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INTRODUCCION

1. En su trigésima sexta sesion, celebrada en Ginebra del 14 al 18 de octubre de 2024, el
Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) decidié que la Secretaria
prepararia un estudio sobre los requisitos sustantivos y de procedimiento relativos a la
division voluntaria de las solicitudes de patente, a partir de la informacion facilitada por los
Estados miembros y las oficinas regionales de patentes, y lo presentaria en la trigésima
séptima sesiéon del SCP. ElI Comité acordd que, ademas de los requisitos relativos a la
division voluntaria de las solicitudes de patente por parte de los solicitantes, las
aportaciones podrian incluir cuestiones relacionadas con la prohibicién del doble
patentamiento y cualquier otra informacién pertinente.

2. De conformidad con esa decision, se invitd a los Estados miembros y a las oficinas
regionales de patentes, mediante la circular 9260, de 31 de enero de 2025, a presentar
informacién a la Oficina Internacional sobre los elementos mencionados conforme a la
legislacion aplicable. En total, 21 Estados miembros y una oficina regional de patentes
proporcionaron informacion sobre sus leyes y practicas aplicables en relacién con los
requisitos relativos a la division voluntaria de las solicitudes de patente.” Teniendo en
cuenta la informacion presentada, la Secretaria prepard un estudio sobre los requisitos
sustantivos y de procedimiento relativos a la divisidn voluntaria de las solicitudes de
patente, que se incluye en el presente documento.?

[Sigue el Anexo]

1 La informacién recibida de los Estados miembros y las oficinas regionales de patentes puede consultarse en

el sitio web del Foro Electronico del SCP: https://www.wipo.int/en/web/scp/electronic-
forum/meetings/session_37/comments_received.

2 La informacioén recibida incluy6 legislacion nacional y regional, resoluciones judiciales, manuales de examen
de patentes y directrices. Por lo general, se hace referencia a esas fuentes como “legislacién aplicable” cuando no
es necesario precisar de qué tipo de fuente juridica se trata. Los manuales y las directrices de examen de patentes,
aunque se recurre a ellos en gran medida a lo largo del documento, no se consideran reglamentacién sustantiva vy,
por lo tanto, no tienen fuerza y efecto de ley. En general, esos manuales y directrices estan concebidos simplemente
para ayudar al personal de las oficinas a examinar la materia reivindicada a fin de determinar si se ajusta al derecho
sustantivo.
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L. DIVISION VOLUNTARIA DE SOLICITUDES DE PATENTES: CONCEPTOS Y
PRINCIPIOS GENERALES

A. INTRODUCCION A LAS SOLICITUDES DIVISIONALES

1. En el Derecho de patentes, una solicitud divisional es una solicitud de patente que se
deriva de una solicitud anterior en tramite, denominada solicitud principal. Una caracteristica
fundamental de la solicitud divisional es que normalmente se basa integramente en la
divulgacion presentada inicialmente en la solicitud principal y no incorpora ninguna materia
nueva. Cuando se presenta una solicitud divisional, se divide la solicitud inicial en dos o0 mas
solicitudes separadas, destinadas a proteger distintas invenciones inicialmente divulgadas. La
solicitud divisional hereda la fecha de presentacién de la solicitud principal y, cuando
corresponda, cualquier fecha de prioridad reivindicada en la solicitud principal. El
mantenimiento de esas fechas garantiza que la solicitud divisional se evalle con respecto al
estado de la técnica en la fecha efectiva de la solicitud principal, lo que la protege de
divulgaciones y solicitudes de patente posteriores.

2. En general, las solicitudes divisionales se consideran independientes de la solicitud
principal una vez presentadas; se someten a sus propios procesos de tramitacién, que incluyen
examen, concesion o denegacion, y dan lugar a derechos de patente que pueden hacerse valer
de forma independiente. Conviene destacar que las solicitudes divisionales de una misma
familia de patentes, es decir, que proceden de la misma solicitud principal, no se consideran
estado de la técnica unas respecto a otras, o que mantiene un principio conocido como
“inmunidad de familia”. Este principio pone de relieve la idea de que las solicitudes divisionales
funcionan como extensiones de la solicitud inicial, y no como divulgaciones independientes que
generan un estado de la técnica susceptible de conflicto. En lo que respecta al plazo de
proteccién de la patente, normalmente el de una patente divisional concedida se establece a
partir de la fecha de presentacion efectiva mas antigua de la familia, por lo que las patentes
divisionales suelen vencer en la misma fecha que la patente principal.

3. Los sistemas de patentes pueden permitir varias generaciones de solicitudes divisionales,
por lo que una solicitud divisional puede servir como solicitud principal para solicitudes
divisionales posteriores. Con el fin de aclarar la terminologia utilizada en el presente
documento, por “solicitudes divisionales en cascada” se entiende cadenas de solicitudes
divisionales presentadas de manera consecutiva (manteniendo la tramitacion pendiente), y en
algunas jurisdicciones el término equivalente es “secuencias de solicitudes divisionales”; ambas
expresiones se refieren al concepto de presentacion de solicitudes divisionales
multigeneracionales. Sin embargo, la posibilidad de presentar solicitudes divisionales
multigeneracionales y las condiciones que rigen dicha presentacion varian significativamente
entre jurisdicciones. Por lo general, en las jurisdicciones que permiten esa practica, cada
solicitud divisional debe mantener la cadena de tramitacién ininterrumpida. Esto significa que
las sucesivas solicitudes divisionales deben presentarse mientras las solicitudes principales de
las que proceden directamente sigan en tramite y antes de cualquier resolucion definitiva, como
concesion, denegacion, abandono o caducidad. Cuando estan permitidas, las sucesivas
solicitudes divisionales suelen heredar la fecha de presentacidon mas antigua de la solicitud
principal inicial, lo que amplia las ventajas estratégicas y practicas establecidas inicialmente.
No obstante, algunos sistemas de patentes imponen limitaciones o condiciones adicionales
para desalentar o limitar el uso estratégico indebido o la prolongacion excesiva de los derechos
de patente mediante la presentacion frecuente de solicitudes divisionales. Por consiguiente, la
posibilidad de presentar varias generaciones de solicitudes divisionales, asi como las
condiciones exactas y los requisitos de procedimiento para hacerlo, varian considerablemente
de una jurisdiccion a otra.

4.  Enla mayoria de las jurisdicciones, una solicitud divisional no puede ampliar el contenido
presentado en la solicitud anterior; puede reivindicar invenciones diferentes a las divulgadas en
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la solicitud principal, pero no puede introducir nueva informacién técnica. Cuando se necesita
reivindicar materia nueva, por lo general se requiere presentar una nueva solicitud con una
fecha de presentacion posterior. En cambio, una “patente de adicion” (en las jurisdicciones
donde se reconoce) esta destinada a introducir mejoras o modificaciones en una invencion
principal, puede incluir nuevas caracteristicas técnicas con respecto a la solicitud principal,
depende legalmente de esa patente o solicitud principal y, por lo general, no puede tener un
plazo de proteccidn superior al de la patente principal. Las solicitudes divisionales y las
patentes de adicién tienen, por lo tanto, fines distintos: con las solicitudes divisionales se divide
la materia ya divulgada, mientras que las patentes de adicién incluyen las mejoras
desarrolladas posteriormente y vinculadas a la misma invencion subyacente. En algunas
jurisdicciones se reconocen tipos de solicitudes relacionadas, a menudo denominadas
“solicitudes de continuacion” y “solicitudes de continuacién en parte”. En términos generales,
una solicitud de continuacion tiene por objeto presentar reivindicaciones adicionales sobre la
materia ya divulgada en una solicitud anterior sin afadir nueva informacion técnica, mientras
que una solicitud de continuacion en parte permite la inclusién de nueva informacién técnica.
En los sistemas que reconocen la continuacién en parte, se suele asignar a la materia afiadida
una fecha de presentacion efectiva o de prioridad posterior a la de la divulgacién anterior. La
terminologia y los efectos juridicos varian, y en algunas jurisdicciones las solicitudes
divisionales se agrupan con las solicitudes de continuacion.

B. HISTORIA DE LAS SOLICITUDES DIVISIONALES

5. La practica de presentar solicitudes de patente divisionales tiene su origen en el principio
de “una invencién por patente”, una idea que se consolidd a finales del siglo XIX y principios
del XX, a medida que los sistemas de patentes se fueron formalizando. Este principio de
invencion unica se incorporé directamente a la legislacidon de algunas jurisdicciones, para
establecer que una patente proteja solo una invencién. Cuando comenzaron a examinar
solicitudes, las oficinas de patentes fueron exigiendo cada vez mas que cada solicitud
reivindicara un unico concepto inventivo. La necesidad de tramitar solicitudes que divulgaban
varias invenciones dio lugar a la idea de dividir las solicitudes.®

6. En el plano internacional, el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial finalmente codificé las solicitudes divisionales. En su version revisada en La Haya
en 1925, se modifico el articulo 4 para exigir a los paises que permitieran la division de las
solicitudes que incluyeran varias invenciones. En esa revision, el tratado establecia que, si el
examen revela que una solicitud es compleja, la oficina de patentes debe permitir al solicitante
dividir la solicitud con arreglo a las condiciones establecidas en la legislacion nacional, y que
cada solicitud divisional conserve la fecha de presentacion de la solicitud inicial y el beneficio
de cualquier prioridad reivindicada.* Poco después, el Convenio de Paris se modifico de nuevo
para reconocer expresamente las solicitudes divisionales voluntarias. En la version del
Convenio de Paris revisada en Lisboa en 1958 se establecié explicitamente que un solicitante
puede dividir una solicitud de patente por iniciativa propia, de modo que las solicitudes
divisionales conserven la fecha de presentacién y de prioridad de la solicitud principal. En otras
palabras, incluso si el examinador no presenta ninguna objecion por falta de unidad, los
solicitantes tienen derecho a presentar voluntariamente una solicitud divisional.®

3 Reino Unido: Ley de Patentes, Disefios y Marcas Comerciales de 1883, art.33; Theodore A. Seegrist
(octubre 1939). “Delay in Claiming”. Journal of the Patent Office Society, 21, pag 741.

4 Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, revisado en La Haya (6 de noviembre

de 1925), art. 4 f).

5 Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, revisado en Lisboa (31 de octubre de 1958),
art. 4G.2).
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C. DIVISION VOLUNTARIA Y DIVISION OBLIGATORIA

7. Los sistemas de patentes suelen diferenciar entre solicitudes divisionales voluntarias y
solicitudes divisionales obligatorias (involuntarias) en funcion de las condiciones o
circunstancias en las que se inicie la divisién. Esta distincion refleja las diferentes funciones y
contextos de procedimiento en los que se produce cada tipo de solicitud divisional.

8. Por lo general, una solicitud divisional obligatoria es exigida por la administracion
encargada del examen de patentes tras determinar que la solicitud principal no cumple la
exigencia de unidad de la invencion. La unidad de la invencién es un principio fundamental del
Derecho de patentes que exige que una solicitud de patente se refiera iunicamente a una
invencidn o a un grupo de invenciones estrechamente relacionadas que constituyan un dnico
concepto inventivo. Si la oficina de patentes concluye que la solicitud abarca varias invenciones
distintas que carecen de la unidad necesaria, el solicitante suele verse obligado a elegir una
invencién para continuar con la solicitud inicial.®

9. Posteriormente, el solicitante debe presentar una o mas solicitudes divisionales para
solicitar por separado la proteccién mediante patente de las invenciones restantes identificadas
por la administracion encargada del examen. En este caso, la divisién de la solicitud no es
voluntaria, sino que el solicitante esta respondiendo a una objecién o conclusion de la oficina
de patentes. Esta divisidn tiene caracter obligatorio puesto que se produce como resultado de
un examen de fondo de las reivindicaciones de la patente, y no por consideraciones
estratégicas del solicitante.

10. Los aspectos de procedimiento en el caso de las solicitudes divisionales obligatorias,
incluidos los plazos, las tasas y los requisitos de documentacién, pueden variar
considerablemente entre las distintas jurisdicciones donde rige un determinado sistema de
patentes. En algunas jurisdicciones, el incumplimiento de una orden de division obligatoria en
un plazo determinado puede dar lugar a que las invenciones no seleccionadas (es decir,
adicionales) divulgadas en la solicitud inicial se consideren retiradas o abandonadas, y que el
examen continue con la invencion seleccionada (a menudo la primera mencionada). Por
consiguiente, las solicitudes divisionales obligatorias representan un paso procedimental
necesario para mantener la proteccion por patente de las distintas invenciones divulgadas
inicialmente, que, segun se determind, carecen de unidad de la invencion.

11. Por el contrario, las solicitudes divisionales voluntarias se inician Unicamente por
iniciativa del solicitante de la patente, independientemente de cualquier requerimiento o
conclusion de falta de unidad por parte de las administraciones de patentes. Los solicitantes
presentan las solicitudes divisionales por iniciativa propia para gestionar estratégicamente sus
invenciones y reivindicaciones. La presentacion de esas solicitudes es totalmente voluntaria y
obedece a la decision del solicitante de separar diferentes aspectos, realizaciones o alcances
de una invencion en distintas solicitudes de patente. Esto permite una mayor flexibilidad y la
posibilidad de obtener de la misma divulgacién inicial varias patentes que puedan hacerse valer
de forma independiente.

12.  Mientras que las solicitudes divisionales obligatorias responden principalmente a
conclusiones y requerimientos de procedimiento de las administraciones de patentes, las
solicitudes divisionales voluntarias ofrecen a los solicitantes la posibilidad de gestionar su
cartera de patentes de forma estratégica. No obstante, los marcos procedimentales especificos,
las restricciones de plazos y las limitaciones para presentar solicitudes divisionales voluntarias
difieren considerablemente entre las distintas jurisdicciones. Algunas jurisdicciones ofrecen un
amplio margen para las solicitudes divisionales voluntarias, ya que permiten su presentacién en
casi cualquier etapa del proceso de examen, incluso durante el periodo de interposicion de

6 Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual. Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes. Estudio
sobre la unidad de la invencién (SCP/36/4).
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recursos en caso de denegacion de la solicitud principal, mientras que otras imponen plazos
estrictos, condiciones de procedimiento u otras restricciones legales con el fin de desalentar su
uso estratégico indebido o la prolongacion injustificada del examen y el periodo de
incertidumbre en cuanto a la patentabilidad.

13. En la mayoria de las jurisdicciones, una vez que se ha presentado una solicitud divisional,
la denegacion o retirada posterior de la solicitud principal no afecta al contenido ni a la
tramitacioén de la solicitud divisional, que continuara de forma independiente. Ademas, muchos
sistemas de patentes condicionan la presentacion de una solicitud divisional a que la solicitud
principal esté pendiente de tramitacién en el momento de la presentacion. Cuando una patente
ha caducado o ha sido abandonada, muchas oficinas ofrecen mecanismos de subsanacion
que, si se adoptan, pueden remediar con caracter retroactivo la pérdida de derechos, de modo
que se considera que la solicitud principal ha estado en tramite en todo momento. En estos
sistemas, una solicitud divisional presentada durante el periodo de subsanacién puede
validarse una vez que se remedia la pérdida de derechos. En cambio, otros marcos pueden ser
mas estrictos en relacion con la simultaneidad en la tramitacién, de modo que no se pueda
reclamar un beneficio de una solicitud divisional si la solicitud principal fue abandonada en el
momento en que se presentd la solicitud divisional.”

D. FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES ESTRATEGICAS DE LA DIVISION
VOLUNTARIA

14. Las solicitudes divisionales voluntarias ofrecen a los solicitantes de patentes una gran
flexibilidad estratégica, que les permite optimizar la gestiéon de sus carteras de propiedad
intelectual. A diferencia de las solicitudes divisionales obligatorias, que se presentan en
respuesta a decisiones administrativas sobre la falta de unidad, las solicitudes divisionales
voluntarias son presentadas por iniciativa propia de los solicitantes, que pueden adaptar los
procesos de tramitacidn de patentes a sus objetivos empresariales, estrategias juridicas y
consideraciones comerciales. A continuacién se describen los principales fundamentos y
objetivos estratégicos de las solicitudes divisionales voluntarias.

Enfoque proactivo respecto de la unidad de la invencion

15. Los solicitantes pueden recurrir por iniciativa propia a solicitudes divisionales voluntarias
para abordar los requisitos de unidad de la invencion anticipandose a cualquier posible
objecién por parte de las administraciones de patentes. En lugar de esperar a que los
examinadores impongan requisitos de divisién obligatorios, los solicitantes pueden organizar de
forma preventiva sus solicitudes en conjuntos de reivindicaciones claramente unificados.®

Preservaciéon de derechos mediante el mantenimiento de la tramitacién pendiente

16. La presentacion de solicitudes divisionales voluntarias permite mantener las solicitudes
de patente en tramite, lo que brinda a los solicitantes mayor flexibilidad para adaptarse a los
cambios del mercado, la evolucién tecnolégica o las estrategias de la competencia. Mediante
una planificacion cuidadosa de cuando y cémo presentar las solicitudes divisionales, se

7 Oficina Europea de Patentes. Directrices de Examen de la OEP, parte A, capitulo 1V, apartado 1.1.1:
“Pendency of the earlier application”; Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Manual de Procedimiento
para el Examen de Patentes, seccion 211.01 b), parrafo |: “Copendency” (Revisidon de enero de 2024).

8 Véanse los comentarios recibidos de la Republica Checa en respuesta a la circular 9260; M. Sakthivel y N.
Sharma (2022). “Interpretational Dilemma on Divisional Patent Applications in India”. NTUT Journal of Intellectual
Property Law and Management, 11(2), pags. 1-11; K. Foss-Solbrekk (2022). “The Divisional Game: Using
Procedural Rights to Impede Generic/Biosimilar Market Entry”. //C — International Review of Intellectual Property and
Competition Law, 53, pags. 1007-1037.
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mantiene una proteccion de patente continua y adaptable, que puede resultar util en ambitos
tecnologicos dinamicos y competitivos.®

Aceleracion de la obtencidn de proteccion mediante patente para determinadas invenciones o
conjuntos de reivindicaciones

17. Mediante la presentacion de una solicitud divisional voluntaria, el solicitante puede
separar invenciones o reivindicaciones claramente definidas que tienen mas posibilidades de
avanzar rapidamente en el proceso de examen. De este modo, las invenciones mas sencillas o
de alcance mas limitado pueden protegerse antes, lo que proporciona derechos que pueden
hacerse valer de inmediato y posibles ventajas comerciales y competitivas. Esto permite
tramitar de forma simultanea, aunque por separado, reivindicaciones mas complejas o de
mayor alcance sin retrasar la obtencion de la proteccion general de elementos clave
comercialmente significativos.'®

Mejora de la gestidon de los plazos y procedimientos de tramitacion de solicitudes de patente

18. La tramitacion de solicitudes de patente puede resultar a menudo compleja o prolongarse
en el tiempo, en particular cuando las reivindicaciones son sometidas a objeciones importantes
0 requieren una argumentacion detallada. La division voluntaria ofrece una estrategia de
procedimiento para aislar en solicitudes divisionales separadas las reivindicaciones
problematicas o muy cuestionadas. Esto permite reiniciar eficazmente el examen en un nuevo
caso, lo que brinda oportunidades adicionales para realizar modificaciones, presentar pruebas
y negociar con los examinadores de patentes.™

Reduccion de riesgos y fortalecimiento de la observancia de los derechos de Pl

19. Las solicitudes divisionales voluntarias se utilizan a veces para distribuir entre varias
patentes conjuntos de reivindicaciones relacionadas. De este modo, se puede preservar la
proteccioén si se reduce el alcance de una de las patentes, se presenta una oposicién contra
ella o se declara invalida, lo que permite mantener las ventajas comerciales y reducir la
dependencia de una unica concesion. No obstante, esa practica tiende a generar maranas de
patentes y a aumentar los costos para la competencia, ademas de que también pueden
incrementar los costos de presentacion, tramitacion y gestion de la cartera de los propios
solicitantes. Muchas jurisdicciones tratan de atenuar esos efectos mediante normas sobre la
unidad de la invencion y el doble patentamiento, asi como mediante estructuras de tasas.?

Flexibilidad estratéqgica en la concesidon de licencias y la explotacion comercial

20. Cuando no hay unidad de la invencidn, la division voluntaria facilita la adopcion de
estrategias comerciales adaptadas, al permitir la obtencién de varias patentes que protegen
invenciones relacionadas pero distintas. Esa segmentacion resulta especialmente beneficiosa
cuando las invenciones abarcan diferentes aplicaciones comerciales, categorias de productos o
realizaciones técnicas. Contar con varias patentes permite al solicitante estructurar acuerdos de
licencia especificos, conceder licencias por campos de aplicacion, hacer valer selectivamente
determinadas reivindicaciones de la patente y adaptar su cartera de propiedad intelectual a las

° K. Rizzuto (2009). “Fixing Continuing Application Practice at the USPTO”, Marquette Intellectual Property Law
Review, 13(2), pag. 411.
10 Véanse los comentarios recibidos de Alemania en respuesta a la circular 9260; E. Arezzo (2025). “Divisional

Applications and Patent Portfolios in Europe: Will Patenting Strategies Change after the Introduction of the Unitary
Patent and the UPC?”, GRUR International, 74(3), pags. 205-216.

" Véanse los comentarios recibidos del Brasil en respuesta a la circular 9260.

12 Véanse los comentarios recibidos de Alemania y el Brasil en respuesta a la circular 9260; C. Righiy T.
Simcoe (2023). “Patenting inventions or inventing patents? Continuation practice at the USPTO”. RAND Journal of
Economics, 54(3), pags. 416-442.
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diversas necesidades del mercado, las normas internacionales, los posibles licenciatarios o las
regiones geograficas.'

Adaptacion a los cambios juridicos o jurisprudenciales

21. Las interpretaciones judiciales y las directrices de examen en constante evolucién pueden
redefinir rapidamente los criterios aplicados a las reivindicaciones de patentes, la suficiencia de
la divulgacion y el analisis de la actividad inventiva. La presentacion de solicitudes divisionales
voluntarias ofrece a los solicitantes un mecanismo agil para reajustar el alcance de las
reivindicaciones y los argumentos de apoyo conforme a las expectativas juridicas mas
recientes, sin alterar la solicitud principal. Al iniciarse un nuevo proceso de tramitacion, los
solicitantes pueden realizar modificaciones en funcion de las necesidades, presentar pruebas
actualizadas y colaborar con los examinadores con arreglo a las normas recientemente
revisadas.'

E. PROHIBICION DEL DOBLE PATENTAMIENTO

22. Un principio fundamental reconocido en todos los sistemas de patentes es la prohibicion
del doble patentamiento, situacion en la que un mismo solicitante obtiene dos o mas patentes
que abarcan invenciones idénticas o sustancialmente idénticas. La doctrina del doble
patentamiento tiene por objeto impedir la extension injustificada de la exclusividad de la patente
mas alla de su plazo de vigencia. El doble patentamiento puede clasificarse, en términos
generales, en dos tipos: el doble patentamiento por invencién idéntica y el doble
patentamiento por invencion evidente.'®

23. El doble patentamiento por invencion idéntica se produce cuando las reivindicaciones
de dos patentes independientes son idénticas, lo que otorga una proteccion redundante a una
misma invencion.'®

24. El doble patentamiento por invencion evidente se produce cuando las
reivindicaciones, aunque no sean estrictamente idénticas, solo difieren en aspectos triviales o
evidentes, de modo que no representan invenciones distintas patentables.”

25. Los dos tipos de doble patentamiento plantean importantes problemas normativos y
practicos en los sistemas de patentes. En primer lugar, en los casos en que las fechas de
presentacion difieren, el doble patentamiento menoscaba el principio fundamental de
exclusividad limitada de las patentes, al prolongar de facto la duracion de la proteccion mas alla
del plazo legal. Dicha prolongacion restringe de manera injusta la competencia en el mercado y
retrasa la entrada de la tecnologia en el dominio publico. Ademas, genera incertidumbre
juridica para la competencia y otros actores del mercado, lo que complica la evaluacion de
riesgos y las decisiones de inversion debido a la duplicacién y ambigtiedad de los derechos de
patente. Asimismo, el doble patentamiento sobrecarga innecesariamente los recursos

13 Véanse los comentarios recibidos de Alemania y el Brasil en respuesta a la circular 9260; C. Righiy T.
Simcoe (2023). “Patenting inventions or inventing patents? Continuation practice at the USPTO”. RAND Journal of
Economics, 54(3), pags. 416-442.

14 Oficina del Economista Principal de la USPTO. Adjusting to Alice: USPTO Patent Examination Outcomes
after Alice Corp. v. CLS Bank International, abril de 2020; E. Arezzo (2025). “Divisional Applications and Patent
Portfolios in Europe: Will Patenting Strategies Change after the Introduction of the Unitary Patent and the UPC?”.
GRUR International, 74(3), pags. 205-216.

15 Estados Unidos de América (USPTO). Manual de Procedimiento para el Examen de Patentes, seccion 804
(“Definition of Double Patenting”) (revision 07.2022 de febrero de 2023); Oficina Europea de Patentes. Directrices de
examen de la OEP, parte G, capitulo 1V, seccidn 5.4 (“Double patenting”) (1 de marzo de 2024); véanse los
comentarios recibidos de la OEP en respuesta a la circular 9260.

16 Estados Unidos de América (USPTO). Manual de Procedimiento para el Examen de Patentes, seccion 804
(“Definition of Double Patenting”) (revision 07.2022 de febrero de 2023).
17 Estados Unidos de América (USPTO). Manual de Procedimiento para el Examen de Patentes, seccion 804

(“Definition of Double Patenting”) (revision 07.2022 de febrero de 2023).
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administrativos y judiciales, al aumentar el numero de procedimientos de observancia,
oposicion e invalidez relacionados con invenciones esencialmente idénticas.

26. Por consiguiente, el fundamento normativo que sustenta la prohibicion del doble
patentamiento pone el énfasis en la equidad, la claridad y la previsibilidad dentro del sistema de
patentes. Garantizar que cada solicitud de patente y la patente concedida resultante abarquen
unicamente invenciones distintas desde el punto de vista de la patentabilidad fomenta la
seguridad juridica, simplifica el analisis de la actividad de patentamiento y facilita el
funcionamiento equitativo de los mercados competitivos.

Doble patentamiento y solicitudes divisionales

27. La prohibicion del doble patentamiento es especialmente importante en el contexto de las
solicitudes divisionales, dado que estas solicitudes, por su propia naturaleza, surgen a partir de
una divulgacion compartida incluida en una unica solicitud principal. Sin embargo, la manera en
que el doble patentamiento incide sobre las solicitudes divisionales varia segun se trate de una
divisién obligatoria o voluntaria.

Solicitudes divisionales obligatorias y doble patentamiento

28. Las solicitudes divisionales obligatorias suelen surgir tras determinar una administracion
encargada del examen de patentes que una unica solicitud de patente abarca mas de una
invencion distinta y, por lo tanto, no cumple la exigencia de unidad de la invencién. En esos
casos, el solicitante esta obligado a separar las diferentes invenciones en solicitudes
divisionales distintas, cada una de las cuales se somete a su propio proceso de examen
independiente.®

29. Por su propia naturaleza, las solicitudes divisionales obligatorias reducen bastante el
riesgo de doble patentamiento, puesto que la administracion encargada del examen de
patentes identifica y acota claramente las invenciones que deben tramitarse por separado. Las
oficinas de patentes, por medio de comunicaciones y objeciones presentadas formalmente,
delimitan las diferentes invenciones, e indican a los solicitantes con precision cémo dividir y
modificar sus reivindicaciones. Esto garantiza que cada solicitud divisional reivindique una
invencion distinta patentable, lo que minimiza la posibilidad de doble patentamiento por
invencidn idéntica o por invencién evidente.'

30. No obstante, incluso en el contexto de las solicitudes divisionales obligatorias, sigue
siendo esencial una redaccion cuidadosa. Las oficinas de patentes suelen exigir que las
reivindicaciones de cada solicitud divisional se distingan claramente de las de la solicitud
principal y el resto de solicitudes divisionales derivadas de ella. Si las reivindicaciones no se
distinguen adecuadamente, los examinadores de patentes suelen emitir formalmente
objeciones o denegaciones basadas en cuestiones de doble patentamiento. Es posible que se
exija a los solicitantes que modifiquen las reivindicaciones, retiren la materia que se repita o, en
algunas jurisdicciones, adopten otras medidas de subsanacion, como declaraciones de
renuncia. Por consiguiente, las solicitudes divisionales obligatorias también exigen que los
solicitantes se esfuercen por describir claramente las invenciones distintas que puedan
patentarse, a fin de evitar posibles conflictos y preservar la fuerza ejecutoria y la validez de las
patentes resultantes.

18 Véanse los comentarios recibidos del Brasil en respuesta a la circular 9260.

19 Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual. Manual de Practicas de la Oficina de Patentes (MOPOP),
capitulo 18 (“Novelty, Obviousness and Double-Patenting”), seccién 18.06.04 (“Division at the Direction of the
Office”).
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Solicitudes divisionales voluntarias y doble patentamiento

31. Las solicitudes divisionales voluntarias son presentadas por iniciativa del propio
solicitante, sin que medie ninguna instruccion o decision de la oficina de patentes en relacion
con la falta de unidad de la invencion. Estas solicitudes suelen obedecer a decisiones
estratégicas destinadas a optimizar la proteccion de la patente, la gestion de la cartera de Pl y
la flexibilidad comercial. Sin embargo, precisamente porque las solicitudes divisionales
voluntarias se presentan a discrecién del solicitante, y no en respuesta a instrucciones
explicitas de la oficina, conllevan un mayor riesgo de generar problemas de doble
patentamiento involuntario.

32. Al no haber una instruccién oficial que exija separar las invenciones distintas, el
solicitante es el Unico responsable de redactar reivindicaciones claramente diferenciadas en la
solicitud principal y las solicitudes divisionales. Si no se delimitan cuidadosamente, se podria
producir un solapamiento involuntario o, en algunos casos, deliberado de las reivindicaciones,
lo que podria generar problemas de doble patentamiento por invencion idéntica o por invencién
evidente.

33. Al examinar las solicitudes divisionales voluntarias, las oficinas de patentes analizan
minuciosamente el alcance de las reivindicaciones en relacion con las de la solicitud principal y
el resto de solicitudes divisionales relacionadas. Si se detectan reivindicaciones similares o
sustancialmente similares, los examinadores suelen emitir formalmente objeciones, en las que
exigen a los solicitantes que modifiquen o aclaren sus reivindicaciones para evitar
duplicaciones o ambigledades. Esas intervenciones son esenciales para preservar la
integridad del sistema de patentes, puesto que garantizan que cada patente abarque una
invencion distinta o un concepto inventivo distinto, lo que previene la prolongacién indebida de
los periodos de exclusividad.

34. En algunas jurisdicciones, los solicitantes tienen la opcién de subsanar determinadas
objeciones por doble patentamiento mediante la presentacion de una renuncia al plazo extra de
vigencia de la patente, que consiste en una declaracion legal en la que se renuncia a cualquier
plazo de vigencia de la patente que se extienda mas alla de la fecha de vencimiento de una
patente anterior relacionada, de modo que ambas patentes queden sin efecto al mismo tiempo.
Este mecanismo permite la coexistencia de reivindicaciones similares o estrechamente
relacionadas, siempre que el solicitante acepte el vencimiento simultaneo de las patentes en
cuestién, lo que reduce el riesgo de una prolongacion indebida del monopolio. En la practica,
esta renuncia resulta mas pertinente si la patente vence mas tarde y tendria, de otro modo, una
mayor vigencia, mientras que si las patentes tienen ya la misma fecha de vencimiento, la
renuncia suele ser innecesaria.

35. Algunas partes interesadas han expresado su preocupacion por el hecho de que el
recurso frecuente a la renuncia al plazo extra de vigencia de la patente para hacer frente al
doble patentamiento puede dar lugar a que se mantengan varias patentes con reivindicaciones
estrechamente relacionadas en torno a un concepto inventivo unico, lo que podria incrementar
el numero de derechos duplicados y contribuir a enmaranar la cartera de Pl y a aumentar los
costos de gestidon de derechos, concesion de licencias y solucion de controversias. También se
ha sefialado que, si bien una renuncia al plazo extra de vigencia de la patente hace coincidir las
fechas de vencimiento y puede ir acompafnada de condiciones que vinculan los derechos
conexos, no reduce necesariamente el numero de patentes dentro de una familia, por lo que en
la practica pueden seguir manteniéndose las cargas asociadas a la existencia de numerosos
derechos estrechamente relacionados. En algunas jurisdicciones se sefialan otras cuestiones,
incluidas la influencia de la renuncia al plazo extra de vigencia de la patente en los ajustes
administrativos o normativos o en las prérrogas de la vigencia de la patente, y la influencia de
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la gestion a lo largo del tiempo de familias relacionadas en la fuerza ejecutoria de derechos y la
estrategia de gestion de la cartera de PI1.2°

36. Ademas, las renuncias al plazo extra de vigencia de una patente y los instrumentos
similares no estan disponibles en todas las jurisdicciones. Muchos sistemas de patentes exigen
que los solicitantes modifiquen sus reivindicaciones o retiren expresamente la materia
redundante antes de la concesién de la patente. Por consiguiente, los solicitantes que recurran
a solicitudes divisionales voluntarias deben llevar a cabo una gestién meticulosa de la
redaccion de las reivindicaciones y las estrategias de tramitacion, y distinguir claramente el
alcance de cada solicitud divisional del de las demas solicitudes relacionadas de la familia de
patentes, a fin de garantizar el cumplimiento de las prohibiciones especificas de cada
jurisdiccién en materia de doble patentamiento.

37. En algunas jurisdicciones, pueden tramitarse varias solicitudes pendientes
simultaneamente, aunque compartan la misma descripcion, siempre que sus reivindicaciones
se refieran a materia diferente. Cuando las solicitudes pendientes simultaneamente
presentadas por el mismo solicitante comparten la misma fecha efectiva y reivindican la misma
invencion, las administraciones suelen exigir la eleccién de una de ellas, y toda duplicacion no
subsanada suele ser rechazada en el momento de la concesién. En cambio, la superposicion
parcial del alcance de las reivindicaciones suele tolerarse y puede no dar lugar a una objecion
por doble patentamiento. Hay jurisdicciones en las que, si dos solicitudes con la misma fecha
efectiva son presentadas por distintos solicitantes, ambas pueden tramitarse de forma
independiente.?’

F. PROBLEMAS COMUNMENTE ASOCIADOS CON LAS SOLICITUDES DIVISIONALES
VOLUNTARIAS

38. Las solicitudes divisionales voluntarias ofrecen a los solicitantes de patentes una gran
flexibilidad estratégica e importantes opciones de procedimiento para gestionar sus derechos
de propiedad intelectual. No obstante, constituyen un recurso que ha suscitado preocupaciones
entre algunas partes interesadas en cuanto a sus posibles repercusiones en la competencia, la
previsibilidad del mercado y el equilibrio general de los sistemas de patentes. Al mismo tiempo,
hay que reconocer que las opiniones al respecto son muy diversas y que no existe un acuerdo
unanime entre las partes interesadas sobre si las cuestiones identificadas constituyen
realmente un uso indebido o si, por el contrario, representan practicas estratégicas aceptables
dentro de los marcos juridicos existentes. Si bien algunas jurisdicciones han reconocido y
tratado de abordar los posibles problemas, los enfoques siguen siendo diversos y no se ha
llegado a un consenso sobre la naturaleza precisa de esos problemas ni sobre las soluciones
adecuadas. En consecuencia, las solicitudes divisionales voluntarias siguen suscitando
diferentes opiniones, lo que refleja la complejidad y los matices inherentes al equilibrio entre los
intereses legitimos de los solicitantes de patentes, los objetivos de politica mas amplios y las
consideraciones de interés publico. A continuacién se describen algunas de las posibles
preocupaciones que se han planteado.

Demora estratégica e incertidumbre del mercado

39. Las solicitudes divisionales voluntarias ofrecen a los solicitantes un medio practico para
mantener al menos un miembro de la familia de patentes en tramite mientras los miembros que
le preceden se encuentran en fase de examen o de recurso. Al presentar una nueva solicitud
derivada de la misma divulgacion original, el solicitante reinicia los plazos de examen y

20 Mark A. Lemley y Lisa Larrimore Ouellette (2025). “Fixing Double Patenting”. American University Law
Review, 74, pag. 1013.
2z Oficina Europea de Patentes. Directrices de examen de la OEP, parte G, capitulo 1V, seccién 5.4: “Double

patenting” (1 de marzo de 2024); véanse los comentarios recibidos del Brasil en respuesta a la circular 9260.
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consigue nuevas oportunidades para modificar las reivindicaciones, presentar datos o adaptar
la presentacion de la invencion en funcion de los desarrollos comerciales.

40. Quienes defienden esa practica sostienen que las solicitudes divisionales legitimas
pueden dar cabida a resultados de pruebas posteriores o0 a distintas realizaciones comerciales
que no pudieron preverse cuando se redacto la solicitud principal.

41. Sin embargo, quienes la critican consideran que una serie de solicitudes divisionales
voluntarias puede prolongar el periodo durante el cual la competencia desconozca con certeza
el alcance final de la proteccion. Esa incertidumbre puede dar lugar a estrategias cautelosas de
desarrollo de productos, mayores costos de diligencia debida o retrasos en la entrada al
mercado, especialmente en sectores en los que los ciclos de investigacion y la aprobacion
reglamentaria ya se prolongan durante muchos afios. Los organismos reguladores suelen
permitir las solicitudes divisionales siempre que no se introduzca materia nueva. Sin embargo,
como no existe un limite fijo respecto al momento o la frecuencia de presentacion de estas
solicitudes, el periodo de tramitacion puede, en algunos sectores tecnoldgicos, superar la vida
comercial del producto en cuestion. Sigue siendo objeto de debate si esta practica constituye
un uso indebido del sistema: hay quienes consideran que la prolongacién de la tramitacién es
una consecuencia previsible de la complejidad de los procesos de I+D, mientras que hay
quienes la ven como una maniobra estratégica para trasladar el riesgo y los costos de
informacion a los innovadores posteriores.

42. Con el objeto de aliviar en cierta medida esa preocupacion, algunos tribunales han
desarrollado sentencias declaratorias discrecionales como mecanismo para reducir la
incertidumbre causada por el prolongado proceso de tramitacion de las solicitudes divisionales.
Por ejemplo, en el Reino Unido, una declaracion Arrow permite a los tribunales declarar que un
producto o proceso especifico utilizado por un competidor era conocido o resultaba evidente en
la fecha de prioridad pertinente. Esta declaracion ofrece al posible competidor una defensa
Gillette preventiva frente a solicitudes divisionales concedidas posteriormente (es decir, si la
actividad presuntamente infractora era conocida o evidente en la fecha de prioridad, la patente
del titular anterior carece de validez o no se considera infringida). Los tribunales neerlandeses
también han aceptado un mecanismo similar a la declaracion Arrow.?

Maranas de patentes y complejidad de la cartera de patentes

43. Cuando se presentan varias solicitudes divisionales voluntarias a partir de una Unica
solicitud principal, pueden acumularse en agrupaciones densas, a veces denominadas
“marafas de patentes”. En esos casos, aunque cada patente individual cumpla los requisitos
formales, la cartera en su conjunto puede generar una intrincada red de derechos por la que
debe abrirse paso la competencia. Los ejercicios de analisis de riesgo de infraccion de patentes
consumen mas tiempo, puesto que el equipo asesor debe analizar las reivindicaciones de cada
miembro de la familia de patentes en relacion con las caracteristicas previstas del producto, las
condiciones para la negociacion de licencias o las alternativas de disefio. Las grandes
empresas que cuentan con personal especializado pueden asumir esa complejidad como un
costo operativo ordinario e incluso beneficiarse de las oportunidades de concesion de licencias
reciprocas. Sin embargo, las empresas mas pequenas pueden verse ante unos riesgos legales

22 Véanse los comentarios recibidos de Colombia, el Brasil y Alemania en respuesta a la circular 9260; K.
Rizzuto (2009). “Fixing Continuing Application Practice at the USPTO”. Marquette Intellectual Property Law Review,
13(2), pag. 411; Y. Hou, I. P. L. Png y X. Xiong, (2023). “When stronger patent law reduces patenting: Empirical
evidence”. Strategic Management Journal, 44(4), pags. 977-1012; K. Foss-Solbrekk (2022). “The divisional game:
Using procedural rights to impede generic/biosimilar market entry”. //C — International Review of Intellectual Property
and Competition Law, 53, pags. 1007-1037; C. Righi, D. Cannito y Theodor Vladasel (2023). “Continuing patent
applications at the USPTO”. Research Policy, 52(4); Arrow Generics Ltd. c. Merck & Co Inc [2007] EWHC 1900 (Pat);
Fujifilm Kyowa Kirin Biologics Company Ltd c. Abbvie Biotechnology Ltd [2017] EWHC 395 (Pat); el Tribunal de
Distrito de La Haya dictaminé que tenia jurisdiccion para conocer de reclamaciones de tipo Arrow (por ejemplo,
Pfizer c. Roche, 8 de mayo de 2019).
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tan complejos que opten por abandonar determinadas lineas de investigacion o dediquen
demasiados recursos a la obtencion de dictamenes sobre la viabilidad de sus proyectos. El
debate esta abierto: quienes defienden esa practica destacan que una cartera de patentes muy
fragmentada permite delimitar con precision las contribuciones inventivas y disefar estrategias
de concesion de licencias adaptadas a cada propuesta de valor. Quienes se oponen a ella
sostienen que esa fragmentacion puede tener un efecto disuasorio y crear barreras de entrada
al mercado que nada tienen que ver con el mérito tecnolégico genuino. Dado que la maraia de
patentes es el resultado de una acumulacion de patentes y no de una sola, es complicado
encontrar soluciones de politica para hacer frente a este fenédmeno. Al mismo tiempo, los
mercados que hacen un uso intensivo de la Pl suelen encontrar mecanismos para hacer frente
a esos problemas y abrirse camino a través de posibles marafas, incluidos las redes de
concesion de licencias reciprocas, los consorcios de patentes y la concesién de licencias
basadas en normas, dado que los actores del mercado tienen fuertes incentivos y capacidades
para idear soluciones transaccionales que reduzcan los efectos de coto cerrado.??

Evasién del examen judicial y renovacion permanente de la validez de las patentes

44. Asimismo, las solicitudes divisionales voluntarias interfieren de manera sutil en los
procesos de solucidn de controversias. El titular de una patente que se enfrente a una
impugnacion inminente de la validez de determinadas reivindicaciones puede, dentro de los
plazos procesales permitidos, suprimir esas reivindicaciones en la solicitud principal y presentar
una nueva solicitud divisional con reivindicaciones modificadas o ampliadas. La solicitud
divisional se somete a un nuevo examen, a menudo ante un panel de examinadores diferente,
y la materia impugnada vuelve a incorporarse al proceso administrativo, al margen del examen
judicial previo. Hay quienes critican esa practica y la ven como una forma de renovacion
permanente de la validez de las patentes, ya que las sucesivas modificaciones de las
reivindicaciones pueden prolongar la exclusividad sin que se aporte ningun avance inventivo.
Las voces mas comprensivas sefalan que el progreso cientifico es gradual y que los datos que
van apareciendo, por ejemplo, nuevos resultados clinicos, la mejora de los métodos de
fabricacion o la evolucién de los perfiles de seguridad, pueden justificar un reajuste del alcance
de las reivindicaciones para facilitar la gestion del ciclo de vida de los productos. Por
consiguiente, si una solicitud divisional determinada supone una practica abusiva o una gestion
responsable de la cartera de patentes dependera de las circunstancias concretas: la fecha de
presentacion, el grado de solapamiento de las reivindicaciones y la transparencia con la que los
solicitantes revelen sus intenciones tanto a examinadores como a sus competidores en el
mercado. Conviene senalar que la propia idea de renovacion permanente de la validez de las
patentes es controvertida y su interpretacion varia entre las distintas partes interesadas. En
este contexto, algunas partes interesadas abogan por la obligatoriedad de las renuncias al
plazo extra de vigencia de las patentes o por reforzar la doctrina de estoppel para prevenir las
practicas consideradas abusivas, mientras que otras advierten de que unas restricciones
rigidas podrian frenar la beneficiosa investigacion posterior y reducir la flexibilidad necesaria en
sectores técnicos de rapido avance.?*

23 Véanse los comentarios recibidos de Colombia, el Brasil y Alemania en respuesta a la circular 9260; S. Sean
Tu (2024). “The Long CON: An Empirical Analysis of Pharmaceutical Patent Thickets”. University of Pittsburgh Law
Review, 86, pags. 213—-241; Jonathan M. Barnett (2015). “The Anti-Commons Revisited”. Harvard Journal of Law &
Technology, 29, pag. 127.

24 Véanse los comentarios recibidos del Brasil en respuesta a la circular 9260; K. Rizzuto (2009). “Fixing
Continuing Application Practice at the USPTO”. Marquette Intellectual Property Law Review, 13(2), pag. 411; Erika
Lietzan (2019). “The ‘Evergreening’ Metaphor in Intellectual Property Scholarship”. Akron Law Review, 53, pag. 805.



SCP/37/4
Anexo, pagina 15

Problemas relacionados con el doble patentamiento y ambigiedad en la delimitacion de las
reivindicaciones

45. Debido a que las solicitudes divisionales voluntarias comparten la misma divulgacion
inicial que sus solicitudes principales, pueden dar lugar a problemas de doble patentamiento
cuando el texto de las reivindicaciones de distintos miembros de la familia de patentes abarca
sustancialmente el mismo concepto inventivo. La mayoria de los sistemas de patentes
reconocen la distincioén entre una diferenciacion legitima, como reivindicar un método en una
patente y una composicion en otra, y la concesion de varias patentes sobre materia
indistinguibles. No obstante, establecer esa distincion resulta sumamente complicado. Los
solicitantes pueden argumentar que incluso cambios menores en la redaccion de las
reivindicaciones pueden suponer diferencias inventivas significativas, mientras que quienes se
oponen a la patente pueden considerar que esos cambios son solo ajustes de forma. Si bien
los examinadores y los tribunales aplican doctrinas del derecho legislado o del common law
destinadas a impedir la prolongacion injustificada de los derechos de monopolio, esas doctrinas
difieren en su redaccion, alcance y tratamiento procesal. En el contexto judicial, esas doctrinas
funcionan como reglas de interpretacién de las reivindicaciones (por ejemplo, la doctrina de los
equivalentes, el impedimento a causa del expediente de tramitacion, la interpretacion
teleoldgica y la doctrina de la sustancia) y se aplican para delimitar el alcance de las
reivindicaciones antes de evaluar el solapamiento o el caracter distintivo patentable. Como
resultado, dado que tanto las normas sustantivas sobre doble patentamiento como las
herramientas de interpretacion de las reivindicaciones varian segun las jurisdicciones, puede
ocurrir que en una jurisdiccion se considere que dos patentes solapan, mientras que en otra se
puedan hacer valer de manera independiente, lo que conduce a un conjunto heterogéneo de
decisiones judiciales. En la practica, el riesgo de doble patentamiento esta estrechamente
relacionado con las estrategias de redaccion de las reivindicaciones: las reivindicaciones
generales de un miembro de la familia de patentes, combinadas con reivindicaciones mas
especificas y complementarias de otro miembro, pueden generar incertidumbre entre la
competencia sobre cuales son los limites que realmente determinan el alcance de proteccion
de la patente. Hay quienes proponen reforzar las obligaciones de divulgacion o armonizar las
directrices de examen para aclarar hasta donde es legitima la presentacion de solicitudes
divisionales y cuando se considera inadmisible la redundancia. Otras voces advierten que una
norma unica para todos los casos podria perjudicar involuntariamente a los solicitantes cuyas
invenciones abarquen legitimamente distintos aspectos de una tecnologia determinada.?®

Aumento de los costos derivados de la solucidon de controversias y la observancia de los
derechos de PI

46. Una cartera compuesta por numerosas solicitudes divisionales puede incrementar el
alcance, la duracion y el costo de las controversias sobre patentes. Cada patente adicional
representa un derecho juridico independiente que puede ser ejercido, impugnado o cedido bajo
licencia, lo que aumenta considerablemente el niumero de posibles escritos de alegaciones,
audiencias de interpretacion de reivindicaciones, informes periciales y vias de acuerdo. Desde
la perspectiva del titular de la patente, un conjunto de patentes relacionadas proporciona una
mayor capacidad estratégica: si una serie de reivindicaciones no supera el examen de validez,
otra puede seguir siendo valida, lo que permite mantener el poder de negociacién. Desde la
perspectiva de los presuntos infractores, el hecho de que haya varias patentes puede generar
gastos de defensa acumulativos, ya que se requiere mayor investigacion sobre el estado de la
técnica, equipos técnicos mas grandes y argumentos mas sofisticados sobre la validez o la
inexistencia de infraccién. Esos costos no suponen necesariamente un despilfarro; una cartera
diversificada puede ser reflejo de un alcance tecnoldgico genuino y justificar que se hagan valer
los derechos de Pl de manera escalonada. No obstante, hay quienes temen que las

25 Véanse los comentarios recibidos de Colombia, la Republica Checa, el Brasil, Alemania, Singapur y la OEP
en respuesta a la circular 9260.
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controversias abiertas sobre varias solicitudes divisionales de forma escalonada puedan tener
un efecto desgastante y obliguen a los competidores mas pequefos a llegar a acuerdos que no
se basen en el fondo de la controversia. A veces se sugieren mecanismos de solucion
alternativa de controversias, normas de reasignacion de costas o procedimientos de gestion
consolidada de casos como formas de hacer frente al aumento de los costos sin limitar
indebidamente el derecho del titular de la patente a proteger cada aspecto de su innovacion. La
necesidad de esas medidas sigue siendo objeto de un intenso debate entre juristas,
académicos y profesionales del sector, lo que pone de manifiesto el delicado equilibrio entre
una observancia rigurosa de los derechos de Pl y la preservacion de mercados abiertos y
competitivos.?®

G. DERECHO DE LA COMPETENCIA'Y SOLICITUDES DIVISIONALES VOLUNTARIAS

47. Enlos ultimos afos, los organismos de defensa de la competencia y los tribunales han
venido analizando como el uso estratégico de las solicitudes divisionales voluntarias de
patentes puede afectar a la competencia en el mercado. Las repercusiones de la practica de la
presentacion de solicitudes divisionales de patente en materia de competencia ha sido
especialmente notable en el sector farmacéutico, donde las carteras de patentes se utilizan
para retrasar la entrada de los genéricos en el mercado. Algunos estudios gubernamentales y
las medidas de observancia muestran una preocupacion creciente de que la acumulacion de
varias patentes, incluidas las solicitudes divisionales, sobre una unica invencion pueda
contribuir a restringir la competencia.

48. En 2009, se publicé un estudio fundamental sobre esas cuestiones en el Informe final de
la investigacion sobre el sector farmacéutico de la Comision Europea, encargado para analizar
las estrategias de las companias farmacéuticas fabricantes de medicamentos de marca en
materia de patentes y controversias. En el informe se demostré que esas companias
presentaban cada vez mas patentes por producto, incluido un elevado porcentaje de solicitudes
divisionales voluntarias, en lo que la Comision denominé “agrupaciones de patentes”. Es
importante destacar que el informe distingue entre las solicitudes divisionales presentadas por
exigencia del examinador y las presentadas voluntariamente. Segun el informe, la gran mayoria
de las solicitudes divisionales eran voluntarias: en 2007, alrededor del 80 % de las solicitudes
divisionales en el sector farmacéutico de la Union Europea fueron presentadas por iniciativa del
solicitante, y no por exigencia del examinador. La Comision observé un fuerte aumento de este
tipo de solicitudes entre 2000 y 2007, y lo identific6 como una tendencia en la practica del
sector en materia de patentes.?’

49. La Comision Europea, en términos generales, no se pronuncio en contra de las
solicitudes divisionales. Sin embargo, expresé su preocupacion por su uso en determinadas
circunstancias. La investigacion revelé que algunas compafnias fabricantes de medicamentos
de marca presentaban varias generaciones de solicitudes divisionales y generaban densas
agrupaciones de patentes sobre medicamentos superventas. Segun el analisis de la Comision,
esas practicas “parecen tener como objetivo impedir o retrasar la entrada de los genéricos en el
mercado”. Se constaté que la finalidad perseguida con las agrupaciones de patentes y las
solicitudes divisionales era similar: crear una red de derechos de Pl que las companias de la
competencia fabricantes de genéricos tengan que sortear o impugnar judicialmente antes de
poder lanzar sus productos al mercado. Segun la Comision, “cuanto mas densa sea la red
creada por las agrupaciones de patentes o las solicitudes divisionales, mas dificil sera para una

26 Véanse los comentarios recibidos del Brasil y Alemania en respuesta a la circular 9260; K.

Foss-Solbrekk (2022). “The Divisional Game: Using Procedural Rights to Impede Generic/Biosimilar Market Entry”. /IC
— International Review of Intellectual Property and Competition Law, 53, pags. 1007-1037; A. Galasso y

M. Schankerman (2008). “Patent Thickets and the Market for Innovation: Evidence from Settlement of Patent
Disputes”, London School of Economics. CEP Discussion Paper, 889.

27 Comisién Europea, Direccion General de Competencia. Pharmaceutical sector inquiry: Final report, 8 de julio
de 2009.
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compainia fabricante de genéricos introducir su versién del producto genérico en el mercado”.
Aunque todas las patentes sean validas, el elevado nimero de ellas puede generar inseguridad
juridica para la competencia. La falta de seguridad puede disuadir a las compafias fabricantes
de genéricos de entrar en el mercado asumiendo riesgos (por ejemplo, antes de que todas las
patentes hayan vencido o hayan sido invalidadas) ante el temor a ser demandadas por infringir
alguna de las numerosas patentes. Al no tratarse de un estudio de control de la observancia del
Derecho de la competencia, en el informe de la investigacion sobre el sector no se declararon
ilegales esas practicas, pero se recomendé un analisis mas profundo desde la 6ptica del
Derecho de la competencia. En sus conclusiones, la Comision Europea recomendé reforzar la
vigilancia de la observancia del Derecho de la competencia en caso de que se utilizaran
tacticas de patentamiento, como la presentacion de numerosas solicitudes divisionales o la
litigacion estratégica, para prolongar de manera abusiva una posicion dominante en el
mercado.?®

50. Poco después de que se publicara el informe, la Oficina Europea de Patentes establecié
un plazo de presentaciéon de dos afios. Desde abril de 2010, en la mayoria de los casos, las
solicitudes divisionales solo pueden presentarse en un plazo de 24 meses a partir del primer
informe de examen de la solicitud principal. Una de las razones de esa medida fue limitar el
numero de solicitudes divisionales en cascada que mantenian la materia en tramite
indefinidamente. Sin embargo, en abril de 2014 la medida quedé sin efecto debido a quejas
sobre la pérdida de proteccion legitima. En su lugar, se introdujeron sobretasas que se
incrementan con cada generacion sucesiva, con el fin de desincentivar las solicitudes
divisionales en cascada. Aunque proviene de la oficina de patentes y no de organismos de
defensa de la competencia, el cambio normativo de 2014 puede considerarse una medida
estructural dentro del sistema de patentes que refleja las preocupaciones en materia de
competencia expuestas en el informe.?°

51. Con posterioridad al informe, se dictd sentencia en el caso Pfizer/Xalatan, en el que se
evaluaron las repercusiones de las solicitudes divisionales en materia de competencia.

En 2012, el organismo italiano de defensa de la competencia impuso una multa de 10,6
millones de euros a Pfizer por presentar una solicitud divisional de segunda generacion y
obtener a partir de ella un certificado complementario de proteccion tardio, medidas que, segun
el organismo, habian prolongado “artificialmente” la proteccion por patente del latanoprost.
Ademas, Pfizer habia desincentivado la entrada de genéricos en el mercado mediante cartas
de advertencia. En la sentencia se calificé la solicitud divisional voluntaria como parte de una
estrategia unica de exclusion que transformaba el derecho de presentacion, legitimo en
principio, en un instrumento de dominio. Se tratd de la primera sentencia europea por infraccion
que sefialaba que una solicitud divisional voluntaria por si misma constituia un abuso.*°

52. Ellargo litigio posterior en Italia concluyo el 2 de enero de 2024, cuando el Tribunal
Supremo italiano confirmé tanto la responsabilidad como los dafios y perjuicios en el caso en
cuestion. El Tribunal desestimé los alegatos de Pfizer de que la solicitud divisional y el
certificado complementario de proteccion eran validos en virtud del Derecho de patentes y
consideré que la legalidad con arreglo al Convenio sobre la Patente Europea era “irrelevante”
una vez demostrado que la finalidad perseguida con la solicitud divisional era impedir la
competencia. En consecuencia, orden6 a Pfizer pagar 13,36 millones de euros para compensar
al Servicio Nacional de Salud por los gastos extraordinarios ocasionados durante el periodo de

28 Comision Europea, Direccion General de Competencia. Pharmaceutical sector inquiry: Final report, 8 de julio
de 2009.

29 CA/D 2/09, de 25 de marzo de 2009, por la que se modifican las reglas 36, 38 y 135 del CPE, DO OEP 2009,
296; CA/D 14/13, de 13 de diciembre de 2013, por la que se modifica el articulo 2 del reglamento relativo a las tasas,
DO OEP 2014, A5, que introdujo la “tasa adicional” progresiva para las solicitudes divisionales de segunda
generacion y posteriores, vigente desde el 1 de abril de 2014.

30 Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato (organismo italiano de defensa de la competencia),
Decisién n.° 23194, caso A431 — Ratiopharm/Pfizer (Xalatan), 11 de enero de 2012, publicada en el Bollettino
2/2012.
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exclusion. La sentencia confirma que una practica abusiva antimonopolio a partir de una
solicitud divisional puede dar lugar a una reparacion civil, ademas de a multas de caracter
publico, lo que aumenta el riesgo financiero para los fabricantes de medicamentos de marca
que recurren a solicitudes divisionales en cascada para impedir la competencia.®’

53. Mas recientemente, el 31 de octubre de 2024, |la Comision Europea multé a Teva

con 462,6 millones de euros en el caso Teva/Copaxone por el uso indebido de patentes
divisionales por parte de Teva mediante la presentacion en cascada de solicitudes divisionales
sobre reivindicaciones de proceso y dosificacion para el acetato de glatiramer que se
solapaban, junto con la retirada estratégica de patentes justo antes de su probable revocacion,
de modo que los fabricantes de genéricos tenian que reiniciar una y otra vez los
procedimientos de tramitacion. La Comision sostuvo que “las impugnaciones de la validez de
las patentes son una manifestacion importante de la competencia entre las companiias
fabricantes de medicamentos de marca y las fabricantes de genéricos” y que “la conducta de
Teva obstaculizo la eficacia de dichas impugnaciones y prolongé artificialmente la inseguridad
juridica en torno a la validez de sus patentes restantes”. La decision sobre el caso
Teva/Copaxone es la primera en la que la Comisién declara que el uso indebido de las
solicitudes divisionales voluntarias constituye en si mismo un abuso de la posicién de dominio,
y demuestra que el aumento progresivo de las sobretasas en la OEP no fue suficiente para
contrarrestar las estrategias de presentacion de solicitudes para impedir la competencia.3?

54. En los Estados Unidos de América, el marco juridico sobre competencia ha evolucionado
de manera algo diferente. La sentencia del Séptimo Circuito sobre Humira ocupa un lugar
central en el debate estadounidense sobre la influencia de las solicitudes de continuacion en
las cuestiones sobre competencia. En ese caso, el fabricante del medicamento agrup6é mas

de 130 patentes de continuacion y divisionales en una red defensiva que prolongo la
exclusividad varios afios mas alla de la patente principal de la molécula (adalimumab). Los
demandantes que adquirieron el medicamento describieron esa red de patentes relacionadas
como una tactica de bloqueo disefiada para disuadir a los patrocinadores de biosimilares de
lanzar sus productos asumiendo riesgos, y luego consolidada, segun la demanda, mediante
acuerdos sincronizados entre Europa y los Estados Unidos de América que permitieron una
entrada anticipada en la Union Europea a cambio de mantener el statu quo en el mercado
estadounidense hasta 2023. En un contexto normativo en el que esa acumulacion suscita cada
vez mas recelos en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América
(USPTO) y la Comision Federal de Comercio (CFC), se esperaba que el caso pusiera a prueba
si los tribunales estadounidenses seguirian el ejemplo de Europa al considerar que la
presentacion de solicitudes en cascada es por si misma una practica potencialmente abusiva.
En cambio, en la decisidon se puso de relieve que, segun la doctrina federal vigente, el ejercicio
legitimo de los derechos de patente no puede constituir una infraccion antimonopolio
unicamente por el numero de patentes. La decision se baso en dos pilares. En primer lugar, el
Tribunal declaré que “las leyes sobre patentes no establecen limite alguno al nimero de
patentes de las que puede ser titular una persona, ya sea en general o en relaciéon con una
misma materia”, y se remitié a ejemplos, desde Thomas Edison hasta empresas tecnoldgicas
modernas, para ilustrar que una actividad inventiva prolifica no tiene por qué ser sospechosa ni
inusual. En segundo lugar, sostuvo que las solicitudes presentadas ante la USPTO siguen
estando protegidas a menos que sean “objetivamente infundadas” o se hayan obtenido
mediante fraude. Dado que los demandantes no alegaron fraude, no pudieron sostener la
invalidez o falsedad de ninguna patente y se limitaron a impugnar el tamano total y el patrén de
tramitacion de la cartera de patentes, sus demandas fueron desestimadas. Por consiguiente, el
Séptimo Circuito confirmé la desestimacion del caso en su totalidad, lo que refuerza el mensaje
de que la acumulacién de solicitudes de continuacion y divisionales sigue siendo, en general,

31 Tribunal Supremo de Casacion (ltalia), Sala Primera de lo Civil, Auto n.° 9, 2 de enero de 2024, Pfizer ltalia
S.r.l. c. Ministero della Salute & Ministero del’Economia e delle Finanze.

32 Comisién Europea, Decision C(2024) 7448 final, de 31 de octubre de 2024, caso AT.40588 — Teva Copaxone,
resumen publicado en el DO 2025/C 1680, de 19 de marzo de 2025.
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legal segun la legislacion antimonopolio de los Estados Unidos de América, salvo que la
patente se haya obtenido mediante fraude, aun cuando los organismos reguladores en otras
jurisdicciones tiendan cada vez mas a considerar esa tactica como anticompetitiva.?

55. Esos diferentes enfoques adoptados por los organismos de defensa de la competencia y
los tribunales han hecho que las estrategias basadas en solicitudes divisionales o de
continuacion en cascada deban evaluarse no solo en cuanto a su validez desde el punto de
vista del Derecho de patentes, sino también en cuanto a su legalidad desde el punto de vista
del Derecho de la competencia en cada mercado clave.

Il.  MARCOS JURIDICOS PARA LA DIVISION VOLUNTARIA DE SOLICITUDES DE
PATENTE

A. EL MARCO JURIDICO INTERNACIONAL

56. En el plano internacional, los principios que sustentan la divisidon voluntaria de las
solicitudes de patente se recogen en diversos tratados multilaterales. Esos instrumentos
internacionales garantizan una armonizacion sustantiva y establecen normas universales
aplicables a las solicitudes divisionales, lo que crea un marco juridico fundamental que sirve de
guia a los sistemas nacionales y regionales de patentes. Si bien los aspectos de aplicacién y
procedimiento siguen siendo competencia de las jurisdicciones nacionales, varios tratados
internacionales fundamentales establecen obligaciones esenciales y normas minimas para la
presentacion de solicitudes divisionales, lo que influye directa o indirectamente en el concepto
de solicitudes divisionales voluntarias y en la posibilidad de presentarlas a escala mundial.

El Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial

57. El derecho de los solicitantes de valerse de la presentacion de solicitudes divisionales
esta reconocido explicitamente en el articulo 4G del Convenio de Paris, que establece lo
siguiente:

1) Si el examen revela que una solicitud de patente es compleja, el solicitante podra
dividir la solicitud en cierto nimero de solicitudes divisionales, conservando como fecha
de cada una la fecha de la solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del
derecho de prioridad.

2) También podra el solicitante, por su propia iniciativa, dividir la solicitud de patente,
conservando, como fecha de cada solicitud divisional, la fecha de solicitud inicial y, si a
ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad. Cada pais de la Unién tendra la
facultad de determinar las condiciones en las cuales esta divisidon sera autorizada.

58. Elarticulo 4G.1) brinda a los solicitantes la posibilidad de hacer frente a las objeciones
relativas a la unidad dividiendo la solicitud en varias solicitudes divisionales si, durante el
examen, se determinara que no existe unidad. Cada solicitud divisional conserva la fecha de
prioridad de la solicitud inicial, lo que garantiza que el solicitante no pierda el derecho de
prioridad basado en la fecha de presentacion de la solicitud inicial. Conviene sefalar también
que en el texto del Convenio de Paris redactado en francés (que prevalece sobre las
traducciones), en el articulo 4G.1) se utiliza el término “compleja” en lugar de la expresién
“contiene mas de una invencién” que figura en la version en inglés. Puede ocurrir, por tanto,
que, segun la legislacion del pais en el que se examina, una solicitud de patente se considere
“compleja” por motivos distintos a la falta de unidad de la invencion, por ejemplo, porque

33 Mayor & City Council of Baltimore c. AbbVie Inc., 42 F.4th 709 (Séptimo Circuito, 2022) (N.° 20 2402, dictada
el 1 de agosto de 2022).
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contiene una combinacién prohibida de reivindicaciones para la fabricacion y el uso de la
misma invencién.34

59. Ademas, el articulo 4G.2) del Convenio de Paris respalda el concepto de solicitudes
divisionales voluntarias. Los solicitantes pueden dividir por iniciativa propia sus solicitudes de
patente en cualquier fase y reivindicar la fecha de prioridad de la solicitud inicial.

60. Es importante sefialar que cada pais parte en el Convenio de Paris esta facultado para
establecer las condiciones y exigencias especificas aplicables a la presentacion de solicitudes
divisionales. Esto significa que la normativa que rige las solicitudes divisionales puede variar
significativamente de una jurisdiccion a otra. Algunos paises pueden tener requisitos mas
estrictos, mientras que otros pueden ofrecer mas flexibilidad, lo que influye en la forma en que
los solicitantes abordan la presentacion de solicitudes divisionales.

El Tratado de Cooperacion en materia de Patentes

61. El Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT) no regula explicitamente las
solicitudes divisionales como tales; sin embargo, influye significativamente en ellas de manera
indirecta con sus disposiciones sobre la unidad de la invencion y la posterior tramitacion de la
fase nacional.

62. En virtud del articulo 3.4)iii) del PCT, una solicitud internacional de patente debe cumplir
la exigencia de unidad de la invencion. La Regla 13 del Reglamento del PCT desarrolla ese
principio y especifica las condiciones en que una solicitud internacional cumple el criterio de
unidad de la invencion. En concreto, en la Regla 13.1 se dispone que:

“La solicitud internacional debera estar relacionada con una sola invencién o con un
grupo de invenciones vinculadas de tal manera entre si que formen un solo concepto
inventivo general”.

63. Sidurante la busqueda internacional o el examen preliminar internacional se detecta falta
de unidad, se podra invitar al solicitante a pagar tasas adicionales y obtener un informe de
busqueda para todas las invenciones identificadas o, alternativamente, modificar las
reivindicaciones para subsanar las objeciones de unidad, limitando las reivindicaciones a una
sola invencidn identificada. Si no se toma ninguna de esas medidas, solo sera objeto de
busqueda la primera invencién, de modo que no se realizara ninguna busqueda sobre el resto
de la materia, que posteriormente, en la fase nacional, podria presentarse en una solicitud
divisional. Es fundamental sefalar que el PCT por si mismo no permite la presentacion de
solicitudes divisionales en la fase internacional; en su lugar, las solicitudes divisionales pueden
presentarse en la oficina nacional o regional de acuerdo con los plazos fijados por cada una.

64. Por consiguiente, el PCT influye en las solicitudes divisionales principalmente cuando la
solicitud internacional pasa a la fase nacional o regional. Una vez en esas fases, cada oficina
designada o elegida esta habilitada, con arreglo a la legislacion nacional pertinente, para
permitir a los solicitantes presentar solicitudes divisionales derivadas de la solicitud
internacional. Las solicitudes divisionales en la fase nacional suelen conservar la fecha de
presentacion internacional y la fecha de prioridad de la solicitud PCT inicial.

65. EIPCT desempefia, por tanto, una funcién principalmente de procedimiento y apoyo, mas
que una funcion decisoria sobre el fondo en lo que respecta a las solicitudes divisionales. En el
plano internacional, establece una norma unificada para el examen de la unidad de la
invencion, lo que indirectamente induce a los solicitantes a prever o abordar por propia

34 Articulo 29.1)c) del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial (modificado el 28 de
septiembre de 1979); G.H.C. Bodenhausen (1968). Guia para la aplicacién del Convenio de Paris para la Proteccion
de la Propiedad Industrial revisado en Estocolmo en 1967, pags. 55-57 (publicacion de la OMPI n.° 611).
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iniciativa los problemas relacionados con la falta de unidad. Al establecer la unidad de la
invencidon como norma reconocida internacionalmente, el PCT facilita la armonizacién de los
procedimientos, de modo que los solicitantes pueden prever mejor qué esperar cuando
presenten solicitudes divisionales en varias jurisdicciones en las fases nacional o regional.

66. Sibien el PCT no incluye ninguna disposicidon que permita presentar solicitudes
divisionales durante la fase internacional, en versiones anteriores se contemplaba ese
mecanismo. Los proyectos del Tratado y el Reglamento de 1968 permitian a los solicitantes, en
caso de falta de unidad, optar por “) limitar las reivindicaciones, o ii) pagar tasas adicionales, o
dividir la solicitud, o ambas cosas”, pero esas disposiciones se suprimieron en el proyecto

de 1969 y no aparecieron en el texto definitivo aprobado en 1970. En los debates posteriores
sobre la revision del PCT se volvio a examinar la posibilidad de permitir las “solicitudes
internacionales divisionales” o establecer un procedimiento de “division interna”. Sin embargo,
esas propuestas de posibles modelos no llegaron a aprobarse®

67. Enresumen, aunque el PCT por si mismo no permite las solicitudes divisionales en la
fase internacional, la importancia que concede a la unidad de la invencién y la armonizacién de
los marcos de procedimiento influyen significativamente en las estrategias de presentacion de
solicitudes divisionales en la fase nacional o regional posterior.

El Tratado sobre el Derecho de Patentes

68. El Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) aborda explicitamente las solicitudes
divisionales, y garantiza que estén incluidas en su ambito de aplicacion. El articulo 3.1)
establece lo siguiente:

a) “Las disposiciones del presente Tratado y del Reglamento seran aplicables a las
solicitudes nacionales y regionales de patentes de invencion, y de patentes de
adicioén, presentadas en la Oficina de una Parte Contratante y que sean:

i) tipos de solicitudes cuya presentacion sea permitida como solicitudes
internacionales en virtud del Tratado de Cooperaciéon en materia de Patentes;

ii) solicitudes divisionales, de los tipos de solicitudes mencionados en el punto i),
de patentes de invencion y de patentes de adicion mencionadas en el
Articulo 4G.1) o 2) del Convenio de Paris.”

69. Ese articulo garantiza que las solicitudes divisionales, segun se reconocen en el
Convenio de Paris, concretamente en su articulo 4G, se incluyan en el marco administrativo y
de procedimiento del PLT. Aclara que las solicitudes divisionales, ya sean presentadas por
objeciones de unidad o por iniciativa del solicitante, se rigen por las normas de forma
uniformadas del tratado.

70. Ademas, el Articulo 5.8) del PLT preserva explicitamente los derechos de los solicitantes
en relacion con las solicitudes divisionales en virtud del Convenio de Paris, al establecer lo
siguiente:

“Nada de lo dispuesto en el presente Articulo limitara:

i) el derecho de un solicitante en virtud del Articulo 4G.1) o 2) del Convenio de
Paris de mantener, como fecha de la solicitud divisional mencionada en ese

35 OMPI. Solicitudes divisionales en virtud del PCT (PCT/R/WG/5/6, 21 de agosto de 2003), parrafos 8 a 10 (el
proyecto de 1968 permitia la limitacién o la division; supresion en el proyecto de 1969) y Anexo IV (extractos del
proyecto de 1968, articulos 17 y 34; proyecto de reglamento, reglas 37 y 62); véanse también los parrafos 13a 19y
los anexos | a lll.
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Articulo, la fecha de la solicitud inicial mencionada en ese Articulo y el
beneficio del derecho de prioridad, si lo hubiera;

ii) la libertad de una Parte Contratante de aplicar cualquier requisito necesario
para acordar el beneficio de la fecha de presentacion de una solicitud
anterior a cualquier tipo de solicitud prevista en el Reglamento.”

71. Esa disposicion constituye una salvaguardia, ya que confirma explicitamente el derecho
del solicitante de mantener la fecha de presentacion inicial y el beneficio de la prioridad para las
solicitudes divisionales, segun se establece en el Convenio de Paris. Garantiza que el PLT no
imponga ninguna limitacion o condicion de procedimiento que entre en conflicto con esos
derechos fundamentales.

72. Ademas, en el Reglamento del PLT, la Regla 2.6) identifica especificamente las
solicitudes divisionales como uno de los tipos de solicitudes a los que se hace referencia en el
Articulo 5.8)ii):

“Los tipos de solicitudes mencionados en el Articulo 5.8)ii) seran:
i) solicitudes divisionales;”

73. Esta aclaracién normativa reconoce explicitamente la categoria de las solicitudes
divisionales y reafirma que son parte del procedimiento de tramitacién y que las Partes
Contratantes deben permitir que los solicitantes mantengan la fecha de presentacién inicial.

74. Ademas, en virtud de la Regla 3.1)a) del Reglamento del PLT, las Partes Contratantes
podran establecer determinadas formalidades de procedimiento relativas a las solicitudes
divisionales, segun lo siguiente:

“Una Parte contratante podra exigir que un solicitante que desee que su solicitud se
tramite como una solicitud divisional en virtud de la Regla 2.6)i) indique:

i) su deseo de que la solicitud se tramite en esa forma;
i) el nimero y la fecha de presentacion de la solicitud de la que proceda la
solicitud mencionada.”

75. El Reglamento del PCT concede a las Partes Contratantes la facultad discrecional de
establecer requisitos claros de procedimiento, como las indicaciones explicitas de los
solicitantes sobre la naturaleza divisional de sus solicitudes y los datos identificativos
necesarios de la solicitud principal inicial. Esa claridad de procedimiento es esencial para
tramitar eficazmente las solicitudes divisionales y garantizar que los solicitantes se beneficien
plenamente de los derechos que les confiere el marco del tratado.

76. En consecuencia, aunque el PLT no impone normas sustantivas de patentabilidad,
establece disposiciones exhaustivas sobre la tramitacion administrativa y garantias procesales
claras en relacion con las solicitudes divisionales, que armonizan las formalidades de
procedimiento y preservan los derechos fundamentales de los solicitantes establecidos en el
Convenio de Paris.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio

77. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) no menciona explicitamente las solicitudes
divisionales, ni establece condiciones obligatorias o voluntarias directamente relacionadas con
su presentacién, tramitacion o examen de fondo. No obstante, el articulo 2.1 del Acuerdo sobre
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los ADPIC incorpora por referencia determinadas disposiciones del Convenio de Paris,
concretamente los articulos 1 a 12 y el 19. Esa incorporacién obliga indirectamente a los paises
parte en el Acuerdo sobre los ADPIC a cumplir el articulo 4G del Convenio de Paris, que
reconoce expresamente el derecho a presentar solicitudes divisionales, ya sea por propia
voluntad del solicitante o en respuesta a una objecion por falta de unidad.

78. En la practica, esa obligacion indirecta se limita a garantizar que los paises parte en el
Acuerdo sobre los ADPIC respeten la norma de mantenimiento de la fecha de prioridad con
arreglo a lo dispuesto en el articulo 4G del Convenio de Paris. Mas alla de ese requisito
fundamental, el Acuerdo sobre los ADPIC no regula las practicas relativas a las solicitudes
divisionales. En consecuencia, los aspectos sustantivos y de procedimiento que regulan las
solicitudes divisionales, como los requisitos para su presentacion, los plazos admisibles, los
procesos de examen, las estructuras de tasas y las cuestiones relacionadas con el doble
patentamiento, quedan totalmente a discrecion de los sistemas nacionales o regionales de
patentes.

79. Por consiguiente, si bien el Acuerdo sobre los ADPIC protege indirectamente los
derechos de prioridad fundamentales asociados a las solicitudes divisionales en virtud del
Convenio de Paris, deja a los paises parte en el Acuerdo sobre los ADPIC una flexibilidad
considerable para determinar sus marcos de procedimiento y los requisitos sustantivos
aplicables a las solicitudes divisionales de patente.

B. LEGISLACION Y PRACTICAS NACIONALES Y REGIONALES
Australia
Marco juridico

80. En Australia, la divisién de solicitudes de patente se rige por el articulo 79B de la Ley de
Patentes de 1990 (Cth). Esta disposicion permite a los solicitantes dividir una solicitud de
patente estandar (la principal) en dos o0 mas solicitudes, manteniendo los derechos de prioridad
de la solicitud principal.

En el articulo 79B se establece que:

1) Si:
a) se presenta una solicitud completa (la primera solicitud) de patente, y
b) esta primera solicitud no es una solicitud divisional de una patente de innovacion
prevista en el articulo 79C;
el solicitante podra presentar otra solicitud completa de patente para una invencion
presentada en la descripcion de la primera solicitud.

2) La solicitud completa adicional:
a) debera efectuarse de conformidad con la reglamentacion establecida a efectos
de la presente apartado, y
b) debera incluir los datos prescritos.

3) La solicitud completa posterior solo puede presentarse durante el periodo:

a) que comienza el dia en que se presente la primera solicitud, y

b) finaliza cuando se produzca cualquiera de los siguientes hechos:
i) caduca la primera solicitud;
i)  se deniega la primera solicitud;
i) se retira la primera solicitud;
iv)  finaliza el plazo que se fija reglamentariamente a los efectos del

presente apartado.
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81. El articulo 64.2) de la Ley de Patentes impide el doble patentamiento al prohibir la
concesion de una patente a una solicitud estandar cuando la solicitud reivindica una invencién
que es la misma que una invencion objeto de otra patente, que ha sido realizada por el mismo
inventor con la misma fecha de prioridad. En el articulo 64.2) se establece que:

Si:

a) una solicitud de patente estandar reivindica una invencion que es la misma que
una invencién objeto de una patente, que es realizada por el mismo inventor, y

b) la reivindicacion o reivindicaciones pertinentes en cada una de las descripciones
completas tienen la misma fecha o fechas de prioridad;

no puede concederse una patente estandar por esa solicitud.
Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

82. Para presentar una solicitud divisional, la solicitud principal debe cumplir varias
condiciones. Concretamente, puede tratarse tanto de una patente estandar como de una solicitud
de patente de innovacién, y puede a su vez ser ya una solicitud divisional. Ademas, puede tener
su origen en una solicitud PCT, pero no puede ser una solicitud provisional. Es importante que
la solicitud principal siga activa y no haya caducado ni haya sido denegada o retirada en el
momento de presentar la solicitud divisional.®

83. La propia solicitud divisional debe cumplir distintos criterios. Debe contener al menos una
reivindicacion clara y suficientemente presentada en la solicitud principal, que permita a un
experto en la materia realizar la invencion. Ademas, la solicitud divisional debe tener el mismo
solicitante o solicitantes que la principal, pero puede incluir inventores diferentes. Es admisible
que la solicitud divisional derive de dos 0 mas solicitudes principales separadas. Por ultimo, la
solicitud divisional debe presentarse en un plazo maximo de tres meses a partir de la fecha de
publicacion de la aceptacion de la solicitud principal, en funcion de la situacion actual de esta.®”

84. No esta previsto presentar una solicitud divisional cuando la principal es una patente ya
concedida. Antes o durante el examen, un solicitante puede modificar una solicitud de patente
en virtud del articulo 104 de la Ley de Patentes para convertir una solicitud existente en una
solicitud divisional. Se aplican no obstante ciertas restricciones. Concretamente, la modificacion
para convertir una solicitud no es admisible si la solicitud principal se presentd después de la
solicitud que se pretende convertir, si la solicitud que se pretende convertir ya ha sido aceptada
o0 si ha transcurrido el plazo durante el cual podria haberse presentado originalmente la
solicitud divisional. Ademas, en la solicitud de patente debe indicarse claramente que se trata
de una solicitud divisional con arreglo al articulo 79B, asi como el niumero de la solicitud
principal.3®

85. Elarticulo 64.2) de la Ley de Patentes prohibe el doble patentamiento al no permitir la
concesion de una patente estandar cuya solicitud reivindique una invencion idéntica a otra
invencién cubierta por una patente ya concedida al mismo inventor con la misma fecha de
prioridad. Esta prohibicién se aplica por igual a las solicitudes divisionales y a sus respectivas
solicitudes matrices, asi como a las solicitudes no relacionadas. Del mismo modo, las
objeciones a las patentes de innovacién en virtud del articulo 101B se extienden tanto a las
solicitudes divisionales como a las no relacionadas.*®

36 Véanse los comentarios recibidos de Australia en respuesta a C.9260.
87 Ibid.
38 Ibid.

39 Ibid.
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86. Ademas, una solicitud en virtud del Tratado de Cooperacién en materia de Patentes
(PCT) que designe a Australia puede servir de principal para una solicitud divisional,
independientemente de que haya entrado o no en la fase nacional en Australia, siempre que la
solicitud PCT siga en tramite cuando se presente la divisional, es decir, que no haya caducado
ni haya sido retirada y, si ya ha entrado en la fase nacional, que no haya sido denegada.*

87. En Australia, el requisito del mejor método se evalua sobre la base de los conocimientos
del solicitante en el momento de presentar la descripcién completa. Si el solicitante encuentra
posteriormente un método mejor, no necesita modificar la descripcion. Una reciente decision de
un tribunal australiano ha aclarado que, con respecto a las solicitudes divisionales, la fecha
pertinente para evaluar el “elemento de conocimiento” de mejor modo era la fecha de
presentacion de la descripcidn completa mas antigua de la serie, en lugar de la propia fecha de
presentacion divisional.*!

Belarus
Marco juridico

88. En Belarus, la divisién de las solicitudes de patente y las cuestiones relativas al doble
patentamiento estan reguladas por el apartado 8 del articulo 16 de la Ley de la Republica de
Belarus de 16 de diciembre de 2002, n.° 160-Z, sobre patentes de invencion, modelos de
utilidad, disefios industriales, en la que se establece que:

“Si las solicitudes de invenciones y/o modelos de utilidad idénticos o las solicitudes de
dibujos y modelos industriales idénticos han sido presentadas por el mismo solicitante y
tienen la misma fecha de prioridad, solo podra concederse una patente sobre la base de
una solicitud seleccionada por el solicitante”.

89. Se ofrece mas informacion en el capitulo 451 de la Resolucion del Consejo de Ministros
de la Republica de Belarus, de fecha 2 de febrero de 2011, n.° 119, sobre la aprobacién del
reglamento sobre el procedimiento de compilacién de una solicitud de concesion de una
patente para una invencion, su examen y la adopcion de una decision sobre los resultados del
examen, donde se establece que:

5341. Si se establece que la invencion para la que se presenta la solicitud de patente
cumple todas las condiciones de patentabilidad, pero existe otra solicitud para una
invencion idéntica (y esa solicitud no se retira y, si se ha adoptado una decisién de
denegar la concesion de una patente de conformidad con el parrafo 5 del articulo 19 o el
parrafo 3 del articulo 21 de la Ley, se restablece el plazo incumplido por el solicitante) con
la misma fecha de prioridad, la Oficina de Patentes notificara a los solicitantes de dichas
solicitudes que, de conformidad con el parrafo 8 del articulo 16 de la Ley, solo podra
concederse una patente para una solicitud, segun se determine por acuerdo de los
solicitantes.

5342. En caso de que las fechas de prioridad de las solicitudes de invencion idéntica y de
modelo de utilidad del mismo solicitante coincidan, se haya concedido ya una patente
para la solicitud de modelo de utilidad y esta esté en vigor, se notificara al solicitante que
solo podra adoptarse una decision sobre la concesion de una patente para la solicitud de
invencion idéntica si el titular de la patente de modelo de utilidad presenta a la Oficina de
Patentes, en un plazo de tres meses a partir de la fecha de la notificacion, una solicitud
de terminacion de su validez.

40 Ibid.
4“1 IP Australia, Patent Manual of Practice and Procedure, '5.6.7.5 Best method' ; The NOCO Company v Brown
and Watson International Pty Ltd [2025] FCA 887.
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5343. La identidad de las invenciones se establecera sobre la base de las
reivindicaciones respecto de las cuales se haya llegado a la conclusion de que la
invencion cumple las condiciones de patentabilidad, y la identidad de una invencion y de
un modelo de utilidad se establecera sobre la base de las reivindicaciones respecto de
las cuales se haya llegado a la conclusion de que la invencién cumple las condiciones de
patentabilidad y de las reivindicaciones del modelo de utilidad con el que se haya
concedido la patente.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

90. En Belarus, cuando las solicitudes de invenciones, modelos de utilidad o disefios
industriales idénticos han sido presentadas por el mismo solicitante y comparten la misma
fecha de prioridad, la Oficina de Patentes emite una notificacion para informar al solicitante de
que solo puede concederse una patente para una de las solicitudes presentadas.*?

91. Tras esta notificacién, el solicitante debe indicar en el plazo de tres meses qué solicitud
concreta debera considerarse para la concesion de la patente. Una vez tomada la decisién de
conceder una patente basada en la solicitud seleccionada, todos los autores (es decir,
inventores) que figuran en las multiples solicitudes figuraran como coinventores. Si el solicitante
no responde en el plazo de tres meses, la Oficina de Patentes dictara una resolucion por la que
se denegara la concesion de una patente para las solicitudes en cuestion.*®

92. La Oficina de Patentes establece que hay un problema de doble patentamiento en
invenciones o modelos de utilidad si el contenido de las reivindicaciones independientes es
idéntico. En el caso de que las reivindicaciones independientes (o una de ellas) contengan
rasgos caracterizados por conceptos alternativos, las invenciones o modelos de utilidad se
reconoceran como idénticos si existe una coincidencia de la totalidad de los rasgos que
comprenden al menos uno de dichos conceptos.*

Brasil
Marco juridico

93. En el Brasil, la division de las solicitudes de patentes esta regulada por los articulos 26,
27 y 28 de la Ley de Propiedad Industrial del pais n.° 9.279, de 14 de mayo de 1996, en los que
se establece lo siguiente:

Articulo 26 - Una solicitud de patente podra, hasta el final del examen, dividirse ex officio
0 a peticidn del solicitante, en dos 0 mas solicitudes, siempre que la solicitud divisional:

| - haga referencia especifica a la solicitud original, y
Il - no exceda la cuestion presentada en la solicitud original.

Parrafo unico - Una solicitud de division que no se ajuste a lo dispuesto en el presente
articulo se archivara.

Articulo 27 - Las solicitudes divisionales tendran la fecha de presentacién de la solicitud
original
y el beneficio de la prioridad de la ultima, en su caso.

Articulo 28 - Cada solicitud divisional estara sujeta al pago de las correspondientes tasas.

42 Véanse los comentarios recibidos de Belarus en respuesta al C.9260.
43 Ibid.
44 Ibid.



SCP/37/4
Anexo, pagina 27

94. En septiembre de 2024, el INPI volvié a publicar dos reglamentos que, entre otras
cuestiones, trataban de la tramitacion administrativa de las solicitudes divisionales, con el fin de
cambiar la interpretacion dada al término “final del examen”, al que se referia el articulo 26 de
la Ley de Propiedad Intelectual:

- Ordenanza INPI/DIRPA n° 16, de 2024 - Directrices para Examen de Solicitudes de
Patentes (Bloque I), en particular el punto 3.133, conforme transcripcion:

3.133 A efectos del articulo 26 de la Ley de PI, la primera solicitud presentada se
considera una “solicitud original’. La solicitud podra dividirse a peticion del
solicitante hasta el final del examen en primera instancia. Este plazo no se aplica a
la divisién de una solicitud propuesta por el INPI (de oficio). No se aceptaran
divisiones de solicitudes ya divididas.

- Ordenanza INPI/DIRPA n° 14, de 29 de agosto de 2024 - Normas generales de
procedimiento para la explicacion y cumplimiento de las disposiciones de la Ley de PI, en
lo que se refiere a las especificaciones sobre la forma y contenido de los pedidos de
patente y de los certificados de adicion. En especial, los articulos 50 y 63 definen el
término “final del examen” del siguiente modo:

Art. 50. La solicitud de patente solo podra dividirse hasta la fecha del final del
examen de la solicitud original en primera instancia, que consiste en la fecha
de publicacion de la resolucién de concesion, denegacion o archivo definitivo.

§ 1 - La primera solicitud presentada se considera la “solicitud original”.
§ 2 - Se archivaran las solicitudes de divisién fuera de plazo segun el
encabezamiento.

§ 3 - Se archivara la solicitud de divisién de una solicitud que ya ha sido
dividida.

§ 4 - El plazo del encabezamiento no se aplica a una divisién ex officio de una
solicitud de patente.

Art. 63. A los efectos de los articulos 26 y 31 de la Ley de PI, la fecha de
publicacién en el RPI de la resolucion de concesion, denegacion o archivo definitivo
se considerara como la del final del examen en primera instancia.

Parrafo unico - El término establecido en el encabezamiento no se aplica a la
divisiéon de una solicitud de patente ex officio.

95. Laley brasilefa de PI no tiene un articulo especifico sobre la prohibicién del doble
patentamiento, aunque esta puede rechazarse sobre la base de su articulo 6. El articulo 6 reza
como sigue:

El autor de una invencién o de un modelo de utilidad tendra asegurado el derecho a
obtener una patente que le garantice la propiedad, en los términos establecidos por esta

ley.
Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

96. A efectos del articulo 26 de la Ley de PI, la primera solicitud presentada se considera una
“solicitud original” y solo puede dividirse en dos 0 mas solicitudes hasta el final del
procedimiento de examen (procedimiento de primera instancia).*®

45 Véanse los comentarios recibidos del Brasil en respuesta al C.9260.
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97. En el Brasil, una solicitud divisional puede presentarse voluntariamente o para superar
una objecion de falta de unidad de invencién que se ha planteado durante el examen
sustantivo. Podra solicitarse una solicitud divisional hasta la fecha de publicacion de la decision
de concesion, denegacion o archivo definitivo de la solicitud original. En este caso, la “fecha de
publicacion” de la resolucion es la fecha de publicacion en el Boletin de la Propiedad Industrial.
Este plazo no se aplica a las solicitudes divisionales propuestas por el INPI durante el examen
de fondo de la solicitud original. Ademas, no se permite una peticion de division de una solicitud
divisional. Una solicitud divisional se considera una solicitud independiente de la solicitud
original, a pesar de que ambas tengan la misma fecha de presentacion o de prioridad. Durante
el examen de fondo, el examinador de patentes verificara si el objeto de la solicitud divisional
excede o no el objeto presentado en la solicitud de patente original (punto Il del articulo 26 de
la Ley de PI). La solicitud divisional no puede exceder el objeto divulgado en la solicitud
original. Una vez cumplido este criterio, se procedera al examen sustantivo. En caso contrario,
se archivara la solicitud de patente divisional.*®

98. Ademas, si la peticion de solicitud divisional se realiza después de la fecha de peticion de
examen de la solicitud original, el examinador de patentes verificara si la solicitud divisional
cumple con las disposiciones del Art. 32 de la Ley de PI, sobre las enmiendas voluntarias,
como se establece en las Directrices del INPI sobre la Aplicabilidad de las Disposiciones del
articulo 32 de la Ley de Pl en el Examen de Solicitudes de Patentes (Resolucién INPI/DIRPA
n°® 93, de 2013), en particular los puntos 2.6, 2.7 y 3.3. El objeto reivindicado en una solicitud
divisional no puede exceder el reivindicado en la solicitud original. Las cuestiones relativas a
los requisitos de patentabilidad y doble proteccion de las solicitudes divisionales se examinan
en el procedimiento de examen de fondo, basado en las Directrices del INPI para el Examen de
Solicitudes de Patentes, Bloques | y 11.4

99. Al presentar una solicitud de patente divisional, el solicitante debe eliminar la parte del
objeto reivindicado que aparece en la solicitud original para evitar el doble patentamiento. La
simple reproduccién de parte del objeto reivindicado en la solicitud original para componer una
solicitud divisional constituye en realidad una “multiplicacion de la solicitud de patente” y no una
division, en el sentido del articulo 26 de la Ley de PI. La cuestién de si en la solicitud divisional
se reivindica el mismo objeto (parcial o totalmente) contenido en la solicitud original no se
verifica hasta que se ha iniciado el procedimiento de examen. El examen de la doble proteccion
en una solicitud divisional se lleva a cabo comparando el conjunto de reivindicaciones de esta
con las reivindicaciones de la solicitud de patente original, y también con las reivindicaciones
de otras solicitudes divisionales si las hubiere. Una vez que el examinador reconoce la doble
proteccion, la solicitud divisional se rechaza por no cumplir lo dispuesto en el articulo 6 de la
Ley de PI1.48

100. En el caso de que en una solicitud divisional se reivindique un objeto mas especifico que
el reivindicado en la solicitud original, se denegara la solicitud por no cumplirse lo dispuesto en
el articulo 6 de la Ley de PI (doble proteccidn), al considerarse que el objeto mas amplio
reivindicado en la solicitud original ya cubre el objeto especifico reivindicado en la solicitud
divisional. Por otro lado, una implementacion alternativa de la invencion puede eliminarse del
conjunto de reivindicaciones de la solicitud original para reivindicarse en una solicitud divisional,
incluso si esta implementacion alternativa comparte el mismo concepto inventivo que el objeto
reivindicado en la solicitud de patente original. Si la solicitud divisional solo contiene un objeto
ya examinado y rechazado en el examen de fondo de la solicitud de patente original, la solicitud
divisional sera rechazada por las mismas razones juridicas presentadas para la solicitud de
patente original.*®

46 Ibid.
47 Ibid.
48 Ibid.

49 Ibid.



SCP/37/4
Anexo, pagina 29

101. En los ultimos afios, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) del Brasil ha
observado un aumento significativo de la presentacién voluntaria de solicitudes de patentes
divisionales, especialmente en campos tecnoldgicos estratégicos. En opinién del INPI, muchas
de estas solicitudes divisionales no representan auténticas divisiones del objeto de la solicitud
original, sino que reproducen partes o la totalidad de las solicitudes originales. Esta tendencia
ha creado una duplicacion innecesaria de trabajo para la oficina de patentes, lo que ha
incrementado la acumulacién de solicitudes en tramite. Los datos del INPI indican que las
aplicaciones divisionales han aparecido predominantemente en sectores como el farmacéutico,
biofarmacéutico, biotecnoldgico, electrénico, agroquimico y el de telecomunicaciones. Después
de un aumento constante desde 2018 hasta un pico en 2020, se ha producido un descenso
gradual en los ultimos afios; con todo, el volumen global sigue siendo considerable. Las
investigaciones sobre las razones de esta proliferacion han revelado diversos objetivos
estratégicos de los solicitantes al presentar solicitudes de division. Algunos de ellos son
aprovechar las solicitudes divisionales para prolongar los debates sobre cuestiones
controvertidas de examen, facilitar acuerdos de licencia exclusiva con multiples licenciatarios
para la misma invencion e intentar influir en los resultados del examen de patentes haciendo
participar a multiples examinadores. Otras practicas problematicas detectadas son la
ampliacion artificial de carteras de patentes para mejorar las negociaciones de los canones
dentro de los consorcios de patentes, el inicio de multiples demandas por infraccion a través de
cesionarios distintos y, anteriormente, la ampliacion de los plazos de las patentes mediante
procesos de examen prolongados.*°

102. En opinién del INPI, la presentacion indiscriminada de solicitudes divisionales plantea
graves problemas de competencia, ya que las solicitudes divisionales en tramite provocan
inseguridad juridica que puede restringir injustamente la entrada en el mercado. En el sector
farmacéutico, esta tactica ha resultado especialmente problematica ya que ha retrasado la
disponibilidad de medicamentos genéricos e impedido el acceso publico a la atencién de salud.
La situacién no es exclusiva del Brasil: han surgido problemas similares en varias jurisdicciones
de patentes de todo el mundo. En respuesta, el INPI ha mejorado la transparencia y la eficacia
administrativas en relacién con las solicitudes divisionales. Entre las nuevas medidas figuran el
anuncio publico de las solicitudes divisionales en el Boletin Oficial del INPI, la obligacion de
realizar un seguimiento detallado de las modificaciones de las reivindicaciones entre las
solicitudes originales y las divisionales, y el ajuste de las reivindicaciones de las solicitudes
originales para eliminar solapamientos con las solicitudes divisionales. Ademas, se procura
asignar las solicitudes divisionales y originales al mismo examinador y sincronizar sus
calendarios de examen, con el objetivo de que las decisiones sean concurrentes o casi
concurrentes. Estas mejoras administrativas pretenden mitigar usos estratégicos indebidos,
racionalizar el proceso de examen y promover la competencia leal dentro del sistema de
patentes del Brasil.*'

China
Marco juridico

103. En cuanto a los plazos y requisitos para la solicitud divisional, la regla 48 del Reglamento
de Aplicacion de la Ley de Patentes de la Republica Popular China estipula lo siguiente:

Si una solicitud de patente incluye dos 0 mas invenciones, modelos de utilidad o disefios,
el solicitante podra, antes de que expire el plazo especificado en el parrafo 1 de la regla
60 del mencionado Reglamento de Aplicacion, presentar una peticidon de division al
departamento de administracién de patentes dependiente del Consejo de Estado; ahora

50 Ibid.
51 Ibid.
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bien, si la solicitud de patente ya ha sido denegada, retirada o considerada como retirada,
no podra presentarse ninguna peticion de division.

104. Ademas, la regla 49 establece lo siguiente:

En una solicitud divisional presentada de conformidad con la regla 48 del presente
Reglamento de Aplicacion se tendra derecho a la fecha de presentacién y, si se reivindica
prioridad, a la fecha de prioridad de la solicitud inicial, siempre que la solicitud divisional
no vaya mas alla del alcance de lo divulgado en la solicitud inicial.

105. En la parte |, capitulo 5, articulo 5.1.1 de las Directrices para el examen de patentes 2023
se definen con mas detalle los requisitos sustantivos y de procedimiento para la division
voluntaria de solicitudes de patente por parte de los solicitantes.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

106. En China, cuando una solicitud de patente ha sido denegada, retirada o considera como
retirada, no puede presentarse ninguna solicitud divisional. En una solicitud divisional se tendra
derecho a la fecha de presentacion y, si se reivindica prioridad, a la fecha de prioridad de la
solicitud inicial, siempre que la solicitud divisional no vaya mas alla del alcance de lo divulgado
en la solicitud inicial. La solicitud divisional debera seguir todos los tramites de conformidad con
lo dispuesto en la Ley de Patentes y el Reglamento de Aplicacion. El nimero y la fecha de
presentacion de la solicitud inicial se indicaran en la peticion de solicitud divisional.®?

Colombia
Marco juridico

107. Las solicitudes divisionales estan previstas en el articulo 36 de la Decision No. 486 de la
Comision de la Comunidad Andina por la que se establece el Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial (14 de septiembre de 2000) donde se establece lo siguiente:

El solicitante podra, en cualquier fase de la tramitacion, dividir su solicitud en dos o mas
solicitudes divisionales, pero ninguna de ellas podra suponer una ampliacién de la
proteccion concedida a lo divulgado en la solicitud inicial.

La oficina nacional competente podra, en cualquier fase del procedimiento, requerir al
solicitante que divida la solicitud si esta no cumple con la condicion de unidad de
invencion.

Toda solicitud divisional tendra la misma fecha de presentacion y, en su caso, la misma
fecha de prioridad que la solicitud inicial.

Cuando se hayan reivindicado prioridades multiples o parciales, el solicitante o la oficina
nacional competente debera indicar la fecha o fechas de prioridad que correspondan al
objeto que deberia protegerse en cada una de las solicitudes divisionales.

A efectos de la division de una solicitud, el solicitante presentara los documentos que
sean necesarios para completar las solicitudes divisionales correspondientes.

108. Las solicitudes divisionales de una patente en tramite no deben implicar una ampliacion
de la proteccién que se hubiese otorgado a lo divulgado en la solicitud inicial, tal como lo
establece el articulo 34 de la Decision.

52 Véanse los comentarios recibidos de China en respuesta al C.9260.
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Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

109. La division de una solicitud de patente en tramite puede solicitarse mientras la solicitud se
encuentre en esa fase. En Colombia, una solicitud de patente se considera en tramite hasta
que una decision sobre la misma quede en firme, ya sea por concesion, denegacién o cualquier
otro motivo que ponga fin al procedimiento o haga imposible su continuacién. Si se presenta
una solicitud de division después de que la resolucion sea firme, la solicitud de division se
considerara una peticion de division de una patente. La divisién de una solicitud da lugar a una
solicitud, que se tramitara por separado, distinta de la inicial. Por consiguiente, hay dos
solicitudes distintas, cada una con un objeto diferente y procedimientos separados. La division
de una solicitud de patente no debe implicar ninguna ampliacion del objeto divulgado en la
solicitud inicial; las solicitudes divisionales que no cumplan este requisito no se admitiran a
tramite. 53

110. Las solicitudes divisionales deben cumplir los requisitos formales de procedimiento,
incluida la presentacién de la propia solicitud, el pago de las tasas correspondientes y la
presentacion de los documentos de acompafamiento necesarios, de conformidad con la
normativa nacional establecida por la oficina competente. Si una solicitud divisional no cumple
estos requisitos, la oficina nacional competente pedira al solicitante que lleve a cabo las
correcciones necesarias. Si el solicitante no corrige estas deficiencias, la solicitud de division se
considerara como retirada y sera archivada. La presentacién de una solicitud divisional no
afecta a la tramitacion de la solicitud inicial (principal). Existen directrices para tramitar las
solicitudes divisionales en las que se tiene en cuenta la fase procesal de la correspondiente
solicitud principal en el momento de presentar la solicitud divisional.>*

111. Con el fin de evitar el doble patentamiento, la invencion reivindicada en las solicitudes
divisionales no puede abarcar el mismo objeto que el reivindicado en la solicitud principal.
Cuando de una misma solicitud inicial se deriven varias solicitudes divisionales, el objeto de
cada una de ellas debera ser diferente. Ademas, las solicitudes inicial y divisional deben
contener la misma descripcion/especificacion.%®

112. La experiencia de la oficina colombiana indica que existe el riesgo de que los solicitantes
utilicen las solicitudes divisionales indebidamente con intenciones que no se ajusten a la
normativa aplicable. Estos casos requieren medidas juridicas y administrativas. Las dificultades
surgen cuando los solicitantes presentan solicitudes divisionales a pesar de ser conscientes de
que estas contienen multiples grupos de invenciones que carecen de unidad. La oficina
competente debe entonces emitir nuevas solicitudes, lo que indica una vez mas la falta de
unidad en estas solicitudes divisionales. Esta situacion puede llevar a la divisién repetida de
solicitudes divisionales, lo que da lugar a procedimientos innecesariamente prolongados, una
carga administrativa adicional para la oficina de patentes y una expansién artificial de las
carteras de patentes.*®

Republica Checa

Marco juridico

113. En la Republica Checa, la division de las solicitudes de patente se rige por el articulo 13
del Decreto n.° 550/1990 sobre el Procedimiento en materia de Invenciones y Disefos
Industriales, en conjunto con el articulo 26(1) de la Ley n.° 527/1990 sobre Invenciones y
Propuestas de Racionalizacién (la Ley de Patentes).

53 Véanse los comentarios recibidos de Colombia en respuesta al C.9260.
54 Ibid.
5 Ibid.
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114. Segun el apartado 1 de este marco, si la Oficina de Propiedad Industrial determina que
una solicitud de patente no cumple el requisito de unidad de invencién, se invita al solicitante a
subsanar el defecto en un plazo determinado. Las solicitudes de patente divisionales conservan
el derecho de prioridad de la solicitud original si se presentan en los tres meses siguientes a la
fecha en que el solicitante subsana el defecto presentando documentos de solicitud
modificados que contengan un unico objeto. Ademas, los solicitantes pueden dividir su solicitud
voluntariamente, por iniciativa propia, en cualquier momento hasta la fecha de concesién de la
patente.

115. De conformidad con el apartado 2, cuando la solicitud original se divide una vez iniciado
el examen completo, la solicitud divisional se considera automaticamente como una solicitud
para la que se ha presentado una peticién de examen completo.

116. El apartado 3 estipula que las tasas administrativas para las solicitudes divisionales se
determinan en funcion del estado procesal de la solicitud original en el momento de la division.

117. En el articulo 35 de la Ley de Patentes se trata la prevencion del doble patentamiento de
una misma invencion. Segun este articulo, si se presenta mas de una solicitud de invencion
relativa al mismo objeto, solo podra concederse una patente.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

118. En la Republica Checa, los solicitantes pueden dividir voluntariamente su solicitud de
patente a su discrecion en cualquier momento del procedimiento de examen hasta la fecha de
concesién de la patente. Para que las solicitudes divisionales conserven la prioridad de la
solicitud original, la division debe basarse en un motivo valido, como la falta de unidad de
invencion. En esos casos, los solicitantes deben asegurarse de que la solicitud divisional no va
mas alla del contenido divulgado en la solicitud original tal como fue presentada. Cuando la
Oficina de Propiedad Industrial detecta falta de unidad en la invencién, debe definir claramente
el defecto enumerando especificamente las reivindicaciones afectadas y proporcionar una
justificacion que explique por qué el objeto no cumple los requisitos de unidad. Si alguna
objecion relativa a la patentabilidad genera, o genera en parte, una falta de unidad, la Oficina
comunicara simultdneamente estas objeciones al solicitante.®’

119. En la Republica Checa, si se presentan varias solicitudes de patente para el mismo
objeto de forma independiente antes de que se publique la primera de ellas, la Oficina
concederd la patente a la solicitud con la fecha de prioridad mas antigua. La Oficina rechazara
a continuacion las demas solicitudes. Si la solicitud de patente original ya ha sido publicada, las
solicitudes divisionales derivadas de ella no se volveran a publicar. Ademas, los solicitantes
deben pagar tasas administrativas por las solicitudes divisionales correspondientes al estado
procesal de la solicitud original en el momento de la divisidn. También pueden aparecer
solicitudes multiples para un mismo objeto cuando se presentan una o mas solicitudes
divisionales. Asi pues, es esencial que ninguna de las reivindicaciones de patente de las
solicitudes divisionales tenga el mismo alcance y contenido que la solicitud original (es decir, no
deben proteger mutuamente el mismo objeto). Las reivindicaciones de la solicitud original y de
las solicitudes divisionales (o solicitudes divisionales multiples) deben modificarse
sustancialmente para evitar solapamientos. En la practica, sin embargo, podria darse una
situacion muy poco habitual en la que dos solicitudes para el mismo objeto de una invencion,
creadas independientemente por dos inventores, se presentasen en la Oficina el mismo dia. En
tal caso, las dos solicitudes tendrian el mismo derecho de prioridad, es decir, la misma fecha de
prioridad. Si se reciben dos solicitudes con la misma fecha de entrada en vigor de dos
solicitantes distintos, se permitird que cada una de ellas siga adelante como si la otra no

57 Véanse los comentarios recibidos de la Republica Checa en respuesta al C.9260.
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existiera. En la practica, se trata de una situacién poco frecuente en la que no puede evitarse el
doble patentamiento.%®

Republica Dominicana

Marco juridico

120. En la Republica Dominicana, la division voluntaria de las solicitudes de patentes se rige
por el articulo 18 - Divisién de la solicitud de la Ley sobre Propiedad Industrial, en el que se
establece lo siguiente:

1) El solicitante puede dividir su solicitud en dos 0 mas solicitudes fraccionarias, pero
ninguna de las solicitudes fraccionarias podra ampliar la divulgacién contenida en la
solicitud inicial.

2) Se atribuira a cada solicitud fraccionaria la fecha de presentacién de la solicitud inicial.

3) Cada solicitud fraccionaria devengara la tasa establecida para la presentacion de una
solicitud de patente, computandose como un crédito lo pagado por la solicitud inicial.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

121. En la Republica Dominicana, los solicitantes pueden presentar voluntariamente
solicitudes divisionales de patente, siempre que dichas solicitudes no amplien el objeto
inicialmente divulgado en la solicitud principal. Cada solicitud divisional mantiene la fecha de
presentacién original de la solicitud inicial. Los solicitantes deben pagar las tasas estandar de
solicitud de patente por cada solicitud divisional, aunque las tasas pagadas previamente por la
solicitud original se abonan consiguientemente. En otras palabras, cuando se presenta una
solicitud divisional, que da lugar a dos solicitudes separadas, solo debe abonarse un conjunto
adicional de tasas puesto que ya se han abonado las tasas correspondientes a la solicitud
original.>®

122. Las solicitudes divisionales voluntarias se someten al mismo procedimiento de examen
sustantivo que las solicitudes iniciales. Ademas, el examinador puede exigir al solicitante que
divida la solicitud de patente si se determina que esta carece de unidad de invencién. En esos
casos, el examinador establece explicitamente la ausencia de unidad y pide al solicitante que
resuelva la cuestion presentando una o mas solicitudes divisionales.®°

El Salvador
Marco juridico

123. En El Salvador, la division voluntaria de solicitudes de patente esta regulada por los
articulos 214 y 260 de la Ley de Propiedad Intelectual.

124. El articulo 214 se refiere a la unidad de invencién y al origen de la divisién. En virtud del
articulo 214:

Una solicitud de patente debera referirse a una sola invencion o a un grupo de
invenciones que conformen un unico concepto inventivo. Cuando una solicitud contiene
varias invenciones que carecen de una relacion técnica esencial entre si, el solicitante
puede dividirla en dos 0 mas solicitudes divisionales.

58 Ibid.
59 Véanse los comentarios recibidos de la Republica Dominicana en respuesta al C.9260.
60 Ibid.
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125. El articulo 260 establece requisitos y limites especificos para las solicitudes divisionales:

— Una solicitud divisional debe contener descripciones, reivindicaciones y dibujos
completos para cada invencion.

— No es necesario volver a presentar los documentos relativos al derecho de prioridad,
la cesion de derechos o los poderes si ya figuran en la solicitud original.

— No podra incluirse materia adicional en la solicitud divisional, ni podra ampliarse el
alcance de la invencién inicial.

— La invencion reivindicada en la solicitud divisional debe ser diferente de la contenida
en la solicitud original o en otras solicitudes divisionales.

— Con el fin de evitar una fragmentacion excesiva y abusiva del proceso de concesion
de patentes, no se permite dividir alin mas otras solicitudes divisionales.

— Si la solicitud divisional no cumple los requisitos mencionados, no se reconoce la fecha
de presentacion original. Es mas, la fecha en que se recibié se considera la fecha de
presentacién y, por tanto, no se aplica el derecho de prioridad.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

126. Los solicitantes en El Salvador pueden dividir voluntariamente sus solicitudes de patente
cuando se determine que existen multiples invenciones distintas dentro de una misma solicitud,
violando asi el principio de unidad de invencion. Dicha divisién puede ser iniciada
proactivamente por el solicitante o a peticion de la autoridad competente en materia de
propiedad intelectual. Las solicitudes divisionales deben cefiirse estrictamente a la divulgacién
original sin introducir un objeto nuevo ni ampliar el alcance de la proteccién inicialmente
solicitada. Cada solicitud divisional debe ser completa, contener su propia descripcion,
reivindicaciones y dibujos necesarios, claramente diferenciados del objeto de la solicitud
original o de cualquier otra solicitud divisional derivada de ella.®"

127. En opinién del Instituto Salvadorefio de la Propiedad Intelectual, el requisito de que las
solicitudes divisionales no amplien la divulgacion inicial sirve para garantizar la transparencia y
evitar el fendmeno de la perpetuacién (evergreening), mediante el cual los solicitantes intentan
prolongar la vida de una patente a través de divisiones estratégicas.5?

Estonia
Marco juridico

128. En Estonia, la divisién de las solicitudes de patentes se rige principalmente por la Ley de
Patentes, concretamente por los articulos 9(2), 11(4), 21(3), 42(10) y 50(2), y se complementa
con el Reglamento del Ministerio de Justicia, articulo 66(2), relativo al contenido y formato de
las solicitudes de patentes.

129. Segun el articulo 9(2) de la Ley de Patentes, las solicitudes divisionales de patente
pueden presentarse hasta seis meses después de la finalizacion de la tramitacién de la
solicitud inicial de patente.

130. De conformidad con el articulo 21(3) de la Ley de Patentes, la fecha de presentacion de
la solicitud divisional se considera la fecha de presentacion de la solicitud de patente inicial.

61 Véanse los comentarios recibidos de El Salvador en respuesta al C.9260.
62 Ibid.
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131. En virtud del articulo 11.4) de la Ley de Patentes, la prioridad de una solicitud de patente
separada de una solicitud de patente anterior se establece, si se reivindica la prioridad, sobre la
base de la fecha de prioridad de la solicitud de patente anterior.

132. El articulo 42.10) de la Ley de Patentes estipula que cuando se presenta una solicitud
divisional de patente, el solicitante debe, en el plazo de dos meses a partir de la fecha efectiva
de presentacion de la solicitud divisional en la Oficina de Patentes, pagar las tasas estatales
correspondientes a todos los afios de validez precedentes, teniendo en cuenta que la fecha de
presentacion de la solicitud inicial de patente sera la base para el calculo de los anos de validez
de una solicitud divisional de patente.

133. De conformidad con el articulo 50.2) de la Ley de Patentes, es posible solicitar la
revocacion de una patente en un plazo de nueve meses a partir de la fecha de publicacion de
la notificacion de concesidn de la patente si la invencion protegida por la patente, incluida una
invencion separada de una solicitud de patente inicial, no corresponde al objeto de la invencion
tal como se divulga en la solicitud de patente inicial.

134. Ademas, el doble patentamiento esta explicitamente prohibido en virtud del apartado 2
del articulo 66 del Reglamento del Ministro de Justicia, que obliga a los solicitantes a eliminar
cualquier parte de las descripciones y reivindicaciones de la solicitud inicial que ya no sea
necesaria para caracterizar la invencion subsistente.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

135. En Estonia, una solicitud de patente divisional puede ser iniciada voluntariamente por el
solicitante o a peticidon de la Oficina de Patentes cuando se detecta una falta de unidad de
invencion. En ambos casos, los procedimientos y requisitos generales siguen siendo los
mismos. Una solicitud de patente divisional hereda la fecha de presentacion vy, si se reivindica,
la fecha de prioridad de la solicitud de patente inicial. Los solicitantes deben garantizar el pago
puntual de las tasas estatales aplicables correspondientes a todos los anos de validez
anteriores, calculadas a partir de la fecha de presentacion de la solicitud inicial. Para cumplir la
prohibicion de doble patentamiento, los solicitantes deben modificar la solicitud inicial
eliminando las partes de la descripcion y las reivindicaciones que se refieren exclusivamente al
objeto reivindicado en la solicitud divisional. Se requiere una separacién clara entre las
reivindicaciones de la solicitud inicial y aquellas de la divisional.®3

Francia
Marco juridico

136. En Francia, la divisién voluntaria de las solicitudes de patente se rige principalmente por
los articulos L612-4, R612-34 y R612-35 del Cddigo de la Propiedad Intelectual (CPI).

137. El articulo L612-4 establece el principio de unidad de invencion:

“La solicitud de patente debera referirse a una sola invencion o a un grupo de invenciones
vinculadas entre si de tal modo que formen un Unico concepto inventivo general.

Una solicitud que no cumpla las disposiciones del parrafo anterior se dividira en
solicitudes divisionales dentro del plazo prescrito; la fecha de presentacion y, en su caso,
la fecha de prioridad de las solicitudes divisionales seran la fecha o fechas de la solicitud
inicial.”

63 Véanse los comentarios recibidos de Estonia en respuesta al C.9260.
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138. El articulo R612-34 introduce la division voluntaria de una solicitud de patente:

“Hasta el pago de la tasa de expedicion e impresién de la especificacién de patente, el
solicitante podra, por iniciativa propia, presentar solicitudes divisionales de su solicitud de
patente inicial.”

139. El articulo R612-35 establece cuales son los requisitos para la presentacion de
solicitudes divisionales, incluidas las condiciones formales (articulos R612-3 a R612-5) que
regulan los requisitos generales de las solicitudes de patentes (contenido de la solicitud,
conformidad con el orden publico, moralidad y pago de tasas).

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

140. En virtud de las disposiciones del CPI y de las directrices del INPI, las solicitudes
divisionales disfrutan de la fecha de presentacion y de la fecha de prioridad de la solicitud
principal. La solicitud principal puede ser una solicitud de patente o una solicitud de modelo de
utilidad, pero las solicitudes divisionales deben permanecer en la misma categoria que la
solicitud principal. Cada solicitud divisional, incluida la propia solicitud inicial, podra subdividirse
aun mas, siempre que el objeto no se extienda mas alla del de la solicitud principal. Si no se
incluyeron parrafos de la descripcidén o elementos de los dibujos en la solicitud principal, se
invitara al solicitante a eliminarlos de la solicitud divisional bajo pena de que dicha solicitud sea
denegada. En particular, no esta permitido afadir o modificar parrafos para incorporar las
nuevas reivindicaciones como texto en la descripcion. Si la descripcion de la primera solicitud
divisional es limitada, se publicara la descripcion completa de la solicitud principal, y la
descripcion limitada solo se publicara cuando se conceda la primera solicitud divisional.54

141. En cuanto a las reclamaciones, existen dos situaciones. En primer lugar, si una solicitud
divisional se presenta durante el periodo en el que los solicitantes pueden, por iniciativa propia,
modificar las reivindicaciones de la solicitud principal, no es necesario que las reivindicaciones
de las solicitudes divisionales coincidan con las reivindicaciones de la solicitud principal.
Pueden incluir elementos no reivindicados anteriormente, siempre que no vayan mas alla de la
divulgacion inicial. En segundo lugar, si la division se produce después del periodo en el que
los solicitantes pueden modificar voluntariamente las reivindicaciones, las reivindicaciones de la
solicitud divisional deben extraerse de las reivindicaciones presentadas en la solicitud principal.
En estos casos, los solicitantes pueden eliminar o limitar las reivindicaciones, pero no pueden
introducir nuevas.®

142. Entre 2011 y antes de la sentencia Kubota que se comenta mas adelante, la practica
francesa exigia que todas las solicitudes divisionales, incluidas las de segunda generacion y las
divisionales posteriores, se presentaran antes del pago de la tasa de emision e impresion de la
solicitud principal inicial (raiz). Esta practica, no obstante, cambio tras la sentencia del Tribunal
de Casacion del 30 de agosto de 2023 (sentencia Kubota), en la que se establecié que las
solicitudes divisionales de segunda generacion podian presentarse hasta el pago de la tasa de
emisién e impresion de la solicitud divisional principal matriz, alineando la practica francesa
mas estrechamente con la europea y la practica francesa anterior a 2011.56

143. El Cdédigo de la Propiedad Intelectual francés no prohibe explicitamente el doble
patentamiento derivado de solicitudes divisionales. Ningun articulo impide al solicitante
presentar dos solicitudes divisionales sobre el mismo objeto. Por lo tanto, es posible el doble
patentamiento, incluso entre solicitudes principales y posteriores. Con todo, en este ultimo
caso, aungque no sean motivos para desestimar la solicitud divisional, pueden aplicarse las
disposiciones de la R612-35 (2): “El solicitante tiene la facultad: o bien repetir en cada solicitud

64 Véanse los comentarios recibidos de Francia en respuesta al C.9260.
65 Ibid.
66 Ibid.
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divisional el contenido de la solicitud original, con la salvedad de limitar las reivindicaciones al
objeto unico de la solicitud divisional." Con todo, estas disposiciones solo se aplican entre la
solicitud principal y la solicitud divisional, y no entre dos solicitudes divisionales que tengan la
misma solicitud principal. Por ultimo, el Tribunal de Casacién se pronuncio sobre el tema mas
amplio del doble patentamiento el 19 de enero de 1988. Los jueces consideraron que en los
casos en que dos solicitudes fueran presentadas el mismo dia (o dos solicitudes compartiesen
la misma fecha de prioridad) por la misma persona, las patentes resultantes de esas solicitudes
podrian coexistir.®”

Alemania
Marco juridico

144. En Alemania, la division de las solicitudes de patentes esta regulada por el articulo 39 de
la Ley de Patentes de Alemania (PatG), que establece:

1) El solicitante podra dividir la solicitud en cualquier momento. Debera informar de la
division por escrito. Si la divisidén se declara después de que se haya presentado la
peticion de examen (articulo 44), la solicitud divisional sera considerada como la
solicitud para la que se ha realizado dicha peticion. La fecha de la solicitud inicial y
cualquier prioridad reivindicada para la solicitud inicial seguiran siendo aplicables a cada
solicitud divisional.

2) La solicitud separada devengara las mismas tasas que la solicitud original hasta que se
produzca la divisién. Esto no se aplica con respecto a la tasa pagada de conformidad
con la Ley de Costes de Patentes para la busqueda, de conformidad con el articulo 43,
si la division se declar6 antes de que se presentara la peticion de examen (articulo 44),
a menos que también se presente una peticién de conformidad con el articulo 43 para la
solicitud separada.

3) Silos documentos de solicitud exigidos de conformidad con los articulos 34, 35, 35 bis y
36 para la solicitud separada no se presentan en el plazo de tres meses a partir de la
recepcion de la declaracién de division o si las tasas de la solicitud separada no se
abonan en dicho plazo, la declaracion de division se considerara no efectuada.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

145. Un requisito especifico para la division es que haya pendiente una solicitud principal.
Segun el articulo 39 de la PatG, la division voluntaria por parte del solicitante puede tener lugar
“en cualquier momento”, es decir, en cualquier fase del procedimiento de concesion hasta que
la resolucién sobre la solicitud principal sea definitiva, es decir inmediatamente después de
presentar la solicitud principal (incluso antes de presentar la peticién de examen), durante el
examen con respecto a deficiencias evidentes, durante el transcurso de un procedimiento de
busqueda aislada de conformidad con el articulo 43 de la PatG, durante el procedimiento de
examen, después de una decision de denegacion o concesion de la DPMA hasta la expiracion
del plazo de recurso, en los procedimientos de recurso ante el Tribunal Federal de Patentes
(BPatG) hasta la expiracion del plazo de recurso legal, en los procedimientos de recurso legal
ante el Tribunal Federal de Justicia (BGH).%®

146. Los actos que se exigen al solicitante para llevar a cabo la division se especifican en el
articulo 39 de la PatG: declaracion de division en forma escrita, pago de tasas, presentacion de
documentos de solicitud de la solicitud divisional. Los tres requisitos no tienen que cumplirse

67 Ibid.
68 Véanse los comentarios recibidos de Alemania en respuesta al C.9260.
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simultdneamente. La obligacion de pagar tasas y presentar documentos solo se plantea tras la
recepcion de la declaracion de division. El resultado es una solicitud divisional que comprende
la parte que se divide de la solicitud original. Inicia un nuevo procedimiento de concesion
independiente que adopta la fase procesal en la que se encontraba la solicitud principal en el
momento de la division.®®

147. La divisién voluntaria de una solicitud de patente se efectia mediante una declaracion
unilateral de intenciones del solicitante ante la Oficina Alemana de Patentes y Marcas (DPMA)
o ante el Tribunal Federal de Patentes (BPatG). El cumplimiento de la forma escrita es
obligatorio (articulo 39, parrafo 1 de la PatG). No hay requisitos especiales para su contenido.
Con todo, debe quedar claro que la solicitud esta sujeta a division y de qué solicitud se trata.
Por lo tanto, basta con declarar la division de la solicitud sin especificar un objeto para la
solicitud divisional o un objeto que deba separarse de la solicitud principal. La declaracién de
division entra en vigor en el momento de su recepcién por el organismo pertinente y con ella se
crea de inmediato una nueva solicitud de patente independiente de la solicitud principal. Esta
declaracidon no puede impugnarse, ya que se trata de un acto puramente procesal. La validez
de la declaracién y, por tanto, la existencia de la solicitud divisional estan sujetas al
cumplimiento de los demas requisitos del articulo 39 (apartados 2 y 3). Si no se cumplen estos
requisitos en el plazo de tres meses, la declaracion de division se considera retroactivamente
no presentada, y no se produce la solicitud divisional.”

148. La obligacion de pagar tasas se deriva del hecho de que el objeto de la solicitud divisional
figuraba en el procedimiento de concesion original hasta la division. Por lo tanto, la solicitud
divisional hereda el historial de la solicitud principal. Las tasas debidas en la solicitud divisional
son exactamente las que se pagaron o deberian haberse pagado en la solicitud principal,
incluidas: tasas de solicitud (incluidas las tasas por solicitudes adicionales, si procede), tasas
anuales (incluidos los recargos, si procede) y tasas por el examen/solicitud de busqueda. Si la
solicitud se divide en un procedimiento de recurso ante el BPatG, no se pagara tasa de recurso
en la solicitud divisional, porque la solicitud divisional esta pendiente en el mismo
procedimiento de recurso que la solicitud principal.”

149. Los documentos que deben presentarse en el plazo de tres meses a partir de la
declaracién de divisidén corresponden a los documentos que deben presentarse para una
solicitud de patente: una peticion de concesion de patente, reivindicaciones, descripcion,
dibujos, resumen y una traduccién al aleman, si procede. En el caso de una divisién por
separacion requerida, no se aplica el plazo de presentacién de documentos de la solicitud
divisional, de modo que los documentos que falten pueden presentarse posteriormente previa
notificacion de la DPMA o el BPatG. Por lo tanto, es una cuestion esencial para subsanar la
presentacion tardia del documento si la declaracion de division se hizo voluntariamente o si fue
precedida de una denuncia por falta de unidad.”

150. Una vez cumplidos los requisitos del art. 39 apartado 3 de la PatG, la solicitud divisional
se convierte en una solicitud independiente con eficacia definitiva, que puede expirar de forma
independiente, por ejemplo, por declaracién o impago de tasas. La solicitud divisional conserva
la fecha de presentacién y la fecha de prioridad reivindicadas en la solicitud principal sin
necesidad de una nueva declaracién de prioridad. Los solicitantes pueden derivar varias
solicitudes divisionales de una solicitud principal, recibiendo para cada una de ellas un numero
de expediente distinto de la DPMA. Si la declaracion de division se considera no presentada

69 Ibid.
0 Ibid.
4 Ibid.

72 Ibid.
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por incumplimiento del plazo, se anulara el numero de expediente ya asignado y se
reembolsaran las tasas ya abonadas.”

151. La solicitud divisional cuenta con toda la divulgacion original de la solicitud principal. El
contenido que exceda esta divulgacion se considera una extensién inadmisible, y no puede
derivarse de ella ningun derecho de conformidad con el articulo 38, apartado 2, de la PatG, lo
que da lugar a su rechazo. Si la solicitud principal esta pendiente ante el BPatG, las solicitudes
divisionales declaradas en esta fase también estaran pendientes ante el BPatG en el mismo
procedimiento de recurso, aunque se emitan resoluciones separadas para cada solicitud. El
BPatG puede separar estos recursos si es necesario y puede rechazar, conceder o devolver
las solicitudes divisionales a la DPMA para que las examine de nuevo.’™

152. Podria producirse una complicacién procesal si la solicitud divisional y la solicitud
principal se hubiesen tramitado en paralelo. Ello se debe a que la proteccion de patente
deseada que se persigue con las distintas solicitudes debe examinarse por separado en forma
de reivindicaciones de patente para las respectivas solicitudes, pero al igual que con todas las
solicitudes del mismo solicitante y con la misma prioridad, debe respetarse la prohibicion de
doble patentamiento. Ademas, la busqueda del mismo objeto en la solicitud principal y en la
solicitud divisional no permite la concesién de una patente en cualquiera de las dos solicitudes
sobre un objeto para el que ya se ha dictado una resolucién negativa en la otra solicitud. En
ambos procedimientos solo es relevante la redaccién de las reivindicaciones en el momento de
la concesion. Por lo tanto, en el procedimiento de solicitud divisional y en el procedimiento de
solicitud principal debe tenerse en cuenta la situacién del otro procedimiento y, en funcién de
qué procedimiento se complete primero, tomarse en consideracion. Ahora bien, si a pesar de
todo se ha producido un doble patentamiento, ello no constituye motivo de oposicién ni de
nulidad.”

Hungria

Marco juridico

153. En Hungria, la division de las solicitudes de patentes esta regulada por el articulo 73 de la
Ley de Patentes de Hungria, que establece que:

Si el solicitante ha solicitado una proteccion de patente para mas de una invencion en
una solicitud, podra dividir la solicitud, conservando la fecha de presentacion y cualquier
prioridad anterior, hasta el dia en que se dicte la resolucién sobre la concesion de la
patente.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

154. Segun la Ley de Patentes de Hungria, cualquier persona que solicite proteccién de
patente para varias invenciones en una unica solicitud puede dividir su solicitud antes del dia
en que se adopte la decisién relativa a la patente, conservando la fecha de solicitud y la
prioridad anterior, si la hubiere. Aunque en la Ley de Patentes no se menciona explicitamente
la presentacion voluntaria de solicitudes divisionales, la practica actual de la Oficina de la
Propiedad Intelectual de Hungria es permitirlas al considerar que del contexto juridico se
deduce que la presentacion de solicitudes divisionales esta vinculada al cumplimiento del
requisito de unidad.”

& Ibid.
& Ibid.
75 Ibid.

76 Véanse los comentarios recibidos de Hungria en respuesta al C.9260.
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155. La Ley de Patentes de Hungria no prohibe explicitamente el doble patentamiento. Esto
significa que es posible conceder mas de una patente al mismo solicitante aunque las
solicitudes reivindiquen el mismo objeto y las solicitudes no formen parte del estado de la
técnica. Esto se aplica especialmente a las siguientes situaciones habituales: dos solicitudes
presentadas el mismo dia, o una solicitud y su solicitud prioritaria presentadas por el mismo
solicitante. Con todo, si una de las solicitudes forma parte del estado de la técnica, la falta de
novedad puede ser motivo de denegacién.’”

Japon
Marco juridico

156. El articulo 39 de la Ley de Patentes contiene disposiciones relativas a las solicitudes
anteriores y estipula que:

1) Cuando dos o0 mas solicitudes de patente que reivindiquen invenciones idénticas hayan
sido presentadas en fechas diferentes, solo el solicitante que haya presentado la solicitud
de patente en la fecha mas antigua tendra derecho a obtener una patente para la
invencion reivindicada.

2) Cuando dos o mas solicitudes de patente que reivindiquen invenciones idénticas hayan
sido presentadas en la misma fecha, solo un solicitante, que haya sido seleccionado
mediante consultas entre los solicitantes que presentaron dichas solicitudes, tendra
derecho a obtener una patente para la invencion reivindicada. Cuando no se llegue a un
acuerdo mediante consultas o estas no puedan celebrarse, ninguno de los solicitantes
tendra derecho a obtener una patente para la invencion reivindicada.

3) Cuando una invencion y un dispositivo reivindicados en las solicitudes de patente y de
registro de modelo de utilidad sean idénticos y las solicitudes de patente y de registro de
modelo de utilidad se presenten en fechas diferentes, el solicitante de una patente solo
podra obtener una patente para la invencioén reivindicada en ellas si la solicitud de patente
se presenta antes que la solicitud de registro de modelo de utilidad.

4) Cuando una invencién y un dispositivo reivindicados en solicitudes de patente y de
registro de modelo de utilidad sean idénticos (excluido el caso en que una invencién
reivindicada en una solicitud de patente basada en un registro de modelo de utilidad en
virtud del articulo 46-2.1) (incluida una solicitud de patente que se considere presentada
en el momento de la presentacion de dicha solicitud de patente en virtud del articulo 44.2)
(incluida su solicitud mutatis mutandis en virtud del articulo 46.6)) y un dispositivo relativo
a dicho registro de modelo de utilidad sean idénticos) y las solicitudes de patente y de
registro de modelo de utilidad se presenten en la misma fecha, solo uno de los
solicitantes, seleccionado mediante consultas entre los solicitantes, tendra derecho a
obtener una patente o un registro de modelo de utilidad. Cuando no se llegue a un
acuerdo mediante consultas o estas no puedan celebrarse, el solicitante de la patente no
tendra derecho a obtener una patente para la invencion reivindicada.

5) Cuando se haya renunciado, retirado o desestimado una solicitud de patente o de
registro de modelo de utilidad, o cuando la decisién del examinador o la decisién del
procedimiento por la que la solicitud de patente debe denegarse haya adquirido caracter
definitivo y vinculante, la solicitud de patente o de registro de modelo de utilidad se
considerard, a los efectos de los parrafos 1) a 4), que nunca ha sido presentada; con
todo, esto no se aplicara al caso en que la decision del examinador o la decisién del
procedimiento por la que la solicitud de patente debe denegarse haya adquirido caracter

” Ibid.
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definitivo y vinculante sobre la base de que la ultima frase de los apartados 2) 0 4) es
aplicable a dicha solicitud de patente.

6) El Comisionado de la Oficina de Patentes, en el caso de los apartados 2) 0 4),
ordenara al solicitante que celebre las consultas especificadas en esos apartados y que
informe del resultado de las mismas, designando al mismo tiempo un plazo adecuado.

7) Cuando no se presente ningun informe en virtud del apartado anterior dentro del plazo
designado en dicho apartado, el Comisionado de la Oficina de Patentes podra considerar
que no se ha alcanzado ningun acuerdo en virtud de los parrafos 2) o 4).

157. El articulo 44 de la Ley de Patentes contiene disposiciones relativas a la division de
solicitudes de patentes y estipula que:

1) El solicitante de una patente solo podra extraer una o varias nuevas solicitudes de
patente de una solicitud de patente que contenga dos 0 mas invenciones dentro de los
siguientes plazos:

i) en el momento o dentro del plazo en que se admitan modificaciones de la
descripcion, del alcance de las reivindicaciones o de los dibujos adjuntos a la
solicitud;

i) en un plazo de 30 dias a partir de la fecha de notificacién de una copia
certificada de la resolucion del examinador por la que se conceda una patente
(excluidas la resolucion del examinador por la que se conceda una patente en virtud
del articulo 51, aplicada mutatis mutandis en virtud del articulo 163.3), y la
resolucion del examinador por la que se conceda una patente en relacién con una
solicitud de patente que haya sido objeto de examen con arreglo a lo dispuesto en
el articulo 160.1), y

i) en el plazo de tres meses a partir de la fecha de notificacion de una copia
certificada de la resolucién inicial del examinador por la que se deniega la solicitud.

2) En el caso mencionado en el apartado anterior, se considerara que la nueva solicitud
de patente ha sido presentada en el momento de la presentacién de la solicitud de
patente original; no obstante, esto no se aplicara a los efectos de la aplicacion de estas
disposiciones y de lo dispuesto en el articulo 30.3) en el caso de que la nueva solicitud de
patente constituya otra solicitud de patente segun lo prescrito en el articulo 29bis 0 una
solicitud de patente segun lo prescrito en el articulo 3bis de la Ley sobre Modelos de
Utilidad.

3) A los efectos de la aplicacion del articulo 43.2) (incluidos los casos en que se aplique
mutatis mutandis en el articulo 43bis.2) (incluido el caso en que se aplique mutatis
mutandis en el apartado 3 del articulo anterior) y en el apartado 3 del articulo anterior), en
el caso de que se presente una nueva solicitud de patente en virtud del apartado 1, "en el
plazo de un afo y cuatro meses a partir de la primera de las fechas siguientes" del
articulo 43.2) se entendera sustituido por "en el plazo de un afio y cuatro meses a partir
de la primera de las fechas siguientes o de tres meses a partir de la fecha de
presentacion de la nueva solicitud de patente, si esta ultima es posterior."

4) Cuando se presente una nueva solicitud de patente en virtud del apartado 1, cualquier
declaracién o documento que haya sido presentado en relacion con la solicitud de
patente original (en el caso de una presentacion en virtud del articulo 43.2) (incluidos los
casos en que se aplique mutatis mutandis en virtud del articulo 43bis.2) (incluido el caso
en que se aplique mutatis mutandis en virtud del parrafo 3 del articulo precedente; en lo
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sucesivo se aplicara lo mismo en el presente apartado) y en el parrafo 3) del articulo
precedente), incluidas las declaraciones o documentos proporcionados por medios
electronicos o magnéticos) y que deban presentarse en relacion con la nueva solicitud de
patente en virtud de los articulos 30.3), 41.4 0 43.1) y 43.2) (incluidos los casos en que
estas disposiciones se apliquen mutatis mutandis en virtud del articulo 43bis.2) y del
apartado 3 del articulo precedente) se consideraran presentadas al Comisionado de la
Oficina de Patentes simultaneamente con dicha nueva solicitud de patente.

5) Si el plazo previsto en el articulo 108.1) se prorroga en virtud del articulo 4 o del
articulo 108.3), el plazo de 30 dias previsto en el apartado 1) ii) se considerara
prorrogado unicamente por el periodo prorrogado.

6) Si el plazo previsto en el articulo 121.1) se prorroga en virtud del articulo 4, el plazo de
tres meses previsto en el apartado 1.iii) se considerara prorrogado Unicamente por el
periodo prorrogado.

7) Si el solicitante de una nueva solicitud de patente segun lo previsto en el apartado 1 no
puede presentar dicha nueva solicitud dentro del plazo previsto en el punto ii) o iii) del
mismo apartado debido a una razén no imputable al solicitante, entonces, no obstante
estas disposiciones, el solicitante podra presentar dicha nueva solicitud dentro de los 14
dias (o dos meses, si el solicitante es residente en el extranjero) a partir del dia en que
dicha razon deje de existir, pero a mas tardar seis meses después de la expiracion del
plazo previsto en estas disposiciones.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

158. Con arreglo a la legislacion japonesa sobre patentes, el articulo 44 de la Ley de Patentes
establece el marco para la division de las solicitudes de patentes. En el articulo se establece
que el solicitante puede presentar una nueva solicitud de patente a partir de una solicitud de
patente que contenga dos o mas invenciones. Ademas, este articulo estipula que, si una
solicitud de patente se divide legalmente, la nueva solicitud se considerara presentada al
mismo tiempo que la solicitud original. El solicitante con derecho a dividir una solicitud de
patente debe ser el mismo que el solicitante original en el momento de la divisién.”

159. Las solicitudes divisionales solo pueden presentarse dentro de unos plazos
determinados, a saber: i) durante el plazo en el que se permiten modificaciones de la
descripcion, las reivindicaciones o los dibujos, ii) en el plazo de 30 dias a partir de la
transmision de una copia certificada de una decision de concesién de una patente, y iii) en el
plazo de tres meses a partir de la transmision de una copia certificada de una decisién de
denegacion no definitiva. Los plazos mencionados en los puntos ii) y iii) pueden ampliarse en
determinadas condiciones previstas en la Ley de Patentes.”

160. Los requisitos sustantivos para dividir una solicitud de patente incluyen: 1) todas las
invenciones indicadas en la descripcion, etc., tal y como se encontraban inmediatamente antes
de la division de la solicitud original, no constituyen en conjunto la invencion reivindicada en la
solicitud divisional, 2) las materias indicadas en la descripcion, etc., de la solicitud divisional se
encuentran dentro del ambito de aquellas indicadas en la descripcidn, etc., de la solicitud
original tal y como se encontraban en el momento de su presentacion, y 3): los objetos
indicados en la descripcion, etc., de la solicitud divisional se encuentran dentro del ambito de
las indicadas en la descripcion, etc., de la solicitud original tal y como se encuentran
inmediatamente antes de la divisién de la misma. No obstante, si una solicitud de patente se
divide durante el periodo de tiempo en el que se permiten modificaciones de la descripciéon de

78 Véanse los comentarios recibidos del Japén en respuesta al C.9260.
79 Ibid.
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la solicitud original, el requisito 3 se considerara satisfecho siempre que se cumpla el
requisito 2.8

161. Con arreglo al articulo 50bis, si el examinador debe notificar los motivos de denegacion
de una solicitud de patente y dichos motivos son los mismos que los de denegacién de la
solicitud original, el examinador debera incluir una declaracion a tal efecto. El objetivo de esto
es animar al solicitante a examinar a fondo los motivos de denegacion notificados en el examen
de la solicitud original y abstenerse de dividir la solicitud de la invencion para la que ya se
notificaron dichos motivos, sin haber resuelto antes tales motivos. Las enmiendas presentadas
después de recibir esta notificacion deben cumplir unos requisitos especificos; de lo contrario,
seran desestimadas.®'

162. En el Japon, el solicitante puede presentar una solicitud divisional a partir de una solicitud
original y, ademas, presentar una segunda solicitud divisional a partir de la primera solicitud
divisional. En cuanto a la relacién entre las solicitudes divisionales y la prohibicién de doble
patentamiento, si una solicitud divisional es idéntica a la solicitud original, se considerara
presentada en la misma fecha. Si se retira la solicitud original, la solicitud divisional seguira
siendo valida. Ademas, si se abandona, retira, desestima o deniega una solicitud, esta perdera
su condicion de solicitud anterior. Por lo tanto, si la solicitud original se retira o se decide que es
denegada, la solicitud divisional no recibira una decision de denegacion sobre la base de la
identidad de las dos solicitudes.®?

Filipinas
Marco juridico
163. Segun el Cédigo de PI de Filipinas (R.A. 8293):

38.1. La solicitud debera referirse a una sola invencién o a un grupo de invenciones que
formen un Unico concepto inventivo general.

38.2. Si en una solicitud se reivindican varias invenciones independientes que no forman
un unico concepto inventivo general, el director podra exigir que la solicitud se limite a
una unica invencion. Una solicitud posterior presentada para una invencion dividida se
considerara presentada el mismo dia que la primera solicitud: Siempre que la solicitud
posterior se presente dentro de los cuatro (4) meses siguientes al momento en que el
requerimiento de divisién sea definitorio, o dentro del plazo adicional, no superior a cuatro
(4) meses, que pueda concederse: Siempre que, ademas, cada solicitud divisional no
vaya mas alla de lo indicado en la solicitud inicial.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

164. El director de patentes podra exigir que las solicitudes de patente que contengan varias
invenciones que no cumplen el requisito de unidad de invencion se limiten a una sola
invencion. Cualquier invencion posterior presentada como resultado de dicha restriccion
recibira la misma fecha de presentacion que la solicitud anterior.®

8 Ibid.
81 Ibid.
82 Ibid.

83 Véanse los comentarios recibidos de Filipinas en respuesta al C.9260.
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Republica de Corea

Marco juridico

165. El articulo 52 de la Ley de Patentes de Corea, relativo a las solicitudes divisionales,
establece lo siguiente:

1) El solicitante que haya presentado una unica solicitud de patente para dos o mas
invenciones podra dividir la solicitud en dos o mas solicitudes dentro del ambito de las
caracteristicas descritas en la especificacion o en los dibujos que acompafan a la
solicitud de patente inicial, en uno de los siguientes plazos: Siempre que dicha solicitud
de patente se haya presentado en un idioma extranjero, solo podra dividirse si la solicitud
de patente va acompanada de la traduccion al coreano exigida en el articulo 42-3.2)

1.

Un plazo durante el cual pueden introducirse modificaciones en virtud del
articulo 47.1);

Un plazo no superior a tres meses a partir de la fecha de notificacién de una
copia certificada de la resolucion de denegacion de la reivindicacion de una
patente (referido a una prérroga, si el plazo especificado en el articulo 132-17 ha
sido prorrogado en virtud del articulo 15.1));

Un plazo no superior a tres meses a partir de la fecha en que se notifique la
copia certificada de una resolucion de concesién de una patente en virtud del
articulo 66 o la copia certificada de una resolucion del procedimiento para
revocar la resolucion de denegacién de una solicitud de patente en virtud del
articulo 176.1) (limitada a una resolucion de procedimiento de registro de una
patente, pero incluida una resoluciéon de nuevo procedimiento): A condicién de
que el plazo finalice el dia en que se pretenda hacer registrar la concesion de
una patente en virtud del articulo 79, si el plazo transcurrido hasta ese dia es
inferior a tres meses.

2) Una solicitud de patente dividida en virtud del parrafo 1) (denominada en lo sucesivo
"solicitud divisional") se considerara presentada en el momento en que se presento la
solicitud de patente inicial: Siempre que una solicitud divisional se considere presentada
en el momento en que se presente la solicitud divisional en cualquiera de los siguientes

Casos.

1.

3.

4.

Cuando la solicitud divisional constituya una solicitud de patente independiente
de las mencionadas en el articulo 29.3) de la presente Ley o una solicitud de
patente de las mencionadas en el articulo 4.4) de la Ley sobre Modelos de
Utilidad, se aplicara a la solicitud divisional el articulo 29.3) de la presente Ley o
el articulo 4.4) de la Ley sobre Modelos de Utilidad;

Cuando se aplique el articulo 30.2) a la solicitud de conversion;
Cuando se aplique el articulo 54.3) a la solicitud de conversion;

Cuando se aplique el articulo 55.2) a la solicitud de conversion.

3) La persona que tenga la intencion de presentar una solicitud divisional en virtud del
parrafo 1) debera manifestar su intencion e indicar la solicitud de patente que se va a
dividir en las solicitudes divisionales de patente.
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4) Sila solicitud de patente que se va a dividir es una solicitud de patente en la que se
reivindica prioridad en virtud de los articulos 54 6 55, la prioridad se reivindicara también
con respecto a la solicitud divisional en el momento en que se presente la solicitud
divisional en virtud del parrafo 1); y si existe algun documento o declaracién escrita
presentados en virtud del articulo 54.4) con respecto a la solicitud de patente que se va
a dividir, se considerara que se ha presentado el documento o la declaracion escrita
pertinentes.

5) En cuanto a una solicitud divisional que se considere que reivindica prioridad en virtud
del apartado 4), podra retirarse la totalidad o parte de la reivindicacion de prioridad en
un plazo de 30 dias a partir de la fecha de presentacion de la solicitud divisional, incluso
tras la expiracion del plazo especificado en el articulo 54.7) o0 55.7).

6) Una persona que reivindique prioridad en virtud del articulo 54 para una solicitud
divisional podra presentar los documentos especificados en el apartado 4) del mismo
articulo al Comisionado de la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual en un plazo
de tres meses a partir de la fecha de presentacion de la solicitud divisional, incluso
después de la expiracion del plazo especificado en el apartado 5) del mismo articulo.

7) Si se presenta una solicitud divisional en un idioma extranjero, el solicitante de la
patente puede presentar la solicitud traducida al coreano en virtud del articulo 42-3.2) u
otra traduccion al coreano en virtud de la clausula principal del articulo 42-3.3) a mas
tardar 30 dias después de la fecha de presentacion de la solicitud divisional, incluso
después de la expiracion del plazo especificado en el parrafo 2) del mismo articulo:
Siempre que no se permita otra traduccion al coreano en los casos contemplados en el
articulo 42-3.3).

8) Con respecto a las solicitudes divisionales presentadas sin indicar las reivindicaciones
en la memoria descriptiva que acompafa a la solicitud de patente inicial, el solicitante
de la patente podra presentar una modificacion indicando las reivindicaciones en la
especificacion a mas tardar 30 dias después de la fecha de presentacion de la solicitud
divisional, incluso después de la expiracion del plazo especificado en el articulo 42-2.2).

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

166. En la Republica de Corea, la persona facultada para presentar una solicitud divisional es
el solicitante que habia presentado la solicitud principal o su sucesor de titularidad. En el caso
de las solicitudes presentadas conjuntamente, los solicitantes de la solicitud divisional deberan
ser idénticos a los que hayan presentado la solicitud principal. La solicitud divisional debe
basarse integramente en el objeto originalmente divulgado en la especificacion o los dibujos de
la solicitud matriz. Todas las invenciones reivindicadas en la solicitud divisional deben
divulgarse integramente en los documentos originales de la solicitud principal. Con solo una
invencion de la solicitud divisional que vaya mas alla del ambito de la solicitud principal, la
solicitud divisional se considerara invalida o presentara motivos para su rechazo.

167. Se puede presentar una solicitud divisional: Antes de que se notifique la copia certificada
de una decision de concesién de una patente; sin embargo, si se emite una resolucién no
definitiva de la oficina, la solicitud divisional debe presentarse dentro del plazo indicado en 2) o
simultaneamente con 3); 2) Cuando se ha emitido una resolucion no definitiva de la oficina,
dentro del plazo prescrito para la presentacion de un argumento escrito; 3) Cuando se presenta
una solicitud de reexamen; 4) En el plazo de tres meses a partir de la fecha de notificaciéon de
una copia certificada de una resolucién definitiva, o en el plazo ampliado si el plazo para
recurrir la denegacion se ha ampliado en virtud del articulo 15 de la Ley de Patentes de Corea;

84 Véanse los comentarios recibidos de la Republica de Corea en respuesta al C.9260.
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5) En el plazo de 3 meses a partir de la fecha de notificacion de una copia certificada de la
concesion de una patente, siempre que esto ocurra antes de que la patente se registre
oficialmente. Ademas, la solicitud principal debe estar pendiente en el momento de presentar la
solicitud divisional. Si la solicitud principal es invalidada, retirada, abandonada, o la decision de
rechazar la solicitud principal ha pasado a ser definitiva y vinculante, no se permite la
presentacion de una solicitud divisional.8®

168. La solicitud divisional se presenta utilizando el formulario (XIV), tal como establece el
articulo 29 de las normas de observancia de la Ley de Patentes coreana. Debe indicar
explicitamente la intencién de dividir e indicar claramente la solicitud principal. La falta de
indicacién de la solicitud principal en el momento de la presentacion invalida la solicitud
divisional, y dicha omisién no puede corregirse posteriormente, salvo en caso de errores
manifiestos.

169. Por lo general, junto con la presentacion de una solicitud divisional, el solicitante deberia
presentar la modificacion de la solicitud principal para diferenciar la invencion descrita en las
reivindicaciones de la solicitud principal de las reivindicaciones de la solicitud divisional. Sin
embargo, no es necesario modificar la solicitud principal si las invenciones descritas en las
reivindicaciones de una solicitud divisional solo se divulgan en la descripcion de la invencién o
en el dibujo o dibujos de la solicitud principal.

170. Si un solicitante solicita un periodo de gracia para la solicitud divisional, debera
manifestar esta intencion y presentar los documentos justificativos en el plazo de 30 dias a
partir de la fecha de presentacion de la solicitud divisional. Aunque no se haya reclamado
ningun periodo de gracia para la solicitud principal, siempre que esta se haya presentado en los
12 meses siguientes a su divulgacion publica, podra reclamarse un periodo de gracia para la
solicitud divisional.

171. La prioridad nacional o de tratado puede reivindicarse para las solicitudes divisionales si
dicha prioridad se reivindicé en la solicitud principal. Los detalles de la prioridad, incluidos el
pais y la fecha de prioridad, deben indicarse explicitamente al presentar la solicitud divisional.
Para las reivindicaciones de prioridad de tratado, los documentos necesarios deben
presentarse en el plazo de tres meses a partir de la fecha de presentacion de la solicitud
divisional o en el plazo de un ano y cuatro meses a partir de la fecha de prioridad mas antigua,
segun proceda. Después del 20 de abril de 2022, los documentos de prioridad presentados
para la solicitud principal se consideraran automaticamente presentados para la solicitud
divisional, y las reivindicaciones de prioridad podran retirarse parcial o totalmente en un plazo
de 30 dias tras la presentacion de la solicitud divisional. Los solicitantes pueden remitirse a los
documentos ya presentados con la solicitud principal, indicando claramente esta intencion en la
solicitud de division. Si el solicitante no hace referencia explicita a los documentos probatorios
presentados anteriormente, el examinador podra pedir que se modifiquen.®

172. Las solicitudes divisionales suelen conservar la fecha de presentacion de la solicitud
original. Con todo, determinadas circunstancias justifican excepciones, por lo que la solicitud
divisional adopta la fecha de presentacion real de la presentacion divisional.®’

85 Ibid.
86 Ibid.
87 Ibid.
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Republica de Moldova

Marco juridico

173. En la Republica de Moldova, la division de las solicitudes de patente se rige por el
articulo 35 de la Ley de Proteccion de Invenciones n.° 50-XVI (aprobada el 7 de marzo de 2008
y vigente desde el 4 de octubre de 2008). El articulo 35 establece lo siguiente:

1) Una solicitud de patente debe referirse a una unica invencién o a un grupo de
invenciones vinculadas entre si de tal manera que conformen un Unico concepto
inventivo general.

2) Sila cumplimentacion de la solicitud de patente no satisface el requisito contemplado en
el parrafo 1) anterior, el solicitante podra dividirla, por iniciativa propia o a peticién de la
AGEPI, mediante la presentacion de una solicitud divisional, antes de dictarse una
resolucion sobre la solicitud de patente.

3) La solicitud divisional solo podra presentarse respecto a los elementos que no
trasciendan la divulgacién de la solicitud inicial presentada.

4) Las solicitudes divisionales que se ajusten a los requisitos del parrafo 3) se daran por
presentadas en la fecha de presentacion de la solicitud inicial y quedaran acogidas a
sus derechos de prioridad.

5) El procedimiento de aplicacion de las disposiciones previstas en el parrafo 2), los
requisitos especiales que debe reunir la solicitud divisional y el plazo para el pago de las
tasas figuran en el Reglamento.

174. En la seccion 10 del Reglamento sobre el Procedimiento de Presentacion y Examen de
Solicitudes de Patente y Concesién de Patentes (aprobado por la Decision del Gobierno

n.° 528, de 1 de septiembre de 2009, reglas 235-245), se establecen disposiciones mas
precisas sobre la divisidén y la unidad de la invencion.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

175. En la Republica de Moldova, las solicitudes divisionales pueden presentarse por iniciativa
del solicitante o en respuesta a una peticion de la Agencia Estatal de Propiedad Intelectual
(AGEPI), en caso de que la solicitud original no satisfaga la exigencia de la unidad de la
invencion. Las solicitudes divisionales mantienen la fecha de presentacion y los derechos de
prioridad de la solicitud original, a condicién de que no trasciendan la divulgacion efectuada en
la solicitud que se presentd en primera instancia. Si la AGEPI detecta falta de unidad, se
notificara al solicitante, quien debera, en un plazo de tres meses, o bien indicar qué invencion o
grupo unitario de invenciones debe examinarse, junto con las modificaciones y el pago de las
tasas correspondientes, o bien dividir la solicitud como corresponda. Si el solicitante no se
manifiesta dentro de este plazo, se examinara la primera invencion o el primer grupo unitario de
invenciones objeto de la reivindicacion. En caso de que, con anterioridad a la expedicion de
una resolucion sobre la primera solicitud, el solicitante no presente una solicitud divisional, las
invenciones que no se atengan al requisito de la unidad de la invencion se mantendran en la
descripcion, siempre y cuando no constituyan la materia de las reivindicaciones. No se permite
la presentacion de solicitudes divisionales tras la denegacion, retirada o retirada implicita de la
solicitud inicial. Cabe recalcar que la falta de unidad de la invencién no justifica la denegacion
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de una solicitud de patente, ni puede invocarse en el marco de posibles acciones de revocacion
o cancelacion de una patente ya concedida.®®

Federacion de Rusia

Marco juridico

176. Los articulos 1384.4) y 1386.6) del Codigo Civil permiten la presentacion de solicitudes
divisionales en aquellos casos en los que la solicitud inicial se haya presentado en
contravencion del requisito de la unidad de la invencién.

177. De conformidad con el articulo 1363.1) del Cadigo Civil, el derecho exclusivo sobre una
materia patentable, en particular una invencion, y la patente que certifica este derecho,
concedida en virtud de una solicitud divisional, tienen validez a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud inicial, siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en el
Cadigo Civil.

178. En el articulo 1381.4) se fijan las condiciones para reivindicar la prioridad sobre la base
de una solicitud divisional. La prioridad de una materia patentable en una solicitud divisional
viene determinada por la fecha de presentacion de la solicitud original depositada por el mismo
solicitante ante Rospatent y en la que se divulga esa materia patentable. Si hubiera derecho a
reivindicar una prioridad anterior para la solicitud original, la fecha de prioridad de la solicitud
divisional correspondera a esa fecha de prioridad mas antigua. Una condicion indispensable
para el establecimiento de la prioridad es que, en la fecha de presentacion de la solicitud
divisional, la solicitud original relativa a la materia patentable (en particular, la invencion) no
haya sido objeto de retirada ni denegacion. Por otra parte, la solicitud divisional debe
presentarse antes de la fecha que ocurra primero, a saber: el vencimiento del plazo previsto en
el Cédigo Civil para presentar una objecién a la denegacién de la solicitud original o la fecha de
registro de la materia patentable (en particular, la invencion), en caso de que se haya emitido
una decisién de concesion de la patente para la solicitud original.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

179. Si, durante el proceso de examen de la patente, este revela que la solicitud se presentd
sin respetar el requisito de la unidad de la invencion, se insta al solicitante a indicar cual de las
invenciones reivindicadas debe tenerse en cuenta y, si es necesario, a introducir
modificaciones en la solicitud en un plazo de tres meses a partir de la fecha de la notificacion
correspondiente. En este caso, se podran presentar solicitudes divisionales para otras
invenciones reivindicadas en la solicitud, de lo que también se informara al solicitante. El
Cadigo Civil no prohibe la divisién de una solicitud por iniciativa del solicitante. Asimismo, la
legislacion de la Federacion de Rusia no contempla ningun requisito especial de procedimiento
en lo que respecta a la division voluntaria de las solicitudes de patente por parte de los
solicitantes.®®

180. De conformidad con el parrafo 52 del Reglamento para la redaccion, presentacion y
examen de los documentos que constituyen la base para la realizacion de actos de
trascendencia juridica para el registro estatal de invenciones (Reglamento), aprobadas en
virtud de la orden n.° 107 “Sobre el registro estatal de invenciones” del Ministerio de Desarrollo
Econdmico de la Federacion de Rusia, de fecha 21 de febrero de 2023, al reivindicar la
prioridad sobre la base de una solicitud divisional, Rospatent examina si la invencion
reivindicada se divulga en la solicitud original. Si la solicitud divisional se deriva de una solicitud
convencional y se reivindica la prioridad sobre la base de su fecha de prioridad, se ha de
verificar también que la invencién reivindicada se haya divulgado en la primera solicitud (es

88 Véanse los comentarios recibidos de la Republica de Moldova en respuesta a la circular 9260.
89 Véanse los comentarios recibidos de la Federacion de Rusia en respuesta a la circular 9260.
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decir, la convencional). Por otra parte, el parrafo 15 de la seccion 4 de la parte 2 de las
Directrices para las acciones y los procedimientos administrativos en la prestacion de servicios
publicos para el registro estatal de invenciones y la concesion de patentes de invenciones y sus
duplicados (aprobadas por la orden n.° 236 de Rospatent de 27 de diciembre de 2018) recoge
la salvedad de que una solicitud divisional no puede ser idéntica a la solicitud original.®®

Singapur

Marco juridico

181. En lo relativo a las solicitudes divisionales, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 26.11)
de la Ley de Patentes de Singapur:

11) Cuando, después de haberse presentado una solicitud de patente, pero antes de que
el solicitante cumpla la condicién establecida en el articulo 30.c) o antes de que la
solicitud sea denegada, retirada, considerada o dada por retirada, o considerada o
tratada como abandonada,

a) el solicitante original o su derechohabiente presente una nueva solicitud de
conformidad con las normas relativas a cualquier parte de la materia contenida en
la solicitud anterior; y

b) se cumplan las condiciones previstas en los parrafos a), b) y c.i) o ii) del
articulo 1 en relacién con la nueva solicitud (sin que esta contravenga lo estipulado
en el articulo 84),

la nueva solicitud se considerara presentada en la misma fecha que la solicitud anterior.
182. Ademas, en virtud del articulo 27.1) del Reglamento de Patentes de Singapur:

1) Sin menoscabo de lo dispuesto en los parrafos 2) y 3), podra presentarse una nueva
solicitud de patente que incorpore una peticion para que se considere que su fecha de
presentacion es la fecha de presentacion de una solicitud anterior, de conformidad con el
articulo 26.11),

a) por voluntad propia del solicitante; o
b) para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el articulo 25.5.d).
Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

183. Singapur prevé la posibilidad de presentar una solicitud divisional respecto a cualquier
parte de la materia contenida en una solicitud anterior. Una solicitud divisional se considerara
presentada en la misma fecha de presentacion que la solicitud principal. Por ende, el plazo de
proteccién de la patente de la solicitud divisional es el mismo que el de la solicitud principal. Por
lo general, la solicitud divisional hereda las reivindicaciones de prioridad mediante una
declaracién de prioridad con arreglo al articulo 17.2) de la Ley de Patentes de Singapur. En
Singapur, una solicitud divisional puede utilizarse como solicitud principal de otra solicitud
divisional. No obstante, la primera solicitud divisional debe estar en tramite en el momento en
que se presente la segunda solicitud divisional. No es preciso que la solicitud principal de la
primera solicitud divisional esté en tramite para que se pueda presentar una segunda solicitud
divisional a partir de la primera. *'

90 Ibid.
91 Véanse los comentarios recibidos de Singapur en respuesta a la circular 9260.
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184. Al presentar una solicitud divisional, se deben aportar los siguientes documentos: i) una
solicitud de concesion de una patente, ii) una memoria que contenga una descripcion de la
invencion, una o varias reivindicaciones y cualquier dibujo al que se haga referencia en la
descripcion o en alguna de las reivindicaciones, iii) un resumen y iv) una lista de secuencias, si
procede. Asimismo, debera remitirse una declaracién sobre la calidad de inventor al presentar
una solicitud divisional, en caso de que esta se presente mas de 16 meses después de i) la
fecha de presentacion de la solicitud principal (en caso de que no exista una fecha de prioridad
declarada) o ii) la fecha de prioridad declarada en la solicitud principal (en caso de que
exista).%?

185. En la medida de lo posible, la descripcién y los dibujos de la solicitud anterior y de la
nueva solicitud se referiran Unicamente a la materia para la que se solicita proteccion en esa
solicitud. Cuando sea menester que en una solicitud se describa la materia para la que se
solicita proteccion en otra solicitud, se debera incluir una referencia numérica a esa otra
solicitud. Una solicitud divisional no debe divulgar ninguna materia que trascienda la divulgada
en la solicitud principal.®®

186. Las reivindicaciones de una solicitud divisional deben referirse a una invencién distinta de
las reivindicaciones de la solicitud principal, aunque ambas se basen en la misma divulgacion.
El objetivo es evitar el “doble patentamiento” de la misma invencién. El “doble patentamiento”
es un motivo de objecién en las solicitudes de patente y un motivo de revocacion en las
patentes ya concedidas.®

187. Se considera doble patentamiento cuando las solicitudes de patente o las patentes
concedidas se refieren a la misma invencion, es decir, cuando el alcance de las
reivindicaciones es idéntico. En la mayoria de los casos, esto ocurre cuando las
reivindicaciones coinciden o utilizan una terminologia diferente pero son, en esencia, idénticas.
Asimismo, puede haber doble patentamiento cuando dos reivindicaciones difieren en que una
presenta una caracteristica especifica, mientras que la otra define un grupo mas genérico para
la caracteristica correspondiente, sin que en la memoria figure indicacion alguna de que la
invencién pueda llevarse a la practica en todas las variantes abarcadas por ese grupo. Por
ejemplo, la reivindicacion 1 de la solicitud “A” y la reivindicacién 1 de la solicitud “B” definen las
mismas caracteristicas, salvo por el hecho de que la reivindicacién 1 de la solicitud “A” se
refiere a una caracteristica especifica y la reivindicacion 1 de la solicitud “B” engloba un grupo
mas genérico de la caracteristica especifica. En estas situaciones, puede plantearse una
objecion por doble patentamiento entre las solicitudes “A” y “B” si la caracteristica especifica es
la Unica divulgada en la memoria descriptiva de la solicitud “B” y no existe fundamento alguno
para interpretar que esa memoria respalda un grupo mas genérico. Ahora bien, si la solicitud
“B” divulga mas de un medio para llevar a cabo un paso concreto o diversas variantes de la
caracteristica especifica seleccionada de un grupo genérico, no cabra objecion alguna. En el
caso de que, de forma simultanea, haya dos solicitudes de patente en tramite para la misma
invencion, el examinador advertira al solicitante de la posibilidad de que se produzca un doble
patentamiento sin interrumpir el examen de las solicitudes. Correspondera al solicitante decidir
cémo desea proceder con las solicitudes con el fin de evitar un doble patentamiento. El
solicitante puede responder a la objecién de doble patentamiento del examinador en la solicitud
en tramite mediante una declaracién en la que exprese su preferencia por tratar la cuestion en
las solicitudes pendientes de concesion. En caso de que se presente esa declaracion, el

92 Véanse los comentarios recibidos de Singapur en respuesta a la circular 9260, el articulo 25.3) de la Ley de
Patentes de Singapur y los articulos 19A.1) y 28.f) del Reglamento de Patentes de Singapur.

93 Véanse los comentarios recibidos de Singapur en respuesta a la circular 9260 y al articulo 84.1) de la Ley de
Patentes de Singapur.

94 Véanse los comentarios recibidos de Singapur en respuesta a la circular 9260; la regla 46.1)f) del

Reglamento de Patentes de Singapur, interpretada en conjuncion con el articulo 29.7) de la Ley de Patentes de
Singapur; y el articulo 80.1)g) de la Ley de Patentes de Singapur.
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examinador podra autorizar la concesion de la solicitud en tramite y la cuestién del doble
patentamiento se examinara en el marco de las solicitudes pendientes de concesion.%

Espafia
Marco juridico

188. En Espana, las solicitudes divisionales voluntarias se rigen por la Ley 24/2015, de 24 de
julio, de Patentes (Ley Espafiola de Patentes, LEP) y el Real Decreto 316/2017, que establece
los detalles reglamentarios para la ejecucion de la Ley.

189. En virtud del articulo 26 de la LEP, se exige la unidad de la invencién, al disponer lo
siguiente:

1. La solicitud de patente no podra comprender mas que una sola invencion o
un grupo de invenciones relacionadas entre si de tal manera que integren
un unico concepto inventivo general.

2. Las solicitudes que no cumplan lo dispuesto en el apartado anterior habran
de ser divididas de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.

3. Las solicitudes divisionales tendran la misma fecha de presentacién que la
solicitud inicial de la que procedan, en la medida en que su objeto estuviere
ya contenido en aquella solicitud.

190. Mas adelante, el articulo 36 de la LEP especifica los procedimientos relativos al informe
sobre el estado de la técnica y a la gestién de los asuntos relacionados con la falta de unidad.
Establece, en parte, lo siguiente:

4. Si falta unidad de invencion y el solicitante, a requerimiento de la Oficina
Espafola de Patentes y Marcas, no divide su solicitud o no paga tasas
adicionales, el procedimiento continuard para la invenciéon o grupo de
invenciones reivindicadas en primer lugar que cumplan las condiciones del
articulo 26, teniéndole por desistido respecto de las restantes.

191. El Reglamento (Real Decreto 316/2017) contiene la normativa detallada sobre los
procedimientos y requisitos especificos que deben seguirse en la solicitud divisional. En
particular, el articulo 44 dispone lo siguiente:

2. El solicitante de una patente podra solicitar, a iniciativa propia, la divisién de
su solicitud en cualquier momento anterior a la finalizacién del examen
sustantivo. El solicitante de un modelo de utilidad podra solicitar, a iniciativa
propia, la division de su solicitud en cualquier momento anterior a la
resolucion a la que se refieren los apartados 3 y 4 del articulo 62 del
presente Reglamento.

3. Al presentar la solicitud divisional, el solicitante debera justificar en qué
medida el objeto de proteccion de la solicitud divisional es una parte y no es
esencialmente el mismo que el de la solicitud principal.

192. En el articulo 45 figuran otros detalles de procedimiento, a saber:

1. Al momento de pedir la division de la solicitud de patente o de modelo de
utilidad, el solicitante debera formalizar su solicitud divisional, que debera

95 Véanse los comentarios recibidos de Singapur en respuesta a la circular 9260.
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cumplir los requisitos prescritos en el Capitulo | del Titulo | del presente
Reglamento.

. A los efectos de mantener como fecha de presentacién la asignada a la

solicitud inicial, la Oficina Espafola de Patentes y Marcas verificara si el
objeto de la solicitud divisional se encuentra comprendido en la solicitud
inicial.

. En el caso de que se solicite la divisidn de una solicitud de patente, la tasa

de solicitud y la tasa de informe sobre el estado de la técnica deberan
abonarse dentro del plazo de un mes desde el depdsito de la solicitud
divisional. Si, en relacion con la solicitud inicial, se hubieran pagado tasas
adicionales referidas en el articulo 29 del presente Reglamento, el solicitante
no tendra que pagar, respecto de la solicitud divisional, la tasa de solicitud
del informe sobre el estado de la técnica, en la medida en que el objeto de
la solicitud divisional ya hubiera sido objeto de busqueda. En este caso, se
emitira una opinion escrita respecto del objeto de la solicitud divisional, de la
cual se dara traslado al solicitante y se pondra a disposicion del publico.
Asimismo, se publicara en el “Boletin Oficial de la Propiedad Industrial” una
mencion a la publicacién del informe sobre el estado de la técnica realizado
respecto de la solicitud inicial. A partir de dicha publicacién en el “Boletin
Oficial de la Propiedad Industrial” se abrira el computo del plazo previsto en
el articulo 39.2 de la Ley para solicitar el examen sustantivo.

. En el caso de que no se hubiera abonado la tasa de informe sobre el estado

de la técnica o no se hubiera abonado en su totalidad o si, a pesar de haberse
pagado tasas adicionales referidas en el articulo 29 del presente Reglamento
resultara que el objeto o parte del objeto de la solicitud divisional no hubiera
sido objeto de busqueda, se comunicara al solicitante la necesidad de abonar
la tasa o completar el pago en el plazo de un mes a contar desde la
publicacion del defecto en el “Boletin Oficial de la Propiedad Industrial”, con
indicacién de que si asi no se hiciera se resolvera teniendo por desistida la
solicitud divisional. La resolucién de desistimiento se notificara al solicitante
y se publicara en el “Boletin Oficial de la Propiedad Industrial”.

. La descripcién y los dibujos, tanto en la solicitud inicial de patente o de

modelo de utilidad, como de cualquier solicitud divisional, s6lo deben
referirse, en principio, a los elementos que se pretenden proteger en dicha
solicitud. Sin embargo, cuando sea necesario describir en una solicitud los
elementos para los que se ha pedido proteccidon en otra solicitud, debera
hacerse referencia a esta otra solicitud.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

193. Elrequisito de la unidad de la invencion previsto en la legislacion espafiola establece que
una solicitud de patente no debe comprender mas de una invencion o un grupo de invenciones
relacionadas entre si de tal manera que integren un unico concepto inventivo general. En los
casos en que las solicitudes no se ajusten a este requisito de unidad, sera obligatorio proceder
a la division. Si el solicitante no divide la solicitud tras recibir la notificacion de la Oficina
Espanola de Patentes y Marcas (OEPM), el procedimiento continuara solo para la primera
invencion o grupo de invenciones que cumpla esta condicién, y las restantes se tendran por
desistidas.%
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194. Un principio esencial en este ambito consiste en impedir el doble patentamiento. Si bien
los solicitantes pueden presentar solicitudes divisionales, no pueden valerse de este
mecanismo para obtener mas de una patente por la misma invencién. La materia objeto de
proteccién de las solicitudes divisionales debe limitarse a una parte y no puede coincidir en lo
esencial con la de la solicitud principal. Asimismo, las solicitudes divisionales solo pueden
abarcar el contenido que se haya divulgado en la solicitud principal.®’

195. En lo que se refiere a los requisitos de procedimiento, el solicitante puede optar por
presentar una solicitud divisional antes de la conclusién del examen sustantivo de patentes. Se
permite la presentacion de varias solicitudes divisionales a partir de una unica solicitud principal
mientras esta o cualquier solicitud divisional previa continte en tramite. Del mismo modo, una
solicitud divisional puede derivar en solicitudes divisionales posteriores. La solicitud divisional
ha de indicar de manera clara su caracter divisional y precisar la solicitud principal de la que
emana. Ademas, es necesario presentar un documento explicativo independiente que muestre
en qué medida la materia de la solicitud divisional constituye una parte de la solicitud principal y
se distingue de esta. Cuando se trate de varias prioridades reivindicadas, las solicitudes
divisionales pueden hacer valer algunas o la totalidad de las prioridades mencionadas en la
solicitud principal.®®

196. Tras la presentacion de la solicitud divisional, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
debera comprobar lo siguiente: i) el numero de la solicitud principal; ii) que las fechas de
presentacion y, en su caso, de prioridad coincidan con las de la solicitud principal y la
divisionals; iii) los datos del solicitante y del inventor, que deben coincidir con los de la solicitud
principal; iv) que la descripcion, los dibujos y las secuencias se limiten a la materia objeto de
proteccién, formen parte de la solicitud principal y no sean idénticos en lo esencial, es decir,
que no tengan el mismo contenido (de no cumplirse este requisito, la solicitud no se aceptara
como divisional y, en consecuencia, no mantendra la fecha de presentacién de la solicitud
principal); v) que la solicitud principal se encuentre en tramite y se haya presentado dentro del
plazo establecido; y vi) si procede el pago de tasas y, en caso afirmativo, verificar que se hayan
abonado.%®

197. Los solicitantes deben abonar la tasa de solicitud y la tasa del informe sobre el estado de
la técnica (IET) en el momento de la presentacion o en el plazo de un mes a partir de la
notificacion de la OEPM. Si ya se han satisfecho tasas adicionales relacionadas con la solicitud
principal, puede prescindirse del pago de la tasa del informe sobre el estado de la técnica
cuando la materia de la solicitud divisional haya sido objeto de busqueda con anterioridad. En
estos supuestos, la OEPM remite una opinion escrita al solicitante y la pone a disposicion del
publico. En el “Boletin Oficial de la Propiedad Industrial” se insertara un aviso sobre la
publicacion del informe sobre el estado de la técnica de la solicitud principal, con un plazo de
tres meses para solicitar el examen sustantivo. En caso de que no se cumplan los requisitos de
pago de la tasa del informe sobre el estado de la técnica o se constate que la materia de la
solicitud divisional no fue objeto de busqueda a pesar del pago previo de las tasas
correspondientes, la OEPM emitira una notificacion de defectos. El solicitante dispone de un
plazo de un mes a partir de la publicacion de la notificacion en el “Boletin Oficial de la
Propiedad Industrial” para satisfacer estos requisitos; en caso contrario, la solicitud divisional se
tendra por desistida.®

o7 Ibid.
9% Ibid.
9 Ibid.
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Republica Arabe Siria

Marco juridico
198. Conforme al articulo 7 de la Ley de Patentes n.° 18 de 2012:

Una solicitud de patente no podra abarcar mas de una invencién. Se considerara una
Unica invencion el conjunto de invenciones relacionadas que, en conjunto, expresen una
idea creativa integrada.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

199. De conformidad con la legislacion siria de patentes, el principio de unidad de la invencién
tiene caracter fundamental y exige que la solicitud de patente comprenda solo una invencion o
un conjunto de invenciones vinculadas entre si que representen un unico concepto innovador
general. El objetivo principal de este principio es garantizar un sistema de patentes justo, eficaz
y equilibrado, que favorezca tanto a los solicitantes como a la oficina de patentes. Los
solicitantes pueden dividir una solicitud de patente inicial en dos o mas solicitudes parciales,
cada una centrada en una invencion distinta, con la condicion de que cada solicitud divisional
mantenga la fecha de prioridad de la solicitud original. Este procedimiento facilita la obtencién
de una proteccion de patente integral para las distintas invenciones divulgadas en una unica
solicitud inicial.®!

Reino Unido
Marco juridico

200. Con respecto a las solicitudes divisionales, el articulo 15.9) de la Ley de Patentes
de 1977 prevé lo siguiente:

Siempre que, después de la presentacion de una solicitud de patente y antes de su
concesion:

— a) el solicitante original o su derechohabiente presente una nueva solicitud de
conformidad con las normas relativas a cualquier parte de la materia contenida en la
solicitud anterior, y

— b) la nueva solicitud cumpla las condiciones indicadas en el apartado 1) anterior (sin
contravenir lo establecido en el articulo 76), la nueva solicitud se considerara
presentada en la misma fecha que la solicitud anterior.

201. En relacion con el doble patentamiento, el articulo 18.5) de la Ley de Patentes de 1977
dispone lo siguiente:

Cuando se presenten por el mismo solicitante o su derechohabiente dos o mas
solicitudes de patente para la misma invencion con la misma fecha de prioridad, el
registrador podra, por este motivo, denegar la concesion de la patente para mas de una
de las solicitudes.

Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento
202. En el Reino Unido, para que una solicitud pueda concederse, debe cumplir todos los

requisitos antes de la fecha establecida, conocida como fecha de cumplimiento. La fecha de
cumplimiento ordinaria se establece en cuatro afos y medio desde la fecha inicial de la

101 Véanse los comentarios recibidos de Siria en respuesta a la circular 9260.
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patente. Se permite presentar solicitudes divisionales ante la UK IPO en un plazo de hasta tres
meses a partir de la fecha de cumplimiento de la solicitud principal, con la condiciéon de que
esta no haya sido concedida, terminada ni retirada. La solicitud divisional ha de ser presentada
por el solicitante de la solicitud principal o por su derechohabiente. No se exige que las
reivindicaciones de la solicitud divisional coincidan en alcance con las reivindicaciones
correspondientes de la solicitud principal, ni que esa solicitud contuviera reivindicaciones
equivalentes. El hecho de que una reivindicacion de la solicitud divisional supere en alcance a
una reivindicacion equivalente de la solicitud principal no conlleva necesariamente la existencia
de divulgacion adicional en la divisional.'%?

203. En cambio, con respecto a la inclusion de materia adicional en la descripcién, una
solicitud divisional no podra seguir adelante salvo que se elimine cualquier contenido que
exceda lo incluido en la solicitud anterior. Asimismo, no se permitira la publicacién de la
solicitud hasta que se suprima toda materia adicional incluida. Cada solicitud divisional debe
contar con un informe de busqueda independiente, incluso si la solicitud principal ya ha sido
objeto de una busqueda similar.'%®

Oficina Europea de Patentes

Marco juridico

204. El articulo 76 del Convenio sobre la Patente Europea versa sobre las solicitudes
divisionales y estipula lo siguiente:

1) Toda solicitud divisional europea debe presentarse directamente ante la Oficina
Europea de Patentes de conformidad con el Reglamento de Ejecuciéon. No podra
presentarse mas que para los elementos que no excedan el contenido de la solicitud
inicial tal como haya sido depositada; en la medida en que satisfaga esta exigencia, la
solicitud divisional se considerara presentada en la fecha de presentacion de la
solicitud inicial y se beneficiara de los derechos de prioridad correspondientes.

2) Todos los Estados contratantes designados en la solicitud anterior en el momento de
la presentacion de la solicitud divisional europea se tendran por designados en la
solicitud divisional.

205. Laregla 36 del Reglamento de Ejecucién afiade, ademas, lo siguiente:

1) El solicitante podra presentar una solicitud divisionaria relativa a cualquier solicitud
anterior de patente europea que se encuentre todavia pendiente de concesion.

2) La solicitud divisionaria debera redactarse en la lengua del procedimiento de la
solicitud anterior. Si esta ultima no estuviera redactada en una lengua oficial de la
Oficina Europea de Patentes, la solicitud divisionaria podra presentarse en el mismo
idioma que la anterior; debera aportarse una traduccion a la lengua del procedimiento
de la solicitud anterior en el plazo de dos meses desde la fecha de presentacion de la
solicitud divisionaria. La solicitud divisionaria se presentara ante la Oficina Europea de
Patentes en Munich, La Haya o Berlin.

3) Las tasas de depdsito y de busqueda deberan abonarse en el plazo de un mes a
partir de la fecha de presentacion de la solicitud divisionaria. Si dentro de ese plazo
no se hubiese abonado alguna de esas tasas, se considerara retirada la solicitud.

102 Véanse los comentarios recibidos del Reino Unido en respuesta a la circular 9260, los articulos 15.17 a 15.49
del Manual de practica en materia de patentes del Reino Unido y el articulo 15 del Manual de practica en materia de
patentes de la UK IPO.

103 Articulo 15 del Manual de practica en materia de patentes de la UK IPO.
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4) Las tasas de designacion deberan abonarse en el plazo de seis meses a partir de la
fecha en la que el Boletin Europeo de Patentes mencione la publicacién del informe
de busqueda europea relativo a la solicitud divisionaria. Seran de aplicacion los
parrafos 2y 3 de la regla 39.

5) Sera de aplicacion el parrafo 2.a) de la regla 39.
Directrices interpretativas y enfoque de procedimiento

206. En la Oficina Europea de Patentes (OEP), pueden presentarse solicitudes divisionales en
respuesta a una objecion por falta de unidad de invencion o por iniciativa propia del solicitante.
Tanto las solicitudes divisionales voluntarias como las obligatorias estan sujetas a los requisitos
sustantivos y de procedimiento establecidos en el marco juridico del CPE. Con arreglo al
articulo 76.1) del CPE, las solicitudes divisionales han de presentarse directamente ante la
OEP y solo podran referirse a materia que no exceda el contenido de la solicitud principal tal
como se presento, requisito sustantivo fundamental para su admision. Satisfecho este requisito,
la solicitud divisional se considerara presentada en la fecha de presentacion de la solicitud
anterior y conservara los derechos de prioridad correspondientes. Asimismo, una solicitud
divisional puede tener la consideracion de solicitud principal de ulteriores solicitudes
divisionales. Todos los Estados contratantes designados en la solicitud anterior en el momento
de la presentacién de la solicitud divisional se tendran por designados en la solicitud
divisional.%

207. De conformidad con la regla 36.1) del Reglamento de Ejecucion del CPE, puede
presentarse una solicitud divisional relativa a cualquier solicitud de patente europea anterior
que se encuentre todavia pendiente de concesion. Una solicitud se considera pendiente hasta
el dia anterior a la fecha en que el Boletin Europeo de Patentes publica la concesién de la
patente. En caso de denegacién, la solicitud mantiene su condicion de pendiente, conforme a la
regla 36.1) del Reglamento de Ejecucién del CPE, hasta el vencimiento del plazo establecido
para la presentacion del aviso de recurso. Las solicitudes divisionales deben redactarse en el
idioma del procedimiento de la solicitud anterior. Si esta ultima no estuviera redactada en una
lengua oficial de la OEP, la solicitud divisional podra presentarse en el mismo idioma que la
anterior; debera aportarse una traduccién al idioma del procedimiento de la solicitud anterior en
el plazo de dos meses desde la fecha de presentacion de la solicitud divisional.'®®

208. Las tasas de dep0sito y de busqueda deberan abonarse en el plazo de un mes a partir de
la fecha de presentacioén de la solicitud divisional. Si dentro de ese plazo no se hubiese
abonado alguna de esas tasas, se considerara retirada la solicitud. Se debera abonar un
complemento a la tasa de depdsito cuando la solicitud divisional se presente respecto de una
solicitud anterior que sea, a su vez, divisional, conforme a la regla 38.4) del Reglamento de
Ejecucion del CPE vy el articulo 2.1b) del Reglamento relativo a las Tasas. Las tasas de
renovacion ya vencidas respecto de la solicitud anterior en la fecha de presentacion de la
solicitud divisional deberan abonarse también para la divisional y seran exigibles en el
momento de su depdsito. Estas tasas, asi como cualquier tasa de renovacion cuyo vencimiento
se produzca dentro de los cuatro meses siguientes a la presentacion de la solicitud divisional,
podran abonarse dentro de ese periodo sin que se devengue ninguna tasa adicional. En caso
de que no se efectue el pago de estas tasas dentro del plazo previsto, podran abonarse dentro
de los seis meses siguientes a partir de la fecha de vencimiento, siempre que en ese periodo
también se abone la tasa adicional correspondiente (reglas 51.2) y 51.3) del Reglamento de
Ejecucion del CPE). Si las tasas de renovacion ya vencidas de la solicitud anterior y las tasas
adicionales no se satisfacen en el plazo establecido, la solicitud divisional se considerara

104 Véanse los comentarios recibidos de la Oficina Europea de Patentes en respuesta a la circular 9260.
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retirada (articulo 86.1 CPE). En principio, el examen sustantivo de la solicitud divisional se
llevara a cabo conforme a los mismos procedimientos que rigen para cualquier otra solicitud.
No es necesario que las reivindicaciones de la solicitud divisional se limiten a la materia incluida
en las reivindicaciones de la solicitud principal.'

209. Durante el examen de una solicitud divisional, la division examinadora podra, de manera
excepcional, emitir una convocatoria a vista oral como primera actuacién cuando: i) la solicitud
principal haya sido denegada o retirada y no exista perspectiva de concesion de la solicitud
divisional, incluso tras considerar la respuesta del solicitante al informe de busqueda; ii) las
reivindicaciones contenidas en el expediente sean, en lo esencial, equivalentes 0 mas amplias
que las reivindicaciones examinadas para la solicitud principal denegada o retirada, o que
hayan servido como base para la busqueda de la solicitud divisional; y iii) persistan una o
varias de las objeciones determinantes para el desenlace del procedimiento de examen,
planteadas en el informe de busqueda de la solicitud divisional, en la denegacion de la solicitud
principal o en la comunicacion relativa a la solicitud principal retirada. El anexo de la citacion
emitida como primera actuacion en el examen debe abordar todas las solicitudes del solicitante
y proporcionar un grado de detalle equivalente al de una comunicacion conforme al

articulo 94.3) del CPE. La citacién debera expedirse con un plazo de preaviso no inferior a seis
meses. Las vistas orales podran cancelarse o posponerse si las alegaciones del solicitante
demuestran una intencién real de subsanar las objeciones planteadas por la divisién de
examen.%’

210. Conforme a lo admitido por la Alta Camara de Recursos, la prohibicién del doble
patentamiento resulta aplicable a las solicitudes divisionales en virtud del articulo 125 del CPE
(G 4/19). En la mayoria de los Estados contratantes, se reconoce como principio de derecho
procesal que no es posible conceder dos patentes al mismo solicitante con reivindicaciones
referidas a la misma materia. De acuerdo con este principio, se podra denegar una solicitud de
patente europea segun lo dispuesto en el articulo 97.2) del CPE cuando sus reivindicaciones
aludan a la misma materia que una patente europea ya concedida al mismo solicitante y esa
materia no forme parte del estado de la técnica en el sentido de los articulos 54.2) y 54.3) del
CPE. Este supuesto se da de manera particular en las siguientes situaciones habituales: dos
solicitudes presentadas el mismo dia, solicitudes principal y divisional, o una solicitud y su
solicitud de prioridad. Podra autorizarse al solicitante a tramitar una solicitud cuya descripcion
coincida con la de una patente ya concedida a su nombre siempre y cuando sus
reivindicaciones no abarquen la misma materia. Cuando dos o0 mas solicitudes europeas del
mismo solicitante designen los mismos Estados contratantes y sus reivindicaciones compartan
la misma fecha de presentacion o de prioridad y se refieran a la misma invencion, el solicitante
debera modificar una o varias de ellas para que la materia de sus reivindicaciones no coincida,
retirar las designaciones redundantes o indicar cual de esas solicitudes debe continuar su
tramitacion hasta la concesion. De no ser asi, tras la concesidon de una de las solicitudes, las
restantes se denegaran segun lo previsto en el articulo 97.2 del CPE en combinacién con el
articulo 125 del CPE. Si las reivindicaciones de esas solicitudes solo presentan un
solapamiento parcial, no corresponde formular objecion alguna. No obstante, si la materia de
una reivindicacion independiente de una solicitud es idéntica a la de una reivindicacion
dependiente de una patente ya concedida al mismo solicitante, se planteara una objecién por
doble patentamiento.

211. Si se reciben dos solicitudes con la misma fecha de entrada en vigor por parte de dos
solicitantes diferentes, cada una seguira su curso de tramitacién con independencia de la
otra.'8

[Fin del anexo y del documento]
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