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NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA
EN PATENTES DE INVENCION

NOVELTY AND INVENTIVE STEP
IN INVENTION PATENTS
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RESUMEN

Este articulo examina dos de los requisitos fundamentales que debe cumplir una invencién
para que sea patentable, a saber: novedad y actividad inventiva.
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ABSTRACT

This article examines two of the fundamental requirements that an invention must meet in
order to be patentable, namely novelty and inventive step.
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I. PRELIMINAR

La novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial son tres
requisitos imprescindibles para determinar si un producto o procedimiento es
patentable, garantizandose que la invencion suponga un progreso tecnoldgico.
La aplicacion industrial implica que la invencidn sea susceptible de ser usada en
el ambito industrial, denotandose su aprovechamiento econdmico'. Por su parte,
una invencion cumple el requisito de novedad si no esta incluida en el estado
de la técnica. La principal diferencia entre novedad y actividad inventiva es que
la novedad se refiere a que el resultado técnico ha sido accesible al pablico con
anterioridad, mientras que la actividad inventiva reposa en un juicio de valor
acerca del grado de evidencia de la invencion. El articulo se centra en el analisis
de la novedad y actividad inventiva, detallandose te6ricamente y facticamente
los criterios que determinan su convergencia en una invencion patentable.

II. NOVEDAD, CONCEPTUALIZACION

Contemplada en el articulo 27 parrafo 1 del Acuerdo ADPIC, la novedad re-
sulta implicita en el concepto de invencion, siendo imprescindible la revelacion
de nociones no adquiridas por la colectividad?, proporcionandose una solucion
ignorada’®. Su exigencia responde a que no tiene sentido conceder la exclusiva
cuando la utilidad ya fue alcanzada por otro o revelada por el solicitante*. Si una
invencidn no es nueva, entonces se presume que el pblico ya tiene acceso vy,
por tanto, carece de razon conceder una patente. El sistema esta disefiado para
recompensar solo aquellos inventos a los que el pablico no tendria acceso de
no existir la patente. Subyacente a la ausencia de novedad, es la suposicion de
que si ya esta divulgada la invencidn es de acceso gratuito, por lo que no debe
soportarse la concesion de un monopolio”.

Habida cuenta de lo anterior, si el inventor revela su invencion antes de
solicitar la patente, puede perder la exclusiva porque la regla técnica, al haberse
dado a conocer, ya integra el patrimonio tecnologico y puede contribuir a que
siga progresando®.

Una invencion sera novedosa cuando no se encuentre en el estado de la téc-
nica, siendo esta el conjunto de conocimientos que se han hecho piblicos antes
de la fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prio-
ridad reconocida, mediante una descripcion oral o escrita, por la explotacion, o

! BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO (2006), pag. 109.

2 SENA (2011), pag. 104; RoGGE (1997), pag. XX; DOLDER, Fritz; ANN, Christoph, y BUSER (2011),
pag. 177. JESTAEDT (2001), pag. 939; MCKENNA (2011), pag. 1254; EISENBERG (2015), pag. 303; D1 CATALDO
(2012), pag. 131.

> FROMER (2008), pag. 76; MERINO BAYLOS (2015), pag. 76.

4 WALTERSCHEID (2005), pag. 103; VIDAL-QUADRAS (2005), pag. 45; TALLMADGE (2019) pag. 291; BREWER
(2012), pag. 1151.

> RoIN (2009), pag. 518.

© OTERO LASTRES (2003), pag. 74; RoIN (2009) pag. 517.
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por cualquier otro medio de difusidon o informacion, en el pais o en el extranjero,
en forma de poder ser ejecutados’. No pertenecen a la técnica anterior, escritos
o descripciones verbales o usos que se han hecho disponibles solo después de la
presentacion de la patente o de la invocacion de prioridad.

Se trata asi de un concepto legal, el que no se identifica con otras acepcio-
nes, tiene un caracter objetivo puesto que no interesa el estado subjetivo del
inventor sino la confrontacion per relationem con las anterioridades relevantes a
un momento determinado®. Asi pues, el estado de la técnica es la piedra angular
para determinar si la invencion retine la novedad legalmente exigida.

El concepto de novedad es entonces de caracter objetivo, absoluto y compa-
rativo®. Esta Gltima cualidad deriva del hecho de confrontarse la invencion con
las divulgaciones que conformen el estado de la técnica'®. La ausencia de no-
vedad puede ser por una divulgacion explicita o implicita''. La segunda, ocurre
cuando al poner en practica las ensefianzas del documento anterior, el experto
hubiera, inevitablemente, llegado a un resultado comprendido en los términos
de la reivindicacion'?. Se trataria de un supuesto de ocurrencia segura, clara e
inequivoca'’®.

El territorio de la divulgacion deviene intrascendente puesto que la nove-
dad requerida es universal o absoluta'*. No puede pretenderse una tecnologia
novedosa para el pais, pero ya divulgada en el exterior. El estado de la técnica
es concebido como una categoria global y de conjunto, pues abarca todo (princi-
pios cientificos, invenciones, reglas practicas, métodos, conocimientos) y nada
se excluye .

De este modo a la novedad se la define negativamente, confrontando la in-
vencion con todo aquello que se ha hecho accesible. Habra que determinar, en
definitiva, si estos conocimientos anteriores son o no suficientemente explicitos
para anticipar el objeto de la patente de que se trate, lo mas extraho es que sean
idénticos y resulte manifiestamente anticipada. Sera implicita, cuando el exper-
to, reproduciendo las anterioridades, hubiere anticipado el mismo efecto técnico
reivindicado.

Pero este juicio no debe realizarse con probabilidades o posibilidades, debe
de ser de clara, directa e inequivoca equivalencia'®. Todas las anterioridades
confrontadas de modo individual deben anticipar todas y cada una de las carac-
teristicas técnicas de la solicitud, de contrario existiria novedad y deberia pa-
sarse a valorar la altura inventiva'’. Al respecto la Oficina Europea de Patentes

7 BUGALLO (2001), pag. 35; JACOB (1996), pags. 1088 y sigs.; ROGGE (1997), pag. 443; SCHMIDT-SZALEWS-
K1y PIERRE (2003), pag. 43; GRAMM (1998), pag. 240; PONCE (2008), pag. 74; FLORIDIA (2006), pag. 251; CUETO
(2015), pag. 85.

8 BOTANA AGRA (2013), pag. 119; CABANELLAS (2001) pag. 702; BERGEL (1999), pag. 16.

® MERINO BAYLOS (2015), pag. 75.

1 Ibid.

" FrANZOSI (2005), pag. 257; MERINO BAyLOS (2015), pag. 76.

12 HOLBROOK (2016), pag. 987; ROGGE (1997), pag. 186; MERINO BAYLOs (2015), pag. 76.

* TILMANN (2010), pag. 149.

14 BENSADON, y SANCHEZ (2008), pag. 28; PONCE (2008), pag. 75; CUETO (2015), pag. 85; BOTANA AGRA
(2013) pag. 119; SCHMIDT-SZALEWSKI y PIERRE (2003), pag. 47; SARACENO (2011), pag. 564; BERGEL (1999),
pag. 18; VIDAL-QUADRAS, M. (2005), pag. 45.

15 BOTANA AGRA (2013), pag. 120.

1® CuEto (2015), pag. 88.

17 Cuero (2015), pag. 88.
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tiene consolidada la aplicacion de las siguientes reglas: i. que cada elemento
integrado en el estado de la técnica ha de ser interpretado aisladamente, sin
referencias a otros; ii. que cada elemento del estado de la técnica solo anticipa
lo que en €l se describe expresamente, iii. que el estado de la técnica debe ser
apreciado como lo harfa un experto en la materia'®.

Aunque para el examen de la novedad no cabe el recurso a la combinacidon
de elementos separados del estado de la técnica, si en un documento se hace
referencia explicita a otro, el contenido de este iltimo puede entenderse incor-
porado al primer documento. Asimismo, cabe hacer uso de otros documentos
que permitan demostrar que la descripcion contenida en un documento inicial
era suficiente'’.

Cuando ese todo comprendido en el estado de la técnica hubiere permitido a
un experto en la materia reproducir la invencidn, no existird novedad.

La novedad relevante en una invencion es la formal, es decir, al establecerse
como requisito autobnomo de la actividad inventiva, queda circunscrita al hecho
de que la invencion no esté comprendida en el estado de la técnica al margen de
que concurra o no el requisito de la actividad inventiva®. De este modo, el
analisis de la novedad debe realizarse de forma separada e independiente de
cualquier referencia a lo que constituye propiamente la actividad inventiva.

III. ESTADO DE LA TECNICA, ACCESIBILIDAD AL PUBLICO

El estado de la técnica es una categoria global que en su constitucion com-
prende principios cientificos, invenciones, reglas practicas, métodos, conocimien-
tos, etc. Para determinar si una invencion esta o no comprendida en el estado de
la técnica debe definirse si antes de la fecha de presentacion de la solicitud de la
patente, se habfa hecho o no accesible al ptblico. De este modo, deviene funda-
mental que los conocimientos destructivos de la novedad presenten fecha cierta.

En cuanto a los medios por los que se produce la incorporacidon de los co-
nocimientos al estado de la técnica, puede tratarse de una descripcion oral o
escrita. Entonces, los supuestos de destruccion de novedad son simples, basta
cualquier medio de difusion. De este modo, se establece con maxima amplitud
los medios de divulgacion, a diferencia de lo que establecen sistemas que re-
quieren una revelacion escrita. Normalmente los conocimientos tradicionales
no tienen por qué estar impresos, por lo que nuestra Ley cierra cualquier opor-
tunidad de biopirateria®'.

La descripcion accesible debe poner los conocimientos al alcance del pa-
blico, aunque no adquieran mayor difusion*. La comunicacion debe contener
todo lo necesario para la exacta comprension de la idea inventiva, si la difusion
concierne solo en noticias parciales o fragmentos, la predivulgacion no es com-
pleta por lo que no se afectard la novedad®. La difusion escrita es facilmente

18 BOTANA AGRA (2013), pag. 123.
1 Ibid., pag. 124.

2 Jbid., pag. 119.

' GOTTING (2004), pag. 735.

22 CABANELLAS (2001), pag. 707.
% D1 CATALDO (2012), pag. 135.
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determinable, comprende la descripcion realizada por cualquier medio o sopor-
te, tangible o intangible, que permita la reproduccion y una cierta permanencia
en el tiempo de la descripcion de la invencidon de que se trate. Se conformara
por libros, folletos, conferencias impresas, revistas, informes escritos, planos,
dibujos, fotografias, descripcion en la web, etc. La descripcion oral comprende
discursos, seminarios, informes verbales, explicaciones de catedra, emisiones
de radio o television.

Especial mencion merecen las publicaciones defensivas, se trata de un ins-
trumento de derecho de patentes basado en la idea de influir sistematicamente
en el estado de la técnica a través de una estrategia de publicacion especifica,
obteniendo asi ventajas sobre los competidores y manteniendo la propia libertad
de accion. En los Estados Unidos, la publicacion defensiva se esta utilizando
hasta tal punto de hablarse de una revolucion silenciosa, su atractivo radica
principalmente en el hecho de que es una alternativa rentable y eficaz en la ca-
rrera de armas de patentes?.

No bastara que la tecnologia haya quedado en un ambito privado sin divul-
gacion a terceros. Mientras no se hace publica el inventor solo contribuira al
acervo tecnoldgico una vez solicite la patente. Las autoridades italianas resol-
vieron que la divulgacion en el seno de la cadena productiva de la empresa no
constitufa accesibilidad al paiblico®.

También la explotacion de los conocimientos en el pais o en el extranjero
contribuye a la divulgacion. La explotacidon consistira en la fabricacion o en la
comercializacion de los productos, tratindose de procedimientos, radicara en su
utilizacion, de modo que no se preserve la confidencialidad de la tecnologia. Si
el producto en el que la invencidn se concreta se comercializa y puede deducirse
la idea inventiva mediante reverse engineering existira divulgacion relevante.
De este modo, la precipitacion en la comercializacion o marketing del producto
pueden resultar fatales para la expectativa de patentamiento. As{ pues, la venta
de un solo producto o su entrega gratuita sera perjudicial a efectos de la conce-
sion de la patente®, sea que quien lo reciba sea una persona experta o no?’.

Si el producto no se vende, sino que simplemente se muestra al pablico
durante las pruebas de un prototipo o durante una exposicion, el titular de la pa-
tente alin esta en grave peligro de ver su invento posteriormente revocado por la
divulgacion previa, si la invencion es facil de entender por la mera observacion.

En el concepto de publico debe entenderse cualquier tercero que haya po-
dido tener acceso a la invencion incluso una sola persona?®. El pablico que
recibe la informacion debe ser capaz de ejecutar la invencion, por lo que para
una patente sobre recursos genéticos no interesarian los mecanicos de auto-
moviles. Se trata de un circulo indeterminado de sujetos capaces de difundir
la invencion, incluso puede ser un solo individuo®. Puede suceder que una
publicacidn sea puesta al alcance de personas sin capacidad para comprender-
las en una fecha determinada, y que mas adelante si se coloque a disposicion

2 SLOPEK (2009), pag. 816.

> PENEI (2006), pag. 419.

26 TORNROTH (1998), pag. 189; SARACENO (2011), pag. 567.

27 TORNROTH (1997), pag. 800; VIDAL-QUADRAS (2005), pag. 49.
2 SCHMIDT-SZALEWSKI y PIERRE (2003), pag. 44.

» D1 CATALDO (2012), pag. 134.
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de personal técnico o cientifico que pueda comprenderlas®. Por lo anterior,
la opinion aceptada casi undnimemente por la doctrina es que por pablico se
ha de entender no al general, sino el sector de expertos o personas interesadas
en el tema de que se trate y que la accesibilidad a la descripcidn escrita, oral,
utilizacion, etc., no significa que se haya producido un conocimiento efectivo
y, de hecho, sino tan solo la posibilidad, en potencia, de acceder a tales antece-
dentes?!. De este modo se objetiva el requisito, se establece una ficcion juridi-
ca que elimina cualquier posible interpretacion sobre la realidad o virtualidad
de acceso por parte de terceros?>.

También ministerio legis debera considerarse comprendido en el estado de
la técnica el contenido de una solicitud en el pais de que se trate, cuya fecha de
presentacion, o en su caso, de prioridad, fuese anterior a la de la solicitud que
se estuviese examinando, siempre que ese contenido quede incluido en la so-
licitud anterior cuando ella fuese publicada. La disposicion procura evitar que
una misma invencion pueda ser objeto simultaneo de dos patentes. En efecto,
con la inclusidn del contenido de la primera solicitud en el estado de la técnica,
se destruye la novedad de la solicitud posterior frustrandose su concesion?®’. Al
momento de depositarse la patente anterior no era accesible al pablico, atn era
secreta por su falta de publicacidn, pero, ficcion mediante, también quedara
comprendida en el estado de la técnica una vez que se publique*. La norma
extiende de modo ficticio el estado de la técnica a documentos secretos, que
no deberfan considerarse para el juicio de la novedad. El contenido del estado
de la técnica se dilata para comprender conocimientos atn no divulgados, pero
destinados a serlo en un futuro inmediato™.

En ninglin caso serd necesario que dichas solicitudes alcancen una vélida
patente, solo se requiere la accesibilidad y publicidad?. As{ pues, las solicitudes
de patente no publicadas son extranas al estado de la técnica, por no ser acce-
sibles al ptblico. La retirada de una solicitud con anterioridad a su publicacion
no deberd ser tenida en cuenta a los efectos de enjuiciar la novedad, ya que su
existencia se ha mantenido en secreto”’.

De este modo, el estado de la técnica comprende todo lo difundido en paten-
tes o sin patentes, en cualquier parte del mundo y por cualquier medio**.

En sistemas comparados, no existira divulgacion cuando quienes conozcan
la invencion deban guardar secreto o se encuentren en una relacion de colabo-
racion o dependencia.

Cabe cuestionarse el supuesto en que de modo concomitante otro empre-
sario haga uso de la invencion en el interno de su local. Para Di Cataldo, en la
medida en que se reconoce un derecho de preuso al preutente, esa utilizacion

3 CABANELLAS (2001), pag. 723.

31 SCHMIDT-SZALEWSKI y PIERRE (2003), pag. 44; RUDIGER (1997), pag. 443; CoMTE (2000), pag. 661;
BoTANA AGRA (2013), pag. 121; VIDAL-QUADRAS (2005), pag. 46; MANDEL (1996), pag. 1106; GRAMM (1998),
pag. 240; PALMELA (2016-2017), pag. 190; PONCE (2008), pag. 77; MERINO BAYLOS (2015), pags. 76-77.

32 VIDAL-QUADRAS (2005), pag. 47; BERGEL (1999), pag. 85; CUETO (2015), pag. 85.

3 BOTANA AGRA (20139, pag. 121.

** SARACENO (2011), pag. 569.

3 Ibid.

36 D1 CATALDO (2012), pag. 134.

37 VIDAL-QUADRAS (2005), pag. 57.

3% ROGGE (1998), pag. 187; CABANELLAS (1996), pag. 141; VIDAL-QUADRAS (2005), pag. 48.
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no destruiria la novedad, por no haberse perfeccionado la accesibilidad al
pablico®.

Como se ha expresado, existira una fecha relevante para valorar la novedad.
La fecha a la cual se computa el estado de la técnica sera desde la presentacion

de la patente o la fecha de la presentacion originaria por la que se invoca prio-
ridad unionista®.

En cuanto al momento preciso en que el conocimiento se hace publico va-
riadas decisiones de sistemas comparados sirven de ilustracion. Asi pues, no
interesa la fecha de edicion de la revista sino la fecha precisa en que fue reci-
bida por los destinatarios. La fabricacion del producto que queda en el ambito
de la empresa, no constituird acceso ptblico. Una vez vendido ingresara en el
estado de la técnica toda informacion contenida en él, aunque fuere necesaria
su destruccidn para alcanzarla salvo que la ingenierfa inversa tuviera un costo
desproporcionadamente alto para llevarla a cabo*'.

La anterioridad que ha de tenerse en cuenta debe ser una regla inventiva
sustancialmente idéntica a la que constituye la invencidn cuya novedad es obje-
to de examen. Como expresa Botana Agra, el examen de novedad comporta en
sintesis dos fases: i. determinar correctamente en qué consiste la invencion para
la que se solicita la patente y ii. indagar si esta invencion, tal cual esta descrita,
es sustancial o esencialmente idéntica a otra que se encuentra en el estado de la
técnica en el momento de la presentacion de la solicitud de patente*?.

IV. ETAPAS DEL ANALISIS DE NOVEDAD

En el analisis de novedad se distinguen etapas. La primera, radica en pre-
cisar los elementos de la invencion reivindicada para compararlos con las an-
terioridades opuestas, de este modo debe valorarse la regla técnica para la que
solicita la patente, la que vendra determinada por el contenido de las reivindica-
ciones*, pues determinan los derechos exclusivos que se pretenden invocar. Por
ello para evidenciar si hay novedad, debe estarse a las reinvindicaciones pues
son las que definen lo que el solicitante reputa el contenido de su invencion*.
En segundo término, debe precisarse la fecha en que ha de efectuarse la com-
paracion entre la invencion y el estado de la técnica. La tercera etapa, implica
determinar si dichas anterioridades conforman el estado de la técnica. Por 0lti-
mo, debe valorarse si esas anterioridades divulgan de modo explicito o implicito
para un experto en la materia todos los elementos de la invencion peticionada®.

La regla inventiva divulgada debera ser sustancialmente idéntica a la que
se pretende amparar, se tendra que delimitar el contenido de la invencidn e
indagar si tal cual esti descrita, es sustancial o esencialmente idéntica a otra
que se encuentra comprendida en el estado de la técnica. Ahora, puede estar
comprendida en una Gnica divulgacidon o en diversas anterioridades. Las ante-

¥ D1 CATALDO (2012), pag. 132; KEUKENSCHRIVER (2001), pags. 944 y sigs.
“ VAN DEN BERG (2000), pag. 259.

4 CABANELLAS (2001), pag. 721.

42 BOTANA AGRA (2013), pag. 123.

# SUTTER (2004), pag. 469; PONCE (2008), pag. 75.

* CABANELLAS (2001), pag. 717.

> CuUETO (2015) pag. 88.
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rioridades susceptibles de afectar la novedad deben ser apreciadas una por una
y comparadas con la invencion sin tener en cuenta nada mas que su conteni-
do*. Entonces, el juicio comparativo debe hacerse individualmente con cada
una de las anterioridades, sin que sea licito alegar falta de novedad mediante la
combinacion de varios documentos del estado de la técnica*’. Si la invencion
resulta anticipada en parte por una anterioridad, y en parte por otra, la invencion
sera considerada nueva, a efectos del juicio de novedad las anterioridades no se
componen en mosaico, se observan individualmente*. Debe entonces darse con
un Gnico documento del estado de la técnica que contenga todas y cada una de
las caracteristicas reivindicadas. En relacion a dicho documento, en el sistema
estadounidense se indica debe existir «strict identity»*.

Entonces, en el examen de la novedad, la anterioridad destructiva ha de ser
Gnica, completa y cierta®. En definitiva, deben aplicarse las siguientes reglas
como indica Botana Agra: a) que cada elemento integrado en el estado de la
técnica ha de ser interpretado aisladamente, sin referencia a otros, b) que cada
elemento del estado de la técnica solo anticipa lo que en él se describe, ¢) que el
estado de la técnica debe ser apreciado como lo harfa un experto en la materia,
de modo que si, por ejemplo, un documento es utilizado para decidir sobre la
novedad de una invencion, debe interpretarse como lo hubiera hecho un experto
en la materia en la fecha de su publicacion’'.

En todos los casos el experto debera servirse de los elementos revelados
para llevar a la practica la invencidon y no de conocimientos o esfuerzos pro-
pios. Podria ser posible que el experto pueda aplicar la invencidn, pero una
vez conoce la patente, por lo que se incurriria en un error valorativo de nove-
dad. La existencia de anterioridades incompletas no priva la novedad, como
se expres0O, no cabe acudir a la combinacion mosaico de anterioridades mas o
menos dispersas, pues la anticipacion ha de estar integramente en una (nica
anterioridad>?.

V. DIVULGACIONES INOCUAS NO DESTRUCTIVAS
DE LA NOVEDAD

Hay divulgaciones que ex lege se reputan inocuas. Resulta indispensable
que la exhibicion previa derive, directa o indirectamente, de actos realizados
por el inventor, sus causahabientes o terceros con base en informaciones obte-
nidas directa o indirectamente de €, y que entre la solicitud de la patente o de la
prioridad que se invoque y aquella exhibicidon no haya transcurrido un lapso de
tiempo superior a un afo. Vencido el plazo la invencion habré entrado al estado
de la técnica, y destruido la novedad. Las divulgaciones inocuas son coherentes
con el fin de la propiedad industrial, protegiendo al inventor con un derecho de
exclusiva temporal, permitiéndole una previa divulgacion, para que el invento

% ROGGE (1997), pag. 186.

47 D1 CATALDO (2012), pag. 133.

4 BREWER (2012), pag. 1151; FIELD (2017), pag. 581; VANZETTI y D1 CATALDO (2003), pag. 340; PONCE
(2008), pag. 78; SARACENO (2011), pag. 566; VIDAL-QUADRAS (2005), pag. 59; D1 CATALDO (2012), pag. 133.

4 SEYMORE, Sean (2011), pag. 23.

0 AZEMA y GALLOUX (2006), pags. 154-155.

! BOTANA AGRA (2013), pag. 123.

2 BENSADON y SANCHEZ (2008), pag. 32.
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sea conocido en los ambientes adecuados. El periodo de gracia se considera
particularmente importante para inventores independientes que a menudo ne-
cesitan divulgar sus inventos al ptblico para evaluar el potencial comercial y
luego obtener financiamiento para realizar los tramites de patente.

La normativa uruguaya no exige la documentacion que compruebe la divul-
gacion, lo cual no impide que se aporte en la etapa de peticidon o al examinarse
la patente. Otras normativas, como la argentina, requieren que el inventor que
hubiere divulgado lo declare por escrito y presentar un ejemplar o copia del
medio de comunicacion que produjo la divulgacion.

Lo divulgado ingresara al estado de la técnica, pero solo sera destructivo de
otras invenciones, no de la del divulgante.

Como se indicd, no existira divulgacidon cuando se haya realizado de modo
parcial sin existir suficientes elementos para que una persona experta esté
en condiciones de ejecutarla®®. Una divulgacion vaga o insuficiente, como la
publicacidon de fotos imprecisas no constituird una anterioridad relevante.
Por lo demaés, en la divulgacion debe haber intervenido la voluntad del solici-
tante, directa o indirectamente. En sistemas comparados, no existe el plazo de
gracia de un ano, por lo que se reputara inocua la divulgacion hecha en abuso
al solicitante o causante, si fuere evidente, esto es, manifiesto e inequivoco,
como cuando se violare una obligacion de mantener en secreto la informacion
de la invencidon™®. La divulgacion debe ser consecuencia directa o indirecta
del abuso, debiendo existir una conexidon de causa-efecto entre el abuso y la
divulgacion efectiva.

Los ensayos suponen que la invencion esta culminada en sus trazos esen-
ciales y que en la ejecucion participen empleados, expertos, todos sometidos a
obligacion de secreto. Nuestra LP no refiere a la inocuidad de ensayos realiza-
dos por el solicitante o causante, pero en la formula general de actos comprendi-
dos resultan alcanzados, lo mismo que las exposiciones oficiales u oficialmente
reconocidas (art. 11 del CUP).

VI. ACTIVIDAD INVENTIVA, CONCEPTUALIZACION

La apreciacion de la actividad inventiva es subsidiaria a la concurrencia
de la novedad. De este modo, la falta de novedad conllevara la inexistencia de
actividad inventiva a los efectos de la patentabilidad, pero las realizaciones no-
vedosas pueden ser o no inventivas®’.

Cada sistema de patentes tiene que abordar cuando una mejora de la técnica
es trivial o una invencion patentable. En un sistema perfecto, solo los verdade-
ros inventos en lugar de mejoras insignificantes serian patentables, favorecien-
do el mejoramiento de la tecnologia a través de incentivos econdmicos a los
inventores que crean nuevos productos valiosos®. Para que la solucion técnica

3 SENA (2011), pag. 106.

3 SCHMIDT-SZALEWSKI y PIERRE (2003), pag. 44.

35 BOTANA AGRA (2013), pag. 126; SCHMIDT-SZALEWSKI y PIERRE (2003) pag. 47.
% VIDAL-QUADRAS (2005), pag. 51.

7 Ibid., pag. 59; FLORIDIA (2006), pag. 258; Mooby (2008), pag. 72.

8 LUNNEY (2000), pag. 363; MINSSEN (2008), pag. 886.
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pueda ampararse en patente no basta sea novedosa debe tener cierta originali-
dad, cierta calidad intelectual y salto cualitativo que consiste en que la regla téc-
nica que desvela la invencion no pueda ser obtenida por un experto medio en la
materia partiendo de sus conocimientos técnicos®. De este modo, se cumplirfa
el fundamento del sistema de patentes, a saber: promover e impulsar el desarro-
llo de la técnica en beneficio de la humanidad®. El requisito de la originalidad,
es cristalizado cuando la invencidn para una persona experta media del ramo no
resulta en modo evidente del estado de la técnica®. Este concepto es adoptado
de modo explicito por la Decision 486 de la Comunidad Andina, indicando su
articulo 18: «Se considerara que una invencidn tiene nivel inventivo, si para una
persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente,
esa invencion no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evi-
dente del estado de la técnica».

Aunque al fin la atribucidn de la actividad inventiva a una invencidn reposa
en un juicio de valor, con el componente subjetivo que ello entrana, el legisla-
dor se esfuerza por condicionarlo a la concurrencia de factores mas o menos
objetivos. Es asi que también se recurre per relationem al estado de la técnica
para poder confrontar la actividad inventiva y tomando por base a un exper-
to en la materia. Son asi, dos piezas claves, el estado de la técnica y el experto
en la materia para objetivar y determinar si una invencion cumple el requisito
legal®?. También se recurre al concepto de evidencia, como algo elemental, ob-
vio, simple, manifiesto, que basta poseer unos conocimientos normales en el
sector técnico para inferir del estado de la técnica, con un minimo de esfuerzo
intelectual, en cambio por no evidente se tendra aquello que solo se puede de-
ducir tras un proceso intelectual mas o menos dificultoso y complejo, que exige
una actividad de reflexion y raciocinio por parte del experto de la materia que
excede lo rutinario®.

Constituye la demarcacion de lo que pertenece al devenir normal de cual-
quier sector, realizable por cualquier experto del ramo, entonces no tutelable
por patente, y aquello que es fruto de una idea que supera las normales perspec-
tivas de la evolucion del sector®. Ese salto cualitativo no debe ser genial, solo
debe ser nuevo, no deducible l6gicamente del estado de la técnica, aportando
un progreso, una mejora, aunque sea de modesto valor. La novedad intrinseca
de la invencion no es un requisito de originalidad en grado absoluto respec-
to a cualquier precedente conocimiento, siendo suficiente que implique nuevas
aplicaciones o nuevos usos de elementos ya conocidos, asociandolos o coordi-
nandolos para obtener un resultado industrial novedoso y econdmicamente 0til.
Asi pues, podriamos ejemplificar con nuevas formas cristalinas de medicamen-
tos, que permitan dotar de propiedades diversas a la molécula ya existente®.
El estado de la técnica representa un patrimonio movil, en continuo progreso

3 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO (1974), pag. 261; O’BRIEN y MOLINA (2016), pag. 241; CHRISTOPHER
(2014), pag. 395; SUTTER (2004), pag. 477; PERAL (2016-2017), pag. 420; ROGERS (2014), pag. 57; BERGEL
(1999), pag. 20; FLORIDIA (2006), pag. 258; MARESCA (1983), pag. 444; PONCE (2008), pag. 82.

% BOTANA AGRA (2013), pag. 128; Mooby (2008), pag. 71.

! PONCE (2008), pag. 82; SCHICKEDANZ (2001), pag. 459; ACQUAFREDDA (2003), pag. 415; SCHMIDT-
SZALEWSKI (1992), pag. 725; JANDOLI (2003), pags. 281 y sigs.

92 KULHAVY (2008), pag. 69; BoTANA AGRA (2013), pag. 130.

% BOTANA AGRA (2013), pag. 133.

% D1 CATALDO (2012), pag. 47; VANZETTI y D1 CATALDO (2003), pags. 341-342.

5 PIFFERI y BIANCHETTI (2006), pags. 105 y sigs.
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acrecentandose por nuevas innovaciones que cotidianamente se realizan por los
operadores de los diversos sectores®.

En definitiva, la patentabilidad en materia de altura inventiva debe valorarse
a partir de dos elementos, uno objetivo (el estado de la técnica) y otro subjetivo
(experto en la materia)®’.

VII. NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA

La actividad inventiva solo se valorara una vez superado el paso previo de la
novedad. En virtud de la novedad debe analizarse si la invencion ya se encontra-
ba descrita en sus caracteristicas esenciales en el estado de la técnica anterior. Al
analizar la actividad inventiva el examinador se cuestionara si un experto en la
materia, partiendo de lo descrito anteriormente y de sus propios conocimientos,
es capaz de obtener el mismo resultado de manera evidente, sin aplicar su inge-
nio®%. Si bien novedad y altura inventiva implican un analisis per relationen con
el estado de la técnica, en la novedad el técnico medio coteja la invencion con
las anterioridades existentes dentro de aquella, cada una por separado, mientras
que para el nivel inventivo se exige deba partir del conocimiento que tiene sobre
el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciacion de
conjunto, determinando si con tales conocimientos ha podido no producirse la
invencion®.

En sistemas comparados al analizarse la novedad, en el estado de la técnica
se comprenden las solicitudes en tramite en el pafs que fueren publicadas, en
cambio se excluyen al analizarse la actividad inventiva. Se indica que la inclu-
sion resulta justificada para evitar el doble patentamiento (novedad)™, sea que
dos sujetos presenten la misma solicitud o que un mismo titular pretenda alargar
la vigencia de su primera patente’', pero no asf en materia de actividad inven-
tiva, pues no pudiendo accederse a las solicitudes a la fecha de presentarse la
invencion, el experto en la materia no debera considerarlas™.

En el sistema estadounidense, se reputa no puede dejarse de considerar
una ensehanza dependiendo de la celeridad en que se haya publicado una
solicitud de patente, si en el caso de que se hubiera hecho accesible antes, no
se cumpliria el requisito de actividad inventiva. De contrario, se estaria ge-
nerando un espacio de laguna en cuanto al estado de la técnica. La actividad
inventiva se analiza objetivamente, no siendo relevante si el inventor conocia
o no el estado de la técnica’. En cuanto refiere al sistema espanol, el concepto
de estado de la técnica es coincidente en materia de novedad como en sede de
actividad inventiva.

% VANZETTI y D1 CATALDO (2003), pag. 341.

7 PONCE (2008), pag. 83; MERINO BaYLOS (2015), pags. 63-82.

% BLUMER (1998), pag. 4; VIDAL-QUADRAS (2005), pag. 66.

% PONCE (2008), pags. 83-84; BERGEL (1999), pag. 22.

70 GESTHUYSEN (1993), pag. 205; SCHMIDT-SZALEWSKI y PIERRE (2003) pag. 45; Di CATALDO (2012),
péag. 154; TILMANN (2010), pag. 151; PALMELA (2016-2017), pag. 190; CUETO (2015), pag. 86; VIDAL-QUADRAS
(2005), pag. 57; FLORIDIA (2006), pag. 253.

71 KAZHDAN (2019), pag. 1018.

2 VIDAL-QUADRAS (2005), pag. 66; CUETO (2015), pag. 97.

? ORIOL (2015), pag. 149.
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VIII. JUICIO DE ORIGINALIDAD
1. Preliminar

La dificultad en la aplicacion de este requisito radica en que el conocimiento
ex post adquirido por el examinador una vez que accede al material de la paten-
te, puede generar un analisis retrospectivo subconsciente’™. Esto es, una vez que
el examinador realiza la valoracion de actividad inventiva, puede varios ahos
después llegar a la misma conclusion que el inventor, sin embargo, al realizarse
la invencion a nadie se le habia ocurrido la solucion técnica™. Especialmente en
las invenciones de combinacidon de elementos individuales conocidos se gene-
ra el peligro de armar posteriormente la invencion como un rompecabezas. El
juicio de originalidad debe hacerse ex ante y no ex post, es decir, debe proyec-
tarse retrospectivamente, en el momento de la realizacion de la idea inventiva
tomando en consideracion solo los conocimientos técnicos a dicha fecha, elimi-
nando de la mente los conocimientos adquiridos con posterioridad”. Por tanto,
no debe cometerse el error de considerar evidente lo que, evaluado ex ante, no
era tal. Es posible, que una invencion a veces posea el requisito de originalidad
cuando toma la forma de una nueva solucion que, considerada a posteriori, pa-
rece simple o incluso banal”.

La evaluacion ex ante debe constituir una regla esencial al evaluar la origi-
nalidad de la invencion, aunque no es facil deshacerse por completo del legado
de conocimiento adquirido después de la solicitud de patente y abstraerse hasta
el punto de hacer un «salto en el pasado»’®.

2. Etapas del juicio de originalidad
2.1.  Identificacion del sector de la técnica

Primariamente se debe identificar el sector pertinente de la invencidon, me-
diante el examen de sus reivindicaciones, a tales efectos deben adoptarse las
reglas generales de interpretacion de reivindicaciones, buscando determinar el
area exclusiva reservada al invento que cumple con el requisito de expansion de
la frontera técnica que justifica el otorgamiento de patentes™. Las reivindicacio-
nes deben interpretarse a la luz de los elementos disponibles para la autoridad
de aplicacion al momento de expedirse sobre el patentamiento.

No se puede reclamar que se identifique un solo y Gnico sector, de hecho,
es comn que una invencidn sea el resultado de una investigacidon realizada
por grupos de investigacion interdisciplinarios, es decir, por investigadores de
diferentes sectores®. Asi pues, en el area de la ingenieria genética, intervendran
bidlogos, bioquimicos 0 normalmente un grupo de investigacion®!.

7
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En tales casos, el sector pertinente, a los fines de la investigacion de la acti-
vidad inventiva, resultara de la combinacidn en lugar de la eleccion de uno solo
de ellos, lo que conduciria, en cambio, a un analisis ya mutilado. Si la invencion
se refiere a un nuevo sector, se considera necesario referirse al conocimiento del
sector que tiene mas afinidad con el de la nueva invencion. Cabe sehalar que la
operacion para identificar el sector pertinente a la invencion siempre debe estar
anclada a un momento historico especifico, ya que la evolucion de las técnicas
provoca cambios continuos, haciendo que los sectores anteriormente distantes
se acerquen y haciendo a sectores previamente cercanos, distantes.

2.2. El estado de la técnica relevante

En principio, en el contexto de la actividad inventiva debe acogerse el mis-
mo concepto de estado de la técnica formulado para la novedad™®. Entonces,
comprende el patrimonio de conocimientos adquiridos y potencialmente cono-
cidos por todos los operadores del sector, es una entidad dinamica, destinada
a crecer de continuo con las innovaciones realizadas en determinado campo,
siendo accesible en el territorio del Estado o en el exterior®.

Entonces, comprende todo lo que antes de la fecha de presentacion de la
solicitud de la patente se ha hecho accesible al pablico en el pais de que se trate
o en el extranjero por una descripcidn escrita u oral, por una utilizacion o cual-
quier otro medio®.

En el examen de la actividad inventiva se ha de contemplar el estado de la
técnica en su conjunto, como un todo. Deben entonces combinarse y coordinar-
se los diversos conocimientos en &l comprendidos. A diferencia del examen de
novedad, en cuyo marco la invencidn se compara por separado con una {nica
anterioridad integrante del estado de la técnica, la actividad inventiva debe exa-
minarse comparando la invencion con el conjunto de anterioridades integrantes
del estado de la técnica, puesto que los conocimientos normales del experto en
la materia proceden de los diversos y maltiples campos que lo comprenden®.
Podra combinarse la divulgacion de dos o mas documentos o sus partes, pero
solo donde tal combinacidn habria sido obvia para la persona normalmente ver-
sada en la materia a la fecha efectiva para la reivindicacion en examen®®.

Al evaluarse si ha resultado obvia o no la combinacion, debera considerarse
si el contenido de los documentos es tal que resulta probable, o no, que una
persona versada en la materia pudiera haberlos combinado cuando enfrent6 el
problema técnico.

Si dos descripciones consideradas como un todo no hubieran sido en la prac-
tica combinadas debido a la incompatibilidad que presentan con las caracteris-
ticas esenciales de la invencidn, su combinacidn no resultaria obvia. También
existird obviedad cuando un documento remite de modo inequivoco a otro®’.

82 KULHAVY (2011) pag. 223.

8 ABRIANI y COTTINO (2001), pag. 182; D1 CATALDO (2012), pag. 139.
8 BOTANA AGRA (2013) pag. 130.

8 Ibid., pag. 131.

8 BENSADON y SANCHEZ (2008), pags. 37-38.

8 Ibid., pag. 38.
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El concepto de estado de la técnica, en principio, es idéntico al observado en
materia de novedad. En consecuencia, comprende todo lo que antes de la fecha
de presentacion se ha hecho accesible al pablico en el pafs de que se trate o en el
extranjero por una descripcion escrita u oral, por una utilizacion o por cualquier
otro medio®. No se deberan tomar en consideracion las solicitudes de patentes,
esta exclusion se justifica en que, a los efectos del examen de la actividad inven-
tiva, no se plantea, como en materia de novedad, el riesgo de concesidon de doble
patente sobre la misma invencion®.

2.3.  Experto en la materia

Después de identificar el sector relevante, se puede delinear el técnico pro-
medio, siendo un modelo ideal, abstracto, quien informara el juicio de evidencia
como una persona experta en la técnica, al momento de presentarse la solicitud
de patente, analizando la existencia o no del requisito de la actividad inventi-
va®. De este modo se pretende reducir la inevitable carga subjetiva que encierra
el analisis de la obviedad o evidencia de una invencion®'. No existe una especifi-
cacion normativa del concepto de técnico promedio, ya que falta una definicion
precisa de sus caracteristicas. De hecho, la figura del experto debe concebirse
como una abstraccidn, el resultado de una sintesis de caracteristicas intelectua-
les y profesionales, atribuible al promedio de técnicos que operan en un sector
determinado. EI técnico promedio es el sujeto experimentado, capaz de llevar
a cabo una actividad de reelaboracion, dado que, para evaluar la originalidad
de una invencidn, esta Gltima debe compararse con la anterioridad considerada
como un todo®?. En términos generales, el experto en la materia es una persona
con una formacion, capacidad y conocimientos normales, propios de su profe-
sion o actividad ordinaria, se trata de un sujeto laborioso y afanoso por estar al
dia en lo fundamental y basico de su profesion. Ademas, en principio debe supo-
nerse que ha tenido acceso a todo lo que contiene el estado de la técnica relevan-
te en especial, los documentos mencionados en el informe sobre el estado de la
técnica®. Deben tenerse presente los operadores del sector en el territorio nacio-
nal, no se requiere una perspectiva mundial®*. El experto en la materia debe ser
considerado como una persona que no utiliza su capacidad para inventar, sino
que tiene competencias normales y es capaz de utilizar la 16gica y la razon sobre
la base de sus conocimientos y experiencia para resolver problemas técnicos.

Hay que considerar hay una creciente despersonalizacion de la ciencia, por
lo que el inventor es casi siempre un técnico promedio, 0 més bien un equipo
de técnicos promedio, ya que el genio cientifico, a pesar de la expansion de la
investigacion, esta en proceso de desaparicion progresiva®.

8 BOTANA AGRA (2013) pag. 130; FrRanzosI (2005), pag. 257.
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El consultor técnico no tiene que evaluar la presencia de la actividad inven-
tiva, adoptandose a si mismo como un modelo técnico promedio para informar
el juicio no evidente. Si esto sucediera, de hecho, uno podria incurrir facilmente
en el peligro y, por tanto, en el grave error de no garantizar una investigacion
realizada ex ante. El experto es un modelo artificial que no debe poseer capa-
cidad inventiva, debe valorar el grado de evidencia, pero sin realizar ningu-
na aportacion personal. El experto debe ser un documentalista, valorando los
elementos existentes en el estado de la técnica, los compara con la invencion,
cualquier valoracion no contrastada sera una opinion personal, y como tal, irre-
levante en el juicio de originalidad.

El experto, para evaluar la originalidad debera recurrir al conocimiento ge-
neral comin y el conocimiento mejorado que consiste en la mayoria de los
libros de texto (antiguos y nuevos) también deben tenerse en cuenta la literatura
de patentes (al menos todas las patentes publicadas por los principales sistemas
de patentes) y articulos de la literatura técnica. Basicamente, se refiere a todo
lo que el técnico de la rama, sobre la base de sus habilidades profesionales,
buscaria, excluyéndose una tesis de grado en una universidad distante, o una
publicacidn no destinada al experto.

En cuanto a los conocimientos que se le exigiran al experto seran absolutos
en la materia versada y generales en relacion a otros sectores tecnoldgicos, don-
de los conocimientos del experto iran disminuyendo en la medida en que mas
se aleje de su propio sector®. A partir de esos conocimientos el experto debera
concluir si el objeto de la invencion se desprendia de modo evidente del estado
de la técnica en la fecha de solicitud de la patente®’. En el concepto de modo evi-
dente, ha de entenderse si en poco tiempo y de un simple pasaje mental hubiera
deducido la idea inventiva®.

IX. INDICES DE EVIDENCIA Y DE NO EVIDENCIA

El juicio de no evidencia de la invencion debe basarse en datos facticos
capaces de actuar como soporte de motivacion®. La verificacion de la origina-
lidad se extiende a lo largo de una serie de preguntas que facilmente terminan
con una carga de consideraciones y pre]u1c1os puramente subjetivos, a los que
un sistema legal no puede dar ningtin papel heuristico. De hecho, el requisito
de la actividad inventiva se considera el mas subjetivo y vacilante: es una ex-
periencia diaria que la actividad inventiva es negada para el mismo invento por
uno o mas examinadores y afirmada por otros. Las indicaciones objetivas de
evidencia y no evidencia son la inica herramienta que permite proceder con la
verificacion de la originalidad de la invencidn en términos no subjetivos y, por
tanto, confiables '

Las indicaciones de no evidencia se pueden rastrear en las caracteristicas
técnicas de la invencidn o del proceso que condujo a su realizacion, y en
el sector anterior o posterior a la invencion. Entre los factores positivos de

% VIDAL-QUADRAS (2005), pag. 71.

7 Ibid.

% ABRIANI y COTTINO (2001), pag. 183.

% PAGENBERG (1991), pags. 763 y sigs. SCHMIDT-SZALEWSKI y PIERRE (2003), pag. 53.
190 VANZETTI y DI CATALDO (2003), pag. 345.
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no evidencia, se pueden identificar los eventos posteriores a la invencion,
incluido el comportamiento de los competidores que, resolviéndose en un
intento de eludir la patente, buscan soluciones equivalentes, siendo un indi-
ce revelador de la bondad y, por tanto, de que no hay evidencia de la misma
invencion.

También se habla de evidencia historica o criterio historico, en el sentido de
analizar la historia antes y después de la realizacion de la invencidon, como para
permitir esbozar el contexto en el que operaba el creador, dentro del cual se cree
que también estaba operando el técnico promedio adoptado como modelo .
En esencia, se trata de evaluar si el problema resuelto por la invencion se tenia
presente anteriormente en el sector industrial en cuestion y nunca se resolviod
adecuadamente. El periodo de tiempo durante el que ha existido el problema, su
significacion o trascendencia, el ambito de conocimiento del problema y cuén-
tos podrian haber estado buscando una solucion'®.

Otros indicios de actividad inventiva son: utilizacion de un medio con
proposito inesperado particularmente para atender a un problema distinto de
aquel para que el que se lo empleaba originariamente, realizacion de modi-
ficaciones inesperadas, como ser en la estructura de una molécula, logro de
un resultado o efecto sorprendente o inesperado, o de un efecto que hasta el
momento no era alcanzable'*. Imposibilidad de lograr los elementos de la
solucion mediante la técnica preexistente, particularmente cuando para lograr
tales elementos era preciso efectuar un mosaico irrazonable de antecedentes.
Una persona calificada no hubiera normalmente tenido motivo para llegar a
la solucidn, debido a la falta de expectativa de éxito o a que no existe motivo
evidente para siquiera intentar llegar a tal solucidon. Se debieron superar difi-
cultades, barreras técnicas o prejuicios. Existe un retorno a técnicas ya supera-
das, pero modificandolas. La solucion es simple. Se efectud una eleccidon entre
muchas opciones posibles. Los elementos de la invencidn, aunque conocidos
para otros fines, no eran tenidos como facilmente aplicables al problema re-
suelto por la invencion, o requerian a tal fin modificaciones sustanciales. Se
necesitaron miltiples pasos para llegar a la solucion incluida en la pretendida
invencion '™,

Como Cabanellas indica, a diferencia de los criterios enumerados anterior-
mente hay otros extremos que, si bien no determinan en forma directa o ne-
cesaria la existencia de la actividad inventiva, aportan elementos indiciarios
respecto de la ausencia o presencia de tal actividad.

Entre ellos cabe referir al éxito comercial, como indicativo de la actividad
inventiva implicita. Si otras personas técnicamente capacitadas hubieran tenido
la posibilidad de acceder facilmente a la tecnologia, lo hubieran hecho para
aprovechar su valor comercial. Pero presenta un valor muy relativo, pues una
tecnologia puede ser muy exitosa comercialmente, aunque implique un avance
tecnoldgico irrelevante, ello puede suceder por valores estéticos, moda, ahorro
de costos, totalmente independiente del valor de la innovacion.

o KULHAVY (2005), pag. 146.

92 PERAL (2016-2017), pag. 422.

% FEAUX DE LACROIX (2006), pag. 625.
% CABANELLAS (2001), pag. 765.
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Otro indicio son las necesidades preexistentes insatisfechas, puesto que, si
existe una necesidad percibida con anterioridad a la pretendida invencion, se
deberfa a las dificultades inherentes a la solucion técnica no obvia'®. Solo pre-
senta un valor indiciario, puesto que la insatisfaccion podia deberse a factores
econdmicos y verse superadas esas limitaciones por tecnologia no relevante.
Como indica Cabanellas la aparicion de un nuevo material o menos costoso para
fabricar botes es una mejora trivial en la construccidon de botes.

Las tentativas previas constituyen otro indicio. Si otros inventores inten-
taron alcanzar la tecnologia, pero no lo hicieron, existird un fuerte indicio de
actividad inventiva.

La recepcion dada a la tecnologia es un criterio indicativo, su fundamento
es que, si la pretendida invencidn es recibida como una solucion a un problema
y es adoptada como tal, o si se recibe con sorpresa, existira indicio de actividad
inventiva.

El esfuerzo y tiempo para llegar a la tecnologia por parte de expertos es
indicio de actividad inventiva'®.

X. DIRECTIVAS DEL SISTEMA ESTADOUNIDENSE

En el sistema estadounidense surgieron las directrices de analisis de altura
inventiva en el caso Graham vs. John Deere'"” del aho 1966, cominmente cono-
cidas como Graham factores'®. Estas reglas fueron reformuladas en la decision
de la Suprema Corte de Estados Unidos en el caso KSR vs. Teleflex'™. Segtn
el Tribunal Supremo, una correcta evaluacion de la evidencia tiene que deter-
minar el alcance y contenido de la técnica, que es el estado de conocimiento
en el momento de realizar la invencion''’. Entonces, las diferencias entre la
técnica anterior y la contenida en las reivindicaciones en cuestion tiene que ser
comparada. Debe, ademas, tenerse presente el nivel de experiencia normal en
la técnica pertinente. Esta investigacion es necesaria, ya que, para determinar si
una invencion es obvia, quien decide toma el punto de vista de una persona con
conocimientos basicos en el campo tecnoldgico pertinente. Por @ltimo, el Tri-
bunal refirid a la consideracion de lo que llamo «factores secundarios» a fin de
dar luz a las circunstancias de la invencion y de servir como indicios de la (no)
evidencia''l. Estas consideraciones incluyen el éxito comercial, la necesidad
durante mucho tiempo de encontrar la solucion técnica y el intento fracasado de
otros''?. Decisiones posteriores refieren a «factores objetivos», incluyendo re-
sultados inesperados'?, y los consideran como de importancia igual a los otros
factores establecidos por el Tribunal Supremo en el caso Graham. Por tanto, la
constatacion de los resultados inesperados bien podria establecer una presun-
cion prima facie de evidencia o refutarla.

10:
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Posteriormente en dos casos que debid resolver la Corte Suprema, Anderson
Black-Rock Inc. vs. Pavement Salvage Co'*. y Saikraida vs. Ag. Pro, Inc'®.
articuld una regla especifica para determinar lo no obviedad de inventos combi-
nados (requisito de sinergismo) para que exista un salto cuantitativo, se requie-
re la sinergia de la combinacion de elementos de la técnica anterior de modo
que resulte «un efecto mayor que la suma de los diversos efectos tomados por
separado» 1.

La sinergia se centra en una brecha: la brecha entre los resultados en la
técnica anterior y los de la invencidon. Una invencidn carece de sinergia si esa
brecha es demasiado pequena o esencialmente inexistente.

En el caso KSR la Corte Suprema maneja dos conceptos de previsibilidad en
relacion a la no obviedad: previsibilidad en cuanto al uso (previsibilidad Tipo I)
y previsibilidad en cuanto a resultados (previsibilidad Tipo II). En el primero,
se combina la técnica anterior no siendo la brecha lo suficientemente grande
como para justificar la proteccion de patente. En la segunda, en contraste, hay
un verdadero cambio sustancial a la no obviedad, al reenfocarse la investigacion
sobre la invencion por s misma'"’.

XI. DIRECTIVAS DEL SISTEMA COMUNITARIO EUROPEO

Este sistema atribuye especial relevancia al problema objetivo resuelto por
la invencion, de relieve central para evaluar la actividad inventiva y el prior
art efectivamente relevante, asumiendo la denominacion de problem-solution
approach. Se trata de un proceso que cuenta con tres pasos. Primero se indi-
vidualiza la anterioridad mas proxima al invento, luego el problema técnico
afrontado por la invencidn y por Gltimo se realiza la evaluacion acerca del he-
cho de que, partiendo de la anterioridad mas proxima y de la consideracion del
problema técnico, el objeto de privativa sea obvio para la persona experta en el
ramo''®,

Debe partirse entonces primariamente del estado de la técnica mas cerca-
no, debiendo entenderse respecto de la invencion reivindicada en la patente y
que sea objeto de analisis. Ese estado de la técnica es del que hubiera partido
el experto en la materia para sus desarrollos posteriores que pueden llevarle o
no a la invencidn reivindicada. En la préctica, el més cercano es generalmente
aquel que corresponde a un uso similar y que requiere de minimas modifi-
caciones estructurales y funcionales para llegar a la invencidn reivindicada.
Normalmente el mas cercano se compone por una sola ensehanza, solo en
supuestos excepcionales se permite que dos documentos, fuesen utilizados
de forma conjunta como estado de la técnica mas cercano''. Ello no significa
que puedan existir varios puntos de partida posibles alternativos, y que varias
divulgaciones sean aptas, cualquiera de ellas individualmente consideradas,
como estado de la técnica més cercano ya sea porque solucionan el mismo

"4 Anderson’s-Black Rock, Inc. vs. Pavement Salvage Co., 396 U.S. 57 (1969).

5 Sakraida vs. Ag Pro Inc., 425 U.S. 273 (1976)

16 CHRISTOPHER (2014), pag. 399.

"7 Ibid.

'8 BENSADON y SANCHEZ (2008), pag. 36; MERINO BAYLOs (2015), pag. 80; CueTo (2015), pag. 100.
19" OrIoL (2015), pag. 324; MERINO BAYLOS (2015), pag. 80.
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problema técnico que la invencidn o porque tengan el mismo niimero de ele-
mentos técnicos coincidentes.

Siendo la invencion la solucidon a un problema técnico, el juicio de obviedad
debe realizarse sobre la solucion de dicho problema. Partiendo de un determina-
do problema del estado de la técnica, la solucidn permitird concluir si la inven-
cion es obvia o no. Si el experto hubiera llegado a la invencidn para solucionarlo
de acuerdo con las ensenanzas del estado de la técnica, la invencidn carecera de
actividad inventiva'®.

El problema técnico sera el que el experto se habria planteado solucionar en
la fecha de la solicitud de la patente, o en su caso, de la fecha de la prioridad. La
solucion técnica de la patente no debe ser incluida en la formulacion del proble-
ma técnico para evitar un analisis ex post facto.

Para determinarse el problema técnico objetivo corresponde estudiar la so-
licitud de patente, el estado de la técnica mas cercano y las diferencias, entre la
reivindicacion y el estado de la técnica mas cercano. De este modo, la formu-
lacion al problema técnico objeto esta basado en los efectos que derivan de los
elementos de la reivindicacion de la patente, de la invencidn, que la distingan
del estado de la técnica mas cercano'?'.

En algunas ocasiones, no es posible formular un solo problema técnico ob-
jetivo, sino que puede existir una pluralidad de problemas especiales. Acontece
cuando no es posible derivar un tinico efecto técnico producido por los elemen-
tos, considerados en su conjunto que distinguen la reivindicacion del estado de
la técnica, sino que una pluralidad de problemas parciales se soluciona de modo
independiente por diferentes elementos técnicos parcialmente agrupados o in-
dependientemente considerados'*.

Finalmente, corresponde realizar el analisis de la obviedad. Se trata de
determinar, si el experto en la materia, hubiera llevado a cabo la invencion
con la esperanza de solucionar el problema técnico objetivo'#’. La cuestidon
que debe responderse segin la doctrina de la OEP es si existe alguna ense-
flanza anterior que, en su totalidad, hubiera incitado al experto en la materia,
frente al problema técnico objetivo, a modificar o adaptar la técnica anterior
mas cercana, para asi llegar a un resultado cubierto por los términos de la
reivindicacion '*.,

Se sostiene que el hecho de que otras personas o equipos estuvieran tra-
bajando contemporaneamente en el mismo proyecto, podria hacer sugerir que
era obvio intentar la invencidon o que se trataba de un area de investigacion
interesante ',

No debe existir una expectativa razonable de éxito, existe la habilidad del
experto en la materia de predecir razonablemente, sobre la base de los conoci-
mientos existentes antes de que el proyecto de investigacion comenzase, una
conclusion exitosa de dicho proyecto dentro de unos Iimites temporales razona-

120 OrioL (2015), pag. 327.

12U Ibid.

122 Ibid., pag. 332.

123 MERINO BaYLos (2015), pag. 81.
4 ORIOL (2015) pag. 334,

» MERINO BAYLOs (2015), pag. 81.
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bles'*. Cuanto mas inexplorado sea un campo técnico de investigacion, mas di-
ficil es hacer predicciones acerca de una conclusion exitosa, y, en consecuencia,
menor la expectativa de tener éxito'*.

XII. EL ROL DE LOS CONSULTORES

El juez no debe estar obligado por las opiniones expresadas por el consultor
ex officio, sino que esta llamado a evaluarlas libremente con su propio criterio,
ya que, segin un antiguo adagio, el juez es Peritus peritorum'*. De hecho, el
consultor no estd llamado a decidir la disputa ni en su lugar, ni junto con el
juez, ni se le delega para interpretar la ley, sino que solo debe iluminarlo sobre
el conocimiento técnico o sobre las elaboraciones cientificas y practicas cuya
adquisicion es necesaria para los fines de la decision. El perito no es el experto
en la materia, sino que debe auxiliar al tribunal para que pueda determinar quién
sea el experto en la materia e interpretar el estado de la técnica y la invencion'?.
Le permitird entonces a la autoridad judicial identificar cual habria sido la per-
cepcidn del experto en la materia. Siendo la actividad inventiva una cuestion
juridica, el juez puede llegar a una decision diversa de aquella que pareciera
motivar el perito. La funcion del técnico se limita en ilustrar a la autoridad sobre
el significado de cuestiones que desconoce, pero no la suplen cuando se aborden
cuestiones técnicas'*. Asi pues, no es su funcion determinar la novedad o acti-
vidad inventiva de la invencion, siendo valoraciones que debe realizar el juez.
Tampoco declarar la existencia o inexistencia de infraccion, sino solo sobre ele-
mentos necesarios para que el jurista pueda alcanzar esta deduccion en funcion
de la normativa aplicable'*'.

XIII. ACTIVIDAD INVENTIVA Y DOCTRINA
DE LOS EQUIVALENTES

La equivalencia es un concepto antitético al de actividad inventiva. Supone
que un resultado técnico conseguido por medio de una regla inventiva es obte-
nido también a través de otra regla mediante el empleo de medios sustituibles
equivalentes, a los utilizados por la regla prioritaria'*>. Son entonces equivalen-
tes las invenciones que emplean medios que, de acuerdo con los conocimientos
normales de un experto en la materia, son capaces de realizar la misma fun-
cion'®. Esto no significa que los medios sean idénticos en todos los aspectos.
Pero para admitirse la equivalencia los medios tienen que alcanzar el mismo re-
sultado en cuanto a tipo y calidad. Un medio no sera equivalente a otro si debido
a su diversa realizacion condujera a un resultado del mismo tipo, pero diverso
en calidad, grado o eficacia'*. La teorfa de la equivalencia supone que un solici-
tante de patente a menudo no puede comprender todas las variantes concebibles

126 Ibid.

127 Ibid.

128 BACCHINI (2011), pag. 444.

ORrIOL (2015), pag. 306.
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de determinadas caracteristicas de la reivindicacion mediante una eleccion ade-
cuada de palabras, porque a menudo no pudo detectar variaciones posteriores
o porque las formulaciones generales no fueron admitidas por la oficina de pa-
tentes de examen. Estas formulaciones generalizadoras deben reflejarse en una
eleccion de palabras para las que, dado que una invencidn siempre entra en un
nuevo territorio, no existe la terminologfa de generalizacion correspondiente.
Por tanto, las formulaciones generalizadas utilizadas inicialmente a menudo se
rechazan por ser insuficientes en la ensefianza técnica.

Entonces, la doctrina de los equivalentes se basa en la incapacidad del len-
guaje para capturar la esencia de la innovacion'*.
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