REPUBLICA DE PANAMA

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

DEPARTAMENTO DE PATENTES DE INVENCION

PROPUESTAS DE ESTRUCTURA PARA COMENTARIOS

SOBRE DIVULGACIONES DE INVENCIONES MÚLTIPLES Y SOLICITUDES COMPLEJAS

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?

Respuesta: La Ley 35 de la Propiedad Industrial, en sus artículos 39 al 43, permite que se reivindique un grupo de invenciones en una única solicitud de patentes, en los siguientes artículos: 

Artículo 39.  La solicitud de patente deberá referirse a una sola invención, o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que conformen un único concepto inventivo.

Artículo 40.  Si la solicitud no cumple con lo establecido en el artículo anterior, la DIGERPI lo comunicará por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de seis meses, prorrogable por dos meses adicionales con justa causa, la divida en varias solicitudes, conservando como fecha, de cada una, la de la solicitud inicial y, en su caso, la de la prioridad reconocida.  Si vencido el plazo el solicitante no ha realizado la división, se tendrá por abandonada la solicitud y se ordenará su archivo.

Artículo 41.  Se considera que un grupo de invenciones conforman un único concepto inventivo, de conformidad con el artículo 39, en los siguientes casos, entre otros:

1.
Las reivindicaciones de un producto determinado y las relacio​nadas con procesos especialmente concebidos para su fabrica​ción o utilización;

2.
Las reivindicaciones de un proceso determinado y las relativas a un aparato o medio especialmente concebido para su aplicación;

3.
Las reivindicaciones de un producto determinado, las de un proceso especialmente concebido para su fabricación y las de un aparato o medio especialmente concebido para su aplicación;

4.
Las reivindicaciones de un procedimiento y el uso del producto así fabricado.

.

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

Respuesta :  Sí, solicitudes con gran número de reivindicaciones.
P3  ¿ Qué debería revisarse y cómo podría mejorarse la norma actual?

Respuesta: Sí debe revisarse, la cantidad de número de reivindicaciones por solicitud, debe  mejorarse la norma en cuanto al número de reivindicaciones por solicitud, ya que el grupo de invenciones conforma único concepto inventivo.

P4   ¿ Tiene alguna propuesta acerca de si debería abordarse o no, de que 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)?

Respuesta: Sí debe existir una norma armonizadora sobre la unidad de la invención, tanto para las oficinas examinadoras como para las no examinadoras en el Proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT).

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?

Respuesta: Nuestra legislación sí permite la aplicabilidad de reivindicaciones independiente y dependientes. En el decreto ejecutivo N° 7 del 17 de febrero de 1998 en donde se reglamenta la ley 35 de Propiedad Industrial se define en el artículo 27 que es reivindicación independiente, se establece lo siguiente en el ARTICULO 27: Una solicitud de patente podrá contener una o más reivindicaciones independientes a cada una de las cuales puede vincularse una o más reivindicaciones dependientes.

Una reivindicación se considera independiente cuando define la materia protegida sin diferencia a una reivindicación precedente.  Cuando hubiera dos o más reivindicaciones independientes, ellas deberán conformarse a lo establecido en los artículos 39 y 41 de la Ley.

      En el artículo 28 de la reglamentación se define que son las reivindicaciones dependientes, establece lo siguiente: ARTICULO 28: Una reivindicación será dependiente cuando comprenda o se refiera a una reivindicación anterior.  Cuando la reivindicación dependiente se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores será considerada como reivindicación dependiente múltiple.

Toda reivindicación dependiente deberá indicar en su preámbulo, el número de la reivindicación que le sirve de base, y en su caracterización precisará la característica adicional, variación, modalidad o alternativa de realización de la invención referida en la respectiva reivindicación base.

Una reivindicación dependiente múltiple sólo podrá referirse de modo alternativo a las reivindicaciones en las que se basa, y no podrá servir de base para otra reivindicación dependiente múltiple.

Toda reivindicación dependiente se entenderá e interpretará de manera que incluya todas las características y las limitaciones contenidas en la reivindicación de base correspondiente.  Una reivindicación dependiente múltiple se interpretará de manera que incluya todas las características y las limitaciones contenidas en la reivindicación junto con la cual deba aplicarse.

Las reivindicaciones dependientes deben agruparse a continuación de las reivindicaciones que les sirven de base.

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)?

Respuesta: Nuestra legislación nacional  si establece restricciones acerca del modo de vincular la s reivindicaciones independientes  y/o reivindicaciones dependientes, en el artículo 28, en donde  establece los siguiente:Una reivindicación dependiente múltiple sólo podrá referirse de modo alternativo a las reivindicaciones en las que se basa, y no podrá servir de base para otra reivindicación dependiente múltiple.

Toda reivindicación dependiente se entenderá e interpretará de manera que incluya todas las características y las limitaciones contenidas en la reivindicación de base correspondiente.  Una reivindicación dependiente múltiple se interpretará de manera que incluya todas las características y las limitaciones contenidas en la reivindicación junto con la cual deba aplicarse.

Las reivindicaciones dependientes deben agruparse a continuación de las reivindicaciones que les sirven de base.

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

Respuesta: 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?

Respuesta: No.

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 als reivindicaciones claras y concisas? En  caso afirmativo, ¿bajo que circunstancias podría invocarse el requisito de las reivindicaciones claras y concisas?

Respuesta: Nuestra legislación contempla que las reivindicaciones deben ser claras y concisas, no hay limitación al número de reivindicaciones independientes y dependientes. Pero sí debe limitarse al número de reivindicaciones

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

Respuesta:Sí, existe dificultad por la cantidad de la reivindicaciones, para su examen.

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 de grandes agrupaciones de tipo “Markush” u otras grandes agrupaciones de invenciones  de especies independientes)? En caso afirmativo, ¿bajo qué circunstancias podría requerirse la limitación?

Respuesta: No se puede limitar el número de reivindicaciones independientes o dependientes de conformidad con los requisitos de nuestra legislación.

P12 ¿ Encuentra su oficina dificultades para palicar la limitación que se describe en la P11? O, sí su oficina no prevée dicha limitación, ¿ encuentra dificultades en la práctica debido a la falta de dicha limitación?

Respuesta:    Sí, ya que en nuestra legislación no completa la limitación de reivindicaciones.

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?

Respuesta:  Se debe limitar el número de reivindicaciones.

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 solicitud  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?

Respuesta: Sí

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

Respuesta: NO

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

Respuesta: Sí.

