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Introduccion

El presente documento recoge los criterios aplicados actualmente por el Servicio Auténomo de
Propiedad Intelectual (SAPI) de Venezuela para el tramite de las solicitudes de Patentes de Invencion,
y el otorgamiento (total o parcial) o negacién del derecho correspondiente solicitado, de conformidad
con las disposiciones aplicables del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), el Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial, la Ley sobre Propiedad Industrial y otras leyes complementarias, como una guia
practica para examinadores y usuarios, sin cardcter vinculante y con valor doctrinario en todo caso.

En este sentido, se busca proporcionar lineamientos generales orientadores y no vinculantes, para ser
tenidos en cuenta al momento de presentar una solicitud, de ser sometida a la revision y analisis por
los examinadores de patentes con la finalidad de verificar que de cumplimiento a los requisitos de Ley,
durante el tiempo y las etapas que conllevan a otorgar o no una patente, seglin sea el caso, ademas de
los cambios posteriores al otorgamiento del derecho, procurando un trdmite mas eficiente.

Asimismo, estos lineamientos servirdn como doctrina para orientar a jueces y abogados en litigios
relativos a infracciones de derechos de patentes y para investigadores de la materia en la redaccién de
sus articulos.

Estos criterios/lineamientos son fruto de la experiencia de nuestros examinadores, y de guias y
manuales redactados en el mismo sentido por otras oficinas de patentes nacionales o regionales, asi
como por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). No son en ningun caso
pareceres estaticos y seran revisados cada vez que sea necesario y oportuno, dado el elemento
evolutivo e innovador que caracteriza al Derecho de Patentes, ligado a la permanente evolucidn a los
desarrollos tecnoldgicos e investigaciones novedosas, con aplicacion industrial y su contribucion a
elevar la productividad y competitividad de la nacidon venezolana. Por tanto, asumimos el compromiso
de continuar con los analisis y actualizaciones necesarias, siempre abiertos a los aportes de terceros
interesados y enfocados a optimizar el proceso de otorgamiento de derechos soportados en las leyes
de la materia.
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Legislacion basica aplicable

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Publicada en Gaceta Oficial N°
5903 Extraordinario del 19 de febrero de 2009.

LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (LPI) - Reimpresién en la Gaceta Oficial N° 25.227 del 10 de
diciembre de 1956.

ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS
CON EL COMERCIO (ADPIC). Ley Aprobatoria del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la
Organizaciéon Mundial del Comercio (Anexo 1C ADPIC), publicada en la Gaceta Oficial N° 4.829,
Extraordinaria del 29 de diciembre de 1994.

CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Ley Aprobatoria
publicada en la Gaceta Oficial N° 4.882 Extraordinario de fecha 30 de marzo de 1995.

CONVENIO QUE ESTABLECE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI).
Ley Aprobatoria publicada en la Gaceta Oficial N° 3.311, Extraordinario de fecha 10 de Enero de 1984.

LEY ORGANICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (LOPA), publicada en la Gaceta Oficial N2
2.818 Extraordinario de fecha 1° de julio de 1981.

LEY ORGANICA DE REFORMA PARCIAL DEL DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY
ORGANICA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION. Publicada en Gaceta Oficial N° 6.693
Extraordinario de fecha lero de abril de 2022.



5' Servicio Auténomo de la

Propiedad intelectual

l.- Procedimiento para solicitar Patentes de Invencién

El procedimiento de solicitud de patentes de invencion es el conjunto de pasos sucesivos destinados a
la obtencidon de un derecho de explotacion comercial e industrial exclusiva, que permita a su titular
impedir que otras personas, sin su autorizacién, puedan producir y comercializar la “Invencién
Protegida” por un periodo determinado, que en este caso es de 20 afos, de conformidad con el
estandar minimo establecido en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante ADPIC).

Este procedimiento se compone de varias etapas que comienzan con la presentacion de una solicitud
de patente sobre una invencion (avance tecnoldgico) ante el Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (en adelante SAPI), y finalizan, con el otorgamiento por parte del Estado de la proteccion
legal solicitada, si se cumplen los requisitos establecidos en la Ley. Cada solicitud de patente debe
versar sobre una invencion, en cumplimiento del principio de Unidad de la Invencidn, previsto en el
Articulo 8 de la Ley de Propiedad Industrial (en adelante LPI).

La invencion para la que se solicita el derecho debe calificar como tal y poder distinguirse de los
descubrimientos. En estos ultimos, no existe aporte técnico humano y constituyen por lo general
productos o procesos que se dan en forma espontanea en la naturaleza. De ahi la importancia de
describir la técnica involucrada en la invencidn por parte del solicitante del derecho.

Aun cuando la LPI no define qué debe entenderse por invencién, ni tampoco lo hace el ADPIC, la
reciente Ley Organica de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Organica de
Ciencia Tecnologia e Innovacién en su articulo 4 Numeral 10, sefiala:

“Articulo 4: A los efectos de esta Ley se entiende por: ...
10. Invencion: Es la etapa del desarrollo tecnoldgico donde se da el proceso de creacion
intelectual de un producto, proceso o sistema que retne las condiciones de ser novedoso y
susceptible de aplicacion econdmica, incluyendo cualquier creacion innovadora sin
antecedentes en la ciencia o la tecnologia que amplie los limites del conocimiento humano.”

Por su parte, el Articulo 27 del ADPIC, en concordancia con el Articulo 14 de la LPI, establecen
especificamente que seran Invenciones Patentables: “..todas las invenciones, sean de productos o de
procedimientos, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, entrafien una

actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacion industrial.”

Para el otorgamiento de una patente de invencidn deberd seguirse un procedimiento administrativo
cuyas etapas son las siguientes:

i.- Recepcion de la solicitud, asignacion de fecha y nimero.
ii.- Examen de Forma.
a) Si hay correcciones que realizar, se devolvera la solicitud para su correccion o completar
la documentacion.
b) En caso negativo se pasa a la siguiente etapa.
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iii.- Publicacidn en el diario digital del SAPI (tres publicaciones).
iv.- Publicacion en Boletin de la Propiedad Industrial para fines de oposicién por parte de terceros.
a) Si hay oposicion, se debe decidir sobre la misma.
b) En caso negativo se pasa a la siguiente etapa.
v.- Examen de Fondo para otorgamiento o denegacion.
a) En caso de otorgamiento se pagaran las tasas correspondientes y se emitira el
Certificado respectivo.
b) En caso de requerirse alguna modificacién se devolvera de fondo.
c) De no cumplir los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicacién industrial o no
subsanarse las omisiones encontradas durante el examen de fondo se negara el
derecho.

T SAPI  pasos PARA SOLICITAR PATENTES DE INVENCION

Planilla FP-01; cesién del creador o creadores, si es un
tercero; memoria descriptiva o documento técnico con
dibujos; si es el caso, reivindicacion de prioridad; poder, si
se act(a en nombre de un tercero; comprobante de pago
de tasa.
Si cumple con las condiciones de fondo y no estd 1
prohibida en la Ley la Patente serd acordada. De lo
contrario serd devuelta hasta en dos oportunidades para
subsanar la causa de |a negativa.

Revision inicial del funcionario receptor

Examen de forma para verificar que estén
todos los requisitos. Si faltare alguno se
devuelve la solicitud. Se publica en el Boletin el
oficio de devolucién si este fuere el caso. El
interesado tiene 30 dias habiles para
subsanar. El Registrador puede ampliar hasta
3 meses.

Sino hay oposicidn se practica el examen de
fondo por parte de un especialista en el area
técnica correspondiente para verificar si
cumple con la novedad, altura inventiva y
aplicacion Industrial.

Si hay oposicion por incumplimiento de la ley se
publica en el Boletin y decide el Registrador en 30
dias habiles. Si la oposicién es por mejor derecho
se remite al Tribunal de 1era Instancia en lo Civil.

Cumplidos los requisitos de forma y transcurridos 18
meses de la solicitud o de la reivindicacién de prioridad
se ordena publicacién en prensa (3 publicaciones).

Recibidas las 3 publicaciones en prensa se ordena su publicacian en el
Boletin. A partir de la fecha del Boletin y 60 dias hahiles después de su
vencimiento se puede hacer oposicién por inclumplimiento de la LPl o
por mejor derecho.

GObiemO BOI ival'iano Ministerio del Poder Popular > eﬂ‘
de Venezuela de Comercio Naclonal e
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Il.-. Revision inicial del funcionario receptor:
1. Toda nueva solicitud de patente de invencidn serd presentada por Taquilla de Atencidn Integral
del SAPI, donde se le asignara fecha, hora y nimero de solicitud, si la misma cumple con los

requisitos minimos de presentacion.

En este momento el funcionario receptor debe verificar lo siguiente:

1.- Planilla SAPI FP-01:

Se debe presentar la solicitud correspondiente (Planilla SAPI FP-01), impresa y una copia simple de la
misma, en la Taquilla de Atencidén Integral del SAPI, por si o por medio de Agente de |a Propiedad
Industrial o apoderado, en la cual el solicitante hara constar:

i.- Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante.

ii.- Nombre, domicilio y nacionalidad del inventor/inventores (entodo casoseran
personas naturales).

iii.- Declaracion del inventor (a) o los co-inventores y la cesion del derecho a solicitar la
patente, cuando el solicitante sea un tercero, autenticada ante notario publico.

iv.- Nombre, domicilio del mandatario, cuando la peticidn se haga por poder. Adjuntar
poder original legalmente otorgado o indicar la fecha de presentacién y nimero
asignado en el cuaderno de poderes llevado por el SAPI, si el original ya reposa en el
organismo.

v.- Indicar el titulo técnico de la invencion.

vi.- Indicar la clase de patente que se solicita.

vii.- Indicar nimero, fechay lugarde origen de la prioridad extranjera, si es reivindicada.
viii.- La planilla de solicitud debe estar firmada por el solicitante o su apoderado.

2- Documentos que acompanan la solicitud:

i.- Dos (02) soportes idénticos de una memoria descriptiva en idioma castellano, uno (01) en
fisico (formato papel) y uno (01) en CD o DVD en formato .PDF, en la que detalle con la mayor claridad,
el objeto industrial sobre el cual ha de recaer la patente.

ii.-Los dibujos y muestras del objeto de la patente a menos que la naturaleza del invento no lo
permita.

iii.- Comprobante de pago de las tasas correspondientes.
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Cumplidos estos requisitos minimos de presentacion, el funcionario receptor asignara fecha, hora y
numero de presentacién a la solicitud de patente, luego el expediente sera remitido a la Direccion de
Patentes, el cual serd resguardado en el archivo de dicha direccién. Cumplidos los lapsos establecidos,
el funcionario encargado realizara el Examen de Forma correspondiente. De lo contrario, no sera
admitida la solicitud y en consecuencia no se fijara fecha, hora, ni nimero de presentacion.

lil.- De la memoria descriptiva

Toda memoria descriptiva debe contener una clara y completa descripcion de la invencién y la mejor
forma de ejecutarla, de manera tal que sea posible su evaluacion por el examinador de fondo. Debe
exponer las diferencias y ventajas aportadas por la invencidon con respecto a la tecnologia anterior
(arte previo).

La memoria descriptiva debe contener:

i.- Titulo de la invencion, que debe coincidir con el titulo técnico indicado en la solicitud (Planilla SAPI
FP-01).

ii.- Resumen.

iii.- Antecedentes técnicos.

iv.- Descripcion clara y completa de la invencién.
v.- Dibujos (si aplica).

vi.- Las reivindicaciones.

1.- Titulo de la invencidn:

Es el nombre técnico de la invencidn, debe ser directo, preciso, corto, sin adjetivar y lo mas descriptivo
posible de la materia objeto de la invencion que se desea proteger, bien sea de producto o de
procedimiento.

Ejemplos: Valvula de seguridad para pozo de almacenamiento de gas; Unidad intensificadora de
presién para sistema de frenado del vehiculo; Método para eliminar las arenas bituminosas de
formaciones subterraneas utilizando técnicas de humectacién; Proceso de preparacion de
ciclohexanodionas; Método para mejorar el valor agronémico y nutricional de las plantas; Método
para producir pesticidas.
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2.- Resumen de la invencion:

Consiste en una sintesis del contenido de la memoria descriptiva, preferiblemente no mas de 150
palabras. Debe indicar el sector tecnolégico al que se aplica la invencion, permitir la comprension
esencial del problema técnico que resuelve, como lo resuelve y sus principales usos.

Puede seguirse este orden al escribir el resumen:

i.- Definir el invento.

ii.- Indicar para qué se utiliza.

iii.- Describir las partes principales de la invencion y cémo funcionan, sin referirse a las
reivindicaciones u otras partes de la solicitud.

Dependiendo de su naturaleza, el resumen pudiera ajustarse a los siguientes pardmetros:
i.- Si la invencion es una maquina o aparato, sefialar su constitucion y funcionamiento;
ii.- Si la invencion es un articulo manufacturado, sefialar su método de fabricacion;

iii.- Si la invencién es un compuesto quimico, sefialar su identidad, es decir, la naturaleza general del
compuesto y su uso. Por ejemplo: Los compuestos son del grupo de alquilbenceno sulfonilureas;

iv.- Si la invencion es una mezcla, sefalar sus componentes;

v.- Si la invencidén es un procedimiento, sefialar sus operaciones o etapas.

Ejemplo en el drea Petroquimica:

Solicitud VE 2009-000663

Titulo: CATALIZADOR PARA EL MEJORAMIENTO DEL CRUDO INFERIOR CONTENTIVO DE ACIDO,
PROCESO PARA SU PRODUCCION Y APLICACION DEL MISMO

Resumen de la invencidn:

La presente invencidon se relaciona con un material catalitico para el mejoramiento del aceite de
hidrocarburos y con un proceso para su preparacion, al igual que con la aplicacion del catalizador que
es preparado a partir de este material catalitico en el pretratamiento y mejoramiento catalitico del
crudo inferior contentivo de acido. Mas especificamente, la presente invencién se relaciona con un

material catalitico para el mejoramiento catalitico del crudo inferior contentivo de acido en la ausencia
de hidrégeno y con un proceso para su preparacion.

10
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3.- Antecedentes técnicos de la invencidn:

Es pertinente indicar el estado de la técnica anterior a la fecha de prioridad/solicitud, citando, en la
medida de lo posible, los documentos o publicaciones que sirvan para reflejar dicho estado de la
técnica, y que puedan ser Utiles para elaborar posteriormente un informe.

Los antecedentes técnicos persiguen establecer en la mente del examinador de fondo la necesidad del
invento que se presenta a su consideracion. Se sugiere incluir cémo el problema a solucionar ha sido
abordado con anterioridad. Esto implica especificar cudles son las invenciones o alternativas que
constituyen el arte previo en el campo relacionado y cudles fueron los problemas y desventajas en
esas invenciones anteriores, resaltando lo que falta o el vacio que existe en el estado del arte o
técnica, que llenard la invencién presentada a consideracion. Todo debe ser redactado
cuidadosamente para que la invencién no parezca una solucién obvia a partir de las antes conocidas.

Los antecedentes técnicos pueden ir en capitulo separado o estar incluidos en la Descripcion de la
Invencion.

4.- Descripcion de la invencion:

Consiste en una explicacién que permita la comprensién del problema técnico planteado, la solucién
al mismo y las ventajas de dicha solucién por medio de la invencién presentada.

Esta deberd ser redactada de forma clara y suficiente, con lenguaje técnico, objetivo y neutral, de
manera que un experto con conocimiento medio en el darea técnica correspondiente pueda
comprender y llevar a efecto la invencidn. En ella se indicaran suficientemente los elementos técnicos
gue conforman la invencién y se demuestra cémo supera el estado de la técnica, qué hace y como
funciona, haciendo las referencias necesarias a los dibujos, si los hay.

Los elementos técnicos descritos que se muestran en los dibujos deben ser identificados en la
descripcion consecutivamente con los mismos numeros arabigos de referencia colocados entre
paréntesis. Por ejemplo: “...dicho elemento se fija al soporte de anclaje (5)”. Segun lo anterior, la
referencia numérica 5 corresponde al soporte de anclaje que se muestra en la figura identificada con
ese numero. Los diagramas esquematicos y de flujo se consideran dibujos.

En la descripcion debe expresarse la mejor manera de llevar a efecto la invencién, que conozca el
inventor en la fecha de la presentacion de la solicitud, o, si se reivindica prioridad, en la fecha de Ia
prioridad reivindicada. Ello permitira que una persona con los conocimientos técnicos del area
concreta pueda repetirla, partiendo de la informacidon suministrada por el solicitante (principio de la
repetibilidad).

El lenguaje técnico utilizado debe ser claro y conciso para que sea posible su comprensidn y puesta en
practica mentalmente, y pueda evaluarse asimismo el aporte de la invencion a la tecnologia existente
en el drea de que se trate.

1
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Claro: Debe redactarse en forma sencilla utilizando términos técnicos que resulten manifiestos,
evidentes y precisos a un experto con conocimiento medio en el campo tecnolégico a que aplica la
invencion.

Conciso: Debe hacerse uso apropiado y oportuno de los conceptos y lenguaje técnico para lograr
expresar en forma adecuada, breve y precisa la descripcion mas apropiada de la invencién. Evitar

complejidades innecesarias, repeticiones o duplicaciones.

Puesta en practica: Significa que un experto con conocimiento medio pueda ejecutar mentalmente
paso a paso la invencioén.

Ejemplos de cdémo ejecutar la invencidn, datos experimentales, corridas, tablas, férmulas, etc,
igualmente forman parte de la descripcion.

5.- Reivindicaciones

Las reivindicaciones son la parte mas importante de una solicitud de patente por cuanto definen la
materia sobre la cual se pide proteccién a favor del solicitante de la patente y a su vez determinan el
alcance de la proteccion otorgada.

El contenido de cada reivindicacion debe estar completamente sustentado en la descripcion y los
dibujos, pudiendo hacer referencia a elementos identificados en los dibujos/figuras. El analisis de las
reivindicaciones sera realizado por los examinadores de fondo (esto lo trataremos mds adelante en el
Capitulo X de esta guia).

6.- Otras consideraciones sobre la memoria descriptiva

i.- Las unidades de pesos y medidas se expresaran segun el sistema internacional de medidas, si
inicialmente se hubieran expresado en un sistema diferente. Las temperaturas se expresaran en
grados Celsius. Para las indicaciones de calor, energia, luz, sonido y magnetismo, asi como para las
férmulas matematicas y las unidades eléctricas, se observaran las normas de la practica internacional;
para las formulas quimicas, deberdn emplearse los simbolos, pesos atdmicos y férmulas moleculares
de uso general. En general, solo deberan utilizarse los términos, signos y simbolos técnicos que se
acepten generalmente en la respectiva drea. Si un término tiene un significado distinto al que
cominmente se le da en el campo técnico debera ser indicado.

ii.- Presentada la solicitud de una patente no podran realizarse modificaciones a la memoria
Descriptiva que impliquen una “ampliaciéon” de la divulgacidn inicialmente reflejada en la misma.

iii.- Con la finalidad de avanzar en la divulgacién de las secuencias de Nucleétidos y Aminoacidos en
una solicitud de patente, se sugiere la utilizaciéon de la Norma ST.26 de la OMPI, “Normas
recomendadas para la presentacién de listas de Secuencias de Nucledtidos y Aminodcidos mediante el
lenguaje extensible de marcado (XML)”.

12
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IV. Principio de la unidad de la invencidén

La memoria descriptiva no puede referirse a mds de un invento, pues solo podrd ser objeto de
proteccion un solo concepto inventivo. Esta es una condicién administrativa prevista en el Articulo 8 de
la LPI.

En este sentido, la solicitud de patente podrd comprender:
a) Una sola invencion
b) Un grupo de invenciones relacionadas entre si, de tal manera que integren un tnico concepto
inventivo general.
Cuando se trate de un grupo de invenciones relacionadas, se debe considerar que el concepto

inventivo Unico que relaciona las invenciones debe ser técnico, cumpliendo por si mismo con los
requisitos de novedad y nivel inventivo, y ser comun a todas las reivindicaciones.

1.- Casos en los que existe unidad inventiva:

a) Si solo existe una reivindicacion independiente y todas las demas reivindicaciones se pueden
considerar, a juicio del examinador, dependientes de la primera (aunque estén escritas de otra manera
en la solicitud de patente).

b) Si existe una reivindicacién independiente para un producto y una reivindicacién independiente
para un procedimiento concebido especialmente para la fabricacion de ese producto, y/o una
reivindicacion independiente para un dispositivo o medio especialmente concebido para la puesta en
practica de ese procedimiento.

c) Si existe una reivindicacidon independiente para un producto final quimico y una o mads
reivindicaciones para productos intermedios que tengan los mismos elementos estructurales que el
producto final, y los productos finales e intermedios no estan separados en el proceso que lleva de
uno a otro por algun intermedio que no sea nuevo.

d) Si existe una reivindicacion independiente del tipo Markush (férmula genérica de una estructura
guimica) que define distintas alternativas y todas estas presentan una propiedad o actividad comun y
un elemento estructural comun, el cual forma la mayor parte de la estructura completa.

e) Si existe una reivindicacion que define una familia de compuestos quimicos con una formula

genérica comun y todos los productos definidos por dicha férmula poseen una actividad o propiedad
comun a todos ellos.
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f) Las reivindicaciones pueden contener equipos, aparatos y dispositivos pero debe existir una
conexion entre estos y el proceso reivindicado para conformacion de la invencidn.

2.- Casos en los que no existe unidad inventiva:
La falta de unidad de invencion puede determinarse en dos etapas del examen de la memoria
descriptiva, asi tenemos:

i.- La falta de unidad de la invencion “a priori” (al momento de la lectura inicial): Puede identificarse
con la sola lectura de la solicitud, en particular de las reivindicaciones, antes de identificar el estado de
la técnica. En este caso, trataremos el fraccionamiento de la solicitud para lo cual se deberd requerir
al solicitante que aclare cudl es el alcance de la invencidn, o que identifique la parte de la invencion
con la cual prefiere continuar el tramite. Si el solicitante no cumple con el requerimiento de la oficina,
la solicitud debera ser rechazada o abandonada por falta de unidad.

Ejemplo: Si tenemos las reivindicaciones independientes:

R1: A+ X
R2: A+Y
R3:X+Y

En este caso observamos una falta de unidad “a priori” ya que no hay caracteristicas técnicas comunes
a todas las reivindicaciones. En cambio en el caso de las siguientes reivindicaciones:

R1: A+X
R2: A+Y

No es posible objetar la solicitud de patente por falta de unidad “a priori” por cuanto la caracteristica
técnica “A” esta presente en todas las reivindicaciones.?

ii.- La falta unidad de la invencion “a posteriori” (luego de efectuada la busqueda de antecedentes):
Ocurre cuando lo que se esta considerando como concepto inventivo Unico comun no cumple con los
requisitos de novedad y/o nivel inventivo. En este caso, las caracteristicas técnicas especiales de cada
“alternativa” ya no pueden estar unidas por ese concepto Unico.

Nuevamente en el ejemplo arriba mencionado: Si la caracteristica técnica comun “A” fuese conocida
(forme parte del estado de la técnica), habria una falta de unidad de la invencién por cuanto carece de
“novedad”.

1 “Caracteristicas Técnicas de las Reivindicaciones de una Patente”, por Javier Vera, OEPM, Mayo 2014, pdg
39. http://www.ub.edu/centredepatents/pdf/doc_dilluns_CP/Vera_Caracteristicas_tecnicas_de_reivindicaciones_de_patente.pdf

14



5' Servicio Auténomo de la

Propiedad intelectual

El criterio de unidad de la invencidn debe aplicarse solamente a las reivindicaciones independientes y
no a las reivindicaciones dependientes. Si las independientes satisfacen la exigencia de unidad de la
invencion, no puede argumentarse la falta de unidad respecto de las reivindicaciones que dependen
de ellas.

Si unareivindicacionindependiente carece de novedad conviene estudiar si las reivindicaciones que
dependan de ésta si presentan o no novedad, lo que pudiere llevar a un otorgamiento parcial del
derecho.

Este método para determinar la unidad de la invencidon deberia poder aplicarse incluso antes del
comienzo de la bulsqueda. Si se efectia una busqueda sobre el estado de la técnica, se puede
reconsiderar una determinacion inicial de la unidad de la invencidn, basada en la hipdtesis de que las
reivindicaciones no interfieren en el estado de la técnica, en funcidon de los resultados de la
busqueda.?

3.- Fraccionamiento de la solicitud

El fraccionamiento de la solicitud puede ocurrir en dos instancias:

i.- Por solicitud del interesado: El solicitante podra, en cualquier etapa del procedimiento antes del
otorgamiento o denegacién del derecho, solicitar formalmente el fraccionamiento de su solicitud, por
medio de escrito dirigido al SAPI. Es importante destacar que el fraccionamiento de la solicitud nunca
puede ampliar la proteccién requerida en la solicitud inicial.

En los casos en que el lapso para reivindicar la prioridad extranjera esté todavia en curso podra
reivindicarse la misma en la o las solicitudes divisionales que corresponda. De lo contrario, solo se
reivindicara la fecha de presentacion ante el SAPI de la solicitud originaria nacional.

ii.- A solicitud del examinador de Patentes: En caso de no existir unidad de la invencion, el
examinador de fondo podrd requerir al solicitante que aclare cudl es el alcance de la invencion, o que
identifique la parte de la invencién con la cual prefiere continuar el tramite, de ser el caso el
solicitante podra realizar el fraccionamiento de la solicitud, reivindicando en la o las solicitudes
divisionales la fecha de presentacion ante el SAPI de la solicitud originaria nacional. Esta solicitud/es
divisional/es deben presentarse en el plazo de Ley para dar contestacion a la devolucion de fondo.

En ambos casos el solicitante deberd identificar por escrito la parte de la invencidn con la cual prefiere
continuar el tramite. Acto seguido, debera presentar una nueva solicitud de patente de invencion para
la parte o partes fraccionadas de la solicitud, y realizara el pago de las tasas correspondientes a la
nueva solicitud o solicitudes.

2 “Tratado de Cooperacion en materia de Patentes”. OMPI.
https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/es/texts/pdf/ispe.pdf
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La solicitud divisional debera reivindicar una invencion distinta de la solicitud originaria e ir
acompafiada de todos los documentos pertinentes.

4.- Desistimiento de la solicitud o desistimiento parcial:

En cualquier etapa del procedimiento incluso después de la publicacién, el solicitante podra, por
escrito, desistir total o parcialmente de la solicitud de patente en tramite ante el SAPI. En caso de
desistimiento parcial debera expresamente indicar la parte de la invencién con la cual desea continuar
el tramite.

V.- Examen de forma:

Este lo lleva a cabo un examinador del SAPI, quien revisa la documentacién consignada y verifica que
la solicitud de patente contenga todos los requisitos exigidos por la Ley. De ser asi, la solicitud
continuara su curso, de lo contrario, se emitira de oficio, una notificacion de Devolucién de Forma al
solicitante para que consigne el/los requisitos faltantes y se subsanen defectos de forma. La
Devolucion de Forma sera notificada al solicitante por publicacién en el Boletin de la Propiedad
Industrial.

En caso de que el interesado no responda dentro de los lapsos establecidos, se declara
extinguida/abandonada la prioridad de la solicitud y la misma no continuara con el tramite.

El examinador podra en todo caso ponerse en contacto directamente con el solicitante que no hubiese
consignado todos los requisitos, a fin de que los complete.

1.- Funciones del examinador de forma

i.- Verificar el cumplimiento de los requisitos de presentacion de una solicitud de patente;
ii.- Requerir la documentacion pertinente al solicitante;
iii.- Orientar al usuario para el cumplimiento adecuado de formalidades requeridas.

2.- Cumplimiento de los requisitos de presentacion de la solicitud

El examinador de forma debera revisar que la solicitud de patente de invencién cumpla con el minimo
de los requisitos de presentacion mencionados en el numeral 2, y posteriormente, pasard a la
verificacion de lo siguiente:

En relacion con la solicitud debe verificarse lo siguiente:
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i.- La solicitud (Planilla SAPI FP-01): En ella debe indicarse claramente el tipo de derecho que se
solicita: patente de invencidén, asi como los datos de nombre, domicilio, direccién y nacionalidad del
solicitante, del inventor o co-inventores y del apoderado en su caso. Igualmente, debe sefialarse el
titulo técnico de la invencidn y estar suscrita por el solicitante o su apoderado. El inventor (a) o co-
inventores deberan ser en todo caso personas naturales.

ii.- La memoria descriptiva o técnica, suficientemente legible.

iii.- Verificar que estén presentes las reivindicaciones.

iv.- Debe verificar que la solicitud tenga un resumen donde al menos se indique el campo tecnolégico
al que se aplicard la invencion.

v.- El poder o indicacién del nimero de inscripciéon del mismo en el SAPI. Debe indicarse el nombre
completo, direccidn, correo electrénico, domicilio y teléfono del apoderado.

vi.- La declaracion del inventor (a) o los co-inventores y la cesion del derecho a solicitar la patente,
cuando el solicitante sea un tercero, suscrita por cada uno de los inventores y autenticada ante
notario publico y legalizada por Apostille.

v.- Copia certificada del documento de prioridad, en los casos en que se reivindique prioridad
extranjera.

vi.- Comprobantes de pago de las tasas correspondientes (solicitud y primera anualidad).

vii.-Verificar que los anexos citados en la solicitud se acompafien a la misma.3

En el caso de solicitantes nacionales, deberan adjuntarse a la solicitud los siguientes soportes
documentales dependiendo del tipo de solicitante:

Personas naturales

Personas juridicas

i.-Copia de lacéduladeidentidad o pasaporte del solicitante y del
inventor, sisetrata de diferentes personas, y deser el caso, poder
autenticado inscritoen el SAPly copia de la cédula deidentidad del
apoderado o agente de la propiedadindustrial.

ii.-Si la persona esta domiciliada en el extranjero, el poder es un
requisitoobligatorio. Dicho poder debera presentarse autenticado,
apostillado, de ser el caso traducido por intérprete publico e
inscrito en el SAPI.

i.- Copia simple del acta constitutiva de la persona juridica o
ejemplar de la publicacidn en prensa. Presentar original ad
effectum videndi, para que pueda ser cotejado (solicitantes
nacionales).

ii.-En caso dequelapersonajuridica tenga més de cinco (5) afios
constituida, el interesado debera presentar copia simple de la
ultima acta de asamblea donde conste la representacion legal.
Presentar original ad effectum videndi, para que pueda ser cotejado
(solicitantes nacionales).

iii.- Copia del Registro de Informacidn Fiscal (RIF) de la persona
juridica solicitante vigente y legible (solicitantes nacionales).

iv.- Fotocopia de la cédula de identidad o pasaporte del
representante legal de la persona juridica y sus respectivos RIF
vigentes y legibles (solicitantes nacionales).

v.- Poder autenticado inscrito en el SAPly copia de la cédula de
identidad delapoderado. En caso de solicitantes extranjeros, el
poder debera presentarse autenticado, apostillado, y de ser el caso
traducido porintérprete publico.

vi.-Documentode declaracion y cesidén de inventores a la persona

3 Todo documento otorgado en idioma distinto al Castellano debe sertraduddo porintérprete publicoylegalizadoporApostilla o por
ante el Consulado de la Republica Bolivariana de Venezuela, cuando se requiera.
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juridica que solicita el derecho de patente, con las respectivas
firmas del cedente y del cesionario autenticado ante notario
publico. En caso de solicitantes extranjeros, dicho documento
debera presentarse autenticado, apostillado, y de ser el caso,
traducido porintérprete publico.

En aquellos casos en que el solicitante sea un ente o institucién publica:

i.- Copia simple de la Gaceta Oficial de creacidn del ente o institucion.

ii.- Copia simple del Reglamento o Estatutos del ente o institucion.

iii.- Copia simple de la Gaceta Oficial del nombramiento del Ministro (a), Presidente (a), y/o Director
(a) del ente.

iv.- Copia simple del RIF del ente (vigente y legible).

v.- Copia simple de la cédula de identidad y RIF del representante legal y/o del Ministro (a), Presidente
(a), y/o Director (a).

vi.- En caso de actuar mediante apoderado, debe presentar poder autenticado inscrito en el SAPI y
copia de la cédula de identidad del apoderado.*

3.- Requerimiento de documentacion

Si el solicitante no cumpliere con los requisitos de presentacion, el SAPI devolverd (Devolucion de
Forma) al interesado la solicitud que hubiere presentado, con exposicién de las razones en que funde
la devolucion. La devolucién de la solicitud no extingue la prioridad de la presentacion, si en el plazo
de treinta dias contados desde la fecha de la devolucion fuere consignada nuevamente la solicitud con
las correcciones del caso.

El SAPI queda facultado para prorrogar este plazo hasta por el término de tres meses, previa solicitud
del interesado, cuando a juicio de aquél la naturaleza del asunto asi lo requiera.

4.- Orientacion del usuario para el cumplimiento adecuado de formalidades requeridas

El examinador de Forma queda facultado para, directamente, dirigirse al solicitante a fin de orientarlo
en el cumplimiento adecuado de las formalidades requeridas con el objetivo de dar continuacién al
trémite administrativo de la solicitud de patente.

4 Pormediode ofido dirigido al Director General del SAPI podra solicitar la exoneracidn de las tasas y
aranceles, indicando el nimero de solicitudes requeridas.
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VI.- Devolucion de forma:

El examinador de forma de la Direccidon de Patentes debe verificar si efectivamente la nueva solicitud
cumple con los requisitos formales establecidos en la Ley.

i.- Si dicho examen revela que la solicitud no cumple con alguno de estos requisitos, el examinador
de forma podra de oficio, a su juicio, contactar directamente al solicitante para que realice las
correcciones pertinentes de su solicitud o presente la documentacion faltante, o devolver al
interesado la solicitud que éste hubiere presentado, mediante resolucion publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial, con exposicién de las razones o motivos en que funde la devoluciéon, emitiendo
entonces el correspondiente “oficio de devolucion”.

ii.- En caso de que no exista defecto de forma, el examinador de forma pasard el expediente al
coordinador del area para que se notifique al solicitante proceder con las tres (3) publicaciones en el
diario digital del SAPI, las cuales son una etapa previa a la publicacién de la solicitud para fines de
oposicion en el Boletin de la Propiedad Industrial.

VIl.- Publicacién de la solicitud de Patente en el Diario Digital del SAPI

Habiéndose cumplido con todos los requisitos de forma y una vez hayan transcurrido al menos 18
meses a partir de la fecha de presentacién de la solicitud de Patente de Invencion, o de ser el caso de
la fecha de la prioridad extranjera reivindicada, el SAPI ordenard su publicacion a costa del interesado
en uno de los periddicos de circulacién diaria en la capital de la Republica, tres veces durante treinta
dias, con intervalos de diez dias entre una y otra publicacidn y deben ser realizadas dentro de los dos
meses siguientes, contados a partir de la vigencia del Boletin de la Propiedad Industrial donde se
notifique.

El SAPI ha puesto a disposicién de los solicitantes de derechos su plataforma del diario digital para la
publicacién de las solicitudes de patentes de invencion.

En caso de no verificarse en el expediente las tres (3) publicaciones en prensa (o diario digital del SAPI)
a que se refiere esta seccién, la solicitud serd declarada abandonada y extinguida su prioridad,
notificando al solicitante por publicacidn en el Boletin de la Propiedad Industrial.

VIII.- Publicacién de la solicitud en el Boletin de la Propiedad Industrial

Una vez recibidas las tres publicaciones en prensa establecidas en la Ley, el SAPI ordenard la
publicacion de la solicitud de patente de invencion en el Boletin de la Propiedad Industrial para fines
de oposicién por parte de terceros interesados.

De no presentarse oposicion por parte de terceros se pasara el expediente al Examen de Fondo
(Examen de Patentabilidad) de la solicitud.
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IX.- Oposiciones a las solicitudes de Patentes

En el plazo de 60 dias continuos a partir de la publicacién en el Boletin de la Propiedad Industrial
cualquier persona que tenga legitimo interés podrd objetar la solicitud y oponerse al otorgamiento de
derechos sobre la misma.

Si se presenta oposicidn, el expediente serd pasado a la Direccion de Oposiciones, para que se
notifique al solicitante por publicacion en el Boletin de la Propiedad Industrial a fin de que retire copia
del escrito de oposicion y sus anexos y en el plazo de Ley presente los argumentos y defensas que
estime conveniente, luego el SAPI decidira la oposicion, y de ser el caso, posteriormente realizara el
Examen de Fondo correspondiente.

En caso de oposiciones por Mejor Derecho, el SAPI pasara el expediente al Tribunal de Primera
Instancia en lo Civil para que éste resuelva la oposicion con las pruebas que ante él se presenten
segun los tramites del juicio ordinario. Se notificara al solicitante por publicacion en el Boletin de la
Propiedad Industrial del enviod al tribunal distribuidor del expediente administrativo indicando oficioy
fecha de remision, luego se publicaran la fecha de distribucién, el nimero de expediente judicial y el
tribunal asignado. Se suspendera el procedimiento administrativo de concesion de la patente hasta
que el tribunal decida y la parte interesada gestione nuevamente el asunto.

X.- Practica del examen de fondo

En esta etapa del proceso la solicitud de patente es evaluada técnica/juridicamente por un
examinador de fondo (especialista en el area tecnoldgica aplicable), para determinar si la invencién
reivindicada puede ser objeto de registro y si ésta cumple con los requisitos de patentabilidad, que en
el caso de las Patentes de Invencién son la novedad, nivel inventivo y la aplicacion industrial.

Se presume que las invenciones cumplen con las condiciones de Ley y la labor de los examinadores de
fondo en cada area tecnoldgica serd desmontar esa presuncion.

De cumplir la solicitud con todas las exigencias de Ley, el resultado de la evaluacién sera favorable y la
patente serd otorgada. De lo contrario serd Devuelta de Fondo para que subsane elementos que
pudieran generar la negativa del otorgamiento del derecho, siempre que no implique con respecto a la
materia reivindicada ampliacion del concepto inventivo.

Sin perjuicio de lo anterior, el examinador de fondo podra ponerse en contacto directamente con el
solicitante cuya solicitud no cumpla con los requisitos de patentabilidad para intercambiar ideas,
apreciaciones o realizar sugerencias sobre el alcance de la invencidn que opta al derecho de patente, a
fin de que se hagan las modificaciones o enmiendas pertinentes.
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1. Funciones del examinador de fondo

a) Estudiar la documentacion técnica del expediente;

b) Formular nuevos requerimientos de documentacién, de ser necesario;

c) Recomendar la division de la solicitud, si se observare falta de unidad de la invencion;

d) Recomendar el cambio de modalidad de protecciodn, si se estima necesario;

e) Hacer la busqueda previa del estado de la técnica en el drea correspondiente;

f) Hacer el examen de patentabilidad (novedad, altura inventiva y aplicacién industrial);

g) Elaboracion de informes técnicos correspondientes, los cuales debera suscribir;

h) Emitir un oficio de Devolucién de Fondo para subsanar omisiones o realizar correcciones o
modificaciones necesarias;

i) Orientaciéon y comunicacion al usuario para el cumplimiento de los requisitos técnicos
adecuados.

2.- Verificaciones previas al examen de fondo

El examinador de fondo debera seguir los siguientes pasos:

i.- Verificar que la solicitud de patente se haya publicado.

ii.- En caso de Oposicidn, que la misma con sus anexos (si los hubiese) curse dentro del expediente,
gue haya sido notificada al solicitante, que no haya sido desistida y, si el solicitante presenté defensa
gue dicho escrito con sus anexos curse dentro del expediente. En este caso, elaborara informe técnico
y remitira el expediente a la Direccion de Oposiciones.

iii.- Si se reivindicé prioridad, revisar que los datos de fecha, nimero de prioridad y lugar de origen
estén correctos. Que la solicitud haya sido presentada dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de
la prioridad reivindicada. Que curse en el expediente copia certificada del documento de prioridad
indicado en la solicitud de patente (no se requiere legalizacién). Que el contenido técnico de la
solicitud de patente objeto de examen se corresponda con el de la prioridad reivindicada (no es
necesario que sea idéntica la reivindicacion, pero si que la contenga).

iv.- Hacer la busqueda previa del estado de la técnica en el area correspondiente.

v.- Estudiar la memoria descriptiva, los dibujos (si los hay) y las reivindicaciones o las modificaciones a
éstos, enviados por el solicitante.

vi.- Solicitar la division de la solicitud, si se observare falta de unidad de la invencion;

vii.- Recomendar el cambio de modalidad de proteccidn, si se estima necesario;

viii.- Hacer el examen de patentabilidad (novedad, altura inventiva y aplicacion industrial);

ix.- Preparar un informe donde anotara todas las objeciones necesarias, que pueden ser de forma
(claridad, concisidn, etc.), referentes a materia no patentable, a falta de novedad, de nivel inventivo,
de aplicacion industrial y de unidad de la invencion. Debe indicar, para cada objecidn, la parte de la
solicitud que es deficiente, el requisito legal que no satisface y las razones o motivos que sustentan la
objecion. Por ejemplo, el examinador debe ser claro al indicar cuales son las reivindicaciones
afectadas por falta de novedad, nivel inventivo, aplicacion industrial y/o indicar si se trata de un caso
de unidad de invencioén, justificando cada uno de sus requerimientos;

X.- Cuando el estudio indique que no se cumplen los requisitos de patentabilidad, se hard la
correspondiente Devolucién de Fondo, indicando las razones de la misma, para lo cual el solicitante
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contara con treinta (30) dias habiles para presentar las correcciones a partir de la fecha del Boletin de
la Propiedad Industrial donde se publique la devolucién. Este plazo podra ser ampliado hasta por tres
(3) meses a peticion del interesado. El solicitante podra modificar, complementar su solicitud (pero no
ampliar las reivindicaciones), o presentar los argumentos que estime necesarios dentro del plazo legal
establecido.

3. Lineamientos para el examen de fondo

3.1 Analisis de las reivindicaciones

Las reivindicaciones definen la materia sobre la cual se pide proteccion a favor del solicitante de la
Patente y a su vez determinan el alcance de la proteccién otorgada.

Deben redactarse de manera clara y concisa en funcién de las caracteristicas o aspectos técnicos
esenciales de la invencién, no de sus atributos o utilidad y deben ir numeradas correlativamente. Los
elementos técnicos presentes en las reivindicaciones deben estar interrelacionados cooperando entre
ellos para la integracién de la invencion.

El contenido de cada reivindicacion debe estar completamente sustentado en la descripcién y los
dibujos, pudiendo hacer referencia a elementos identificados en los dibujos/figuras.

Podra objetarse el excesivo numero de reivindicaciones que no aporten algun elemento adicional a lo
ya reivindicado. En este sentido, en los casos en que existan multiples reivindicaciones
independientes, el examinador debera evaluar la posibilidad de reducir su nimero mediante
reivindicaciones dependientes. Por ello el concepto de concision implica redactar las reivindicaciones
con las palabras precisas, sin excederse ni tampoco omitir.

No deben admitirse términos imprecisos en las reivindicaciones como “alrededor de..” o
“aproximadamente”, ni términos relativos como “mayor” o “delgado” ya que pueden generar
ambigliedad.

El examinador de fondo debe comenzar el analisis de la solicitud por las reivindicaciones, para
determinar si estas identifican completamente la invencidn, de acuerdo con los siguientes pasos:

i.- Revisar la forma en que estan redactadas las reivindicaciones;

ii.- Identificar las categorias de las reivindicaciones (independientes y/o dependientes);

iii.- Determinar la claridad, el contenido y el alcance de las reivindicaciones a la luz de la descripcion;
iv.- Determinar la unidad de la invencion;

v.- Identificar si toda la materia contenida dentro de las reivindicaciones se puede considerar como
invencion de acuerdo a la legislacién nacional, de ser el caso;

vi.- Identificar, dentro de las reivindicaciones, las invenciones no patentables.
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3.1.1- Estructura bdsica de una reivindicacion:

Las reivindicaciones deben redactarse en funcién de las caracteristicas técnicas necesarias para la
definiciéon del objeto inventivo. En este sentido, una caracteristica técnica define uno o varios
elementos técnicos, su interrelacion y el efecto técnico que se produce.

Las reivindicaciones deben poseer la siguiente estructura:

Predambulo: identifica la naturaleza basica del invento, se refiere a lo existente en el arte previo.
Define el tipo de invencion (producto/procedimiento) o el campo de aplicacién de la invencién con las
caracteristicas técnicas ya conocidas. Debe redactarse lo mas amplio posible.

Palabras de transicion: son aquellas que enlazan el preambulo y el cuerpo o parte caracterizante de la

n u n u

reivindicacidon y pueden ser abiertas o cerradas. Por ejemplo: “comprende”, “que incluye”, “contiene”,

n u n u V{4

“abarca”, “que consiste en ”, “caracterizado por”, “consta de”.

Cuerpo o parte caracterizante. es la parte medular de una reivindicacion por cuanto define los
elementos, combinaciones o agrupaciones que pudieran existir. Constituyen el aporte técnico que
reune las condiciones de novedad, nivel inventivo y aplicacion industrial, y por lo tanto el mérito para
otorgar una patente. Es importante que el cuerpo o parte caracterizante sea consecuente con el
predmbulo. Asi, por ejemplo, si en el preambulo se indica un procedimiento, en el cuerpo o parte
caracterizante deben desarrollarse las fases del mismo y no la descripcidon de aparatos, o viceversa.

Como se muestra a continuacion:

“Una tuberia doble que comprende: una tuberia exterior; y una tuberia interior que presenta forma
espiral u ondulada configurada para mantenerse en su posicion mediante la cara circunferencial
interior de la tuberia exterior".

Cuando una invencion incluye alguna clase de material bioldgico y el material se haya depositado en
un centro autorizado para ello por lo complejo de su descripcidn, las reivindicaciones deben incluir
una referencia a dicho centro y su nimero de acceso, lo que constituye en si una caracteristica
técnica. Por ejemplo:

“Un hibridoma productor de un anticuerpo monoclonal contra la IL-4 depositado en el Instituto
Venezolano de Investigaciones Cientificas (IVIC), con el numero de acceso XXX”.

Ejemplo en el darea Petroquimica:

Solicitud VE 2016-0614
Titulo: PROCESO Y SISTEMA PARA LA PRODUCCION DE OLEFINAS
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Reivindicacion:

1) Un proceso (100) para la produccion de olefinas, en el cual el metano, junto con oxigeno, se
suministra en paralelo, donde comprende un primer y un segundo procesos de conversioén catalitica-
térmica (10A, 10B), donde el primer y el segundo procesos de conversion catalitica-térmica (10A, 10B)
incluyen, cada uno, una etapa catalitica (11A, 11B) y una etapa térmica (12A, 12B) que sigue a la etapa
catalitica, donde parte del metano se convierte en cada una de las etapas cataliticas (11A, 11B) con la
formacién de hidrocarburos superiores, con lo cual una primera mezcla de gases, que contiene los
hidrocarburos superiores, se forma en cada caso.

3.1.2.- Tipos de reivindicaciones:

Podemos encontrar dos tipos de reivindicaciones, las reivindicaciones independientes y las
dependientes.

Las independientes son aquellas que definen las caracteristicas técnicas esenciales de la invencidn,
resultando autosuficientes en si mismas. Puede haber mas de una reivindicacién independiente.

Ejemplo: “Un instrumento de escritura compuesto por las unidades a 'y b”.

Las dependientes son aquellas que afaden caracteristicas técnicas adicionales a los elementos
técnicos de la reivindicacién de la que dependen.

Ejemplo: "Aparato segun la reivindicacion 1 caracterizado por, que ademds incluye..."
Ejemplo en el drea Petroquimica:

Solicitud VE 2010-0879
Titulo: UN PROCESO MEJORADO PARA CARACTERIZAR LA EVOLUCION DE UN YACIMIENTO DE
PETROLEO O GAS A TRAVES DEL TIEMPO

Reivindicaciones:

1) Un proceso para la caracterizacion de la evolucién de un yacimiento a través de un intervalo de
tiempo, que comprende las etapas de: la provision de n estudios del yacimiento, cada uno teniendo
un conjunto de trazas sismicas, en un tiempo Tny n>2; la derivacién de un mapa de ponderacion de la
regularizacion dptima a partir de una combinacion de por lo menos 3 estudios; y la utilizacién de las
ponderaciones de regularizaciéon éptima para invertir y obtener una imagen sismica mejorada en el
intervalo de tiempo entre pares de estudios sismicos.

2) Un proceso de acuerdo con la Reivindicacidn 1 caracterizado porque los n estudios se combinan
para derivar el mapa de ponderaciones de la regularizacion éptima.

3) Un proceso de acuerdo con la Reivindicacién 1 o la Reivindicacidn 2 caracterizado porque la
inversioén se lleva a cabo para el cambio en la velocidad relativa.
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3.1.3.- Dependencia multiple/falsa dependencia

Es posible que las reivindicaciones dependientes puedan tener dependencias multiples, esto es, que
incluyan las caracteristicas de mas de una reivindicacién anterior. La Unica limitacién que existe con
respecto a la existencia de varias reivindicaciones dependientes multiples es la de la posible falta de
claridad en la definicion del objeto de la invencion.

La dependencia de la reivindicacion dependiente multiple con las reivindicaciones de las que depende
puede ser en forma alternativa (“0”) o en forma acumulativa (“y”).

Ejemplo: “Una mdquina de acuerdo con las reivindicaciones 3 o 4, que comprende ademds...”, o “Una
mdquina de acuerdo con las reivindicaciones 3 y 4, que comprende ademds...”

En ocasiones, una reivindicacidon de una determinada categoria hace mencidn a otra reivindicacién de
otra categoria. Esta situacion constituye una falsa dependencia, ya que se trata Unicamente de una
referencia o relacién con otra reivindicacién. Otro caso es cuando la reivindicacion dependiente no
incluye todas las caracteristicas de la reivindicacién independiente.

En el caso de falsa dependencia debe analizarse la patentabilidad de la reivindicacion independiente,
pero también la patentabilidad de las relaciones falsamente dependientes. Es decir, la patentabilidad
de la independiente, en este supuesto, no implica la patentabilidad de la falsa dependiente.

Ejemplo:
Reivindicaciones:

1) Combinacion quimica que es caracterizada porque comprende una mezcla de etanol, metanol y
propanol.

2) Combinacidn segun la reivindicacién 1, que comprende ademds agua y butanol.
3) Método segun la reivindicacién 1, donde la etapa a) comprende calentar la combinacién a 1002 C.

Se puede notar que hay un salto de categoria en la reivindicacién 3, ya que, en la reivindicacion uno se
habla de un producto y no de un método.

3.1.4.- Modificacion de las reivindicaciones:

Una reivindicacion se puede modificar durante el proceso de Examen de Fondo para reducir el alcance
de la proteccién. La modificacion no debe afiadir materia nueva que no figure en la solicitud
originalmente presentada. Pueden ocurrir las siguientes modificaciones:

i.- Combinacién de reivindicaciones: Esta es la modificacion mas usual, que resulta de haber sido
objetada una reivindicacion independiente pero no asi alguna de las caracteristicas presentes en sus
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reivindicaciones dependientes. La modificacion consiste en construir una nueva reivindicacion
independiente donde todas las caracteristicas objetadas se incluyen en el preambulo y las
caracteristicas no objetadas en las antiguas reivindicaciones dependientes se convierten en el cuerpo
o parte caracterizante de la nueva reivindicacién independiente. Esta modificacion es solo posible si
existe una relacion técnica entre todas las caracteristicas técnicas ahora combinadas.>

ii.- Inclusidn de una caracteristica de la descripcion o dibujos en una reivindicacion: Consiste en Ia
inclusion, en el cuerpo o parte caracterizadora de una reivindicacién independiente, de caracteristicas
técnicas presentes en la descripcidn o los dibujos, siempre que esté descrita en conexién con las otras
caracteristicas. Esta modificaciéon no amplia en forma alguna el alcance de la proteccién porque la
caracteristica técnica ya aparece en la memoria o los dibujos.®

iii.- Eliminacién de una caracteristica técnica de una reivindicacién: Esta puede ser admisible como
modificacion, siempre que dicha caracteristica no sea esencial para la funcion de la invencion, a la
vista del problema técnico que va a resolver, y que dicha eliminacién no suponga modificacién alguna
en el resto de caracteristicas ni al efecto conjunto, ni tampoco una ampliacién en el alcance de la
proteccion.’

Ejemplos de como debe y no debe redactarse una reivindicacion:

Solicitud VE 2015-0324
Titulo: REDUCTOR DE VISCOSIDAD PARA PETROLEO CRUDO PESADO

Reivindicaciones:

1) Una composicion reductora de viscosidad para fluidos de hidrocarburos, siendo que la composicion
reductora de viscosidad comprende un fosfoglicérido, un aceite vegetal, un solvente no aromatico, un
hidrocarburo aromatico policiclico y un estabilizador. Incorrecta.

=> Frases repetitivas o mal empleadas que generan confusién a la hora de evaluar.

=> Falta informacidn sobre las caracteristicas técnicas esenciales.

1) Una composicién reductora de viscosidad para fluidos de hidrocarburos, que comprende un
fosfoglicérido, un aceite vegetal, un solvente no aromatico, un hidrocarburo aromatico policiclico, el
cual se encuentra en un rango entre 5y 15% en peso y un estabilizador que se encuentra en un rango
de 0,5 a 2% en peso. Correcta.

5) La composicion reductora de viscosidad de la reivindicacion 5, en la cual el biodiesel se selecciona
del grupo consistente en metil ésteres de acidos grasos saturados, metil ésteres de acidos grasos no
saturados, y/o mezclas de los mismos. Incorrecta.

5 “Caracteristicas Técnicas de las Reivindicaciones de una Patente”, por Javier Vera, OEPM, Mayo 2014, pdg
51. http:;//www.ub.edu/centredepatents/pdf/doc_dilluns_CP/Vera_Caracteristicas_tecnicas_de_reivindicaciones_de_patente.pdf

6 Idem, pdg 53.

7 Ibidem, pag. 54.
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-> Podemos notar que la reivindicacién 5 hace referencia a ella misma.
5) La composicion reductora de viscosidad de la reivindicacion 4, en la cual el biodiesel se selecciona
del grupo que consiste en metil ésteres de acidos grasos saturados, metil ésteres de acidos grasos no
saturados, y/o mezclas de los mismos. Correcta.

Solicitud:XXXXX

Titulo: METODO PARA LA PRODUCCION DE UN FERTILIZANTE DE UREA CON AZUFRE ELEMENTAL Y EL
PRODUCTO DEL MISMO.

Reivindicaciones:
1) Método para la produccion de un fertilizante de urea con azufre elemental a partir de azufre en
estado liquido y una masa fundida de urea liquida. Incorrecta.

=> Es una reivindicacion muy general, le faltan caracteristicas técnicas esenciales.

1) Método para la produccion de un fertilizante de urea con azufre elemental a partir de azufre en
estado liquido y una masa fundida de urea liquida caracterizado por influir en la tension superficial
entre las dos fases de azufre y urea en estado liquido a temperaturas superiores a los puntos de
fusion, mediante suministro de un aditivo termoestable y anfétero al fundido liquido azufre/urea para
obtener una fase mixta homogénea, que posteriormente se distribuye y solidifica. Correcta.

7) Un fertilizante de urea-azufre segun la reivindicacion 1 caracterizado porque el fertilizante
comprende una fase homogéneamente mezclada de urea y azufre elemental y un aditivo que es
biodegradable, termoestable y anfétero. Incorrecta.
=> Hay un salto de categoria, ya que, la reivindicacién 1 hace referencia a un Método y no al
fertilizante.

7) Un fertilizante de urea-azufre caracterizado porque el fertilizante comprende una fase
homogéneamente mezclada de urea y azufre elemental y un aditivo que es biodegradable,
termoestable y anfotero. Correcta.

3.2.- Anadlisis de la Descripcion

i.- Verificar que la descripcidon contenga la informaciéon completa, clara y con la estructura adecuada,
de acuerdo con lo estipulado en la ley;

ii.- Verificar que las unidades se encuentren en el sistema internacional de unidades;

iii.- Verificar que la descripcién de los dibujos tenga relacion directa con la descripcidn de la invencién
en la memoria técnica;

iv.- Verificar que se utilicen términos técnicos reconocidos en el a mbito técnico correspondiente. Si los
términos son poco reconocidos, deben estar definidos correctamente;

v.- ldentificar las caracteristicas técnicas de la invencion; vy,

vi.-Verificar que en la descripcién se encuentra la materia reivindicada.
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3.3.- Andlisis de los Dibujos

Los dibujos, los planos, las figuras y las representaciones graficas tienen como finalidad contribuir a
una mejor comprensioén y divulgacion de la invencién.

i.- Deben ser presentados en hojas numeradas tras las reivindicaciones;

ii.- Los dibujos deben ir numerados consecutivamente en nimeros arabigos;

iii.- No deben contener texto alguno y deben llevar signos de referencia solo si figuran en la
descripcion o en los dibujos, debiendo utilizarse las mismas referencias en toda la memoria;

iv.- Deben tener una relacién directa con la descripcion;

v.- Deben permitir visualizar las formas de ejecucidn descritas;

vi.- La relacién entre la descripcion y los dibujos se debe hacer por medio de signos de referencia que
se encuentren en ambos elementos y guarden una correspondencia;

v.- Si en la descripcién se mencionan figuras, éstas deben, obligatoriamente, estar incluidas;

vi.- No deben considerarse figuras o dibujos que no hayan sido descritos;

vii.- No deben considerarse simbolos o nimeros que no hayan sido mencionados en la descripcion;
viii.- En lo posible, no deben incluirse textos o letreros; v,

ix.- Los diagramas esquematicos y de flujo se consideran dibujos, asi como tablas, férmulas quimicas y
matematicas.

Ejemplos de dibujos:
PARTE ELECTRICA GIRATORIA

Figura 1 Figura 2
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METODO Y APARATO PARA OBTENER HIDROGENO DE 5 UNA MEZCLA DE MATERIAL DE ALIMENTACION
CON CONTENIDO DE HIDROGENO E HIDROCARBUROS
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3.4.- Determinacion del estado de la técnica

Una vez que se ha efectuado el andlisis de las reivindicaciones, de la descripcién y de los dibujos, y se
ha comprendido la materia de la invencién, el examinador de fondo debe proceder a determinar el
estado de la técnica en el drea especifica.

El estado de la técnica que debe tomarse en cuenta para la apreciaciéon de la novedad y del nivel
inventivo de una solicitud de patente de invencién, comprende todo lo que se haya puesto a
disposicion del publico por una descripcion escrita u oral, utilizacién, comercializacidn o cualquier otro
medio, en cualquier lugar del mundo, antes de la fecha de presentacion de la solicitud o la fecha de
una solicitud anterior, cuando se reivindique la prioridad de la misma.

Solo para el efecto de la determinacién de la novedad, también se considerara dentro del estado de la
técnica, el contenido de una solicitud de patente en trdmite en el pais, cuya fecha de solicitud sea
anterior a la fecha de la solicitud de patente bajo examen.

Con la finalidad de establecer el estado de la técnica el examinador de fondo debe realizar una
busqueda por todos los medios disponibles a su alcance (documentales, publicaciones, bases de
datos, entre otros) para poder determinar si la invencidén es nueva, en base a todo lo existente con
anterioridad a la fecha de la solicitud que se examina o a la de la prioridad que reivindica (si es el
caso).
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Para conocer los antecedentes se sugiere hacer una busqueda técnica en las bases de datos de
patentes: SAPI, USPTO, ESPACENET, PATENTSCOPE, GOOGLE PATENTS, OFICINA ESPANOLA DE
PATENTES Y MARCAS (OEPM). También puede accederse a bases de datos de bibliografia cientifica y
tecnoldgica y usar otros medios como la literatura y bases de datos libres de informacién general.

Las busquedas pueden hacerse en la base de datos del SAPI y/o internacionales, con especial atencion
a la novedad de la invencién y a cualquier elemento existente en el arte previo de la misma vinculado
al nivel inventivo, con las siguientes herramientas: uso de la Clasificacidon Internacional de Patentes
(CIP) u otra que sea relevante, uso de palabras claves contenidas en el titulo o resumen, mezcla de
palabras claves y clase internacional, y/o apellidos de los inventores o nombre del solicitante de la
patente, entre otros.2

3.5.- Evaluacion de la novedad

Las reivindicaciones determinan el alcance de la proteccién conferida por la patente. Por ello, al
analizar la novedad se deben interpretar las reivindicaciones tomando el sentido mas amplio de las
definiciones empleadas.

Para determinar la novedad de la invencion se debe comprobar si existen anticipaciones de la técnica
gue contengan implicita o explicitamente todas las caracteristicas técnicas esenciales de la invencién.

Se deberdn comparar las reivindicaciones independientes de la solicitud con el contenido de cada
antecedente del estado de la técnica, uno a uno, a fin de determinar si un antecedente por si solo
describe las caracteristicas técnicas contenidas en dichas reivindicaciones.

Si todas las caracteristicas técnicas de las reivindicaciones independientes se encuentran descritas en
un mismo antecedente, el objeto de dicha reivindicacidn carece de novedad. Si una caracteristica,
aunque sea banal, no se encuentra contenida en el antecedente, la reivindicacién es nueva. Es
importante destacar que la novedad y nivel inventivo son criterios distintos y hay que analizarlos por
separado.

Es importante tener en cuenta que:
i.- No caben interpretaciones de un antecedente contenido en el estado de la técnica. Solamente lo

gue esta descrito claramente o lo que se deriva directamente de la divulgacidn de dicho antecedente
puede ser usado en contra de la novedad de un producto o procedimiento reivindicado.

8 Los documentos recuperados y utilizados por el examinador de fondo deberan ser citados ensu
informe técnico.
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ii.- Las modificaciones obvias o equivalentes del producto o procedimiento descrito en el estado de la
técnica no pueden ser citadas en contra de la novedad del producto o proceso reivindicado, sino
cuando estan descritas ellas mismas en el antecedente.

iii.- Se procede de igual manera con todas las reivindicaciones independientes, en su caso, y con las
reivindicaciones dependientes, con el fin de determinar la existencia o no de materia novedosa
respecto a cada uno de los antecedentes del estado de la técnica.

En caso de ausencia de novedad, el informe técnico deberd citar el antecedente que contiene todos
los elementos de la reivindicacion indicando los pasajes donde se encuentra cada uno de ellos. En
consecuencia, para evaluar la Novedad se debe:

i.- Comparar elemento por elemento lo que se encuentra en el estado de la técnica y la solucion
propuesta, comparando, en primer lugar, la reivindicacién independiente con el contenido entero de
cada publicacion (u otra divulgacion), tomada aisladamente;

ii.- Comparar si la invencion reivindicada es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica en un
Unico documento. Si la materia, por si sola, contiene el conjunto de las caracteristicas de la
reivindicacion analizada, se considera que no tiene novedad,;

lii.- Verificar si existen otras reivindicaciones independientes bajo el mismo analisis anterior y revisar
las reivindicaciones dependientes para examinar si hay elementos nuevos;

iv.- Considerar, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en tramite
ante el SAPI y cuya fecha de presentacion o de prioridad sea anterior a la fecha de presentacion o de
prioridad de la solicitud que se esta estudiando; v,

v.- La evaluacion de la unidad de la invencion “a posteriori” se realizara luego de conocer el estado de
la técnica.

Ejemplo 1:

Se reivindica un sistema de puertas corredizas para un armario que contenga un televisor, una radio o
un aparato electrénico similar, caracterizado por que las puertas estan hechas de una serie de listones
verticales adyacentes, que cada uno de los listones estd enganchado de manera flexible al listdn
adyacente, y que sus extremidades inferiores y superiores se encuentran dirigidas por unas guias
lineales horizontales que se prolongan por encima y por debajo, a lo largo de las partes frontal y
laterales del armario, permitiendo que las puertas tengan un movimiento lateral al abrirse y cerrarse
la parte delantera del armario.

En la reivindicacién 2 se definen las guias como ranuras, y en la reivindicacion 3 se precisa que los
listones estan hechos del mismo material que el armario.
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En el estado de la técnica se encontré un documento que describe: “un hangar de un avion con
puertas corredizas que se mueven por medio de ruedas pequefas a las que estdn apoyados los
listones, cuyas extremidades superiores solo estdn dirigidas por guias”.

Este documento no se puede considerar como una anticipacion a los efectos de la novedad, porque
no describe las guias inferiores (ruedas en lugar de guia). Todas las demdas caracteristicas técnicas
estan explicita o implicitamente descritas.®

Ejemplo 2:

Se reivindica un resistor eléctrico de precisidn, que comprende una barra de material cerdmico que
lleva en la superficie una pista metalica espiral, caracterizado por ser la resistividad del metal 2,8
Q.cm.

El estado de la técnica citado en el informe de busqueda: “consiste en un catdlogo comercial que
presenta varios resistores en forma de espiral de aluminio depositado en la superficie de una barra de
alumina. En un manual de referencia se puede encontrar que el aluminio tiene una resistividad de 2,8
Q.cm.”

Todas las caracteristicas técnicas siendo explicita o implicitamente presentes en el documento citado,
es decir: barra de material cerdamico (alumina), espiral de metal (aluminio) depositado en la superficie,
resistividad del aluminio = 2,8 cm (caracteristica inherente). En este caso hay falta de novedad.1°

3.5.1.- La novedad respecto a las expresiones generales y los rangos:

Cuando examinamos una solicitud de patente debemos tener en cuenta que una expresion general no
destruye la novedad de un elemento especifico que cae dentro de esta expresion, pero un elemento
especifico presente en un antecedente si destruye la novedad de una reivindicacién general que lo
incluya.

La descripcién en el estado de la técnica de una clase genérica, por ejemplo, “metal”, “halégenos”,
etc., no destruye la novedad de un elemento particular de la clase (como, por ejemplo, cobre o fltor).

En el caso de rangos considerados como valores numéricos que indican un maximo y un minimo,
tenemos que expresiones del tipo “CnH2n+2” donde n=1 a 8 destruyen la novedad de los miembros
finales de la familia, es decir para n=1 (C1H4) y para n=8 (C8H18) pero no la de los miembros
intermedios (por ejemplo, C5H12), a menos que estos miembros intermedios se encuentren explicita y
especificamente descritos en el documento considerado.!> En caso contrario, los miembros

9 “Manual de organizacion y examen de solicitudes de patentes de invencion de las oficinas de
propiedad industrial de los paises del itsmo centroaméricano y la Republica Dominicana” Sep. 2006, pag. 64.
https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/s ession_22/comments_received/nicaragua_es2.pdf

10 Idem, pag. 65

11 Ibidem, pag. 65
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intermedios serian novedosos y en consecuencia reivindicables. No obstante, por lo general las
memorias descriptivas incluyen los miembros intermedios representativos.

Ejemplo 1:

Solicitud de patente: eje de metal.
Estado de la técnica: eje de cobre.
Conclusién: Carece de novedad.

Ejemplo 2:

Solicitud de patente: temperatura entre 120 y 150°C.
Estado de la técnica: 120°C.
Conclusién: Carece de novedad.

Ejemplo 3:

Solicitud de patente: temperatura entre 125 a 130°C.

Estado de la técnica: de 120 a 150°C.

Conclusidn: seleccion especifica en un rango comparativamente amplio y lejos de los limites.
Novedosa.

Ejemplo 4:

Un documento publicado en 1935 describe el procesado de una sefial eléctrica y contiene un
diagrama de un circuito eléctrico y la declaracién de que se puede utilizar cualquier modo de
amplificar la sefal eléctrica.

Este documento no destruye la novedad de una reivindicaciéon para el mismo circuito presentada en
el 2003, si la reivindicacion especifica que la ampliacion de la sefial eléctrica se efectua por medio de
transistores. Los transistores no se inventaron hasta finales de los anos 40 y por eso, aunque puede
ser evidente emplear transistores hoy en dia, el experto en la materia que leyé el documento cuando
fue publicado (1935), no podia haber interpretado que los transistores podian ser también utilizados.
En otras palabras, el documento simplemente no contiene esa informacién en la fecha en que fue
publicado.1?

Conclusién: Novedosa.
Ejemplo 5:

12 “Manual de organizaciéon y examen de solicitudes de patentes de invencion de las oficinas de

propiedad industrial de los paises del itsmo centroaméricano y la Republica Dominicana” Sep. 2006, pag. 66.
https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session_22/comments_received/nicaragua_es2.pdf
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La descripcion de un gancho para una grda implica ciertas caracteristicas técnicas en lo que se refiere
a fuerza, tamafo, etc. Un gancho para pescar peces pequefios implica normalmente otras
caracteristicas técnicas. Ninguno de estos ganchos se considera que destruya la novedad del otro,
aunque puedan tener una forma similar. Asi la palabra “para” en estas reivindicaciones,
implicitamente quiere decir “apropiado para”. Ninguno de estos ganchos podria ser apropiado para
realizar la funcién del otro.

Conclusién: Novedosa.
Ejemplo 6:

Una solicitud reivindica una composicion que comprende una combinacién de A, B y C. Donde A es
una aleacién de 75% de hierro y 25% de cromo.

En el estado de la técnica se encontrd un documento donde se describe la combinacién A, By C con el
mismo rango establecido en A.

Conclusién: No hay novedad.
3.5.2 .- La novedad y los parametros

Al analizar parametros entendidos como valores caracteristicos de propiedades mensurables o
combinaciones matematicas de varias variables, tenemos que en el caso en que un producto se
corresponde en todos sus aspectos con otro del estado de la técnica, por ejemplo, si los productos de
partida del proceso de fabricacién son idénticos pero el estado de la técnica no menciona un
parametro particular definido en la reivindicacién, se debe hacer inicialmente una objecién por falta
de novedad, indicando que el arte anterior con toda probabilidad tendria el mismo valor para ese
parametro si se midiera. Esto se aplicard especialmente si el pardmetro es inusual o desconocido.

Si el solicitante demuestra que, en realidad, el parametro es diferente en la invencidn reivindicada con
respecto al estado de la técnica, por ejemplo, mediante argumentaciones validas o bien ensayos
comparativos, la novedad quedaria establecida.

Ejemplo:
Un documento describe que cierto procedimiento quimico puede realizarse a
un intervalo de temperaturas entre 10 y 100°C, y que también describe
ensayos realizados a las siguientes temperaturas: 20, 40, 60 y 80°C. Mas
tarde un inventor descubre que entre 68 y 72°C el procedimiento es de
manera inesperada, mucho mas eficaz y produce un rendimiento mayor. Esta
informacién serd muy apreciada en el mundo comercial, y el inventor querra
solicitar una patente que reivindique el procedimiento entre 68 y 72°C. La
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busqueda correspondiente revelard el documento arriba mencionado que ya
describe el intervalo de 10 a 100°C.13

La existencia de un efecto inesperado o sorprendente no tiene que ver con la novedad, pero si con el
nivel inventivo. Ahora bien, si el efecto hubiera sido el esperado, el intervalo reivindicado seria nuevo
también, pero en este caso, la reivindicaciéon no implicaria nivel inventivo.

Cuando se trata de intervalos contiguos, se debe ser cuidadoso a la hora de examinar la novedad.
“Una descripcién de que un procedimiento particular se realiza a 55°C, puede ser interpretado por el
experto en la materia, consciente de las tolerancias e imprecisiones que resultan al medir o controlar
en dicho procedimiento en particular, como que la temperatura, en la practica, es mas o menos de
55°C. Por ello, la informacién contenida en un documento de patente debe presentarse como la leeria
un experto en el campo al que aplica y no como un documento matematico exacto que no existe
normalmente en la vida corriente”. 4

3.5.3.- La novedad en dreas especificas de la tecnologia
i.- Enla quimica:

“Un compuesto quimico se considera conocido si estd mencionado en un antecedente y la informacion
contenida en él, complementada con el conocimiento general en la fecha del mismo, permite a una
persona versada en la materia prepararlo y separarlo o, en el caso de un producto natural, solo
separarlo. Debe estar mencionado en la solicitud por: a) su nombre, b) su férmula quimica, c) sus
parametros fisico-quimicos; o, d) su proceso de fabricacién (cémo el producto es el resultado de un
proceso).

En el caso de un antecedente que menciona el proceso de fabricacion, para que haya falta de
novedad, dicho antecedente tiene que indicar los productos de partida y un proceso que con esos
productos de partida lleve obligatoriamente al producto reivindicado.

Una formula general no destruye la novedad de un compuesto o un subgrupo de compuestos
incluidos en ella. No obstante, compuestos especificos en un documento destruyen la novedad de una
formula general reivindicada.

Si una férmula tiene sustituyentes especificos listados, se considera que la seleccidén de una de las
posibilidades cuando solo hay una lista de alternativas para un sustituyente carece de novedad. Es
decir, se considera que una férmula general con variacién en un solo sustituyente y en el que todas las
alternativas para este sustituyente estén listadas, es equivalente al listado de todos los compuestos
especificos. Sin embargo, si hay que hacer una seleccion en dos listas o0 mas de sustituyentes para
Ilegar al objeto de la reivindicacién, entonces se considera que hay novedad.

13 Idem, pag. 67.
14 Ibidem, pag 69.
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Si un compuesto tiene varios isémeros o esteroisémeros, cada uno de ellos se considera nuevo si no
ha sido explicitamente mencionado o no hay un proceso que lleve obligatoriamente a ellos. Si ya han
sido mencionados no son nuevos a condicién de que la persona versada en la materia haya sido capaz
de separarlos y aislarlos en fecha de publicacion de este documento.

En el caso de productos naturales, hay que sefialar que su actividad por si sola (sin formula quimica o
caracteristicas fisico-quimicas) no es suficiente para definir sin ambigledad el producto. Si un
producto es conocido en forma purificada, por ejemplo, por su actividad y pardmetros, una
reivindicacion que tenga por objeto la férmula del compuesto no seria nueva.

Cuando tanto la reivindicacion como el documento del estado de la técnica estan definidos por
féormulas Markush que se solapan, es decir, hay un subgrupo de compuestos comunes a los dos, pero
el estado de la técnica no describe ningln compuesto concreto en este subgrupo, conviene alegar
falta de novedad aduciendo que los compuestos reivindicados se encuentran, en parte, en el estado
de la técnica y que no se aprecia ningun efecto técnico nuevo en el campo de solapamiento”.1®
“Ejemplo 1:
La novedad de las invenciones definidas por una familia de compuestos quimicos:

En la solicitud se reivindican productos de la férmula general:

Nucleo organico. R (un grupo alquilo)

En la descripcién se mencionan tres compuestos de manera explicita y el grupo de compuestos donde
R = C1 a C3 de manera implicita:

R = metilo (C1)

R = propilo (C3)

R = isopropilo (C3)
El estado de la técnica describe que existe un compuesto con el nucleo orgdnico y un radical decilo
(C10). En consecuencia, la férmula general reivindicada no es nueva. La invencién se puede limitar
para solventar la objecidon de novedad solo si la limitacion es implicita o explicitamente derivable del
contenido de la solicitud original. En este caso, se consideran aceptables las siguientes limitaciones:

a) C1

15 “Manual de organizaciéon y examen de solicitudes de patentes de invencion de las oficinas de

propiedad industrial de los paises del istmo centroamericano y la Republica Dominicana” Sep. 2006, pag. 70 y 71.
https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session_22/comments_received/nicaragua_es2.pdf
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b) C3

c) ClycC3

d) Clac3

e) la férmula general donde Ndcleo organico - R otro alquilo que no es C10 “16
“Ejemplo 2:

Invenciones definidas por rangos parcialmente descritos en las anterioridades. Como limitar las
reivindicaciones.

Caso 1 (sub-rango)

® Rango reivindicado en la solicitud: De 400 a 4.000 2C
e Rango descrito en el estado de la técnica: De 600 a 1.200 2C

> Aceptable:
a) De 400 a 4.000 donde X es inferior a 600 2C.
b) De 400 a 4.000 donde X es superior a 1.200 eC

> No aceptable: De 400 a 600 2C o 1.200 a 4.000 2C puesto que los valores 600 y 1.200 estdn
incluidos en el estado de la técnica.

Caso 2 (rangos superpuestos)
e Rango reivindicado en la solicitud: De 600 a 10.000 m3
® Rango descrito en el estado de la técnica: De 240 a 1.500 m3
> Aceptable: Superior a 1.500 y hasta 10.000 m3
> No aceptable: De 1.500 a 10.000 m3 puesto que el valor 1.500 m3 esta incluido en el estado de
la técnica.

Ejemplo 3:

Descripcion implicita de compuestos individuales a partir de una férmula general.

16 Idem, pag 72.
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El estado de la técnica define una serie de compuestos por una féormula general que tiene varios
sustituyentes variables.

El solicitante reivindica un compuesto especifico que es una de las posibles combinaciones de la
formula general.

¢En qué circunstancias se considera este compuesto como nuevo?

En el estado de la técnica se describe la férmula general (I) con muchas lineas de sustituyentes
diferentes para elegir.

Elegir una sola alternativa de una lista de alternativas para un sustituyente no confiere novedad de
seleccidn. La seleccidn es nueva si esta hecha a partir de, al menos, dos lineas de sustituyentes
diferentes y no estan explicitamente descritos en el arte previo.” 17

“Ejemplo 4: Estereoisdmeros

Una mezcla racémica es una mezcla épticamente inactiva de partes iguales del compuesto dextro y
levo. Si la mezcla racémica es conocida se considerard que los dos constituyentes dpticamente activos
son nuevos, si los constituyentes no estan expresis verbis descritos en el estado de la técnica.

Si en el estado de la técnica se describen los materiales de partida para la produccidn de uno de estos
estereoisémeros, de manera que utilizando el proceso descrito inevitablemente se llegue a la
produccidn de este componente, aunque no esté explicitamente descrito, entonces el componente no
se considera nuevo.”8

ii.- En la metalurgia:
Ejemplo:

Una solicitud que reivindica: R1 Una hoja de acero que tiene alta resistencia y alta formabilidad, la
hoja de acero que comprende carbono (C) en una cantidad de 0,05% a 0,15%, silicio (Si) en una
cantidad superior a 0% y menor o igual a 0,4% por % en peso, manganeso (Mn) en una cantidad de
4,0% a 9,0%, aluminio (Al) en una cantidad superior a 0% e inferior o igual a 0,3%, fésforo (P) en una
cantidad de 0,02% o inferior , 0,005 % o menos Azufre (S) en una cantidad de 0,006 % o menos,
nitrégeno (N) en una cantidad de 0,006 % o menos, y hierro (Fe) y otras impurezas inevitables en el
resto, donde la hoja de acero contiene un microestructura compuesta de ferrita y austenita retenida
Estructura en la que la microestructura tiene un tamafio de grano de 3 um o menos, y la hoja de acero

17 Ibidem, pag 73.
18 “Manual de organizaciéon y examen de solicitudes de patentes de invencion de las oficinas de

propiedad industrial de los paises del itsmo centroaméricano y la Republica Dominicana” Sep. 2006, pag. 74.
https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session_22/comments_received/nicaragua_es2.pdf
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tiene un limite elastico (YS) de 800 MPa o mas, una resistencia a la traccién (TS) de 980 MPa o mas, y
un alargamiento de 25% o mas de tasa (EL) y relacion de expansién de poros (HER) de 20% o mas.

El estado de la técnica revela: D1 Un método para fabricar una hoja de acero de ultra alta resistencia
y alta ductilidad que tiene excelente formabilidad en frio, el método comprende:

Recalentar una losa de acero a una temperatura dentro de un rango de 1050°C a 1300°C, la losa de
acero incluyendo, por porcentaje en peso (wt%), carbono (C): 0,1% a 0,3%, manganeso (Mn): 6% a
10%, foésforo (P): 0,05% o menos, azufre (S): 0,02% o menos, nitrogeno (N): 0,02 % o menos, aluminio
(Al): 0,5 % o menos y excluyendo el 0 %, al menos uno seleccionado del grupo que consiste en titanio
(Ti): 0,1 % o menos, niobio (Nb): 0,1 % o menos, vanadio (V): 0,2 % o menos, y molibdeno (Mo): 1 % o
menos, un resto de hierro (Fe), y otras impurezas inevitables;

Terminar el laminado en caliente del planchén de acero recalentado a una temperatura dentro de un
rango de 800°C a 1000°C para fabricar una Iamina de acero laminado en caliente; Enrollar la hoja de
acero laminado en caliente a una temperatura dentro de un rango de 50°C a 750°C;

decapado y laminado en frio de la chapa de acero laminada en caliente enrollada para fabricar una
chapa de acero laminada en frio;

Realizando un proceso de recocido primario en el que la hoja de acero laminado en frio se mantiene a
una temperatura dentro de un rango de 750 °C a 870 °C durante 10 segundos a 3600 segundos, luego
se enfria desde una temperatura ambiente hasta una temperatura de inicio de transformacién
martensitica ( Ms), luego se recalienta a una temperatura dentro de un rango de MS a 500°C y se
mantiene durante 10 segundos a 3600 segundos, y luego se enfria a temperatura ambiente; y

Realizar un proceso de recocido secundario en el que la hoja de acero recocida principalmente se
mantiene a una temperatura dentro de un rango de 550 °C a 750 °C durante 10 segundos a 3600
segundos y luego se enfria, donde la losa de acero comprende opcionalmente silicio (Si) en una
cantidad de 1,0% en peso o menos, y donde la losa de acero comprende opcionalmente al menos uno
seleccionado del grupo que consiste en niquel (Ni): 1 % en peso o menos, cobre (Cu): 0,5 % en peso o
menos, y cromo (Cr): 1 % en peso o menos.

La reivindicacion 1 es diferente de D1: porque la [dmina de acero con alta resistencia y alta
formabilidad tiene una microestructura que consta de ferrita y austenita residual, donde la
microestructura tiene un tamafo de grano de 3um o menos. Por lo tanto, la reivindicacién 1 presenta
novedad.

Sin embargo, la caracteristica basada en la diferencia podria derivarse fdcilmente porque la
caracteristica equivale al resultado de la composicion de la aleacion y el método de preparacion de la

lamina de acero de ultra alta resistencia de D1. En este caso, la reivindicacion 1 carece de nivel
inventivo.

3.5.4.- Sobre el disclaimer
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Se podra utilizar un disclaimer para excluir expresamente cierta materia del alcance de una
reivindicacion. Esto se puede realizar a través de, por ejemplo, una definicion negativa para poder
cumplir con el requisito de novedad. Solo se debe utilizar el disclaimer cuando no hay una forma mas
conveniente de definir el objeto de la reivindicacidén con caracteristicas positivas. Es por tanto una
opcién excepcional.

En un caso de objecién por falta de novedad, el solicitante puede restringir la reivindicacion
introduciendo un disclaimer. Para ello, no es necesario que el disclaimer esté soportado en la solicitud
tal como fue presentada inicialmente. Si estd correctamente formulado, un disclaimer no supone
ampliacion.

Sin embargo, la Alta Camara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (caso G01/03)
(www.oepm.es) ha sefialado que se pueden entender como condiciones para introducir un disclaimer
sin que esto constituya ampliacidn, aunque no esté sustentado en la solicitud original, las siguientes:

a) Cuando el disclaimer sirve para restablecer la novedad con respecto a un documento que
pertenece al estado de la técnica, en cuanto se encuentra en trdmite en la oficina.

b) Cuando el disclaimer sirve para restablecer la novedad con respecto a un documento del
estado de la técnica que constituye una anticipacion accidental. Se entiende por anticipacion
accidental una ampliacion que estd tan poco relacionada con la solicitud bajo examen y tan lejos de
ella, que la persona versada en la materia nunca la habria considerado en el momento de hacer la
invencion.

¢) Cuando la materia que se quiere eliminar estd excluida de patentabilidad.

3.6.- Evaluacion del nivel inventivo

3.6.1.- Requisitos

“Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado
de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha
de presentacion de la solicitud o de la prioridad reconocida”!®. Hay nivel inventivo cuando la invencién
supera el estado de la técnica. El término “evidente” significa que algo no va mas alld del progreso
normal de la tecnologia, sino que se deduce simple o légicamente del estado de la técnica, es decir,
“obvio” o que no supone el ejercicio de alguna habilidad o capacidad mas alla de la que se espera de

un especialista en la materia.

Para evaluar el nivel inventivo, el examinador de fondo debe:

19 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Proceso 153-1P-2015.
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i.- Definir el estado de la técnica mas proximo. Dicha determinaciéon se efectuara en funcién de
antecedentes que resuelvan el mismo problema vy, a falta de ello, de los antecedentes que compartan
el mayor nimero de caracteristicas técnicas;

ii.- Identificar las caracteristicas diferentes respecto al estado de la técnica mas préximo;

iii.- Evaluar si esa caracteristica técnica diferencial que se aporta para solucionar el problema es
“evidente” para un experto en la materia;

iv.- Evaluar si existe alguna indicacion en otro documento que sugiera al técnico con conocimiento
medio en la materia la posibilidad de combinar la ensefianza del documento mas préximo con el
segundo, para llegar a la solucidn propuesta; y

v.- Evaluar la unidad de la invencidn, lo cual se realizara luego de conocer el estado de la técnica.

La cuestion para el examinador de fondo es determinar si la invencién reivindicada es o no evidente
para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio
absoluto para reconocer un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué cantidad de nivel
inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.?°

El examinador de fondo debe sustentar en el estado de la técnica toda objecién respecto a la falta de
nivel inventivo de una invencién. El examinador tiene la carga de probar que la invencién carece de
nivel inventivo y no solo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la
técnica.

Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invencion, no es necesario evaluar el nivel
inventivo, dado que ya se ha determinado que no existen diferencias entre la invencion y el estado de
la técnica.

Normalmente, el estado de la técnica mas cercano se encuentra en el mismo campo de la invencién o
trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, en el drea quimica, el estado de
la técnica mas cercano puede ser aquel que describe un producto estructuralmente semejante al
producto de la invencion o un uso o actividad semejante al de la invencion.

3.6.2.- El método para la evaluacion del nivel inventivo
Andlisis problema-solucion

Por lo general para determinar si el objeto de la reivindicacion resulta obvio o se deriva de manera
evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solucion.
Para ello, deben cumplirse las siguientes etapas:

i.- La identificacién del estado de la técnica mds cercano;
ii.- La identificacion de las caracteristicas técnicas de la invencion que son diferentes con respecto a la
anterioridad;

20 “Comentarios Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) Colombia” C.8403 2015.- SCP/22, pag.
7 https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session_22/comments_received/colombia_es.pdf
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iii.- La definicidn del problema técnico que se desea solucionar sobre la base del estado de la técnica
mAas cercano; y,

iv.- Evaluar, partiendo del estado de la técnica mas cercano y del problema técnico, si para un técnico
versado en la materia la invencién reivindicada resulta obvia.

Las diferencias (caracteristicas técnicas) entre la invencion y el estado de la técnica mas cercano,
representaran la solucion al problema técnico en cuestion.

Teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto, se debe buscar si existe alguna indicacion
que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica mds cercano
para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que esté incluido en el tenor
de la(s) reivindicacion(es). Es decir, si el experto en la materia seria capaz de reconocer el problema
técnico planteado en la solicitud de patente a partir del estado de la técnica mas cercano y/o si el arte
previo hubiese llevado al experto en la materia a resolver el mismo problema técnico de la manera
indicada en la solicitud.

Es importante tener presente que una informacién técnica tiene siempre que ser considerada en su
contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste, y que la busqueda de anterioridades se
efectia a posteriori, tomando como punto de partida la misma invencién, por lo que el examinador
debe intentar ponerse en la situacion que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios
en la materia en un momento en que la invencidn no era conocida, es decir antes de la invencién.?!

“La invencion reivindicada tiene que considerarse en su conjunto. Si consiste en una combinacion de
elementos no es valido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invencién puede
estaren la relacion (caracter técnico) entre ellos. La excepcidn a esta regla es el caso de yuxtaposicion
en el que los elementos se combinan sin que haya relacién técnica entre las distintas caracteristicas.

Una composiciéon novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, sera
inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de Ay B, no
habra nivel inventivo.

En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas:

¢Estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el
problema?; ¢De resolverlo en la forma en que se reivindica?; y/o ¢De prever el resultado?

Si la respuesta es afirmativa en los tres casos no hay nivel inventivo.”??

Ejemplo 1:

21 “Comentarios Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) Colombia” C.8403 2015.- SCP/22, pag.
9 https://www.wipo.int/export/sites/www/s cp/en/meetings/session_22/comments_received/colombia_es.pdf
22 Idem, pag. 9y 10.
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Se reivindican guantes que tienen pequeias placas metdlicas flexibles en las extremidades de los
dedos. La finalidad seria introducir datos en una computadora tocando la pantalla.

El estado de la técnica mas cercano (D1) describe los mismos guantes con placas rigidas.

Otro documento (D2) citado en el informe de busqueda describe guantes similares (noiguales, de otro
modo, no habria novedad) con placas metdlicas flexibles, pero para ser utilizados por los cirujanos
cuando suturan vasos durante intervenciones quirdrgicas.

Ya que no se supone que la persona del oficio en el campo de las computadoras habria considerado el
documento D2 que se refiere a un problema técnico totalmente diferente y muy lejos del problema de
la solicitud, los dos documentos D1 y D2 no se pueden combinar para llegar al contenido de la
invencion. Las reivindicaciones implican por lo tanto una actividad inventiva.

Para que pueda negarse la existencia de nivel inventivo es necesario no solamente que la combinacién
de las ensefianzas pueda hacerse, sino también que exista una sugerencia o razén tal, que lleve al
técnico con conocimientos medios a combinar las ensefianzas de los documentos. Una sugerencia
puede ser explicita o implicita y estar en un solo documento o en el estado de la técnica en su
conjunto.

Ejemplo 2:

La invencion se refiere a una mesa de comedor. En la memoria descriptiva el solicitante describe un
problema inherente a todas las mesas de cuatro patas, es decir que la mesa se balancea sobre
superficies accidentadas.

El problema esta descrito asi:

“El propdsito de la invencidn es proporcionar una mesa de comedor de tres patas que se pueda poner
sobre una superficie accidentada sin que se balancee”.

La reivindicacién independiente estd formulada asi:

“Mesa de comedor cuya tabla (parte) superior estd soportada por solo tres patas y su centro de
gravedad se encuentra situado entre dichas tres patas”.

En el resultado de la busqueda se han citado dos documentos:

D1: mesa de comedor normal de cuatro patas. No menciona el problema del balanceo.
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D2: taburete de tres patas utilizado por los ordefiadores en el campo o en el establo. Tampoco
menciona el problema del balanceo, mientras proporciona un asiento ergonémico.”?3

Se puede suponer que la persona del oficio en el campo de los muebles, tomaria en consideracion los
dos documentos. Ademds, después de haber realizado la mesa del D1, se daria cuenta de que ésta se
balancea cuando es utilizada en el jardin. La persona del oficio ya sabe por supuesto que en un establo
o en el campo siempre hay superficies accidentadas.

Andlisis de las diferencias con respecto al estado de la técnica:

Caracteristicas D1 D2
Mesa de comedor Si No
Tabla superior Si No
Solo tres patas No Si
Centro de gravedad entre las patas Si Si
Estable en superficies accidentadas No Si

El estado de la técnica mds cercano, es la mesa de comedor de D1, porque sirve a los mismos
propdsitos que la solicitud.

La solicitud de diferencia del D1 solo por las tres patas en el lugar de cuatro.
El problema técnico objetivo solucionado por la solicitud se podria por lo tanto formular como:

¢Como evitar el balanceo de una mesa de comedor sobre superficies accidentadas? (se nota que esta
formulacién no contiene elementos de la solucion.)

Se sabe que el documento D2 describe una manera de solucionar el problema técnico: como ya se dijo
arriba en un establo o en el campo siempre hay superficies accidentadas; ademas, las soluciones
propuestas por la solicitud y el D2 son las mismas.

Por lo tanto, la solicitud como esta reivindicada se considerara obvia, porque la persona del oficio que
tenga que solucionar el problema y conozca el estado de la técnica haria la combinacion de la solucion
propuesta para el taburete del D2 con la mesa del D1 (estado de la técnica mas cercano), llegando de
tal manera al contenido de la reivindicacién 1.

3.6.3.-Nivel inventivo de reivindicaciones dependientes

Si una reivindicacion independiente es novedosa y tiene nivel inventivo, también lo son sus
reivindicaciones dependientes. De la misma manera, si un producto es nuevo y con nivel inventivo

23 “Manual de organizaciéon y examen de solicitudes de patentes de invencion de las oficinas de

propiedad industrial de los paises del istmo centroamericano y la Republica Dominicana” Sep. 2006, pag. 81.
https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session_22/comments_received/nicaragua_es2.pdf
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también lo serdn las reivindicaciones de proceso que necesariamente llevan a ese producto y a las
reivindicaciones del producto en si mismo.

Ejemplo: Solicitud: VE 2006-1191
Titulo: LANZAGRANADAS MEJORADO

Reivindicaciones:

1. Lanzagranadas mejorado que tiene un bastidor (2), un cafién (4) montado sobre el bastidor (2) y un
mecanismo de abertura, CARACTERIZADO PORQUE el mecanismo de abertura comprende medios de
guia que posibilitan avanzar el caiién (4) en la direccién longitudinal del bastidor (4) y hacerlo girar
lateralmente en la fase final de su movimiento longitudinal.

2. Lanzagranadas, de acuerdo con lo establecido en la reivindicacion 1, CARACTERIZADO PORQUE los
medios de guia posibilitan al cafidn (4) avanzary girar lateralmente en forma simultdnea en dicha fase
final del movimiento longitudinal.

3. Lanzagranadas, de acuerdo con lo establecido en la reivindicacién 1 o 2, CARACTERIZADO PORQUE
el cafidn (4) esta montado en un soporte (3) que comprende al menos dos bloques deslizantes (13, 14)
gue se montan uno después del otro en la direccion longitudinal (X-X') del soporte (3) y que se
montan en una forma deslizante entre dos guias deslizantes longitudinales paralelas (17) del bastidor
(2), un bloque deslizante (13) se fija al soporte (3), mientras que el otro bloque deslizante (14) es
monta en forma lateral en una forma giratoria sobre el soporte (3).

4. Las reivindicaciones citadas independientes y dependientes poseen novedad, nivel inventivo y
aplicacion industrial.

3.6.4.- Indicios de la existencia de nivel inventivo

“En la practica del examen de fondo se puede utilizar una serie de indicios para identificar la existencia
de nivel inventivo, tales como:

El caracter inesperado o sorpresivo del resultado;

El hecho de haber superado un prejuicio técnico anterior;

La sorprendente sencillez de la solucion propuesta;

El hecho de haber superado dificultades técnicas reales;

La originalidad de la solucidn, que se aparta del camino conocido y abre una via nueva; y

El hecho de que la invencidn responda a una necesidad ya antigua, permanente y aun
insatisfecha.”24

3.6.5.- Indicios de la falta de nivel inventivo

Son indicios de falta de nivel inventivo:

24 “Manual de organizaciéon y examen de solicitudes de patentes de invencion de las oficinas de

propiedad industrial de los paises del istmo centroamericano y la Republica Dominicana” Sep. 2006, pag. 84.
https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session_22/comments_received/nicaragua_es2.pdf
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® Agregaretapas conocidas en procesos o colocacién de aparatos conocidos, funcionando sin
alteracién y sin efecto inesperado (yuxtaposicién);

Extrapolacién simple y directa de hechos conocidos;

Cambio de tamaiio, forma, o proporcion, obtenido por mero ensayo sin efecto inesperado;
Intercambio de material por otro andlogo conocido;

Uso de equivalentes técnicos conocidos; y

Seleccién entre un numero de posibilidades conocidas sin ningln efecto inesperado.

Esta enumeracién no es exhaustiva y debe servir solamente como guia, teniendo en cuenta las
circunstancias de cada caso. Si existen dudas razonables sobre la presencia de nivel inventivo en la
invencidn en cuestién, se debera formular la objecién en una Devolucién de Fondo. 2°

3.6.6.- Combinacion de documentos

Contrario a cuando se realiza el examen de la novedad, al estudiar el nivel inventivo, esta permitido
combinar dos o mds documentos o diferentes ejemplos de realizacion, pero solamente si dicha
combinacién fuese obvia para la persona versada en la materia técnica correspondiente.

En este sentido, se parte del principio de considerar como norma general, que no se utilizaran mas de
dos documentos para atacar el nivel inventivo de la materia de una reivindicacién. Una excepcion a
esta norma es aquella situacion, en la cual se trata de una yuxtaposicion de caracteristicas, cada una
produciendo un efecto propio y sin ningln efecto en la combinacion de las mismas. En este caso si se
permite combinar las ensefanzas de mas de dos documentos.

3.6.7.- Informacion complementaria y ejemplos comparativos

En defensa ante una objecidn por falta de nivel inventivo, el solicitante puede aportar pruebas para
apoyar ese nivel en forma de argumentos o documentos, por ejemplo, mediante ensayos
especialmente comparativos para demostrar la presencia de un efecto técnico o ventaja de la
invencion, respecto del estado de la técnica mas cercano citado en la objecion del examinador.

Ejemplo:

El estado de la técnica describe la preparacién de un compuesto en condiciones extremas. El
solicitante aporta elementos donde demuestra que dicho compuesto puede ser preparado en
condiciones menos extremas. En ese caso se ha vencido un prejuicio técnico.

Los ensayos comparativos suponen tiempo y costos, y solo se deben solicitar cuando son
absolutamente necesarios. Por ejemplo, en el campo farmacéutico se solicitaran ensayos
comparativos si el producto reivindicado y el estado de la técnica son muy cercanos estructuralmente
y el estado de la técnica describe el mismo efecto (por ejemplo, analgésico), o uno similar (por

25 Idem, pag. 84.
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ejemplo, anestésico), siempre y cuando el solicitante no haya demostrado la presencia de nivel
inventivo”.26

3.6.8.- Nivel inventivo en dreas especificas de la tecnologia
i.- Quimica

Un compuesto quimico o composicidn quimica tiene nivel inventivo si tiene una estructura inesperada
(caso poco frecuente); o, presenta un efecto inesperado (que es el caso mas frecuente. El efecto
inesperado puede ser completamente diferente de los descritos para los compuestos similares
conocidos, o bien ser igual, pero con una mejora en los resultados).

En el caso de invenciones de seleccidn, por ejemplo, la seleccidon de un subgrupo de compuestos en
una formula Markush que cumplen el requisito de novedad. En este caso, tiene nivel inventivo si todos
los compuestos en el subgrupo presentan un efecto o propiedad técnica no descrita en el arte anterior
y que ademds es inesperada. Es necesario que todos los compuestos que entran en la formula
Markush presenten nivel inventivo.

Por lo tanto, si el examinador puede demostrar que en una parte de la reivindicacion no se presenta
ese efecto (por ejemplo, por el tipo de sustituyente que hace insoluble o toxico el compuesto, porque
el compuesto es inestable, etc.), entonces no habria nivel inventivo en todo el conjunto de
compuestos de la férmula Markush y el solicitante tendria que restringir su solicitud de patente solo a
aquellos compuestos que si presentan nivel inventivo.

En el caso de productos intermedios que se utilizan para la produccidon de compuestos inventivos y
gue no presentan por si mismos un nivel inventivo, se consideraran inventivos si contribuyen
estructuralmente al producto final con nivel inventivo, y esa contribucidn es responsable al menos de
una de las caracteristicas que diferencian el producto final del estado de la técnica. Si el intermedio es
un compuesto que se utiliza en un proceso inventivo, su nivel inventivo se puede derivar de su
contribucién al proceso.

En algunos casos las composiciones quimicas suelen presentar nivel inventivo por la presencia de un
efecto sinérgico. El efecto que presentan es superior al que se podria esperarsi se sumaran los efectos
o actividades de sus componentes tomados por separado.?’

26 Ibidem, pag 86.

27 “Manual de organizacion y examen de solicitudes de patentes de invencion de las oficinas de
propiedad industrial de los paises del istmo centroamericano y la Republica Dominicana” Sep. 2006, pag. 86 y 87.
https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session_22/comments_received/nicaragua_es2.pdf
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¢Qué es necesario considerar para que un compuesto nuevo tenga nivel inventivo?

i.- Que el compuesto posea una estructura inesperada; o
ii.- Que el compuesto exhiba un uso o un efecto sorprendente.

a) Estructura inesperada

La estructura del nuevo compuesto no hubiera podido ser deducida por el técnico medio en la
materia. El examinador no necesita examinar si este compuesto posee un efecto sorprendente puesto
gue la mera estructura ya le confiere el nivel inventivo.

b) Efecto o uso sorprendente

i.-. La existencia de un efecto o uso sorprendente es la manera mas comun de establecer altura
inventiva para compuestos nuevos, particularmente cuando tienen estructuras muy préximas a las del
estado de la técnica.

ii.- Tipos de efecto sorprendente: (i) completamente diferente de los usos o efectos conocidos de
compuestos descritos en el estado de la técnica; y (ii) una mejora sustancial de un efecto de la misma
indole que exhiba un compuesto conocido del estado de la técnica mds préximo.

iii.- Uso o efecto no descrito previamente: un uso o efecto se considerard sorprendente cuando para
los compuestos descritos en el estado de la técnica no haya sido descrito ningln uso o efectoy éste no
pueda derivarse del conocimiento general.?8

3.6.9.- Invenciones de seleccion

“Supongamos que un documento del estado de la técnica describe una serie de compuestos de
formula general A-R, en la cual A es la parte mayor de la molécula y R es un grupo alquilo que tiene de
1 a 20 4tomos de carbono. El solicitante ahora reivindica un grupo mas reducido dentro de este grupo
conocido, con R igual a 3-5 dtomos de carbono.

Presumiendo, asimismo, que este grupo especifico no esta explicitamente descrito en ningun
antecedente del estado de la técnica, ni por nombre quimico, o por su formula quimica, o por sus
caracteristicas fisico-quimicas, y que ademas los ejemplos estan fuera del grupo reducido reivindicado
(ej. C16-C17). En adicion, los miembros del grupo reducido reivindicado exhiben unos efectos técnicos
sorprendentes no descritos en el estado de la técnica.

En este caso, el grupo reducido reivindicado es nuevo (seleccidn) y posee altura inventiva si el efecto
técnico es sorprendente frente a las indicaciones del estado de la técnica”.?®

28 Idem, pag. 87.
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3.6.10.- Nivel inventivo en reivindicaciones de compuestos intermedios

Compuestos intermedios son aquellos por los cuales no se puede utilizar una actividad directa para
establecer la altura inventiva. Son utilizados para preparar productos a partir de ellos, que seran
inventivos, o bien son productos intermedios obtenidos en etapas intermedias de un proceso
inventivo.

¢Queé criterios se aplican para examinar altura inventiva?

En el caso de un producto intermedio usado en un proceso inventivo, la altura inventiva puede
derivarse de la contribucién de este intermedio al proceso.

En el caso de que el producto intermedio sirva para producir el producto final inventivo, el intermedio
debe ser responsable de proporcionarle al producto final la parte estructural que le confiere las
propiedades sorprendentes y que por ello le confiere altura inventiva al producto final. Por tanto, el
examen del grado de contribucion estructural debida al producto intermedio sera clave para decidir si
esta contribucion le confiere al menos una de estas caracteristicas que distinguen al producto final de
los descritos en el estado de la técnica.

Ejemplo 1: Nivel inventivo de compuestos quimicos

Se reivindica el compuesto sulfonil urea como antidiabético (H2N-C6H4-SO2-NHCONHF). En el estado
de la técnica se conoce que la sulfonamida de férmula 2N-C6H4-SO2NHR1 tiene propiedades
antibidticas.

En este caso, aunque la sulfonamida y la sulfonilurea tengan estructuras quimicas muy similares, la
actividad fisiolégica reivindicada del compuesto sulfonilurea (antidiabético) es muy diferente y no
extrapolable de la actividad conocida (antibidtico). El compuesto sulfonilurea de la solicitud seria, por
tanto patentable.3°

Si en la descripcién del estado de la técnica hubiese una indicacion de que la sulfonamida o
compuestos relacionados estructuralmente también presentan efectos antidiabéticos similares,
entonces habia que analizar si la indicacion es suficiente para que el invento reivindicado sea obvio
para el técnico en la materia. Si la respuesta fuera afirmativa, el compuesto sulfonilurea reivindicado,
no tendria nivel inventivo.

29 Ibidem, pag 88.
30 “Manual de organizaciéon y examen de solicitudes de patentes de invencion de las oficinas de

propiedad industrial de los paises del istmo centroamericano y la Republica Dominicana” Sep. 2006, pag. 88.
https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session_22/comments_received/nicaragua_es2.pdf
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Si la indicacion en la descripcion del estado de la técnica no fuera tan clara, se podria invitar al
solicitante a proporcionar ensayos comparativos adicionales para demostrar el alcance inventivo de Ia
invencion, por medio de una devolucién de fondo.

3.7.- La evaluacion de la aplicacion industrial

La aplicaciénindustrial es el tercer requisito de patentabilidad necesario para una invencion, junto con
la novedad y el nivel inventivo. Se entiende que una invencidn es susceptible de aplicacién industrial
cuando su objeto es repetible, es decir, puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria.
El examinador debe identificar la aplicacién industrial, esto es, ver si su objeto puede ser fabricado o
utilizado en la industria. La aplicacién industrial no debe presumirse.

Industria debe entenderse en su sentido amplio que incluye cualquier actividad fisica de caracter
técnico. Es decir, una actividad que pertenece a las artes Utiles o practicas distintas de las artes
estéticas. No implica necesariamente el uso de una maquina o la fabricacién de un articulo y podria
cubrir, por ejemplo, un procedimiento para dispersar niebla o para convertir energia de un tipo a otra.

En cuanto a los métodos de prueba deben considerarse como invenciones susceptibles de aplicacion
industrial y, por lo tanto, son patentables si la prueba es aplicable a la mejora o el control de un
producto, aparato o proceso que es en si mismo susceptible de aplicacién industrial.

Ejemplo 1:

Un producto quimico del cual se conoce la férmula, pero no la manera de fabricarlo a la fecha de

presentacion de la solicitud de patente, no podrd ser considerado como susceptible de aplicacion
industrial.

Ejemplo 2:

Tratandose de reivindicaciones relativas a métodos anticonceptivos, algunas alternativas de
reivindicaciones pueden ser del siguiente tipo:

a) Compuesto X

b) Compuesto X para su uso como anticonceptivo

c) Meétodo anticonceptivo que comprende administrar el compuesto X
d) Composicién anticonceptiva que comprende el compuesto X

Los métodos anticonceptivos no se consideran métodos de tratamiento terapéutico puesto que el
embarazo no es una enfermedad. Sin embargo, los métodos anticonceptivos en humanos no se
consideran aplicables industrialmente por referirse a la esfera intima de la persona. En consecuencia,
las reivindicaciones descritas en (c) no serian por ello patentables.
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Las reivindicaciones descritas en a, b y d seran patentables si el compuesto X es nuevo y posee nivel
inventivo.

Por ejemplo, en algunas ocasiones las reivindicaciones que se refieren Unicamente a métodos
anticonceptivos para animales con fines agropecuarios, se consideran aplicables industrialmente.

Xl.- Devolucion de fondo

De no cumplir la solicitud de patente con todas las exigencias de ley serd devuelta de fondo al
interesado para que subsane elementos que pudieran generar la negativa del otorgamiento del
derecho, siempre que no implique con respecto a la materia reivindicada ampliacidon del concepto
inventivo.

Sin perjuicio de lo anterior, el examinador de fondo podra ponerse en contacto directamente con el
solicitante cuya solicitud no cumpla con los requisitos de patentabilidad para intercambiar ideas,
apreciaciones o realizar sugerencias sobre el alcance de la invencion que opta al derecho de patente, a
fin de que se hagan las enmiendas pertinentes.

El examinador de fondo determinara si el objeto que se quiere patentar califica como invencidn
diferenciandose de los descubrimientos y de ser el caso, si las reivindicaciones contienen materia
excluida de proteccion. Debe realizar todas las objeciones necesarias, referentes a materia no
patentable, indicando por cada objecion, la parte de la solicitud que es deficiente, el requisito legal
gue no satisface, y las razones que sustentan la objecion. El examinador de fondo debe determinar e
indicar claramente cuales son las reivindicaciones que incluyen materia no patentable y motivar cada
caso, para lo cual debera elaborar los informes técnicos/juridicos correspondientes.

El informe debe contener:

i.- El nombre del solicitante y/o del apoderado;
ii.- El nimero de la solicitud y si fuera el caso, el nimero de trdmite, el evento, la actuacion, el
oficio y el numero de folio;
iii.- La motivacion del concepto técnico-legal, el cual debe contener al menos los siguientes
aspectos:
® La indicacién de las partes del expediente en las que se basd el examen,
sefialando los folios en los que se encuentran;
El objeto de la invencidn;
La claridad de la invencién;
La evaluacidén de la invencion;
La unidad de invencién;
Las excepciones a la patentabilidad,;
Reivindicaciones no incluidas en el examen (por falta de claridad total o por ser
materia excluida de patentabilidad);
® La determinacion del estado de la técnica;
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e La evaluacion del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad (la novedad,
el nivel inventivo y la aplicacién industrial);

e La indicacidn de los sustentos legales, citando la fuente de referencia y la base
normativa;

e Nombre y firma del examinador que realizd la evaluacion.

Luego de cumplidas las etapas sefialadas, se procedera a elaborar la resolucion final que otorga total o
parcialmente el derecho de patente, o lo deniega.

1.- Modificaciones aceptables:

Seran aceptadas las modificaciones (en la descripcion, reivindicaciones o dibujos), siempre y cuando
estén comprendidas dentro del Articulo 14 de la LPI y de los minimos admitidos por ADPIC y no
amplien el objeto de la proteccidn inicialmente expuesta.

Si se trata de un nuevo capitulo reivindicatorio, éste debe cumplir con el requisito de unidad de
invencion (Articulo 8 LPI), es decir, comprender un unico concepto inventivo. En algunos casos, estas
modificaciones implican realizar una nueva busqueda.

Cuando se recibe un nuevo capitulo reivindicatorio, se debe analizar si es lo suficientemente claro y
preciso y si guarda relacién con la descripcién. En algunos casos, puede suceder que dentro de la
descripcion se sefialan ciertas caracteristicas como indispensables para la invencion, y dentro del
capitulo reivindicatorio no se haga referencia a dicha caracteristica. Ello nos indica que las
reivindicaciones no son claras.

Ejemplo:

Cuando se trate de un compuesto quimico no seran admitidas modificaciones donde se esté variando
el significado de los sustituyentes o el significado de los radicales. Por ejemplo, en caso de que en las
reivindicaciones iniciales R1 correspondan a un alquilo C1-C6 y en las modificaciones se define R1
como un alquilo. Aunque en las reivindicaciones iniciales traten también de un alquilo, las
modificaciones estan ampliando la proteccidn, en este caso la modificacion no puede ser aceptada.

Es importante para aceptar modificaciones, analizar cuidadosamente cuando la variacién que se ha
hecho es en la terminologia ya que esto puede llevar a que la materia protegida se amplie al pasar de
términos especificos a muy generales. Si al pasar de términos especificos a generales se cuenta con el
adecuado sustento, esta sera admisible.

Ejemplo:

Puede aceptarse una modificacion cuando originalmente se reivindicé un método terapéutico,
modificando dicha reivindicacion utilizando el compuesto X como elemento principal. Es decir, el
compuesto X segln las reivindicaciones anteriores para ser utilizado para tratar Y enfermedad. Esta
modificacion puede ser aceptada. En el entendido que el compuesto X es novedoso.
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2.- Resultado del andlisis de las modificaciones:

Si una modificacién es aceptada, los procedimientos siguientes se haran basdndose en la descripcion,
reivindicaciones o dibujos modificados. Si las modificaciones no son aceptadas, se le comunica al
solicitante las razones de ello y con base a qué antecedentes se haran los estudios siguientes.

XIl.- Otorgamiento o denegacién del derecho

Luego de cumplidas las disposiciones contenidas en la ley, se procede a elaborar la resolucion final
gue otorga total o parcialmente el derecho o deniega la solicitud de patente. Esta contendra:

i.- Numero de la resolucién y fecha.

ii.- Base legal.

iii.- Una parte motiva/concordante con el informe técnico/juridico.

iv.- Una parte resolutiva que otorga o deniega la solicitud de la patente, o en su caso indica el
desistimiento o abandono.

v.- Firma del Registrador (a) de la Propiedad Industrial.

Si el solicitante ha cumplido con los requisitos y las formas establecidas en la ley, el SAPI procedera a
otorgar el derecho de patente solicitado.

Una vez que la patente es concedida se notifica en el Boletin de la Propiedad Industrial para que el
solicitante proceda a cancelar la tasa por concepto de derechos de registro de Patente y pago de al
menos la segunda anualidad. El titulo de patente sera emitido mediante un certificado electrénico que
podra ser descargado directamente de la pagina web del SAPI, a través del Sistema de Atencidon en
Linea WEBPI. La no cancelaciéon de los derechos de registro en los lapsos previstos, hara que el
otorgamiento de la patente quede sin efecto.

Otorgamiento parcial de derechos: Previo andlisis de patentabilidad, en caso de falta de claridad o
algun elemento sin el que pudiera considerarse no otorgar el derecho sobre la patente, el SAPI
considerara otorgar parcialmente derechos sobre la solicitud, excluyendo de acuerdo al estudio de las
reivindicaciones, las que no cumplan con lo establecido en la ley o que no correspondan a los
principios de la Propiedad Industrial.
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Fuentes de informacion
BASES DE DATOS DE PATENTES

INPL. Institut National de la Propriété Industrielle. Bases de données en ligne. Free access
http://www.inpi.fr/inpi/html/sourceinfos/index.htm

AGEPI. State Agency on Industrial Property Protection of the Republic of Moldova. Invention
Database. Free access http://www.agepi.md/db/dbeng/baza.html

Hungarian Granted Patent Documents. Free access http://www.hpo.hu/English/db/hpat/eszl.html

Chinese Taipei. Intellectual Property Office. Chinese Taipei Patents Index (CTPI) in English. Free access
http://ntl.moeaipo.gov.tw/ipo/prennet.asp#

CIPO. Canadian Intellectual Property Office. Canadian Patents Database. Free access
http://patentsl.ic.gc.ca/intro-e.html

CIPO. TPP-Web. Patent Register. Free access
http://www.hc-sc.gc.ca/hpb-dgps/therapeut/htmleng/patents.html

Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Brasil. Pesquisa de Patentes e Desenho Industrial. Free
access http://www.inpi.gov.br/pesq_patentes/conteudo/ptn_base.htm

Esp@cenet. A new era in European patent information. Free access
http://www.european-patent-office.org /espacenet/info/access.htm

Thomson-Derwent Information. Value-added patent and scientific information. Derwent World
Patents Index Reference Information (DWPI). Free access
http://www.derwent.com/dwpireference/index.html

Ag Biotechnology Patents and New Technologies. Free access
http://www.nal.usda.gov/bic/Biotech_Patents/

Delphion Research Intellectual Property Network. International and US patent search database. For
subscribers. Algunas opciones sin registro:

http://www.delphion.com/

http://www.delphion.com/research/

FILDATA. Italian Patent, utility model, and design model database. Free access
http://www.fildata.it/servizi.html

Japan. PAJ. Patent Abstract of Japan. Free access
http://www1.ipdl.jpo.go.jp/PA1/cgi-bin/PA1INIT?1034668565264
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Japan. Patent & Utility Model Concordance. Free access
http://www.ipdl.jpo.go.jp/Tokujitu/tjbansakuen.ipdl ?NO000=116

Patent & Utility Model Gazette DB. Free access
http://www.ipdl.jpo.go.jp/Tokujitu/tjsogodben.ipdI?N0000=115

Korean patent abstracts. Free access http://211.173.78.101/kpa/kpamain.html

The Swiss Federal Institute of Intellectual Property. Swissreg. Free access
https://www.swissreg.ch/index.jsp?sessionid=1034673995248149213&lang=eng&s

The Swiss Federal Institute of Intellectual Property. CH-download. Free access
http://www.ige.ch/E/datbank/dal7.htm

The UK Patent Office. Patent Status Enquiry. Free access
http://webdb4.patent.gov.uk/patents/
http://webdb4.patent.gov.uk/patents/

The UK Patent Office. Supplementary Protection Certificate Service (SPC). Free access
http://webdb2.patent.gov.uk/rspc/

The UK Patent Office. Patent Notices. Patents and Designs Journals. Free access
http://www.patent.gov.uk/patent/notices/index.htm

IP Australia. AU Published Patent Data Searching. Patents Mainframe databases. Patent
specifications. Free access http://www.ipaustralia.gov.au/patents/P_srch.htm

United States Patent and Trademark Office. Patent Grant and Patent Application Full-Text and Full-
Pages Images. Free access http://www.uspto.gov/patft/

Oficina Espainola de Patentes y Marcas. Consulta de expedientes. Free access
http://www.oepm.es/internet/bases_datos/bdsitad.htm

Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas. Base de datos de invenciones. Cibepatnet. Free access
http://www.oepm.es/internet/bases_datos/inven.htm

Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas. Base de datos de creaciones de forma. Modindunet. Free
access http://www.oepm.es/internet/bases_datos/creac.htm

Oficina Espainola de Patentes y Marcas. Base de datos Histdricas. Free access

http://www.oepm.es/internet/archivo_historico/histo.htm
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. http://www.wipo.int
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World Intellectual Property Organization. Intellectual Property Digital Library (IPDL). PCT Electronic
Gazette. Free access http://ipdl.wipo.int/

World Intellectual Property Organization. Intellectual Property Digital Library (IPDL). Madrid Express
Database. Free access: http://ipdl.wipo.int/

World Intellectual Property Organization. Intellectual Property Digital Library (IPDL). Hague Express.
Free access: http://ipdl.wipo.int/

World Intellectual Property Organization. Intellectual Property Digital Library (IPDL). The PCT Full
Text Database Prototype. Account access. Guest Access http://pctgazette.wipo.int/

World Intellectual Property Organization. Intellectual Property Digital Library (IPDL). Health Heritage
Test Database. Free access http://ipdl.wipo.int/

World Intellectual Property Organization. Intellectual Property Digital Library (IPDL). Journal of
Patent Associated Literature (JOPAL). Free access http://ipdl.wipo.int/

Colombia. Consultas Banco de Patentes. For subscribers
http://www.bancopatentes.gov.co/Patentes/MenuConsulta.asp

EPOLINE. European Patent Register. Free access
http://www.epoline.org /epoline/Epoline?language=EN&page=register&b=NS

DEPATISnet. Deutsches Patent-und Markenamt. GPTO. Free access http://www.depatisnet.de

Patent database online. IKMI Central Web Site. NHS. UK. For subscribers
http://www.ukmicentral.nhs.uk/pressupp/patents/default.asp

PROVEDORES DE INFORMACION EN LINEA

PatentCafe. PatentCafe.com. Patents Licensing Patent Search Inventors Resources Intellectual Property
Networks http://www.patentcafe.com/

IP World Online http://64.84.13.71/IPW/

IFI Claims Patent Services. The Patent Research Experts http://www.ificlaims.com/

STN International. Databases in Science and Technology http://www.stn-international.de/
AvantlQ. The Intelligent Multinational Trademark Information Service http://www.avantig.com/

Questel-Orbit. Your guide to Intellectual Property http://www.questel.orbit.com/index.htm
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MicroPatent. Patent document delivery, images, full text patent research, front-page patent research
http://www.micropat.com/

Thomson-Dialog

http://www.dialog.com/

http://www.dialog.com/

Aurigin. Turning Innovation into Profits http://www.aurigin.com/corproot.htm

Current Patents (CP) http://www.current-patents.com/

CHI Research http://www.chiresearch.com/

Wila Verlag GmbH. Thomson Wila Verlag http://www.wila-verlag.de/index.html
http://www.wila-verlag.de/index.html

Derwent Information. Patent Information, Scientific Databases, and Intellectual Property
http://www.derwent.com
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Anexo Unico
FORMATO DE INFORME TECNICO
Datos del solicitante y/o apoderado:

SOLICITUD N.2 , presentada el
TITULO:

Como resultado del examen de fondo realizado se emite el siguiente informe técnico:
Objeto de la invencion:

Definir el objeto de la invencion estableciendo el problema técnico y la solucidon propuesta por la
invencion, de acuerdo al titulo, a la descripcion y a las reivindicaciones.

Documentos estudiados:

Indicar nuimero de reivindicaciones estudiadas y los folios donde se encuentran (si hubo
modificaciones, se debe indicar si han sido aceptadas; en caso contrario sefialar claramente cuales no
han sido aceptadas y las razones para ello):

Las modificaciones aceptadas nunca deben implicar una ampliacién de la invencidn, los dibujos y
folios donde se encuentran, ni una ampliacién de la proteccion originalmente solicitada.

De la invencion:
a) Determinar si la solicitud se encuentra incursa en alguna excepcion prevista en la Ley.
b) Verificar la fecha de prioridad (que la misma contenga la invencién reivindicada).
c) Claridad.
d) Evaluacién de la unidad de invencion, indicar detalles, si es el caso.

Determinacion del estado de la técnica:

Indicar las busquedas que se han realizado de acuerdo con las bases de datos con que cuenta el SAPl y
otras fuentes utilizadas y sefalar los documentos relevantes encontrados en el cuadro siguiente:
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N° | Documento N.2 Titulo Fecha de publicacion

Evaluacion de los requisitos de patentabilidad:

En conclusion, los requisitos de patentabilidad (novedad, nivel inventivo y aplicacion industrial) de la
presente solicitud se encuentran afectados asi:

Las reivindicaciones Nros. no pueden ser objeto de patente por estar incursas en (citar el
articulo de la Ley) ,

El Documento Nro. 1 interfiere con la novedad de la reivindicacién Nro.
de la solicitud, por cuanto: (explicar razones y en caso de una
devolucidén sugerencias).

El Documento Nro. 2

En consecuencia se sugiere:
Devolver de Fondo
Otorgar

Denegar

FECHA:

NOMBRE Y APELLIDOS:

FIRMA:
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Texto, dibujos, fotografia analoga.
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