Indice General
© Indice ARS 7

LA DESCRIPCION Y DIVULGACION DE LA

INVENCION Y LAS REIVINDICACIONES EN
LA PATENTE DE INVENCION

Horacio Rangel Ortiz

Sumario: 1. La solicitud de patente; II. Las funciones de la descripcion:
tecnica y legal; HI. La descripcion, IV, Contenido de la descripcion; V.
Caracteristicas de la descripcion; VI. Otras informaciones que debe
contener la descripcion; VII. El caso de lus invenciones que involucran
material biologicamente reproducible;, VII. Las reivindicaciones;
IX. Caracteristicas de las reivindicaciones; X. Comentario final.

I. LA SOLICITUD DE PATENTE

Si bien existen teorias que reconocen en favor de un inventor un
derecho natural respecto del resultado del trabajo intelectual realiza-
do en beneficio de la comunidad, que debe ser reconocido por todos,
la realidad es que el gjercicio de este derecho esta condicionado al
cumplimiento de una serie de requisitos formales, entre los cuales se
encuentra la presentacion oportuna de una solicitud por escrito en la
que el inventor o, bien, su causahabiente, expresamente solicite el
reconocimiento del derecho exclusivo de explotacion del invento
durante un tiempo determinado, a través del otorgamiento de una
patente de invencion. Para que este derecho exclusivo pueda ejerci-
tarse, es necesario que una autoridad gubernamental, conocida
como Oficina de Patentes, lo reconozca expresamente a través de la
expedicion de un documento oficial llamado Titulo de Patente.

1. Los Documentos que se Acompaiian a la Solicitud

Los documentos que se acompafian a una solicitud de patente
estan representados por:
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a) La descripcion (del invento).

b) Los dibujos (cuando sean necesarios para comprender la invencion).

c¢) Las reivindicaciones, representadas por un texto redactado
por el solicitante tendiente a delimitar el objeto de la invencion y
a precisar el aicance de la proteccion.

2. La Solicitud de Patente y los Documentos que la Acompanan
como un Todo Integral

Es cierto que los documentos que se acompafian a una solicitud de
patente son distinguibles e individualizables y que estas distinciones
parecen convenientes por razon de que cada uno de ellos cumple con
funciones especificas que las leyes y el sistema de patentes les han
asignado. No obstante esto tltimo, en virtud de las reglas que rigen el
derecho de patentes contemporaneo, el hecho es que tanto la solicitud
como los documentos que la acompafan conforman un todo integral,
una unidad que solo apreciada en su conjunto tiene coherencia. Con
ello se quiere decir que a pesar de las funciones especificas que cum-
ple cada uno de los documentos que se acompafian a la solicitud de
patente, cada uno de dichos documentos se encuentra relacionado con
el otro, por lo que aun el examen de estos documentos en lo indivi-
dual implica necesariamente una referencia a los demas documentos.

Con estas ideas en mente, a continuacion se comentan las funcio-
nes basicas que el sistema de patentes ha asignado a la descripcion y
las reglas esenciales que le son aplicables.

1. LAS FUNCIONES DE LA DESCRIPCION: TECNICA Y LEGAL

3. La Teoria del Intercambio del Secreto y la Descripcion de las
Patentes: la Funcion Técnica

Entre las teorias clasicas que han servido para justificar la exis-
tencia de un sistema de patentes, destaca la tesis del intercambio del
secreto que parte de la base que solo un sistema de proteccion efectivo
puede inducir al inventor a divulgar la idea inventiva a la comunidad
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en una fecha proxima a su concepcion, en vez de conservar
timidamente el secreto .

El funcionamiento practico de la tesis del intercambio del secreto
que explica a través de la teoria del contrato social, de acuerdo con la
cual la concesion de la patente equivale, en cierto modo, a un contra-
to entre el inventor y la sociedad, representada por la Administracion
Puablica: a cambio de la descripcion que hace el inventor de su inven-
cion, se le da el monopolio temporal de explotacion en que la patente
consiste. De esta manera el Derecho de patentes tiene por finalidad no
solo recompensar al inventor sino, ademas y fundamentaimente, con-
seguir que aumente el conjunto de conocimientos técnicoindustriales
que posee la comunidad; dicho en otros términos, que progrese el esta-
do de la tecnica es pues un dato esencial para comprender la finalidad
del Derecho de patentes, el hecho de que al concederse la patente se
pone a disposicion del publico la descripcion de la invencidn patenta-
da’. Por ello, a esta finalidad especifica del sistema de patentes se le
ha llamado también la funcion informativa del sistema de patentes?.

En vista de que en la descripcion de las patentes radica una parte
esencial de ese contrato *, es natural que las leyes de patentes incluyan

! Para un estudio de las tesis representativas de la doctrina de los fundamentos del sistema de paten-

tes, vid. Beir, Friederich Karl y Strauss, Joseph, «The Patent System and its Informational Function

Yesterday and Today», ICC, International Review of Industrial Property and Copyright Law,

Vol.8. No.5/1977, p.391. Vid. también Rangel Ortiz, Horacio, «Evaluacion del sistema de patentes»,

Revista de Investigaciones Juridicas, Escuela Libre de Derecho, Ao II, No. 11, México, 1987, p.433.

Vid. Bereovilz, Alberto, «El Derecho de patentes como medio para recompensar ¢l esfucrzo

investigado: Limitaciones y problemas actualesy», ¢n Estudios de Derecho Mercantil en

Homenaje a Rodrigo Uria, Madrid, Editorial Civitas, S.A., 1978, p.38.

Vid. Rangel Ortiz, Horacio, «Los documentos de patentes como fuente de tecnologia moderna»,

Texto base de la conferencia pronunciada por el autor en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, ¢l

dia 9 de noviembre de 1988, durante ¢l X Congreso de la Asociacion Interamericana de la Propiedad

Industrial, para el tema E: Patentes de Invencién y la Informacién Tecnoldgica, ASIPI, Volumen

2, Buenos Aires, Argentina, 1988. Del mismo autor vid. «Las patentes como fuente de tecnologian,

Texto base de la conferencia pronunciada en el Auditorio Ricardo Margdin Zozaya de la Camara de

la Industria de la Transformacidn en la ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, México, el dia 16 de

mayo de 1990, en Memorias del Seminario Propiedad Industrial, CAINTRA-AMPPIL, 1990.

* Que contra lo que sostiene Alain Casalonga, Traité Techmique ct Pratique des Brevets
d’Invention, Tomo I, Lib. Gen. dc Droit ct de Jurisprudencc, Paris, 1949, p.21 y ss., Bercovitz
apoyado en la doctrina francesa —gr Paul Roubier, Le Droit de la Propriété Industrielle,
Tomo 11, Ed. du Recueil Sirey, Paris, 1954, pp.50 y 51— afirma que no es un contrato en sentido
estricto. Vid. Alberto Bercovitz, «El Derecho de patentes como medio...», op.eit., p.38.

S
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la exigencia de que el inventor dé a conocer su invencion de manera
que una persona versada en la materia o una persona del oficio pueda
¢jecutarla con los datos que figuren en la descripcion; de otra forma
no se justificaria el otorgamiento de un monopolio temporal de explo-
tacion del invento y tampoco se cumpliria con ia obligacion a cargo
del inventor de divulgar la nueva «idea» inventiva y la regla técnica
correspondiente.

Efectivamente, el sistema de patentes encuentra su origen en la
necesidad del traspaso tecnoldgico, de modo que una condicion para
que el inventor goce del monopolio temporal de proteccion que con-
fieren las leyes de patentes ha sido que el inventor entrene a otros en
el uso de la invencion y esto finalmente se tradujo en el requisito de
describir la nueva tecnologia v la forma de llevarla a la practica. Estas
consideraciones constituyen la base del requisito de nuestros tiempos
de proporcionar una descripcion del invento que sea suficientemente
clara y completa para permitir que una persona versada en la
materia pueda llevarla a la practica °. Esto es lo que se conoce como
la funcion técnica de la descripcion de los patentes.

4. La Funcion Legal

Sin dejar de establecer una relacion entre las reivindicaciones y la
descripcion y reservando la funciéon técnica (o informativa) a la
tradicional descripcion; y reservando la funcion juridica a las reivin-
dicaciones. A pesar de esto Gltimo, la descripcion de las patentes
también cumple una funcion juridica, como a continuacion se explica.

5. Como Medio para Interpretar las Reivindicaciones

Reconociendo que la descripeion no puede cumplir con la funcién
juridica de delimitar el objeto mismo del derecho de patente (cuestion

5

Vid. Word Intellectual Property Organization, Requirements In Respect of Manner of
Description of Invention in Patent Applications, Memorandum by the International Burean of
Wipo, Committee of Experts on the Harmonization of Cettain Provisions in Laws for the Protection of
Inventions, Third Session Geneva, March 23 to 27, 1987, HL/CE/ILL/3, date: November 20, 1986, p.3.
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que corresponde a las reivindicaciones), no debe privarsele de toda
funcidn juridica, pues la descripcidn estd disponible, en todo momento,
para la interpretacion de las reivindicaciones®.

Partiendo de 1a base que la descripcion —y los dibujos con los que

puede estar relacionada "— esta disponible en todo momento para la
interpretacion de las reivindicaciones y puede ser usada para este
fin, hoy se admite que la descripcion cumple igualmente esta funcion
juridica®.

3

Vid. Mousscron, Jean Marc, Traité des Brevets, Centre D Estudes Internationales de la Propricté
Industriclle, Librairies Techniques, Libraire de la Cour de cassation 27, place Dauphine — 75001,
Paris, 1984, p.625.

La descripeion aparece en el lexio, pero es compietada por los dibujos. Maihely, Paul, «Le droit
francais des Brevets d’invention», Journal des notaires et des avocats, 6, rue de Mézieres,
Paris (62), p.232.

En efecto, en todos los sistemas de patentes hay armonia en cuanto a la exigencia de una des-
cripcion en el expediente de la solicitud. Sin embargo, tal armonia no siempre ha existido en lo
que se refiere al papel que desempefia la descripcion. Todos estin de acuerdo en el papel técni-
coinformativo que desempefia la descripeion para dar a conocer a terceros la invencion reserva-
da; en cambio, las diferencias se han presentado en cuanto a la funcion juridica que ha de atri-
buirse a la descripcion en la definicion del objcto del derecho de patente. En algunos sistcmas
antiguos, como la ley francesa de patentes de 1844, sc confundian los dos papeles y sc prolonga-
ba el objcto del derecho a todo aqucllo que, sicndo patentable, aparccia en la descripeion.
Efectivamente, sin dejar de establecer una relacion entre las reivindicaciones y la deseripeion, las
legislaciones modcernas parccen scparar las dos funciones atribuyendo la funcién téenica (o infor-
mativa) a la tradicional descripcion y reservando la funcién juridica a las reivindicaciones; pero,
como dice Mousseron, en realidad el sistema es mas complicado. Reconociendo que la descrip-
¢ion no puede cumplir con la funcion de delimitar el objeto mismo del derecho de patente, no
debe privarsele de toda funcion juridica, pues la descripcién esta disponible, en todo momento,
para la interpretacion de las reivindicaciones. Fid. Mousseron, Juan Mare, op.cit., pp.624 y 625.
Parte de la confusion a que se refiere Mousseron respecto de los papeles asignados a la descrip-
cién en el antiguo sistema de patentes francés, se debe a que en la ley de patentes de 1844 no se
exigfa la presentacién de las reivindicaciones al final de la descripeién. La incorporacién de un
capitulo rcivindicatorio, que permiticse delimitar ¢l alcance de los dercchos sobre la invencion,
fuc cstablecida por primera vez en Francia cn la lcy de patentes de 1968. Vid. Mathcly, Paul,
op.cit., p.227, quicn sosticne que las reivindicacioncs aparccen cn la practica britanica del siglo
XVIIL Sin embargo, Roubicr afirma que ¢s una crcacion impucsta por la practica alemana, ya que
no obstantc ¢l silencio de la ley alemana de patentes de 25 de mayo de 1877, en la préctica sc
acostumbraba su presentacion. Roubier, Tomo II, op.cit., p.277. Obsérvese que aun existen orde-
namientos, como el mexicano —Ley de Invenciones y Marcas de 1975, reformada en 1986,
caracterizados por la ausencia de referencias expresas a esta funcion juridica de la descripcion,
esto es, a la funcion adicional de servir como medio para interpretar las reivindicaciones.
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6. Como Apoyo de las Reivindicaciones

A lo anterior hay que agregar que, por su propio interés, el solicitante
de una patente no debe limitarse a cumplir con el requisito proporcio-

fln 1 A .vv“',im An 10 :m‘,f\“n.r’.n ﬁ.mvd,.m ta i F1ia e aalas

a0 uiida GCSCi kJUlUll uc 1a liiveiiviu ol lllJlC iChi© COIMO 11U CONCCoi-
da o sefialando cémo llevarla a la practica. Esto es asi por razon de que
una funcién esencial de la descripcion radica en proporcionar una base
o0 apoyo para las reivindicaciones, seccion esta ultima de los documentos

de patente que sirve para definir el alcance de la proteccion”.

esta determinado por las reivindicaciones. Sin embargo, las reivindi-
caciones, a la vez, deben estar apoyadas por la descripcion.

Cuando se afirma que las reivindicaciones deben estar «apoyadas»
en la descripcion ', lo que se quiere decir es que no estd permitido rei-

vindicar annalla ane no aetd dogerita EHl o dnor um

vintlGicar aqucnd quc no estd descrito. El inc ump

] mientn de agte

HilvIIw uu Volw
requisito implica un vicio que normalmente se traduce en la nulidad
de la patente. Si la descripcion es la parte fundamental de las patentes,
las reivindicaciones constituyen el elemento decisivo .

Por las razones hasta aqui expuestas, se dice que la descripcion tiene una
doble funcidn reconocida por las leyes y tratados sobre la materia, que se
recoge de modo expreso en el documento de la OMPI relativo a los «Reguisitos
sobre la forma de describir una invencion en la solicitud de patente»:

a) Por un lado cumple la funcion técnica de ser un medio de tras-
paso tecnoldgico.

b) Por otro, la funcion legal de proporcionar la base para la inter-
pretacion de las reivindicaciones con miras a precisar el alcance de la
proteccion conferida por la patente

Vid. Wipo, Requirements in Respect of the Manner of Claiming In Patent Applications,
HL/CE/I/2 Supp. 1. Vid. también Wipo, Interpretation of Patent Claims, HL/CE/III/S).

La cucstion dc las reivindicaciones y su rclacion con la descripeion sc analiza a partir del
apartado VIII de este trabajo.

"' Vid. Mathely, Paul, op.cit., pp.227 y 232.

Wipo, Requirements in Respect of Manner of Description..., op.cit., p.3.
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IT1. LA DESCRIPCION
7. La Exigencia de Presentar una Descripcion como Constante

La exigencia de proporcionar una descripcion dei invento como
condicion previa al otorgamiento de una patente, aparece como cons-
tante en las distintas leyes de patentes . Asimismo, la descripcion
estd sujeta a ciertas reglas esenciales que son constantes, pero las
modalidades de su contenido varian segun la ley aplicable '; esto cs,
la forma especifica en que debe cumplirse con el requisito, varia de
pais a pais.

Por esas razones, al hablar de la descripcion, mejor quisiera refe-
rirme a ciertos criterios generales recomendados por la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) o por su predecesora las
BIRPI, ya sea en los términos de las leyestipo que estas organizacio-
nes han publicado en el pasado o bien, en términos de criterios gene-
rales que en algun momento han sido considerados por la OMPI en
otros documentos. También se han tomado en cuenta las reglas vigentes
contenidas lo mismo en legislaciones nacionales que en tratados
internacionales sobre la materia. Asimismo, en la preparacion del tra-
bajo, se han tomado en cuenta los criterios expresados en ¢l curso de
los trabajos preparatorios para la conclusion de un tratado de armoni-
zacion en materia de patentes y las opiniones de algunos comentaristas
en materia de patentes. Todo esto, desde luego, sin descuidar la
generalidad que debe caracterizar este trabajo.

8. Oportunidad para Presentar la Descripcion

La descripcion es una pieza maestra de la solicitud de patente de
invencion. La descripcion aparece como un elemento fundamental de
todos los sistemas de patentes y no debe por tanto sorprender que
vuelva a aparecer no solo en las leyes nacionales sino también en los

17

Vid. Mousseron, op.cit., p.624.
Y Vid. Mathely, op.cit., p.206.
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tratados internacionales en materia de patentes. De acuerdo con crite-
rios que tienen cierta generalidad por estar consagrados tanto en leyes
nacionales como en los principales tratados internacionales sobre la
materia —como la Convencion de Munich * y el Tratado de
Washington -, ia presencia de la descripcion con ia solicitud de
patente es indispensable para atribuir la fecha de presentacion de la
solicitud. Una descripcion es, sin embargo, suficiente, aunque ¢sta
sea irregular en la forma .

A proposito de la divulgacion y la descripcidn, en el proyecto de
Tratado de Armonizacion en Materia de Patentes, se confirma el principio
de que la solicitud deberd contener una descripcidn —Articulo 3, parrafo
1), y parrafo 2), aj-. En el Proyecto se ha propuesto entre los requisitos
absolutos para asignar una fecha de presentacion a la solicitud, la exigencia
de que la solicitud vaya acompafiada de una parte que, a primera vista,
parezca ser una descripcion —Articulo 8, parrafo 1), inciso I1I) *—

IV. CONTENIDO DE LA DESCRIPCION

9. La Revelacion de la Nueva Regla Técnica
En armonia con los principios que rigen el sistema de patentes, se
exige al solicitante de una patente la revelacion de la nueva regla

' Convenio de la Patente Europea, articulos 78 y 80.

% Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes, concluido en Washington el 19 de junio de 1970,

que se designa generalmente con la abreviatura PCT (Patent Cooperation Treaty) (articulo 11).

Convenio de Munich, articulo 78. El Tratado de Washington parece expresar una exigencia

menor al disponer en el articulo 11.1: «Tratandose de la fecha de la solicitud internacional, la oficina

receptora acordard la fecha de recepcion de la solicitud internacional (...) constatando (...) que (...): 1ii)
la solicitud internacional se integra por lo menos de los siguientes elementos: (...) d) una seccion que,

a primera vista, parezca constituir una descripcion». Vid. también Mousseron, op.cit., p.624. En la

version del Proyecto de Tratado mas reciente se ha optado por el esquema previsto en el Tratado de

Washington «Articulo 8, parrafo 1), inciso iii}» «Fecha de presentacion. 1) (Requisitos Absolutos).

La fecha de presentacion de la solicitud serd la fecha de recepcién por la Oficina de, por lo menos,

los siguientes elementos: (...) iii) una parte que, a primera vista, parezca ser una descripcién de una

invencion. Vid. OMPI, «Propuesta Basica para el Tratado y el Reglamento...», infra nota 18.

% El texto més reciente del Proyecto de Tratado de Armonizacidén en Materia de Patentes y del
Proyecto de Reglamento del Tratado puesto a disposicion del autor puede verse en OMPT,
«Propuesta Basica para ¢l Tratado y el Reglamento presentada en virtud de la Regla 29,1) del
Proyecto de Reglamento, por ¢l Director General de la OMPI1». Conferencia Diplomatica para la
concertacion de un tratado destinado a complementar ¢l Convenio de Paris cn lo relativo a paten-
tes, La Haya, 3 a 28 de junio de 1991, PLT/CD)/3, 21 de diciembre de 1990, pp.398.
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técnica asociada al invento. Esta revelacion de la invencion debera
aparecer en la descripcidon incluyendo un método conocido por el
inventor para llevar a la practica el invento. Para cumplir con este
requisito, como norma, bastara que el inventor dé a conocer la inven-
cion y un método para lievaria a la practica, como resuitado de estu-
dios, experimentos y pruebas de laboratorio (en oposicién a una
planta industrial o al mercado mismo) realizados por un nimero res-
tringido de personas (los inventores) y con anterioridad a la puesta en
practica del invento tendiente a obtener los conocimientos necesarios
para su explotacion industrial.

Obsérvese que para cumplir con ese requisito, el sistema de paten-
tes no incluye la exigencia de que se proporcionen en la descripcion
informaciones adicionales tendientes a llevar a cabo una explotacion
industrial del invento. Es decir, el sistema de patentes no persigue, en
principio, la revelacion de reglas para llevar a la practica el invento a
nivel industrial apoyandose exclusivamente en la descripcion. Antes
al contrario, la revelacion de reglas técnicas tendientes a alcanzar este
objetivo con apoyo en la descripcion del invento —y sélo en la des-
cripcidn del invento—, en la mayoria de los casos podria provocar la
pérdida de novedad del invento, condicion esta ultima que no so6lo es
el requisito mas importante de patentabilidad, sino la razén de ser de
la proteccion patentaria .

Esperar que la memoria descriptiva permitiera de modo directo e
inmediato este objetivo, la explotacion del invento a escala industrial,

¥ La determinacion sobre la patentabilidad de un invento se rige por la aplicacion de las reglas
relativas a las condiciones de patentabilidad. Estas condiciones pueden ser de dos tipos: condi-
ciones positivas de patentabilidad y condiciones negativas de patentabilidad. Las positivas son
aquellas que deben caracterizar una creacidn para tener acceso a la proteccion patentaria; la presen-
cla de una invencion, la novedad, la actividad inventiva y la aplicacion industrial. Las condiciones
negativas de patentabilidad se refieren a la exigencia de que la invencion positivamente patentable no
caiga bajo alguna de las prohibiciones de patentar establecidas en la ley. Vid. Rangel Ortiz, Horacio,
«Las patentes en México, evolucion y sistema actual», Revista de Investigaciones Juridicas,
Escuela Libre de Derecho, Afio 13, No.12, México 1988, p.249 y ss. Vid. también Bercovitz, Alberto,
«Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho aleman» (con referencia al Derecho espa-
fiol), Madrid, 1969, p.56. Para un estudio sobre la metodologia aplicable a esta clasificacion puede
consultarse Mousseron, op.cit. (vid. Titre 1., Le tableau des conditions d’obtention des brevets
d’Invention), pp.140-468.
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implicaria por un lado, el establecimiento de un nuevo requisito de
patentabilidad desconocido en la doctrina tradicional del sistema y
por otro, una eventual contradiccidn con el requisito de novedad, pues
la implantacion de las medidas tendientes a satisfacer el «nuevo
requisito» * impiicaria, en la mayoria de los casos, el conocimiento
de la invencion reivindicada por un nimero de personas superior al
descable para conservar la novedad de la invencion.

Por otra parte, la aplicacion de esta hipotética exigencia tenderia a
provocar un retraso en la revelacion de la nueva regla técnica por
parte del inventor, lo que rifie con el principio de prontitud, que rige
en los fundamentos del sistema.

El proceso de innovacién, por tanto, incorpora otros datos, de
caracter econdémico en particular, tales como:

* Los estudios de mercado.

+ Las opciones dictadas por problemas de competitividad.

+ Las ensefianzas suministradas por la explotacion de técnicas
anteriores.

En fin, el paso a la fase de explotacion se caracteriza por una cola-
boracion entre los «tecnologos» y los téenicos, esto es, entre quienes
han preparado el proyecto y quienes van a traducirlo en acciones
materiales™ ajenas a las exigencias impuestas por el sistema de patentes
en la redaccion de la descripcion del invento.

Las informaciones adicionales relativas a experiencias industria-
les, que por si mismas no constituyen invenciones autonomas, sino lo
que se conoce como krow-how y show-how podran ser obtenidas a
través de la contratacidn correspondiente con ¢l propictario de la

* Tales como perfeccionamientos, adelantos posteriores y otros datos de caracter econdmico en
particular, tales como los estudios de mercado, las opciones dictadas por problemas de compe-
titividad, las enseflanzas suministradas por la explotacion de las técnicas anteriores.

2 Vid. Daumas, Maurice, Las grandes etapas del progreso téenico, México, Fondo de Cultura
Econémica, 1983, p.121.
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patente. En este sentido, la descripcion de las patentes también cumple
una funcion informativa, pues ahi constan los datos que permiten entrar
en contacto con ¢l propietario de la patente o con los inventores.

Por lo anterior, 1a naturaleza misma del sistema no permite esta-
blecer exigencias adicionales a las que requieren del inventor dar a
conocer un método conocido por ¢l para llevar a la practica el
invento, en los términos ya expuestos. Ello, desde luego, cum-
pliendo con otros requisitos que deben caracterizar la descripcion
y que también deberdn estar presentes si s¢ espera satisfacer los
propositos del sistema de patentes. A estos requisitos adicionales
nos referimos a continuacién.

V. CARACTERISTICAS DE LA DESCRIPCION
10. La Persona Versada en la Materia o la Persona del Oficio

La descripcion tiene que ser comprensible para una «persona ver-
sada en la materia» o una «persona del oficio». En general no se exige
que tenga que ser comprendida por personas que no sean especialis-
tas en esa rama especial de la técnica. Basta con que los técnicos o
especialistas en esa rama técnica —o sea, la «persona versada en la
materia»— puedan ejecutar la invencion a base de su descripcion .

Efectivamente, la descripcién debe permitir que una persona ver-
sada en la materia esté en condiciones de reproducir la invencion
objeto de la patente. La especificidad o generalidad de la descripcién
ha sido objeto de discusiones y comentarios en distintos momentos.
Por ejemplo, un aspecto que se ha discutido en la redaccion del pro-
yecto de tratado de armonizacion en materia de patentes, es la cues-
tion de precisar qué debe entenderse por «una persona versada en la
materia» o una «persona del oficio». Todo indica que en la redaccion
de la descripeidn, debera darse por hecho la capacidad de los posibles

% TVid. BIRPIL, Ley Tipo, pp.34 y 35.
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lectores, usuarios y destinatarios. Efectivamente, si se parte de la base
que «la persona versada en la materia» posee conocimientos amplios
y detallados en la materia, la descripcion pudiera resultar insuficien-
te o incompleta. Igualmente, si se presume que «la persona versada
en la materia» o la «persona del oficio» poseen una preparacion y
experiencia limitados, la descripcion pudiera resultar muy amplia y
detallada **.

Asi, se espera que «la persona versada en la materia» o la «perso-
na del oficio» sea un practicante de nivel medio, al tanto de los cono-
cimientos generales comunes en la materia, al dia de Ia fecha perti-
nente *. Se espera, igualmente, que esa persona haya tenido acceso a
los elementos que conforman el estado de la técnica, en particular a
los documentos citados en las investigaciones sobre el estado de la
técnica y haber tenido a su alcance los medios y la capacidad ordina-
rios para llevar a cabo experimentos de rutina. Desde luego, existiran
situaciones en las que resuite mas apropiado pensar en términos de
grupos de personas, v.gr. un equipo de investigacion o produccion,
mas que en una persona individual. Ello pudiera ser aplicable a cier-
tas tecnologias avanzadas tales como las computadoras o sistemas
telefonicos, asi como procesos altamente especializados como la pro-
duccion comercial de circuitos integrados o a sustancias quimicas
complejas®. En términos generales puede pues afirmarse que la per-
sona versada en la materia puede bien calificarse como una persona
con conocimientos medios en la materia

Con el propoésito de aclarar el espiritu de las reglas aplicables a
este aspecto especifico de la descripcion, en algiin momento llego a
proponerse que en el tratado sobre armonizacion se precisara que
debe ser una persona del oficio, distinta al inventor, quien comprenda

* Vid. Wipo, Draft Treaty on the Harmonization of Certain Provision In Laws for the
Protection of Inventions; Draft Regulations. Document preparaed by the International Bureau
of Wipo, ho/ce/v/2. March 4, 1988, p.24.

* Fecha en que se practica el primer deposito.

» Vid. Wipo, «Requirements in Respecto of Manner of Description...», op.cit., p.6.
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el problema técnico y su solucion. Todo indica que la propuesta no
prosperd *. En el proyecto no figura una definicidén de «persona del
oficio», de manera que cada Parte Confratante podré dar a este térmi-
no un significado preciso?. Siguiendo con los lineamientos generales
antes apuntados, la nocion de la «persona del oficio» debera ser
precisada caso por caso*.

11. El Mejor Método o un Método

Algunos ordenamientos incluyen la obligacion de proporcionar el
mejor método conocido por el solicitante para Ilevar a la practica el
invento. Es el caso de contadas legislaciones como, por ejemplo, la
de Estados Unidos (Section 112 of the U.S. Code Title 35), la mexi-
cana (articulo 17, Ley de Invenciones y Marcas) y la de la India (articulo
10 (4) inspirada en la Ley de patentes de Inglaterra de 1949). Canad4
también ha exigido el «mejor método», pero limitado a casos de
maquinas. Durante Ia vigencia de la Ley de patentes de 1949 de
Inglaterra, se exigio proporcionar el mejor método conocido por el

* En algun momento durante la realizacion de los trabajos preparatorios se acordd que esto debia
quedar reflejado en las notas. Wipo, Comité de expertos sobre armonizacion de ciertas disposi-
ciones de las leyes para la proteccion de las invenciones, Octava sesion Ginebra, 11 al 22 de
junio de 1990, Proyecto de Informe preparado por la Oficina Internacional. HL/CE/VII1/26
Prov., 22 de junio de 1990, p.10. En la version mas reciente del proyecto de tratado se confirma
la exigencia de que «la solicitud debera divulgar la invencion de una manera suficientemente
clara y completa para que la invencion pueda ser realizada por una persona del oficio» (Articulo
3). Sin embargo, la revision de los documentos dispenibles hasta este momento —incluyendo la
«Propuesta Basica para el Tratado y el Reglamento...». OMPL, PLT/DC/3, 21 de diciembre de
1990) y las «Notas sobre la Propuesta basica para el Tratado y el Reglamentoy», PLT/CD/4, 21
de diciembre de 1990, supra nota 18, en lo que hace al articulo 3 y a la Regla 2 (que tratan de
la descripcidon) no muestra referencias explicitas al hecho que «la persona del oficio», es decir
la persona que deba comprender el problema técnico y su solucién, deba ser una persona dis-
tinta al inventor. Quiza se explique este silencio debido al cardcter reiterativo que reviste la
instrumentacion de la sugerencia, pues, como se dice, la regla exige que sea «una persona del
oficion, y no «el inventor», quien debe estar en condiciones de realizar la invencién con base
en la divulgacidn contenida en la descripeion.

¥ Wipo, «Proyecto de Tratado...» documento HL/CE/V111/2, 2 de febrero de 1990, p.10. En su ver-
sion mas reciente vid. Articulo 3 y Regla 2 en OMPI, «Propuesta Basica....», PLT/CD/3, 21 de
diciembre de 1990 y OMPI, «Notas...», PLT/DC/4, 21 de diciembre de 1990, supra notas 18 y 26.

# Vid. Modiano, Giovana, Le contrat de licence de brevet, Genove, Librairic DROZ, S.A, 1979, p.28.
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solicitante para llevar a la practica la invencion, sin embargo no se
tiene noticia de patente alguna que haya sido revocada o nulificada
por incumplimiento de este requisito durante la aplicacion de la Ley
de 1949. Hoy en dia, este requisito no aparece en la ley de patentes
de 1977 de Inglaterra.

Asimismo, ¢l requisito aparece en el Tratado de Cooperacion de
Patentes (PCT Rule 5.1 (a) (v)); mas todo indica que la inclusion del
requisito fue para adaptar dicho ordenamiento a las exigencias de la
legislacion estadounidense, pues entre los Estados Contratantes de
dicho tratado tnicamente Estados Unidos exige el «mejor métodoy.
Por otra parte, la utilidad de proporcionar el «mejor método» se
estima cuestionable, debido a que el «mejor método» puede ser
superado con desarrollos posteriores. A ello hay que agregar la
dificultad practica de probar la violacion de este requisito, espe-
cialmente en aquellos paises que no permiten el acceso a los docu-
mentos de alguna de las partes en los litigios que versan sobre
estas cuestiones .

Asi, en el contexto de los trabajos de armonizacion, se confirma la
tendencia actual en el sentido de estimar cumplido el requisito cuan-
do en la descripcion se exponga por lo menos una forma de realizar
la invencion reivindicada y que esto se hara mediante ejemplos,
cuando sea adecuado, y con referencia a dibujos, si los hubiere; no
obstante, de acuerdo con el ultimo texto del proyecto, se deja en
libertad a las partes contratantes para disponer que la descripcion
exponga la mejor manera de realizar la invenciéon que conozca el

* Vid. en general Wipo, Requiraments in the Manner of Description..., op.cit., pp.3-17.
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inventor en la fecha de presentacion o, cuando se reivindique prioridad,
en la fecha de prioridad de la solicitud *.

12. Descripcion del Método de Manera Suficientemente Clara y
Compieta

Por lo anterior, se estima que el requisito debera estimarse satisfe-
cho cuando el solicitante proporcione de manera suficientemente
clara y completa el método que permita la ejecucion del invento a una
persona versada en la materia, método este ultimo que podrd o no
corresponder a lo que se llama «el mejor métodoy.

Lo anterior sugiere que, en nuestros tiempos, continian vigentes
las tendencias generales de otras épocas (v.gr: Ley Tipo, BIRPI) que
no han previsto la exigencia de que la descripcion permita la ejecu-
cion de la invencidon de la manera mas perfecta que sea posible. La
gjecucion mas perfecta posible —mas economica, mas sencilia, mas
rapida— presupone generalmente el uso de conocimientos técnicos
adquiridos a lo largo de la experiencia. Esos conocimientos técnicos
(kmow-how) suelen obtenerse del titular de la patente en un contrato
en el que se autoriza la ejecucion de la invencion ™.

* Vid. Wipo, Proyecto de tratado sobre la armonizacién de las leyes de patentes; Proyecto de
reglamento del prayecto de tratado, documento HL/CE/VITI/2 p.19. En la octava sesion se
convino en que el proyecto de parrafo 1) vi del proyecto de Regla | permaneciera inalterado.
Wipo, documento HL/CE/VIII/26 Prov. p.11. Vid. también la Regla 2, Parrafo 1), inciso vi) del
Proyecto de Reglamento del Tratado (versién de 21 de diciembre de 1990) relativa al contenido
de la descripcion en donde se dispone que «Después de indicar el titulo de la Invencion, la des-
cripcién debera: vi) exponer por lo menos una forma de realizar la invencidn cuya proteccion se
solicita; esto se hard mediante ejemplos, cuando sea adecuado y con referencia a los dibujos, si
los hubiera, no obstante, cualquier Parte Contratante podra disponer que la descripcion exponga
la mcjor mancra de realizar la invencion que conozea ¢l inventor en la fecha de presentacion o,
cuando sc reivindique prioridad, cn la fecha de prioridad de la solicitud». Se ha convenido cn
que cn la Conferencia Diplomatica que tendra lugar en La Haya del 3 al 28 de junio de 1991,
cste texto permanczea inaltcrado. Vid. notas sobre la Regla 2, R2. 03 Parrafo 1), vi): «En lo rcla-
tivo a las modilicaciones de dicha disposicion, vid. Regla 12 que cstablece que la enmienda de
la Regla 2. 1) vi) ...exigirda que ninguna de las Partes Contratantes con derecho a voto en la
Asamblea vote contra la enmienda propuesta», OMPIL, Notas sobre ¢l proyecto de reglamento,
PLT/DC/4, op.cit., supra nota 25, p.20.

' BIRP, Ley Tipo, pp.34 y 35.
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En vista de los objetivos que persigue el sistema de patentes, la
exigencia de que en la descripcion se dé a conocer la invencion de
mancera suficientemente clara y completa para permitir que ésta pueda
ser realizada por una persona del oficio, aparece como constante entre
los requisitos aplicables a la descripcion .

VI. Otras Informaciones que Debe Contener la Descripcion

Ademas de las caracteristicas que hasta aqui se han mencionado en
relacion con el contenido de la descripeion, es comun encontrar en las
legislaciones la exigencia de que este documento inciuya otras infor-
maciones que, al lado de los requisitos mencionados, permitan mejor
cumplir el proposito fundamental de divulgacion de la descripcion.
En términos generales, tales informaciones adicionales quedan expre-
sadas en la Regla 2 del Proyecto de Reglamento del Proyecto de
Tratado de Armonizacion *, que incluye:

a. especificar el sector o sectores tecnologicos a los que pertenece
la invencion (Regla 2,1),1);

b. indicar la técnica anterior que, en cuanto sepa el solicitante,
pucda considerarse 1til para la comprension de la invencion, asi como
para la busqueda y el examen de la invencidn, y, de preferencia, citar
los documentos que reflejen esta técnica anterior (Regla 2,1),11);

c. (...) indicar los efectos ventajosos de la invencion respecto de la
técnica anterior (Regla 2,1), I1I);

d. indicar explicitamente, cuando ello no sea evidente de la des-
cripcion o de la naturaleza de la invencion, la manera o maneras en

 Vid. Wipo, Draft Treaty... (HL/CE/V/2, Ginebra, 4 de marzo de 1988), op.cit., p.25. Vid. como
desde la Ley Tipo de las BIRPI de 1965 ya se incorporaba un requisito similar en el articulo 13
(1) en el que se establecia «La descripcion debera exponer la invencion de manera suficiente-
mente clara y completa para que una persona versada en la materia pueda ejecutarla».

“ Para conocer versioncs mdas tempranas del texto de esta Regla, vid. Wipo, Proyecto de
Tratado... documento HL/CE/VIII/2, p.17. Ll texto de la Regla 2 puede consultarse en OMPI,
PLT/DC/3, 21 de diciembre de 1990, op.cit., supra nota 18, p.82.
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que la invencion satisface la condicion de ser 1til o susceptible de
aplicacion industrial (Regla 2,1), vii).

Ademas de las informaciones mencionadas, algunas legislaciones
incluyen la exigencia de presentar un resumen de Ia invencion. A
veces el requisito de incluir un resumen de la invencién como parte
de la descripcion es impuesto por practicas administrativas. Este resu-
men, que se encuentra frecuentemente en los documentos de patentes,
facilita una idea general del contenido del documento, mucho mas
rapidamente que con la lectura del texto completo.

Todas estas informaciones, al lado de otras que figuran normal-
mente en la primera pagina de los documentos de patentes, en parti-
cular el nombre y direccion del solicitante, del titular de la patente y
del inventor, permiten a cualquier interesado entrar en contacto con
esas personas para determinar las condiciones en las que podria
autorizarsele Ia explotacion de la invencion ™.

VII. EL CASO DE LAS INVENCIONES QUE INVOLUCRAN
MATERIAL BIOLOGICAMENTE REPRODUCIBLE

13. El Tratado de Budapest de 28 de abril de 1977 sobre el
Reconocimiento Internacional del Depdsito de Microorganismos

a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes
(Enmendado en 1980)

Como hasta aqui se ha visto, la divulgacién de la invencidn es una
condicidén que se impone para la concesion de una patente, requisito
este ultimo que normalmente se cumple mediante una descripcion
escrita. Cuando en una invencion interviene un microorganismo o la
utilizacion de un microorganismo que no es accesible al publico, esa
descripcion no es suficiente para que exista divulgacion. Por esta
razon, en el procedimiento en materia de patentes de un numero

* Vid. OMPI, Ley Tipo de la OMPI para los paises en desarrollo sobre Invenciones, vol. 1,
Patentes de invencion, Publicacidon No. 840 (S), Ginebra 1979, p. 52.
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creciente de paises, es necesario depositar no so6lo una descripcion
sino también una muestra del microorganismo en una institucion
especializada. Las oficinas de patentes no estin equipadas para
ocuparse de los microorganismos, cuya conservacion exige conoci-
mientos técnicos especiales y un materiai adecuado que permitan
mantenerlos viables, sustraerlos a la contaminacion e impedir que
puedan causar efectos nocivos sobre la salad o contaminar el medio
ambiente. Cuando se quiere proteger en varios paises una invencion
en la que interviene un microorganismo, es posible que deba reali-
zarse en cada uno de esos paises el complejo y costoso procedimien-
to del depodsito del microorganismo. Con el fin de suprimir o limitar
esta multiplicidad de depésitos, el Tratado de Budapest estipula que
un Estado contratante que admita o exija el depodsito de microorga-
nismo a los fines del procedimiento en materia de patentes, debe
reconocer a estos fines el depdsito de un microorganismo efectuado
ante cualquier «autoridad internacional de depdsito», tanto si se
encuentra instalada en un territorio como fuera de €l. En otras pala-
bras, un deposito unico efectuado ante una autoridad internacional de
depdsito es suficiente, a los fines del procedimiento en materia de
patentes, ante las oficinas nacionales de patentes de todos los Estados
contratantes y ante una oficina regional de patentes, si ésta declara
que reconoce los efectos del Tratado de Budapest. La Oficina
Europea de Patentes ha formulado una declaracion de este tipo *.

Lo que el Tratado denomina «autoridad internacional de deposito»
es un organismo cientifico —como un «banco de cultivos»— capaz de
conservar los microorganismos. Esta institucion adquiere el estatuto
de «autoridad internacional de deposito» cuando uno de los Estados
contratantes proporciona seguridades al Director General de la OMPI
de que reune y continuard reuniendo determinadas condiciones
previstas en el Tratado ™.

% OMPI, Informaciones Generales, Ginebra, 1988, pp.26 y 27.
% Ibid.
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El Reglamento del Tratado contiene disposiciones detalladas en
las que se define quién tiene derecho —y en qué momento— a recibir
muestras de un microorganismo depositado, asi como las condiciones
de un «nuevo» deposito cuando no es posible entregar muestras del
microorganismo originaimente presentado ¥’.

El tratado es especialmente ventajoso para el depositante que haya
presentado solicitudes de patentes en varios Estados contratantes. El
depdsito de un microorganismo, de conformidad con el procedimien-
to previsto en el Tratado, reducira sus gastos y le proporcionara una
mayor seguridad. Le ahorrara gastos porque en lugar de depositar el
microorganismo en cada uno de los Estados contratantes en los que
se ha presentado una solicitud de patente relacionada con ese micro-
organismo, bastara con que lo deposite una vez, ante una sola autoridad
de depdsito en todos los Estados contratantes, excepto en uno *.

14. Las Invenciones que Involucran Material Biologicamente
Reproducible en el Proyecto de Tratado de Armonizacion en
Materia de Patentes

La cuestidn de las invenciones que involucran material biologica-
mente reproducible es tratada en el Proyecto de Tratado de
Armonizacion precisamente en el articulo sobre la divulgacion y la
descripcion, esto es en el Articulo 3, Parrafo 1), inciso b), cuyo texto
es el siguiente:

«Cuando la solicitud se refiera a material bioldgicamente reproducible que
no pueda ser divulgado en la solicitud de tal manera que permita que la

¥ Ibid.

* Ibid. En enero de 1991 eran parte en este Tratado los 23 Estados siguientes: Alemania, Australia,
Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Checoslovaquia, Espafia, Estados Unidos de América,
Filipinas, Finlandia, Francia, Hungria, Italia, Japon, Liechtenstein, Noruega, Paises Bajos, Reino
Unido, Republica de Corea, Suecia, Suiza y Union Soviética. Wipo, Industrial Property, Geneva
30th Year No.l, January 1991, p.16. El texto del Tratado de Budapest puede consultarse en
Wipo, Industrial Property, 1977/5, 1981/4.
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invencion sea realizada por una persona del oficio y dicho material no se
encuentre a disposicion del publico, se complementara la solicitud mediante
un depdsito de dicho material ¢n una institucion de depoésito. Cualquicr Parte
Contratante podra cxigir que ¢l deposito sc efectiie en la fecha de presenta-
cion o antes de esa fecha o, cuando se reivindique prioridad, en la fecha de
prioridad de la solicitud» .

15. Las Invenciones que Invelucram Material Biologicamente
Reproducible en el Proyecto de Reglamento del Tratado de
Armonizacion en Materia de Patentes

Por su parte, el Proyecto de Regiamento dei Tratado de
Armonizacion dispone en la Regla 2, parrafo 1, inciso iv), lo siguiente:

«(...) la descripcion debera:

»Cuando se requiera el deposito de material bioldgicamente reproducible en
virtud del Articulo 3.1.)b), indicar el hecho de que se ha realizado dicho
deposito e identificar por lo menos el nombre y direccidn de la institucion de
deposito, la fecha del deposito y el nimero de orden atribuido al deposito por
la institucion, asi como describir, en la medida de lo posible, la naturaleza y
caracteristicas de dicho material, pertinentes respecto de la exigencia de
divulgacion de la invenciony .

VIII. LAS REIVINDICACIONES
16. La Valoracion de las Reivindicaciones

Ya se ha visto que entre los documentos que deben presentarse con

4 B p— o o S e T =E

Ta enliniid dormatonis adermbe JoTa .dacorineiZa < Tae dihidtine ol ondd
1a >OLICILUU UC PdAlCIILC, dUtlilad UC 1d UCSCIIPCIOIL Y 105 U1DUJOUS, €1 SULL-

citante debe acompaifiar una seccion conocida como reivindicaciones

* Vid. OMPI, «Propuesta Bésica para el Tratado y el Reglamento....», op.cit., supra nota 18, p.8.

“ Vid. OMPIL, Proycecto de Reglamento..., op.cit., supra nota 18, p.82. A proposito de los nucle-
otidos y sccucncias de aminoacidos, la Regla 2, parrafo 3) del Proyecto de Reglamento preve
que «Cuando la solicitud contenga la divulgacion de un nucledtido o de una secuencia de ami-
noacidos, cualquier Parte Contratante podra disponer requisitos especiales sobre el lugar, modo
y forma de dicha divulgaciony.

182



HORACIO RANGEL ORTIZ

(o capitulo reivindicatorio), a la que para efectos introductorios hay
que decir que se atribuye una doble funcidn juridica: delimitar el
objeto de la invencion y determinar el alcance del derecho.

Si Ia descripcidn es la parte fundamental de ia patente, ha dicho
Mathely, las reivindicaciones constituyen «el elemento decisivo» *'.
Da Gamma Cerqueira las ha calificado como «el alma de la patente» .
Otros, como Casalonga, invocando la doctrina y la jurisprudencia,
han dicho que las reivindicaciones, al lado de la descripcion, forman
«un todo indivisible» *.

Sin desconocer que pueden llegar a presentarse situaciones en las
que resulte conveniente y apropiado valorar una determinada pieza de
los documentos de patentes de una y otra manera, dependiendo de
la consideracion especifica que se tenga en mente al momento y
expresar esa calificacion, quiza sea preferible referirse a las rei-
vindicaciones como una pieza que con los demas elementos que
conforman los documentos de patentes forman un todo integral *
compuesto, asi, de diversas piezas con funciones especificas, que
entre si se complementan.

Dicho esto, habrd que recordar que entre los distintos pronuncia-
mientos que se han hecho en torno a este aspecto especifico del
Derecho de Patentes, no faltan aquéllos tendientes a determinar con
precision una funcidn especifica para cada una de las piezas que con-
forman los documentos de patentes. Si bien estas distinciones son muy
utiles cuando se recurre a ellas con fines estrictamente didacticos y de
orden juridico, ocurre que de ellas llegan a surgir calificaciones y

' Mathely, op.cit., p.227.

* Da Gamma Cerqueira, Joao, Tratado da Propriedade Industrial, Volume II, Tomo I, Parte 11
(dos privilégios de invencao, dos modelos de utilidade e dos desenhos e modelos industriais),
Edicao Revista Forense, Rio de Janeiro 1952, p.165.

™ Casalonga, op.cit., p.357.

* A veces incluso «divisibley, si de lo que se trata es de precisar una funcion especifica y distin-
guirla de la funcidn que tienen otras piezas de los documentos de patentes en lo que tienen en
comun, ¢ incluso quizas en lo que no se complementan,
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valoraciones que reflejan lo mismo inclinaciones que simpatias, lo
mismo de orden juridico que filosofico y, a veces, politico-econdomico *.

Por lo anterior parece recomendable alejarse de toda valoracion que
eventuaimente pueda entorpecer ¢l verdadero conocimiento de las fun-
ciones del sistema de patentes en conjunto, incluidos los medios de que se
vale el sistema para conseguir los fines que le son propios. Es muy cierto
que las distintas piezas que integran los documentos de patentes cumplen
funciones especificas que ya sea la ley, los litigantes, los jueces o los
comentaristas legales les han atribuido; la realidad es que la determinacion
de las funciones que desempefian las piezas que integran los documentos
de patentes —y por tanto la cuestion de atribuirle a cada una de ellas un
valor determinado— es un problema méas complejo de lo que aparenta*

17. Origenes de la Exigencia

En algunos sistemas antiguos se confundian los papeles de Ia des-
cripcidn y de las reivindicaciones y se prolongaba el objeto del derecho a
todo aquello que, siendo patentable, aparecia en la descripcion *.
Efectivamente, sin dejar de establecer una relacion entre las reivindicaciones

“ Las posturas extremas, en este terreno, en algiin momento también han alcanzado el ambito de lo
Jjuridico. Vid como, al referirse a las reivindicaciones, el autor argentino Pedro Carlos Breuer Moreno
ha sostenido que «las reivindicaciones constituyen la parte fundamental y mas importante de la patente
en vez de ser un accesorio de las descripciones, éstas son accesorias de aquéllas; la descripcion com-
plementa las reivindicaciones en cuanto ensefian cOmo ejecutar practicamente la invenciony. Pero el dere-
cho del inventor esta delimitado por las reivindicaciones; cuestion con la que en principio se puede estar
de acuerdo cuando, como dice este autor, se atiende al derecho del inventor. Nuestro parecer sobre el papel
que este autor atribuye a las reivindicaciones es muy distinto, sin embargo, cuando inmediatamente des-
pués afirma que «Ademas, hoy en dia, la descripcion no es imprescindible; cualquier téenico experto, con
la sola guia de lag reivindicaciones, puede ejecutar el invento en formas diferentesy. Breuer Moreno,
Pedro Carlos, Tratado de Patentes de Invencion, Volumen I, Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1957,
p.269. No cs éste ¢l momento de analizar si las afirmaciones hechas por el ilustre tratadista argentino cran
o no el reflejo de la realidad en el momento de expresarlas, hace mas de treinta afios; el hecho es que para
los efectos que nos hemos propuesto con la presentacion de este trabajo, se estima que afirmaciones como
las que hasta aqui han quedado reproducidas, poco contribuyen a la comprension de las piezas que con-
forman los documentos de patentes. Dado que con frecuencia se siguen escuchando opiniones del tenor
descrito, a veces provenientes de fuentes reconocidas y destacadas, ha parecido saludable citarlas, pero
refiriéndose a ellas en lo que se estima es su real dimensién y contexto.

Recuérdese como, a proposito de la descripcion, en algun momento se ha llegado a pensar que
esta pieza cumple con una funcion estrictamente técnica, relegando las funciones de orden juri-
dico a las reivindicaciones, y cdmo en la realidad, la descripcion cumple con una funcion tanto
técnica como juridica. Fid. Mousseron, Jean Marc, op.cit., pp. 624 y 625.

‘7 Vid. Mousseron, op.cit., p.659.

&
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y la descripcion, las legislaciones modernas parecen separar las dos
funciones atribuyendo la funcion juridica a las reivindicaciones: deli-
mitar el objeto del derecho y determinar el alcance del derecho .

Si como ya se ha visto, Ia descripcion también cumpie una funcion
juridica —y no unicamente técnica—, la funcion de delimitar el objeto
del invento sobre la que recae el derecho y el determinar el alcance de
ese derecho, es una funcidn que corresponde a las reivindicaciones *.

En tiempos pasados, sin embargo, llegd a confundirse esta funcion
y a asignarsele a la descripcion una funcidn propia de 1o que hoy se
conoce como las reivindicaciones. Esta confusion se manifestaba con
frecuencia hasta finales de la primera mitad del siglo pasado y prin-
cipios del que estad por terminar, pues hasta esa época no se exigia la
presentacion de las reivindicaciones al final de la descripcion.

Véase, por ejemplo, como en legisiaciones como la ley francesa de paten-
tes de 1844 no se exigia este requisito. La incorporacion de un capitulo reivindica-
torio, que permitiese delimitar el alcance de los derechos sobre la invencion,
fue establecida por primera vez en Francia en la ley de patentes de 1968

* Vid. Mousseron, op.cit., pp.624625.

* Mas adelante volveremos al papel que juega la descripcion en la interpretacion de las reivindicaciones.

* Vid. Mathely Paul, op.cit., p.227. Gamma Cerqueira y Breuer Moreno sugieren que desde principios de
siglo ya se exigfa en Francia la presentacion de un «resumen» por virtud de la aplicacion de un decreto de
11 de agosto de 1903, al que parecen atribuirle el papel de uno de los antecedentes de las reivindicaciones
como hoy se conocen debido a que ¢l decreto de 11 de agosto de 1903 imponia la obligacion de terminar
las descripciones con un «resumeny. Vid. Da Gamma Cerqueira, op.cit. p.162; Breuer Moreno, op.cit.,
p-268. La realidad de las cosas es que, no obstante la exigencia de presentar un «resumen», de acuerdo con
lo que previsto en el decreto de 11 de agosto de 1903, este resumen no tenia fines parecidos a los que hoy
se atribuyen a las reivindicaciones, ni tenfa efecto delimitativo del derecho. En una circular de 9 de noviem-
bre de 1963 se contenia la indicacion expresa en el sentido que «el resumen no puede limitarse juridicamente
la invencion; queda prohibido el uso de las palabras “reivindicacion™, “yo reivindico” y otras similares en el
resumeny, vid. también la sentencia de 8 de enero de 1962 en la que el Tribunal de Apelacion de Paris sos-
tuvo que «La validez y el alcance de la invencion deben ser apreciados a partir del conjunto de la descrip-
cidn; el resumen es tnicamente enunciativo y no limitativo, ni atributivo de derechoy. El decreto No.59.780
de 22 de junio de 1959, que contenia algunas modificaciones a ciertas disposiciones de la ley de 5 de julio
de 1844 (JO ler. Juillet 1959) mencionaba expresamente que el resumen debia presentarse con fines estric-
tamente documentales. Fid. Mousseron, op.cit., pp.660 y 661. De acuerdo con estos antecedentes, todo indi-
ca que las reivindicaciones aparecen en el derecho de patentes francés con la ley de patentes de 1968
v que el resumen previsto en el decreto de 11 de agosto de 1903 dificilmente puede considerarse un
antccedente directo de las reivindicaciones toda vez que al resumen ahi previsto no sc asignaban fun-
ciones iguales o parecidas a las de las reivindicaciones, como hoy se conocen.
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Sin embargo, no es en Francia donde surge la aplicacién del requi-
sito. Mathely afirma que las reivindicaciones aparecen en la practica
britanica del siglo XVIII*'. Sin embargo, Roubier sostiene que es una
creacion impuesta por la practica alemana, ya que no obstante el
silencio de la ley alemana de patentes de 25 de mayo de 1877, en la
practica se acostumbraba su presentacion . Breuer Moreno * sefiala
que en la ley alemana de patentes de 1890 se establecid que «al final
de la descripeidn se indicard lo que debe ser protegido como siendo
patentable (Articulo 20)»; que un decreto belga exigid que la des-
cripeion termine «por una reivindicacion clara, concisa, correcta y
precisa de Io que constituye el invento»; y que la ley inglesa de 1902
exigié que cada «descripcion completay debe terminar «establecien-
do distintamente la invencion reivindicada» (secciones 2,4).

Si bien hay quien se inclina por sostener que, aun antes de adop-
tarse el uso de las reivindicaciones, el inventor estaba obligado a deli-
mitar su invento en la descripcion, pero no existian reglas para efec-
tuar esa delimitacion*, obsérvese como otros autores afirman que
antes de incorporarse la practica formal de concluir la descripcion con
un capitulo reivindicatorio, el objeto del derecho se extendia a todo
aquello que, siendo patentable, aparecia en la descripcion *.

Sea como fuere, los antecedentes de la incorporacidon de esta exi-
gencia, desconocida en los antiguos sistemas de patentes, pone de
manifiesto que la antigua practica consistente en exponer la idea
inventiva, explicar cudles son los medios para llevarla a la practica,
dar indicaciones concretas sobre la forma de ejecutar el invento, refe-
rencias a los antecedentes conocidos y detalles minuciosos sobre etapas

Mathely, op.cit., p.227.

Roubicer, Paul, T. I1, op.cit., p.277.

* Breuer Moreno, Pedro Carlos, op.cit., p.268.

Breuer Morceno, Pedro Carlos, op.cit., p.208. Fid. también cl texto de la ey nortecamericana de
patentes de 1790 que exigia del solicitante «distinguir la invencion o descubrimiento de otras
cosas que ya fueran conocidas o hubieran sido usadas», CHOATE, Robert A., Cases and
Materials on Patent Law, ST. Paul, Minn., West Publishing Co. 1973, p.418.

Mousseron, Jean Marc, op.eit., pp.624-625.
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operativas o sobre detalles constructivos, como se contenian en las
descripciones, no siempre permitian delimitar con claridad el inven-
to, porque como dice Breuer Moreno *, no siempre es facil separar lo
nuevo de lo conocido. Por razones de esta indole, las leyes comenza-
ron a exigir la incorporacion de las reivindicaciones, que como sc ha
visto, definieron en las formas mas diversas.

En fin, desde el punto de vista formal, la primera ley nacional que
exige de modo explicito la presentacion de las reivindicaciones, es la
ley americana de patentes de 1836, La incorporacion de las reivin-
dicaciones en la ley americana de patentes surge como consecuencia
de una serie de abusos que se habian venido produciendo en Estados
Unidos con motivo de la aplicacion de la ley de patentes de 1793.
Efectivamente, ya desde la ley de patentes de 1790 (la primera ley de
patentes en Estados Unidos), se disponia que el solicitante de una
patente debia «distinguir la invencién o descubrimiento de otras
cosas que ya fueran conocidas o hubieran sido usadas». Sin embargo,
las reivindicaciones, como hoy se les conoce, no aparecian en las
patentes. En 1836, la ley de patentes dispuso que el inventor «debera
especificar particularmente y destacar la parte, mejora o combinacion
que reivindica como su propia invencion o descubrimiento». Desde
entonces, las reivindicaciones han tenido una evolucion gradual en el
Derecho de patentes americano, influida por decisiones de los tribu-
nales y reglamentaciones de la oficina de patentes, mas que por
requerimientos estatutarios **.

La norma impuesta por el legislador americano, conjuntamente
con las practicas incipientes de la época, habrian de marcar el inicio
de un movimiento tendiente a delimitar el objeto de la invencién y a

* Breuer Moreno, Pedro Carlos, op.eit., p.268.

7 Mousseron, op.cit., p.660.

8 Choate, op.cit., p.418. Los antecedentes de la ley de patentes norteamericana de 1836 (S. Doc.
No. 338, 24 Cong., Ist. Sess. —App. 28, 1836—reprinted in 18 J.P.O.S. 854-63, 1936), incluyen-
do las razones que dieron lugar a la abrogacion de la ley de patentes de 1793 (que a su vez habia
abrogado a la primera ley de patentes norteamericana de 1790), aparecen en Choate, op.cit.,
pp.76-78.
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determinar los alcances del derecho en las leyes de otros paises,
aunque en algunos casos la incorporacion del requisito haya sido tan
tardia, como en ¢l caso de Francia que adopta esta exigencia hasta la
promulgacion de la ley de patentes de 1968.

18. Abusos Derivados de la Ausencia de Reivindicaciones

Situaciones ilustrativas de algunos de los abusos que dieron lugar
a la revision del sistema de patentes americano y a la abrogacion de
la ley de patentes de 1793, a través de la promulgacion de la ley de
patentes de 1836, asi como al desarrolio de pronunciamientos juris-
prudenciales en torno al tema de las reivindicaciones, aparecen
resefiadas en los casos Wyeth v. Stone ¥, y O’Reilly v. Morse ®.

El caso Wyeth v. Stone, fallado en 1840, involucraba una patente
a nombre de N.J. Wyeth, expedida en 1829, que concluia con un
parrafo en el que se reclamaba como nuevo:

«Cualquier medio que tomara la forma de un aparato para cortar hielo en
tamarios uniformes, que fuese impulsado por cualquier fuerza que no fuere
la humana, asi como la invencion de esta técnica y cualquier método
particular de la aplicacion de ese principio».

Comentando las objeciones hechas valer como defensa por parte
del demandado, el Ministro Joseph Story hizo notar:

«Es claro, por tanto, que en este negocio el titular de la patente pretende
reservarse el derecho exclusivo para la técnica de cortar hielo por medio de
cualquier fuerza distinta a la humana. Juridicamente, tal reserva es, en defi-
nitiva, insostenible. Se trata de una reserva para una técnica o principio en
abstracto, y no para un método o maquinaria en particular que permita cor-
tar el hielo. Ninguna persona puede tener el derecho de cortar hielo por todos
los medios y métodos, o por todos o cualesquiera tipos de aparatos, no sien-
do el inventor de tales medios, métodos o aparatos. Por tanto toda reserva
que vaya mas alla de la verdadera invencion del titular de la patente es

* 30 Fed. Cases 723 (No. 18, 107) (D.C. Mass. 1840), Choate, op.cit., p.419.
“ 56 U.S. (15 How) 62, 112, 14L. Ed. 601, 623 (1853), Choate, op.cit., p.419 y ss.
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claramente nula, por lo que se declara la nulidad de la patente, de conformidad
con los principios del derecho comuny.

En el caso O’Reilly v. Morse, la Suprema Corte de Estados

TTnidne tniva la anarbimidad de coamentar 11 nrahlama cimilar ane
ULLIUUDL, tUVU 1a Upultuliiuaud Uy vuliiviitdl Uil pluviviiid siiiiial yuv

involucraba la conocida invencion del telégrafo por parte de Samuel
Morse. La patente de Samuel Morse fue declarada valida por el Juez
de Distrito en Kentucky, pero en la apelacion se examind la correccion
de la octava clausula reivindicatoria de la patente que decia:

«Octava. No intento limitar mi derecho a la maquinaria especifica o a las
partes de maquinaria descritas en la descripcidn y reservas; la esencia de mi
imvencion es el uso de la energia de la corriente eléctrica o galvanica, que yo
llamo electromagnetismo desarrollada para marcar o imprimir caracteres
inteligibles, sefiales o letras, a cualquier distancia, siendo una nueva aplica-
cidn de esa energia de la que reclamo ser el primer inventor o descubridor».

Al resnec
Al respecto,
n

declaro e

«El alcance de esta reserva es claro: el titular de la patente reclama derechos
exclusivos para todas las mejoras en las que la energia sea la corriente eléc-
trica o galvanica que tenga como resultado marcar o imprimir caracteres
inteligibles, sefiales o letras a distancia.

»Si se sostiene la validez de esta reserva, no tiene importancia el proceso o la
maquinaria empleada para obtener el fin previsto en la clausula, de modo que
si un inventor independiente logra una invencidn en este campo a través de
una maquina o proceso distintos a los que emplea el titular de la patente no
podria usarla sin permiso del titular de la patente. De sostener la validez de la
patente, su titular podria reservarse el derecho exclusivo para otras maqui-
nas o procesos distintos, aun cuando €stos no se encuentren revelados en la
deseripcion. Lo que el titular de la patente realmente pretende es obtener el
derecho al uso exclusivo para algo que ¢l no ha descrito y en definitiva, que
tampoco ha inventado. Por tanto se declara la nulidad de esta clausulay.

19. Funciones de las Reivindicaciones

En tanto que la patente confiere un derecho exclusivo de explotacién
a su titular, se justifica que las leyes de patentes exijan del inventor
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que defina el objeto sobre el que ha de recaer ese derecho exclusivo.
Pero, la funcion de las reivindicaciones no es unicamente definir
¢l objeto de la invencion, sino ademas determinar el alcance de la
proteccion. Asi, el alcance de la proteccion esta delimitado por
las reivindicaciones ®.

Esta formula legal debe ser bien comprendida. En su acepcion
amplia, la proteccion se confiere a través del derecho exclusivo de
explotacion de la invencion patentada. El contenido de este derecho,
es decir, el contenido de la exclusividad de explotacion es estableci-
do por Ia ey, 1o que es constante. La variable se encuentra en el obje-
to a proteger. Es justamente esta variable la que va a ser fijada por las
reivindicaciones. Consecuentemente, cuando las leyes de patentes
disponen que las reivindicaciones determinarla extension del objeto
para el cual se reclama la proteccion, es decir la extension de la
invencion a la cual se aplicara el derecho exclusivo de explotacion
conferido por la patente .

20. Interpretacion de las Reivindicaciones

Si bien existen reglas que exigen que las reivindicaciones puedan
ser comprendidas sin necesidad de recurrir a la descripcion, a estas
normas hay que considerarlas armdénicamente con otras disposiciones
y principios del Derecho de patentes, y del Derecho en general, de
conformidad con lo que se conoce como una interpretacion dindmica
de la ley, en contraste con las interpretaciones estiticas que general-
mente conducen a situaciones injustas y absurdas. Es decir, que las
normas que incluyen esta exigencia en los codigos de patentes deben
ser aplicadas armdnicamente con las que a su vez se refieren a la
interpretacion de las reivindicaciones.

N

Vid. Mathely, pp.334 y 336. Vid. también Devant, P., Plasseraud, R., Jaquelin, H. y Lemoine M.,
Brevets D’Invention, Manuel Dalloz de Droit Usuel, quatrieme edition, Paris, Librairie Dalloz
11, rue Souftlot, Ve 1971, p.150.

2 Mathely, op.cit., pp.334 y 335.
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Para determinar el alcance de la proteccion, no debe atenderse a la
letra misma de las clausulas reivindicatorias, sino que éstas deben
interpretarse conjuntamente con la descripcion, como lo sugiere
Mathely ©. La interpretacion no consiste simplemente en explicar lo
que pueda tener un texto de ambiguo u oscuro; la interpretacion con-
siste sobre todo, en obtener del texto su plena significacion. Es en este
contexto que la ley utiliza la expresion «interpretar». Las reivindica-
ciones deben interpretarse de manera liberal a fin de precisar su ver-
dadera significacion y de proteger la invencion, no sélo contra una
reproduccion pura y simple, sino también contra una imitacion mas o
menos habil .

Es comun encontrar esta formula en las leyes de patentes, mismas
que contienen esta doble proposicion *:

La primera: el alcance de la proteccion conferida por la patente
esta determinado por las reivindicaciones.

La segunda: 1a descripcion y los dibujos serviran para interpretarlas.

Por tanto, la interpretacion debe conducir a comprender adecuada-
mente las reivindicaciones y a precisar los elementos constitutivos
esenciales de la invencion definida. Obsérvese, sin embargo que
interpretar no es agregar. Cierto, para comprender las reivindicacio-
nes es necesaria una explicacion y la explicacion implica siempre un
complemento. Pero ese complemento, proporcionado por la interpre-
tacion, debe estar incluido en las reivindicaciones, por lo menos de
manera 1mplicita, pues no estd permitido agregar, via interpretacion,
un elemento que la reivindicacién no contenia o no sugeria de
manera alguna®.

* Vid. Mathely, op.cit., p.335.

“ Mathely, op.cit., pp.335 y 229.

% Vid. por ejemplo el articulo 28 de la ley francesa de patentes y el articulo 38 de la ley de paten-
tes mexicana.

¢ Mathely, op.cit., p.335.
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Como se sabe, la descripcion consiste en una exposicion de la inven-
cion. Por tanto, al momento de la interpretacidn, la descripcion debe ser
tomada tal y como ha sido redactada. Cuando las leyes de patentes dis-
ponen que los dibujos también sirven para interpretar las reivindicacio-
nes, elio no significa que puedan suplir el silencio de la descripcion. Los
dibujos tienen tinicamente un papel complementario de la descripcion.
Habra pues que subrayar que la interpretacion no puede operar mas que
a la luz de la descripcion: no esta permitido aportar elementos del exte-
rior. En tanto que la descripcion proporciona una ensefianza sobre los
medios constitutivos de la invencion, tal ensefianza permite captar el
sentido de las reivindicaciones y asi estabiecer su verdadero aicance®.

Desde luego, este tipo de consideraciones entran en juego en los
casos de invasién o usurpacion de patente, y por tanto la cuestion de
la interpretacion sera del conocimiento de las autoridades ante quie-
nes se ventilan estos pleitos y no necesariamente de las que se ocupan
de la tramitacion y expedicion de patentes de invencion.

21. Las Reivindicaciones y la Novedad

Como se sabe, la novedad es una de las condiciones positivas de
patentabilidad. La ausencia de ese requisito determina la falta de
acceso a la proteccion patentaria, en atencidn a una serie de principios
entre los que destaca que nadie puede disponer para su dominio pri-
vado algo que ya se encuentra en el dominio publico. En la determi-
nacion sobre si el invento cumple o no el requisito de novedad, es al
capitulo reivindicatorio al que hay que atender, y no a la descripcion.
Esto significa que como consecuencia de las funciones basicas pro-
pias de las reivindicaciones como hasta aqui han sido expuestas, la
inclusion del capitulo correspondiente en las patentes tiene como fun-
cion adicional servir de base para cvaluar la patentabilidad de la
invencion. Queda pues claro que es a las reivindicaciones, nada mas

" Ihid. Algunos autores le han llamado a la interpretacion, una posibilidad eventual de «extension»

permitida por la ley, en tanto que la descripcion y los dibujos lo permitan. Vid. Devant et al.,
op.cit., p.145.
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a las reivindicaciones, a lo que hay que atender al momento de hacer
esta evaluacion. Pretender evaluar la novedad de la invencion con
apoyo cn c¢lementos adicionales a las reivindicaciones, como seria la
descripcion, equivale a ignorar el sentido de cada una de las distintas
piezas que conforma ese todo integral llamado patente, de modo que
bajo ninguna circunstancia esta permitido apoyarse en la descripcion,
que invariablemente incluird elementos del dominio publico y no
novedosos, para determinar la novedad de la invencion.

La regla tiene una razon de ser. Si la funcion de las reivindicacio-
nes es precisamente delimitar el objeto sobre el que ha de recaer el
derecho exclusivo y determinar el alcance de la proteccion, carece de
sentido —practico y juridico— evaluar aspectos ajenos a ese objeto, en
relacion con los cuales no se pretenden derechos exclusivos.

De ahi la importancia del capitulo reivindicatorio, pues su ausencia
implicaria no solo complicaciones de orden juridico y administrativo,
sino ademas retrasos indeseables en todas las situaciones en las que fuera
de importancia determinar si el invento tiene o no acceso a la proteccion
patentaria por razon de la novedad. Por ello, la incorporacion de un
capitulo reivindicatorio que permita delimitar con precision el objeto
de la invencion facilita extraordinariamente la determinacion del cum-
plimiento del requisito de novedad; de otra forma, tendria que examinar-
se minuciosamente la descripcion para que una vez determinado el objeto
de la invencion, se procediese a evaluar lo que es nuevo y lo que no es.

Esto se dice por razon de que la determinacién del caracter paten-
table de la invencion supone invariablemente una comparacidn con el
estado de la técnica de la invencion, lo que implica una serie de pro-
blemas de hecho y de derecho propios de la designacién y la delimi-
tacion de la invencion. En uno y otro caso, las reivindicaciones cons-
tituyen el punto de partida para hacer esa comparacion con el estado
de la técnica®.

* Vid. Mousseron, op.cit. «Le premier terme de la comparaison. L’Invention revendiquée»,
D.248 y ss.
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IX. CARACTERISTICAS DE LAS REIVINDICACIONES

Del estudio de los requisitos que deben cumplirse para satisfacer las
exigencias legales aplicables a las reivindicaciones se han ocupado
diversos autores. Si bien existen ciertas condiciones que varian de
pais a pais en lo que hace a algunas cuestiones muy especificas, la
realidad es que independientemente de si se estd hablando de soli-
citudes locales, regionales o internacionales, existen ciertas condi-
ciones cstables aplicables a las reivindicaciones que deben ser
observadas en la redaccidon y en la preparacion de documento que
contiene las reivindicaciones. Siguiendo al tratadista Mousseron®, a
continuacion nos referimos brevemente a esas condiciones que el
autor mencionado clasifica en: condiciones de fondo y condiciones
de forma.

2Z. Condiciones de Fondo de Ias Reivindicaciones

Las condiciones de fondo son tres:

a. Las reivindicaciones deben conducir a la determinacion de la
invencion reservada.

b. Las reivindicaciones deben estar apoyadas en la descripeion.

c¢. Las reivindicaciones deben respetar el principio de unidad de
invencion.

“ Mousseron, op.cit., Vid. I. Les modalites d’etablissement des revendications. a. Les
conditions de fond des revendications, pp. 662-688. b. Les conditions de forme des
revendications, pp.689-701. La clasificacién de estas condiciones debe considerarse
como atendiendo primordialmente a fines didacticos, y por tanto, no debe estimarse
como una catdlogo matematico; la practica y el estudio de estas cuestiones pone de mani-
fiesto que existen aspectos de las reivindicaciones que en algin momento han sido consideradas
de forma, y en la realidad pueden llegar a tener un impacto en las condiciones de fondo.
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23. Las Reivindicaciones deben Conducir a 1a Determinacion de
la Invencion Reservada

a. Claridad y precision

Efectivamente, al hablar de Ias funciones de Ias reivindicaciones
se dijo que éstas tienen por objeto delimitar el objeto de la invencion
sobre la cual ha de recaer el derecho exclusivo y precisar el alcance o
extension de la proteccion. Por tanto, a efecto de que las reivindica-
ciones pueden cumplir con las funciones que las leyes de patentes les
asignan es necesario que el documento que las contiene sea redacta-
do de manera tal que efectivamente sea util para cumplir con estos
propositos, de ahi la exigencia expresa de que las reivindicaciones
cumplan con la condicion de fondo consistente en permitir la deter-
minacién de la invencion respecto de la cual el solicitante de la
patente reclama derechos exclusivos.

Unas reivindicaciones redactadas de manera ambigua, oscura,
imprecisa —sea deliberada o accidentalmente— dificilmente pucden
conducir al propdsito de permitir la determinacidon de la invencidon
reservada. De permitirse la presentacion del documento que contiene
las reivindicaciones sin haber cumplido esta exigencia, efectivamen-
te permitiria cumplir con el requisito desde el punto de vista formal,
mas no cumpliria con la exigencia de fondo que aqui se apunta.

Por ejemplo, las reglas aplicables a este requisito mandan que el
solicitante se abstenga de utilizar expresiones tales como «y/o», «de
preferencia», «combinada o separadamente» ™.

" Vid. Mousseron, op.cit., p.664. Indirectamente, el requisito ya aparecia en la antigua ley-Tipo de
las BIRPI. En el articulo |3, parrafo (2) de este documento se lee: «(2) La reivindicacion o las
reivindicaciones deberan definir la proteccion que se solicita». El parrafo (2) se establece que la
reivindicacion o las reivindicaciones —toda solicitud tiene que tener por lo menos una— deberan
«definir» la proteccion solicitada. Quiere decir esto que la reivindicacion debe estar redactada
de tal modo que permita al publico y a los tribunales discernir los limites de la concesion de la
palente (vid. ¢l articulo 22). BIRPI, Ley-Tipo, op.cit., pp.34 y 35.
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b. Evitar reenvios a la descripcion

Otra regla com(n en los cddigos de patentes exige que las reivin-
dicaciones puedan ser comprendidas sin que para ello sea necesario
acudir a la descripcion. El incumplimiento de este requisito constitu-
ye un obstaculo para que ias reivindicaciones cumplan el papel de
delimitar el campo de proteccion del objeto de la reserva ™.

c. Caracteristicas técnicas

En armonia con ¢l sentido de la exigencia, las disposiciones apli-
cables exigen que las reivindicaciones sean redactadas de acuerdo
con las caracteristicas técnicas del objeto. Por ejempio, 1a reivindi-
cacion de un proceso de fabricacion de un producto que no incluya
informacion alguna sobre el modo de preparacion del cuerpo de que
se trata, no puede considerarse como una verdadera reivindicacidon ™.

d. Sanciones por incumplimiento

La sancion por el incumplimiento del requisito que se examina,
varia dependiendo del momento en que es detectado. Si éste ocurre
durante la tramitacion de la solicitud y no se corrige oportunamente,
la sancidn puede consistir en el rechazo o abandono de la solicitud. Si
por el contrario, el incumplimiento del requisito es detectado solo
hasta que es expedida la patente, la sancion puede consistir en la
nulidad de la patente en lo que hace a la clausula reivindicatoria que
contiene esta plaga ”.

a

Obsérvese que aqui se habla de la «comprensiony» del documento y del objeto ahi reservado, en

contraste con la «interpretacion» de las reivindicaciones, situacion en la que el «reenvio» a la

descripcion y a los dibujos estd permitido. Si bien, desde el punto de vista gramatical, la
diferencia aqui apuntada puede resultar sutil, desde el punto de vista juridico existe una clara
diferencia entre las dos nociones entrecomilladas.

? Vid. Mousseron, op.cit., p.665. Vid. también los pronunciamientos de los tribunales norteameri-
canos en este sentido dictados en el siglo pasado, como quedan ilustrados en los casos resefiados
en el apartado VIIT, 18 de este trabajo: casos Wyeth v. Stone y O’Reilly v. Morse, supra notas
59y 60.

' Se ha dicho que este vicio puede conducir incluso a la inexistencia del acto, atendiendo a la

auscncia de una de las condicioncs csenciales para la existencia juridica del acto, Mousscron,

op.cit., p.665.
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24. Las Reivindicaciones deben estar Apoyadas en la
Descripcion

Al tratar de las funciones de la descripcion se vio que este docu-
mento cumplie no séio con una funcién técnica, sino también con
otras funciones legales, entre las que se encuentran la de constituir un
apoyo para las reivindicaciones. Por eso, cuando se afirma que las rei-
vindicaciones deben estar «apoyadas» en la descripcion, lo que se
quiere decir ¢s que no esta permitido reivindicar aquello que no esta
descrito. El incumplimiento de este requisito implica un vicio que
normaimente s¢ traduce en la nulidad de la patente ™.

La exigencia de este requisito queda plenamente justificada como
resulta de las palabras del Presidente de la Suprema Corte de Estados
Unidos en el caso ya examinado que involucraba al inventor Samuel
Morse y en el que el tribunal declard la nulidad de la octava clausula
de la patente, precisamente por no encontrarse apoyada en la
descripcion:

(...) Dc sostener la validez de 1a patente, su titular podria reservarse el dere-
cho exclusivo para otras maquinas o procesos distintos, aun cuando ¢stos no
se encuentren descritos en la descripcion. Lo que el titular de la patente real-
mente pretende es obtener el derecho al uso exclusivo para algo que €l no ha
descrito y en definitiva, que tampoco ha inventado. Por tanto, se declara la
nulidad de esta clausula™.

Los principios expresados en ¢l caso O’Reilly v. Morse fallado
hace mas de un siglo, contintian nutriendo la exigencia en las legisla-
ciones modernas, lo mismo en el pais en que fue dictado originalmente
este fallo, que en otras jurisdicciones.

Véase también como desde el texto del articulo 13, parrafo (3) de
la antigua Ley-Tipo de las BIRPI, ya se incluia una disposicion expresa

* Vid. Mathely, op.cit., pp.227 v 232. Vid. también Wipo, Requirements in Respect of Manner
of Description..., op.cit., p.665.
” Vid. Choate, op.cit., p.418.
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en el sentido que «Las reivindicaciones no podran exceder del conte-
nido de la descripcién». El comentario a este articulo dice asi: «el
parrafo (3) trata de impedir todo intento de reivindicar la proteccion
del algo que no esté suficientemente revelado por el solicitante en la
descripciony ™,

No sobra indicar que es de importancia que ¢l solicitante de una
patente revele completamente su invencidn, permitiendo asi el
acceso intelectual a todos: la forma mas efectiva de conseguir este
objetivo, es a través de la instauracion de la regla que impide que
las reivindicaciones excedan la descripcion 7.

25. Las Reivindicaciones deben Respetar el Principio de Unidad
de Invencion

Una patente por invencion y una invencién por patente: dice la
regla llamada de Ia unidad de invencion ™. Una patente no puede tener
por objeto mas que una invencion. Esta regla es admitida de manera
general en todas las legislaciones ™.

Obsérvese que la regla de la unidad de invencion no debe consi-
derarse como un requisito de patentabilidad, ya que todas las inven-
ciones, sean unitarias o plurales, tienen acceso a la proteccidn. Se
trata, pues, de una regla que rige la manera de presentar las invencio-
nes y no una condicién de patentabilidad®. Lo que se quiere decir es
que las invenciones se protegen en razon de su naturaleza y de sus
cualidades, independientemente del hecho que ellas se encuentren o
no agrupadas en una misma patente®'.

La razén esencial de esta exigencia estd relacionada con cuestiones
de orden administrativo, y no juridico. La patente ¢s un documento

" BIRPI, Ley Tipo, op.cit., pp.34 y 35.
 Mousseron, op.cit., p.666.

™ Mousscron, op.cit., p.676.

™ Mathely, op.cit., p.180.

% Vid. Mousseron, op.eit., p.676.

8 Mathely, op.cit., p.180.
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que, dadas sus funciones, debe ser publicado y puesto a disposicion
del ptiblico para su conocimiento. Como se sabe, toda documentacion
para ser utilizada requicre de una clasificacion, por lo que no resulta
apropiado intentar clasificar un texto que contiene objetos distintos,
pero que se identifica con un solo titulo. De ahi la exigencia que la
patente no abarque mas de una invencion .

a. Grupos de invenciones que conforman un vinico concepto
inventivo

Hay que hacer notar que el concepto de unidad de invencion ha ido
experimentado cambios graduales y hoy en dia se acepta que la soli-
citud de patente se refiera no unicamente a lo que en rigor se podria
llamar una invencion, sino también a un grupo de invenciones rela-
cionadas entre si de tal manera que conformen un Unico concepto
inventivo.

Esta nocion se ve reflejada en el texto del Articulo 5, Parrafo 1) de
la Propuesta Bésica del Proyecto de Tratado de Armonizacion en
Materia de Patentes. En armonia con los fines primordiales que ins-
piran la exigencia de unidad de invencion, que como ya se ha visto
son ajenos a las condiciones de patentabilidad, en el Articulo 5,
Parrafo 2) del Proyecto se establece que:

¥ Mathely, op.cit., p.181. En ¢l mismo sentido Mousseron, op.cit., p.676. (Sin cmbargo, en tanto
que Mousseron afirma que no debe asociarse la exigencia a aspectos fiscales, financieros o
recaudatorios por parte de la administracion, Mathely afirma que entre las razones de la exigen-
cia hay una de caracter financiero, pues la aplicacion de este principio permite a la administra-
cion recaudar una tasa por cada solicitud de patente, expedicion de patente, pago de anualida-
des, etcétera, y que estos ingresos se reducirian si se permitiese que una patente amparase mas
de una invencion. A estas razones agrega otras de caracter practico, como es el hecho que la apli-
cacion del principio de unidad de invencion facilita el examen de las solicitudes dependiendo del
area o sector tecnologico al que corresponde cada invencion). Por lo que hace a la funcion infor-
mativa del sistema dc patentes y a los sistemas de clasificacion tendientes a facilitar esta fun-
cion, vid. Rangel Ortiz, Horacio, Manifestaciones practicas de la funciéon informativa del sis-
tema de patentes, ASIPI, Conscjo de Administracion y Jornadas de Trabajo, Texto base de la
conferencia pronunciada por ¢l autor el 8 de diciembre de 1990 durante las Reuniones del
Consejo de Administracién y Jornadas de Trabajo de la Asociacidn Interamericana de la
Propiedad Industrial (ASIPI), realizadas en Punta del Cste, Uruguay, del 6 al 9 de diciembre de
1990. Fid. también el texto base de la conferencia pronunciada por De Las Carreras, Daniel,
«Posibilidades de utilizacidn del sistema de patentes por los empresarios locales para obtener
informacion tecnoldgica», en la misma fecha y en la misma reunion.
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(...} el hecho de que una patente haya sido concedida con base en una solici-
tud que no satisfaga la exigencia de unidad de la invencion no serd causa de
invalidacion o revocacion de la patente ®.

De acuerdo con la Propuesta, que refleja una tendencia general en

lo que a la aplicacion de esta regla se refiere, es la etapa de tramitacion
de la solicitud el momento oportuno para corregir cualquier irregulari-
dad relacionada con el principio de unidad de invencion. Irregularidad
que debe quedar corregida invitando al solicitante a presentar solicitu-
des fraccionadas o divisionales de la solicitud original, mismas que
conservan la fecha de presentacion de la primera solicitud.

Los detalles relativos a este requisito aparecen en la Regla 4 del

Proyecto de Reglamento del Tratado* en donde se establece:

REGLA 4

1) Cuando se reivindique un grupo de invenciones, quedara cumplida la exi-
gencia de unidad de la invencion cuando exista una relacion técnica entre
dichas invenciones que implique una o mas caracteristicas técnicas especiales
idénticas o correspondientes. La expresion «caracteristicas técnicas especia-
les» significara las caracteristicas técnicas que definan la contribucion al
estado de la técnica de cada una de las invenciones, consideradas en su
conjunto.

2) para determinar si un grupo dc invenciones csta relacionado de tal
manera entre si que conforme un Unico concepto inventivo general, serd
indiferente que las invenciones se reivindiquen separadas o como variantes
dentro de una misma reivindicacion.

% OMPI, «Propuesta Basica para el Tratado y el Reglamento...», op.cit., supra nota 18, p.10. No
obstante la funcion de la regla, hay que hacer notar que en lo que hace a las consecuencias por
su incumplimiento, atn existen ordenamientos que sancionan la falta de unidad de invencion con
la nulidad de las reivindicaciones posteriores a la primera, como es el caso de la ley mexicana
de patentes (Articulo 59, 1L, Ley de 1975 reformada en 1986).

* Vid. OMPI, «Propuesta Basica para el Tratado y el Reglamento...», op.cit., supra nota 18, p.88.
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b. Tres ejemplos de situaciones que involucran distintas inven-
ciones que integran un grupo de invenciones pero que conforman
un unico concepto inventivo

—ademas de una reivindicacion independiente relativa a un pro-
ducto determinado, una reivindicacidn independiente reiativa a un
procedimiento concebido especialmente para la fabricacion de dicho
producto y una reivindicacion independiente relativa a la utilizacion
de dicho producto, o

— ademas de una reivindicacion independiente relativa a un pro-
ducto determinado, una reivindicacion independiente relativa a un
aparato, o

—medio concebido especialmente para la aplicacion de dicho
procedimiento, o

— ademas de una reivindicacion independiente relativa a un pro-
ducto determinado, una reivindicacion independicnte relativa a un pro-
cedimiento concebido especialmente para la fabricacion de dicho produc-
to y una reivindicacion independiente relativa a un aparato o medio
concebido especialmente para la aplicacion de dicho procedimiento ™.

Se ha cuestionado si es permisible incluir en una sola patente, mas
de un procedimiento o mas de una aplicacion. La opinion de autores
como Devant, Plasseraud, Gutman, Jacquelin y Lemoine es en el sen-
tido que esta interrogante debe contestarse en sentido afirmativo,
cuando entre los distintos aspectos reivindicados exista un vinculo de
unidad, pues es precisamente ese vinculo lo que constituye la unidad
de invencion*.

¥ Notas sobre ¢l Proyecto de Reglamento (Regla 4). Vid. OMPL, «Propucsta Basica para cl Tratado
y el Reglamento...», op.cit., supra nota 18, p.22.
% Devant, ef al., op.eit., pp.152 y 153.
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26. Condiciones de Forma de las Reivindicaciones

Ya se ha dicho que ademas de las condiciones de fondo aplicables
a las reivindicaciones y que acaban de ser examinadas, existen otros
requisitos de caracter formai. Si bien existen condiciones que objeti-
vamente pueden calificarse como requisitos de forma y, por tanto,
razones suficientes que justifican que un sector de la doctrina se haya
pronunciado por esta clasificacion, hay que hacer notar que en la rea-
lidad existen situaciones en las que ¢l cumplimiento o incumplimiento
de un requisito inicialmente considerado de forma puede llegar a tener
un impacto en una condicion de fondo. De elio se sigue que esta clasi-
ficacion persigue fines primordialmente didacticos. Efectivamente, los
requisitos de forma estan representados por condiciones que tienen que
ver con cuestiones tales como:

—1la estructura empleada en la presentacion de las reivindicaciones,

—Ila terminologia ahi utilizada,

—1la relacion existente entre una y otra clausula reivindicatoria,

ya sean clausulas independientes o dependientes,

—ecl nimero de clausulas incluidas en el capitulo reivindicatorio,

—1la numeracion empleada,

—ctcétera,

mismas que son mejor discutidas a la luz de situaciones reales y
para las que este autor no conoce una sistematizacion satisfactoria.
De hecho, el estudio de las condiciones de forma se realiza atendien-
do justamente al orden en que éstas se manifiestan ante el solicitante
de una patente y, por tanto, atendiendo al orden en que deben resol-
verlas. Se trata pues de una cuestion sumamente técnica y casuistica,
que dados los propdsitos del presente trabajo, por el momento nos
abstendremos de examinar.

A lo anterior hay que agregar el hecho que, si bien un sector de
doctrina ilustra las condiciones de forma tomando en cuenta aspectos
como los que s¢ acaban de mencionar, es comin que también se¢ haga
referencia a cste tipo de requisitos atendiendo a aspectos reglamenta-
rios tales como el nimero de ejemplares que deben presentarse, el
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material que se emplea en su presentacion atendiendo a su compati-
bilidad con los programas y sistemas de computacion utilizados por
las oficinas de patentes en la administracion de estas cuestiones, y
demas aspectos relacionados, en los que se presentan variantes
obvias, por 1o que no es necesario insistir en este punto.

En general, los requisitos de fondo suelen aparecer en los codigos
o leyes sustantivos que rigen la materia, en tanto que los de forma
aparecen en reglamentos o manuales de patentes.

Véase por ejemplo Ia Reglia 3 que trata de la forma de redactar las
reivindicaciones en el Proyecto de Reglamento del Tratado de
Armonizacion en Materia de Patentes ¥, en donde se presentan
cuestiones de este tipo, como mas adelante se ilustra:

Regla 3, 1) (Numeracion consecutiva) Cuando una solicitud con-
tenga varias reivindicaciones, se numeraran en forma consecutiva en
cifras drabes.

Regla 3, 3) (Forma de redactar las reivindicaciones) Las reivindi-
caciones deberan redactarse.

I) bien en dos partes, consistente la primera en un predmbulo que
indique las caracteristicas técnicas de la invencidén que sean necesa-
rias para la definicion del objeto de la proteccion solicitada y que,
combinadas, parezcan formar parte del estado de la técnica, y la
segunda («la parte caracteristica»), precedida por la férmula «carac-
terizada en», «caracterizada por», «en la que la mejora comprende» o
una férmula analoga, consistente en una indicacidn de las caracteristicas
técnicas que, combinadas con las caracteristicas mencionadas en la
primera parte, definan cl objeto de la proteccion solicitada: o

¥ OMPI, «Propuesta Basica para el Tratado y el Reglamento...», op.cit., supra nota 18, pp.85 y 86.
Vid. como los parrafos 1), 2) y 5)c) de la Regla 3 del Proyecto de Reglamento del Tratado corres-
ponden a la Regla 6.1)b), Regla 6.2)a) y 6.4)c) del Tratado de Cooperacién en Materia de
Patentes (PCT). Vid. OMPI, Notas Sobre el Proyecto de Reglamento, op.cit., p.20.
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II) en una parte tnica que enuncie una combinacion de varios ele-
mentos o etapas, o en un unico elemento, que defina el objeto de la
proteccidn solicitada.

Regia 3, 4) (Remision, en las reivindicaciones, a la descripcion y
a los dibujos).

a) Ninguna reivindicacion podra contener, respecto de las caracte-
risticas técnicas de la invencion, remisiones a la descripcion o a dibu-
jos eventuales, por ejemplo, remisiones del tipo: «como se describe
en las parte... de Ia descripcion» o «como se ilustra en la figura... de
los dibujosy, salvo que tal remision sea necesaria para la comprension
de la reivindicacion o que contribuya a su claridad o concision *.

b) Ninguna reivindicacidon debera contener dibujos o graficos.
Toda reivindicacion podra contener cuadros y formulas quimicas o
matematicas.

¢) Cuando la solicitud contenga un dibujo, toda caracteristica
técnica mencionada en cualquiera de las reivindicaciones podra ir
acompafiada de un signo de remision al dibujo o a la parte apli-
cable del dibujo en cuestion, si ello facilita la comprension de
esa reivindicacidn; este signo de remision debera colocarse
entre corchotes o entre paréntesis, no se entendera en el sentido
de que limita la reivindicacion.

5) (Reivindicaciones dependientes y dependientes multiples) a)
toda reivindicacién que comprenda todas las caracteristicas de otra
invencion de la misma categoria o de varias otras reivindicaciones de

# Obsérvese como aqui, un requisito considerado como reglamentario en el Proyecto, puede tener
un impacto cn un requisito de fondo, cual ¢s ¢l que atafic a la preeision y a la claridad cn la redac-
cion de las reivindicaciones a fin de cumplir con el objetivo de que esta seccion de las patentes
cumpla con el proposito de delimitar el objeto de la invencion sobre la que han de recaer los
derechos exclusivos.
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la misma categoria (denominadas en adelante «reivindicacion
dependiente» y «reivindicacion dependiente multiple», respectiva-
mente) deberd, de preferencia al principio, remitirse a esa otra reivin-
dicacion o esas otras reivindicaciones, segin sea el caso, mediante
la indicacién de su numero, indicando a continuacion las caracte-
risticas reivindicadas que se agregan a las reivindicaciones en la
otra reivindicacion o reivindicaciones.

b) Una reivindicacion dependiente podra depender de otra rei-
vindicacion dependiente o de una reivindicacion dependiente
multiple. Una reivindicacion dependiente multiple podrd depen-
der de una reivindicacion dependiente o de otra reivindicacion
dependiente multiple. Las reivindicaciones dependientes multi-
ples podran remitirse en forma alternativa o acumulativa a las
reivindicaciones de las que dependan.

c¢) Todas las reivindicaciones dependientes que se remitan a la
misma reivindicacion y todas las reivindicaciones dependientes
multiples que se remitan a las mismas reivindicaciones deberan
agruparse en la forma mads practica posible.

X. COMENTARIO FINAL

Reconociendo que cada una de las piezas que conforman el docu-
mento de patente tiene una funcidn especifica, se estima que las
naciones bésicas presentadas a lo largo de esta breve resefia ponen
de manifiesto que entre dichas piezas existe una correlacion per-
manente. Es la apreciacion en conjunto de dichas piezas y el cono-
cimiento de las formas como ellas se relacionan entre si, lo que
permite percibir al documento de patente como un todo integral,
y lo que conduce a una asimilacion cabal del papel que desem-
peflan estos instrumentos en los negocios alusivos a la adquisi-
cion, conservacion y defensa de los derechos que recaen sobre
los inventos. De ello se sigue que el conocimiento y la adecuada
comprension de las funciones que las leyes, la jurisprudencia y
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los comentarios de los tratadistas de mayor autoridad le han
asignado a la descripcion, a los dibujos y a las reivindicaciones,
son factores de importancia fundamental para estar en condiciones
de reconocer la proteccion en los casos que asi lo ameriten, o para
objetarla cuando el examen correspondiente muestre que el
otorgamiento de la patente —o el reconocimiento de su validez—
puede traducirse en un abuso o en una situacién injusta.
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