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SITUACION DEL DEBATE

Documento preparado por la Oficina Internacional

. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA TRAMITAR SOLICITUDES
COMPLEJAS, TALES COMO SOLICITUDES MUY EXTENSAS O LARGAS
LISTAS DE SECUENCIAS

1.  Enel debate celebrado en la segunda reunién del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones
de Invenciones Multiples y Solicitudes Complejas (“el Grupo de Trabajo™) se puso de
manifiesto que, si bien la tramitacion de las solicitudes complejas planteaba problemas
funcionales, las oficinas que recibian tales tipos de solicitudes las tramitaban de manera eficaz
mediante la estricta aplicacion de las normas existentes. Ninguna delegacion se manifest6 a
favor de que se incluyese una disposicion relacionada con las solicitudes complejas en el
Proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT). EIl consenso fue
general en cuanto que la cuestion de las solicitudes complejas debia ser abordada en otros
foros, como las Oficinas de la Cooperacion Trilateral o los érganos pertinentes del Tratado de
Cooperacién en materia de Patentes (PCT) (véase el parrafo 344 del proyecto de informe
(documento SCP/8/9 Prov.2)).

2. Enlaséptima Reunién de las Administraciones Internacionales del PCT, celebrada en
Ginebra del 10 al 14 de febrero de 2003, se debatié el proyecto de directrices combinadas de
busqueda internacional y de examen preliminar internacional en virtud del PCT. La cuestidn
de las solicitudes complejas se habia abordado, en particular, en relacién con ciertas
situaciones en las que se efectuaban blsquedas internacionales o examenes preliminares
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internacionales limitados. Las Oficinas de la Cooperacién Trilateral, que en principio son las
mas afectadas por dichas solicitudes complejas, pueden compartir su experiencia asi como
informacidn en relacidn con sus proyectos al respecto con otros miembros y observadores del
Grupo de Trabajo. Habida cuenta del debate celebrado en la ultima reunion del Grupo de
Trabajo, se invita a los miembros y observadores del Grupo de Trabajo a considerar la
conveniencia de que el Grupo de Trabajo siga debatiendo esta cuestion.

II.  NUMERO DE REIVINDICACIONES / REIVINDICACIONES CLARAS Y
CONCISAS

3. Ensusegunda reunion, el Grupo de Trabajo convino en que las cuestiones que podian
ser discutidas con mayor profundidad en el contexto del proyecto de SPLT debian ser
examinadas por el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), dado que toda una
serie de razones motivaba la presentacion de un amplio nimero de reivindicaciones (véase el
parrafo 344 del proyecto de informe (documento SCP/8/9 Prov.2)). Una manera de reflejar
los debates celebrados en el Grupo de Trabajo podria consistir en aclarar lo més posible estas
cuestiones en las Directrices Préacticas, por ejemplo, estableciendo una lista de ejemplos de
reivindicaciones multiples muy voluminosas que no cumplan los requisitos de claridad y
concisién. En relacion con la Regla 6.1.a) del PCT, cabia observar que la cuestion habia sido
abordada en la Reunidn de las Administraciones Internacionales al examinar el proyecto de
directrices combinadas de busqueda internacional y de examen preliminar internacional en
virtud del PCT. Habida cuenta del debate celebrado en la Gltima reunion del Grupo de
Trabajo, se invita a los miembros y observadores del Grupo de Trabajo a considerar la
conveniencia de que el Grupo de Trabajo siga debatiendo esta cuestion, o de que el SCP siga
profundizando en la misma.

I1l.  VINCULACION DE LAS REIVINDICACIONES

4.  En el debate celebrado en la segunda reunion del Grupo de Trabajo se puso de
manifiesto que la mayoria de las delegaciones y de los grupos de usuarios permitian que las
reivindicaciones dependientes multiples estuvieran vinculados a otras reivindicaciones
dependientes maltiples sin que ello ocasionara dificultad alguna (véase el parrafo 344 del
proyecto de informe (documento SCP/8/9 Prov.2)). Habida cuenta del debate celebrado en la
ultima reunién del Grupo de Trabajo, se invita a los miembros y observadores del Grupo de
Trabajo a considerar la conveniencia de que el Grupo de Trabajo siga debatiendo esta
cuestion, o de que el SCP siga profundizando en la misma.

IV. UNIDAD DE LA INVENCION

5. Enlasegunda reunion del Grupo de Trabajo, dos delegaciones explicaron los problemas
que se derivaban de la exigencia de unidad de la invencion en virtud de la Regla 6 del
Reglamento del proyecto de SPLT, que guarda conformidad con las disposiciones pertinentes
del PCT (véase el parrafo 344 del proyecto de Informe (documento SCP/8/9 Prov.2)). Uno de
los problemas concernia a la definicion de la expresion “elementos técnicos particulares” del
proyecto de Regla 6, que podria requerir que se determinase la falta de unidad de la invencién
a posteriori, es decir, sélo podria plantearse una objecion a la unidad de la invencion tras
considerar el estado de la técnica. En el contexto del PCT, dicho examen a posteriori no
plantearia dificultad alguna, ya que la Administracion de busqueda internacional o la
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Administracion de examen preliminar internacional podrian plantear la falta de unidad de la
invencion al presentar el informe de bdsqueda internacional o los resultados del examen
preliminar internacional, respectivamente. No obstante, en el contexto del SPLT, concebido
para armonizar las legislaciones nacionales y regionales en materia de patentes, una
determinacion a posteriori no podria aplicarse en la practica a ciertas oficinas, por ejemplo,
las oficinas que no efecttan exdmenes de fondo. Pese a las diferencias que existen entre la
tramitacion de las solicitudes internacionales en virtud del PCT durante la fase internacional y
la tramitacidn de solicitudes nacionales y regionales en los sistemas nacionales y regionales
de patentes, para los usuarios del sistema de patentes podria ser conveniente armonizar la
exigencia de unidad de la invencion a fin de aplicar la misma norma tanto en virtud del PCT
como de las legislaciones nacionales y regionales.

6. A finde facilitar el debate, pueden considerarse enfoques alternativos. EIl primer
enfoque consistiria en conservar el actual proyecto de Regla 6 del SPLT, cuya expresion
“elementos técnicos particulares” hace referencia a los elementos técnicos que determinan la
contribucion de cada una de las invenciones reivindicadas, considerada en su conjunto, al
estado de la técnica. Las oficinas que no realizan examenes de fondo Unicamente podran
determinar la unidad de la invencidn a priori, partiendo del supuesto de que las invenciones
reivindicadas no se basan en el estado de la técnica. Habida cuenta de que la falta de unidad
de la invencién no puede invocarse como motivo para anular una patente, en los paises de
dichas oficinas no se planteara la ausencia de unidad de la invencion a posteriori. Por
consiguiente, no existiria una armonizacion internacional en relacion con la unidad de la
invencion.

7. El segundo enfoque consistiria en calibrar la viabilidad de un nuevo examen a priori
que pudiese ser aplicado por cualquier oficina, manteniendo el concepto de que la exigencia
de un unico concepto inventivo general podria cumplirse Unicamente cuando existiese una
relacion técnica entre las invenciones relativa a uno o varios “elementos técnicos particulares”
idénticos o correspondientes. De conformidad con las précticas de ciertas oficinas nacionales
(véanse los ejemplos del Anexo ), un examen a priori se centra Gnicamente en la relacién
técnica que existe entre un grupo de invenciones sin tomar en consideracion el estado de la
técnica. La exigencia de la relacion técnica puede darse por sentada cuando un grupo de
invenciones corresponde, por ejemplo, a las situaciones que se describen en el Anexo II.

8.  Dicho examen deberia poder aplicarse en la practica a todas las oficinas nacionales y
regionales concernidas. Responderia a los intereses tanto de las oficinas examinadoras como
no examinadoras, grandes o pequefias. Deberia ser asimismo claro y sencillo para que
pudiese ser aplicado por cualquier oficina de manera uniforme. Otra cuestion importante es la
armonizacion de las normas para determinar la unidad de la invencion, aplicables tanto en
virtud del PCT como de las legislaciones nacionales y regionales. Actualmente, en lo que
concierne al PCT, el Anexo B de las Instrucciones Administrativas del PCT contiene
directrices detalladas sobre la exigencia de la unidad de la invencion. Habida cuenta de su
pertinencia para la busqueda internacional y el examen preliminar internacional, la Reunion
de las Autoridades Internacionales ha debatido la posible incorporacion del Anexo B en el
proyecto de las directrices combinadas de bdsqueda internacional y del examen preliminar
internacional en virtud del PCT, introduciendo las modificaciones necesarias.

[Sigue el Anexo 1]
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ANEXO |

EJEMPLOS: RESENA DE LAS PRACTICAS DEL INSTITUTO FEDERAL SUIZO DE
LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA OFICINA RUSA DE PATENTES
(ROSPATENT)!

d

Instituto Federal Suizo de la Propiedad Intelectual

Habida cuenta de que el Instituto Federal Suizo de la Propiedad Intelectual no examina
la novedad y la actividad inventiva de las solicitudes de patentes, necesita un sistema factible
para examinar la unidad de la invencion sin tener que efectuar busquedas en el estado de la
técnica.

En el Articulo 30.1) de la Ordenanza de patentes se establece que, cuando la patente
contiene varias reivindicaciones independientes, el vinculo técnico que expresa el concepto
inventivo general debe resultar obvio en las reivindicaciones mismas. Esta exigencia se
cumple, en particular, cuando la solicitud contiene una de las combinaciones de
reivindicaciones independientes que figuran en el Articulo 30.2) de la Ordenanza de patentes,
a saber:

i) ademas de una primera reivindicacion relativa a un proceso determinado,
una reivindicacion relativa a un método concebido para realizar dicho proceso, una
reivindicacion relativa al producto resultante del proceso y una reivindicacion relativa a una
aplicacion del proceso o a una utilizacion del producto, o

i) ademas de la primera reivindicacion relativa a un producto determinado, una
reivindicacion relativa a un proceso de fabricacion de dicho producto, una reivindicacion
relativa a un método destinado a realizar dicho proceso y una reivindicacion para una
utilizacion de dicho producto, o

iii) ademas de la primera reivindicacion relativa a un dispositivo determinado,
una reivindicacién relativa a un proceso de funcionamiento de dicho dispositivo y una
reivindicacion relativa a la fabricacion de dicho dispositivo.

También se considera que ciertas combinaciones de reivindicaciones de la misma
categoria satisfacen la exigencia de unidad. Cuando las invenciones conciernen a procesos, se
considera que distintos procesos cumplen el requisito de unidad si su punto de partida y su
punto de llegada son idénticos, es decir que las diferencias residen Unicamente en los
procedimientos que tienen lugar entre esos dos puntos, o si su punto de partida o su punto de
Ilegada son idénticos y los procedimientos realizados entre ambos puntos se corresponden en
gran medida. Cuando las invenciones conciernen a productos, dos productos satisfacen la
exigencia de unidad si son técnicamente tan complementarios que funcionan de manera
conjunta, como la llave y la cerradura. Dos productos satisfacen asimismo la exigencia de

Puede encontrarse informacién adicional sobre las practicas relativas a la unidad de la invencion
que se aplican en virtud de las distintas legislaciones nacionales y regionales en el sitio Web del
Foro Electrdnico del SCP (http://www.wipo.int/scp, véase la segunda reunién del Grupo de
Trabajo).
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unidad si de manera conjunta constituyen un par en el que estan representada la parte y el
conjunto, como por ejemplo, el filtro de un cigarrillo y el cigarrillo.

Oficina Rusa de Patentes (ROSPATENT)

De conformidad con las normas de la Oficina de Patentes, se considera que una
solicitud concierne a una invencion si la reivindicacion contiene una reivindicacion
independiente, incluso cuando la reivindicacion contenga alternativas. No se considera que
una reivindicacion independiente concierne a una invencion, y no se permite la utilizacion de
alternativas, en los siguientes casos:

i) silas caracteristicas alternativas no dan lugar al mismo resultado técnico;

i) silaalternativa se refiere a un grupo de caracteristicas, en el que cada
caracteristica incluye a su vez distintas caracteristicas funcionalmente independientes;

iii)  silaeleccion de la alternativa depende de la otra caracteristica o
caracteristicas elegidas.

Asimismo, no se considera que una reivindicacion independiente concierne a una
invencion si incluye las caracteristicas de invenciones relativas a materias de distintos tipos, o
a una serie de métodos, cada uno con su propia designacion, sin que exista un objetivo general
comun.

Cuando un grupo de invenciones esta sefialado en mas de una reivindicacion
independiente, se considera que se cumple la exigencia de unidad de la invencion en los
siguientes casos:

i) siuna de las invenciones esta concebida para obtener otra invencion;

i) siuna de las invenciones esta concebida para producir otra invencién (por
ejemplo, un método y un dispositivo para poner en préactica el método);

iii)  siuna de las invenciones esta concebida para ser utilizada en otra invencion
(por ejemplo, un método y una sustancia concebida para ser utilizada en un método);

iv) siunade las invenciones esta concebida para ser utilizada junto con otra
invencion (por ejemplo, una lampara eléctrica y su soporte);

v) si el grupo de invenciones ayuda a resolver el mismo problema o tiende a
obtener el mismo resultado técnico.

A fin de cumplir la exigencia de unidad, basta con que exista un vinculo directo entre

cualquier reivindicacion y al menos otra reivindicacion, asi como un vinculo indirecto con las
restantes reivindicaciones.

[Sigue el Anexo I]
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ANEXO Il

LISTA DE VERIFICACION DE LA UNIDAD DE LA INVENCION*

O
A) Cuando las reivindicaciones pertenecen a distintas categorias,

i) un producto y un proceso para fabricar el producto;
i) un producto y un método para utilizar dicho producto;

iii)  un producto, un proceso para fabricar el producto y un método para utilizar
dicho producto;

iv)  un proceso y un aparato o método para realizar el proceso;

v) un producto, un proceso para fabricar el producto y un aparato o0 método
para realizar el proceso;

vi) un producto, un proceso para fabricar el producto, un aparato o metodo para
realizar el proceso y un método para utilizar dicho producto.

B) Cuando las reivindicaciones pertenecen a la misma categoria,
i) combinacion y subcombinacién;

i) invenciones que funcionan de manera conjunta (materia interrelacionada);
por ej., transmisor y receptor; cafion y municion; llave y cerradura;

i) una invencién especialmente adaptada para ser utilizada en otra invencion
compuesta de “una parte y el conjunto”; por ej., filamento A para una l&mpara y lampara B
que consta de un filamento A; componente X e insecticida que contiene el componente X y
un vector;

iv) invenciones que comparten una caracteristica comdn principal que les
caracteriza; por ej., un dispositivo con las caracteristicas A+B y un dispositivo con las
caracteristicas A+B+C;

v) alternativas; por ej., practica Markush;

vi) producto intermedio/producto final.

[Fin del Anexo Il y del documento]

Si se aprueba el enfoque sugerido, sera necesario introducir ciertas modificaciones en la lista.
Por ejemplo, en relacion con las invenciones de distintas categorias, por ejemplo en el punto i),
debera examinarse si un proceso debe “adaptarse especialmente” a fin de fabricar el producto.
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