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Voy a desarrollar temas generales sobre patentes, to-
mando varios fallos del Tribunal Andino de Justicia y ha-
ciendo algunos comentarios sobre la normativa interna-
cional vigente y sobre la Decision 486.

La Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC establece un
conjunto de normas basicas, que deben cumplir todos los
Miembros, relativas a la existencia, alcance y ejercicio de
los derechos de propiedad intelectual. Comprende ocho
secciones relativas, respectivamente, al derecho de autor
y derechos conexos, marcas, indicaciones geograficas, di-
sefios industriales, patentes de invencion, esquemas de
trazado (topografias) de circuitos integrados, informacion
no divulgada (secretos empresariales) y control de practi-
cas anticompetitivas en las licencias contractuales (esta
tltima categoria no figura en la definicion de propiedad
intelectual del Articulo 1.2).

Las disposiciones relativas a las patentes de invencidn
se encuentran en la Seccién 5 de la Parte IT del Acuerdo
sobre los ADPIC. Esa Seccion contiene ocho articulos
que tratan de cuestiones sustanciales relativas a la protec-
cion de las invenciones mediante patentes y para el ejer-
cicio de los derechos exclusivos conferidos por las paten-
tes. Aunque el Acuerdo sobre los ADPIC no agota en su
articulado el tratamiento de las patentes de invencion, si
establece por primera vez en un instrumento vinculante a
nivel internacional un conjunto minimo de reglas de dere-
cho sustantivo que aclaran, armonizan y en muchos casos
elevan los estindares de proteccion para las invenciones.

DEFINICION DE INVENCION

El Acuerdo sobre los ADPIC (Articulo 27.1) estable-
ce como principio basico que podra obtenerse patente pa-
ra toda invencion, sea de producto o de procedimiento, en
todos los campos de la tecnologia. El Acuerdo no contie-

Las condiciones de patentabilidad son: aplicabilidad, industrial,
novedad universal y nivel inventivo.

ne una definicién de lo que debe entenderse como inven-
cion, por lo cual su definicién queda librada a la legisla-
cion aplicable de cada uno de los Miembros. Algunas le-
yes de patentes contienen definiciones de invencién para
los efectos de la concesion de patentes.'

La invencién puede definirse como una idea que cons-
tituye una regla técnica, es decir una ensefianza para uti-
lizar metédicamente fuerzas de la naturaleza para obte-
ner un resultado causal y perceptible.’

El Tribunal Andino de Justicia en el proceso 9-IP-99
en relacion con la definicion legal de las invenciones di-
ce: Como se expresa en el proceso 2-IP-98, la mayoria de
las legislaciones comparten la idea de evitar una idea po-
sitiva de lo que significa en términos juridicos una paten-
te de invencion. Quizas por el temor fundamental de que
una definicion legal pueda con el transcurrir de los afios
quedarse atrds frente a los avances tecnoldgicos y limitar
de esta forma la libre apreciacion del juez, quien en ulti-
mas deberd analizar el contexto legal para efectos de de-
terminar qué constituye patente y qué no. Esa considera-
cion del Tribunal fue tenida en cuenta, segun recuerdo,
por los negociadores de los cinco paises andinos que tra-
bajaron en la elaboracién de la Decision 486. 'Algunos
paises consideraban 1til y conveniente la inclusion de una
definicién de invencidn, pero precisamente por el temor a
dar una definicién que pudiera quedarse corta con los
avances y con los nuevos desarrollos, se prefirié mas bien
sefialar cudles eran los requisitos de patentabilidad y de-
jar al juez y/o a la administracion las decisiones sobre lo
que es patentable, lo que es un invento y en consecuencia
lo que es un invento patentable.

A efectos de entender el concepto de invencion es
conveniente diferenciarlo de un descubrimiento, ya que
estos no son patentables pues no constituyen una inven-
cion. Un descubrimiento es el reconocimiento o hallazgo
de fenémenos, propiedades o leyes del universo fisico
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susceptibles de verificacion. Una invencion puede estar
basada en un descubrimiento,’ pero debe necesariamente
comportar una intervencion del inventor en la obtencidén
del resultado o soluci6n técnica que es la invencion. Por
ejemplo, las Directrices de la Oficina Europea de Paten-
tes (OEP) para el examen de patentes explican que si una
persona encuentra una nueva propiedad en un material o
en un articulo conocidos, ese hallazgo serd un simple des-
cubrimiento y no ser4 patentable. Sin embargo, si una per-
sona aprovecha esa propiedad recién descubierta y le da
un uso préctico utilitario habra realizado una invencion
que podria ser patentable.* Al indicar la utilidad practica o
aplicaci6n industrial de un descubrimiento para la solu-
cion a un problema técnico, el descubridor pasa a ser in-
ventor. En este sentido, la Corte Suprema de los Estados
Unidos declaré en el caso Funk lo siguiente (traduccion
nuestra):’

Quien descubre un fenémeno de la naturaleza hasta el
momento desconocido no puede reivindicar sobre él un
monopolio legalmente reconocido. Para que surja una
invencién de ese descubrimiento, debe haber una aplica-
cion de esa ley de la naturaleza a un fin nuevo y util.

El uso o aprovechamiento de las leyes y fuerzas de la
naturaleza siempre estin presentes en una invencion.
Cuando esas leyes o fuerzas son simplemente reconocidas
o identificadas habra un descubrimiento, pero éste no bas-
tara para que se configure una invencion.

Condiciones de patentabilidad

El desarrollo histérico del sistema de patentes ha lle-
vado a la identificacion de tres condiciones basicas para
que una invencién pueda ser objeto de una patente de in-
vencion. Estas condiciones se reconocen actualmente en
la casi totalidad de las leyes de patentes de invenciony se
han convertido en requisito estindar para la proteccién de
las invenciones.® Esas condiciones son: aplicabilidad in-
dustrial, novedad universal y nivel inventivo.

El Acuerdo sobre los ADPIC (Articulo 27.1) recoge y
convierte en una norma internacional el cumplimiento de
esos tres requisitos. E1 Acuerdo estipula como condicio-
nes para la concesion de una patente que la invencion ten-
ga novedad, entrafie una actividad inventiva y sea suscep-
tible de aplicacion industrial. Estos tres requisitos basicos
para la concesion de patentes de invencién ya se encon-
traban reconocidos en la casi totalidad de las leyes de pa-
tentes modernas, de modo que el Acuerdo sobre los AD-
PIC ha venido a confirmar esa norma.

El sentido y alcance de cada una de esas condiciones
de patentabilidad quedara librado a la legislacion interna
de cada Miembro y a su interpretacion jurisprudencial, es-
pecialmente en lo que respecta a la novedad y a la activi-
dad inventiva (o nivel inventivo). Aunque las leyes mo-
dernas de patentes normalmente exigen que la novedad
requerida sea universal y absoluta, esto no esta especifi-
cado en el Acuerdo sobre los ADPIC, y aan se dan algu-
nas diferencias entre los paises. El requisito de actividad
o nivel inventivo es apreciado por examinadores de ofici-
nas de propiedad industrial que aplican directivas y crite-
rios que también pueden presentar diferencias en sus con-
clusiones, aun cuando la armonizacién e integracion de
criterios para estos efectos continua progresando perma-
nentemente.

El Acuerdo (Articulo 27 nota 5) aclara que cualquier
Miembro podré considerar que el concepto de actividad
inventiva es equivalente al concepto de no evidente (en
inglés non-obvious). Asimismo, los Miembros podran asi-
milar la expresion susceptible de aplicacion industrial al
concepto de util (en inglés useful). Esas expresiones si-
ndnimas se utilizan en algunas leyes de patentes, por
ejemplo las de Canada y Estados Unidos de América.

Estos requisitos basicos de patentabilidad se encuen-
tran en el articulo 14 de la Decisién 486 de la siguiente
forma: los paises miembros otorgardn patentes para las
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en to-
dos los campos de la tecnologia siempre que sean nuevas,
tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion
industrial. En el articulo 16 se regula el requisito de la no-
vedad, en el sentido de establecer que una invencion cum-
ple con este requisito cuando no esté comprendida en el
estado de la técnica. Se puede entender por estado de la
técnica el conjunto de reglas, principios, conocimientos y
practicas que se encuentran en manos de los expertos en
el sector técnico relevante al que pertenece la regla inven-
tiva; pues bien, si en ese grupo de conocimientos, reglas,
principios o métodos no se encuentra informacion que an-
teceda la regla técnica que se pretende patentar -sino se
encuentra esa informacion- entonces estaremos frente a
un invento que cumple con el requisito de la novedad.

En el articulo 16 de la Decision se consagra este requi-
sito de la siguiente forma: comprendera todo lo que se ha-
ya hecho accesible al publico por una descripcion escri-
ta u oral, por una utilizacion, comercializacion, o cual-
quier otro medio antes de la fecha de la presentacion de
la solicitud de patente o en su caso de la prioridad reco-
nocida. Aparece una primera distincion: comprenderd to-
do lo que se ha hecho accesible al publico por una des-
cripcién escrita u oral, 1o que quiere decir, un documen-
to escrito relativo a la regla técnica que haya pasado al co-
nocimiento del publico o que esté por lo menos disponi-
ble para el acceso del piiblico, hace que esa informacion
pase al estado de la técnica y por estar en el estado de la
técnica, hace que la solicitud en cuestion no cumpla con
el requisito de la novedad. Pero igual, en aquellos casos
en que la descripcién se produjo a través de la exposicion
de ese invento, estariamos frente a la pérdida de la nove-
dad por una descripcion oral -a excepcion de la exposi-
ci6én en ferias internacionales oficiales u oficialmente re-
conocidas, art.11 Convenio de la Unién de Paris-. En el
caso de exposicién en ferias oficiales u oficialmente reco-
nocidas, si bien se describe el invento, éste puede ser ob-
jeto de una solicitud de patente siempre que se satisfagan
los requisitos sefialados en los numerales 2 y 3 del men-
cionado articulo 11 del CUP. La Decision andina, en el ar-
ticulo 17 literal a), consagra una excepcion méas amplia
que la consagrada en el CUP, en razén a que en la men-
cionada norma no se destruye la novedad en cualquier ca-
so en que la divulgacién provenga del inventor o su cau-
sahabiente, siempre que se haga la solicitud correspon-
diente dentro del afio posterior a la fecha de la divulga-
cion.

También pasa a ser parte del estado de técnica la utili-
zacion, comercializacion o cualquier otro medio que pro-
duzca un conocimiento piblico sobre la regla técnica que
se pretende patentar. Pues bien, es frecuente que algunos
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empresarios deciden iniciar la produccioén de los produc-
tos que incluye la regla técnica, que posteriormente inten-
tan patentar antes de iniciar tramite alguno para la protec-
ci6n de la innovacion. Esa fabricaciéon y venta en una fe-
cha anterior a la solicitud de patente es una forma de des-
truir el requisito de la novedad, en razén a que esa infor-
macion tecnoldgica pasa inmediatamente al estado de la
técnica.

También hace parte del estado de la técnica -s6lo para
el efecto de la determinacion de la novedad-, el contenido
de una solicitud de patente en trimite ante la oficina na-
cional competente, cuya fecha de presentacién o de prio-
ridad fuese anterior a la fecha de presentacioén de priori-
dad de la solicitud de patente que se estuviere examinan-
do.

Esas son a grandes rasgos las consideraciones sobre
novedad y las consideraciones sobre el estado de la técni-
ca. Lo dicho sobre el estado de la técnica resulta aplicable
al examinar el requisito del nivel inventivo, articulo 18 de
la Decision 486. Consiste en que de ese estado de la téc-
nica no se puede derivar de manera obvia, en otros pala-
bras no puede ser evidente para un técnico en la materia,
la solucién que se propone en esa solicitud de patente.

Y por ultimo, el requisito de la aplicacién industrial,
consagrado en el articulo 19:se considera que una inven-
cion es susceptible de aplicacion industrial cuando el ob-
Jjeto pueda ser producido o utilizado en cualguier tipo de
industria; entendiendo por industria la referida a cual-
quier actividad productiva, incluidos los servicios .

Pues bien, con' esas consideraciones generales sobre
los requisitos de patentabilidad pasaremos a hacer algu-
nos comentarios sobre 1o que la Normativa Andina y otras
legislaciones consideran que no es una invencién y aque-
llo que consideran que no es patentable.

En el primer caso, cuando se considera que algo no es
una invencién, lo que se dice es que no cumple con uno
de los tres requisitos de patentabilidad a los que hemos
hecho referencia. En el segundo caso, cuando se conside-
ra que algo es excluido de patentabilidad, implicitamente
se reconoce que puede cumplir con los requisitos positi-
vos de patentabilidad, pero por una decisién de tipo eco-
nomico o politico, el legislador decidié excluirlo.

El articulo 15 de la Decision 486 hace una relacion de
algunos casos que no se consideran invenciones'y el arti-
culo 20 enumera los casos de invenciones que no son pa-
tentables. Me voy a referir a algunos de éstos, sin que eso
sea un obstaculo para que luego nos podamos detener en
otros que ustedes consideren de mayor interés.

O QUE NO SE CONSIDERA INVENCION

Varias leyes, incluida la Decisién andina, contienen
listados no exhaustivos de materias u objetos que no se
considerardn invenciones, entre los cuales suelen incluir-
se los siguientes:’

a) los simples descubrimientos, incluyendo las materias
existentes en la naturaleza;

b) las teorias cientificas y los métodos matematicos;

c) las creaciones puramente estéticas;

d) los planes, principios 0 métodos econdémicos, de ne-
gocios, de anuncios o de publicidad;

e) las reglas o métodos referidos a actividades puramen-

te mentales o intelectuales, o a materia de juego;

f)  los programas de computacion aisladamente conside-

rados; y
g) las presentaciones de informacion.

Me limitaré a realizar unos pocos comentarios sobre
algunas de las causales enumeradas. En el articulo 15 se
dice: no se consideran invenciones los siguientes:  los
descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos ma-
tematicos; pues bien, ya deciamos cuando hablabamos de
descubrimientos; que éstos son precisamente lo opuesto a
la invencion, ya que los descubrimientos tienen como re-
sultado final un objeto que ya existia y por lo tanto no se
inventa sino que simplemente se descubre; eso hace la
distincién entre lo que es objeto de patente y lo que sim-
plemente seria objeto de proteccion por vias distintas al
sistema de patente.

En cuanto a las teorias cientificas y a los métodos ma-
tematicos fundamentalmente se ha dicho que las razones
de su no proteccion por el sistema de patente obedece a
que se trata de reglas abstractas a la que les hace falta el
requisito de la aplicacién industrial. Por ello Newton no
habria podido patentar su reconocida ley de la gravedad
ni Einstein su E=mc2, descubrimientos sobre los que no
debe recaer exclusiva alguna.

En el literal b) se dice: el todo o parte de los seres vi-
vos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos
bioldgicos naturales, el material biologico existente en la
naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive geno-
ma o germoplasma de cualquier ser vivo natural. La in-
tencion del legislador andino parece que fuera no recono-
cer proteccion a aquellos casos en los que la labor inven-
tiva se dirija a un ser vivo o parte del ser vivo que se en-
cuentra en la naturaleza, sin que tal exclusion se aplique
en el caso de seres vivos que sean fruto de una creacion
del hombre. El Tribunal Andino de Justicia, en el proceso
21-IP-2000 fija las lineas de interpretacion de esta causal.
Para mi, la conclusién del Tribunal es la siguiente: no es
que no se pueda patentar la-materia viva, la cual es claro
que si es patentable. Lo que no se puede patentar es la ma-
teria viva que ya existe en la naturaleza por mas que haya
intervencién humana por medio de un proceso cientifico
de purificacién o' de aislamiento. Me limitaré a manifes-
tar que se ha considerado en muchos casos (procesos an-
te diferentes cortes y solicitudes de patentes ante Oficinas
de propiedad industrial) que microorganismos ya existen-
tes, en los cuales la labor del hombre sea de aislamiento,
de purificacion o de bisqueda de la funcién técnica del
microorganismo, pueden ser objeto de patentes. El céle-
bre caso Chakrabarty en los Estados Unidos (Chakabarty,
447 U.S. 303 (1980)), es un ejemplo de un organismo, en
particular de una bacteria que contiene cuatro plasmidos
que combinados tienen la capacidad de degradar diferen-
tes componentes del petrleo, haciéndolo til en el con-
trol de derramamiento de petréleo.

En el c) se dice: No se consideran invenciones: las
obras literarias y artisticas o cualquier otra protegida por
el Derecho de Autor. Lo que busca la norma es que esas
obras que tienen como funcién fundamental el enriqueci-
miento del acervo cultural, se deben proteger por un me-
dio distinto al del sistema de patentes, éste tltimo dirigido
a estimular fundamentalmente la innovacion tecnologica y
la proteccion de la tecnologia aplicada a la industria.
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En el literal e) se excluyen los programas de ordena-
dores o el soporte 16gico. Podemos considerar por progra-
ma de ordenador un paquete de instrucciones que hace
posible que una maquina que tiene la posibilidad de pro-
cesar informacion, logre el desarrollo de unas funciones o
consiga un resultado.?

La razén de la exclusion obedece a que se ha conside-
rado, en el caso de los programas de ordenador, al igual
que en las restantes causales consagradas en el articulo 15
de la Decision 486, que se trata de invenciones a las que
les falta el caracter técnico, es decir, que los resultados
que se logran en cada uno de estos campos no producen
una real contribucién al estado de la técnica. Este argu-
mento ha sido expuesto como justificacion de la existen-
cia del articulo 52(2) del Convenio de la Patente Europea.

Tanto en la normativa andina como en la europea apa-
rece una limitante a la exclusion que venimos comentan-
do, es la expresion como tal, que aparece en el articulo
52(3) del CPE y en el mismo literal €) del articulo 15 de
la decision 486. En una decisién de la Camara de Apela-
ciones de la OEP, de julio 1 de 1998, caso No. T 1173/97,
en el que la parte actora fue la sociedad IBM, se aborda-
ron entre otros temas, el de determinar cial es el efecto
técnico que se requiere para que los programas de ordena-
dor fueran patentables y la connotacion que la limitacién
de la expresion como tal tiene cuando se trata de una so-
licitud de proteccion a los programas de ordenador por la
via de las patentes. La Camara de Apelaciones en la deci-
si6n mencionada interpret6, a mi modo de ver, la exclu-
sion del articulo 52 (2) y la limitacién a ésta consagrada
en el 52 (3), dejando claro que la norma no excluye de la
patentabilidad a los programas de ordenador en general,
sino exclusivamente aquellos programas que no tienen un
efecto técnico, es decir que son un programa de ordena-
dor como tal. Posteriormente la Camara analiza el con-
cepto de efecto técnico en el sentido de exigir que cuan-
do el programa se corra en un ordenador o sea cargado en
éste, produzca o sea capaz de producir un efecto técnico
que va mas alla de la interaccion fisica entre el equipo 'y
el programa. A titulo de ejemplo, dice que este efecto no
se logra cuando el efecto fisico en un equipo, como es la
generacion de una corriente eléctrica, se deriva de la eje-
cucién de una instruccion que le da el programa al orde-
nador.

De ello se deriva que los programas de computador no
solamente serdn patentables cuando por medio de un or-
denador se maneje o controle un proceso industrial o una
maquina, sino también en todos aquellos casos en que el
programa es el unico medio o un medio necesario para
obtener un efecto técnico gracias a de su funcionamiento
al interior de un ordenador.

Al interior de los paises miembros del Comunidad Eu-
ropea se viene dando un interesante analisis sobre el im-
pacto de la patentabilidad de los programas de ordenador.
En el libro verde sobre la patente comunitaria y el siste-
ma de patentes en Europa, se abord¢ el tema de la paten-
tabilidad de los programas de ordenador; entre otras co-
sas, la eventual compatibilidad de una exclusién de éstos
frente al articulo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC y de
otro lado la practica de Oficinas como la japonesa y la
americana, lo que los llevd a la formulacion de algunas
preguntas, entre otras: I) si las diferencias que existian en-

tre Europa y sus principales socios econémicos podian
plantear dificultades para las empresas europeas; II) si se
consideraba necesario proponer la supresion del articulo
52 (2) del CPE y, III) la opini6n sobre la conveniencia de
la proteccion simultanea del derecho de autor y las paten-
tes para la misma invencion.

En el seguimiento que realizé la Comision a las con-
sultas planteadas en el libro verde, este 6rgano concluye
que la situacién actual que plantea el CPE crea dificulta-
des de valoracion entre los diferentes tribunales sobre lo
que puede ser patentable, lo que califica de perjudicial. La
comision propone dos acciones: I) una propuesta de Di-
rectiva basada en el articulo 100 A del Tratado CE, desti-
nada a armonizar la legislacién de los Estados miembros;
y II) expresa a los paises firmantes del convenio de Mu-
nich la conveniencia de una modificacién al articulo 52
(2) del Convenio sobre la Patente Europea, a fin de supri-
mir los programas de ordenador de la lista de los inventos
no patentables.

En este sentido, la propuesta basica que se considerd
para la revision de la Convencion Europea de Patentes du-
rante la conferencia diplomética que la Organizacién Euro-
pea de Patentes realizé en Munich del 20 al 29 de noviem-
bre del afio 2000, incluia a mi' modo de ver dos alternativas:
una consistia en la modificacion de la letra c) del articulo
52 (2) en el sentido de eliminar los programas de ordena-
dor, y la otra era la posibilidad de eliminar los numerales 2
y 3'del mencionado articulo. Al revisar el acta de la modi-
ficacion vemos que no se introdujo cambio alguno en la le-
gislaci6n existente. Sin embargo, se dedica a este tema par-
te de una resolucién adoptada en la conferencia, en la que
se manifiesta la importancia de continuar las consultas en
curso y se solicita a los Organos competentes de la Organi-
zacion Europea de Patentes la realizacion de los preparati-
vos necesarios para efectuar una nueva conferencia diplo-
matica donde se pueda abordar el tema.

En Estados Unidos la ley de patentes no realiza un lis-
tado de asuntos que no son patentables, ya que este tema
es de competencia jurisprudencial (la Suprema Corte de
los Estados Unidos ha identificado tres categorias de ob-
jetos que no pueden ser patentables), por lo que no‘existe
exclusion alguna relativa a los programas de computador.’
La Oficina Americana de Patentes adopt6 en febrero del
1996 directrices de examen en materia de invenciones re-
lativas a programas de ordenador, de forma que se amplia
el campo de las invenciones patentables en éste sector,
aclarando que en Estados Unidos, atn antes de la publica-
cion de estas directrices ya los programas de ordenador
incorporados a un medio tangible (disquete) eran patenta-
bles.

La Oficina Japonesa adopté en 1997 directrices que
consagran de manera expresa la posibilidad de reivindica-
ciones relativas a un medio de almacenamiento legible
por un computador, de forma que la practica de esta Ofi-
cina se aproxima en gran medida a la de la Oficina Ame-
ricana.

EXCLUSIONES DE PATENTABILIDAD

Sin perjuicio de las limitaciones a la patentabilidad re-
sultantes de la definicion de invencion, las leyes de paten-
tes también pueden disponer que ciertas materias, no obs-
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tante ser invenciones, quedaran excluidas de proteccion

por razones de politica econémica o de interés publico.

El Acuerdo sobre los ADPIC (Articulo 27.1) aclara
expresamente que las patentes se podran obtener y los de-
rechos de patente se podran gozar sin discriminacion por
razoén del campo de la tecnologia al cual pertenezca la in-
vencion. Las tnicas exclusiones de la patentabilidad per-
mitidas a los Miembros son las previstas expresamente en
el Acuerdo sobre los ADPIC (Articulo 27 parrafos 2 'y 3).
Estas exclusiones son facultativas, no obligatorias para
los Miembros, y comprenden las siguientes:

a) las invenciones cuya explotacion comercial en el terri-
torio deba impedirse necesariamente para los siguien-
tes fines, siempre que la exclusién no se haga mera-
mente porque la explotacion esté prohibida por su le-
gislacion:

1. proteger el orden publico o la moralidad,

II. proteger la salud o la vida de las personas o de los

animales,

IIIL. preservar los vegetales, o

IV. evitar dafios graves al medio ambiente;

b) los métodos de diagndstico, terapéuticos y quirargicos
para el tratamiento de personas o animales;

¢) las plantas y los animales, excepto los microorganis-
mos; y

d) los procedimientos esencialmente biologicos para la
produccion de plantas o animales que no sean proce-
dimientos no biologicos o microbiologicos.

Las obtenciones vegetales deben ser protegidas en to-
dos los Miembros de la. OMC, sea mediante patentes de
invencién, mediante un sistema sui generis eficaz, o una
combinaciéon de ambas formas de proteccion (Acuerdo
sobre los ADPIC Articulo 27.3). Esta obligacién expresa
implica que aun cuando un Miembro optara por excluir de
la patentabilidad a las plantas, subsistiria la obligacion de
dar proteccion legal por lo menos a las obtenciones vege-
tales."

Ese compromiso emanado del Acuerdo sobre los AD-
PIC ha comenzado a acelerar el proceso de adopcion de
legislacion especial para la proteccion de las variedades u
obtenciones vegetales, aun cuando las plantas no estuvie-
sen excluidas de proteccion por patente. Ademads, se estd
incrementando ripidamente el niimero de paises en desa-
rrollo que se han adherido o que estan gestionando su ad-
hesi6n al Convenio Internacional para la Proteccion de las
Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV), del cual son
miembros a la fecha 47 Estados.

La normativa andina en el articulo 20 de la Decision
consagra las causales de exclusion, de manera que sigue
muy de cerca la redaccion del articulo 27 del Acuerdo so-
bre los ADPIC al que antes hicimos referencia, por lo que
me limitaré a algunos comentarios adicionales; por ejem-
plo, se dice que no serdn patentables las invenciones cu-
ya explotacion comercial en el territorio del pais miembro
respectivo debe impedirse necesariamente para proteger
el orden piblico o la moral. A este efecto, la explotacion
comercial de una invencion no se considerara contraria al
orden publico o a la moral sélo por la existencia de una
disposicion legal o administrativa que prohiba o regule
dicha explotacion.

El literal c) dice: las plantas, los animales y los proce-
dimientos esencialmente biolégicos para la produccion de
plantas o animales que no sean procedimientos no biol6-

gicos o micro bioldgicos, con lo cual se reitera, como lo
dijo el Tribunal en el fallo que antes menciondbamos, que
los microorganismos si son patentables y que los procedi-
mientos micro biolégicos, o sea aquellos relativos a la
biotecnologia, en los que el grado de intervencion huma-
na sea-alta, también seran patentables. En cambio las
plantas y los animales, asi como los procedimientos esen-
cialmente biolégicos -porque en estos ultimos no hay in-
tervencion humana-, no son patentables.

El literal d) hace referencia a los métodos terapéuti-
cos, quirirgicos y de diagndstico, en humanos y en ani-
males. El Tribunal Andino de Justicia en sentencia de in;
terpretacion prejudicial dictada dentro del proceso ll-H’/—
95, considerd que no se encuentra dentro de la causal
aquellos casos relativos a productos cosméticos. Igual-
mente consideré el Tribunal que en aquellos casos relati-
vos a un producto que tenga aplicacion terapéutica y cos-
mética, solo serian patentables las reivindicaciones relati-
vas a la naturaleza cosmética del producto. Acertadamen-
te el Tribunal cita como antecedente la decision T 36/83
de la Camara de Recursos de la Oficina Europea de Pa-
tentes, por la que se acept6 una solicitud en la que exclu-
sivamente se reivindicaba el uso cosmético de un produc-
to que adicionalmente tenia una utilizacién terapéutica.

Igualmente relevante resulta la decision de la Camara
de Apelaciones de la OEP de 29 de septiembre de 1999,
en la que la Universidad de Georgetown (USA) reivindi-
caba, a grandes rasgos, un método intravenoso para llevar
un catéter al espacio que queda entre el pericardio y el co-
raz6bn como paso previo a un procedimiento médico pos-
terior. La Camara confirmé la negacion de la Division de
Examen, basada en que se trataba de un método que tenia
cardcter quirirgico y por ello excluido de patentabilidad
de acuerdo al articulo 52 (4) del Convenio de la Patente
Europea. El apelante basaba su apelacion en el hecho que
la existencia de un paso con caracter quirirgico no con-
vertia al método en un tratamiento quirargico, y por ello
no quedaba cobijado en la causal de exclusion, ya que no
se producia el efecto curativo que es requerido en la not-
ma. En la decisién, la Camara afirmé que la insercion de
un catéter es considerada una técnica quirirgica y luego
agreg6 que la presencia de un paso con caracter quirargi-
co dentro de un método que involucra varios pasos, con-
vierte a éste en un método quirtirgico. Se lee en la men-
cionada decision que larazén de esta exclusion en la Con-
vencién Europea de Patentes obedece al interés de asegu-
rar a aquellos que practican métodos terapéuticos, quirir-
gicos o de diagnostico como parte de tratamientos médi-
cos en humanos o veterinarios en animales, el que no se
vean limitados por las patentes.

Sobre el punto de las exclusiones; hay otro tema so-
bre el que me han consultado en varias oportunidades an-
tes de mi presentacion varios asistentes al seminario, se
trata de la patentabilidad de lo segundos y posteriores
usos. Sobre este tema hay programada una presentacion
el dia de maiiana, por lo cual me limitaré a realizar algu-
nos comentarios.

Las segundas y ulteriores aplicaciones de una sustan-
cia o composicidn, se presentan cuando estas no sélo son
conocidas, sino que se le conocen algiin o algunos efectos
terapéuticos, pero no se les conoce el nuevo efecto tera-

péutico."



28 De las patentes de invencién

Existen dos posiciones sobre el articulo 21 de la Deci-
sion 486, el cual es practicamente la reproduccién del ar-
ticulo 16 de la Decision 344. De un lado, algunosle atri-
buyen la intencién de excluir de la patentabilidad a los se-
gundos usos, mientras que otros por el contrario, conside-
ran que simplemente repite algo obvio como es que cual-
quier solucion tecnoldgica que se pretenda patentar, debe
cumplir con'los requisitos sefialados en la legislacién (no-
vedad, nivel inventivo y aplicacion industrial). Sobre este
tema hay dos cosas que no voy-a hacer en esta conferen-
cia, una es, no voy a interpretar la norma comunitaria y la
otra es, no voy a pronunciarme sobre la compatibilidad de
la norma frente a tratados internacionales. Lo que si pue-
do offecer son comentarios sobre la practica de algunas
Oficinas y casos que se consideren relevantes.

En la jurisprudencia alemana encontramos al caso hy-
dropyridine, fallado porla Corte Suprema Federal Alema-
na el 20 de septiembre de 1983. Los hechos son los si-
guientes: la sociedad BAYER obtuvo primero una paten-
te en Inglaterra para un producto denominado Nimodipin,
utilizado en el tratamiento de enfermedades coronarias.
Sucesivas investigaciones encontraron que también pro-
ducia riesgo cerebral, lo que permitia su uso en enferme-
dades relativas a la insuficiencia cerebral. En consecuen-
cia solicitan una nueva patente (en Alemania) para el uso
en el tratamiento de la nueva enfermedad. Solicitada la
patente, ésta es rechazada por la Oficina de Patentes y en
segunda instancia por el Tribunal Aleman de Patentes, co-
rrespondiéndole el definitivo recurso a la Corte Suprema
Alemana, que acepto los argumentos del recurrente y ca-
56 la sentencia, previos los siguientes considerandos:

incurriendo en un error de derecho, el Tribunal Ale-
mdn de Patentes ha considerado como objeto de la reivin-
dicacion de la solicitud principal unicamente la adminis-
tracion al paciente para que sea ingerida por el mismo,
la sustancia quimica en cuestién. Esta sala ya ha sefiala-
do en otras ocasiones, que el objeto de una reivindicacion
que consiste en el uso de una sustancia quimica para un
tratamiento terapéutico va mas allé de los actos que men-
ciona el Tribunal, e incluye también la preparacion dis-
puesta para el uso de dicha sustancia con el objeto de ser
utilizada en el tratamiento terapéutico de una enfermedad...

...Para determinar el objeto de una solicitud de paten-
te es irrelevante que la sustancia empleada para el trata-
miento de una enfermedad, sea ya conocida como tal, o
para el tratamiento de una primera (o bien de una segun-
da) enfermedad...

y maés adelante concluye:

no debe temerse que la proteccion de sustancias abso-
luta o limitada a una utilizacion especifica, se prolongue
exageradamente por consecuencia de la concesion de pa-
tentes para el uso ulterior de estas sustancias en el trata-
miente de otras enfermedades; dicho temor es injustifi-
cadosen la medida en que ha dichas invenciones se les
aplicardn los vigentes criterios generales en particular
los que conciernen a la actividad inventiva ....finalmente,
tampoco parece que fuera a sufrir perjuicio la salud pu-
blica por el hecho de que se admita la patentabilidad de
este tipo de invenciones. Por el contrario, cabe esperar
un estimulo de la investigacion médica que beneficiard a
la generalidad. (la traduccion no es oficial y los extractos
han sido seleccionados por el expositor).

En igual sentido una decisioén de la Corte Superior de
Justicia Inglesa (Patent Court) de julio 4 de 1985, en la
que el mencionado tribunal manifiesta que en razén del
interés por alcanzar la armonizacion en temas de patentes
al interior de la'Comunidad, acepta como validos los ar-
gumentos de los apelantes en dos casos de los que estaba
conociendo de manera simultdnea y acepta las reivindica-
ciones de segundo uso. Los detalles de los casos son los
siguientes:

1) Lasociedad John Wyeth and Brothers Ltd solicita una
patente para el nuevo uso dado a una sustancia ya co-
nocida, que inicialmente erautilizada en el campo mé-
dico para el control de la presion en la sangre, asi co-
mo para combatir las Gilceras y la cual s€ ha encontra-
do posteriormente que sirve para controlar la diarrea
en mamiferos y pollos.

Las siguientes fueron las reivindicaciones que se
aceptaron:

I) Eluso de la guanidina de la formula I o de una sal
de base 4cida, aceptable farmacéuticamente en la
preparacién de un agente antidiarreico, listo para
usarse en forma de medicamento para el trata-
miento o la prevencién de diarrea en mamiferos o
aves de corral.

IT) El uso del componente X o de una sal de base éci-
da, aceptable farmacéuticamente en la preparacion
de un agente antidiarreico.

2) Lasociedad Schering A.G. solicita una patente para el
nuevo uso de un compuesto formado por testolactona,
acetato de testosterona y propionato de testosterona en
el tratamiento de la hiperplasia prostatica, siendo an-
tes utilizado como inhibidor de aromatasas. La si-
guiente fue la reivindicacion:

El uso de un inhibidor de'aromatasas para la manu-
Jactura de un medicamento para el tratamiento terapéu-
tico o profilactico de la hiperplasia prostdtica.

Para la Oficina Europea de Patentes es claro que se
debe otorgar proteccién a las invenciones de segundo y
ulteriores usos, pero hace algunas consideraciones sobre
el tipo de reivindicaciones que acepta, ya que para la Ofi-
cina es igual un método de tratamiento terapéutico que la
aplicacion de una sustancia terapéuticamente activa."

En efecto en el caso in re Eisai Co, Ltd, 1la OEP" ma-
nifiesta dentro de su decision, que no esta en contra de las
reivindicaciones de uso en general, pero que si encuentra
que no es posible una reivindicacion de uso en el caso de
sustancias o composiciones para el tratamiento del cuer-
po humano o animal, por cuanto que en este particular ca-
so (reivindicacion al uso terapéutico) se identificaria con
un método de tratamiento terapéutico o quirtirgico o 'de
diagnostico, y por tanto seria impatentable en los térmi-
nos del articulo 52.4, en razén a que estos carecen de apli-
cacion industrial.

Pero igualmente, agrega la OEP en la mencionada de-
cision, que lo que si es perfectamente viable es una reivin-
dicaci6n dirigida al uso de una sustancia o composicion
para la preparacion de un producto farmacéutico, en cuyo
caso es claro que si hay aplicacion industrial. Una reivin-
dicacién en este sentido seria la siguiente: uso de una sus-
tancia activa X para la elaboracién de un producto farma-
céutico para tratar la enfermedad Y.

Algo que debe quedar muy claro es que en efecto no
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es cualquier segundo uso el que puede ser objeto de una
patente, sino aquel que cumpla requisitos de patentabili-
dad. Dos casos recientes pueden resultar ilustrativos so-
bre la relacion de estos temas.

El primero caso se refiere a una decisién de mayo 23
de 2000, de 1a Corte Inglesa de Apelaciones por medio de
la cual negd la apelacion presentada por Bristol Meyer
Squibb en el caso conocido como Taxol. La apelacién in-
tentaba que se revisara el fallo de primera instancia de
agosto de 1988, en el que la solicitud de patente habia si-
do negada por tres razones: falta de novedad, falta de ni-
vel inventivo y por tratarse de un método terapéutico. No
entraré en el analisis de las razones que se dieron para ne-
gar la patente, solamente quiero resaltar que los argumen-
tos de los jueces se dirigieron a la ausencia del cumpli-
mientos de los requisitos de patentabilidad, mientras que
sobre el tema de la patentabilidad de lo segundos usos de-
jaron en claro que en el caso de las reivindicaciones co-
nocidas como Tipo Suizo, la novedad debe residir en el
nuevo segundo o subsiguiente uso terapéutico, y esto no
se cumplia en el caso en cuestion, donde la sustancia ta-
xol ya era conocida para tratar el cancer, y lo seguia sien-
do para la misma enfermedad, simplemente que usado de
una manera diferente.

El segundo caso consiste en una decision de la Divi-
sion de Examen de la Oficina Europea de Patentes, de 23
de abril de 1998, por la que se neg6 la solicitud de paten-
te relativa a un nuevo uso de la aspirina en el tratamiento
de una enfermedad consistente en la reduccion de los ni-

veles de trombosis en mas del 50%, sin que se produjera
efectos secundarios (afectar los niveles de prostacyclin y
sin producir toxicidad gastrointestinal), para ser utilizada
por absorcién percutanea. En el examen realizado por la
Divisiéon de Examen se encontraron dos anterioridades -
documentos identificados dentro del proceso con los nu-
meros 1 y 5-. La Division manifesté que la solucién pro-
puesta al problema se considera el resultado obvio de la
combinacion de la enseiianza que se refleja en los docu-
mentos citados. Durante el proceso, se modificaron las
reivindicaciones de modo que se dirigieran a la protec-
cion del segundo uso de acuerdo con la decision G 5/ 83
( OJ EPO, 1985, 64), a la que anteriormente hicimos refe-
rencia, y luego de un nuevo andlisis de los requisitos de
patentabilidad la Camara de Apelaciones se aparta de la
decision de la Divisién de Examen y ordena la concesion
de la patente de acuerdo a las nuevas reivindicaciones.

Sin embargo, algunas Cortes Nacionales de paises
miembros de la Comunidad Europea han expresado dudas
sobre este tema, lo que ha motivado que el texto del Con-
venio de la Patente Europea, en lo relativo a los segundos
usos se revisara en la conferencia diplomatica, que como
ya dijimos, se realizé6 en Munich del 20 al 29 de noviem-
bre del afio 2000. Dentro del texto adoptado se incluyd
un nuevo paragrafo (nimero 5) al articulo 54, que deja en
claro la viabilidad de la proteccion a los segundos y ulte-
riores usos que se inventen para una sustancia o composi-
cioén ya conocida.

NoT1as
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