
-  89  -  

  

MÓDULO V 

PATENTES 

A Introducción 

En este módulo se explican las disposiciones de la Sección 5 de la Parte II del Acuerdo 
sobre los ADPIC, titulada "Patentes". En la Sección 5, que contiene ocho artículos, del 
artículo 27 al 34, se establecen las obligaciones de los Miembros con respecto a las 
normas relativas a la existencia, el alcance y el uso de las patentes. El módulo empieza 
con una aclaración general de ciertos términos y continúa con una explicación de cada 
disposición específica de esta Sección del Acuerdo sobre los ADPIC. 

1 ¿Qué son las patentes? 

En el Acuerdo sobre los ADPIC no se define específicamente el término "patente". Patente 
es el nombre que recibe el derecho de propiedad intelectual (DPI) que se concede para 
proteger las nuevas invenciones. Una patente, que es otorgada por las autoridades en una 
jurisdicción específica, da a su titular el derecho exclusivo a impedir que otros exploten la 
invención patentada en esa jurisdicción sin su autorización durante un período de tiempo 
limitado, a reserva de varias excepciones. 

En el Acuerdo sobre los ADPIC tampoco se define el término "invención". Según una 
definición informal (que se utiliza, por ejemplo, en algunos textos de la OMPI sobre 
creación de capacidad), una invención es una solución nueva a un problema técnico. En 
las legislaciones nacionales también se pueden observar otros enfoques respecto a la 
definición de "invención". Muchas leyes nacionales excluyen elementos como las teorías 
científicas, las creaciones estéticas, los planes y los principios y métodos para el ejercicio 
de actividades intelectuales. El objetivo de estas actividades no es obtener resultados 
técnicos directos; son, más bien, actividades de carácter abstracto e intelectual. 

A diferencia del derecho de autor, cuya protección se obtiene sin necesidad de cumplir 
formalidades previas, las patentes no están disponibles automáticamente para las 
invenciones patentables. Para conseguir una patente, el inventor, u otra persona con 
derecho a hacerlo, debe presentar una solicitud en cada jurisdicción en que desee obtener 
protección, y cumplir ciertos requisitos sustantivos y formales. Las patentes otorgadas en 
cada jurisdicción son independientes unas de otras, es decir que la solicitud, la concesión 
o la cancelación de una patente en una jurisdicción no surten efectos automáticos para 
la misma invención en ninguna otra (artículo 4bis del Convenio de París). 

El fin social de la protección mediante patente es proporcionar un incentivo al cambio 
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Estas cuestiones se abordan a continuación. 

a) ¿En qué sectores deben tener derecho  
a protección las invenciones? 

En el artículo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC se establece la obligación de que los 
Miembros hagan posible la obtención de patentes59 para las invenciones: 

�‡ que sean de productos o de procedimientos; 

�‡ en todos los campos de la tecnología, sin discriminación (a reserva de las 
exclusiones optativas previstas en los párrafos 2 y 3 del artículo 27, que se 
explican más abajo). 

Esto significa que quienes estén interesados en obtener una patente para su invención 
deben tener los medios legales para hacerlo en la jurisdicción de cada Miembro, 
independientemente de si la invención consiste en un producto o un procedimiento 
(por ejemplo, si es una pasta dentífrica con una fórmula nueva, o un procedimiento nuevo 
para elaborar pasta dentífrica), e independientemente del campo de la tecnología 
(por ejemplo, si se relaciona con la química o con la ingeniería mecánica). Por lo tanto, los 
Miembros no pueden excluir de la concesión de patentes a ciertas clases de invenciones, 
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i) Novedad, actividad inventiva y susceptibilidad de aplicación industrial 

Novedad 
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susceptible de uso práctico de algún modo en cualquier tipo de industria, incluida la 
agricultura. 

Las actividades que no tienen por objeto resultados técnicos directos, sino que son más 
bien de carácter abstracto e intelectual, suelen estar excluidas de la concesión de 
patentes. En general se considera que, con este criterio de "susceptibilidad de aplicación 
industrial" o "utilidad", las patentes quedan reservadas para las tecnologías que logran 
realmente un objetivo práctico, y que no representan una mera teoría abstracta o idea 
especulativa. 

Prioridad Con frecuencia, una patente es evaluada para determinar si la invención 
reivindicada es nueva y entraña una actividad inventiva, incluso si se ha previsto en una 
solicitud de patente anterior, mucho después de que se haya depositado la solicitud de 
patente inicial. Por lo general, la novedad o la actividad inventiva de la materia 
reivindicada se evalúa comparándola con la tecnología existente, no en el momento en 
que se lleva a cabo ese examen, sino en la fecha de depósito de la solicitud de patente 
inicial. En ese sentido, el artículo 4 del Convenio de París, incorporado en el Acuerdo sobre 
los ADPIC, prevé un derecho de prioridad que beneficia a los solicitantes de Miembros que 
depositan solicitudes de patente en el extranjero después de un depósito original inicial. 
El derecho de prioridad habilita a los solicitantes de patentes a reivindicar la prioridad al 
depositar solicitudes en otros países sobre la base de una primera solicitud regular 
depositada en cualquier Miembro, siempre que las solicitudes posteriores se depositen 
en un plazo de 12 meses. Si se reconoce la reivindicación de prioridad, se considerará 
que las solicitudes posteriores se han depositado el mismo día que la primera solicitud, 
principalmente a efectos de determinar si las invenciones reivindicadas son patentables. 
Esto quiere decir que esa fecha de prioridad se utilizará para determinar el estado de la 
técnica pertinente. 

ii) Divulgación El artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC exige que los Miembros obliguen 
a que el solicitante de una patente divulgue la invención de manera suficientemente clara 
y completa para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan 
llevarla a efecto. En muchas legislaciones nacionales, por ello se entiende que la 
información divulgada debe permitir que una persona con conocimientos o capacidades 
corrientes en el campo técnico al que pertenece la invención entienda cómo llevarla a 
efecto, por ejemplo, cómo fabricar el producto o cómo utilizar el procedimiento. A veces, 
esto se denomina la función "didáctica" o "habilitadora" del documento de patente. Las 
autoridades encargadas de las patentes podrán exigir, además, que el solicitante indique 
la mejor manera de llevar a efecto la invención que conozca el inventor en la fecha de la 
presentación de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, en la fecha de prioridad 
reivindicada en la solicitud (artículo 29.1). Por lo tanto, si existen varias maneras de poner 
en práctica la invención, se podrá exigir que el solicitante dé a conocer la que sea más 
práctica. El requisito de indicar la "mejor manera" es optativo, es decir, los Miembros 
pueden decidir si lo imponen o no a los solicitantes de patentes. 

Por lo general, el requisito de divulgación se considera parte de un contrato entre el titular 
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expresión no está definida en el Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante, se ha entendido 
que representa ideas como la seguridad general y los valores básicos de la sociedad. 

En el artículo 27.2 se mencionan específicamente las invenciones contrarias a la salud o 
la vida de las personas o de los animales o la preservación de los vegetales, o que puedan 
causar daños graves al medio ambiente. El uso de esta excepción está sujeto a la 
condición de que la explotación comercial de la invención deba impedirse y de que ello 
sea necesario para proteger el orden público o la moralidad. Esta disposición prohíbe a 
los Miembros excluir de la patentabilidad a invenciones de productos o procedimientos 
solo porque su explotación esté prohibida por su legislación. Esto deja claro que las 
invenciones no pueden excluirse de la patentabilidad simplemente porque, por ejemplo, 
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En los casos en que no proporcionen protección mediante patente a las obtenciones 
vegetales, los Miembros estarán obligados a proteger las obtenciones vegetales mediante 
un sistema eficaz sui generis (es decir, un sistema especialmente creado para ese fin). 
También tienen la opción de usar una combinación de ambos sistemas de protección, a 
saber, las patentes y un sistema sui generis. En el Acuerdo sobre los ADPIC no se da 
ninguna orientación explícita sobre qué se considerará un sistema eficaz sui generis. 

El principal sistema sui generis para la protección de las obtenciones vegetales a nivel 
internacional figura en el convenio por el que se estableció la Unión Internacional para la 
Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV, www.upov.int), que se adoptó 
inicialmente en 1961 y se revisó en 1978 y 1991. El sistema de protección de las 
obtenciones vegetales de la UPOV se ha adaptado específicamente al proceso de 
fitomejoramiento y se ha desarrollado con el objetivo de alentar a los obtentores a crear 
obtenciones vegetales. Muchos Miembros de la OMC han optado por cumplir las 
obligaciones que el Acuerdo sobre los ADPIC les impone en esta materia adhiriéndose a 
la UPOV tras adoptar sistemas basados en su labor. No obstante, por lo general se 
entiende que hay otras formas en que se puede cumplir la opción de un "sistema eficaz 
sui generis", prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC, y no existe la presunción de que los 
Miembros deben adherirse a la UPOV para cumplir esa disposición. 

iv) Examen del artículo 27.3 b) En el artículo 27.3 b) se establece que sus disposiciones 
serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre 
la 

https://www.upov.int/portal/index.html.es
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=%22IP/C/W/369/Rev.1%22%20OR%20@Symbol=%22IP/C/W/369/Rev.1/*%22&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=%22IP/C/W/125%22%20OR%20@Symbol=%22IP/C/W/125/*%22&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
http://e-trips.wto.org/es
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=%22WT/MIN(01)/DEC/1%22%20OR%20@Symbol=%22WT/MIN(01)/DEC/1/*%22&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
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la Declaración Ministerial de Doha sobre las denominadas "cuestiones pendientes 
relativas a la aplicación" identificadas por los países en desarrollo. 

La Secretaría de la OMC ha preparado dos notas recapitulativas de las opiniones 
formuladas y las cuestiones analizadas: 1) con respecto a la relación entre el Acuerdo 
sobre los ADPIC y el CDB, en los documentos 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=%22IP/C/W/368/Rev.1%22%20OR%20@Symbol=%22IP/C/W/368/Rev.1/*%22&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=%22IP/C/W/370/Rev.1%22%20OR%20@Symbol=%22IP/C/W/370/Rev.1/*%22&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
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materia de infracción de los derechos de patente de procedimientos, por ejemplo, cuando 
el titular de una patente emprende una acción judicial contra un competidor alegando que 
se está infringiendo su patente. Por lo general, corresponde al titular de la patente 
demostrar que la parte demandada está infringiendo su patente. No obstante, en el 
artículo 34 se dispone que, cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para 
obtener un producto, los tribunales estarán facultados, por lo menos en una de las dos 
circunstancias que se indican a continuación, para invertir la carga de la prueba y ordenar 
así que el demandado pruebe que no ha utilizado el procedimiento patentado. Es decir, 
que, de darse una o las dos circunstancias en cuestión, el tribunal debe poder concluir 
que se ha infringido la patente, a menos que el demandado demuestre que el producto 
ha sido obtenido por medio de otro procedimiento y no mediante el procedimiento 
patentado. 

Los Miembros deben disponer en su legislación que esta inversión de la carga de la prueba 
se aplica por lo menos en una de las circunstancias siguientes: 

�‡ opción a): si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo; u 

�‡ opción b): si existe una probabilidad sustancial de que el producto idéntico 
haya sido fabricado mediante el procedimiento patentado y el titular de la 
patente no puede determinar cuál ha sido el procedimiento efectivamente 
utilizado. 

Por ejemplo, supóngase que un Miembro opta por la opción a) del artículo 34.1 y sus 
tribunales están facultados para invertir la carga de la prueba únicamente si el producto 
obtenido por el procedimiento patentado es nuevo. Esta disposición cobraría importancia 
en caso de haber concedido una patente a la invención de un procedimiento más eficiente 
para producir un producto químico que ya está en el mercado (es decir, el producto no es 
nuevo). Si un tribunal se ocupara de un caso de infracción relativo a esta patente, no se 
exigiría invertir la carga de la prueba: dicho de otro modo, el proceso se centraría en la 
cuestión de si el demandado (el supuesto infractor) puede demostrar que no infringió la 
patente, ya que, en este caso, el producto obtenido por ese procedimiento no es "nuevo" 
en el sentido del derecho de patentes. 

En cambio, si la legislación confiere a los tribunales la facultad de invertir la carga de la 
prueba en las circunstancias señaladas en la opción b) prevista en el artículo 34.1, el 
tribunal estaría facultado para imponer al supuesto infractor la carga de demostrar que 
se ha utilizado un proc691.66 Tm
0 go no es "nuevo" 
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i) El lugar de la invención Por ejemplo, los Miembros no discriminarán limitando los 
derechos conferidos para las invenciones realizadas fuera de su jurisdicción. 

ii) El campo de la tecnología Por ejemplo, los Miembros no discriminarán otorgando 
derechos especiales solo a las invenciones concernientes a ciertas clases de tecnología. 
En el asunto Canadá - Patentes para productos farmacéuticos (DS114), el Grupo Especial 
examinó si había habido discriminación con respecto al campo de la tecnología, y más 
específicamente en cuanto a los productos farmacéuticos, como se expone en el 
recuadro V.1 infra. 

iii) El hecho de que los productos sean importados o producidos en el país Esta última 
disposición fue un resultado de avenencia en las negociaciones sobre los ADPIC respecto 
del debate sobre si la explotación de una patente por medio de la importación del producto 
patentado, en lugar de su producción en el país, debería ser admisible como motivo para 
otorgar licencias obligatorias. La disposición no se ha interpretado en ningún informe por 
escrito que se haya distribuido en el marco del mecanismo de solución de diferencias de 
la OMC. No obstante, estuvo en cuestión en una reclamación que los Estados Unidos 
presentaron, entre otras cosas, contra una disposición de una ley sobre patentes del Brasil 
que establece que una patente será objeto de licencia obligatoria si el producto patentado 
no se fabrica en su totalidad o el procedimiento patentado no se utiliza en su totalidad en 
el Brasil. El Brasil y los Estados Unidos llegaron a una solución mutuamente convenida 
(que, sin embargo, no resolvió el fondo de su desacuerdo respecto a esta cuestión).64 

d) ¿Qué otros derechos tienen los titulares de patentes? 

De conformidad con el artículo 28.2, los titulares de patentes tanto de productos como de 
procedimientos tendrán asimismo el derecho de cederlas o transferirlas por sucesión y de 
concertar contratos de licencia. 

Por lo tanto, el titular de la patente de una invención puede ceder �³es decir, transferir�³ la 
titularidad de la patente (por ejemplo, vendiéndola) o transferirla por sucesión (por 
ejemplo, como herencia), o ceder mediante licencia el derecho a utilizar la invención 
patentada a cualquier otra persona. Esa otra persona, dependiendo de las condiciones de 
la cesión (transferencia o licencia), tendrá los mismos derechos que el titular original de 
la patente. 

¿Cuáles son las excepciones permisibles? 

Además de la cuestión del agotamiento de los DPI que se trata en el módulo I, hay dos 
tipos de excepciones permisibles de los derechos exclusivos conferidos a los titulares de 
patentes: 1) las excepciones limitadas y 2) las licencias obligatorias. Estas se explican de 
forma más detallada a continuación. 

a) Excepciones limitadas 

En el artículo 30 se reconoce que los Miembros podrán prever excepciones limitadas de 
los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones 
no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen 
un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en 

 
64 Brasil - Medidas que afectan a la protección mediante patente (DS199). Véase el cuadro IX.1 infra. 
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cuenta los intereses legítimos de terceros. Por lo tanto, la excepción está sujeta a tres 
condiciones, a saber, que: 

�‡ sea limitada; 

�‡ no atente de manera injustificable contra la explotación normal de la patente; y 

�‡ no cause un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la 
patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos d



https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds114_s.htm
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RECUADRO V.1 CANADÁ - PATENTES PARA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS66 (DS114) 
de la protección mediante patente de manera diferente siempre qu
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�‡ Las solicitudes serán consideradas en función de sus circunstancias propias 
(artículo 31 a) del Acuerdo sobre los ADPIC) 

Los Gobiernos no deben decidir que se conceda automáticamente una licencia obligatoria 
a una "clase" de patentes �³por ejemplo, procedimientos de elaboración del acero�³ sin 
considerar la solicitud en función de sus circunstancias propias. 

�‡ Primero, un intento infructuoso (artículo 31 b) del Acuerdo sobre los ADPIC) 

Por regla general, antes de que se conceda una licencia obligatoria, primero se debe haber 
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�‡ Titular del derecho: remuneración adecuada (artículo 31 h) del Acuerdo sobre 
los ADPIC) 

El titular del derecho debe recibir una remuneración adecuada según las circunstancias 
propias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la licencia. Cuando una 
licencia obligatoria se concede con el fin de corregir prácticas anticompetitivas, la 
necesidad de esa medida correctiva se podrá tener en cuenta al determinar el importe de 
la remuneración (artículo 31 k)). El artículo 31bis.2 del Acuerdo sobre los ADPIC 
enmendado suprime la prescripción de la remuneración adecuada en el Miembro 
importador, siempre que el titular del derecho reciba una remuneración por parte del 
Miembro exportador. El propósito es evitar una doble remuneración en los casos en que 
tanto el Miembro exportador como el Miembro importador conceden licencias obligatorias 
para un producto farmacéutico genérico (véase el módulo X). 

�‡ Las decisiones relativas a la concesión y a la remuneración estarán sujetas a revisión 
judicial u otra revisión independiente (artículo 31 i) del Acuerdo sobre los ADPIC) 

La validez jurídica de toda decisión relativa a la concesión de licencias obligatorias y de 
toda decisión relativa a la remuneración prevista por esos usos debe estar sujeta a 
revisión judicial u otra revisión independiente por una autoridad superior diferente del 
mismo Miembro. 

�‡ En el caso de las patentes dependientes, se cumplirán ciertas condiciones 
(artículo 31 l) del Acuerdo sobre los ADPIC) 

Cuando una invención patentada posterior no pueda ser explotada sin infringir una 
patente anterior (es decir, el caso de las patentes dependientes), solo podrá concederse 
una licencia obligatoria respecto de la patente anterior si la invención reivindicada en la 
patente posterior supone un avance técnico importante, y el titular de la patente anterior 
tendrá derecho a obtener una licencia cruzada para la patente posterior. 

El sistema de licencias obligatorias especiales para el acceso a medicamentos suprime la 
prescripción de que los Miembros deban cumplir las condiciones establecidas en los 
artículos 31 f) y 31 h), siempre que respeten las prescripciones de notificación y apliquen 
las condiciones previstas en este sistema en relación con las licencias (artículo 31bis y 
Anexo del Acuerdo sobre los ADPIC enmendado). Véase el módulo X. 

4 ¿Cuál es la duración mínima de la protección? 

La última cuestión principal de este módulo es la duración de los derechos de patente y 
las circunstancias en que podrán retirarse. 

a) Duración de la protección 

La duración mínima de la protección conferida por las patentes será de 20 años contados 
desde la fecha de presentación de la solicitud (artículo 33). La fecha de presentación es 
la fecha de la solicitud.70 

 
70 En el Acuerdo sobre los ADPIC se establece que los Miembros que no dispongan de un sistema de concesión inicial podrán 

establecer que la duración de la protección se calculará a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente inicial (nota 8). 
El propósito de esta disposición era tener en cuenta la situación de los Miembros que no disponían de un sistema de concesión 
inicial, pero sí de un sistema para volver a registrar las patentes concedidas en otra parte. 
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Los Miembros podrán supeditar la duración de la patente al pago de tasas de renovación 
o mantenimiento. Los procedimientos correspondientes se rigen por el artículo 62, relativo 
a la adquisición y mantenimiento de los DPI. Si esas tasas no se pagan, la patente caduca; 
muchas patentes caducan antes de que finalice su plazo completo de 20 años cuando no 
hay interés económico en mantenerlas. El Convenio de París contiene algunas 
disposiciones pertinentes que establecen plazos de gracia para el pago de las tasas y 
aclaran la duración de las patentes que dependen de un derecho de prioridad de una 
solicitud de patente presentada en otra parte.71 


