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MODULO V
PATENTES

A Introduccién

En este mddulo se explican las disposiciones de la Seccion 5 de la Parte Il Alglierdo
sobre los ADPIC, titulada "Patentes". En la Seccion 5, que contiene ocho articulos, del
articulo 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. Eidulo empieza
con una aclaracion general de ciertos términos y contindla con una explicacion de cada
disposicion especifica de esta Seccién del Acuerdo sobre los ADPIC.

1 ¢Qué son las patentes?

En el Acuerdo sobre los ADPIC no se define especificamente&ghino "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
jurisdiccién especifica, da a su titular el derecho ekrsivo a impedir que otros exploten la
invencion patentada en esa jurisdiccion sin su autorizacion durante un periodo de tiempo
limitado, a reserva de varias excepciones.

En el Acuerdo sobre los ADPIC tampoco se define el término "invencion". Segun una
definicion informal (que se utiliza, por ejemplo, en algunos textos de la OMPI sobre
creacion de capacidad), una invencion es una solucién nueva a un problema técnico. En
las legislaciones nacionales también se pueden observar otros enfoques respecto a la
definicion de "invencion”. Muchas leyes nacionales excluyen elementos como las teorias
cientificas, las creaciones estéticas, los planes y los principios y métodos para el ejercicio
de actividades intelectuales. El objetivo de estas actividades no es obteresultados
técnicos directos; son, mas bien, actividades de caracter abstracto e intelectual.

A diferencia del derecho de autor, cuya proteccion se obtiene sin necesidad de cumplir
formalidades previas, las patentes no estan disponibles automaticamente palas
invenciones patentables. Para conseguir una patente, el inventor, u otra persona con
derecho a hacerlo, debe presentar una solicitud en cada jurisdiccién en que desee obtener
proteccion, y cumplir ciertos requisitos sustantivos y formales. Las patestotorgadas en
cada jurisdiccion son independientes unas de otras, es decir que la solicitud, la concesion
o la cancelacion de una patente en una jurisdiccién no surten efectos automaticos para
la misma invencién en ninguna otra (articulobls del Convenio de Paris).

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

a) ¢En qué sectores deben tener derecho
a proteccion las invenciones?

En el articulo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC se establece la obligaciéon de que los
Miembros hagan posible la obtencion de patenté$para las invenciones:

= que sean deproductos o de procedimientos;

< en todos los campos de la tecnologia, sin discriminacion (a reserva de las
exclusiones optativas previstas en los parrafos 2 y 3 del articulo 27, que se
explican mas abajo).

Esto significa que quienes estén interesados erbtener una patente para su invencién
deben tener los medios legales para hacerlo en la jurisdiccion de cada Miembro,
independientemente de si la invencion consiste en un producto o un procedimiento
(por ejemplo, si es una pasta dentifrica con una formulaueva, o un procedimiento nuevo
para elaborar pasta dentifrica), e independientemente del campo de la tecnologia
(porejemplo, si se relaciona con la quimica o con la ingenieria mecanica). Por lo tanto, los
Miembros no pueden excluir de la concesion de pattes a ciertas clases de invenciones,
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i) Novedad, actividad inventiva y susceptibilidad de aplicacion industrial

Novedad Para tener derecho a ser protegida mediante patente, la invencion debe ser
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susceptible de uso practico de algin modo en cualquier tipo de industria, incluida la
agricultura.

Las adividades que no tienen por objeto resultados técnicos directos, sino que son mas
bien de caracter abstracto e intelectual, suelen estar excluidas de la concesion de
patentes. En general se considera que, con este criterio de "susceptibilidad de aplicacion
industrial" o "utilidad", las patentes quedan reservadas para las tecnologias que logran
realmente un objetivo practico, y que no representan una mera teoria abstracta o idea
especulativa.

Prioridad Con frecuencia, una patente es evaluada para determinasi la invencion
reivindicada es nueva y entrafia 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 intva de la materia
reivindicada se evallia comparandola con la tecnologia existente, no en el momento en
gue se lleva a cabo ese examen, sino en la fecha de depdésito de la solicitud de patente
inicial. En ese sentido, el articulo 4 del Convenio de Parig;aorporado 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 depdsito original inicial.
El derecho de prioridad habilita a los soli@antes de patentes a reivindicar la prioridad al
depositar solicitudes en otros paises 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 recmce la reivindicacion de prioridad, se considerara
gue las solicitudes posteriores se han depositado el mismo dia que la primera solicitud,
principalmente a efectos de determinar si las invenciones reivindicadas son patentables.
Esto quiere decir que esdecha de prioridad se utilizara para determinar el estado de la
técnica pertinente.

ii) DivulgaciénEl articulo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC exige que los Miembros obliguen
a que el solicitante de una patente divulgue la invencion 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

informacion divulgada debe permitir que una persona con conocimientos o capacidades

corrientes en el campo técnico al que pertenece la invencion entienda cémo llevarla a

efecto, porejemplo, como fabricar el producto o como utilizar el procedimiento. A veces,

esto se denomina la funcion "didactica" o "habilitadora™ del documento de patente. Las

autoridades encargadas de las patentes podran exigir, ademas, que el solicitante indique

la mejor manera de llevar a efecto la invencion que conozca el inventor en la fecha de la
presentacion de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, en la fecha de prioridad

reivindicada en la solicitud (articulo 29.1). Por lo tanto, si existen variagneras de poner

en préctica la invencion, se podra exigir que el solicitante dé a conocer la que sea mas
practica. El requisito de indicar la "mejor manera" es optativo, es decir, los Miembros

pueden decidir si lo imponen o no a los solicitantes de paterste

Por lo general, el requisito de divulgacion se considera parte de un contrato entre el titular
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Condiciones fomales
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expresion no esta definida en el Acuerdo sobre los ADPIC. No abst, se ha entendido
que representa ideas como la seguridad general y los valores basicos de la sociedad.

En el articulo 27.2 se mencionan especificamente las invenciones contrarias a la salud o
la vida de las personas o de los animales o la preservacida los vegetales, o que puedan
causar dafos graves al medio ambiente. El uso de esta excepcion esta sujeto a la
condicion de que la explotacion comercial de la invencion deba impedirse y de que ello
sea necesario para proteger el orden publico o la moradid. Esta disposicion prohibe a
los Miembros excluir de la patentabilidad a invenciones de productos o procedimientos
solo porque su explotacién esté prohibida por su legislacion. Esto deja claro que las
invenciones no pueden excluirse de la patentabilidasimplemente porque, por ejemplo,
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En los casos en que no proporcionen proteccion mediante patente a las obtenciones
vegetales, los Miembros estaran obligados a proteger las obtenciones vegetales mediante
un sistema eficazsui generis(es decir, un sisema especialmente creado para ese fin).
También tienen la opcidn de usar una combinacion de ambos sistemas de proteccion, a
saber, las patentes y un sistemaui generis En el Acuerdo sobre los ADPIC no se da
ninguna orientacion explicita sobre qué se coitkerara un sistema eficazsui generis

El principal sistemasui generispara la proteccion de las obtenciones vegetales a nivel
internacional figura en el convenio por el que se establecié la Unién Internacional para la
Proteccion de las Obtenciones Vegdes (UPOV,www.upov.in), que se adopto
inicialmente en 1961 y se revisé en 1978 y 1991.El sistema de proteccién de las
obtenciones vegetales de la UPOV se ha adaptado especificamente 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 agd 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 opcién de Usistema eficaz

sui generis', prevista en el Acuerdo sobre I08DPIC, y no existe la presuncion de que los
Miembros deben adherirse a la UPQOV para cumplir esa disposicion.

iv) Examen del articulo 27.3 blen el articulo 27.3 b) se establece que sus dispmsones
seran objeto de examen cuatro afios 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 Declaracion Ministerial de Doha sobre las denominadas "cuestiones pendientes
relativas a la aplicacion" identificadas por los paises en desarrollo.

La Secretaria de la OMC ha preparado slonotas recapitulativas de las opiniones
formuladas y las cuestiones analizadas: 1) con respecto a la relacion entre el Acuerdo
sobre los ADPIC y el CDB, en los document&$C/W/368/Rev.1


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 infraccion de los derechos de patente de procedimientos, por ejemplo, cuando
el titular de una patente empende una accion judicial contra un competidor alegando que
se esta infringiendo su patente. Por lo general, corresponde al titular de la patente
demostrar que la parte demandada estd infringiendo su patente. No obstante, en el
articulo 34 se dispone quecuando el objeto de una patente sea un procedimiento para
obtener un producto, los tribunales estaran facultados, por lo menos en una de las dos
circunstancias que se indican a continuacién, para invertir la carga de la prueba y ordenar
asi que el demandad pruebe que no ha utilizado el procedimiento patentado. Es decir,
gue, de darse una o las dos circunstancias en cuestion, el tribunal debe poder concluir
gue 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 legislacion que esta inversion de la carga de la prueba
se aplica por lo menos en una de las circunstancias siguientes:

< opcién a): si el productmbtenido por el procedimiento patentado es nuevo; u

< opcién 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 cual ha sido el procéuiento efectivamente
utilizado.

Por ejemplo, supéngase que un Miembro opta por la opcién a) del articulo 34.1 y sus
tribunales estan facultados para invertir la carga de la prueba Unicamente si el producto
obtenido por el procedimiento patentado es nuevésta disposicién cobraria importancia
en caso de haber concedido una patente a la invencion de un procedimiento mas eficiente
para producir un producto quimico que ya esta en el mercado (es decir, el producto no es
nuevo). Si un tribunal se ocupara de uoaso de infraccion relativo a esta patente, no se
exigiria invertir la carga de la prueba: dicho de otro modo, el proceso se centraria en la
cuestion de si el demandado (esupuesto infractor) puede demostrar que no infringié la
patente, ya que, ereste caso, el producto obtenido por ese procedimiento no es "nuevo"
en el sentido del derecho de patentes.

En cambio, si la legislacion confiere a los tribunales la facultad de invertir la carga de la
prueba en las circunstancias sefialadas en la opcion Ipyevista en el articulo34.1, el
tribunal estaria facultado para imponer al supuesto infractor la carga de demostrar que
se ha utilizado un proc691.66 Tm 0 g o no es "nuevo"
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i) El lugar de la invenciénPor ejemplo, los Miembros no discriminaran limitando los
derechos conferidos para las invenciones realizadas fuera de su jurisd@ti

i) EI campo de la tecnologidor ejemplo, los Miembros no discriminaran otorgando
derechos especiales solo a las invenciones concernientes a ciertas clases de tecnologia.
En el asuntoCanada- Patentes para productos farmacéutico$DS114), el Grupo Hsecial
examino si habia habido discriminacién con respecto al campo de la tecnologia, y mas
especificamente en cuanto a los productos farmacéuticos, como se expone en el
recuadroV.1linfra.

i) El hecho de que los productos sean importados o producidos ehpais Esta Gltima
disposicion fue un resultado de avenencia en las negociaciones sobre RIBPIC respecto
del debate sobre si la explotacion de una patente por medio de la importacién del producto
patentado, en lugar de su produccion en el pais, debear admisible como motivo para
otorgar licencias obligatorias. La disposicion no se ha interpretado en ningun informe por
escrito que se haya distribuido en el marco del mecanismo de solucién de diferencias de
la OMC. No obstante, estuvo en cuestidn en arreclamacion que los Estados Unidos
presentaron, entre otras cosas, contra una disposicion de una ley sobre patentes del Brasil
gue establece que una patente serd objeto de licencia obligatoria si el producto patentado
no se fabrica en su totalidad o el mpcedimiento patentado no se utiliza en su totalidad en
el Brasil. El Brasil y los Estados Unidos llegaron a una solucion mutuamente convenida
(que, sin embargo, no resolvié el fondo de su desacuerdo respecto a esta cuestidn).

d) ¢Qué otros derechos tieen los titulares de patentes?

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

Por lotanto, el titular de la patente de una invencion puede cederes decir, transferie la
titularidad de la patente (por ejemplo, vendiéndola) o transferirla por sucesiéon (por
ejemplo, como herencia), o ceder mediante licencia el derecho a utilizar la invémci
patentada a cualquier otra persona. Esa otra persona, dependiendo de las condiciones de
la cesion (transferencia o licencia), tendra los mismos derechos que el titular original de
la patente.

3 ¢, Cuadles son las excepciones permisibles?

Ademas de lacuestion del agotamiento de los DPI que se trata en el médulo 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 mas detallada a continuacion.

a) Excepciones limitadas

En el articulo 30 se reconoce que los Miembros podran prever excepciones limitadas de
los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condicion de que tales excepciones
no atenten de manerainjustificable contra la explotacion normal de la patente ni causen
un perjuicio injustificado a los legitimos intereses del titular de la patente, teniendo en

64 Brasil - Medidas que afectan a la proteccién mediante patente (DS19%.éase el cuadro IX.infra.
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cuenta los intereses legitimos de terceros. Por lo tanto, la excepcion esté sujeta a tres
condiciones, a saber, que:

= sealimitada;
< no atente de manera injustificable contra la explotacién normal de la patentg;

<  no cause un perjuicio injustificado a los legitimos intereses del titular de la
patente, teniendo en cuenta los intereses legitimosedterceros.





https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds114_s.htm

- 102 -

RECUADR®.1 CANADAPATENTES PARA PRODUCTOS FARMACE®S
de la proteccion mediante patente de manera diferente siempre qu
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< Las solicitudes seran consideradas en funciébn de sus circunstancias propias
(articulo31 a) del Acuerdo sobre los ADPIC)

Los Gobiernos no deben decidgue se conceda automaticamente una licencia obligatoria
a una "clase" de patentes—por ejemplo, procedimientos de elaboracién del acerosin
considerar la solicitud en funcion de sus circunstancias propias.

<  Primero, un intento infructuoso (articulo 3b) del Acuerdo sobre los ADPIC)

Por regla general, antes de que se conceda una licencia obligatoria, primero se debe haber
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e Titular del derecho: remuneracion adecuada (articulo 3h) del Acuerdo sobre
los ADPIC)

El titular del derecho debe recibir una remuneracién adecuada segun las circluargtias
propias de cada caso, habida cuenta del valor econdémico de la licencia. Cuando una
licencia obligatoria se concede con el fin de corregir practicas anticompetitivas, la
necesidad de esa medida correctiva se podra tener en cuenta al determinar el onig de

la remuneraciéon (articulo 31k)). El articulo 31bis.2 del Acuerdo sobre los ADPIC
enmendado suprime la prescripcion de la remuneracion adecuada en el Miembro
importador, siempre que el titular del derecho reciba una remuneracion por parte del
Miembro exportador.El propdsito es evitar una doble remuneracion en los casos en que
tanto el Miembro exportador como el Miembro importador conceden licencias obligatorias
para un producto farmacéutico genérico (véase el médulo X).

= Lasdecisiones relativas da concesion y a la remuneracién estaran sujetas a revision
judicial u otra revision independiente (articulo 3) del Acuerdo sobre I0&\DPIC)

La validez juridica de toda decision relativa a la concesion de licencias obligatorias y de
toda decision relatva a la remuneracion prevista por esos usos debe estar sujeta a
revision judicial u otra revision independiente por una autoridad superior diferente del
mismo Miembro.

e En el caso de las patentes dependientes, se cumplirdn ciertas condiciones
(articulo31 I) del Acuerdo sobre los ADPIC)

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

El sistema de licencias obligatorias egziales para el acceso a medicamentos suprime la
prescripcion de que los Miembros deban cumplir las condiciones establecidas en los
articulos 31f) y 31 h), siempre que respeten las prescripciones de notificacion y apliquen
las condiciones previstas en e& sistema en relacion con las licencias (articulo 3ils y
Anexo del Acuerdo sobre los ADPIC enmendado). Véase el modulo X.

4 ¢, Cual es la duracion minima de la proteccion?

La ultima cuestion principal de este médulo es la duracion de los derechos platente y
las circunstancias en que podran retirarse.

a) Duracion de la proteccion

La duracién minima de la proteccion conferida por las patentes sera de 20 afios contados
desde la fecha de presentacion de la solicitud (articulo 33). La fecha de presentaces
la fecha de la solicitud’®

70 En el Acuerdo sobre los ADPIC se establece que los Miembros quéispongan de un sistema de concesion inicial podran
establecer que la duracién de la proteccién se calculara a partir de la fecha de presentacion de la solicitud de patentélr(icota 8).
El propésito de esta disposicion era tener en cuenta la situaaide los Miembros que no disponian de un sistema de concesion
inicial, pero si de un sistema para volver a registrar las patentes concedidas en otra parte.
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Los Miembros podran supeditar la duracion de la patente al pago de tasas de renovacion
0 mantenimiento. Los procedimientos correspondientes se rigen por el articulo 62, relativo
a la adquisicion y mantenimiento de los DP3i esas tasas no se pagan, la patente caduca;
muchas patentes caducan antes de que finalice su plazo completo de 20 afios cuando no
hay interés econdmico en mantenerlas. EI Convenio de Paris contiene algunas
disposiciones pertinentes que establecen plazosedgracia para el pago de las tasas y
aclaran la duracion de las patentes que dependen de un derecho de prioridad de una
solicitud de patente presentada en otra parté!



