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SANTIAGO, 


DE
: 
ELEAZAR BRAVO MANRIQUEZ


JEFE DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL  

A
:
SEÑOR FRANCIS GURRY



SUBDIRECTOR GENERAL



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL


En relación con su Circular del antecedente, a través de la presente vengo en evacuar los comentarios y proposiciones del Departamento de Propiedad Industrial de Chile sobre las materias consultadas.

1)
Unidad de la Invención


En Chile la protección de los derechos de propiedad industrial se encuentra regulado en la Ley Nº 19.039, que entró en vigencia el 30 de septiembre de 1991 y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo Nº 177, del Ministerio de Economía, en vigencia desde la misma fecha, normas que se pueden encontrar en nuestra página web www.proind.gov.cl.


El artículo 44 del D.S. Nº 177 dispone: “Una solicitud sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera entre sí que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención”


A su vez, el artículo 48 inciso 2º del Reglamento, dispone que cada solicitud podrá contener una o más reivindicaciones independientes, siempre que corresponda a la misma unidad inventiva y estén debidamente ligadas. 


El inciso 3º, agrega que el pliego de reivindicaciones podrá incluir una reivindicación independiente de producto que podrá estar ligada a una reivindicación independiente de proceso o procedimiento especialmente concebido para su fabricación y con una que individualice el aparato o medio creado especialmente para llevarlo a cabo.


El artículo 48 inciso 4º, señala que las reivindicaciones dependientes, esto es aquellas que comprendan características de una o varias reivindicaciones anteriores de la misma categoría, harán siempre referencia al número o números  de las reivindicaciones de la cual dependen, seguidas de la caracterización adicional, en las que se entenderán incorporadas las limitaciones de la reivindicación de la cual dependen. Se agruparán seguidamente de la reivindicación de la cual dependan.


Una reivindicación dependiente múltiple puede servir de base para una nueva reivindicación dependiente.


Por otra parte, el artículo 54 del Reglamento, establece que la Oficina podrá en cualquier momento del procedimiento de concesión determinar la modificación o división de la solicitud de patente, cuando a su juicio ésta plantee dos o más soluciones a un problema técnico determinado, pudiendo dichas soluciones estar sustentadas independientemente una de otra.


El artículo 54 inciso 2º, expresa que, de igual forma, la Oficina podrá fusionar solicitudes que planteen una solución técnica que por separado no tienen consistencia o son mutuamente dependientes una de otra, produciendo el mismo resultado.


Asimismo, de acuerdo con el artículo 53 del Reglamento, el solicitante podrá hasta antes de emitido el informe pericial respectivo, modificar su solicitud, siempre que ésta no implique una ampliación del campo de la invención o de la divulgación contenida en la memoria descriptiva. La prioridad de la modificación será la de la solicitud.


El inciso 2º del mismo artículo dispone que, del mismo modo, el solicitante podrá dividir su solicitud hasta antes de emitido el informe pericial en dos o más solicitudes, mientras no amplíe el campo de la invención o del contenido de la memoria descriptiva.


En relación con esta materia, cuando en una misma solicitud se presentan dos o más soluciones diversas para un mismo problema, nuestra Oficina pide la división de la solicitud por falta de unidad de invención.


En aquellos casos en que en la misma solicitud a través de reivindicaciones independientes se tengan diferentes problemas técnicos, se pide la división de la solicitud.

P2
No encontramos dificultades en la aplicación de las normas sobre unidad de invención.

P4
Nos parece conveniente que se proponga una norma armonizada sobre esta materia.

2) Vinculación de las Reivindicaciones
P5
Ya contestada en el punto Nº 1.

P6 
En relación con este punto la única restricción que establece nuestra legislación es que las reivindicaciones dependientes deben estar debidamente ligadas dentro de la misma categoría, y que contengan un aporte, es decir, no sean una mera repetición.


El artículo 2º del Reglamento define:


Reivindicación Dependiente: “Es aquella que contiene las características de otra reivindicación y que precisa los detalles o alternativas adicionales para las que la protección se solicita.”


Reivindicación Dependiente Múltiple: “Es aquella que se refiere a más de una reivindicación anterior.”


Reivindicación Independiente: “Es aquella de la misma categoría (producto, procedimiento o aparato) que se utiliza si el objeto de la solicitud o unidad de invención no puede ser cubierto adecuadamente por una reivindicación.”


La ligazón de una reivindicación dependiente puede ser a una o más de las reivindicaciones anteriores, siempre que sean de la misma categoría.

P7
No encontramos dificultades para el análisis de este tipo de reivindicaciones.

P8
No vemos que sea necesario que se aborde esta materia en el proyecto de tratado.

3)

Número de Reivindicaciones/ claras 
y concisas

P9 

Consideramos que deberían rechazarse por falta de claridad y concisión todas aquellas reivindicaciones dependientes que contengan lo mismo dicho en la reivindicación independiente, aunque contengan un aporte, para que el solicitante presente solo el aporte.

P10

No encontramos dificultades.

P11

Nuestra legislación no establece ningún tipo de limitación para este tipo de reivindicaciones.



De acuerdo al supuesto inicial de la pregunta, esto es, existiendo unidad de invención, claridad y concisión, y ligazón entre las reivindicaciones, no encontramos fundamentos para limitar el número de reivindicaciones.



En el caso específico de las reivindicaciones del tipo Markush, nuestra Oficina las rechaza solamente en el caso de que tengan falta de novedad y unidad de invención, rechazo que es superado por el solicitante limitando la reivindicación principal por medio de la exclusión de compuestos específicos o grupos de compuestos, respectivamente.



En el caso de rechazo de las reivindicaciones del tipo Markush por falta de unidad, nuestra Oficina indica las diferentes invenciones que se pueden originar a partir de la reivindicación principal. 

P12

Efectivamente, nuestra oficina encuentra dificultades en el análisis de reivindicaciones del tipo Markush por su gran extensión.

P13 

Sin perjuicio de lo señalado en la respuesta de la pregunta 11, consideramos que sería bueno que el proyecto limitara la posibilidad de que se repitieran las reivindicaciones o que se repitieran los contenidos entre las distintas reivindicaciones. También sería bueno limitar el número de reivindicaciones para evitar excesivas ramificaciones.

Con respecto a las reivindicaciones extensas como las del tipo Markush, nuestra propuesta consistiría en que la normativa podría establecer que el solicitante debe especificar la reivindicación principal de acuerdo a los ejemplos declarados en la descripción, so pena que si así no fuese, se incurriría en una falta de claridad.

4)
Procedimientos especiales para solicitudes complejas
P14

En relación con las solicitudes que tienen una larga lista de secuencias, se presenta un problema por la gran cantidad de tiempo que se debe invertir en el análisis de la solicitud, sin perjuicio de que también representan dificultades prácticas, como el hecho de que para su búsqueda deben ser reproducidas íntegramente.



En muchos casos estas solicitudes tienen gran cantidad de reivindicaciones que son redundantes o reiterativas unas con otras, con lo cual el pliego pierde concisión.



En el caso de reivindicaciones definidas en función del objetivo a alcanzar, nuestra Oficina toma la decisión de llevarlas a uso, con algunas excepciones, por ejemplo, cuando el objetivo que se quiere lograr es nuevo y no existe manera de caracterizarlo por sus propiedades particulares.

P15

En relación con la búsqueda y comparación para el examen de fondo de las secuencias, nuestra Oficina no se basta con la búsqueda internacional del PCT, si no que además se recurre a las bases de datos internacionales de secuencias.

P16

Como propuesta sugerimos proveer un mecanismo de acceso electrónico a las secuencias que se aportan en papel, para evitar su reproducción manual a los efectos de realizar la búsqueda. 

Saluda atentamente a Ud.,

ELEAZAR BRAVO MANRIQUEZ

JEFE DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

EF/SF/EM/MAP/RCS/10.07.02. 
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