativamente al depésito de plomo y configurado para
recibir energia de la fuente de energia.

El agente sigue revisando la reivindicacién. En un momento se da cuenta de que el elemento “fuente de energia” no es nove-
doso, y que realmente no funciona con los otros elementos para producir un nuevo aparato. Por lo tanto, decide eliminar este
elemento de su reivindicacion mas amplia. El agente piensa lo mismo sobre la contribucién inventiva suministrada por el “depd-
sito de plomo”, cualquiera sea el término abstracto que utilice. Pero si se elimina tanto la “fuente de energia” como “el depési-
to de plomo” de esta reivindicacion, el Gnico elemento que quedara sera el “conversor de plomo en oro”, y el agente sabe que
en las jurisdicciones de interés para su cliente, las reivindicaciones deben definir mas de un elemento. En este punto, debe comen-
zar a estudiar el “conversor de plomo en oro” en mayor detalle, y advierte que esos elementos no existen en el estado de la téc-
nica. En consecuencia, decide mantener la reivindicacion de aparato de tres elementos en su solicitud con fines estratégicos, pero
—lo que es mas importante — se da cuenta de que las reivindicaciones principales se concentraran en los elementos novedosos
que constituyen el conversor de plomo en oro.

Supongamos que después de redactar las reivindicaciones del “conversor de plomo en oro” decide mantener la reivindicacién de
aparato dirigida a un dispositivo completo que contiene el conversor de plomo en oro. Tales reivindicaciones pueden ser Gtiles
con fines estratégicos. Recordemos que esta reivindicacion dice:

1. Aparato para convertir plomo en oro, que comprende:
una fuente de energia;
un deposito de plomo; y
un elemento de conversién de plomo en oro unido operativamente al depésito de plomo y configurado para
recibir energia de la fuente de energia.

El agente puede agregar facilmente reivindicaciones dependientes a este aparato, mirando los cambios que hizo cuando trataba
de obtener la reivindicacion mas amplia posible. No vale la pena mantener todas las limitaciones que se eliminaron del borrador.
Sin embargo, el juego completo de reivindicaciones dependientes que podrian ser redactadas sobre la base de las limitaciones
eliminadas o modificadas previamente, llevaria a obtener el siguiente grupo de reivindicaciones dependientes:

2. El aparato de la reivindicacion 1, que comprende ademas:
un bastidor de metal en forma de caja, en cuyo interior se alojan la fuente de energia y el conversor de plomo
en oro.

3. El aparato de la reivindicacion 1, en el cual la fuente de energia es un motor eléctrico.

4, El aparato de la reivindicacion 1, en el cual el depésito de plomo es un bol.

5. El aparato de la reivindicacion 4, en el cual el depésito de plomo esta configurado para recibir viruta de plomo.
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El agente del ejemplo anterior ha redactado una serie completa de reivindicaciones de un aparato para convertir
plomo en oro, y se ha dado cuenta de que deberfa redactar un conjunto de reivindicaciones dedicadas al elemen-
to de conversién de plomo en oro (Por ejemplo, “Un conversor de plomo en oro, que comprende...”). Por lo tanto,
incluira en la solicitud dos conjuntos independientes de reivindicaciones. También se podria agregar un tercer con-
junto redactando una serie de reivindicaciones de método que abarque las operaciones del elemento conversor del
plomo en oro y posiblemente otra serie de reivindicaciones que abarquen todo el proceso de conversiéon del plomo
en oro (p. €j., en forma andloga a la reivindicaciéon de aparato). En conjunto, esto suministraria a la solicitud cua-
tro grupos independientes de reivindicaciones.

El agente podria aun tomar uno de sus conjuntos de reivindicaciones, como el grupo de reivindicaciones de apa-
rato, y convertirlo en dos grupos de reivindicaciones separados, cada uno destacando un aspecto de la novedad
sobre el otro. Por ejemplo, podria tomar la reivindicaciéon independiente 1 y reescribirla una vez para que conten-
ga las limitaciones de la reivindicacién independiente 3. A continuacién, volveria a redactar la reivindicacion inde-
pendiente 1 para incluir las limitaciones de la reivindicacion independiente 4. Con esto se obtendrian dos conjun-
tos de reivindicaciones, cada uno con un enfoque ligeramente diferente. Concretamente, las nuevas reivindicacio-
nes serian:

1. Aparato para convertir plomo en oro, que comprende:
un motor eléctrico;
un depdsito de plomo; y
un elemento de conversion del plomo en oro unido operativamente al depdsito de plomo y con-
figurado para recibir energia eléctrica del motor eléctrico.

1. Aparato para convertir plomo en oro, que comprende:
una fuente de energia,
un bol de deposito de plomo, y
un elemento de conversion del plomo en oro unido operativamente al bol de depdsito de plomo
y configurado para recibir energia de la fuente de energia.

En realidad, el agente sélo debe recurrir a dos rutas alternativas como las precedentes cuando la ruta optativa efec-
tivamente representa una novedad independiente significativa desde el punto de vista comercial, o cuando el esta-
do de la técnica es poco claro o ambiguo.

Al redactar las reivindicaciones con el mayor alcance posible, siempre conviene verificar que el alcance de la invencién
vislumbrado por el inventor no sea mas limitado que el alcance de las reivindicaciones redactadas por el agente. Por
ejemplo, si el inventor ha inventado un automovil con tres ruedas y esta absolutamente seguro de que su invencion
no es adaptable a ningun otro tipo de vehiculo, serd conveniente mantener el alcance de las reivindicaciones limita-
do y especifico para los automoviles, y no ampliarlo innecesariamente a todos los vehiculos u objetos méviles. Por el
contrario, si el inventor piensa que su invencion es adaptable o si el agente puede predecir que eventuales infracto-
res logren adaptar esta invencion a otros dispositivos, serd prudente mantener la amplitud de las reivindicaciones para
que abarquen cualquier vehiculo y no sélo los automdviles. En algunos casos, el agente necesitard ayudar al inventor
a darse cuenta del potencial de su invencion. Muchos inventores estan demasiado concentrados en un problema espe-

cifico y no pueden ver el alcance completo de su

invencion. Por ejemplo, las comunicaciones de
Recomendacién profesional: El agente siempre debe pregun- banda ancha, una de las tecnologias mas inno-
tar: ¢Cuales son los objetivos de esta invencion? ;Qué es lo vadoras del siglo XX, originalmente fueron con-
gue esta tratando de proteger el inventor? ;Quién/qué es cebidas como una forma de evitar la congestion
probable que cometa una infraccion? ;Quién/qué podria de sefales de los torpedos controlados por
licenciar la invencion? ¢Estoy protegiendo la invencion ade- radio. Esta tecnologia fue usada mas adelante
cuadamente al redactar las reivindicaciones de esta forma? El para desarrollar los teléfonos celulares CDMA,
agente debe ser muy creativo y tratar de obtener la protec- una tecnologia considerablemente diferente de
cibn maxima para la invencion. los torpedos.
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El agente deberia notar que algunas jurisdicciones requieren que la cantidad de reivindicaciones sea “concisa”. Tal
requisito puede referirse tanto a la totalidad como a las reivindicaciones especificas. Por lo tanto, en esas jurisdic-
ciones debe considerarse la cantidad de reivindicaciones en relacion con la naturaleza de la invencién que se desea
proteger. Por ejemplo, se debe evitar la repeticion innecesaria de texto entre una reivindicacion y otra usando el
formato de reivindicaciones dependientes.

En cuanto a las reivindicaciones dependientes, aunque la mayorfa de las jurisdicciones no plantean objeciones a la
existencia de una cantidad razonable de éstas dirigidas a aspectos particularmente preferidos de la invencioén, algu-
nos examinadores pueden objetar la existencia de multiples reivindicaciones de naturaleza trivial. La cantidad de
reivindicaciones que seria razonable y no razonable en cada caso depende de sus circunstancias especificas. El exa-
minador también puede considerar que tiene la responsabilidad de tomar en consideracién los intereses del publi-
co en general. De acuerdo con esto, la presentaciéon de las reivindicaciones no deberia tener como consecuencia
que fuera engorroso determinar el objeto para el cual se solicita proteccion. El examinador de patentes también
puede objetar que una reivindicacién tenga multiples alternativas si esto hace que sea engorroso determinar el
objeto que se desea proteger.

Sin embargo, se debe notar que las normas que se refieren a la limitacion de la cantidad de reivindicaciones obe-
decen principalmente a la necesidad de mejorar la eficiencia de la gestion de las oficinas de patentes. El agente
siempre debe estar preparado para luchar por la cobertura mas apropiada para la invencién de su cliente. No exis-
ten limites a la cantidad de reivindicaciones en todas las jurisdicciones. Por supuesto, el agente reconocera a menu-
do el punto en el cual agregar mas reivindicaciones no ayudara a su cliente en una jurisdiccion dada. Puede tomar
su determinacion evaluando cuantas reivindicaciones se consideran normalmente adecuadas en cada jurisdiccion.
Las patentes en los Estados Unidos de Ameérica, por ejemplo, tienden a tener mas reivindicaciones que las que se
conceden en la OEP, que a su vez tienen mas reivindicaciones que las de la JPO.

C.  CLARIDAD, SELECCION DE TERMINOLOGIA E INCONSISTENCIAS

El agente debe ser muy cuidadoso al elegir las palabras que utiliza para describir la invencion. Las palabras elegi-
das deben abarcar no sélo la invencién en su forma maés especifica, sino también las variantes que pueda selec-
cionar un competidor para evitar la infraccion y aprovechar los beneficios de la invencién sin tener que pagar una
licencia. En muchas formas, el agente necesita anticipar el futuro e imaginar en qué forma trataran los posibles
infractores de buscar un resquicio en las reivindicaciones de esta patente en particular.

La claridad de las reivindicaciones de la patente es lo mas importante para una buena definicién del objeto para el
gue se busca proteccion. El significado de los términos de una reivindicacion deberfa ser suficientemente claro para
un experto en la materia o, como minimo, la terminologfa usada en las reivindicaciones no deberia ser desconocida
para un experto en la materia pertinente. En vista de las diferencias en el alcance de protecciéon que pueden sumi-
nistrar las distintas categorfas de reivindicaciones, el agente debe verificar que la redaccién de las reivindicaciones no
deje dudas respecto de su categoria y al mismo tiempo brinde al cliente el alcance de protecciéon apropiado.

Se debe releer cada reivindicacién dando a cada palabra el significado que normalmente se le otorga en la técni-
ca de que se trate, ya que muy probablemente seran interpretadas de esa forma. Si en un caso particular se le da
un significado especial a algun término en la descripcién, ya sea definiéndolo expresamente o de otro modo, se
debe verificar que esa definicién nueva o alternativa sea clara. También se deben leer las reivindicaciones procu-
rando entender su sentido técnico. En algunas ocasiones, esta lectura puede implicar apartarse del significado
estrictamente literal del texto de las reivindicaciones.

Cuando una reivindicacion se refiera a una aplicacion adicional de un medicamento y la afeccién que se ha de tra-
tar se defina en términos funcionales, por ejemplo, “cualquier condicién susceptible de ser aliviada o prevenida por
la ocupacion selectiva de un receptor especifico”, en algunas jurisdicciones tales como la OEP o las de los paises
miembros de la Comunidad Andina, la reivindicacién solo sera considerada clara si en los documentos de la paten-
te 0 en los conocimientos generales se dispone de instrucciones en forma de pruebas experimentales, o de crite-
rios comprobables por medio de pruebas, que permitan al experto en la materia reconocer qué condiciones caen
dentro de la definicion funcional, y por lo tanto dentro del alcance de la reivindicacion.



3
N

G

Es necesario ser preciso en la redaccién de las reivindicaciones, y evitar las palabras relativas. Se evitan términos como
“répido”, “lento”, “largo,”, “corto”, “alto”, “ancho”, “perfecto”, etc. Estas palabras generalmente no brindan
limitaciones claras, a menos que se utilicen en referencia a otro elemento de la reivindicaciéon. Por ejemplo, nunca
se debe escribir en una reivindicacién, “un trozo largo de madera”. Sin embargo, el agente puede escribir:

un primer trozo de madera;
un segundo trozo de madera, en donde el primer trozo de madera es mas largo que el sequndo.

En relacion con lo anterior, el Manual Andino de Patentes instruye a los examinadores de las oficinas de los paises
miembros en el sentido de que “No se puede admitir términos imprecisos del tipo “aproximadamente”, “alrede-
dor de” ya que en ese caso el alcance y dambito de proteccion de la reivindicacion deja de ser precisa y por lo tanto
clara y no permite una comparacién con el estado de la técnica.””

Si se utiliza un término absoluto en forma aislada, posiblemente el examinador no lo tendré en cuenta. En otras
palabras, es probable que el examinador no trate “un trozo largo de madera” en forma diferente de “un trozo de
madera” vy, a tal efecto, en forma diferente de “un trozo de madera diminuto”. Pero lo que es peor aun, si la rei-
vindicacion terminara siendo incluida en una patente concedida, una persona acusada de violar la patente podria
defenderse argumentando que: “aunque usamos madera, no usamos trozos largos”. En un ejemplo de la vida real,
una persona acusada de violar una patente habfa observado que en la reivindicacion de esa patente se decia que
dos elementos estaban “perfectamente alineados”, por lo que su defensa le contestd al titular de la patente que
el acusado sf alineaba los elementos pero no lo hacfa “perfectamente”.

Es preferible no usar términos relativos o similares como “delgado”, “ancho” o “fuerte” en una reivindicacioén, a
menos que el término tenga un significado bien reconocido en esa técnica, por ejemplo, “alta frecuencia” en rela-
cion con un amplificador, y éste sea el sentido buscado. Cuando el término no tiene un significado bien reconoci-
do, si es posible debe ser reemplazado por una redaccién mas precisa que figure en otra parte de la descripcion
original. Cuando no existe sustento en la descripcién para usar una definicion clara y el término no es esencial con
relacion a la invencion, el agente puede considerar mantenerlo de todas formas en la reivindicacion, porque elimi-
narlo puede provocar la ampliacion del objeto mas alla del contenido de la solicitud presentada, lo que no esta
permitido. Sin embargo, un término sin claridad no puede ser permitido en una reivindicacién aunque sea esen-
cial para la invencion. Igualmente, un término poco claro no puede ser usado por el solicitante para distinguir su
invencion de lo que ya es estado de la técnica.

Se debe prestar particular atencion al uso de la expresion “alrededor de” o términos similares tales como “aproxi-
madamente”. Tales palabras pueden ser aplicadas, por ejemplo, a un valor determinado (por ejemplo, “alrededor
de 200 °C") o a un rango (por ejemplo, “entre aproximadamente x y aproximadamente y”). Con frecuencia, los
examinadores sélo permiten esos términos si su presencia no impide que la invencién se distinga sin ambigledad
del estado de la técnica con respecto a la novedad y la actividad inventiva. Aun cuando el examinador de paten-
tes acepte el término, el agente igualmente debe ser cuidadoso en su uso, ya que en el futuro, un tribunal lo podria
encontrar impreciso.

"

Los términos relacionados con “caracteristicas optativas” tales como las expresiones “preferentemente”, “por
ejemplo”, o “mas particularmente” deben ser analizados con cuidado, para asegurar que no introduzcan ambi-
gledad. En algunas jurisdicciones tales como la OEP, las expresiones de este tipo no tienen efecto limitativo del
alcance de una reivindicacion, es decir que la caracteristica que sigue a tal expresion se considera totalmente opta-
tiva. Pero el agente no puede garantizar que ésta sea la interpretacién, ya que algunas jurisdicciones pueden ser
mas estrictas que la OEP en este sentido. Lo que es mas importante, se recomienda evitar esos términos ya que el
demandado en un litigio de patentes podria argumentar que tales expresiones si tienen un efecto limitativo, por-
gue de otro modo no hubieran sido mencionadas en la reivindicacion. El titular de la patente en ultima instancia
puede ganar la batalla, pero el agente debe esforzase por reducir los quebraderos de cabeza que le ocasionarian
futuros litigios al cliente.
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En muchas jurisdicciones, el agente debe prestar especial atencion al redactar reivindicaciones con la palabra “en”
para definir la relacién entre distintas entidades fisicas (producto, aparato), entre entidades y actividades (proceso,
uso), o entre distintas actividades. Algunos ejemplos de reivindicaciones redactadas de este modo son los siguientes:

i) Cabeza de cilindro “en” un motor de cuatro tiempos.

ii) "En" un aparato telefénico con discado automatico, detector de tono de discado y controlador
de funciones, donde el detector de tono de discado comprende...

iii) “En” un proceso en el que se utilizan medios de alimentacién de electrodo de un aparato de sol-
dadura de arco, un método para controlar la corriente y la tension de soldadura de arco que com-
prende los siguientes pasos:...; y

iv) “En” un proceso/sistema/aparato, etc... la mejora que consiste ...

En los ejemplos i) a iii), el énfasis recae en las subunidades que estan en pleno funcionamiento (la cabeza de cilin-
dro, el detector del tono de discado, el método de controlar la corriente y la tensién de la soldadura de arco) mas
gue en la unidad completa dentro de la que esta contenida la subunidad (el motor de cuatro tiempos, el teléfono,
el proceso).

En muchas jurisdicciones se objetara la falta de claridad si se busca proteccién para la subunidad por si misma o si
se pretende proteger la unidad en su totalidad. Para mayor claridad, las reivindicaciones de este tipo generalmen-
te se dirigen a “una unidad con (o que comprende) una subunidad” (por ejemplo, “motor de cuatro tiempos con
una cabeza de cilindro”) o a la subunidad por si misma, especificando su finalidad (por ejemplo, “cabeza de cilin-
dro para un motor de cuatro tiempos”).

Con las reivindicaciones del tipo indicado en el ejemplo iv), el uso de la palabra “en” a veces deja poco claro si se
busca protecciéon solamente para la mejora, o para todas las caracteristicas definidas en la reivindicacion. En este
caso, también, es esencial asegurar que el texto sea claro. Sin embargo, en las reivindicaciones tales como el “uso
de una sustancia... como ingrediente anticorrosivo en una composicion de pintura o laca”, puede ser aceptable
sobre la base de las reivindicaciones de segundo uso no médico en jurisdicciones tales como la OEP.

Siempre se debe buscar la claridad en la redaccién de las reivindicaciones. Se podria argumentar que las reivindi-
caciones con “en” mencionadas limitan innecesariamente el alcance de la proteccién al cliente. Por ejemplo, ¢ esta-
ba seguro el agente de que la “cabeza de cilindro” reivindicada solamente funcionaria en un motor de cuatro tiem-
pos? El agente deberia considerar con seriedad, antes de usarlo, si el término “en” es necesario para proteger la
invencion de su cliente.

Cuando en las reivindicaciones se usa un término que tiene un significado establecido en la técnica de que se trate,
el agente debe asegurarse de que el significado es apropiado para las circunstancias especificas del caso. Asimismo,
deberifa cerciorarse de que los términos que ha seleccionado transmiten el significado buscado, y que ademas pro-
tegen adecuadamente la invencion.

Por ejemplo, un agente puede haber seleccionado el término “board” (en inglés) en las reivindicaciones. La pala-
bra inglesa “board” tiene distintos significados. Si el agente decide usar esa palabra sin aclarar si se refiere a un
“circuit board” (placa de circuito) o un “wooden board” (tabla de madera), hay una posible ambigledad. Por lo
tanto, se recomienda seleccionar una palabra con un significado claro, y explicar el significado en la memoria des-
criptiva para evitar toda confusion. No obstante, la palabra seleccionada debe ser lo méas amplia posible para lograr
la proteccién apropiada.

El agente puede ser su propio lexicdgrafo y definir los términos que utilice. Sin embargo, al hacerlo debe explicar
con claridad el significado del término que ha definido en la memoria descriptiva para evitar toda ambigledad, y
el significado del término que ha definido debe quedar claro para el examinador y para los tribunales en los que
eventualmente se analice la patente.
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Se debe evitar cualquier falta de consistencia entre la memoria descriptiva y las reivindicaciones. Las inconsisten-
cias pueden dejar dudas sobre la medida de la proteccion y, por lo tanto, hacer que las reivindicaciones sean poco
claras o carentes de respaldo o, como alternativa, que sean objetables. Las faltas de consistencia pueden surgir de
diversas maneras: -

i) Simple inconsistencia verbal

Por ejemplo, hay una frase en la memoria que sugiere que la invencién se limita a una caracteris-
tica determinada pero las reivindicaciones no tienen esta limitacion. Ademas, la descripcion no
pone mayor énfasis en esa caracteristica, y no hay razén para creer que ésta sea esencial para el
funcionamiento de la invencion. En tal caso, se puede eliminar la inconsistencia ya sea ampliando
la memoria o limitando las reivindicaciones. Ademas, si las reivindicaciones tienen mas limitacio-
nes que la descripcion, pueden ser ampliadas o cabe limitar la descripcion. Nota: En muchas juris-
dicciones la descripcién no puede ser ampliada después de la presentacién de la solicitud — aun
cuando “ampliar” signifique eliminar material de la memoria descriptiva.

ii) Inconsistencia relativa a caracteristicas aparentemente esenciales

Por ejemplo, puede parecer, ya sea a partir de los conocimientos técnicos generales o de lo que
se establece o sugiere en la descripcion, que una caracteristica técnica descrita y no mencionada
en una reivindicacion independiente sea esencial para el funcionamiento de la invenciéon o que,
en otras palabras, sea necesaria para la solucion del problema con el que se relaciona la invencién.
El caso contrario en el que una reivindicacion independiente incluye caracteristicas que no pare-
cen esenciales para el funcionamiento de la invencién no es objetable. Esta es una opcion del soli-
citante. El examinador, por lo tanto, no sugerird que se amplie el alcance por la omisién de carac-
teristicas aparentemente no esenciales. Nota: Este Ultimo comentario enfatiza la responsabilidad
del agente de obtener la mayor proteccion posible. El examinador sélo tiene la responsabilidad de
decir cuando una reivindicacion es “demasiado amplia”, pero no tiene obligacién de decir nada
cuando es demasiado restringida.

iii) Parte del objeto de la descripcion o de los dibujos no esté protegida por las reivindicaciones

Por ejemplo, todas las reivindicaciones definen un circuito eléctrico en el que se utilizan dispositi-
vos conductores, pero en una de las realizaciones descritas en la memoria, y en los dibujos, se uti-
lizan tubos electrénicos en su lugar. En tal caso, la inconsistencia normalmente se puede solucio-
nar, ya sea ampliando el alcance de las reivindicaciones (asumiendo que la descripcién y los dibu-
jos brinden un respaldo adecuado para dicha ampliacién), o eliminando el objeto “superfluo” de
la descripcion y los dibujos. Sin embargo, si se presentan ejemplos en la descripciéon o en los dibu-
jos que no estan abarcados por las reivindicaciones, no como realizaciones de la invencién sino
como antecedentes o como ejemplos que son Utiles para entender la invencion, se suele permitir
retenerlos.

Estos ejemplos ponen en evidencia la necesidad (ya mencionada repetidamente) de que la memoria descriptiva res-
palde las reivindicaciones.

D. VARIACIONES EN LAS REIVINDICACIONES Y MODIFICACIONES DE LA INVENCION

Al redactar reivindicaciones, es importante pensar constantemente acerca de variaciones de la invencion. En tér-
minos legales, estas variaciones se denominan “realizaciones”. El agente debe ponerse en la mente de un posible
competidor que quiere encontrar un resquicio en las reivindicaciones. Tiene que pensar en las variaciones que se
podrian introducir en cada reivindicacién para remedar la invencién sin infringirla, y luego tratar de incorporar esas
variaciones o realizaciones alternativas en la memoria, para posteriormente redactar reivindicaciones que las abar-
guen. Es importante no pasar por alto realizaciones alternativas que puedan cumplir con la misma funcién. Las rei-
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vindicaciones relacionadas con estas realizaciones alternativas son fundamentales para obtener una proteccion de
amplio alcance. El agente debe tener en cuenta el presupuesto del cliente al desarrollar alternativas, y no exceder
el alcance de la invencion creada por éste.

Por ejemplo, si el inventor ha desarrollado un dispositivo que consiste en un lapiz con una goma unida al lapiz, las
reivindicaciones referidas a la realizacion preferida se podrian redactar de la siguiente forma:

1. Dispositivo, que comprende:
un lapiz,; y
una goma sujeta al lapiz.

2. El dispositivo de la reivindicacion 1, en el cual dicha goma esta sujeta en forma desmontable al
lapiz.
3. El dispositivo de la reivindicacion 2 en el cual el lapiz es de color rojo.

Para la misma invencién, las reivindicaciones referidas a una realizacién alternativa podrian ser las siguientes:

1. Dispositivo, que comprende:
un boligrafo; y
una goma sujeta al boligrafo.

2. El dispositivo de la reivindicacion 1, en el cual dicha goma estd unida en forma desmontable al
boligrafo.
3. El boligrafo de la reivindicacion 2 en la que el boligrafo es de color rojo.

La comparacion del conjunto de reivindicaciones del “boligrafo” con el conjunto del “l&piz” sugiere que se podria
redactar un conjunto de reivindicaciones aun mas amplio dirigido a “un implemento para escribir”, y luego redac-
tar reivindicaciones dependientes referidas al boligrafo y el lapiz.

E. EVITAR LIMITACIONES INNECESARIAS

Como ya se ha dicho, una de las reglas basicas para redactar las reivindicaciones es revisarlas continuamente y eli-
minar las limitaciones innecesarias. Una de las técnicas consiste en redactar una reivindicaciéon en forma de parra-
fo, e incluir todas las limitaciones razonables de una realizacién de la invencion. Una vez que el agente ha capta-
do la invencion en su totalidad, revisara el parrafo y eliminaré todas las limitaciones que pudieran limitar la des-
cripcion de la invencion en su forma mas amplia posible. Al hacer esto, podra escribir una reivindicacion que cap-
ture la forma mas amplia de la invencién y que no contenga limitaciones innecesarias. A continuacion se pueden
redactar mas series de reivindicaciones con un alcance diferente al de la primera serie. Esta técnica deberia dar
como resultado una amplia serie de reivindicaciones para la invencién.

De modo similar, en cuanto a los aspectos técnicos de la invencion, las reivindicaciones no deben basarse en refe-
rencias a la descripcién o a los dibujos excepto cuando sea absolutamente necesario. Por ejemplo, de acuerdo con
las reglas de la OEP, no deben basarse en referencias tales como “segun se describe en la parte... de la descrip-
cion”, o “segun se ilustra en la Figura 2 de los dibujos”. Se recomienda una redaccién enfatica de las clausulas que
contengan una excepcion de este tipo. Por consiguiente, es deber del solicitante demostrar que es “absolutamen-
te necesario” basarse en una referencia a la descripciéon o a los dibujos en los casos que corresponda. Un ejemplo
de excepcion admisible seria el caso en el cual la invencidon comprende una forma o disefio peculiar ilustrada en
los dibujos, pero que no puede ser definida adecuadamente, ya sea con palabras o con una simple férmula mate-
matica. Otro caso especial es aquel en el que la invencion se relaciona con productos quimicos, algunos de cuyos
aspectos solo pueden definirse por medio de graficos o diagramas.



5)
(©)}

€

Nota: Las precauciones mencionadas con respecto a figuras y dibujos no se refieren al uso de numeros de refe-
rencia en las reivindicaciones, segun lo mencionado en el Capitulo V, Sec. C(6) anterior.

F.  LIMITACIONES NEGATIVAS Y EXCLUSIONES (DISCLAIMER)

El objeto de una reivindicacion se define normalmente mediante aspectos positivos e indicativos de la presencia de
determinados elementos técnicos. En raras ocasiones, el agente puede restringir el objeto usando una limitacion
negativa que establece expresamente la ausencia de un aspecto particular, por ejemplo, “no es de madera”. Tales
limitaciones negativas se pueden usar, por ejemplo, para eliminar realizaciones no patentables reveladas en la soli-
citud presentada inicialmente, o si se puede deducir la ausencia de una caracteristica de la solicitud presentada.

Ademads, en algunas jurisdicciones tales como la OEP, se puede excluir un antecedente del estado de la técnica
mediante el uso de una exclusiéon para restablecer la novedad de una materia inventiva que accidentalmente coin-
cide con el antecedente. Una exclusion que no se base en la solicitud presentada, sélo puede restablecer la
novedad; no puede volver inventiva una materia evidente. Se debe tomar la precaucién de asegurar que su redac-
cion no se extienda mas alla del contenido de la solicitud tal como fue presentada.

Se pueden usar limitaciones negativas y exclusiones Unicamente cuando la inclusién de aspectos positivos en la
reivindicacion no defina con mayor claridad y precisién el objeto que aliin puede ser protegido o limite indebida-
mente el alcance de la reivindicacion. El agente deberfa esforzarse por limitar el uso de limitaciones negativas y
exclusiones a aquellas situaciones que no pueden ser facilmente explicadas de modo positivo. Por ejemplo, un pro-
ceso quimico en el cual se podria utilizar cualquier metal conocido excepto “cobre” (y el propio inventor en reali-
dad no sabe por qué no se puede usar cobre) podria expresarse de forma tal como “un metal, excepto cobre...”.
Sin embargo, el agente notara que luego de considerarlo prolongada y seriamente, es posible encontrar una pala-
bra adecuada que exprese la limitacién de manera positiva. Usualmente, se deben evitar las limitaciones negativas
y exclusiones porque no aportan nada a la redaccion clara y elegante que debe tener toda reivindicacion con el fin
de obtener la mejor protecciéon para las invenciones.

G. LAS REIVINDICACIONES Y LOS PRODUCTOS DE LA COMPETENCIA

El agente deberia interrogar a su cliente acerca de los productos de la competencia. A medida que va avanzando
la tramitacion de la solicitud de patente (se debe tener en cuenta que esto puede demorarse varios afios), deberia
mantenerse al tanto de los productos que tiene la competencia en el campo de la invencién. Al redactar las rei-
vindicaciones, se debe hacer buen uso de este conocimiento de los antecedentes para redactar reivindicaciones que
abarquen productos de la competencia que pudieran estar disponibles en el mercado, siempre que dichos pro-
ductos no constituyan un antecedente en el estado de la técnica. Ademas, si el agente toma conocimiento de un
nuevo producto de la competencia mientras la solicitud de patente esta en tramite, deberd enmendar las reivindi-
caciones pendientes para que reflejen mejor tanto la invencion del cliente como el producto competidor (supo-
niendo que este ultimo definitivamente no figure ya en el estado de la técnica). De esta manera, las reivindicacio-
nes de una patente concedida pueden ser tan cercanas al producto de la competencia que el competidor no tenga
otra opcidn que obtener una licencia del cliente cuando la patente sea concedida.

H. LAs REIVINDICACIONES DEBEN SUPERAR EL ESTADO DE LA TECNICA

El agente debe redactar reivindicaciones que superen al estado de la técnica relacionado con la invencién que él
ya conoce. De lo contrario, la patente se denegara por falta de novedad o nivel inventivo, o incluso podria ser con-
siderada nula tras la concesion. La estrategia ideal comprende redactar una reivindicacion que sea mas restringida
que el estado de la técnica conocido en el momento, pero mas amplia que los productos de la competencia.
Ademads, se debe tener en cuenta que en algunas jurisdicciones tales como los Estados Unidos de América vy la
Comunidad Andina’, el agente, el inventor y otras partes asociadas con la solicitud de patente deben divulgar al
examinador todo el estado de la técnica pertinente; en algunos casos el incumplimiento de este requisito puede
resultar en la revocacion de la habilitacion a ejercer del agente.
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l. UsO DE DISTINTOS TIPOS DE REIVINDICACIONES PARA LA MISMA INVENCION

Si la misma invencion puede ser reivindicada como método y como aparato, no dude en hacerlo. No se sienta obli-
gado a capturar la invencién en una sola forma. De hecho, con el fin de lograr la maxima proteccién posible, es
aconsejable reivindicarla en diferentes formas. Veamos algunos ejemplos de reivindicaciones.

Por ejemplo, para una invencion que se refiere a un programa informatico para efectuar busquedas en Internet,
una reivindicaciéon de sistema podria decir lo siguiente:

1. Sistema para efectuar busquedas en Internet, donde dicho sistema comprende:
un modulo de software configurado para efectuar una busqueda;
una base de datos configurada para guardar los resultados producidos por dicha busqueda; y
una interfaz de usuario configurada para presentar los resultados de la busqueda al usuario.

Obsérvese que en la reivindicacion 1 se han enumerado los diferentes componentes de la invenciéon y la manera
en que operan entre si. Hemos establecido los tres elementos y definido la funcion que realiza cada uno de ellos.
Por ejemplo, hemos establecido que el médulo de software efectta la busqueda, la base de datos almacena la bus-
queda y la interfaz hace que dicha busqueda esté disponible para el usuario.

Una reivindicacion de método para la misma invencién podria decir lo siguiente:

2. Método para efectuar busquedas en Internet, donde dicho método comprende:
transmitir una solicitud de busqueda por Internet desde un modulo de software;
recibir los resultados de la busqueda por Internet correspondientes a la solicitud de busqueda rea-
lizada por el médulo de software,
almacenar los resultados de la busqueda en una base de datos; y
presentar los resultados de la busqueda al usuario a través de la interfaz con el usuario.

Obsérvese que en la reivindicacién 2 hemos introducido diferentes etapas de esta busqueda y al mismo tiempo los
componentes que realizan cada una de las funciones establecidas. Por ejemplo, la primera etapa se define como
la busqueda efectuada por el modulo de software.

J. VERIFICAR QUE LA MEMORIA DESCRIPTIVA RESPALDE LAS REIVINDICACIONES

La memoria descriptiva y los dibujos deben respaldar las reivindicaciones, segun hemos reiterado en este texto. Esto
significa que el objeto de cada reivindicacion debe tener una base de sustento en la descripcion. Normalmente no
se interpretara el alcance de las reivindicaciones en un sentido mas amplio que el garantizado por consideraciones
tales como la extension de la descripcion y los dibujos y, en algunas jurisdicciones, la contribucion a la técnica.

La mayoria de las reivindicaciones son generalizaciones de uno o mas ejemplos especificos. El grado de generali-
zacion admisible es un tema que el examinador deberéa juzgar en cada caso particular, a la luz del estado de la téc-
nica pertinente. Por ende, la invencién que abra un campo completamente nuevo tendra derecho a una mayor
generalizacion en las reivindicaciones que una invencion relacionada con avances en una tecnologia conocida. Una
buena definicion de reivindicacién es aquella gue no es tan amplia como para avanzar mas alla de la invencion, ni
tan restringida como para privar al solicitante de una recompensa justa por la divulgacién de su invencién. Al soli-
citante, en general, se le permite abarcar todas las modificaciones, equivalentes y usos de lo que él ha descrito. En
particular, si es razonable predecir que todas las variantes protegidas por las reivindicaciones tienen las propieda-
des o los usos que el solicitante les asigna en la descripcion, él deberia tener el derecho de redactar sus reivindica-
ciones en forma acorde.

El agente debera recordar que la Unica restriccidon con respecto a la amplitud de las reivindicaciones que un solici-
tante puede obtener se relaciona con el estado de la técnica (novedad y actividad inventiva) y no con la “corazo-



)
xQ

G

nada” de un determinado examinador de patentes acerca de la importancia de la invencion del cliente.
Normalmente el agente apelara las objeciones originadas en suposiciones del examinador de patentes que carez-
can de un fundamento sélido del estado de la técnica y de los requisitos legales precisos para la patentabilidad.

El agente no debe ser un actor pasivo en el proceso de patentamiento. Eventualmente, el agente puede percibir que
el examinador de patentes ha excedido su autoridad legal al efectuar una objecién. El agente debera estar dispues-
to a consultar a su cliente acerca de la posibilidad de apelar en tales circunstancias. La experiencia le ensefiara cuan-
do una regla es una regla y cudndo deberia pelear por una mejor proteccion para su cliente. Asimismo, debera estar
alerta sobre si sus corresponsales extranjeros asociados estan trabajando con suficiente ahinco por su cliente o sim-
plemente estan acatando una mera sugerencia originada en una practica burocrética. (Las “recomendaciones” en
las ultimas dos oraciones se aplican igualmente a cada solicitud de patente y a todas las jurisdicciones del mundo).

Los siguientes ejemplos representan casos de respaldo o falta de respaldo de las reivindicaciones:

i) Una reivindicacion se relaciona con un proceso para tratar todo tipo de “plantulas” sometiéndo-
las a un tratamiento de choque 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 pro-
piedades de las plantas varian ampliamente, existen razones bien fundadas para creer que el pro-
ceso no sera aplicable a todos los tipos de plantulas. A menos que el solicitante pueda proporcio-
nar pruebas convincentes de que el proceso es en realidad aplicable en general, deberé restringir
su reivindicacién al tipo particular de planta al que hace referencia en la descripcién. No es sufi-
ciente una mera declaracién indicando que el proceso sea aplicable a todas las plantulas.

i) Una reivindicacién se relaciona con un método especifico de tratamiento de “moldes de resina sin-
tética” para obtener determinados cambios en sus caracteristicas fisicas. Todos los ejemplos des-
critos se relacionan con resinas termoplasticas, y el método pareceria inapropiado para las resinas
termoestables. A menos que el solicitante pueda presentar pruebas de que el método es en rea-
lidad aplicable a las resinas termoestables, debe restringir su reivindicacién a las resinas termo-
plasticas.

iii) Una reivindicacion se relaciona con composiciones mejoradas de aceite combustible que poseen
una propiedad deseada. La descripcion provee respaldo para una manera de obtener aceite com-
bustible con esta propiedad, que se debe a la presencia de cantidades definidas de un determi-
nado aditivo. No se revelan otras maneras de obtener los combustibles con la propiedad deseada.
La reivindicacidon no hace mencion alguna del aditivo. La reivindicacién no cuenta con respaldo
para todo su alcance, y surgen objeciones.

El agente nunca debe reivindicar algo que no sabe que con certeza se encuentra dentro del alcance de la inven-
cion. Debe buscar patentes vélidas para sus clientes. La norma mencionada se define en términos de proteccion
del publico (lo cual es justo), pero el intento de patentar algo que no cuenta con respaldo en la memoria descrip-
tiva del solicitante es igualmente desastroso para el solicitante.

La discusién anterior refuerza el punto que se ha reiterado en numerosas oportunidades en todo este texto. El agen-
te siempre debe proporcionar un respaldo adecuado para las reivindicaciones en la memoria descriptiva de la solici-
tud. También deberia prever las limitaciones mas restringidas que pudiera ser necesario agregar a las reivindicacio-
nes durante la tramitacion, y asegurar el respaldo en la memoria para dichas limitaciones en caso de necesitarlo.

K. UNIDAD DE LA INVENCION

Una solicitud de patente debe relacionarse en términos generales con una sola invencién o con un grupo de inven-
ciones vinculadas para formar un Unico concepto inventivo general. La segunda de estas alternativas, es decir, el
grupo vinculado por un concepto Unico puede dar lugar a una pluralidad de reivindicaciones independientes en la
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misma categoria, aunque el caso menos comun es una pluralidad de reivindicaciones independientes en categori-
as diferentes. En las jurisdicciones de pafses miembros de la Comunidad Andina, por ejemplo, esto sera posible en
tanto que el concepto comun inventivo sea técnico, cumpla por si mismo con los requisitos de novedad y nivel
inventivo y sea comun a todas las reivindicaciones.”

El concepto de unidad de la invencién se ha discutido en todo este texto. Si un examinador determina que las rei-
vindicaciones en una solicitud de patente carecen de unidad de la invencion, se solicitara al agente que elija deter-
minadas reivindicaciones y cancele o elimine las reivindicaciones no elegidas. Sin embargo, se le permitira que pre-
sente otra solicitud de patente con las reivindicaciones no elegidas de la primera solicitud. La regla para la unidad
de la invencién es esencialmente un mecanismo de regulacion de aranceles que impide que las oficinas de paten-
tes deban examinar muchisimas invenciones separadas para un solicitante que ha pagado sélo por el examen de
una Unica invencién. Como tal, la objecién de falta de unidad de la invencién no es una falla fatal para una solici-
tud de patente, aunque puede suponer el pago de aranceles adicionales para el cliente, asi como una demora adi-
cional. Por lo tanto, el siguiente analisis no pretende ayudar al agente a comprender dénde puede estar la falta de
unidad de la invencion. Los ejemplos provistos en primer lugar se refieren a invenciones quimicas; sin embargo, los
conceptos son extensivos a solicitudes en todos los campos técnicos.

En algunas jurisdicciones, tal como la OEP, se considera que hay unidad de la invenciéon en el contexto de produc-
tos intermediarios y finales cuando:

i) los productos intermediarios y finales tienen el mismo elemento estructural esencial, es decir, sus
estructuras quimicas basicas son las mismas o sus estructuras quimicas estan estrechamente inter-
relacionadas desde el punto de vista técnico, siendo que el intermediario incorpora un elemento
estructural esencial en el producto final, y

ii) los productos intermediarios y finales estan técnicamente interrelacionados, es decir, el producto
final se elabora directamente a partir del intermediario o esta separado de éste por una pequena
cantidad de intermediarios, todos los cuales contienen el mismo elemento estructural esencial.

También puede haber unidad de la invencién entre productos intermediarios y finales cuyas estructuras no sean
conocidas — por ejemplo, entre un intermediario de estructura conocida y un producto final de estructura desco-
nocida o entre un intermediario de estructura desconocida y un producto final de estructura desconocida. En tales
casos, deberia haber suficientes pruebas como para poder concluir que los productos intermediarios y finales estan
estrechamente interrelacionados desde un punto de vista técnico, por ejemplo, cuando el intermediario contiene
el mismo elemento esencial que el producto final o incorpora un elemento esencial en el producto final.

Se pueden reivindicar los diferentes productos intermediarios que se usan en los distintos procesos de preparacion
del producto final, siempre que contengan el mismo elemento estructural esencial. Los productos intermediarios y
finales no deberfan estar separados en el proceso que conduce de uno a otro por un intermediario que no sea
nuevo. Cuando se reivindican diferentes intermediarios para distintas partes estructurales del producto final, no
debe considerarse que la unidad se encuentra entre los intermediarios. Si los productos intermediarios y finales son
familias de compuestos, cada compuesto intermediario deberia corresponder a un compuesto reivindicado en la
familia de los productos finales. Sin embargo, es posible que algunos de los productos finales no tengan un com-
puesto correspondiente en la familia de los productos intermediarios, de modo tal que no es necesario que las dos
familias sean absolutamente congruentes. El mero hecho de que ademas de la posibilidad de usarse en la produc-
cion de los productos finales, los intermediarios también puedan exhibir otros efectos o actividades, no deberia
perjudicar la unidad de la invencion.

Cuando una Unica reivindicacion define alternativas (quimicas o no quimicas), es decir, el denominado “grupo
Markush”, se deberia considerar que hay unidad de la invencion si estas alternativas son de naturaleza similar. Si
el grupo Markush es para las alternativas de compuestos quimicos, se debe considerar que éstas son de naturale-
za similar en las siguientes situaciones:
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i) todas las alternativas tienen una propiedad o actividad en comun, y

i) hay una estructura en comun, es decir, todas las alternativas comparten un elemento estructural
significativo o todas las alternativas pertenecen a una clase de compuestos quimicos reconocida
en la técnica a la cual pertenece la invencion.

“Todas las alternativas comparten un elemento estructural significativo” cuando los compuestos comparten una
estructura quimica en comun gque ocupa una porcion grande de sus estructuras o, cuando los compuestos sélo tie-
nen en comun una pequefia porcion de sus estructuras, la estructura compartida constituye una porciéon estructu-
ralmente distinta con respecto al estado de la técnica. El elemento estructural puede ser un componente Unico o
una combinacion de componentes individuales vinculados entre si. Las alternativas pertenecen a una “clase reco-
nocida de compuestos quimicos” siempre que haya una expectativa teérica de que los miembros de la clase se
comportaran de la misma manera en el contexto de la invencién reivindicada, es decir que cada miembro se pueda
sustituir entre si en la expectativa de que se logre el mismo resultado. Si se puede demostrar que al menos una
alternativa de Markush no es novedosa, se debe reconsiderar la unidad de la invencion.

El agente debe ademas contemplar los eventuales inconvenientes que las reivindicaciones del tipo Markush pue-
den tener en determinadas jurisdicciones. La Organizaciéon Mundial de la Salud recomienda que las reivindicacio-
nes que cubran un rango muy alto de compuestos no deben ser permitidas sino en la medida en que hayan sido
reducidas en la practica y divulgadas en la descripcién de la patente.99

En algunas jurisdicciones, tales como la OEP o los paises miembros de la Comunidad Andina, la falta de unidad
puede ser evidente directamente a priori, es decir, antes de considerar las reivindicaciones con relacion al estado
de la técnica, o puede volverse evidente a posteriori, es decir, después de considerar el estado de la técnica.

EJEMPLO
Falta de unidad de la invencién a priori:
a) Producto A;
b) Proceso de produccion de A, B, C, D; y
Q Aparato X (que no sirve para obtener el producto A ni se utiliza en el proceso B.”

Segun se ha indicado, el concepto de “unidad de la invencién” se ha analizado a lo largo de este manual. (Véase
también el andlisis de la frase “requisito de restriccién”, que es la terminologia usada en los Estados Unidos rela-
cionada con la falta de unidad). El agente deberia tener en cuenta que la falta de unidad de la invencién no es una
falla fatal; simplemente es un mecanismo que le permite al Estado cobrar aranceles adicionales. El agente por lo
general presentara una solicitud divisional con las reivindicaciones que han sido retiradas de la solicitud debido a
la falta de unidad de la invencion.

L. PUNTO DE VISTA DE LAS REIVINDICACIONES

La reivindicacion de una patente deberia tener un “punto de vista” coherente. El punto de vista indica el conjun-
to de terceros que podrian infringir directamente una reivindicacién de patente. El agente debe tratar de evitar la
inclusion de limitaciones o elementos que reflejen otro punto de vista en una misma reivindicacion. Aunque esta
parezca una recomendacién de sentido comun, a veces puede ser muy dificil en la practica, donde la naturaleza
de una invencién es tal que los componentes inventivos estan dispersos entre un rango de componentes fisicos o
un rango de actividades fisicas. El hecho de que haya un sélo punto de vista también se vuelve importante cuan-
do la actividad comercial asociada con la invencién esta dividida entre multiples partes.

EJEMPLO 1

Supongamos una invencioén que se relaciona con un nuevo compartimiento en el que se colocan las pilas que alimentan de ener-
gia a la linterna. Imaginemos que el inventor ha descubierto que enganchando una pequefa pieza de cobre con forma de espi-
ral con un receptaculo macho sobre una pila de celda D convencional, e insertandola en una linterna que también tiene una
pequefia pieza de cobre con forma de espiral con un receptaculo hembra, la vida util de la celda D de la pila es tres veces mayor
de lo normal. Un agente podria escribir la siguiente reivindicacion:
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1. Aparato para prolongar la vida Util de la pila de una linterna, que comprende:
una pieza de cobre con forma de espiral que tiene un receptaculo macho y que esta adaptada para acoplar-
se operativamente a una pila;
una linterna que funciona a pilas con cableado eléctrico; y
una pieza de cobre con forma de espiral que tiene un receptaculo hembra, donde la pieza de cobre con forma
de espiral esta sujeta al cableado eléctrico de una linterna que funciona a pilas, en donde dicha pieza de cobre
con forma de espiral tiene un receptaculo macho adaptado para su acoplamiento operativo a dicha pieza con
forma de espiral que tiene un receptaculo hembra.

Aungue la reivindicacion anterior pueda proporcionar una descripcién adecuada de la invencién, se puede notar
gue no tiene un punto de vista coherente. Algunas partes de la reivindicacién pertenecen a componentes relacio-
nados con la bateria, y algunas partes se refieren a componentes relacionados con la linterna. (Si la baterfa dura-
ra toda la vida Util de la linterna, habria menos problemas con el punto de vista de la reivindicacion).

Pero ¢qué sucederfa si la persona/entidad responsable de la pila no fuera la misma persona/entidad que suminis-
trara la linterna? ;Qué pasaria si una compafia solamente vendiera pilas y otra solamente linternas? Esto significa
gue ni la persona responsable de las pilas ni la persona responsable de las linternas infringen directamente la rei-
vindicacion. Con frecuencia, es necesario que se verifiqgue una infraccion directa, a fin de que se establezca algun
tipo de infraccién tal como una infraccion indirecta (“contribuir con la infraccion” o “inducir a la infraccion”, por
ejemplo), ya que muchos sistemas legales exigen que una sola entidad sea responsable de la infraccion directa. Por
supuesto, en algunas jurisdicciones es posible que los letrados experimentados denuncien infracciones directas aun
en el caso de reivindicaciones como la anterior, por lo cual el agente deberé redactar las reivindicaciones con sufi-
ciente habilidad como para que no sea necesario que su cliente contrate a los mejores letrados con el fin de llevar
un caso basico de infraccion o gaste cantidades considerables de dinero del cliente para determinar cémo esta-
blecer unos fundamentos juridicos adecuados para denunciar una infraccién.

Ademas de tener en cuenta posibles litigios, el agente también debe redactar sus reivindicaciones para que sean
faciles de licenciar. Supongamos, por ejemplo, que en el comercio relacionado con la reivindicacién anterior, una
compafia vende linternas y otra vende pilas. En este caso, ninguna de estas partes deberia sentir la menor incli-
nacién a adquirir una licencia para la reivindicacion anterior, ya que cada una puede considerar genuinamente que
tiene suficientes fundamentos legales como para eludir la infraccion, dado que soélo utiliza una porcién de la rei-
vindicacion.

Supongamos ahora que el agente también ha redactado otras tres series de reivindicaciones — una dirigida Unica-
mente a la porcion “linterna” del sistema, una dirigida sélo a la parte de la pila del sistema y otra dirigida a una
combinacién de las piezas de cobre con forma de espiral. (AUn se le recomienda al agente conservar la reivindica-
cion original anterior). Cada una de estas tres reivindicaciones podria redactarse as:

Reivindicacion de la linterna

2. Aparato para prolongar la vida util de la pila de una linterna, que comprende:
una linterna que funciona a pilas con cableado eléctrico; y
una pieza de cobre con forma de espiral que tiene un receptaculo hembra, donde la pieza de
cobre con forma de espiral esta sujeta al cableado eléctrico de una linterna que funciona a pilas,
en donde dicha pieza de cobre con forma de espiral tiene un receptaculo hembra adaptado para
su acoplamiento operativo a dicha pieza con forma de espiral que tiene un receptaculo macho
sujeto a la bateria.

Reivindicacion de la bateria

3. Aparato para prolongar la vida util de la pila de una linterna, que comprende:
una pila; y
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una pieza de cobre con forma de espiral que tiene un receptaculo macho, donde dicha pieza de
cobre con forma de espiral esta acoplada operativamente a la pila, en donde la pieza de cobre con
forma de espiral tiene un receptaculo macho que estd adaptado para acoplarse operativamente a
una pieza con forma de espiral que tiene un receptaculo hembra conectado al cableado eléctrico
en una linterna.

Las Qiezas conectoras

4. Aparato para prolongar la vida util de la pila de una linterna, que comprende:

una pieza de cobre con forma de espiral que tiene un receptaculo macho y que estd adaptada
para acoplarse eléctricamente a una pila; y

una pieza de cobre con forma de espiral que tiene un receptaculo hembra, donde dicha pieza de
cobre con forma de espiral estd adaptado para acoplarse operativamente al cableado eléctrico de
una linterna que funciona a pilas, en donde la pieza de cobre con forma de espiral tiene un recep-
taculo macho que estd adaptado para acoplarse operativamente a la pieza con forma de espiral
gue tiene el receptaculo hembra.

Se notara que, mientras que en las reivindicaciones 2 y 3 se menciona tanto la pila como la linterna, el “punto de
vista” de cada reivindicacién ha cambiado hacia la pila o la linterna exclusivamente o hacia la combinacion de las
dos piezas conectoras. Por lo tanto, la reivindicacion 2 deberfa ser mas facil de licenciar, o constituir una base mas
adecuada para litigar contra un proveedor de linternas infractor, que la reivindicacion 1, y la reivindicaciéon 3 debe-
ria ser mas facil de licenciar, o constituir una base méas adecuada para litigar contra un proveedor de pilas infrac-
tor, que la reivindicaciéon 1. La reivindicacién 4 esta dirigida a las dos piezas con forma de espiral y se podria usar
contra la compafia que provee las partes con forma de espiral para su posterior ensamblaje por los proveedores
de pilas o de linternas.

EJEMPLO 2

Supongamos una invencion que se relaciona con un sistema informatico de servidor y cliente, tal como Internet. Imaginemos que
la invencion es una nueva manera de hacer pedidos de golosinas por Internet, donde el cliente puede usar una cdmara y un brazo
robético para llenar una bolsa de golosinas que luego le sera enviada. La computadora del cliente (p. ej., una computadora per-
sonal) efectlia una peticion a un servidor (p. ej., el sistema computadorizado de un proveedor de servicios de Internet), y dicho ser-
vidor encuentra la informacion, la procesa y envia los resultados al cliente. El agente podria escribir la siguiente reivindicacion:

1. Método para dispensar golosinas, que comprende:
enviar una peticion de golosinas desde la computadora del cliente a una computadora servidor de golosinas
que se encuentra en una tienda de golosinas;
enviar datos de video de la tienda de golosinas desde el servidor a la computadora del cliente;
mostrar los datos de video de la tienda de golosinas en la computadora del cliente, en donde los datos de
video de la tienda de golosinas visualizados proveen una representacion visual de la tienda de golosinas para
permitir que el usuario de la computadora del cliente proporcione instrucciones a un brazo robético ubicado
en la tienda de golosinas;
enviar instrucciones para guiar al brazo robético desde la computadora del cliente al servidor;
convertir las instrucciones para guiar al brazo robético en instrucciones en lenguaje de maquina para guiar al
brazo robético destinadas al brazo robético de la tienda de golosinas, en donde dichas instrucciones en len-
guaje de maquina para guiar al brazo robético accionan el brazo robético para que llene una bolsa con golo-
sinas;
enviar una instruccion de envio desde la computadora del cliente al servidor; y
convertir la instruccion de envio en una instruccion de envio en lenguaje de maquina para el brazo robético,
en donde dicha instruccion de envio en lenguaje de maquina para el brazo robético acciona el brazo robético
para colocar la bolsa de golosinas en una caja abierta y sellarla para su envio.
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Aunque la reivindicacién anterior pueda proporcionar una descripcion adecuada de la invencién, se notarad que no
tiene un punto de vista coherente. Algunos pasos los efectla la computadora del cliente y otros el servidor. Esto
significa que ni la persona responsable de la computadora del cliente ni la persona responsable del servidor infrin-
gen directamente la reivindicacion. A menudo es necesaria la verificacién de una infraccién directa con el fin de
determinar cualquier tipo de infraccion, tal como una infracciéon indirecta, y muchos sistemas legales exigen que
una sola entidad sea responsable de la infraccién directa. Como ya se mencionara, el agente deberia redactar rei-
vindicaciones con suficiente habilidad como para que su cliente no deba acudir a los mejores letrados con el fin de
establecer un caso basico de infraccion, ni gaste cantidades considerables del dinero del cliente para determinar la
manera en que se pueda plantear la infraccién con un argumento legalmente sélido.

Ademas de tener en cuenta posibles litigios, el agente también debe redactar sus reivindicaciones para que sean
faciles de licenciar. Supongamos, por ejemplo, que en el comercio relacionado con la reivindicacién de la tienda de
golosinas, una compafifa provee la tienda de golosinas y el brazo roboético, otra provee el servidor y una tercera, el
programa informético para la computadora del cliente. Supongamos, ademas, que mientras las compafias del
negocio de golosinas y del servidor tienen un convenio comercial, la compafia del programa informatico de la com-
putadora del cliente no tiene contrato con ninguna de las partes, y que el servidor esta disponible para cualquie-
ra gue suministre el nimero de una tarjeta de crédito a la que cargar el pago de los servicios. En esta situacion,
ninguna de estas partes tendra interés en comprar una licencia de la reivindicacién anterior, ya que cada una
puede, genuinamente, considerar que cuenta con suficientes fundamentos legales como para eludir una infraccion
basada en que no practica completamente la reivindicacion.

Ahora, supongamos que el agente también ha redactado otras dos series de reivindicaciones, una dirigida solo a
la parte del cliente del sistema y otra dirigida sélo a la parte del servidor del sistema. (AlUn asi, se recomienda al
agente conservar la reivindicacion original anterior). Cada una de estas tres reivindicaciones podria redactarse as:

Reivindicacién para la computadora del cliente

2. Método para dispensar golosinas, que comprende:
recibir en la computadora del cliente los datos de video de una tienda de golosinas;
mostrar los datos de video de la tienda de golosinas en la computadora del cliente, en donde
dichos datos de video de la tienda de golosinas que se muestran proveen una representacion
visual de la tienda de golosinas para permitir al usuario de la computadora del cliente suministrar
instrucciones a un brazo robético ubicado en la tienda de golosinas;
enviar instrucciones para guiar al brazo robético desde la computadora del cliente, en donde
dichas instrucciones para guiar al brazo robético hacen que el brazo robético en la tienda de golo-
sinas llene una bolsa con las golosinas indicadas; y
enviar una instruccién de envio desde la computadora del cliente, en donde dicha instruccion de
envio hace que el brazo robotico ubique la bolsa de golosinas en una caja abierta y la selle para
ser despachada.

Reivindicacion para el servidor

3. Método para dispensar golosinas, que comprende:
enviar datos de video de una tienda de golosinas desde un servidor a una computadora del clien-
te, en donde los datos de video de la tienda de golosinas suministran una representacion visual
de la tienda de golosinas para permitir a un usuario de la computadora del cliente proveer ins-
trucciones a un brazo robético ubicado en la tienda de golosinas;
recibir instrucciones para guiar al brazo robético en el servidor desde la computadora del cliente;
convertir las instrucciones para guiar al brazo robético en instrucciones en lenguaje de maquina
para guiar al brazo robético destinadas al brazo robético en la tienda de golosinas, en donde
dichas instrucciones en lenguaje de maquina para guiar al brazo robético accionan el brazo robo-
tico para que llene una bolsa con las golosinas indicadas;
recibir una instrucciéon de envio en el servidor desde la computadora del cliente; y



convertir la instruccion de envio en una instrucciéon de envio en lenguaje de maquina para el brazo
robotico destinada al brazo robético, en donde dicha instruccién de envio en lenguaje de maqui-
na para el brazo robético acciona el brazo robotico para colocar la bolsa de golosinas en una caja
abierta y sellarla para su envio.

Se notara que en tanto las reivindicaciones 2 y 3 mencionan ambas el servidor y la computadora del cliente, en
cada reivindicacion la accion se ha desplazado exclusivamente ya sea hacia el cliente o hacia el servidor. Por ende,
sobre la base de la reivindicacion 2 serfa mas facil licenciar o litigar contra un proveedor infractor de programa
informético del cliente que con la reivindicacion 1, y con la reivindicacion 3 serfa mas facil licenciar o litigar contra
un operador infractor del programa informatico del servidor, que con la reivindicacion 1.

Como se analizd, la redaccion de reivindicaciones de patentes exige mucha revisién. Es muy infrecuente que un
agente redacte una excelente reivindicacion de patente en el primer intento, aun después de afios de experiencia.
Pero lo que el agente experimentado aprende es a revisar y editar reivindicaciones; es esto en Ultima instancia lo
que producira reivindicaciones de patente sélidas que capturen el alcance completo de la invencién del cliente.

M. LIMITAR EL ALCANCE DE UNA REIVINDICACION DE PATENTE DURANTE SU TRAMITACION

Es posible limitar una reivindicacion de diferentes formas: 1) incorporando elementos nuevos, 2) incorporando una
limitacion a un elemento descrito previamente, y 3) precisando con mayor detalle la manera en que los elementos
descritos previamente operan entre si. (Notese que los “elementos” son un subconjunto de “limitaciones” y a
menudo constituyen mas una modalidad de practica intelectual que una distincién legal genuina).

El ejemplo anterior del lapiz se puede limitar incorporando un elemento adicional, tal como un capuchén para el
l&piz. La reivindicacion puede redactarse asi:

1. Aparato, que comprende:
un lapiz;
una goma sujeta a un extremo del 1apiz;
una luz sujeta al centro proximal del lapiz; y
un capuchon amovible unido a un extremo del lapiz.

El elemento adicional del capuchdén limita la reivindicacion. Por consiguiente, la reivindicacion ya no se trata de un
lapiz que solamente tiene una luz y una goma unidas a él. Los tres elementos deben estar presentes en un dispo-
sitivo infractor para que la reivindicacion sea oponible a éste.

La mayoria de las oficinas de patentes requieren que el agente muestre con claridad los cambios que se han efec-
tuado para enmendar una reivindicacion. Por lo tanto, en funcién de la reglamentacion nacional en materia de
patentes, la enmienda a la reivindicacién anterior enviada a la oficina de patentes podria decir:

1. (Modificada) Aparato, que comprende:
un lapiz;
una goma sujeta a un extremo del lapiz; [[y]]
una luz unida al centro del lapiz; y
un capuchén amovible unido a un extremo del lapiz.

Donde “modificada” indica un cambio en la reivindicacion, [[]] muestra las palabras suprimidas, y el subrayado indi-
ca las palabras que se han afadido.

Cuando se limita una reivindicacién por incorporacion de una nueva limitacion, dicha nueva limitacion deberfa defi-
nir ademas un elemento o bien la relaciéon entre los elementos. La limitacion debe figurar en la memoria descrip-
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tiva — el agente no puede crear una nueva relaciéon entre partes que no estén descritas en la memoria descriptiva.
Ademads, el agente no deberfa agregar limitaciones que reduzcan significativamente la amplitud de una reivindica-
cion sin considerar primero las posibles enmiendas alternativas y sin consultar al cliente acerca del impacto proba-
ble de dichas enmiendas. Por supuesto, a menudo es necesario enmendar significativamente las reivindicaciones
para que sean patentables.

A veces el agente puede superar el estado de la técnica sin agregar una limitacién completamente nueva a la rei-

tos previamente, tal como enmendar una reivindicacion para agregar que “A recibe lo producido por B”. En el
ejemplo anterior, la reivindicaciéon se podria limitar ain mas definiendo el elemento de luz.

1. Aparato, que comprende:
un lapiz;
una goma sujeta a un extremo del lapiz, y
una luz unida a un centro proximal del lapiz en donde dicha luz esta orientada para que ilumine
hacia fuera desde el extremo del lapiz donde se sujeta la goma.

Aqui, la direccion de la luz define aun mas al elemento.
N. EXCLUSIONES DE LA PATENTABILIDAD

En la mayoria de las jurisdicciones se excluyen determinados objetos de la proteccion de los derechos de propie-
dad industrial ya sea por la via de exclusion expresa del concepto de invencion, lo que conocemos ya como defi-
nicién negativa, o por considerarlas como una exclusion de la patentabilidad propiamente dicha, esto es, inven-
ciones que si bien son novedosas, inventivas y aplicables industrialmente, no son protegibles por razones de poli-
ticas de innovacién. Algunas de estas jurisdicciones cuentan con listados de exclusiones sustancialmente mas
extensos que otras. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América sélo se excluye una cantidad minima de obje-
tos tales como teorfas cientificas. Con cierta frecuencia, el agente encontrard que sus reivindicaciones han sido
rechazadas sobre la base de alguna exclusion de la patentabilidad. En algunos casos, aun podra obtener protec-
cion para el objeto de la invenciéon cambiando la redacciéon de las reivindicaciones por un formato aceptable.
Nuevamente, este es otro ejemplo donde el agente debe aplicar diligencia y creatividad con el fin de proteger las
valiosas invenciones de su cliente.

1. No invenciéon

El Convenio sobre la Concesion de Patentes Europeas (CPE), tratado constitutivo de la OEP, no define lo que sig-
nifica “invencion”, sino que contiene un listado no exhaustivo de cosas que no son consideradas invenciones,
como descubrimientos, teorias cientificas, métodos matematicos, creaciones estéticas, esquemas, reglas, metodos
de creacion de actos mentales, juegos o negocios y programas informaticos, y presentaciones de informacion.’
Todas estas exclusiones tienen en comun el hecho de que son abstractas o no técnicas. Esta tendencia es adopta-
da entre otros por los paises miembros de la Comunidad Andina, quienes ademas incluyen en el listado “el todo
o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos bioldgicos naturales, el material bio-
l6gico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma, germoplasma o cualquier ser
vivo natural”."” No obstante lo anterior, en la actualidad los microorganismos constituyen en la Comunidad Andina
una excepcion a esta regla general de no invencion y por ende, en principio, son pa‘[entables.103

Como ya mencionamos antes, existen legislaciones latinoamericanas que optan por definiciones positivas de inven-
cion tales como El Salvador, y legislaciones que ademas de incluir definiciones positivas, acuden paralelamente a la
via negativa como es el caso de Costa Rica y Honduras.
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2. Exclusiones de la patentabilidad propiamente dichas

También se limita la proteccion de algunas invenciones que pese a su potencial novedoso, inventivo y de aplica-
cion industrial, no tienen cabida por razones de orden publico o moralidad.

Tomando nuevamente como ejemplo a la OEP, el CPE contempla igualmente en forma expresa exclusiones de la
patentabilidad para invenciones cuya explotacion comercial resulte contraria al orden publico o la moralidad.
También excluye las patentes sobre variedades vegetales o animales o sobre procesos esencialmente biolégicos
para la produccién de plantas o animales, con excepcién de los microorganismos.104 Notese la diferencia de trata-
miento de un mismo asunto en diferentes latitudes. Mientras que la OEP considera que no son patentables las
patentes relacionadas con material biolégico, regimenes latinoamericanos como el Andino las consideran como no
invencion, pero ambos regimenes confluyen en excluir de dicho listado a los microorganismos.

El CPE también excluye de la patentabilidad los métodos de tratamiento sobre humanos o animales, excluyendo
expresamente los productos, sustancias o composiciones para ser usados en dichos métodos. Esto permite el
patentamiento de reivindicaciones de tipo suizo."” Paralelamente, regimenes como el de la Comunidad Andina al
igual que la OEP, consideran que las invenciones que afecten a la moral o el orden publico, las patentes sobre plan-
tas o animales y los métodos terapéuticos no son patentables, afiadiendo a la lista aquellas invenciones que impi-
dan garantizar la salud pL’Jinca.106

En la mayoria de los paises centroamericanos existen también exclusiones a la patentabilidad de invenciones bio-
tecnolégicas. Asi, paises como Costa Rica excluyen de la patentabilidad las patentes sobre plantas y animales, con
excepcién de los microorganismos. También excluyen los procesos esencialmente biolégicos.107 Nicaragua hace algo
semejante pero por la via de la no invencién.” Otros sistemas, como el hondurefio, optan por considerar gue no
es invencion el material bioldgico que existe en la naturaleza, excluyendo de la patentabilidad a los procesos esen-
cialmente bioldgicos.

O. EL REQUISITO DE APLICACION INDUSTRIAL

Algunas jurisdicciones como la OEP, la Comunidad Andina y la mayoria de los paises centroamericanos y México
exigen que la invencién reivindicada sea susceptible de aplicacion industrial. Otras, como los Estados Unidos de
América, tienen un requisito de utilidad, pero en general se asume que la mayoria de las invenciones, si por lo
demas son patentables, presentan alguna utilidad. Segun se indica en todo este texto, los conceptos de utilidad y
aplicaciéon industrial son sindbnimos pero no idénticos. La necesidad de tener una “aplicacion industrial” para obte-
ner una patente, en ocasiones obligara al agente a volver a redactar las reivindicaciones de su cliente para satisfa-
cer el requisito de aplicacion industrial.

Por ejemplo, el requisito de aplicacion industrial ante la OEP establece que “una invencién sera considerada como
susceptible de aplicacion industrial si es posible elaborarla o usarla en cualquier tipo de industria, incluyendo la agri-
cultura”. El término “industria” debe entenderse en su sentido mas amplio, que incluya cualquier actividad fisica
de “caracter técnico”, es decir, una actividad que tenga aspectos Utiles y practicos antes bien que puramente esté-
ticos. “Industria” no implica necesariamente el uso de una maquina o la elaboracién de un articulo y podria abar-
car, por ejemplo, un proceso para dispersar la niebla o para convertir una forma de energia en otra. Sin embargo,
otra clase de “invenciones” que seria excluida incluye los articulos o procesos que se supone operan de manera
claramente contraria a las leyes fisicas bien establecidas, por ejemplo, una maquina de movimiento perpetuo.

El requisito de “aplicacion industrial” con referencia a los programas informaticos (el software) hace que estos sean
algo menos patentables en Europa que en los Estados Unidos y en algunas otras jurisdicciones. Por ejemplo, el exa-
minador de la OEP puede determinar que una invencién con aplicaciones de software no tiene “aplicacion indus-
trial”. Este rechazo no se aplica a todas (ni a la mayoria) de las invenciones de software, y en muchos casos el agen-
te puede superar el rechazo revisando simplemente el formato de las reivindicaciones o explicandole al examina-
dor de qué manera la invencion, expresada en las reivindicaciones revisadas, satisface el examen de aplicacion
industrial.
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En la OEP, al igual que en muchas otras jurisdicciones, los métodos de tratamiento del cuerpo humano o de ani-
males mediante cirugia o terapia y los métodos de diagnéstico practicados en el cuerpo humano o animal no son
considerados como invenciones susceptibles de aplicacion industrial. Esta norma no se aplica a productos, en espe-
cial sustancias o composiciones, para su uso en cualquiera de estos métodos. Por ende, se pueden obtener paten-
tes para instrumentos quirdrgicos, terapéuticos o de diagnéstico o para aparatos Utiles en tales métodos. Nota: los
Estados Unidos de América y otras jurisdicciones no tienen esta exclusion.

La elaboracién de prétesis o miembros artificiales podria ser patentable aun bajo la exclusién general mencionada
en la OEP. Por ejemplo, serian patentables un método de fabricacion de plantillas para corregir la postura o un
método de fabricacién de un miembro artificial. En ambos casos, la toma de la impresién de la planta del pie o de
un molde del munidn sobre el que se ajustara el miembro artificial claramente no es de naturaleza quirurgica, y no
requiere de la presencia de una persona calificada como médico. Ademas, tanto las plantillas como el miembro
artificial son fabricados fuera del cuerpo. Sin embargo, un método para hacer una endoprétesis fuera del cuerpo,
pero que requiere de una intervencion quirtrgica para tomar las mediciones, serfa excluido de la patentabilidad.

A pesar de la exclusion general establecida por la OEP, es posible obtener patentes para productos nuevos y Utiles
para estos métodos de tratamiento o diagnéstico, en particular sustancias o composiciones. No obstante, una sus-
tancia o composicion sélo puede ser patentada para su uso en estos métodos si no ha sido revelada previamente
para su uso en cirugia, terapia o métodos de diagnéstico practicados en el cuerpo humano o de animales (“primer
uso médico”). No es posible patentar posteriormente la misma sustancia o composicién para ningun otro uso de
ese tipo. La reivindicacién de una sustancia o composicion para el primer uso en métodos quirdrgicos, terapéuti-
cos o de diagnéstico en las solicitudes de la OEP tendria la forma siguiente:

“Sustancia o composicion X" y a continuacion la indicacion del uso, por ejemplo “para su uso
como medicamento”, “... como agente antibacteriano “ o “... para curar la enfermedad Y".

Por el contrario, las reivindicaciones de este tipo seran consideradas como restringidas a la sustancia o composi-
cién cuando son presentadas o envasadas para su uso. Las reivindicaciones de producto sélo se pueden usar para
productos nuevos. Sin embargo, esto no significa que las reivindicaciones de producto para el primer uso médico
no deban cumplir con todos los demas requisitos de patentabilidad, en especial el de actividad inventiva.

Una reivindicacion con la forma, “uso de una sustancia o composicion X para el tratamiento de la enfermedad Y
..." sera considerada por la OEP como relacionada con un método de tratamiento excluido explicitamente de la
patentabilidad, y por ello no sera aceptada. Si en una solicitud se revela por primera vez una cantidad de diferen-
tes usos quirdrgicos, terapéuticos o de diagndéstico para una sustancia o composicién conocida, entonces se pue-
den admitir reivindicaciones independientes dirigidas a la sustancia o composicién para cada uno de los diversos
usos si todos sus demas aspectos son patentables.

En algunas jurisdicciones, tales como la OEP, una reivindicacién con la forma — “Uso de una sustancia o composi-
cion X para la elaboracion de un medicamento de aplicacion terapéutica Z”— es admisible ya sea para una prime-
ra o “subsiguiente” (segunda o mas) aplicacion (reivindicacion de tipo “segundo uso médico” o reivindicacion de
“tipo suizo”), si esta solicitud es nueva e inventiva. Lo mismo se aplica a las reivindicaciones con la forma -
“Método de elaboracién de un medicamento para la aplicacion terapéutica Z, caracterizado porque dicha sustan-
cia X se usa”— o equivalentes con el mismo sentido. Cuando un solicitante revela simultdneamente mas de un uso
terapéutico “subsiguiente”, serdn admisibles las reivindicaciones del tipo anterior dirigidas a estos usos diferentes
en dicha solicitud, pero solamente si constituyen un concepto inventivo general Unico. Con respecto a las reivindi-
caciones de uso o método del tipo anterior, también se hace notar que un mero efecto farmacéutico no implica
necesariamente una aplicacion terapéutica. Por ejemplo, la ocupacién selectiva de un receptor especifico por una
sustancia dada no puede ser considerada por si misma como una aplicaciéon terapéutica; es mas, el descubrimien-
to de que una sustancia se une selectivamente a un receptor, aun si representa una importante contribucién al
conocimiento cientifico, todavia debe hallar una aplicacion en forma de tratamiento definido real de una afeccién
patolégica para que sea considerada como una contribucién técnica a la ciencia y como una invencién susceptible
de proteccion.
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Como se hiciera notar previamente en este texto, varias jurisdicciones excluyen los métodos de tratamiento del
cuerpo humano como invenciones patentables. Sin embargo, para muchas invenciones alin se puede obtener pro-
teccion revisando simplemente las reivindicaciones para que tengan un formato ligeramente diferente.

Los métodos de ensayo en general deberian ser considerados como invenciones susceptibles de aplicacién indus-
trial, al menos por la OEP, y por ello son patentables si el ensayo es aplicable a la mejora o el control de un pro-
ducto, aparato o proceso que por si mismo es susceptible de aplicacién industrial. En particular, seria patentable el
uso de animales de ensayo con fines evaluativos en la industria, por ejemplo, para evaluar productos industriales
(para verificar la ausencia de efectos pirogénicos o alérgicos) o fenémenos (por ejemplo, para determinar la con-
taminacion del agua o del aire).

En general, la OEP requiere que la descripcion de una solicitud de patente indique, cuando no fuera evidente por
si solo, la manera en que la invencion puede ser objeto de explotacion industrial. Con relacién a las secuencias
genéticas completas y parciales, este requisito general tiene una forma especifica, ya que la aplicacion industrial de
dichas secuencias genéticas completas o parciales debe ser explicitada en la solicitud de patente. Una simple
secuencia de acido nucleico sin indicacién de funcién no es una invencion patentable. En los casos donde se usa
una secuencia genética completa o parcial para producir una proteina o parte de una proteina, es necesario espe-
cificar la proteina o la parte de la proteina producida y la funcién que cumple. Como alternativa, cuando no se usa
una secuencia de nucledtidos para producir una proteina o parte de una proteina, la funcién indicada podria ser,
por ejemplo, que la secuencia exhibe una determinada actividad promotora de la transcripcion.

P. “CONTRASTAR"” UNA REIVINDICACION DE PATENTE

Una reivindicacion puede “contrastarse con” (read on) el estado de la técnica o un producto o proceso supuesta-
mente infractor. Las reivindicaciones se comparan con el estado de la técnica para evaluar su patentabilidad o vali-
dez. Durante un litigio, se contrastan con un producto o proceso acusado de infractor para evaluar la infraccion.

Para que una reivindicacion se identifigue con el estado de la técnica o un producto denunciado por infraccion,
cada elemento de ésta debe estar presente en el estado de la técnica o el producto denunciado. Una reivindica-
cion con los elementos A, B y C se identifica con el estado de la técnica que revela los elementos A, B, Cy D. Aqui,
el estado de la técnica contiene todos los elementos de la reivindicacién, es decir, A, By C.

El agente deberia asegurarse de que al menos una reivindicacién en la solicitud, y si es posible todas, se identifi-
que con las realizaciones de la invencion elaboradas, usadas y comercializadas por el cliente. Entre otras cosas, si
las reivindicaciones no se reflejan en la realizacién de la invencion del cliente, entonces es probable que el agente
no haya entendido la invencion. Ademas, una vez concedida la patente, el cliente no puede aprovechar con toda
honestidad las leyes de identificacion de productos patentados para proclamar que el producto estd protegido.
Peor aun, puede tener dificultades para obtener de un infractor indemnizaciones por dafos y perjuicios, aunque
sea probable que pueda cobrar regalias razonables — sin embargo, la diferencia entre regalias razonables y dafos
puede ser una suma considerable.

Q. INTERPRETACION DE LAS REIVINDICACIONES POR LA JUSTICIA

La prueba mas severa que deberan sufrir las reivindicaciones de un agente posiblemente no sea la revision del exa-
minador sino el examen ante los tribunales, si la patente llega a ser parte de un juicio. En los juicios de patentes,
la interpretacion de las reivindicaciones es el factor mas critico a la hora de determinar si la patente ha sido viola-
da o si es vélida frente al estado de la técnica. El alcance de la proteccion que brinda una patente queda determi-
nado con frecuencia por el significado de unos pocos términos especificos usados en una reivindicacion.

En la interpretacion de las reivindicaciones, particularmente en los Estados Unidos de América, los tribunales usan
los diccionarios cada vez con mayor asiduidad. En ese pais, sin embargo, comienzan leyendo las reivindicaciones,
dando el significado comun a los términos y estudiando la memoria descriptiva y el expediente, para ver si en las
reivindicaciones tienen algun significado diferente o especial. Para llegar a una definicién de las palabras comunes
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sin significados especiales, los tribunales frecuentemente utilizan un diccionario comun. Por el contrario, se emple-
an diccionarios técnicos, enciclopedias y tratados para establecer los significados especiales de los términos en un
campo técnico determinado.

En general, los tribunales dan a un término de la reivindicacién toda la gama de su significado comun segun lo
entenderfa un experto en la materia de la invencion. Por ejemplo, si la invencion es quimica y se debe interpretar
el término “amorfo”, es posible que el tribunal decida tener en cuenta el significado normal segun lo entiende un
guimico con conocimientos normales. Igualmente, si una invencion se relaciona con programas informaticos y el
término de la reivindicacién que ha de interpretar el tribunal es “caché”, por ejemplo, entonces el significado sera
el que le asignan los programadores de nivel medio.

Es corriente que las palabras usadas en las reivindicaciones tengan multiples significados en el diccionario. Algunos
de los significados no tienen relaciéon con la invencién reivindicada. Si un término determinado tiene mas de un
significado posible, en ausencia de otros factores los tribunales generalmente lo interpretaran de acuerdo con el
significado que normalmente se les asigna en un dmbito técnico especifico mas que con su significado del lenguaje
comun. Al interpretar las reivindicaciones, el tribunal puede examinar con cuidado las pruebas intrinsecas y deter-
minar el significado del término buscando su coherencia con la terminologia usada por el agente en la redaccion
de la memoria descriptiva y en la tramitacion de la solicitud de patente. Por prueba intrinseca se entiende que es
especifica de la patente. Algunos ejemplos de prueba intrinseca son la patente propiamente dicha (reivindicacio-
nes, descripcion, dibujos, etc.) y el expediente o la historia de la patente. Por ende, el agente siempre debe ser muy
cuidadoso sobre lo que escribe en la solicitud de patente y en las respuestas a los exdmenes de fondo recibidas
durante su tramitacion.

La legislacion de algunas jurisdicciones suministra proteccion legal mas alla del alcance literal de las palabras usa-
das en una reivindicacion. Esta proteccion adicional es conocida como la “doctrina de equivalentes”. La doctrina
de equivalentes no necesariamente proporciona el mismo alcance de proteccién en una jurisdiccién que en otra.
Por ejemplo, en la Comunidad Andina, tal y como se mencioné en este manual, los paises miembros extienden su
nivel de proteccion al contenido de las reivindicaciones aprobadas después del examen de patentabilidad.109 No
obstante, existen interpretaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en las que se reconoce que “(...)
en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por si solas, sin necesidad de recurrir a otros ele-
mentos técnicos, como son la descripcion, los dibujos o los ejemplos (...). Pero (...) que, en caso de duda, la des-
cripcion y los dibujos servirdn para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicacion define estrictamen-
te el limite de la proteccién, sino que ésta puede ir mas alla si en base a la descripcion puede interpretarse que la
patente protege soluciones similares a la especificamente reivindicada”.

EJEMPLO

En una reivindicacion se define que un “clavo” sujeta el Dispositivo A al Dispositivo B. Una persona es acusada de violar la paten-
te, pero en lugar de haber usado un clavo, tal como lo expresa la reivindicacién, la persona ha usado un “tornillo” para sujetar
el Dispositivo A al Dispositivo B. Segtn la doctrina de equivalentes, el titular puede argumentar que un tornillo es equivalente a
un clavo a los efectos de la invencion patentada. Si el tribunal acepta los argumentos del titular, entonces quedaria demostrada
la infraccion.

En algunos paises se cree que estd en manos del inventor establecer en las reivindicaciones lo que considera su
invencion, y no se adhieren a la doctrina de los equivalentes. Al estudiar el ejemplo precedente, los jueces de esos
paises opinaran que el titular podria simplemente haber redactado sus reivindicaciones usando un término que
abarcara tanto los clavos como los tornillos, como por ejemplo una “sujeciéon metalica”.

En otros paises se cree que es casi imposible encontrar palabras que describan adecuadamente el alcance completo
de una invencién complicada, y aplican la doctrina de equivalentes. En un régimen con una doctrina amplia de equi-
valentes, el titular podria incluso argumentar que “adhesivo” es equivalente a clavo a los efectos de la invencion.

La doctrina de equivalentes es una cuestion legal complicada, y sus requisitos varfan en forma significativa de un
pais a otro. Sin embargo, el agente debe tener presente la existencia de la doctrina y saber cudles son los requeri-
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mientos de los tribunales en las jurisdicciones en las que deba tramitar solicitudes de patente. Por ejemplo, en
muchas jurisdicciones las comunicaciones del agente durante la tramitacion pueden servir para determinar la apli-
cacion de la doctrina de equivalentes. Si, en el ejemplo precedente, el agente hubiera escrito en una contestacién
de un examen de fondo que se usaban “solamente” clavos en la invencién, serfa dificil que el titular pudiera argu-
mentar mas adelante que “goma de pegar” o “tornillos” son equivalentes a clavos.

PALABRAS CLAVE

>> JUEGO REIVINDICATORIO >> PUNTO DE VISTA >> CONTRASTAR (“READ ON")
>> INTERPRETACION DE REIVINDICACIONES.

AUTOEVALUACION
1. ¢ Por qué se deben redactar primero las reivindicaciones?
2. Mencione ejemplos de maneras de ampliar el alcance de una reivindicacion.
3. Al redactar las reivindicaciones, el agente debe evitar palabras relativas como “rapido”, “lento”, “corto”,

"alto” y “perfecto”. ;Verdadero o falso?

4. El agente puede definir los términos en una patente. ;Verdadero o falso?

5. i Por qué es importante evitar limitaciones innecesarias cuando se redactan las reivindicaciones?

6. Expligue cémo una reivindicacion puede “contrastarse” (“read on”) con el estado de la técnica.

7. ¢Qué es la interpretacion de reivindicaciones? ¢ Qué significa punto de vista o punto de referencia en la

interpretacion de reivindicaciones?

8. iPor qué es importante que una reivindicacion tenga un punto de vista Unico?




MANUAL DE LA OMPI DE REDACCION DE SOLICITUDES DE PATENTE

VIIl ESTRATEGIAS DE PATENTAMIENTO

Supongamos que una oficina de patentes ha aprobado su patente. ;Cual debe ser su préoximo paso? ;Qué se
puede hacer con la patente? En algunas pocas ocasiones, una sola patente puede ser tan revolucionaria e innova-
dora que su titular puede controlar una industria dada o un segmento determinado de una industria mientras la
patente se encuentre vigente. Sin embargo, esto sucede con muy poca frecuencia.

Las razones comunes para que una patente fracase son la calidad deficiente de las reivindicaciones y un estado de
la técnica demasiado cercano. De hecho, algunas patentes “famosas” han tenido mucho menos éxito al controlar
el mercado de lo que se cree habitualmente. Por ejemplo, Thomas Edison recibié varias patentes relacionadas con
las bombillas eléctricas. Sin embargo, un inventor inglés llamado Joseph Swan obtuvo la primera patente de bom-
billas eléctricas, y durante muchos afos Edison tuvo que pagarle regalias a Swan para usar su patente. Recordemos
lo dicho en el Capitulo 1 en cuanto a que las patentes por regla general no dan a su titular el derecho de poner en
practica la invencién, sino mas bien el derecho de prohibir a terceros fabricar, usar, ofrecer en venta o vender la
invencién sin su permiso. Por consiguiente, Edison tuvo que conseguir el permiso de Swan para usar su patente.

Conviene sefalar el error frecuente de pensar que la oficina de patentes tiene en cuenta las posibles infracciones
cuando concede una patente. En realidad, la oficina sélo estudia el estado de la técnica pertinente a la solicitud de
patente en tramite. (Es posible que el agente deba recordar esto a sus clientes de vez en cuando.)

La estrategia de patentamiento también se hace mas complicada y en general mas lucrativa a medida que aumen-
ta la cartera de patentes. Es muy raro que la titularidad de una sola patente conceda el mismo poder y flexibilidad
gue una docena o cien patentes.

Imaginemos, por ejemplo, que la Compaiia A tiene una sola Patente Y relacionada con el Producto X. Si la Patente
Y ha sido bien redactada, posiblemente abarque varias realizaciones del Producto X, asi como varias caracteristi-
cas/componentes clave del Producto X, incluyendo el uso de dichas caracteristicas y componentes en productos
diferentes/no relacionados. Supongamos que el Producto X es muy Util, pero no es el primer producto de este tipo.
Por ejemplo, el Producto X no es el primer automavil ni la primera computadora. Si este fuera el caso, es muy posi-
ble que el Competidor B pueda hacer un producto muy similar al Producto X sin violar la Patente Y. En otras pala-
bras, el Competidor B podria redactar su solicitud de patente evitando las limitaciones de la Patente Y (“design
around”) para producir un producto que no constituya una infraccién del Producto X. (Nota: esto no significa que
la invencion del Competidor B sea viable comercialmente).

Ahora imaginemos que la Compafia A es titular de diez patentes relacionadas con variaciones del Producto X, ade-
mas de la Patente Y. Las otras patentes podrian suministrar proteccion a otras caracteristicas/componentes del
Producto X mas alla de las que protege la Patente Y. Ademas, las otras patentes que posee la Compafia A podri-
an suministrar cobertura en relacion con el uso del Producto X, el entorno comercial relacionado con el Producto
X o las variaciones alternativas del Producto X, etc. EIl Competidor B tendré ahora muchos mas problemas para
disefiar una patente evitando las limitaciones de la cartera de patentes de la Compafnia A para producir un
Producto X sin que sea posible ser acusado de infraccion. En efecto, los gastos que ocasionaria el solo estudio de
la cartera de patentes de la Compafifa A con suficiente detalle como para entender el alcance exacto de sus rei-
vindicaciones supondria un gasto prohibitivo para muchos competidores.

En un momento dado la cartera de patentes de la Compafiia A tendra las dimensiones suficientes como para poder
obligar a sus competidores a licenciar sus patentes y pagar regalias o poder expulsarlos del mercado demandan-
dolos por infraccion de patente. Si los competidores de la Compafia A tienen su propia cartera de patentes, las
dos partes pueden concederse licencias cruzadas sobre sus carteras. Estas licencias pueden ser con o sin pago de
regalias, segun las patentes y el mercado competitivo. El sistema de licencias cruzadas permitird a la Compafia A
fabricar sus productos sin temor a ser demandada por sus principales competidores. Por supuesto, la Comparia A
podria usar su cartera de patentes contra un nuevo competidor en el mercado que no tenga patentes pertinentes.

Como se ha indicado, las patentes de la Compafiia A pueden dar cobertura a las caracteristicas/componentes clave
del producto X adn cuando no se usen en el Producto X. Esta situacion puede surgir cuando se reivindica una carac-
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teristica 0 componente nuevo y éste ha sido reivindicado de modo que no se limita el alcance solamente al
Producto X. Ademas del uso de sus patentes contra los competidores, la Compafia A también puede considerar
el uso de sus patentes contra terceros que hagan productos que incluyen las caracteristicas/componentes clave pro-
tegidos por las patentes de esa empresa. El licenciamiento de las patentes que estan fuera del “campo de uso” de
la Compafia A, podria ser un negocio muy lucrativo. Generalmente, los Unicos costos de la Comparia A para licen-
ciar sus patentes en nuevos campos de uso seran reducidos y estaran relacionados con la cantidad de tiempo que
dedique su departamento juridico a licencias y, ocasionalmente, a juicios de patentes. La Compafia A puede tener
dudas antes de iniciar juicios de patentes contra terceros, por temor a que la patente en juicio sea declarada nula
(es decir, que sea revocada), y una vez que una patente ha sido anulada, la Compania A ya no podra hacer valer
sus derechos contra nadie, incluyendo sus propios competidores.

La valoracion de las patentes es un tema complicado que se
En las campafas de licenciamiento, en general relaciona con la estrategia de patentamiento. El analisis deta-
no resulta adecuado negociar primero con la llado de la valoracién de las patentes no estéa dentro del alcan-
empresa mas importante del sector pertinente. ce de este manual. Sin embargo, viene al caso utilizar la meta-
Habitualmente, las campanfas de licenciamien- fora de la “propiedad inmobiliaria”. La propiedad intelectual
to tienen mas éxito si comienzan con empre- tiene similitudes con los bienes inmuebles. El estado de la téc-
sas medianas de un sector dado y se va prepa- nica es analogo a las tierras publicas (estado de la técnica no
rando el terreno para trabajar con las mas patentado) o a tierras ya reclamadas por otros (patentes con-
grandes. cedidas y vigentes). La premisa del dmbito inmobiliario “lo

mas importante es ubicarse en el mejor terreno” se aplica de
modo similar a las patentes: una patente cuyas reivindicacio-
nes caigan exactamente sobre una invencion valiosa, vale mucho mas que una patente cuyas reivindicaciones caen
en un espacio menos lucrativo. Una patente como instrumento es analoga a la calidad de construccién de una
casa: una patente ubicada sobre una invencién valiosa puede carecer de valor si no se construye en forma ade-
cuada. Los recursos legales relacionados con la infraccién de patentes son similares a aquellos asociados con la
usurpacion del inmueble de un tercero.

A. PATENTAMIENTO DE BLOQUEO OFENSIVO PARA ATACAR A COMPETIDORES

El titular de una patente puede usar sus patentes directamente contra sus infractores. En principio, la patente no
concede a su titular ningun derecho a hacer, usar o vender el invento protegido por ésta salvo que la jurisdiccion
correspondiente otorgue al titular el derecho de explotar la invencion tal y como lo observamos para paises como
México o Costa Rica.

En efecto, es muy posible obtener una patente por una invencién que no podria ser fabricada, usada o vendida a
causa de la infraccion de la patente de un tercero, sin la aprobaciéon de una dependencia o autoridad oficial. Por
fortuna, una patente no puede infringir otra patente.

La venta de un producto es frecuentemente, aunque no siempre, mas lucrativa que el licenciamiento de los dere-
chos de propiedad industrial necesarios para fabricarlo. En consecuencia, muchos titulares de patentes que tam-
bién fabrican sus productos obligan a sus competidores a disefiar evitando las limitaciones de sus patentes (y pro-
ducir, seria de esperar, un producto inferior) u obtener licencias de sus patentes.

Algunas empresas aplican, como politica, las regalias que recaudan de sus patentes a sus departamentos de inves-
tigacion. Esto tiene sentido, ya que posiblemente haya sido el departamento de investigacion y desarrollo el res-
ponsable de la creacion de la invencion de la que provienen las regalias, y asignando dinero “extra” proveniente
del licenciamiento de patentes para investigacion y desarrollo, la companiia puede quedar mejor posicionada para
crear nuevos productos y servicios.

Cuando una compafia tiene una politica agresiva de concesiéon de licencias a sus competidores, les resta dinero
que éstos podrian haber aplicado a sus propios programas de investigacion y desarrollo. Esto a veces se conoce
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como “la diferencia de los 2 dolares”, en el sentido de que cada dolar de licencia que ingresa de un competidor
le quita al competidor un délar de sus programas y agrega un dolar a los programas de licenciamiento de la com-
pafia, y crea, por consiguiente, una diferencia relativa de dos dolares entre las dos comparifas.

Al desarrollar una estrategia ofensiva de patentamiento, el titular debe considerar permanentemente la naturale-
za de la infraccion del objeto de la licencia. El infractor puede ser culpable de infraccion directa, de contribucion a
la infraccion o de induccién a la infraccion. La naturaleza de los dafios también puede variar sobre la base del uso
de la tecnologia en infraccion. Los infractores directos no incurren necesariamente en mayores dafios que los que
contribuyen a la infraccion. En las leyes de algunos paises también se reconoce la infraccién bajo la doctrina de los
equivalentes. Por ende, aungque un demandado no haya cometido una infraccion directa de una reivindicaciéon de
patente, aun puede ser considerado como infractor en virtud de su uso de un componente muy similar en una
manera substancialmente similar. El analisis con arreglo a la doctrina de los equivalentes es bastante complicado;
sin embargo, un factor clave es determinar si el expediente de la patente incluye registros que indiquen que el titu-
lar renuncié a la cobertura de un componente substancialmente similar durante la tramitacion de la solicitud. Esta
es otra causa por la que las contestaciones de examen de fondo deben ser redactadas con cuidado y preferente-
mente ser breves.

Cuando se adopta una estrategia agresiva de obstruccién de los competidores mediante la negativa a conceder
licencias de explotacion, es muy importante que el titular de la patente considere la normatividad de la jurisdiccion
correspondiente, ya que normalmente, ademas de los derechos de exclusidon se pueden encontrar una serie de
deberes entre los que se encuentra el deber de explotar la patente. Este es el caso de la Comunidad Andina, donde
el titular de una patente concedida estd obligado a explotar la invencion ya sea en forma directa (fabricacion o
importacién y venta del producto correspondiente) o indirecta (por medio de licencia).

En caso de que el titular no explote la patente directamente y se niegue a explotarla indirectamente, se expone a
gue su estrategia de patentamiento agresivo degenere después de un tiempo prudencial en la imposicién de una
. . . .12

licencia obligatoria.

B. PATENTAMIENTO DEFENSIVO CONTRA JUICIOS POR INFRACCION

Las patentes son “instrumentos ofensivos” y no “defensivos”, en el sentido de que una patente no concede a su
titular, por regla general, el derecho a fabricar un producto protegido por la patente. Una patente concede un dere-
cho negativo que permite al titular decir quién no puede poner en practica la invencion protegida. Ser titular de
una patente proporciona al titular poca seguridad de que su fabricacién de un producto protegido por la patente
no constituird una infraccion de la patente de un tercero. Sin embargo, en algunos casos las patentes actian como
instrumentos defensivos frente a competidores que son titulares de una patente, quienes quiza se abstendran de
iniciar una demanda por infraccion de patente, por temor a una contrademanda. Durante la defensa contra las
demandas por infraccion de patente, generalmente resulta de poca ayuda que el demandado diga que tiene una
pa‘[ente113 y que sus propios productos estan dentro del alcance de ésta — a menos que la patente del demandado
sea tan distinta de la del demandante que la actividad judicial pueda constatar facilmente las diferencias entre las
dos invenciones. Sin embargo, aln en tales situaciones, con frecuencia resulta mas facil para el demandado expli-
car simplemente por qué él no estd cometiendo una infraccion de las reivindicaciones en cuestion.

En determinadas circunstancias, una patente o grupo de patentes pueden constituir un escudo protector para el
titular contra la competencia. Supongamos que la Compafia A tiene 5.000 patentes relacionadas con el Producto
X, y que los tres competidores principales de la Compafia A tienen cada uno 1.500 patentes. Los competidores
podrian demandar a la Compania A con el fin de lograr alglin objetivo comercial, pero es mas probable que se abs-
tengan de hacerlo por temor a una contrademanda por infraccién por parte de la Compafia A, quien estaria en
condiciones de enfrentarlos con una cartera con una cantidad mucho mayor de patentes. Por cierto, para una com-
pafia, la conveniencia o no de tener una mayor cantidad de patentes dependeré de alguna manera del sector de
actividad en el que se desempefie y de sus caracteristicas técnicas y estrategias comerciales. En general, no existen
muchas razones para que una empresa adquiera patentes sin un fin comercial determinado.
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En numerosas industrias donde los principales actores tienen cantidades sustanciales de patentes, es bastante
comun que estos competidores se otorguen licencias mutuas de sus carteras de patentes. Este licenciamiento
mutuo puede incluir alguna férmula de pago de regalias o ser totalmente gratuito. Ademas, las licencias mutuas
pueden incluir una limitaciéon importante tal como una limitacién de campo de uso, que aun permitiria la inicia-
cion de una demanda por infraccién fuera del campo de uso licenciado. Por ejemplo, supongamos que la
Companifa Ay sus principales competidores se conceden licencias mutuas de sus carteras bajo una licencia sin pago
de regalias para fabricar y usar el Producto X. La Compafia A no podria demandar a sus competidores por activi-
dades infractoras en relacion con el Producto X, pero si uno de los competidores produce un producto nuevo — el
Producto Z — la Compaiiia A podria demandar al competidor por una infraccion relacionada con el Producto Z. En
efecto, si las patentes de la Comparnifa A fueran particularmente sélidas y el Producto Z fuera particularmente lucra-
tivo, la Compania A podria usar sus patentes para obligar al competidor a interrumpir la fabricacién y uso del
Producto Z y comenzar a producir su propio Producto Z. Por consiguiente, la Compafia A podria emplear sus
patentes para quitarle un mercado a un competidor. Como alternativa, la Compafia A podria conceder una licen-
cia con pago de regalias al competidor para la fabricacién y uso del Producto Z, y la Compania A podria fijar la tasa
de regalias de la licencia en una cantidad que se aproxime a sus propios beneficios por la fabricacién del Producto
Z si la Compafiia A vendiera el Producto Z, por ejemplo, un 9% de los ingresos brutos por ventas del competidor
originados en el Producto Z.

Un titular de patentes puede emplear numerosas herramientas para determinar como usarlas mejor. Una posibili-
dad es construir un modelo de los distintos escenarios econémicos antes de explotar las patentes. En algunas situa-
ciones puede ser util elaborar un simple cuadro sindptico. Por ejemplo, la compafia puede hacer una lista de sus
productos y decidir, producto a producto, cdmo explotar los derechos de propiedad industrial relacionados con
cada uno. Para algunos productos, puede decidir usar las patentes relacionadas de una manera puramente defen-
siva, para bloquear a todos los competidores, mientras que para los demas puede tomar la decisiéon de seguir una
estrategia de licenciamiento. En el nivel superior, la compafia puede suministrar estimaciones de las posibilidades
de éxito siguiendo cada opciéon o la posibilidad de que el equipo directivo superior acuerde aceptar un enfoque
determinado. Las opciones que reciben el mayor puntaje para un producto dado pueden ser entonces analizadas
en mayor detalle hasta alcanzar la estrategia final de propiedad industrial para el producto. Es posible que este anéa-
lisis también requiera analizar los puntos fuertes y débiles de las patentes involucradas, y también el valor de los
mercados relacionados. Por Ultimo, una cartera de patentes gestionada adecuadamente se centra en las activida-
des esenciales de la compania y protege caracteristicas y funciones puntuales que trascienden la oferta especifica
de sus productos. Una cartera de patentes gestionada adecuadamente también creard barreras que impidan que
los competidores presentes y futuros ingresen en el mercado o tengan éxito en este ultimo.

C. TEcNIcAS DE “DESIGN AROUND" (ELUDIR LAS LIMITACIONES)

Como se ha mencionado, para eludir las limitaciones de una o mas patentes, es necesario determinar el alcance
de proteccién suministrado por las reivindicaciones de la patente. Para hacer esto también se requiere un analisis
detallado de la memoria descriptiva, del estado de la técnica citado y presentado durante la tramitacion, y una revi-
sion minuciosa del expediente de tramitacién, para verificar si el solicitante hizo alguna declaracién perjudicial
sobre la invencion durante su gestion (por ejemplo, “jEsta invencion se refiere solamente a pernos para puertas
de madera y nada mas!”).

La persona que efectla el andlisis podra determinar el significado preciso de los términos usados en las reivindica-
ciones de la patente, aplicando las leyes relativas a la interpretacion de reivindicaciones de patente en la jurisdic-
cion correspondiente. Es esencial tener siempre en cuenta que las reivindicaciones definen el alcance de la protec-
cion. Las normas para determinar el alcance de la cobertura de las reivindicaciones varian entre una jurisdicciéon y
otra. En numerosas jurisdicciones, las limitaciones inicialmente reciben el “significado corriente” (comun) de los
términos utilizados, pero también pueden ser interpretadas en virtud de su uso en la memoria descriptiva de la
patente o en el expediente de la patente. Si se utiliza la redaccién “dispositivo mas funciéon” en las reivindicacio-
nes, el letrado debera tener en cuenta la forma en que dichas reivindicaciones son interpretadas en la jurisdiccion
correspondiente.
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Es probable que el letrado redacte su analisis en forma de “dictamen”. En algunos casos, el dictamen sera bas-
tante corto, y en otros estara escrito en extremo detalle. Las “cartas-dictamen” pueden ser muy Utiles en jurisdic-
ciones gque reconocen alguna forma de “infraccién intencional”. La infraccién intencional se produce cuando un
infractor sabe de la existencia de la patente del otro y la infringe deliberadamente, o cuando no hace ningun
esfuerzo en determinar si esté infringiendo la patente. Si se obtiene un dictamen de “no infraccién” o de nulidad
de un abogado neutral, se puede utilizar como defensa ante una acusaciéon de infraccion “intencional” en muchas
de las jurisdicciones donde existe esa figura. Las compensaciones por dafos asociados a la infraccion intencional
usualmente son un multiplo de la compensacion real o directa por infraccién de patente. La obtencién de un dic-
tamen de nulidad puede ser util incluso en jurisdicciones en las que no se reconoce la infracciéon intencional, ya
gue tales opiniones pueden servir de orientacion valiosa a la empresa en caso de que tenga que responder a la pre-
gunta basica de si tiene un problema de infraccion con respecto a la patente de un competidor.

En muchas jurisdicciones, por ejemplo, en los Estados Unidos, no se permite a los agentes redactar dictdmenes.
Usualmente, éstos son escritos por abogados (en general, especialistas en propiedad industrial). Numerosos estu-
dios juridicos y abogados no redactan dictdmenes, por temor a posibles demandas de negligencia profesional si
éstos resultaran errados. (Se debe tener en cuenta que un dictamen nunca serad necesario en un juicio, si se esta-
blece que el cliente no ha infringido la patente. Por consiguiente, en caso de que el dictamen sea necesario, sera
debido a que su conclusion habia sido errénea, y el tribunal deberd decidir si su preparacion fue la adecuada). No
es habitual que los abogados escriban un dictamen para un cliente si, en su opinién, se esta infringiendo una
patente vélida. En estas situaciones, el abogado expresa sus preocupaciones a través de un medio no registrado
(por ejemplo, verbalmente), y no en papel. Como, en general, los agentes tienen un profundo conocimiento de la
tecnologia especifica, ellos pueden colaborar con el abogado en la preparaciéon del dictamen.

El asesoramiento legal en muchos paises estad protegido por el privilegio de la relacién abogado-cliente, y no hay
obligacion de revelar su contenido a las partes contrarias. El demandante debera solicitar la autorizacién especial del
tribunal, para obligar al demandado a presentar un dictamen. Por lo tanto, cuando una compania tiene un dicta-
men preparado por su abogado, las personas indicadas de la empresa deberian asegurarse de que el dictamen sea
conservado en ésta en la mas estricta confidencialidad, y que no sea compartido por nadie méas que los ejecutivos
clave de la compaiifa en funcién de la necesidad objetiva de conocerlo. Ademas, no se debe suministrar el dictamen
a los clientes de la compafiia. Nétese que el hecho de basarse en el dictamen de un abogado puede llegar a consi-
derarse como una renuncia al privilegio abogado-cliente en relaciéon con el objeto del dictamen. En algunas cir-
cunstancias, la compania puede compartir sus dictdmenes con terceros usando un “acuerdo de intereses comunes”
o un "acuerdo de defensa conjunta”. La redaccién de tales acuerdos no estd dentro del alcance de este manual.

PALABRAS CLAVE

>> ELUDIR LAS LIMITACIONES >> “DESIGN AROUND” >> INFRACCION, PATENTE BLOQUEADORA.

AUTOEVALUACION
1. La oficina de patentes considera los temas de infraccidon cuando concede las patentes. ;Verdadero o falso?
2. ¢ Qué significa patente de bloqueo ofensivo?
3. Una patente da al titular el derecho a poner en practica la invencion. ¢Verdadero o falso?
4. Expligue cdmo puede una patente operar efectivamente como instrumento defensivo.

5. ¢Qué es la técnica de “design around” aplicada a las patentes?
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IX. ORGANIZACION, CAPACITACION Y MOTIVACION DEL EQUIPO TECNICO

Es posible que los agentes noten que ninguno de sus clientes se parece a otro. Algunos clientes sélo quieren obte-
ner una o dos solicitudes de patente, mientras que otros desean establecer el patentamiento como un programa
habitual o permanente. El agente siempre debe estar dispuesto a sensibilizar a sus clientes respecto de los benefi-
cios de obtener patentes, y puede ayudarlos a desarrollar una “cultura de patentes”.

Una vez establecida la “cultura de patentes” en una organizaciéon o compafia, los cientificos, ingenieros y directi-
vos consideraran al patentamiento y otras practicas de propiedad intelectual como parte de la toma habitual de
decisiones. La propiedad industrial dejara de ser un esfuerzo “ocasional” y se convertird en una parte habitual de
sus actividades.

Es conveniente que el agente identifique algunos miembros clave dentro de la organizacién de su cliente. Ademas
de conocer a los directivos que toman las decisiones, también deberia identificar a los “vigias” tecnolégicos de la
organizacion. Estos vigias son quienes tienen mayores posibilidades de introducir nuevas tecnologias en la compa-
fifa. Pueden ser los inventores clave de nuevos productos y servicios, y generalmente son las personas con quienes
los demés cientificos y técnicos analizan y discuten sus propias ideas.

El agente puede ayudar a sus clientes a establecer una infraestructura interna para su programa de patentamien-
to. Un componente importante de una estructura de este tipo es contar con alguna forma de “comisién de estu-
dio de patentes” que supervise la evolucion de la cartera de patentes de la organizacién. Otro componente clave
es alguna forma de programa de incentivos a fin de alentar a los inventores para que informen de sus invenciones
al agente.

El agente también puede ayudar a sus clientes a desarrollar procedimientos internos de manejo de la documenta-
cion relacionada con los derechos de propiedad industrial, por ejemplo, formularios de declaracion de las inven-
ciones, solicitudes de patente, recopilaciones del estado de la técnica y patentes concedidas. Y a establecer un sis-
tema de agenda de patentes para garantizar que no se dejen vencer las fechas criticas. También tendra un siste-
ma de agenda para sus propios registros. Un sistema de agenda es basicamente un programa de calendario que
provee los datos de las patentes, por ejemplo, las fechas de vencimiento de las contestaciones de examen de
fondo, las fechas limite para presentar solicitudes en otros paises, las fechas de vencimiento de las anualidades,
etcétera.

El agente no deberia crear invenciones para sus clientes, ya que esto puede generar conflictos de intereses. Sin
embargo, si puede ayudarlos a establecer un entorno propicio para la creacion de invenciones. Forman parte
importante de esta mision la capacitaciéon y motivacion de los posibles inventores en la empresa del cliente para
que sean “propicios al patentamiento”, y la tarea de verificar que exista una infraestructura adecuada para orga-
nizar y controlar los mecanismos de informacioén de nuevas invenciones, para poder presentar solicitudes con bas-
tante antelacion a las fechas de vencimiento criticas.

A. CAPACITACION DEL PERSONAL DIRECTIVO Y DEL PERSONAL DE VENTAS PARA QUE COM-
PRENDAN LA IMPORTANCIA DE OBTENER PATENTES Y CREAR UNA CARTERA DE PATENTES

El agente puede encontrar de utilidad la realizacion de programas de capacitacion para el grupo directivo de la
empresa del cliente. Si aceptan su ofrecimiento, tendra la oportunidad perfecta para informar a su cliente sobre
los beneficios del patentamiento y aclarar cualquier malentendido que puedan tener sus directivos acerca de las
patentes. Sin embargo, es muy comun que los directivos estén muy ocupados y que esta oportunidad no se pre-
sente de modo espontaneo.

Como alternativa, el agente puede tomar la iniciativa de explicar a los directivos, en forma individual, los benefi-
cios del patentamiento, a medida que surja la necesidad. También puede buscar oportunidades para dirigirse a
audiencias méas numerosas de la organizacion, con el fin de difundir el interés por las patentes.

De modo similar, deberia buscar oportunidades para informar sobre los beneficios de las patentes a los equipos
técnicos, cientificos y directivos de la entidad para la que trabaja. Con frecuencia, los ingenieros y los cientificos no
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conocen los procedimientos que deben seguir para comunicar sus invenciones, y muchos de ellos no entienden en
qué forma las patentes podrian contribuir al éxito de su organizacién o instituto de investigaciones. A menudo
sucede que los equipos de comercializacidon no saben apreciar el valor estratégico de las patentes, y es habitual que
se pase por alto su conocimiento y aporte en las decisiones sobre lo que deberia ser patentado. Por lo general, la
organizacién tiene mas invenciones potenciales que las que puede patentar con sus recursos.

Muchos agentes suelen darse cuenta de que algunos directivos clave de la organizacién del cliente ignoran en
extremo el valor de las patentes, o bien, son directamente hostiles al patentamiento en general. Es un hecho reco-
nocido que no todas las organizaciones pueden aprovechar las patentes. Sin embargo, hasta las compafiias de la
industria de las bebidas (p. ej., Coca Cola®) tienen carteras de patentes bastante sustanciales, aun cuando su pro-
ducto primario no sea patentable.

El agente también puede suministrar a sus clientes los Formularios de Divulgacién de la Invencién. Los investiga-
dores o ingenieros de la empresa completan estos formularios y describen en forma breve una invencién poten-
cialmente patentable. (En el Anexo B de este manual se proporciona un ejemplo de Formulario de Divulgacion de
la Invencion .) Con el tiempo, el agente podra tener conocimiento de otras preguntas que se deberian hacer en los
Formularios de Divulgacion de la Invencién a algunos clientes especificos o clientes de industrias determinadas. Es
posible que el agente tenga que adaptar los Formularios de Divulgacién de la Invencién para que se incluya el logo-
tipo de la compafia u otra informacion especifica de ésta, tal como los nimeros de expediente internos de las
patentes y solicitudes de patente.

El agente también aprendera con el tiempo a procesar los Formularios de Divulgacion de la Invencion para clien-
tes especificos. (En el caso de algunos clientes, esto se efectuara antes de que se devuelvan los formularios al agen-
te). Dada la posibilidad de que se surja un impedimento temporal (por ejemplo, una divulgacion publica), los
Formularios de Divulgacion de la Invencion deberian ser aceptados inicialmente en el estado en que se encuentren.
El agente deberd determinar primero si ha surgido o esta por surgir algin impedimento, y tomar las medidas per-
tinentes.

Se le sugerira al inventor que asista a las reuniones de revision de la patente para analizar su invencién. Si no puede
hacerlo, deberia concurrir un defensor de la invencion, porque puede suceder que la comisién de estudio de paten-
tes no comprenda la importancia/significado de la invencién o surjan interrogantes acerca de ésta.

Las organizaciones que tienen programas de patentamiento algo sofisticados podran haber trazado mapas estra-
tégicos para caracterizar e identificar sus invenciones con respecto a determinado producto, categoria de produc-
to o todo un segmento de la industria. Si el cliente ha desarrollado tal herramienta, la divulgacién de la invencion
debera caracterizarse con respecto a dicho mapa estratégico del cliente. Por supuesto, habrd muchos clientes
pequenos que no contaran con este mapa.

Los Formularios de Divulgacion de la Invencién constituyen una prueba de autoria, en especial cuando han sido fir-
mados conjuntamente por quienes no son inventores. Los requisitos necesarios para demostrar la autorfa pueden
variar de un pais a otro. En algunos paises del sistema del “primer solicitante”, la determinacion de la prioridad de
la autoria no es importante mas alla de las consideraciones sobre una posible usurpacion. De modo similar, dichos
Formularios suministran pruebas acerca de las fechas de concepcién y de puesta en practica. Esta se puede volver
extremadamente importante en un sistema del “primer inventor”, tal como el de los Estados Unidos. Los
Formularios de Divulgaciéon de la Invencion también pueden proporcionar pruebas secundarias de que el inventor
ha cedido sus derechos sobre una invencion a terceros, tal como su empleador.

Algunos sistemas de patentes requieren que las solicitudes revelen la mejor manera conocida por los inventores
para realizar la invencion. Los Formularios de Divulgacion de la Invencion también pueden ser de utilidad en este
sentido.

Estos Formularios también representan cierto riesgo para la compafia. Consideremos, por ejemplo, la manera en
gue un demandado puede usar el Formulario de Divulgacion de la Invencion del titular de la patente durante un
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litigio. El demandado podria utilizarlo para argumentar un tipo particular de interpretacion de las reivindicaciones
sobre la base de alguna expresion limitante en ese Formulario. De modo similar, podria argumentar que el inven-
tor ha incurrido en conducta incorrecta en la obtencién de su patente al no divulgar el estado de la técnica a la
oficina de patentes: supongamos, por ejemplo, que en el Formulario de Divulgacion de la Invencion original se
menciona un estado de la técnica que no es revelado posteriormente a la oficina de patentes. En consecuencia,
convendra que el agente forme al equipo de su cliente para que complete de forma correcta el Formulario de
Divulgacion de la Invencién. También podria asegurarse del manejo apropiado y profesional de asuntos tales como
los temas relacionados con la divulgacién de informacion.

La compafiia deberia optar por patentar aquellas invenciones que brinden una mayor rentabilidad de la inversion
a la organizacion, ya sea por licenciamiento directo de la patente o por mayores ventas de un producto protegido
por ésta. Supongamos que el Ingeniero Y ha creado dos invenciones: Ay B. La primera es una solucién muy bri-
llante de un problema menor relacionado con el producto menos exitoso de la compafiia. La invencién B es una
mejora bastante comun pero posiblemente patentable del producto mas exitoso de la compania. En este momen-
to la compafia solo esta en condiciones de patentar una invencién. Dado que la Invencion A es tan brillante desde
el punto de vista técnico, el Ingeniero Y alega que deberia ser patentada. El agente analiza la invencién con el direc-
tor de comercializacion Z, quien le informa que la mejora provista por la Invencion B dispararia las ventas de pro-
ductos de la compafia en un 75 por ciento. Teniendo en cuenta la importante informacién suministrada por el
departamento de comercializacion, la direccién de la compania opta por presentar una patente sobre la Invencion
B. En realidad, esta hipotesis plantea otros factores complicados, tal como la facilidad con la que un competidor
podria disefiar una patente sobre la Invencion B, asi como con qué amplitud de cobertura puede ser patentable
esa invencién. Si no existen razones importantes en apariencia para patentar la Invencién B, a la compafia le con-
vendria patentar la Invenciéon A.

Siempre gue sea posible, el agente tratara de comprender la manera en que la solicitud de patente que esta pre-
parando servird a las necesidades de su cliente. Esto lo guiard en la redaccion de las reivindicaciones y al tomar
decisiones con respecto a las limitaciones de reivindicaciones adicionales durante la tramitacion de la patente. El
agente también encontrard que la seleccion de las mejores invenciones para el patentamiento a menudo com-
prendera un analisis mas amplio de los conocimientos dentro de la organizacién, mas alla del equipo particular de
cientificos e ingenieros que crearon las invenciones patentables. Asimismo, también debera tener en cuenta que
algunas personas dentro de la organizacién probablemente sean hostiles al patentamiento, ya sea por razones filo-
soficas o porque el programa de patentamiento les causa algun perjuicio, real o imaginario.

B. CAPACITACION DE LOS CIENTiFICOS/TECNICOS PARA QUE COMPRENDAN QUE SE PUEDE
PATENTAR, QUIENES SE PUEDEN CONSIDERAR CO-INVENTORES O CO-SOLICITANTES Y COMO
PRESENTAR LOS CONTENIDOS DE UNA INVENCION AL EXPERTO

Ademas del conocimiento general relacionado con el valor de las patentes, el agente debe asegurarse de que los
ingenieros y cientificos mas destacados de la organizacién comprendan determinados puntos clave acerca del pro-
ceso de patentamiento. El agente debe esforzarse por crear un “defensor de la patente” dentro de la organizacion
del cliente. Los buenos defensores de patentes tienden a convertirse en inventores clave que son muy respetados
por sus pares, por ejemplo, los “vigias” tecnolégicos. Es probable que el agente no visite a diario el laboratorio de
trabajo de su cliente, de modo que un defensor de la patente en la empresa puede ser un recurso de gran valor.

El agente debe asegurarse de que su cliente cuente con alguien que pueda proveer los Formularios de Divulgacion
de la Invencién a cientificos e ingenieros. Estos formularios no son absolutamente necesarios, pero pueden ser de
ayuda para asegurar que se ha registrado la informaciéon bésica relacionada con la invencién. El propio agente
puede proporcionar tales formularios a su cliente, si éste los solicita. Ademas, en el caso de algunos clientes, puede
mantener simplemente una entrevista con los inventores, a fin de obtener toda la informacion contenida en un
formulario tipico de divulgacion. Sin embargo, la ventaja del Formulario es que permite al agente determinar con
rapidez si ha vencido algun plazo o si se acerca alguna fecha critica.




MANUAL DE LA OMPI DE REDACCION DE SOLICITUDES DE PATENTE

Supongamos, por ejemplo, que el cliente desea obtener una patente sobre una invencién que se refiere al Producto
W, y que estara presentando el Producto W en una feria comercial dentro de dos semanas. A menos que se pre-
sente una solicitud de patente en el transcurso de las dos semanas siguientes, el cliente perdera todos los derechos
para patentar el producto en la mayoria de los paises que tienen un impedimento de novedad absoluto. Es evi-
dente que esto constituye una informacion importante que el agente debe conocer de inmediato. Si el agente ha
establecido un defensor de patentes dentro de la compafia, en el mejor de los casos habra sido informado acer-
ca de esta divulgacion del producto bastante antes del transcurso de las dos semanas. Ademas, ese defensor de
patentes puede ser quien tome conocimiento de la proxima divulgacion del producto e informe al agente. Por con-
siguiente, la compafia o institucién aun podra presentar la solicitud de patente antes de la fecha critica, y evitar
gue el agente deba informar a su cliente que el patentamiento ya no es posible para la invencion de interés.

El agente puede encontrar que sus clientes se vuelven “propicios al patentamiento” cuando se dan cuenta de que
han perdido la oportunidad de patentar una invencién clave, o cuando son demandados por una infraccion de
patente o amenazados con una demanda por un competidor. En cualquier caso, estos dos eventos pueden asistir
al agente en el trabajo de proteger las valiosas invenciones de su cliente.

Ya sea mediante el Formulario de Divulgacion de la Invencidon o mediante la entrevista, el agente debera asegu-
rarse de que cuenta con la informacion basica clave acerca de una invenciéon antes de comenzar a preparar la soli-
citud de patente. El agente querrd conocer determinadas fechas clave relacionadas con la invencién, para verificar
gue ésta aun sea patentable. También querra saber quiénes son los inventores. No conocera con precision a todos
los inventores hasta haber redactado las reivindicaciones pero, no obstante, podra determinar la posible serie de
autores existentes para dicha solicitud. Es posible que el agente deba ser bastante directo para obtener la infor-
macién acerca de los autores; es habitual que los miembros del equipo directivo superior insistan en que han pro-
porcionado una contribuciéon inventiva meramente por haber auspiciado o supervisado parte del trabajo. Sin
embargo, muy pocas de las leyes de patentes en todo el mundo reconocen que los inventores “supervisores”
hayan efectuado una contribucion inventiva. (La mencién de los inventores legales de una solicitud de patente no
tiene mucho en comun con las convenciones para mencionar a los autores de las publicaciones cientificas). A la
inversa, es comun que una persona gue hizo un aporte inventivo no quiera ser nombrada como inventor. Algunas
personas son muy humildes; otras simplemente no desean ser molestadas por ningiin motivo. No obstante, la soli-
citud no se habra completado de manera apropiada si se excluye un inventor clave, y la patente resultante no sera
valida a menos que sea corregida.

El agente no sirve los intereses de su cliente presentando una solicitud de patente nula, y aun puede exponerse a
si mismo al riesgo de acusaciones de negligencia profesional, si lo hiciera a sabiendas. En consecuencia, a menu-
do se encuentra en situacion de tener que realizar investigaciones sobre la autoria, con el fin de eliminar de la lista
de inventores a aquellos que no proporcionaron una contribucién inventiva, y agregar inventores renuentes a la
solicitud. Por supuesto, es probable que de tanto en tanto el propio agente deba solicitar ayuda a los directivos de
la organizacién de su cliente. El agente nunca debe presentar una solicitud de patente que segln su conocimien-
to es fraudulenta.

C. ESTABLECER UNA COMISION INTERNA DE ESTUDIO DE PATENTES PARA QUE REVISE CON
PERIODICIDAD LAS DIVULGACIONES DE INVENCIONES Y RECOMIENDE QUE SE DEBE PATENTAR

El agente debe alentar a sus clientes para que establezcan una comisién de estudio de patentes que revise en forma
periddica las divulgaciones de invenciones y recomiende qué se debe patentar. El agente debe formar parte de la
comisién, y ofrecer consejos acerca de la patentabilidad y otros temas conexos. Sin embargo, no debe determinar
por si mismo lo que patentara su cliente. Otros miembros de la comision de estudio de patentes deben ser los cien-
tificos, ingenieros e inventores clave del cliente. Segun se analizé, a menudo resulta Util incorporar un miembro del
grupo de comercializacién del cliente a la comision. Asimismo, también lo es contar con un miembro clave del equi-
po directivo superior del cliente.

La comision debe reunirse con cierta regularidad para que funcione eficazmente. Si no lo hace, muchas de las deci-
siones de patentabilidad se tomaran ad hoc, con el fin de evitar un impedimento de patentabilidad.
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D. PROGRAMAS DE INCENTIVOS PARA ALENTAR A LOS INVENTORES A INVENTAR E INFORMAR

Una persona creativa generalmente puede concebir invenciones patentables sin que se le pida que lo haga. Sin
embargo, cuando no se tienen en cuenta ni se reconocen sus contribuciones, los inventores tienden a abandonar
la actividad inventiva o a dejar de informar de sus invenciones. En consecuencia, la organizacién pierde la oportu-
nidad de beneficiarse del trabajo de sus talentosos inventores. Muchas compafias ofrecen algun tipo de recom-
pensa a sus inventores por sus invenciones patentables, con el fin de alentar la motivacién del equipo inventivo.

La naturaleza de dicha recompensa es variable. Algunas companfas incluyen incentivos especificos en los contra-
tos de empleo de los inventores particularmente importantes. Los esquemas de compensacién pueden compren-
der: (a) el pago de una suma pequefia por completar la divulgacion de una invencion, (b) el pago de una suma
ligeramente mayor cuando se aprueba una solicitud de patente o se presenta una solicitud ante la oficina de paten-
tes, o (c) el pago de una suma mas grande cuando la patente es concedida. Unas pocas compafias recompensan
a sus inventores en todos los pasos anteriores, pero la mayoria ofrece una posibilidad entre (a) y (c) o (b) y (c).

Algunas organizaciones ofrecen una compensaciéon a sus inventores cada vez que se logra licenciar exitosamente
su patente. Este enfoque es algo mas comun en el caso de las universidades. Por ejemplo, una universidad podria
ofrecer a sus inventores la siguiente eleccion: un pequefo porcentaje fijo de las regalias de sus invenciones, o bien,
un porcentaje mayor de las regalias, con la condicién de que estos fondos sean invertidos en el laboratorio del
inventor. Es sabido que el salario del personal de algunos inventores particularmente importantes es pagado con
las regalias de patente del inventor. La compensacién mediante las licencias se ofrece como compensacion adicio-
nal, independiente de cualquier otro pago de incentivos que un inventor pudiera recibir, tal como el pago de una
suma cuando se presenta la solicitud de patente. Esto es a menudo una buena idea, ya que en ocasiones no se
llega a licenciar con éxito la patente del inventor.

Ademas de los esquemas de compensacion, que tienden a ser un tanto impersonales, hay muchas organizaciones
que a veces ofrecen programas mas personales. Algunas empresas proporcionan a los inventores copias enmarca-
das de sus patentes, o una placa especial que lleva la informacién acerca de ésta. Otras les proveen de vestimen-
tas especiales, tal como una chaqueta con el nimero de la patente bordado en el bolsillo. Muchas organizaciones
ofrecen al inventor una cena de reconocimiento anual. A este evento asisten, habitualmente, miembros importan-
tes del equipo directivo superior de la organizacion, tal como el presidente o el director general, quienes agrade-
cen a los inventores sus creaciones y expresan gratitud por sus esfuerzos. Estos programas agregan al esquema de
compensacion un elemento emocional que es muy apreciado por algunos inventores, y ofrecen motivacién e incen-
tivo por otras contribuciones a la organizacion.

Si el cliente consulta al agente sobre los programas de compensaciéon para inventores, conviene que éste le men-
cione que los programas de compensacion del inventor pueden alcanzar otras areas legales, tales como la legisla-
cion de titulos valores y la legislacién laboral. Por ejemplo, es probable que la compafia quiera publicar su politica
con respecto a la compensacion de los inventores y cumplirla con rigor. Si el programa comprende un obsequio
especial provisto al inventor por la compania, puede resultar dificil explicarlo mas adelante a los entes reguladores
de titulos valores. De modo similar, las leyes de algunos paises incluyen requisitos especificos para la compensacion
que se debe pagar a los inventores. El agente debe conocer las leyes pertinentes de su pals relativas a la titulari-
dad de las invenciones. Por ejemplo, en los Estados Unidos, un inventor es duefo de sus creaciones por ley; sin
embargo, el Derecho laboral de ese pais permite que los contratos de empleo incluyan términos que obligan a los
inventores a ceder a la compafia todas las invenciones creadas durante su empleo, sin recibir necesariamente nin-
guna compensacion adicional. Por el contrario, el Derecho laboral de algunos paises, tal como el vigente en
Alemania, exige que las compafiias proporcionen a sus inventores una compensacion adicional por las invenciones
patentables que hayan creado. Por lo general, el agente no asesora a sus clientes con respecto a los temas rela-
cionados con las leyes laborales, pero deberd saber quién es el titular de las invenciones que esta patentando. El
agente no debe aceptar la preparacién de una solicitud de patente para alguien que segln su conocimiento no
sea el dueno de la invencion.
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E. ETICA PROFESIONAL

En muchas jurisdicciones existe un codigo de ética que todos los abogados y agentes de la propiedad industrial
deben respetar para poder continuar con su practica profesional. En algunas, éste ha sido modelado segun el codi-
go de ética de la jurisdiccion para todos los profesionales del Derecho. En otras, también se efectlia un seguimiento
de las denuncias recibidas por la oficina de patentes, ya sea directamente de los clientes o por referencia de otras
organizaciones legales, tales como las asociaciones de abogados. Por ejemplo, un abogado de patentes que pier-
de su licencia para practicar el Derecho, generalmente también la pierde para representar a clientes ante la ofici-
na de patentes.

El agente debe conocer y comprender el codigo de ética relevante para su jurisdiccion. El cédigo de ética repre-
senta en términos generales el sentido comun. Si un agente se pregunta a si mismo: “;Es esto correcto o justo?”
y la respuesta es “No”, entonces deberia reconsiderar la acciéon que se ha de tomar, cualquiera que sea. (Aunque
no se aplique una norma ética a una situacion, esta podria considerarse como negligencia profesional).

Las normas éticas varfan de una jurisdiccion a otra, de modo que el agente también debera tener en cuenta estas
variaciones al presentar las solicitudes en otras jurisdicciones. A continuacién se enumeran unas pocas reglas de
sentido comdn que a menudo figuran en los codigos de ética:

1. El agente nunca debe presentar a sabiendas una solicitud de patente nula: (una invencién con impedi-
mento temporal, una memoria descriptiva insuficiente, etc.). De tanto en tanto, puede ser que el agente deba pre-

sentar una solicitud que provocara una oposicion por el gobierno, cuyo resultado puede ser que la solicitud no sea
patentada. Por ejemplo, en los Estados Unidos, muchas de las primeras invenciones biotecnolégicas eran de paten-
tabilidad cuestionable en el momento en que fueron presentadas. De hecho, en ultima instancia, la cuestion de la
patentabilidad de las invenciones biotecnolégicas fue decision del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y no de
la Oficina de Marcas y Patentes de ese pais. Fue completamente ético que el agente presentara una solicitud que
dio lugar a dicha oposicion. Sin embargo, hubiera sido de ética dudosa que el agente no hubiera avisado de ante-
mano a su cliente que la solicitud provocaria una oposicion.

2. El agente debe mantener informado a su cliente acerca de la evolucién de sus solicitudes y patentes.
Por ejemplo, el agente deberia notificar a su cliente que ha recibido un examen de fondo de la oficina de paten-

tes, con suficiente tiempo como para poder contestarlo antes de la fecha de vencimiento. El agente debe permitir
gue su cliente revise la respuesta al examen de fondo antes de presentarla ante la oficina de patentes.

3. El agente debe mantenerse al corriente de los cambios de las normas y los procedimientos aplicables
a su area de practica. El agente también deberia notificar de estos cambios de normas a sus clientes cuando

pudieran afectar un caso en tramite.

4. El agente siempre debe ser honesto en sus comunicaciones con la oficina de patentes y con sus clientes.
Esto significa, sin embargo, que el agente no puede ser un defensor de la patentabilidad de la invenciéon de su
cliente cuando personalmente tiene dudas acerca de ella. Comparense estas dos situaciones: 1) el examinador dice
que las reivindicaciones pendientes del cliente figuran de manera completa en la Fig. 1 de una referencia del esta-
do de la técnica. El agente concuerda con el examinador, pero presenta una respuesta argumentando que las rei-
vindicaciones pendientes no figuran en la referencia del estado de la técnica, y en forma intencional caracteriza
errébneamente la referencia; y 2) el examinador dice que las reivindicaciones pendientes del cliente figuran de
manera completa en la Fig. 1 de una referencia del estado de la técnica. El agente considera que la redaccién usada
en la referencia es ambigua, y cree que el examinador ha interpretado la referencia de una manera que solamen-
te es posible a la luz de la informacién recabada de la solicitud en tramite del cliente (es decir, un rechazo “retros-
pectivo”). Es probable que la situacion 1 no sea ética en la mayoria de las jurisdicciones; es probable que la situa-
Cion 2 sea ética en la mayoria de éstas.
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5. El agente siempre debe realizar el trabajo que ha acordado efectuar, y hacerlo de forma puntual. El
agente no puede decir al cliente que preparara una solicitud de patente y luego no efectuar su tarea. Si sabe que

no puede ejecutar la tarea en el tiempo previsto, no debe aceptar el trabajo. Si ya ha aceptado el trabajo, debera
notificarle al cliente, tan pronto como sepa, que no podra completar el trabajo en el tiempo previsto, para que éste
pueda buscar otro agente. Basicamente, el agente no debera ser la causa primaria de que el cliente no logre pro-
teccion de patente para su valiosa invencion.

6. El agente debe ser un defensor de su cliente. La mayoria de las solicitudes son rechazadas inicialmente por
la oficina de patentes. El agente no puede limitarse a informar a su cliente de que la solicitud ha sido rechazada,
sin informarle de que es posible preparar una respuesta. Algunas veces, el estado de la técnica citado por la ofici-
na de patentes es tan concluyente que es poco probable que el cliente pueda obtener una proteccién significati-
va, pero esta no es una situacion tipica.

El agente no debe redactar Unicamente reivindicaciones de patente restringidas, a menos que su cliente sélo haya
solicitado ese tipo de reivindicaciones. Es mas probable que obtenga protecciéon una patente con reivindicaciones
restringidas que una solicitud de patente con reivindicaciones amplias. Sin embargo, una solicitud de patente que
sélo tiene reivindicaciones restringidas, probablemente privara al cliente del alcance de proteccién completa a la
que tiene derecho. Como se indicara muchas veces en este manual, la oficina de patentes no tiene la obligacion
de informar al agente o al inventor de que puede presentar reivindicaciones mas amplias. Esta Unicamente conce-
de las reivindicaciones que recibe, y no objetara las reivindicaciones restringidas.

De modo similar, el agente no debe avenirse a los caprichos del examinador simplemente para acelerar la tramita-
cion de una solicitud; a menos que haya informado al cliente y recibido autorizacién para aceptar menos protec-
cion que la que podria recibir. En resumen, el agente siempre debe estar preparado para argumentar a favor de su
cliente.

Ser agente de patentes significa algo mas que completar formularios y redactar documentos técnicos. Es esencial
que el agente tramite las solicitudes de su cliente con todo el cuidado que les dedicaria si fuera él mismo el inven-
tor. El cliente deposita gran confianza en el agente y éste deberd demostrarle que es digno de ella.

7. El agente debe tener en cuenta los conflictos de intereses: Un agente no puede anteponer los intereses
de un cliente a los de otro. Consideremos, por ejemplo, un agente que presenta dos solicitudes que tienen reivin-

dicaciones similares para dos clientes diferentes. Supongamos que ambas solicitudes se tramitan al mismo tiempo,
y que el examinador cita una solicitud como estado de la técnica de la otra. El agente deberd enmendar las rei-
vindicaciones de una solicitud para que sea patentable con respecto a la otra, o argumentar que una solicitud no
es pertinente para la otra, pero ;cémo podra realizar esta tarea al mismo tiempo que defiende vigorosamente los
intereses de cada cliente? Muchos de los cédigos de ética reconocen que, en tales circunstancias, el agente no
puede realizar en forma apropiada su tarea bajo ninguin aspecto. En consecuencia, deberd examinar cuidadosa-
mente el trabajo que acepta de sus clientes, a fin de evitar posibles conflictos de intereses entre estos. Si surgiera
un conflicto entre los dos clientes, a pesar de los esfuerzos del agente para evitarlo, las reglas éticas de muchas
jurisdicciones requieren que el agente transfiera las solicitudes en conflicto a otros colegas. El agente debera evi-
tar con tenacidad aquellas situaciones donde tenga que decidir entre sus propios clientes.
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PALABRAS CLAVE

>> FORMULARIO DE DIVULGACION DE LA INVENCION >> SISTEMA DE AGENDA DE PATENTES
>> CO-INVENTORES >> PROGRAMA DE INCENTIVOS >> “VIGIA” TECNOLOGICO
>> COMISION DE ESTUDIO DE PATENTES.

AUTOEVALUACION

1. ¢Qué es un “vigla” tecnoldgico?

2. Enumere distintas personas que deberfan integrar una comision de estudio de patentes.

3. ¢De qué manera puede el agente crear un entorno propicio al patentamiento en una organizacion?

4. ¢ Qué es un Formulario de Divulgacién de la Invencién? ;Cémo debe usarse?

5. Una persona que solamente auspicia o supervisa el trabajo que conduce a una invencién se considera en
general como inventor, y debe ser incluida en la solicitud de patente como inventor. ;Verdadero o falso?
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X. GLOSARIO

Anticipacion — Una reivindicacion de patente puede ser rechazada por falta de novedad basandose en el hecho
de que todas sus limitaciones se encuentran en una Unica referencia del estado de la técnica. Véanse
B)(1)(@), IV'y V(C)(1)(b).

Comision de estudio de patentes — Se trata de una comisidon que decide en qué casos se debe presentar una
solicitud respecto de toda invenciéon que le sea comunicada, que hace el seguimiento de las solicitudes en
tramite y resuelve si se deben pagar las anualidades para mantener en vigor una solicitud o patente segun
la jurisdiccion que corresponda. Véanse IX (Intro), IX(A) y IX(C).

Compromiso o acuerdo de no divulgaciéon — Es un acuerdo entre dos o mas partes para mantener con carac-
ter confidencial determinada informacion, tal como las especificaciones técnicas de una invencion. El con-
venio de no divulgacion permite a las partes intercambiar informacion sin que esto constituya una divulga-
cion publica que pudiera anular los derechos de patentamiento en algunas jurisdicciones. Véanse lli(A) y
HNAXT).

Conjunto o grupos de reivindicaciones — Un grupo de reivindicaciones que comienza con una reivindicacion
independiente. Todas las solicitudes de patente deben contener al menos una reivindicacién independien-
te. Cada reivindicacién independiente puede estar seguida por una o mas reivindicaciones dependientes
que describen otras realizaciones especificas de la invencion definida en la reivindicacion independiente de
la que dependen. Una solicitud puede tener varios conjuntos de reivindicaciones, por ejemplo, un conjun-
to de reivindicaciones dirigidas a un aparato y un juego reivindicatorio dirigido a un método, asi como jue-
gos reivindicatorios de alcance variable. Véanse V(C)(5), V(D), VII(B) y VII(D).

Convenio de Paris — Es un tratado internacional que establece un derecho de prioridad para las solicitudes de
patente. Segun este Convenio, el solicitante de una patente en un pais miembro puede usar su primera
fecha de presentaciéon en un pais como la fecha efectiva de presentacién de una solicitud presentada en
otro pafs miembro, siempre que lo haga dentro de los 12 meses de la primera fecha de presentacién. Véanse
H(A) y HIB)(2)-(5).

Cuerpo - Es la parte de la reivindicaciéon en la que se definen sus elementos y limitaciones. El cuerpo (o parte carac-
terizada) viene a continuacion de la frase de transicion de la reivindicacion (ejemplo de expresion de transi-
cion = “caracterizado por”), y en él se explica la forma en que los distintos elementos se relacionan entre
si. Basicamente, el cuerpo de la reivindicacion enuncia e interrelaciona todos los elementos de ésta. Véanse
V(O)(1)(Q), V(C)(2) y V(CO)(4).

Descripcion suficiente — La memoria descriptiva debe contener una descripcién escrita de la invencion y de la
manera y proceso de fabricacion y uso de ésta, en forma completa, clara, concisa y usando términos preci-
sos gque posibiliten su fabricacién y uso por cualquier persona con conocimientos de la técnica pertinente.
El requisito de descripcidon completa significa que una solicitud de patente debe ser suficiente para que una
persona con conocimientos en la materia pueda fabricar y usar la invencion. Véase II(A) (4) (b).

"Design Around"” (redactar evitando las limitaciones) — Es el intento de evitar infringir una patente de un com-
petidor, estudiando las limitaciones de sus reivindicaciones y desarrollando un producto/servicio al que no
se aplican todas las limitaciones de las reivindicaciones del competidor. El término también puede aplicarse
a la redaccion de una solicitud de patente y sus reivindicaciones. Véanse II(A)(3)(e), II(C)(2) y VIII.

Estado de la técnica — Es toda la informacién disponible al publico existente antes de la fecha efectiva de una
solicitud de patente. La fecha efectiva de la mayoria de las solicitudes de patente es su fecha de presenta-
cion. En algunas jurisdicciones, la fecha efectiva puede ser la fecha de creacion de la invencién bajo deter-
minadas circunstancias. El estado de la técnica puede abarcar publicaciones técnicas, tratados cientificos,
libros de texto, patentes emitidas y otros materiales similares. Véanse [I(A)(1), I(B)(1), II(C), IV, VII(B) y VII(H).
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Examinador o perito de patentes — Es un funcionario publico que revisa las solicitudes en tramite y deter-
mina si corresponde conceder la patente solicitada. La mayor parte de los examinadores de patentes
tiene una formacion técnica en el campo de las invenciones que revisan. Algunos examinadores tam-
bién tienen formacion juridica. Véanse II(A)(1), I(B)(1), IV, V(B), VII(B) y IX(E).

Exordio o preambulo - Es una frase introductoria en una reivindicacion de patente, en la que se identifica
la categorfa de la invencion protegida por dicha reivindicacion. Véanse V(C)(1)(@) y V(C)(2).

Experto en la materia - Es el “hombre sensato” del mundo de las patentes. El nivel normal o promedio de
conocimientos en un campo técnico dado puede variar considerablemente. Por ejemplo, en algunos
campos, un afo de capacitacion técnica puede ser considerado un nivel normal, mientras que en
otros se puede considerar normal un titulo universitario. Las solicitudes de patente se deben redactar
de modo que un experto en la materia comprenda y ponga en préactica la invencién. La no evidencia
o actividad inventiva en general se establece sobre la base de lo que serfa facilmente determinado por
un experto en la materia. Véanse II(B)(1)(c), II(A)2), II(B)(5), IV, V(B) y VII(B).

Expresion (o nexo) de transicion — Es una frase que une el exordio o predmbulo de una reivindicacion de
patente con el cuerpo o parte caracteristica de ésta. La expresion de transicion puede ser abierta o
cerrada. Una expresion de transicion abierta significa que las limitaciones en el cuerpo de la reivindica-
cién no excluyen de la infracciéon a los productos/servicios que incluyan otros elementos, mientras que
una expresion de transicion cerrada describe la totalidad de la invencién protegida. Véase V(C)(1)(b).

Fecha de prioridad — La fecha de prioridad de una solicitud de patente es la primera fecha que dicha soli-
citud puede invocar. En el caso de una solicitud original, la fecha de prioridad sera su fecha de pre-
sentacion. Para una solicitud subsiguiente presentada mientras la solicitud principal esta en tramite,
la fecha de prioridad seré la fecha de presentacion de la solicitud principal. Véase el Convenio de Paris.
Véanse también II(C)(5), lI(A)(Intro), (B)(1)-(3), IV y IX(E).

Formulario de divulgacién de la invenciéon — Es un documento usado por algunos agentes de la propie-
dad industrial o empresas, para recabar de los inventores la informacion inicial sobre una invencion.
Los formularios se pueden utilizar para informar al agente de propiedad industrial sobre una nueva
invencion que puede constituir la base de la solicitud de patente. Véanse IlI(A)(1) y IX.

Impedimento - El impedimento para patentar una invencion puede surgir de diversas situaciones, en espe-
cial de las relacionadas con la divulgacion de la invencién. Por ejemplo, en una jurisdiccion sin perio-
do de gracia, la divulgaciéon de una invencién causa inmediatamente un impedimento para su paten-
tamiento. Véanse Ili(A) (Intro), lICA)(1), HI(B)(2), IV(Intro) y IX(A).

Infraccion — Es la accion de usar, fabricar, vender u ofrecer una invencion protegida por la patente de un
tercero. Para ser considerado infractor, el tercero debe llevar a cabo todas las limitaciones de al menos
una reivindicacion de la patente. Véanse I, lI(A)3)(d), I(A)3)(e), V(B),V(C)(1)(b), VII(B), VII(E), VI(G),
VII(D, VL), VIIP), VIIQ) y VIII.

Interpretacion de las reivindicaciones — Es el proceso de determinar el alcance legal de las reivindicacio-
nes. El alcance de la proteccién que brinda una patente con frecuencia es determinado por el signifi-
cado de unos pocos términos especificos usados en las reivindicaciones. Véase VII(Q).

Invencion — La invencién es una elaboracion mental existente en la mente del inventor y que no tiene sus-
tancia fisica. Las reivindicaciones mas adecuadas son las que protegen la invencion de manera tal que
no sea posible hacer, usar ni vender una realizacion de la invencién sin infringirla. Véanse II(B)(1)(a)-
(@), M(A)2)-(3) y V(B).
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Limitacion/elemento - Son los términos usados en una reivindicacion para distinguir una invencién con respec-
to al estado de la técnica. Todas las palabras de una reivindicacion son limitaciones. Para facilitar la com-
prension, algunas de las limitaciones pueden agruparse para formar un elemento. En muchas jurisdicciones
no se hacen distinciones legales entre las limitaciones y los elementos. Sin embargo, a veces en una reivin-
dicacion puede ser conveniente hacer referencia a un elemento en particular. Véanse I(B)(1)(a), II(A)3),
V(C)(1)(0), V(C)(4), V(D), VII(B), VII(E) y VII(F).

Mejor manera — En algunas jurisdicciones se requiere que los solicitantes de una patente describan en la solicitud
la mejor manera conocida por ellos de poner en practica su invencion. Este requisito no obliga a los solici-
tantes a revelar la mejor manera absoluta de poner en practica una invencion, sino que simplemente requie-
re que no se mantengan en secreto sus aspectos clave. Véanse IlI(A)(4)(b), lI(B)(5) y IX(A).

No evidencia/actividad inventiva — Para ser patentable, una invencion no debe ser evidente y debe implicar acti-
vidad inventiva. El requisito de no evidencia significa que la invencion no deberia resultar evidente para un
experto en la materia (el campo cientifico/técnico de la invencion) en el momento de la invencién.
Basicamente, por evidencia se entiende que un objeto no es patentable si un experto en la materia puede
reunir distintos datos conocidos y a partir de éstos llegar al mismo resultado. La no evidencia difiere de la
novedad en el sentido de que una invencién puede ser evidente aunque no haya sido descrita exactamen-
te en el estado de la técnica. En algunas jurisdicciones tales como la OEP, para determinar la existencia de
actividad inventiva se emplea un enfoque basado en la opcién “hubiera podido reconocer y solucionar el
problema/ hubiera sido inducido a reconocer y solucionar el problema”: esto significa que sobre la base del
estado de la técnica se induce a un experto en la materia a llegar a la invencién, en contraposicion a la mera
posibilidad de que dicho experto llegue sin méas a la invencién. Véanse lI(B)(1)(c), IIIA)2), (B)(5), IV, V(B)
y VII(B).

Novedad - Una invenciéon debe ser nueva. En otras palabras, no debe ser de uso publico ni conocida por ter-
ceros. En la mayoria de los paises, la invencion debe ser novedosa en el momento de la presentacion de la
solicitud, mientras que en otros, debe ser novedosa en el momento de su creacién. Una patente o publica-
ciéon previa de la misma invencion, anularan su novedad (impedirdn que se conceda la patente, o la invali-
daran con posterioridad). Basicamente, si una invenciéon no es novedosa, no es patentable. Véanse II(B)(1)(a),
1(C)(2), M(A)2), N(B)(5), IV, V(B), VII(B) y VII(H).

Novedad absoluta — Es una condicion para la patentabilidad en algunas jurisdicciones, por la que se requiere que
nadie, en ningun lugar del mundo, haya divulgado la invencién que se describe en una solicitud de paten-
te antes de su fecha de presentacion. Por lo tanto, los actos del propio inventor pueden causar la pérdida
de novedad absoluta de su invencion. En consecuencia, para preservar la novedad absoluta, una solicitud
de patente debe ser presentada antes de que el inventor, sus colegas u otras personas divulguen publica-
mente la invencion. En muchos paises existe el requisito de “novedad absoluta”. Véanse I(B)(1)(a), II(B)(2),
N(B)(5), IV (Intro) y IX(B).

Patente — Una patente es un documento legal que concede a su titular el derecho exclusivo de controlar el uso
de una invencién, segun se define en las reivindicaciones de la patente, dentro de un territorio y un plazo
limitados, impidiendo que terceros, entre otras cosas, fabriquen, usen o vendan la invencién sin la autori-
zacién pertinente. Véanse lI(A), 1I(B), V(B), VII(P)-(Q), VIl y IX(E).

Patente bloqueadora - Es una patente cuyas reivindicaciones son tan amplias o tan precisamente focalizadas en
una invencion dada, que puede ser usada para controlar una industria o una linea de productos. Las rei-
vindicaciones de la mayor parte de las patentes no son tan amplias como para controlar la fabricacion de
todos los productos de una categoria dada de productos (por ejemplo, una patente que abarque todas las
computadoras). De manera similar, una cartera de patentes en su conjunto o una coleccién de patentes en
el mismo campo, a veces puede ser tan significativa que ejerce influencia sobre toda la industria. Véanse
H(A)3)(d) y VIIIA).
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Periodo de gracia — En algunas jurisdicciones, los solicitantes tienen un plazo determinado durante el cual pue-
den presentar una solicitud después de divulgar publicamente la invencién. Véanse lI(A)(1), II(B)(1)(a), lI(B)(5)
y IV(Intro).

Puesta en practica — Una invencién, generalmente, debe ser puesta en practica antes de su presentacion como
solicitud de patente. Con frecuencia, la puesta en practica comprende un prototipo operativo o una serie
de instrucciones que podrian ser usadas para obtener la invencién sin experimentacion adicional. La pre-
sentacion de una solicitud de patente en algunas jurisdicciones constituye una puesta en practica que satis-
face el requisito, siempre que no sea necesaria ninguna experimentacion adicional para poner en practica
la invencion. Véanse |1, I(A)(1), IV (Intro) y IX(A).

Punto de vista — Cada reivindicacion tiene un actor o un punto de vista, por ejemplo, quién o qué ejecuta los
pasos en una reivindicacion de método. El agente de propiedad industrial debe tratar de que cada reivindi-
cacion tenga un punto de vista coherente. Cada conjunto de reivindicaciones puede tener un punto de vista
diferente. Véase VII(L).

Realizacion — La realizacion de la invencion es la forma fisica de la invencion en el mundo real. Las reivindicacio-
nes deben proteger al menos una realizacion de la invencion. Véanse II(A) (3), I(A)4)(b), NI(A)4) (), V(B),
VII(B), VII(D) y VII(P).

Reivindicacion - Las reivindicaciones definen el alcance de la proteccién suministrada por la patente. Son una apro-
ximacion escrita del concepto inventivo abstracto creado por el inventor, y en general definen los limites de
la proteccidn de la patente. Las reivindicaciones usualmente se redactan como conjuntos de oraciones, y figu-
ran al final de la patente. Las partes de una reivindicacién son el exordio (o predmbulo), la transiciéon (o la
expresion “caracterizado por” o similar) y el cuerpo (o “parte caracteristica”). Véanse lll(A)(4)@a), V, VI y VII.

Tipos especificos de reivindicaciones:

Reivindicaciones de aparatos o dispositivos — Véanse llI(B)(5) y VI(A).
Reivindicaciones de métodos o procesos — Véanse lI(B)(5) y VI(B).
Reivindicaciones de productos por procesos — Véanse llI(B)(5) y VI(C).
Reivindicaciones de resultado que se ha de obtener y parametros — Véase VI(D).
Reivindicaciones de disefio — VVéase VI(E).

Reivindicaciones de patentes de variedades vegetales — Véase VI (F).
Reivindicaciones de composiciones — Véase VI(G).

Reivindicaciones de biotecnologia — Véanse IlI(B)(5), VI(H) y VII(N).
Reivindicaciones de uso — Véanse llI(B)(5), VI(B), VI(I) y VII(C) y VII(O).
Reivindicaciones de programas informaticos — Véanse Ili(B)(5) y VI(J).
Reivindicaciones omnibus — Véase VI(K).

Reivindicacién grafica — Es una reivindicacion que “dibuja” una invencién usando palabras. Las reivindicaciones
gréficas generalmente contienen limitaciones que deberian ser eliminadas para mejorar su alcance. Sin
embargo, pueden ser Utiles para que el agente comprenda la invencién o prepare un primer borrador de
las reivindicaciones de la solicitud. Véanse “reivindicacion” mas arriba, lI(A)(4)@), V, VI'y VII.

Reivindicacién independiente — Las reivindicaciones independientes son auténomas y no hacen referencia algu-
na a otra reivindicacion. Las reivindicaciones independientes en una solicitud de patente son las reivindica-
ciones de mayor cobertura. Algunas pueden tener una cobertura mas amplia que otras. Véanse III(A)(4)(f),
H(B)(5), V(B), V(C)(2), V(C)(5), V(D), V(D)(1), VII(B), VII(D) y VII(L).

Reivindicaciones dependientes o subordinadas — Son reivindicaciones que hacen referencia a otra u otras rei-
vindicaciones. Incluyen todas las limitaciones de la reivindicaciéon o reivindicaciones de las cuales dependen
directa o indirectamente. Véase V(D)(2) y VII(B).

Sistema de clasificacion - Es un sistema organizado para clasificar solicitudes de patente y patentes concedidas.
En las busquedas de estado de la técnica en una o mas de las clasificaciones de patentes, a veces se indivi-
dualizan los antecedentes pertinentes de una solicitud. Véase II(C) (4).
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Sistema de gestion de patentes — Es un sistema, generalmente computarizado, para registrar fechas clave rela-
cionadas con una solicitud de patente o una patente concedida. La informacién ingresada puede incluir los
vencimientos tales como el plazo para responder a un requerimiento oficial o la fecha en la que se deben
pagar las anualidades correspondientes. Véase IX (Intro).

Solicitud — Una solicitud de patente esta constituida por una descripcion técnica, dibujos, reivindicaciones y otra
documentacién presentada ante una oficina de patentes. Si la oficina de patentes aprueba la solicitud, ésta
se convierte en una patente. Véanse lI(B)(1), lll'y IV.

Solicitud divisional — Es una solicitud de patente derivada de una solicitud principal presentada en la misma juris-
diccion. Se puede presentar porque la solicitud principal ha sido objetada por falta de unidad, o bien por-
que el solicitante desea incorporar reivindicaciones adicionales. En la practica de los Estados Unidos, una
solicitud que se presenta para salvar la falta de unidad de la invenciéon se conoce como “divisional”, mien-
tras que las que se presentan para incluir reivindicaciones adicionales se conocen como “continuaciones”.
En el resto del mundo, ambos tipos de solicitudes se conocen simplemente como divisionales. Véanse
N(A)4)(0), N(B)5), IV(C) y VII(K).

Solicitud provisional o provisoria — En algunas jurisdicciones se permite la presentacion de solicitudes de paten-
te simplificadas en las que no es necesario incluir reivindicaciones ni ajustarse a otros requisitos de formato
de las solicitudes. Tales solicitudes cumplen, en general, la funcién de “guardar el turno” para otras que se
presentan con posterioridad, y que pueden invocar la fecha de prioridad de la solicitud provisional. El soli-
citante debe convertir la solicitud provisional en una solicitud de patente de utilidad completa dentro de un
plazo determinado, generalmente dentro del plazo de un afio a partir de la fecha de presentacién de la soli-
citud provisional. El nuevo material que se incluya en la solicitud presentada con posterioridad no gozara
del beneficio de la fecha de presentacion de la solicitud provisional. Véanse IlI(A) (Intro) y IlI(B)(5).

Tramitacion — Es el proceso mediante el cual se gestiona ante la oficina de patentes una solicitud de concesion de
una patente de invencién. Puede formar parte de ese proceso la tarea de indicar a un examinador las dife-
rencias entre la invencion reivindicada y el estado de la técnica citado por el examinador, asi como la de
modificar las reivindicaciones de la solicitud en tramite para acentuar sus diferencias con el estado de la téc-
nica. Véanse II(B)(1), liA)4)(b), IV'y VIIM).

Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT) — Es un tratado multilateral que hace posible que se
presente una Unica solicitud internacional de patente para obtener proteccién en todos los Estados contra-
tantes del PCT. La solicitud internacional tiene el mismo efecto que la presentacién de una solicitud corrien-
te en cada uno de los paises designados. El PCT es administrado por la Oficina Internacional de la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con sede en Ginebra (Suiza). En el mes de agosto
de 2006, los Estados contratantes del PCT eran 133. Véanse II(C)(5), I(C)(2), 1(A), NI(B)(2), N(B)(3), N(B)4)(c)
y H(B)(5).

Unidad de la invencion - La solicitud de patente por lo general se refiere a una Unica invencién. En algunos casos
el examinador encuentra multiples invenciones en las reivindicaciones de la solicitud, y pide al solicitante
que elija una o mas reivindicaciones para continuar la tramitacién. El solicitante generalmente presentara
una solicitud divisional para gestionar la proteccién de las reivindicaciones no elegidas. Véanse lll(A)(4)(b),
N(B)(5), IV(C) y VII(K).

Utilidad — Para ser patentable, una invencion debe ser Gtil. En términos de propiedad industrial, esto se denomi-
na “utilidad” en algunas jurisdicciones o “aplicacion industrial” en otras. No es posible conceder una paten-
te si la invencion no puede cumplir con la funcién que se le asigna. Véanse lI(B)(1)(b) y VII(O).

Requerimiento oficial — Es una comunicacion oficial de una oficina de patentes respecto de los méritos de una

"noou "o

solicitud en tramite, también conocida como “examen de fondo”, “notificacion oficial”, “informe del peri-
to” o “informe del examinador”. Véanse llI(A)(4)(b), IV, VIIM) y IX(E).
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Véase el Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial, articulo 1.2).
Véase el Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas, articulo 2.

Véase el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), articulo 27.1.
Hay que tener en cuenta que en algunos paises, en lugar del requisito de “actividad inventiva” se habla del requisito de “no obvie-
dad” o de “nivel inventivo” y, en lugar del requisito de “aplicacion industrial” se habla del requisito de “utilidad”. Estos términos son
sindénimos pero no idénticos, segun se analizard mas adelante. Ademas, en el Tratado de Cooperacién en materia de Patentes (PCT) al
concepto de “no obviedad” se lo llama “no evidencia”.

Véase el Acuerdo sobre los ADPIC, articulo 33.

Este es el caso de paises latinoamericanos que incluyen disposiciones en sus legislaciones de propiedad intelectual que hablan del
“derecho exclusivo de explotacién” de la patente, como México (véase el articulo 25, Ley de Propiedad Industrial) o el “derecho a
explotar” la patente, como Costa Rica (véase el articulo 16, Ley 6867 de 1983, de Patentes de Invencién, Dibujos y Modelos
Industriales y Modelos de Utilidad (modif. Ley 8632 de 2008)).

Este es el caso de paises latinoamericanos como los paises miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Peru)
(véase el articulo 52, Decisién Andina 486 de 2000), El Salvador (véase el articulo 115, Decreto 604 de 1993, modificado por el Decreto
912 de 2005), Guatemala (véase el articulo 128, Decreto 57 de 2000), Honduras (véase el articulo 17, Decreto 1299) y Nicaragua
(véase el articulo 44, Ley 354 de 2000) entre otros.

Esto es lo que se conoce en la doctrina como “criterio de novedad absoluta”, tipico de sistemas como el de la OEP.

Esto es lo que se conoce en la doctrina como “criterio de novedad relativa”, tipico de sistemas de paises centroamericanos y la
Comunidad Andina.

Véase el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, articulo 11.
Véase el Acuerdo sobre los ADPIC, articulo 27.1.

La proteccion de los modelos de utilidad es comun en los paises latinoamericanos. En la Comunidad Andina, por ejemplo, “Se consi-
dera modelo de utilidad a toda nueva forma, configuracion o disposicion de elementos, de algtn artefacto... o de alguna parte del
mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilizacién o fabricacion del objeto que le incorpore o que le proporcione
alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenia.” (Véase la Decision Andina 486 de 2000, articulo 81).

En paises como Costa Rica, por ejemplo, la proteccion de los disefos industriales es conocida como “dibujos industriales”, que se defi-
nen como “toda reunion de lineas o de colores, modelo industrial, toda forma pléstica, asociada o no a lineas o colores, siempre que
esa reunion o esa forma dé una apariencia especial a un producto industrial o de artesania y pueda servir de tipo para su fabricacion."”
(Véase la Ley 6867, articulo 25.1)).

En los Estados Unidos de América es posible obtener patentes de variedades vegetales para “cualquier variedad vegetal nueva y dife-
renciada, lo cual incluye esporas cultivadas, mutantes, hibridos, y retonos recientemente hallados, fuera de plantas propagadas por
tubérculos o una planta hallada en un estado no cultivado”.

Véase el Acuerdo sobre los ADPIC, articulo 27.3.b).

El objetivo del Convenio de la UPOV es la proteccién de las obtenciones vegetales por medio de un derecho sui generis de propiedad
intelectual. Este sistema de proteccion es caracteristico de la mayoria de los paises latinoamericanos, particularmente los miembros de
la Comunidad Andina, México y Centroamérica.

La Comunidad Andina opta por definir qué no es invencién mediante una lista taxativa de exclusiones. (Véase la Decision 486 de 2000,
articulo 15).

Este es el caso de paises como México, en cuya legislacion se define este concepto asi: “Se considera invencion toda creacion huma-
na que permita transformar la materia o la energia que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer
sus necesidades concretas.” (Véase la Ley de Propiedad Industrial de México, articulo 15). No obstante, dado lo general que resulta
esta definicion, igual se incluye una disposicion que define la invencién de manera negativa (Véase el articulo 19 de la misma ley).

Véase el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invencion en las oficinas de propiedad industrial de los paises de la
Comunidad Andina (Segunda Edicion 2004), documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI, Seccion 6.2, pagina 45.
ISBN 9978-43-855-6

Véase el Acuerdo sobre los ADPIC, articulo 27.3.a).

Este es el caso de paises como Honduras (véase el Decreto 12-99 de 1999, articulo 5 (9)) y México (véase la Ley de propiedad indus-
trial, articulo 19 (vii)).

Este es el caso de la Comunidad Andina (véase la Decisién 486 de 2000, articulo 20 (d) y de paises centroamericanos como Costa Rica
(véase la Ley 6867 de 1983, articulo 1 (4) (b), modif. Ley 8632 de 2008), Guatemala (véase el Decreto 57 de 2000, articulo 92 (a)),
Nicaragua, (ver Ley 354 de 2000, articulo 7 (b)) y El Salvador (véase el Decreto 604 de 1993, articulo 107 (c), modif. Decreto 912
de 2005), entre otros.
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Véase la Decision Andina 486 de 2000, articulo 21, en concordancia con la sentencia 89 Al 2000 del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina.

Vdase México, Articulo 19, Ley de Propiedad Industrial.
Véase el Acuerdo sobre los ADPIC, articulo 27.3.b).

Véase Comunidad Andina, Decision 486 de 2000, disposicion transitoria segunda: “los microorganismos seran patentables hasta tanto
se adopten medidas distintas resultantes del examen previsto en el apartado b) del articulo 27, numeral 3 del Acuerdo sobre los
ADPIC."

Véase Comunidad Andina, Decision 486, articulo 15, literal b); México, ordinal Il, articulo 16 de la LPI; y el literal b) del articulo 91 de
la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala (Decreto No. 57-2000).

Véase la Decision Andina 486 de 2000, articulo 15, literal (e) en concordancia con la Decision Andina 351 de 1993, articulo 4.

En los paises miembros de la Comunidad Andina, por ejemplo, es posible otorgar licencias obligatorias para patentes que afecten la
competencia en el mercado derivada de abusos de posicién dominante. Véase Comunidad Andina, Decision 486 de 2000, articulo 66.

Véase Comunidad Andina, Decision 486 de 2000, articulo 52.

Véase Nicaragua, Ley de patentes de invencién, modelo de utilidad y disefios industriales No. 354 de 2000, articulo 44; Honduras Ley
de Propiedad Industrial, Decreto No. 1299 de 2000, articulo 17; El Salvador, Ley de propiedad intelectual, decreto 604 de 1993, modi-
ficado por el Decreto 912 de 2005, articulo 115; y Guatemala, Ley de propiedad industrial, Decreto No 57 de 2000, articulo 128.

Vase México, Ley de Propiedad Industrial, articulo 25; Costa Rica, Ley 6867, articulo 16.

Véase el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invencién en las oficinas de propiedad industrial de los paises de la
Comunidad Andina” (Segunda Edicion 2004), documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI, Seccion 9.4, pagina 65.
ISBN 9978-43-855-6

Vdase México, Ley mexicana de propiedad industrial, articulo 10: “Si varias personas hicieran la misma invencién o modelo de utilidad
independientemente unas de otras, tendra mejor derecho a obtener la patente o el registro aquella que primero presente la solicitud
respectiva o que reivindique la prioridad de fecha mas antigua, siempre que la solicitud no sea abandonada ni denegada.”

Véase Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 89-IP-2008, pagina 7, Patentabilidad y estado de la técnica: “El Tribunal
ha sefialado que la novedad de una invencion “es lo que no estd comprendido en el estado de la técnica (divulgacién cualificada) o
lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al publico en cualquier lugar (divulgacion simple y novedad absoluta). La divulgacion
puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotacion, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgacion debe ser deta-
llada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa informacién para ejecutar o explotar la invencion.
Por otra parte, cuando un invento estd en uso o explotacion es porque ya fue patentado o porque es del dominio publico. En estos
casos el invento objetivamente perdié su novedad”. (Proceso 129-IP-2007, ya mencionado, citando al Proceso 06-IP-89, publicado en
la G.O.A.C. N° 50, de 17 de noviembre de 1989).”

Véase Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 105-IP-2008, pagina 10, Susceptibilidad de aplicacion industrial.
Idem.

Véase Decision Andina 486 de 2000, articulo 28 (f).

Véase Decision Andina 486 de 2000, articulo 18.

Véase Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 12-IP-1998: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es
dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invencién objeto de estudio no se habria podido lle-
gar a partir de los conocimientos técnicos que existian en ese momento dentro del estado de la técnica (...). En este punto conviene
advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectta con respecto al nivel inven-
tivo; si bien en uno y otro se utiliza como pardmetro de referencia el “estado de la técnica”, en el primero, se coteja la invenciéon con
las "anterioridades” existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige
que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar
el cotejo comparativo con su apreciaciéon de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no
producirse tal invencion”.

Ver Manual para el examen de solicitudes de patentes de invencion en las oficinas de propiedad industrial de los paises de la
Comunidad Andina” (Segunda Edicion 2004), documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI, Seccién 10.2, pagina 77.
ISBN 9978-43-855-6.

Idem, seccién 10.4, pagina 81.

Vase el Arreglo de Estrasburgo.

Véase http://www.wipo.int/classifications/ipc/ipc8/?lang=en.

Ver http://www.uspto.goviweb/patents/classification.
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Véase el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invencién en las oficinas de propiedad industrial de los paises de la
Comunidad Andina (Segunda Edicion 2004), documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI, Seccion 9.3, pagina 65.
ISBN 9978-43-855-6

Véase el Acuerdo sobre los ADPIC, articulo 2.1, en virtud del cual se requiere que los signatarios del Acuerdo que no son signatarios
del Convenio de Paris cumplan con ciertas disposiciones del Convenio de Paris, tal como el plazo de un afio para la reivindicacion de
prioridad. Como se ha indicado, el agente debe verificar las practicas y procedimientos que se siguen en los paises de interés para su

cliente.

|

VBase la Guia de Propiedad Industrial “Patentes de invencion y patentes de modelo de utilidad”, Ministerio de Comercio Industria y
Turismo de la Republica de Colombia, 2008, pagina 21 disponible en http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/
propiedad_industrial/\WEB/assets/pdf/Guia_patentes.pdf

Véase Decisiéon Andina 486 de 2000, articulo 51.
Véase Nicaragua, Ley 359 de 2000, articulo 29.

En este ejemplo “102" es el nimero de referencia de una pieza segun consta en uno o varios dibujos de la solicitud (por ejemplo, la
Fig. 1) y puede ser usada para representar el dispositivo de advertencia 102. Los esquemas de nimeros de referencia para solicitudes
de patente se analizaran en detalle mas adelante.

Véase la Regla 13.1 del Reglamento del PCT. Para ampliar el tema de la unidad de la invencién, véase la seccion correspondiente de
este manual.

VBase la Regla 13.3 del Reglamento del PCT. Para ampliar el tema de la unidad de la invencién, véase la seccion correspondiente de
este manual.

Véase 35 U.S.C. § 112, 1st 9.

Véase la Decision Andina 486 de 2000, articulo 28.

Véase por ejemplo Nicaragua, Ley 354 de 2000, articulo 21.5.

Véase por ejemplo, la Coleccion de Leyes Electronicamente Accesible (CLEA) de la OMPI en http://www.wipo.int/clea/es/.

Véase Nicaragua, Ley 354 de 2000, articulo 20, de la fecha de presentacion de la solicitud.

En el interior de la Comunidad Andina es necesario que el solicitante especifique la tecnologia anterior, referencias, documentos y
publicaciones anteriores relacionadas que se consideren Utiles para la comprension y el examen de la invencién. Véase la Decision
Andina 486 de 2000, articulo 28.b).

Por supuesto, las solicitudes de patente aun no publicadas en la fecha de presentacion de la solicitud pueden ser citadas como esta-
do de la técnica segun las normas de muchas jurisdicciones, como la de la Comunidad Andina. Sin embargo, en varias jurisdicciones
las solicitudes previas solamente se citan cuando se rechaza la novedad. Ademas, si se presentan en una jurisdicciéon donde rige el prin-
cipio del “primer inventor”, el inventor quiza tenga que participar en un litigio para determinar la “prioridad de autoria”, pero esto
es algo muy diferente del rechazo de una solicitud por haber antecedentes en el estado de la técnica.

Véase el Acuerdo de Londres de 2008 para la traduccion de patentes concedidas por la OEP.

El término “Estados designados” se refiere a los paises en los cuales el solicitante desea obtener proteccién. La presentacion de un
petitorio constituye la designacién de todos los Estados contratantes que son parte del Tratado en la fecha de presentacion

internacional.

Se recomienda al agente de propiedad industrial verificar el tiempo limite para entrar en la fase nacional en los paises de interés para
su cliente. Consultese a tal fin las paginas del PCT (http://www.wipo.int/pct/es/) en el sitio Web de la OMPI.

Aungue no estan mencionadas en el texto del PCT, se utilizan las expresiones “fase nacional” y “fase internacional” por su concision
y comodidad.

En adelante por “OMPI"” se entendera la Oficina Internacional de la OMPI, con sede en Ginebra (Suiza).

Véase http.//www.wipo.int/pct/en/forms/index.htm

Véase http://www.wipo.int/pct/en/newslett].

Véase http://www.wipo.int/treaties/en/documents/pdf/pct.pdf

Existe una tasa basica para la presentacion de una solicitud internacional. En el pasado, la tasa era determinada de acuerdo con la can-
tidad de paises “designados” por el solicitante. A partir del 1 de enero de 2004, al presentar un petitorio PCT quedan automatica-

mente designados todos los Estados contratantes.

Una persona fisica se refiere a un individuo, contrapuesto a una compafia o una sociedad.
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70 Véase http://www.wipo.int/pct-safe/en

7 Las siguientes son Administraciones encargadas de la busqueda internacional: Las oficinas nacionales de Australia, Austria, Canada,
China, Finlandia (que aun no opera), Japén, la Republica de Corea, la Federacion de Rusia, Espafa, Suecia, Estados Unidos y la OEP. El
Instituto Nérdico de Patentes (un organismo intergubernamental establecido por los gobiernos de Dinamarca, Islandia y Noruega) ha
sido designado por la Asamblea del PCT y comenzara a operar en breve como Administracion encargada de la busqueda internacional
y Administracién encargada del examen preliminar internacional .

72 Al mes de agosto de 2006, las oficinas nacionales de los siguientes paises no aplican el plazo de 30 meses para ingresar en la fase
nacional bajo el Capitulo I, seguin se establece en el articulo 22.1) del PCT: CH Suiza, LU Luxemburgo, SE Suecia, TZ Republica Unida
de Tanzania, y UG Uganda [anunciado en el PCT Newsletter de noviembre de 2005]. Nétese, sin embargo, que con respecto a la
designacion regional de todos estos estados, se aplica el plazo indicado en el articulo 22.3) del PCT, de 31 meses.

73 La Guia del Solicitante PCT es una publicacién gratuita en linea, disponible en: http://www.wipo.int/pct/guide/en/

74 Ver http://www.wipo.int/pct/en/newslett/.

75 VBase el Convenio de Paris, articulo 11, de excepcién para las “exposiciones internacionales” . El agente debe averiguar, ademas, si el
inventor ha exhibido la invencién en alguna exposicion que pudiera considerarse “internacional”. Si es asi, entonces el agente deberfa
conocer los procedimientos exactos y los requisitos que debera cumplir para demostrar que la divulgacion se produjo en una exposiciéon
“internacional” con respecto a cada oficina de patentes que pueda ser de interés para el cliente.

76 En jurisdicciones como la de la oficina colombiana esto implica una finalizacion de la actuacion administrativa que, si bien permite un
recurso de reconsideraciéon o reposicion, constituye una instancia en la que la solicitud no puede ser objeto de nuevas modificaciones.

77 \iase Comunidad Andina, Decision 486 de 2000, articulo 45.

78 Esto puede variar de una jurisdiccion a otra. La legislacion de los paises andinos, por ejemplo, sélo obliga a las oficinas nacionales de
los paises miembros a realizar un examen de fondo requiriendo al solicitante sobre inconvenientes de patentabilidad. En la practica,
es comun que se den dos o tres y excepcionalmente hasta cuatro de esos requerimientos. Véase Decision 486 de 2000, articulo 45.

79 Tomado del Informe Técnico emitido por la Oficina Salvadorefia de Patentes segun consta en el expediente 2221/05.

80 Tomado del Primer Requisito de fondo emitido por el IMPI para la solicitud mexicana N° PA/a/2005/001270.

81 Existen jurisdicciones con plazos administrativos sumamente cortos para interponer recursos ante decisiones definitivas de patentabi-
lidad. En el caso colombiano, por ejemplo, este plazo es tan sélo de 5 dias habiles siguientes a la notificacién de la decision.

82 El agente debe verificar la oportunidad para presentar solicitudes divisionales de acuerdo con la jurisdiccién en la que se encuentre.
Existen jurisdicciones donde las solicitudes divisionales deben ser presentadas antes de que se tome una determinacion final de paten-
tabilidad. Este es el caso de oficinas como la de Colombia, donde una vez adoptada la decisién de patentabilidad no puede modifi-
carse la invencién en forma alguna (lo que limita igualmente la posibilidad de division), y sélo puede ser defendida tal cual esta en ese
momento.

83 Véase Comunidad Andina, Decisién 486 de 2000, articulo 36.

84 Véase Comunidad Andina, Decisién 486 de 2000, articulo 42. Un sistema similar opera en paises centroamericanos como Costa Rica
(véase Ley 6867, articulo 12).

85 La legislacion mexicana de propiedad industrial, al igual que varias legislaciones centroamericanas y la de la Comunidad Andina, esta-
blece claramente que el derecho conferido por la patente esta delimitado por las reivindicaciones aprobadas. (Ver Ley mexicana de
propiedad industrial, articulo 12).

88 Si bien el limite de la patente estd dado por sus reivindicaciones, la descripcion constituye su soporte interpretativo por excelencia.
Véase por ejemplo, Comunidad Andina, Decisién 486 de 2000, articulo 51.

87 Véase la Guia de Propiedad Industrial “Patente de invencion y patente de modelo de utilidad”, Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo de la Republica de Colombia, 2008, pagina 27 disponible en http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/
propiedad_industrial/WEB/assets/pdf/Guia_patentes.pdf

88 Existen jurisdicciones como la colombiana, que rechaza este tipo de referencias al considerar que evidencian una falta de claridad de
la reivindicacién que, como ya se dijo, debe ser entendible por si misma.

89 Para aquellas jurisdicciones cuya interpretacion de reivindicaciones de proceso es restringida y no se extiende a usos, tales como las
jurisdicciones de paises andinos, es aconsejable redactar reivindicaciones referidas a usos en términos de proceso tal y como se sefa-
la en los ejemplos enunciados.

20 Véase el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invencién en las oficinas de propiedad industrial de los paises de la
Comunidad Andina (Segunda Edicion 2004), documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI, Seccion 4.6.8, pagina 41.
ISBN 9978-43-855-6

91

Véase el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invencién en las oficinas de propiedad industrial de los paises de la
Comunidad Andina” (Segunda Edicion 2004), documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI, Seccién 4.6.6, pagina
41. ISBN 9978-43-855-6
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[dem, seccién 4.6.7, pagina 41.

Véase ICTSD, WHO y UNCTAD (2006) Guidelines for the examination of pharmaceutical patents: Developing and public health
prospective — A Working Paper. Pagina 7, ISSN 1684-9825.

Caso de la Comunidad Andina, ya mencionado en el presente manual.

Véase el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invencién en las oficinas de propiedad industrial de los paises de la
Comunidad Andina” (Segunda Edicién 2004), documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI, Seccion 6.5, pagina 53.
ISBN 9978-43-855-6

Véase el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invencién en las oficinas de propiedad industrial de los paises de la
Comunidad Andina” (Segunda Edicién 2004), documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI, Seccién 4.6.3, pagina
39. ISBN 9978-43-855-6

Véase el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invencién en las oficinas de propiedad industrial de los paises de la
Comunidad Andina” (Segunda Edicién 2004), documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI, Seccién 4.6.2, pagina39.
ISBN 9978-43-855-6

Véase Comunidad Andina, Decision 486 de 2000, articulo 28 (b).

Véase el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invencion en las oficinas de propiedad industrial de los paises de la
Comunidad Andina” (Segunda Edicién 2004), documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI, Seccion 8.1, pagina 60.
ISBN 9978-43-855-6, en concordancia con la Decision Andina 486 de 2000, articulo 25.

Véase ICTSD, WHO and UNCTAD (2006) Guidelines for the examination of pharmaceutical patents: Developing and public health pros-
pective — A Working Paper. Pagina 12, ISSN 1684-9825.

Véase el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invencion en las oficinas de propiedad industrial de los paises de la
Comunidad Andina (Segunda Edicion 2004), documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI, Seccion 8.3, pagina 61.
ISBN 9978-43-855-6

Véase CPE, articulo 52.

Véase Comunidad Andina, Decision 486 de 2000, articulo 15 (b).

Véase Comunidad Andina, Decision 486 de 2000, disposicion transitoria segunda.

Véase CPE, articulo 53.

fdem, articulo 53 (o).

Véase Comunidad Andina, articulo 20.

Véase Costa Rica, Ley de Propiedad Industrial, articulo 14.

Véase Nicaragua, Ley de Propiedad Industrial, articulos 6 y 7.

Véase Comunidad Andina, Decision 486 de 2000, articulo 51.

Véase Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretacion Prejudicial, proceso 71-IP-2008, pagina 12.

Véase Comunidad Andina, Decisién 486 de 2000, articulos 59 y 60.

fdem, articulo 61. Para la Comunidad Andina el tiempo prudencial con el que cuenta el titular de una patente para iniciar una estra-
tegia de explotacion es de 3 afnos a partir de la concesion, o cuatro afios desde la solicitud, lo que ocurra primero.

Esta no es una regla absoluta. Nétese que incluso en jurisdicciones como las de los paises miembros de la Comunidad Andina, donde
las patentes no confieren a su titular el derecho, sino el deber de explotar la invencién, existen interpretaciones del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina en las cuales se afirma (a nuestro juicio en forma imprecisa) que el derecho de exclusion lleva implicito el
derecho de explotacién. Ver Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 18-IP-2008: “Es preciso sefalar que el derecho de
patente, “ius prohibendi”, tiene su origen en un acto expreso, ejecutado por una autoridad estatal competente, sin embargo el dere-
cho de explotar la invencion patentada, como manifestacién de la libertad de industria y comercio, es anterior a éste, puesto que un
inventor que no solicita patente alguna o que prefiere mantener su invencién en forma de tecnologia confidencial, no tiene ningun
obstéculo juridico para llevar adelante la explotaciéon de la invencion, salvo las disposiciones legales de orden publico vigentes en un
determinado Estado, referidas a licencias o autorizaciones particulares relacionadas con el producto o procedimiento patentado, por
ejemplo las disposiciones ambientales, sanitarias y de seguridad industrial, entre otras.”
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APENDICE A INSTRUCCIONES PARA REALIZAR BUSQUEDAS EN
BASES DE DATOS

Parametros de busqueda por los cuales es posible buscar en la base de datos

Pais Cobertura Ne d N° de Fecha d
Titulo Resumen Titular Inventor  CIP ae publicacion Prioridad echa ge
solicitud e presentaciéon
6 concesion

Argentina 1978-2007  Si | No Si No No sl Si No Si
(www.inpi.gov.ar)
Brasil 1974-2007 i Si S| Si Si Si Si Si Si
(www.inpi.gov.br)
Chile 1935-2007  Si s S| S s i S Si Si
(www.dpi.cl)
Colombia 1956 -2007  Si No Si No Si Si Si Si No
(www.sic.gov.co)
Venezuela 1963-2007  SiSi i No Si Si Si Si No
(www.sapi.gob.ve)
Peru . i

) ) 1967 - 2007 Si No No No No Si No No No
(www.indecopi.gob.pe)
México 1980 -2007 i Si Si Si Si Si Si Si Si
(www.impi.gob.mx)
Cuba 1983-2007  Si Si Si Si Si Si Si Si (Fecha) i
(www.ocpi.cu)
Uruguay 1995-2000 S No Si No No i No No No

(dnpi.guv.uy)
1

*

La busqueda se realiza por una sola palabra en el titulo o por “expresion exacta” (varias palabras) en el titulo.
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APENDICE B HERRAMIENTAS DE BUSQUEDA

Bases de datos de patentes latinoamericanas en Internet

La busqueda se realiza por una sola palabra en el titulo o por “expresién exacta” (varias palabras) en el titulo.

Informacion disponible

Pai ;
> Titulo  Resumen Solicitante Inventor CIP L\lcjligﬁu d SSkgrl]iigzigi/ Prioridad ;?g?:nctj;ién giﬁg? :?T(]);ggr];r;to 0
concesion

Argentina Si Si Si si si i si Si No

Brasil Si Si i i i Si Si i Si No si+”?

Chile Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si+?

Colombia g~ No i Si Si Si Si i Si No si*

(Reivindic.)

Venezuela si i i S Si si i si No sitt

Perd Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si si”

México s Si Si Si si si i si No  si?

Cuba Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si*°

Uruguay Si No Si No No Si No No No No No

Base de datos “latipat - Ip.espacenet.com”
Pais Informacién disponible
Periodo Cantidad de Titulo Resumen Solicitante Inventor CIP N° de N°. de Prioridad  Fecha de .
documentos solicitud publicacion ¢ presentacion
concesion

Argentina 1947-2007 128883 Si Si Si Si Si St Si Si Si
Brasil 2001- 2007 214585 Si Si Si Si Si Si Si Si Si
Chile 1962- 2006 73814 Si Si Si Si Si Si Si Si Si
Colombia 1963- 2007 17537 St St Si St Si Si Si Si Si
Venezuela 1956- 1987 27300 Si Si Si Si Si St St Si Si
Peru 1960- 2007 9861 Si Si Si Si St Si Si Si Si
Cuba 1947- 2007 9910 Si St Si Si Si St Si Si Si
México 1970- 2007 201854 Si Si Si Si Si Si Si Si Si
Uruguay 1955- 2007 9211 Si Si Si Si Si St Si Si Si
Bolivia 1990- 2007 204 Si Si Si Si Si Si Si Si Si
Paraguay 1968- 1995 1593 Si St Si St Si Si Si Si Si
Panama 1990- 2007 4351 Si Si Si Si Si Si Si Si Si
Honduras 1986- 1995 89 Si Si Si Si Si Si Si Si Si
Nicaragua 1983 - 2007 610 Si Si Si Si Si St Si Si Si
Guatemala 1961- 2007 7593 Si St Si St Si Si St Si Si
Republica Dominicana 1990- 2007 206 Si Si Si Si Si Si Si Si Si
Costa Rica 1983- 2007 1323 Si Si Si Si Si Si Si Si Si
Ecuador 1988- 2006 2291 Si Si Si Si Si Si Si Si Si

El Salvador 1969- 2007 1175 Si Si Si Si Si Si Si Si Si
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“Es posible obtener copia completa de documentos nacionales de los Ultimos afnos de la base de datos.
“Es posible obtener copia completa de la mayoria de los documentos nacionales.

“Es posible obtener copia completa de algunos afos de los documentos nacionales.

©se dispone de las cifras mas representativas para ciertos periodos de la base de datos.

“Es posible obtener copia completa de todos los documentos nacionales.

Como es posible observar existe cierta superposicion de informacién de patentes entre la base de datos LATIPAT y
las bases de datos de las Oficinas de Patentes de cada pafs. El uso de ambas bases de datos permitird obtener un
resultado mas completo en comparaciéon con el uso de solo una de las mismas.

A la fecha no existen bases de datos de patentes en Internet por parte de las Oficinas de Patentes de: Bolivia
(Estado Plurinacional de), Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Panama, El Salvador, Republica Dominicana, Nicaragua,
Paraguay, y Honduras.

La OMPI tiene una base de datos en Internet, “PATENTSCOPE".

En esta base de datos se puede acceder a las solicitudes de patentes a partir del dia de su publicacion.

Las busquedas se pueden realizar por palabras clave, por solicitante, utilizando la Clasificacién Internacional de
Patentes u otros criterios.

La base de datos contiene mas de 1,2 millones de documentos de patentes solicitados con arreglo al Tratado de
Cooperacion en materia de Patentes (PCT).
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APENDICE C IMODELO DE FORMULARIO DE DIVULGACION DE
LA INVENCION PARA INVENTORES

Confidencial
N° de invencion:

Estado:

FORMULARIO DE DIVULGACION DE LA INVENCION

Nombre:

Teléfono laboral:

N° de fax:

1. TiITULO PROPUESTO:

2. CAMPO DE LA INVENCION

Esta invencién se relaciona principalmente con:

3. ANTECEDENTES Y TECNICA CONEXA

A. El problema técnico al cual esta dirigida la invencién es el siguiente:

B. La técnica mas estrechamente relacionada se puede describir de la siguiente forma:
C. Las ventajas presentadas por la invencién son las siguientes:
4, DIBUJO(S)

Se cuenta/no se cuenta con dibujos relacionados con esta invencion. Si se cuenta con dibujos, se ruega adjuntarlos.

Se proveen comentarios sobre los dibujos:

5. DESCRIPCION ESCRITA

La invencién se puede describir como sigue:

NOTA 1: Se ruega agregar paginas adicionales si fuera necesario.
NOTA 2: Si cuenta con otros documentos o dibujos relacionados con la invencion, se ruega adjuntar copias de los mismos a este formulario.
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6. CONCEPCION DE LA INVENCION

Fecha de la concepcion:

Fecha de la primera descripcién escrita:

7. PUESTA EN PRACTICA

;La invencion ha sido puesta en practica? (; funciona

COMENTARIQS, si los hubiera, sobre la concepcion de la invencion o la primera descripcion escrita:

8. INVENTOR/ES (esta seccion debe ser completada obligatoriamente)
INVENTOR O SOLICITANTE 1:

Nombre:

Domicilio particular:

Nacionalidad:

INVENTOR O SOLICITANTE 2:

Nombre:

Domicilio particular:

Nacionalidad:

COMENTARIOS sobre los inventores o la autoria de la invencién (se ruega indicar si alguno de los inventores

reside fuera del pafs).

9. FECHAS DE ENSAYO Y LANZAMIENTO DEL PRODUCTO

Pruebas alfa:

Pruebas beta:

Lanzamiento o venta general:

Ofrecimiento en venta:

COMENTARIOS relativos al ensayo y lanzamiento del producto:

10. DIVULGACION DE LA INVENCION
:Se ha efectuado alguna divulgacion o uso de la invencion por el publico? ;Cuando y a quién? ;Bajo

un acuerdo de no divulgacion?

Por favor, adjunte una copia de la divulgacién.
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11.  DIVULGACION/ES INTERNA/S

Fecha de la primera divulgacion interna:

Nombre de la primera persona a la que se le divulgd la invencion:

COMENTARIOS sobre la primera divulgacién interna:

12.  ARTICULO(S)
;Se ha publicado alguin articulo?

DETALLES sobre la publicacién de articulo/s:

Rogamos adjuntar una copia de cada uno de los articulos publicados.

13.  AVISOS PUBLICITARIOS, COMUNICADOS DE PRENSA Y ANUNCIOS DE PRODUCTOS

;Se han publicado avisos publicitarios, comunicados de prensa o anuncios de productos?

DETALLES sobre cualquier aviso publicitario, comunicado de prensa o anuncio de producto:

Se ruega adjuntar copias de todos los avisos publicitarios, comunicados de prensa o anuncios de productos.

14.  DIVULGACION/ES EXTERNA/S

;Se han efectuado divulgaciones fuera de la compania?

;Todas las divulgaciones externas se efectuaron bajo un acuerdo de no divulgaciéon?

DETALLES sobre todas las divulgaciones fuera de la compafia:

Se ruega adjuntar copias de toda la informacion divulgada.

15.  FERIAS INDUSTRIALES O COMERCIALES Y CONGRESOS

;Hay alguna feria o congreso proximamente?

DETALLES sobre las proximas ferias o congresos:

OTROS COMENTARIOS DEL INVENTOR:

Firma: Leido vy entendido por:

Fecha: Fecha:




Para mas informacion, visite el sitio Web de la OMPI en www.wipo.int

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
34, Chemin des Colombettes

P.O. Box 18

CH-1211 Ginebra 20

Suiza

Teléfono:

+41 22 338 91 11

Fax:

+41 22 733 54 28

Publicacién de la OMPI N° 8675 ISBN 978-92-805-2017-0
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