INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Estructura propuesta para los comentarios.

Comentarios y propuestas que podrán presentar los miembros y observadores del SCP en relación con las siguientes cuestiones, sin por ello limitarse a las mismas:

1) UNIDAD DE LA INVENCIÓN.

P1. ¿Cuál es la norma que, en virtud de la legislación aplicable en su país/región, permite que se reivindique un grupo de invenciones en una única solicitud de patentes? Sírvase especificar las disposiciones pertinentes de la ley y/o reglamentos, así como cualquier directriz pertinente. Sírvase asimismo especificar la metodología que aplica su oficina a fin de determinar la conformidad con la norma aplicable.

ARTICULOS DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (LPI).

ARTÍCULO 43.- La solicitud de patente deberá referirse a una sola invención, o a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera entre sí que conformen un único concepto inventivo.

ARTICULO 44.- Si la solicitud no cumple con lo establecido en el artículo anterior, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, la divida en varias solicitudes, conservando como fecha de cada una la de la solicitud inicial y, en su caso, la de prioridad reconocida. Si vencido el plazo el solicitante no ha realizado la división, se tendrá por abandonada la solicitud.

Si el solicitante cumple con lo previsto en el párrafo anterior, las solicitudes divisionales no serán objeto de la publicación a que se refiere el artículo 52 de esta Ley.

ARTICULO DEL REGLAMENTO DE LA LPI.

ARTICULO 24.- En la solicitud de patente, además de los datos señalados en el artículo 38 de la Ley y 5o. de este Reglamento, deberá indicarse, la fecha en que la invención haya sido objeto de divulgación previa, conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley, identificando el medio de comunicación por el que se haya dado a conocer, los datos referentes a la exposición en que la invención haya sido exhibida, o los relativos a la primera vez en que la invención se haya puesto en práctica. 

En los casos de las solicitudes divisionales a que se refiere el artículo 44 de la Ley, deberá precisarse la fecha de presentación y número de expediente en trámite, correspondiente a la solicitud inicial. 

METODOLOGIA:

Con respecto a la metodologia esta consiste en determinar para un grupo de invenciones contenidas en una solicitud el llamado “concepto inventivo unico” y ver si el conjunto de las mismas comprende dicho concepto.

P2. ¿Encuentra su oficina dificultades para aplicar la norma existente en la práctica y, en caso afirmativo, cuáles son dichas dificultades?.

La dificultad principal es la resistencia del solicitante a dividir su solicitud, ya que esto significa un gasto adicional de la presentación de las solicitudes divisionales.

P3. ¿Qué debería revisarse y cómo podría mejorarse la norma actual?.

Incluiría una fecha limite para la presentación de solicitudes divisionales, ya que no existe actualmente en la ley, esto genera una incertidumbre para los terceros.

P4. ¿Tiene alguna propuesta acerca de si debería abordarse o no, y de qué manera, una norma armonizada sobre la unidad de la invención que fuera aceptable tanto para las oficinas examinadoras como para las no examinadoras en el Proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT)?.

Si, debe revisarse la norma para alcanzar un criterio armonizado relativo a unidad de invención.

La propuesta debería recoger la mejor practica de cada una de las distintas formas de evaluación de la unidad de invención,  que permita elaborar un procedimiento armonizado que simplifique el tramite de las solicitudes divisionales.

2) VINCULACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES.

P5. ¿Permite la legislación aplicable en su país/región reivindicaciones independientes y dependientes? ¿Cómo se definen una "reivindicación independiente" y una "reivindicación dependiente" en su legislación nacional/regional?.

ARTICULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LPI.

ARTICULO 29.- Las reivindicaciones se formularán sujetándose a las siguientes reglas: 

I.- El número de las reivindicaciones deberá corresponder a la naturaleza de la invención reivindicada; 

II.- Cuando se presenten varias reivindicaciones, se numerarán en forma consecutiva con números arábigos; 

III.- No deberán contener referencias a la descripción o a los dibujos, salvo que sea absolutamente necesario. 

IV.- Deberán redactarse en función de las características técnicas de la invención; 

V.- En caso de que la solicitud incluya dibujos, las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones podrán ir seguidas de signos de referencia, relativos a las partes correspondientes de esas características en los dibujos, si facilitan la comprensión de las reivindicaciones. Los signos de referencia se colocarán entre paréntesis; 

VI.- La primera reivindicación, que será independiente, deberá referirse a la característica esencial de un producto o proceso cuya protección se reclama de modo principal. Cuando la solicitud comprenda más de una categoría de las que hace referencia el artículo 45 de la Ley, se deberá incluir por lo menos una reivindicación independiente, por cada una de estas categorías. 

Las reivindicaciones dependientes deberán comprender todas las características de las reivindicaciones de las que dependan y precisar las características adicionales que guarden una relación congruente con la o las reivindicaciones independientes o dependientes relacionadas. 

Las reivindicaciones dependientes de dos o más reivindicaciones, no podrán servir de base a ninguna otra dependiente a su vez de dos o más reivindicaciones, y 

VII.- Toda reivindicación dependiente incluirá las limitaciones contenidas en la reivindicación o reivindicaciones de que dependa. 

P6. Siempre que se cumpla el requisito relativo a la unidad de la invención, ¿establece su legislación nacional/regional restricciones acerca del modo de vincular reivindicaciones independientes y/o reivindicaciones dependientes (por ejemplo, restricciones sobre las reivindicaciones independientes, dependencia de reivindicaciones dependientes múltiples de otras reivindicaciones dependientes múltiples y reivindicaciones dependientes múltiples que se remiten en forma acumulativa a las reivindicaciones de las que dependen)?.

No existen restricciones propiamente, solo las relativas a que el conjunto de reivindicaciones sea claro y conciso y no exceda por la vinculación lo contenido en la descripción.

P7. ¿Encuentra su oficina dificultades para aplicar las restricciones actuales que se describen en la P6? O, si su oficina no prevé dichas restricciones, ¿encuentra dificultades en la práctica debido a la falta de dichas restricciones?.

No.

P8. ¿Tiene propuestas acerca de si debería abordarse o no y de qué manera la cuestión de las reivindicaciones independientes/dependientes/dependientes múltiples en el proyecto de SPLT?

Si debe abordarse el tema de reivindicaciones múltiples, para armonizar criterios principalmente en proponer un número limite de reivindicaciones por solicitud. 

3) NÚMERO DE REIVINDICACIONES/REIVINDICACIONES CLARAS Y CONCISAS.

P9. Siempre que se cumpla el requisito relativo a la unidad de la invención y que las reivindicaciones independientes y dependientes se vinculen de conformidad con los requisitos de la legislación aplicable en su país/región, ¿deberían limitarse un gran número de reivindicaciones sobre la base del requisito relativo a las reivindicaciones "claras y concisas"? En caso afirmativo, ¿bajo qué circunstancias podría invocarse el requisito de las reivindicaciones claras y concisas?

Si, creemos deben limitarse el numero de reivindicaciones, con la base del criterio de claras y concisas, en muchas ocasiones, un numero ilimitado de reivindicaciones hacen poco claro el concepto de la invención, y hacen mucho mas complejo el examen de búsqueda y fondo. 

El requisito de limitación debe invocarse por el concepto de “claridad” y de “soporte en la descripción”. 

P10. ¿Encuentra su oficina dificultades para aplicar el requisito que se describe en la P9? En caso afirmativo, ¿cuáles son esas dificultades?

Generalmente las dificultades son para invenciones en campos como la Química (formulas Markush) y en biotecnología donde se presentan secuencias de aminoácidos, donde en ocasiones no es claro determinar “el concepto inventivo único”, que relacione el grupo de invenciones contenidas en una solicitud de este tipo.

P11. Siempre que se cumplan los requisitos relativos a la unidad de la invención y a la claridad y concisión de las reivindicaciones y que se vinculen las reivindicaciones independientes y dependientes de conformidad con los requisitos de la legislación nacional/regional, ¿puede la oficina de su país limitar el número de reivindicaciones independientes, reivindicaciones dependientes o incorporaciones distintas (tales como grandes agrupaciones de tipo "Markush" u otras grandes agrupaciones de invenciones de especies independientes)? En caso afirmativo, ¿bajo qué circunstancias podría requerirse la limitación?

No, bajo nuestra legislación no esta contemplado ningún otro tipo de restricción en el numero de reivindicaciones. 

P12. ¿Encuentra su oficina dificultades para aplicar la limitación que se describe en la P11? O, si su oficina no prevé dicha limitación, ¿encuentra dificultades en la práctica debido a la falta de dicha limitación?

Si encontramos dificultades en la práctica en solicitudes con un número ilimitado de reivindicaciones, debido a que esto hace mucho más prolongado y complicado el examen de búsqueda y de fondo.  

Lo que ocasiona que el trámite de concesión sea largo debido a la cantidad de requisitos que median entre la oficina y el solicitante para corregir la solicitud. 

P13. ¿Tiene alguna propuesta acerca de si debería o no y de qué manera abordarse la cuestión de la claridad y la concisión de las reivindicaciones, o cualquier otro requisito que pudiera limitar un número excesivo de reivindicaciones en el proyecto de SPLT?.

Una propuesta podría ser un límite en el número de reivindicaciones por solicitud, o el establecimiento de tasas a pagar cuando se exceda un número determinado de reivindicaciones, para solventar la complejidad del trabajo efectuado por las oficinas para el análisis de solicitudes complejas. 

4) PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA TRAMITAR SOLICITUDES COMPLEJAS COMO, POR EJEMPLO, SOLICITUDES MUY EXTENSAS O LARGAS LISTAS DE SECUENCIAS.

P14. ¿Encuentra su oficina dificultades para tramitar solicitudes complejas como, por ejemplo, solicitudes muy extensas o solicitudes que contengan largas listas de secuencias, un gran número de reivindicaciones o reivindicaciones que definan la invención únicamente en términos de lo que se desea alcanzar?.

Si, el análisis de solicitudes con un numero ilimitado de secuencias, hacen muy complejo el proceso de búsqueda y examen, además de hacerlo costoso para oficinas medianas y pequeñas de propiedad industrial, debido a que los servicios de búsqueda de este tipo de invenciones generalmente son de elevado costo lo que dificulta la posibilidad de hacer un examen adecuado y con herramientas que permitan acelerar el tramite de la solicitudes.

 P15. ¿Aplica su oficina medidas especiales a la búsqueda y/o el examen de dichas solicitudes complejas?.

No, no existe en las legislaciones medidas establecidas para solventar este tipo de problemas. Lo único es considerar la necesidad de adquirir una herramienta de búsqueda que permita el análisis de estas solicitudes, servicio que es costoso.

P16. ¿Tiene alguna propuesta acerca de si el SCP debería o no abordar y de qué manera los procedimientos especiales para tramitar solicitudes complejas? ¿Existen, a su juicio, cuestiones que deberían incluirse en el proyecto de SPLT, o que deberían debatirse por separado?

Si, pensamos que esta problemática debe abordarse en el marco del proyecto SPLT, para tomar decisiones que lleven a un trámite mucho mas eficaz de solicitudes complejas. 

