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Prologo

La CAN presenta el Manual Andino para el Examen de Patentes, resultado de la suma
de esfuerzos de los Paises Miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador y Peru vy el trabajo
conjunto realizado durante dos afos por las Oficinas Nacionales de Propiedad
Industrial, bajo la coordinaciéon de la Secretaria General y con la valiosa cooperacion
de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual.

En un mundo globalizado donde la innovacién tecnoldgica cumple un rol central en
el desarrollo de los paises, es imperativo contar con este tipo de herramientas que
reflejen altos estandares de trabajo de oficinas publicas modernas, transparentes y
adaptadas a la demanda de la sociedad del conocimiento.

Este manual que es una valiosa guia para el examen técnico de las solicitudes de
patentes, contribuye a armonizar las practicas de las mencionadas oficinas de los
cuatro paises andinos y a brindar mayor predictibilidad en sus resoluciones. Ambos
aspectos mejoran y facilitan la experiencia de los examinadores de patentes, de
los innovadores y de los usuarios del sistema, en areas técnicas de actualidad y
relevancia como la biotecnologia, las invenciones implementadas por computador y
la inteligencia artificial.

La Decision 486 de la CAN, Régimen Comun de Propiedad Industrial, las practicas
de las oficinas nacionales de patentes de los paises andinos, el manual de patentes
hasta ahora vigente y las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, fueron las fuentes sobre las que se construyd y redactd esta importante
publicacidon que consta de seis capitulos y cuatro anexos y que a partir de ahora
reemplaza al manual de patentes andino del aflo 2003.

Se espera que sea una herramienta dindmica gue se actualice en el tiempo para
atenderlos desafios que plantee lainnovacion a cada una de las oficinas participantes.

Con este Manual Andino para el Examen de Patentes, que se encuentra a disposicion
de los paises, el sector privado y el publico en general; la Secretaria General que
me honro en liderar, contribuye a promover un desarrollo equilibrado y armonico en
nuestra region, bajo condiciones de equidad regional, mediante la integracidon y la
cooperacion, con miras a mejorar el nivel de vida de los 112 millones de habitantes,
dando asi cumplimiento al principal objetivo de nuestra carta fundacional, el Acuerdo
de Cartagena.

JORGE HERNANDO PEDRAZA
Secretario General
SGCAN
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Prologo

Se cumplen 18 anos desde que las oficinas de propiedad industrial de los paises de
la Comunidad Andina (CAN), vieron culminado el proceso de creacion del primer
Manual Andino de Patentes, una herramienta que nacié de la necesidad de facilitar
el proceso de tramitacidn y examen de solicitudes de patentes de invencion bajo el
amparo de la legislacion de la region.

Con el paso de los afos y el acelerado avance de la tecnologia, los paises de la
CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador, y Peru), reconocieron como indispensable la
actualizacion de dicho manual para ponerlo a la par de los desarrollos tecnoldgicos
qgue han dado paso a la tramitacién de innovadores inventos en los cuatro paises.

Hoy, casi dos décadas después y gracias a un excelente trabajo de colaboracion entre
la Secretaria General de la Comunidad Andina, las Delegaciones de los cuatro paises,
y la OMPI, es un honor para mi presentar el nuevo Manual Andino para el Examen
de Patentes, que esperamos siga cumpliendo con su mision de ser un instrumento
facilitador para todos los examinadores e inventores de la regidn.

Nos llena de satisfaccion presentar este riguroso manual como nuestra contribucion
para garantizar la transparencia y agilizar el proceso de otorgar patentes de invencion
a nuevos productos y procedimientos que incentiven el avance y el progreso técnico
en todas las areas del conocimiento.

El acceso a nuevas tecnologias y el desarrollo de productos y servicios que permitan
mejorar la calidad de vida de millones de las personas, son aspectos fundamentales
de la economia global. Al contribuir a la eficiencia del sistema de patentes, este
manual desempefard un papel clave en el fomento de la innovacidn y la creatividad,
y en el fortalecimiento del bienestar y la prosperidad de la regidon andina y su gente.

DAREN TANG
Director General
OMPI
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Preambulo

En el marco de la Agenda de Trabajo de la Secretaria General de la Comunidad
Andina (SGCAN), surgid en el afo 2003 el primer Manual para el examen de
solicitudes de patentes de invencion en las oficinas de propiedad industrial de los
paises de la Comunidad Andina (en adelante “el manual”). Este producto fue el
fruto de un trabajo conjunto entre las oficinas nacionales de propiedad industrial
de los Paises Miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perd y Venezuela), que contd
con la cooperacidon de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
y la Oficina Europea de Patentes (OEP), y con el apoyo de expertos del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El manual ha sido de gran utilidad para facilitar el procesamiento y examen de las
solicitudes de patentes en esas oficinas, y los usuarios aprecian contar con esta
herramienta de referencia y apoyo. El manual se concibid como un documento
dinamico que requeriria ajustes periodicos. Durante los 16 afios transcurridos desde
que comenzo a usarse este instrumento ha habido avances tecnoldgicos, evolucion
de criterios de examen y experiencias ganadas por los examinadores en las oficinas
nacionales, lo cual hace necesaria su actualizacion.

En el afo 2020 se inicidé la actualizacion del manual. Este nuevo documento es
el resultado de un esfuerzo que se sustenta en la fluida relaciéon de cooperacion
interinstitucional que mantienen la SGCAN y la OMPI, y se ejecutd en el marco del
Programa de Trabajo de la SGCAN. Contd con el soporte técnico de consultores
mexicanos y la participacion activa de las oficinas de propiedad industrial de
los cuatro Paises Miembros de la CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perud). Su
elaboracion requirié la realizacion de varias reuniones virtuales durante el periodo
2020-2022.

Este manual es una guia practica para la realizaciéon del examen de solicitudes
de patentes de invencidn y de patentes de modelos de utilidad presentadas ante
las oficinas nacionales competentes de cualquiera de los cuatro Paises Miembros
de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y el Peru). Las directivas vy
recomendaciones del manual se sustentan en las disposiciones de la Decision 486
Régimen Comun de Propiedad Industrial y en la jurisprudencia relevante del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina. En tal sentido, su contenido funciona como un
conjunto de instrucciones y directrices para asistir a los examinadores de patentes a
determinar, con mayor coherencia y predictibilidad, sobre la concesidn o denegacidn
de patentes solicitadas ante esas oficinas.

Asimismo, este documento tenderd a armonizar la practica y procedimiento de
examen de patentes en los paises andinos, objetivo que es de gran importancia ya
gue implica un consenso para una aplicacion mas uniforme de la norma comunitaria
de base.
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El manual estd dirigido principalmente a los examinadores de patentes de las
oficinas de propiedad industrial de los Paises Miembros que podran contar con esta
importante herramienta de consulta. Sin embargo, también serad de utilidad valiosa
para los solicitantes y usuarios en general del sistema de propiedad industrial andino
al incrementar la transparencia y claridad de las normas que informan el examen de
forma y fondo de las solicitudes de patente.

Este manual no aborda temas relativos a la compatibilidad de la legislacion andina de
base frente a los tratados internacionales de la materia ni frente a discusiones que se
vienen dando en diferentes foros internacionales por tratarse de temas que rebasan
el marco legal de referencia considerado para su elaboracidon. Se ha estructurado
del siguiente modo:

Capitulo I:
Introduccion

Capitulo IlI:
Examen de forma y aspectos de procedimiento previos al examen de fondo

Capitulo lll:
Examen de fondo

Capitulo IV:
Modelos de utilidad

Capitulo V:
Actos posteriores a la concesion

Capitulo VI:
Glosarios

Anexo |:
Fuentes de informacion

Anexo Il:
Decisiones de tribunales y cortes

Anexo lll:
Contrato de acceso a recursos genéticos

Anexo IV:
Ejemplos

Es de destacar que cada capitulo ha sido a su vez dividido en temas, de tal forma
qgue permita al examinador un mejor seguimiento de las pautas contenidas en los
mismos.

Este manual serd actualizado periddicamente a efectos de ajustarse a los desarrollos
tecnoldgicos, legislativos y a lajurisprudencia comunitaria. lgualmente se establecerd
un procedimiento de actualizacidn y ajuste periddico del mismo entre las oficinas
nacionales competentes de los Paises Miembros y la SGCAN.
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ESQUEMA GENERAL
DEL PROCESO

El trdmite y examen de una solicitud de patente de acuerdo con la Decision 486, se ilustra a
continuacion.

| Recepcion de la solicitud |

NO ™o admitida

Art. 33

Admisién

Notificar al solicitante
Art. 39

2 meses + de prérroga

Abandono

Publicacién
Art. 40
Solicitud examen de NO »| Abandono Art. 44
patentabilidad Art. 44 - ’
Oposicién
Art. 42
si
Notificar al solicitante g Requerimiento de
Art. 43 | documentos Art. 46
Y Y
Contestacion del | Y|
solicitante Art. 43 Examen de fondo
A .
s NO
Cumple
Y v
Resultado - > Denegar
Sl
NO
Notificacion
Art. 45 v
Otorgar
A
Denegar / Concesion
Respuesta parcial
A
NO )
Examen definitivo S|

Art. 48
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CAPITULO | INTRODUCCION e

2 TRAMITACION DE LA
SOLICITUD DE PATENTE

2.1 Admisién a tramite y otorgamiento de la fecha de presentacién

Una vez presentada la solicitud de patente se examina si redne los requisitos minimos
para ser admitida a tramite y asignarle la fecha de presentacion. En caso de que falte
un requisito indispensable para esta fecha, se informard' al solicitante el requisito
faltante y que su solicitud no puede ser admitida a tradmite ni obtener dicha fecha de
presentacion (Articulo 33 de la Decision 486).

2.2 Examen de forma de la solicitud

Una vez asignada la fecha de presentacion a la solicitud, dentro de los 30 dias habiles,
contados a partir de esa fecha, la oficina nacional competente examina si la solicitud
cumple con los requisitos de forma establecidos en los Articulos 26 y 27 de la Decision
486.

Si falta algun requisito, se notificara al solicitante. El solicitante tiene un plazo de dos
meses siguientes a la fecha de notificacidon para cumplir con el requisito faltante. Este
plazo puede ser prorrogado por una sola vez y por el mismo periodo si el solicitante lo
requiere por escrito (Articulo 39 de la Decisién 486).

La prorroga debe solicitarse en cualquier momento antes del vencimiento del término
gue se desea prorrogar. Dicha prorroga se entenderd concedida automaticamente por el
plazo respectivo y se computarad de fecha a fecha, sin que se requiera pronunciamiento
expreso por parte de la oficina nacional competente.?

Si dentro de estos plazos el solicitante no completa los requisitos, la solicitud se
considera abandonada.

2.3 Publicacidén de la solicitud

La solicitud se publica a los 18 meses contados a partir de su fecha de presentacion
0, cuando sea el caso, desde la fecha de prioridad invocada, una vez superados los
requisitos de examen de forma.®? A peticion del solicitante, puede adelantarse la
publicacion (Articulo 40 de la Decision 486).

Una solicitud de patente de invencidon es confidencial y no podrd ser consultada
por terceros antes de transcurridos los 18 meses contados a partir de su fecha de
presentacion, salvo que medie consentimiento escrito por parte del solicitante. Una
vez transcurrido dicho plazo el expediente de la solicitud pasa automaticamente a
tener caracter publico y podria ser consultado por cualquier persona, y de ser el caso, a
obtener una copia simple del mismo previa justificacion del motivo para lo que necesita.

' En el caso del Perd, esto se efectua mediante notificacion oficial.

2 En el caso de Colombia, el solicitante debe anexar el recibo de pago de la tasa por la solicitud de prérroga. En el caso de Bolivia se emite un proveido de
aceptacion de la solicitud de prorroga, que posteriormente es notificada al solicitante.

3 La publicacion se efectuard en las Gacetas Oficiales de Bolivia, Colombia y Ecuador, y en la Gaceta Electronica de la Propiedad Industrial del Perd.
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Cualquiera que pruebe que el solicitante de una patente ha pretendido hacer valer frente
a él los derechos derivados de la solicitud, podrd consultar el expediente, y de ser el caso
obtener una copia simple del mismo, antes de su publicacidn y aun sin consentimiento de
aquel (Articulo 41 de la Decision 486).

2.4 Oposicion

La publicacidn se realiza con el objetivo de que terceras personas conozcan la solicitud
de patente de invencidn, para que quien tenga legitimo interés, presente por una sola vez
oposicion fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invencion (Articulo 42
de la Decisién 486).

Una oposicidon a la concesion de la patente puede presentarse dentro del plazo de 60 dias
habiles contados a partir de la fecha de publicacidn. Este plazo es prorrogable por otros 60
dias a solicitud del oponente para dar tiempo a que la oposicidon sea sustentada debidamente
(Articulo 42 de la Decisidn 486).

La prérroga debe solicitarse en cualquier momento antes del vencimiento del término que se
desee prorrogar. La prérroga se entiende concedida automaticamente por el plazo respectivo,
contado a partir del primer dia habil siguiente a aquel en que vence el término original, sin
gue se requiera pronunciamiento expreso por parte de la oficina nacional competente.*

De acuerdo con su legislacion local, la oficina notificara al solicitante la oposicion que se
hubiese presentado para que, en el término de 60 dias habiles, prorrogables por otro periodo
igual, presente su contestaciéon o documentos pertinentes, o modifique las reivindicaciones o
la descripcion, si lo estimara conveniente.

La decision sobre las oposiciones se tomara en la etapa del examen de fondo de la solicitud
(Capitulo lll. Examen de Fondo).

2.5 Solicitud de examen de patentabilidad

El solicitante debe pedir que se examine si la invencion es patentable, dentro del plazo de seis
meses contados desde la publicacidon de la solicitud independientemente que se hubieren
presentado oposiciones (Articulo 44 de la Decision 486) y esta peticion debe ir acompafnada
por el respectivo pago de la tasa por este concepto. Si no se solicita la realizaciéon del examen
de patentabilidad dentro del plazo indicado o no se realiza el pago de la tasa correspondiente,
la solicitud cae en abandono.

2.6 Patentabilidad de la invencion

La oficina nacional competente examinara si la invencion es patentable (Articulos 14, 15, 16,
17,18, 19, 20 y 21 de la Decisidon 486). Si encuentra que la invencidén no es patentable o que
no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la Decisidn para la concesidn de la
patente, notificard al solicitante una o mas veces segun lo estime necesario (Articulo 45 de
la Decision 486).

Si el solicitante no responde a la notificacion dentro del plazo de 60 dias prorrogables por 30
dias contados a partir de la fecha de notificacidon (Articulo 45 de la Decisidon 486), o si a pesar
de la respuesta subsisten los impedimentos para la concesidn, la oficina denegara la patente.

4 En el caso de Colombia, el solicitante debe anexar el recibo de pago de la tasa por la solicitud de prérroga. Bolivia tiene pendiente el establecimiento de tasas. En el caso
de Bolivia, se emite un proveido de aceptacion de la solicitud de prorroga, que posteriormente es notificada al solicitante.
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De ser necesario y de conformidad con la legislacion local, a efectos del examen de
patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante
proporcionara, en un plazo que no excederd de tres meses, documentos relativos al examen
de patentabilidad de una o mas solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la
misma invencion (Articulo 46 de la Decision 486).

Si el examen definitivo es favorable, se otorga el titulo de la patente. Si fuere parcialmente
favorable, se otorga el titulo solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere
desfavorable, se deniega totalmente la patente (Articulo 48 de la Decisiéon 486).

FUNCIONES

EL EXAMINADOR

En las oficinas nacionales existen dos tipos de examinadores: los encargados del examen de forma

de la
detall

solicitud y los responsables del examen de fondo o de patentabilidad, cuyas funciones se
aran en los Capitulos Il y lIl.
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CAPITULO II

EXAMEN DE FORMA Y ASPECTOS
DE PROCEDIMIENTO PREVIOS AL
EXAMEN DE FONDO |

EXAMEN DE FONDO
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CAPITULO II EXAMEN DE FORMA Y ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO PREVIOS AL EXAMEN DE FONDO e

CONTENIDO
DE LA SOLICITUD

La Decision 486 establece las siguientes disposiciones:

"Articulo 26.- La solicitud para obtener una patente de invencion se presentara ante la
oficina nacional competente y debera contener o siguiente

el petitorio;
la descripcion;

una o mas reivindicaciones,

o 0 T o

uno o mas dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invencion, los
que se consideraran parte integrante de la descripcion,

el resumen;

-0

los poderes que fuesen necesarios,

el comprobante de pago de las tasas establecidas;

> @

de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o
procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a
partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera
de los Palses Miembros es pais de origen;,

i. deserelcaso, lacopiadel documento que acredite la licencia o autorizacion de uso
de los conocimientos tradicionales de las comunidades indigenas, afroamericanas
o locales de los Paises Miembros, cuando [los productos o procedimientos
cuya proteccion se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de
dichos conocimientos de los que cualquiera de los Paises Miembros es pais de
origen, de acuerdo con lo establecido en la Decision 391 y sus modificaciones y
reglamentaciones vigentes,

j. de ser el caso, el certificado de deposito del material biologico, y

k. de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesion del derecho a la
patente del inventor al solicitante o a su causante”.

PETITORIO

"Articulo 27.- El petitorio de la solicitud de patente estara contenido en un formulario y
comprendera lo siguiente:

a. el requerimiento de concesion de la patente;
b. el nombre y la direccion del solicitante;

c. la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona juridica,
debera indicarse el lugar de constitucion,

d. el nombre de la invencion;

e. el nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo solicitante;

28

MANUAL ANDINO PARA EL EXAMEN DE PATENTES / Primera edicidn, 12 de agosto de 2022



f. de ser el caso, el nombre y la direccion del representante legal del solicitante,
g. la firma del solicitante o de su representante legal: y

h. de ser el caso, la fecha, el numero y la oficina de presentacion de toda solicitud
de patente u otro titulo de proteccion que se hubiese presentado u obtenido
en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o
parcialmente a la misma invencion reivindicada en la solicitud presentada en el
Pais Miembro”,

FUNCIONES DEL
EXAMINADOR DE FORMA

¢ Verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la admision de la solicitud (Articulo
33 de la Decision 486);

¢ Verificar el cumplimiento de los requisitos formales indicados en los Articulos 26 y 27 de la
Decision 486 (Articulo 38 de la Decisiéon 486);

¢ Requerir al solicitante cualquier documentacion faltante;

e Elaborar informes sobre el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos de forma, segun
sea aplicable con su legislacion local;

¢ QOrientar al usuario para el cumplimiento adecuado de las formalidades de una solicitud de
patente;

¢ Preclasificar solicitudes de acuerdo con la Clasificacion Internacional de Patentes (en adelante
“la CIP”); y

¢ Realizar la publicaciéon de la solicitud.

¢ Las oficinas nacionales competentes usaran sus respectivos formularios nacionales para los
trdmites previstos ante ellas.

PROCEDIMIENTO DE
ADMISIBILIDAD DE LA SOLICITUD

"Articulo 33.- Se considerara como fecha de presentacion de la solicitud, la de su recepcion
por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepcion hubiera
contenido al menos lo siguiente:

a. la indicacion de que se solicita la concesion de una patente;

b. /os datos de identificacion del solicitante o de la persona que presenta la solicitud,
O que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;

c. la descripcion de la invencion;
d. /os dibujos, de ser éstos pertinentes; y
e. el comprobante de pago de las tasas establecidas.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente articulo ocasionara que
la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a tramite
y no se le asignara fecha de presentacion”.
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5

La oficina nacional competente verificard que la solicitud de patente cumpla con los requisitos
minimos necesarios para el otorgamiento de la fecha de presentacidon (Articulo 33 de la Decision
486),5 y hard el examen documental.

Las solicitudes deben presentarse por escrito y en espafol, de acuerdo con lo establecido en la
legislacion local. Dependiendo de cada oficina, la copia se presentara preferentemente en formato
electrénico,® previo el pago de la tasa correspondiente. Dependiendo de cada oficina, puede
usarse la mesa de partes virtual, o bien la plataforma o portal de presentacion electrdnica para las
solicitudes en formato digital, cuando estuviese disponible.

Sila solicitud incluyera dibujos del invento, se verificara que los dibujos relacionados o mencionados
se encuentren en efecto anexados a la solicitud. De no encontrarse los dibujos o si los mismos
son necesarios para comprender la invencion, no se admitird a tramite la solicitud y se informara
inmediatamente al solicitante.

PROCEDIMIENTO DE EXAMEN DE
FORMA DE LA SOLICITUD DE PATENTE

La Decision 486 establece las siguientes disposiciones:

“Articulo 38.- La oficina nacional competente examinara, dentro de los 30 dias contados a
partir de la fecha de presentacion de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma
previstos en los Articulos 26 y 27",

El examen de forma consistira en la verificacion de:
5.1 Petitorio

El petitorio se encuentra en el formulario exigido por cada oficina nacional competente.

El examinador de forma verificara:
5.1.1 Solicitud

El tipo de solicitud que se va a tramitar, marcando la casilla correspondiente a
“Patente de Invencion” o “Patente de Modelo de Utilidad”.

5.1.2 Solicitante

En caso de que el solicitante fuese una persona natural: que se indique su nombre,
direccioén, nacionalidad y domicilio completo.

En el caso que el solicitante fuese una persona juridica: el examinador deber3a
verificar, ademas, que se indique su lugar de constitucion.

S En el caso de Bolivia, el drea de patentes de la Direccion de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPL; en el caso de Colombia, la
Division de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio; en el caso de Ecuador, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADD, en el caso
de Perd, la Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual (INDECOP)).
¢ £n el caso de Bolivia requiere un formato electrénico para la presentacion de la memoria descriptiva que debera contener la descripcion, las reivindicaciones, el resumen
v los dibujos de ser necesario.
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5.1.3 Representante o apoderado

En el caso de una solicitud de una persona natural o juridica que actue por medio
de un representante legal o apoderado, el examinador de forma debera verificar
que el poder cumpla con los requisitos exigidos por la ley nacional del Pais
Miembro y que el petitorio indique su nombre y direccion.

En el caso de personas juridicas, el examinador debera verificar, ademas, que se
acredite la existencia y representacion de la misma de acuerdo con la practica de
cada oficina.

5.1.4 Inventor

Se verificard el nombre y domicilio del inventor. Los datos del inventor pueden
indicarse dentro o fuera del petitorio de la solicitud. El examinador de forma
verificard que el inventor siempre sea una o mas personas naturales. Existe la
posibilidad de que en una solicitud existan coinventores.

5.1.5 Titulo de la invencidén

El titulo, nombre o denominacidon de la invencién solicitada, que cumpla con las
normas aplicables.

5.1.6 Comprobante de pago
La presencia del comprobante de pago de las tasas establecidas y su monto.
5.1.7 Anexos de la solicitud
La presencia efectiva de los anexos mencionados en la solicitud.
5.1.8 Firma
La firma del titular, su representante legal o apoderado en la solicitud.
5.1.9 Idioma
El petitorio redactado en idioma castellano (Articulo 7 de la Decision 486).
5.2 Descripcion
En el examen de forma el examinador no realiza un examen para verificar el contenido,
claridad y comprension de la descripcion. Sin embargo, si debe verificar la presencia de un
documento que tiene el aspecto de ser una descripcion de la invencion, y verificar que ese
documento sea suficientemente legible.
5.3 Reivindicaciones
En el examen de forma el examinador no verifica las reivindicaciones en cuanto a su claridad,
concision y sustento en la descripcidn. El examinador de forma solo verifica la presencia de

una parte de la solicitud que contenga una o mas reivindicaciones (capitulo reivindicatorio).
Estos requisitos se verificaran en el examen de fondo.
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5.4 Dibujos

Si la solicitud menciona dibujos, el examinador verificard la existencia de los mismos y que
ellos se encuentren separados de la descripcion. Los dibujos relacionados en la solicitud o
petitorio o que sin ser relacionados fueran mencionados en la descripciéon, deberan estar
anexados a la solicitud. Si faltase algun dibujo mencionado en la solicitud, este hecho se
dejard indicado en el expediente.

5.5 Resumen

El examinador de forma verificard que la solicitud contenga un resumen de la invencidon
que cumpla con los estdndares aplicables. El resumen debe indicar el campo técnico al cual
pertenece la invencion.

5.6 Poderes

Cuando el solicitante esté representado por un apoderado, se verificard que el documento
respectivo acompafe a la solicitud. El documento de poder debe cumplir con las normas y
practicas internas del Pais Miembro.

5.7 Copia del contrato de acceso a recursos genéticos o contrato de licencia de uso de
conocimientos tradicionales

En caso de que la invencion se hubiese obtenido o desarrollado a partir de recursos genéticos
o sus derivados, de conocimientos tradicionales, originarios de alguno de los Paises Miembros,
se verificard la existencia de un contrato u otro documento que acredite la legitimidad o el
acceso legal a esos recursos genéticos o conocimientos tradicionales, de conformidad con
las normas aplicables en el respectivo pais, emitido por la Autoridad Nacional Competente
(en lo sucesivo ANC). El documento de acceso se deberd presentar con las formalidades
que cada Pais Miembro estipule necesarias. Mas informacion sobre el contrato de acceso a
recursos genéticos se encuentra en el Anexo Il del presente manual.

5.8 Certificado de depdsito del material bioldgico

Tratandose de invenciones referidas a un producto o a un procedimiento relativo a un material
bioldgico y no puedan describirse de manera que pueda ser comprendida y ejecutada por una
persona capacitada en la materia técnica, el examinador verificard que se haya presentado
el certificado de depdsito del material respectivo expedido por una autoridad o institucidon
de depdsito de material bioldgico, y en su caso, cualquier informacioén referente a medios de
verificacion digital de dicha autoridad o institucion. Cada Pais Miembro tendra la facultad de
solicitar o dispensar la traduccion cuando dicho documento se encuentre en idioma distinto
al espaiol. Asimismo, el certificado de depdsito del material, y en su caso la traduccidn, se
deberan presentar con las formalidades que cada Pais Miembro estipule necesarias.

De acuerdo con el Articulo 29 de |la Decisidon 486, el depdsito debe realizarse a mas tardar en
la fecha de presentacion de la solicitud, o cuando fuese el caso, en la fecha de presentacion
de la solicitud cuya prioridad se invoque.” Si se evidencia que el solicitante no ha realizado
oportunamente el depdsito del material bioldgico, el examinador no solicitara el certificado,
ya que no seria posible aceptarle un depdsito extemporaneo. Por lo tanto, el examinador
verificara que la solicitud incluya el certificado de depdsito y este cumpla con lo establecido
en el Articulo 29 de la Decisidn 486.

7 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), sentencia 320-1P-2018.
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Los depdsitos se deben efectuar ante una autoridad internacional de depdsito conforme al
Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depdsito de Microorganismos
a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes,® de 1977, o ante otra institucion de
depdsito reconocida por la oficina nacional competente para estos efectos.

De acuerdo con las definiciones del mencionado tratado:

“Vil) por «institucion de deposito» una institucion encargada de la recepcion,
aceptacion y conservacion de microorganismos y de la entrega de muestras de
éstos,

vii[) por «autoridad internacional de depdsito» una institucion de depdsito que
haya adquirido el estatuto de autoridad internacional de depdsito, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 7;”

El certificado de depdsito deberad indicar el nombre y direccidn de la instituciéon de depdsito,
la fecha del depdsito y el nimero de depdsito atribuido por tal institucion. Eventualmente, el
certificado de depdsito podrd acompanarse de informacidén que permita la verificacion por
medios digitales, dependiendo de la institucion.

En vista del Articulo 29 de la Decision 486, las instituciones de depdsito reconocidas por
la oficina nacional competente pueden ser centros de recursos bioldgicos o centros de
colecciones de cultivos nacionales o internacionales y deberdn cumplir al menos con las
siguientes funciones:

1. Almacenar y conservar el tipo de material bioldgico objeto de la solicitud de
patente para mantener su viabilidad y pureza para su uso posterior;

2. Realizar la identificacion y caracterizacion de las muestras para efectos de su
conservacion;

3. Almacenar a largo plazo de dicho material para su uso posterior;
4. Suministrar muestras de dicho material a cualquier persona interesada;

5. Proporcionar un certificado de depdsito.

Los materiales bioldgicos que pueden depositarse en una de las instituciones de depdsito
de material bioldgico dependen de cada autoridad o institucion de depdsito. Esos materiales
incluyen, entre otros:

- células (incluidas bacterias, hongos, lineas celulares y esporas de plantas)

- semillas que se pueden secar a un bajo contenido de humedad y almacenar a -20
°C o menos

- vectores genéticos como plasmidos o vectores de bacteriéfagos o virus que
contienen un gen o fragmentos de ADN

- organismos o sistemas utilizados para producir una proteina a partir de un gen,
gue incluyen:

e cultivos virales, de células bacterianas, de levadura, vegetales o animales

e |levadura, algas, protozoos, células eucariotas, lineas celulares, hibridomas,
virus, células de tejido vegetal, esporas y huéspedes que contienen

8 £/ Tratado de Budapest entrd en vigor el 26 de julio del 2016 en Colombia y el 20 de enero del 2009 en Peru. Sin embargo, todos los Paises Miembros deben exigir y
reconocer los depdsitos efectuados de conformidad con dicho tratado.
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materiales como vectores, orgadnulos celulares, plasmidos, ADN, ARN,
genes y cromosomas

e 3cidos nucleicos purificados
* depdsitos de materiales como ADN, ARN o plasmidos “desnudos”.

Si no se presentara el certificado de depdsito ni se indicara donde puede obtenerse, la oficina
notificara al solicitante para que presente el documento respectivo, o acredite su existencia.

El depdsito del material bioldgico solo serd valido para efectos de la concesidn de una patente
si se hace en condiciones que permita a cualquier persona interesada obtener muestras de
dicho material a mas tardar a partir de la fecha del vencimiento del plazo previsto en el
Articulo 40 de la Decision 486.° De esta forma, el material bioldgico depositado en cualquiera
de las instituciones de depdsito aqui referidas, deberan ser publicamente accesibles, a mas
tardar desde la fecha de publicacion de la solicitud de patente. En su caso, seran aplicables
las disposiciones pertinentes del Reglamento del Tratado de Budapest antes mencionado.™

5.9 Documento de cesion de derechos del inventor al solicitante

En los casos en que el inventor sea diferente al solicitante, el examinador de forma verificara
qgue se haya presentado el documento que acredita la cesion del derecho a la patente del
inventor al solicitante de acuerdo con las formalidades y practicas de cada Pais Miembro,
o que la solicitud explique con claridad la manera o el titulo en virtud del cual el solicitante
adquirié del inventor el derecho a la patente. Por ejemplo, en caso de una relacién laboral
o contractual, el solicitante debera indicar que existe esa relacidn. En los casos de sucesion
hereditaria, se verificara la existencia del testamento ejecutado o fallo judicial firme.

5.10 Idioma

9 jbidem

El examinador verificard que los documentos mencionados en los Apartados 5.2 a 5.9 de
este Capitulo se encuentran en el idioma aceptado por la oficina nacional competente o, en
caso contrario, acompafnado de una traduccion simple en dicho idioma (Articulos 7 y 8 de la
Decision 486).

Para la verificacion del cumplimiento de los Articulos 26 y 27 de la Decision 486, y de acuerdo
con la practica local. Dicha lista serd la base de la notificacién al solicitante.

0 Reglamento del Tratado de Budapest; ver https.//wipolex.wipo.int/es/text/283788
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6 RESULTADOS DEL
EXAMEN DE FORMA

"Articulo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos
establecidos en los Articulos 26 y 27, la oficina hacional competente notificara al solicitante
para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha
de notificacion. A solicitud de parte dicho plazo sera prorrogable por una sola vez, por un
periodo igual, sin que pierda su prioridad.

Sia la expiracion del término senalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la
solicitud se considerara abandonada y perdera su prelacion. Sin perjuicio de ello, la oficina
nacional competente guardara la confidencialidad de la solicitud”.

Si las deficiencias notificadas al solicitante no fuesen corregidas dentro de los dos meses siguientes
a la notificacion o a su prdérroga, el examinador de forma elaborard una resolucién u oficio que
declare el abandono donde se indiguen las razones del mismo. La solicitud declarada en abandono
perdera su prelacion. En cualquier caso, la oficina nacional competente guardara su confidencialidad
si el abandono ocurriera antes de la publicacion de la solicitud (ver el punto 7, abajo).

La decision de abandono de la solicitud podra ser objeto de los recursos de ley correspondientes,
de conformidad con lo dispuesto en la legislacion interna del Pais Miembro.

v, PUBLICACION
DE LA SOLICITUD

7.1 Pasos previos a la publicacion

De acuerdo con su practica local, la oficina nacional verificard que el examen de forma
sea favorable y asignard a la solicitud la clasificacion internacional, de acuerdo con la CIP
correspondiente a la invencidn solicitada, cuando sea pertinente.

La oficina debera verificar que el extracto a publicar contenga los datos bibliograficos de la
solicitud, un resumen o un extracto que en términos generales contenga la reivindicacion o
reivindicaciones.

La oficina verificard luego si hubo una solicitud de adelanto de publicacién o publicacion

previa (Articulo 40 de la Decisidn 486), asi como la existencia de una invocacidn de prioridad
a efectos de que esta se indique en la publicacion.

" £n el caso del Perd, el examinador de fondo prepara un resumen de la solicitud para su publicacion.
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8

7.2 Publicacidén

"Articulo 40.- Transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentacion
de la solicitud en el Pais Miembro o cuando fuese el caso desde la fecha de prioridad que
se hubiese invocado, el expediente tendra caracter publico y podra ser consultado y la
oficina nacional competente ordenara la publicacion de la solicitud de conformidad con las
disposiciones nacionales.

No obstante lo establecido en el parrafo anterior, el solicitante podra pedir que se publique
la solicitud en cualquier momento siempre que se haya concluido el examen de forma. En
tal caso, la oficina nacional competente ordenara su publicacion”.

"Articulo 41.- Una solicitud de patente no podra ser consultada por terceros antes de
transcurridos dieciocho meses contados desde la fecha de su presentacion, salvo que
medie consentimiento escrito por parte del solicitante.

Cualquiera que pruebe que el solicitante de una patente ha pretendido hacer valer frente
a él los derechos derivados de la solicitud, podraé consultar el expediente antes de su
publicacion aun sin consentimiento de aquél”.

La publicacion se realizard de acuerdo con la legislacion y practica de las oficinas nacionales
competentes.

SOLICITUD DE
EXAMEN DE FONDO

"Articulo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicacion de la solicitud,
independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante debera pedir
que se examine s/ la invencion es patentable. Los Paises Miembros podran cobrar una tasa
para la realizacion de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera
pedido que se realice el examen, la solicitud caera en abandono”,

El solicitante debe pedir por escrito que se examine si la invencidon contenida en su solicitud es
patentable o no. Para solicitar este examen, el solicitante de patente de invencién tiene un plazo
de seis meses contados a partir de la fecha de publicacidon. Si fuese exigible el pago de una tasa de
examen de fondo, la peticion de examen deberd acompanarse del comprobante de pago respectivo,
cuando sea factible. La peticion de examen y el comprobante de pago se integran al expediente y
la solicitud queda lista para ser examinada en la etapa de fondo.

36

MANUAL ANDINO PARA EL EXAMEN DE PATENTES / Primera edicidn, 12 de agosto de 2022



9 OPOSICION

"Articulo 42.- Dentro del plazo de sesenta dias siguientes a la fecha de la publicacion, quien
tenga legitimo interés, podra presentar por una sola vez, oposicion fundamentada que
pueda desvirtuar la patentabilidad de la invencion.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgarad, por una sola vez, un plazo
adicional de sesenta dias para sustentar la oposicion.

Las oposiciones temerarias podran ser sancionadas si as/ lo disponen las normas nacionales”.

"Articulo 43.- Si se hubiere presentado oposicion, la oficina nacional competente notificara
al solicitante para que dentro de los sesenta dias siguientes haga valer sus argumentaciones,
presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripcion de la
invencion, si lo estima conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgarad, por una sola vez, un plazo
adicional de sesenta dias para la contestacion”.

La oficina verificard que la oposicidn, en caso de que la hubiere, se incorpore al expediente y haya
sido presentada dentro del plazo previsto en la Decision 486.

En tal caso, notificara al solicitante de la patente y pondra a su disposicidon una copia simple
del documento y sus anexos. La contestacion de la oposicidn se incorporard al expediente y se
verificara que la misma se haya efectuado dentro del plazo previsto en la Decision.

De acuerdo con la legislacién local, el plazo adicional debe solicitarse en cualquier momento antes
del vencimiento del término que se desee prorrogar. Dichas prérrogas se entenderan concedidas
automaticamente por el plazo respectivo, contado a partir del primer dia habil siguiente a aquel en
qgue vence el término original, sin que se requiera pronunciamiento expreso por parte de la oficina
nacional competente.?

2 En el caso de Colombia, el solicitante debe pagar la tasa correspondiente a la solicitud de prorroga. En el caso de Bolivia, se emite un proveido de aceptacion de la
solicitud de prérroga, que posteriormente es notificada al solicitante.
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FUNCIONES DEL
EXAMINADOR DE FONDO

El examinador de fondo es un profesional que esta entrenado en el analisis de los requisitos de
patentabilidad en determinado campo de la tecnologia, con el fin de definir si el objeto reivindicado
es susceptible de ser protegido con una patente. Sus funciones son las siguientes:

Preclasificacion (si no se hubiese efectuado antes) y clasificacion definitiva de la invencion
de acuerdo con la CIP;

Busqgueda de antecedentes y elaboracion del reporte de busqueda, a fin de establecer el
estado de la técnica pertinente a la invencion;

Requerimiento de documentacion al solicitante, en caso de que fuese necesario;
Elaboracion del examen de patentabilidad de la invencion;

Pronunciamiento sobre el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad y sobre la
concesion o negacion de la patente;

Elaboracion de informes técnicos relativos a la patentabilidad de la invencion (en casos de
reconsideracion, acto modificatorio, apelacidon, denuncia por infraccion, pedido de nulidad o
cuando sea requerido);

Orientacion al solicitante para el cumplimiento de los requerimientos técnicos relativos a su
solicitud; y

Apoyar en el analisis para esclarecer si la materia técnica de la invencion ha sido desarrollada
a partir de RR.GG. o de CC.TT, de ser el caso, de acuerdo con el Anexo lll.

VERIFICACIONES PREVIAS
AL EXAMEN DE FONDO

La oficina nacional competente, antes de iniciar el examen, verificara la situacion general del
expediente, lo cual incluye:

a.
b.

gue se haya publicado la solicitud,
gue la solicitud no haya caido en abandono, desistimiento o caducidad;®
la peticion del examen de fondo y el pago de la tasa correspondiente, de ser el caso;

en caso de reivindicarse la prioridad de una solicitud extranjera, el examinador se limitard a
revisar dentro de los documentos relativos a la prioridad:

. mencién de que se invoca una o mas prioridades, indicando la fecha, oficina y de ser
posible, el nimero de la(s) solicitud(es) prioritaria(s);

ii. que la solicitud gque se examina se haya presentado ante la oficina nacional
competente dentro del plazo de 12 meses contados a partir del dia siguiente de la
primera solicitud prioritaria invocada (Articulo 9 de la Decision 486);

iii. que el documento de prioridad aportado corresponda con el (los) documento(s)
enunciado(s) en la solicitud;

¥ [ a caducidad de una solicitud en trémite solo opera en los Palises Miembros que exigen el pago de tasas de mantenimiento antes de la concesion de la patente (Bolivia,
Ecuador y el Pert a la fecha de publicacion del manual).
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iv. una copiade la solicitud prioritaria certificada por la oficina respectiva (no se requiere
legalizacién alguna) (Articulo 10 de |la Decision 486);'4

v. un certificado de la fecha de presentacién de la(s) solicitud(es) prioritaria(s),
expedida por la oficina respectiva (no se requiere su legalizacion).

vi. tasa de prioridad, de ser el caso, de acuerdo con la legislacidn interna;

vii. los requisitos iii), iv), v) y vi) hayan sido aportados al momento de la solicitud o en el
plazo maximo (no prorrogable) de 16 meses contados desde la fecha de la solicitud
inicial;

viii. verificar la correspondencia del contenido técnico de la solicitud que se examina con
el contenido de la prioridad reivindicada.

e. que, en su caso, figuren la oposicidn, las notificaciones y respuestas respectivas;

f. que, de haberse realizado, figuren las modificaciones o enmiendas a la descripcion,
reivindicaciones y dibujos; vy

g. que exista o no un fraccionamiento o fusién de la solicitud; en caso de que ello ocurra con
posterioridad a la publicacién, no se requerird nueva publicacion.

3 DESCRIPCION

3.1 Requisitos del Articulo 28 de la Decision 486

"Articulo 28.- La descripcion debera divulgar la invencion de manera suficientemente clara
Y completa para su comprension y para que una persona capacitada en la materia técnica
correspondiente pueda ejecutarla. La descripcion de la invencion indicara el nombre de la
invencion e incluira la siguiente informacion.

el sector tecnoldgico al que se refiere o al cual se aplica la invencion;

b. /a tecnologia anterior conocida por el solicitante que fuese util para la comprension
y el examen de la invencion y las referencias a los documentos y publicaciones
anteriores relativas a dicha tecnologia;

C. una descripcion de la invencion en términos que permitan la comprension del
problema técnico y de la solucion aportada por la invencion, exponiendo las
diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnologia anterior;

d. una reseria sobre los dibujos, cuando los hubiera;,

e. una descripcion de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o
llevar a la practica la invencion, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de
ser éstos pertinentes; y

f. una indicacion de la manera en que la invencion satisface la condicion de ser
susceptible de aplicacion industrial, si ello no fuese evidente de la descripcion o de
la naturaleza de la invencion”.

4 Colombia solo requiere copia de la solicitud prioritaria para las solicitudes no PCT que reivindiquen prioridad. Adicionalmente, permite el cumplimiento de este requisito
mediante la indicacion del codigo de la Servicio de Acceso Digital de la OMPI (DAS).
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La descripcion de la invencidon cumple una funcidn importante que es la de divulgar la
ensefanza técnica de la invencion. Para ello, la invencién debe estar descrita en una forma
suficientemente claray completa para que sea posible sucomprension y para que una persona
capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. Estos dos requisitos se
complementan ya que la comprension de la invencion es lo que la persona capacitada en la
materia técnica correspondiente puede entender acerca de la invencion y llegar a evaluar el
aporte que se hace a la tecnologia, mientras que la ejecucién comprende poder realizar paso
a paso la invencion.

La persona capacitada en la materia técnica es una persona capacitada en el ambito
tecnoldgico al que pertenece la invencion (para mayor detalle ver el glosario del Capitulo
VI). Su nivel de conocimientos es mas elevado que el nivel de conocimientos del publico en
general, pero no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada. Es
la persona con conocimientos medios en el campo tecnoldgico, pero no es necesario que sea
un experto altamente especializado.

Dado que los requisitos generales de la descripcion son claridad y suficiencia, el examinador
debe determinar si la informacion suministrada en la descripcion le permite a una persona
capacitada en la materia técnica de la solicitud, entender con claridad el problema técnico y la
solucion planteada, y si esta es suficiente para reproducir la invencion. Cuando el examinador
identifigue que la descripcidon no es clara o suficiente, debe notificar inmediatamente al
solicitante.

3.1.1 Claridad

La divulgacidon de la invencion debe realizarse en términos que permitan la comprension del
problema técnico y la solucidon aportada por la invenciéon. Se pueden exponer asimismo las
ventajas que se tienen con respecto al estado de la técnica. Es responsabilidad del solicitante
suministrar la informacioén en la descripcion de forma clara.

La descripcion debe estar escrita en el lenguaje técnico usual del campo tecnoldgico al cual
pertenece la invencion. Si un término tiene un significado distinto al que comunmente se le
da en el campo técnico respectivo, este tiene que indicarse, y deberdn utilizarse signos y
simbolos aceptados en el campo en cuestidon para las formulas matematicas y quimicas.

3.1.1.1 Unidades de medida

Las unidades de medida deben expresar su correspondencia en el Sistema Internacional
de Unidades (SIU). La unidad de medida es una magnitud particular, definida y adoptada
por convencion, con la cual se comparan las otras magnitudes de la misma naturaleza para
expresar cuantitativamente su relacion con esta magnitud.

3.1.1.2 Férmulas de nuevos compuestos

Si el objeto de la invencidén se relaciona con nuevos compuestos quimicos, la descripcion
debe divulgar las férmulas quimicas estructurales de dichos compuestos y/o definirlos por
su nombre quimico (denominacion IUPAC). Si no se hiciera, el examinador debe presentar
una objecidén por falta de claridad y/o falta de suficiencia descriptiva.
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3.1.1.3 Etapas de un nuevo proceso de sintesis

Si el objeto de la invencidn es un nuevo proceso para sintetizar un compuesto, la
descripcion debe mencionar las etapas y condiciones esenciales del proceso de sintesis
del compuesto. Si no se hiciera, el examinador debe presentar una objecidn por falta de
claridad y/o falta de suficiencia descriptiva.

3.1.1.4 Nombres propios, marcas registradas, nombres comerciales

No se acepta dentro de la descripcion el uso de nombres propios, marcas registradas,
nombres comerciales o similares para referirse a la materia objeto de la invencién, a
menos que estén definidos en la descripcion. Sin embargo, cuando tales palabras se hayan
aceptado internacionalmente como términos descriptivos estandar y hayan adquirido
un significado preciso dentro del campo técnico particular, pueden permitirse sin una
identificacion adicional del producto con el que se relacionan.

3.1.1.5 Dibujos y numeros de referencia

Si la solicitud incluye dibujos, estos deberan estar detallados brevemente dentro de la
descripcion, por ejemplo: “Figura 1 muestra una vista lateral de la maguina empaqguetadora;
Figura 2 muestra una vista parcial de la primera fase de funcionamiento de la maquina de
la figura 1; Figura 3 muestra una vista parcial de la segunda fase de funcionamiento de la
maquina de la figura 1”.

Asimismo, al hacer referencia a los dibujos, el nombre de cada elemento debe estar seguido
de un nimero de referencia, por ejemplo: “la maquina de empaquetar (10) comprende dos
rodillos accionados por el motor (11) para soportar y hacer girar el rollo (13)”. No se debe
permitir hacer referencia a los dibujos sin mencionar el nombre del elemento representado
en el dibujo, por ejemplo, de la siguiente manera: “10 comprende dos rodillos accionados
por 11 para soportar y hacer girar 13”.

La descripcidn y los dibujos deben ser consistentes los unos con los otros al referirse a los
signos, simbolos o numeros de referencia.

3.1.2 Suficiencia

El propdsito de la descripcidon es asegurar que, por un lado, la solicitud se encuentre
descrita con la suficiente informacidn técnica a detalle para que una persona capacitada
en el campo técnico respectivo pueda ponerla en practica o reproducirla, y por el otro lado,
que la descripcion de a conocer el aporte o el avance tecnoldgico en el campo técnico
respectivo. La descripcion debe indicar la manera en que la invencion satisface la condicion
de ser susceptible de aplicacion industrial, si ello no fuese evidente de la descripcién o de la
naturaleza de la invencion.

La invencion puede considerarse suficientemente descrita si se aporta uno o mas ejemplos,
modos de realizacion alternativos o variaciones que habilitan a la persona versada en la
materia técnica para que, aplicando sus conocimientos técnicos generales, pueda poner en
practica la invencidn en toda el area reivindicada y no solo algunas modalidades particulares
reivindicadas, sin que para ello requiera desplegar un esfuerzo inventivo. Sin embargo, la
presentacion de ejemplos relativos a todas las especies particulares de la invencidn o a cada
alternativa reivindicada no serd necesaria para encontrar una suficiencia de la descripcion,
siempre y cuando dichas especies se mencionen en esta.
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3.1.2.1 Falta de suficiencia de la descripcién

Cuando la materia revindicada tiene un excesivo alcance y las modalidades preferidas o
realizaciones alternativas no son suficientes para cubrir la materia abarcada dentro del
alcance de las reivindicaciones, se entenderd que una persona normalmente versada en
la materia no podria reproducir la invencion y por lo tanto, la descripcidn no es suficiente.
En tal caso, el examinador considerard que solo algunos modos de realizacidén estan
suficientemente descritos.

La inclusion de ejemplos nuevos adicionales en el marco de la subsanacion de una objecion
por la falta de suficiencia no podrda admitirse, pues se considerard una ampliacion de la
materia divulgada en la solicitud inicial, lo cual no estd permitido por el Articulo 34 de la
Decision 486.

Puede ocurrir que la descripcidon no sea suficiente, al punto que es imposible para una
persona capacitada en la materia técnica ejecutar lainvenciéon. En estos casos, el solicitante
no podrd corregir la falla, pues cualquier adicion de informacidn constituiria una ampliacion
a lo inicialmente presentado, lo cual no es permitido conforme al Articulo 34 mencionado.
El tal caso, el examinador debera notificar una objecidn alegando falta de suficiencia de
la descripcion. Esto incluye, por ejemplo, los casos en que una reproduccion satisfactoria
de la invencidn depende del azar; es decir, que la persona versada en la materia al seguir
las instrucciones para ejecutarla encuentra que los supuestos resultados a alcanzar son
irrepetibles o impredecibles, o que el éxito se obtuvo de manera incierta y poco confiable
(véase ejemplo 1 de Apartado 1 del Anexo V).

Podria darse el caso de invenciones cuya reproducciéon en la practica es imposible pues
van en contra de las leyes naturales de la fisica. El caso tipico que ejemplifica esta situacion
es una maquina de movimiento perpetuo. En estos casos, la descripcion siempre seria
insuficiente y deberd denegarse la patente.

3.1.2.2 Suficiencia de la descripcién de material biolégico

Cuando la invencion se refiere a un producto o a un procedimiento que involucra a un
material bioldgico o genético y la invencidon no puede describirse de manera que pueda ser
comprendida y ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica, la descripcion
deberd complementarse con un depdsito de dicho material, como se menciona en el
Apartado 5.8 del Capitulo Il del presente manual. Es preciso resaltar que no siempre que
la invencidn se refiera a un material bioldgico o genético, serd necesario que el solicitante
presente un certificado de depdsito. Solamente se debe cumplir con el depdsito cuando la
descripcion de la invencidn requiera la complementaciéon con el depdsito de dicho material
0 cuando sea necesario dicho depdsito para interpretar el alcance de las reivindicaciones
conforme a los Articulos 30 y 51 de la Decision 486 (véase el Apartado 4.6 del Capitulo Ill,

relacionados con claridad y reivindicaciones).

El examinador considerara que el material biolégico no se encuentra suficientemente
descrito cuando:

¢ el material bioldgico o genético que se reivindica, o que fuese necesario para reproducir
o ejecutar la invencidén, no fuese conocido por una persona capacitada en el campo
técnico pertinente (biotecnologia); o

¢ |los materiales bioldgicos o genéticos a los que se refiere la invencion no pueden
describirse suficientemente de modo que una persona capacitada en el campo de la
técnica pueda reproducir o ejecutar esa invencion.
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El examinador considerara que el material se encuentra suficientemente descrito cuando:

¢ el material bioldgico es conocido por una persona capacitada en el campo técnico
pertinente (biotecnologia); o

¢ el solicitante ha incluido en la solicitud, informacién suficiente para identificar las
caracteristicas del material bioldgico o genético; o

¢ el material biolégico ya se encuentra almacenado en alguna institucion de depdsito
reconocida.

Ademas, la descripcidon que se presente debe contener informacién adecuada de las
propiedades de estos materiales bioldgicos, incluida la informacion de la taxonomia
de materiales bioldgicos y caracteristicas distintivas en comparaciéon con materiales
biolédgicos bien conocidos, por ejemplo, caracteristicas bioquimicas, morfoldégicas como
caracteristicas taxonémicas.

Si las referencias al material bioldgico no corresponden a lo antes indicado, el examinador
debe suponer que el material bioldégico no se encuentra accesible al publico, y, por tanto,
la invencidn no esta lo suficientemente descrita, por lo que debe ser objetada con base en
lo sefalado por el Articulo 28 de la Decision 486.

Finalmente, existen casos de invenciones biotecnoldgicas, en donde se describen
secuencias de nucledtidos o aminoacidos, en los que es necesaria la presentacion del
listado respectivo, como se menciona en el Apartado 6 del Capitulo Il del presente manual.
El listado de secuencias debe adjuntarse a la solicitud en la fecha de presentacion, pues
constituye parte fundamental de la descripcion. De acuerdo con la practica de cada oficina
nacional, se podrad declarar inadmisible la solicitud de patente si no se adjunta el listado.

3.1.2.3 Férmulas de tipo Markush

Si una invencion se refiere a una férmula Markush, del tipo “A-B-C-D”, el examinador
podrd presentar un requerimiento por falta de claridad y/o falta de suficiencia descriptiva,
segun el Articulo 28 de la Decisiéon 486, que exprese que la informacion de la descripcion
no es suficiente para sintetizar todos los compuestos formados por la combinacidon de
las variables de la formula y podrd sugerir al solicitante que limite la solicitud. (véase el
ejemplo 11 del Apartado 4 del Anexo V).

3.1.2.4 Polimorfos

Como se menciona en el Apartado 7.6.1 de este Capitulo, los paises son responsables
de determinar técnica y cientificamente los requisitos de patentabilidad para todas las
invenciones, incluidos los polimorfos y demas formas cristalinas. Por lo tanto, para que un
polimorfo se considere suficientemente descrito, la solicitud debera contener la siguiente
informacion:

a. Al menos un proceso para obtener el cristal semilla o primer polimorfo con el detalle
suficiente de todas las etapas esenciales y las condiciones experimentales para que
la persona normalmente versada en la materia pueda, poniéndolos en practica, llegar
al polimorfo reivindicado; y

b. La descripcidon del polimorfo, mediante técnicas disponibles para tal fin, tales como:

e Los valores 2 theta del patréon de difraccion de rayos X en monocristal (XRD
monocristal) y la figura respectiva; o
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e Los valores 2 theta del patrén de difraccion de rayos X en polvo (XRPD) vy la figura
respectiva; y otra data técnica, como las obtenidas por los métodos de analisis
térmico o métodos espectroscodpicos, que permita caracterizar un determinado
polimorfo, tales como:

- Métodos de andlisis térmico:
(a) Calorimetria diferencial de barrido (DSC), ¢
(b) Analisis térmico diferencial (DTA), 6
(c) Analisis termogravimétrico (TGA), 6
(d) Microscopia de fase caliente (HSM);

- Métodos espectroscopicos:
(a) Raman, ¢
(b) Infrarrojo (IR), ©
(c) Resonancia magnética nuclear Carbono-13 (RMN-C13).

La difraccion de rayos X en monocristal proporciona una descripcion supramolecular
completa de la estructura cristalina a partir de una muestra de cristal Unico “casi perfecto”,
asi como datos que permiten calcular o predecir el patron de difraccion obtenido a
partir del polvo de dicho material, por lo cual representa una técnica suficiente para
caracterizar la estructura cristalina de un compuesto sélido (polimorfo). En ese aspecto, si
un determinado polimorfo ha sido caracterizado mediante esta técnica, la descripcion de
otras técnicas con el mismo propdsito serd opcional.

En caso de que no se proporcionen datos de difraccion de rayos X en monocristal, se debe
proporcionar los datos de difraccion de rayos X en polvo (XRPD), que es una herramienta
analitica importante para diferenciar las formas cristalinas, puesto que proporciona una
“huella dactilar” de la red cristalina. Asimismo, se debe proporcionar desde la solicitud
inicial los datos de XRPD junto con datos de: (i) DSC, DTA, TGA o HSM; o (ii) métodos
espectroscopicos citados en el punto b. (comparense los ejemplos 3y 6 del Apartado 1y
9 v 10 del Apartado 4 todos ellos en el Anexo V).

Es importante la presentacion de figuras correspondientes a los difractogramas de
cada polimorfo, donde la regidn de barrido debe comprender de 02 a 402 2 theta para
compuestos organicos (moléculas pequefas) y de 02 a mas de 502 2 theta (por ejemplo,
hasta 902, hasta 1202, o hasta 1502) para compuestos inorgadnicos, segun justifique en cada
caso particular. Se sugiere que cada difractograma muestre las intensidades relativas (eje
Y) en funcién de los angulos 2 theta (eje X) con sus respectivas tablas de datos. Se sugiere
que el difractograma muestre las intensidades relativas mas relevantes para caracterizar
al polimorfo.

Al igual que con otras invenciones, tratandose de polimorfos la descripcidon debe divulgar
el problema técnico que enfrentan las formas existentes en el estado de la técnica vy la
solucion que brinda el polimorfo que es materia de la solicitud, la cual debe estar soportada
por evidencia que permita establecer que, en efecto, el problema ha sido resuelto.

Se considerard que la descripcidn no es suficiente para describir el polimorfo cuando:

* no describe claramente el procedimiento de preparacion del polimorfo reivindicado;

* no incluyen todos los procesos de preparacion divulgados en la solicitud, implican
la siembra de cristales pero no se describe la preparacion de los cristales semilla; o

* se omiten los pardmetros esenciales empleados en dichos procesos.
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3.1.2.5 Composiciones farmacéuticas que contienen un nuevo compuesto

Si el objeto de la invencién es un nuevo compuesto, el solicitante de la patente tiene
derecho a reivindicar las composiciones farmacéuticas caracterizadas por contener ese
nuevo compuesto, pero no estd obligado a utilizar ejemplos de cémo disenar y preparar
composiciones concretas que contengan el nuevo compuesto porque “la solucidn
aportada por la invencidon”, es decir, el objeto de la invencion es “el nuevo compuesto”. Se
entiende que una persona versada en materia farmacéutica estd en capacidad de disefar y
preparar composiciones concretas que contengan el nuevo compuesto, con la informacion
divulgada en la solicitud y con sus conocimientos generales sobre el estado de la técnica.
En tal caso, se considerara que la descripcion cumple el requisito de suficiencia.

3.1.2.6 Procesos de sintesis de nuevo compuesto

De igual manera, si el objeto de la invencion es un nuevo compuesto, el solicitante tiene
derecho a reivindicar el proceso de sintesis o de obtencidn del nuevo compuesto, siempre
y cuando dicho proceso haya sido descrito de forma tal que una persona versada en la
materia técnica pueda reproducirlo e independientemente de si se trata de un proceso
andlogo a otro proceso ya conocido en el estado de la técnica.

3.2 Modificaciones a la descripcion

Una modificacidon que suponga la ampliacion de la proteccion que corresponderia a la
divulgacion contenida en la solicitud inicial no serd aceptada, en aplicacion del Articulo 34
de la Decision 486. Sin perjuicio de lo anterior, se aceptaran:

i. documentos relevantes del estado de la técnica no citados, siempre y cuando no incluyan
interpretaciones, aclaraciones o comentarios del solicitante, respecto a la invencidn
descrita;

ii. adaptacionesdeladescripcidénalasreivindicaciones, teniendo encuentalosrequerimientos
del primer parrafo del Articulo 34; y

iii. otras de naturaleza similar

3.2.1 Subsanacién de errores materiales

Se admitird la subsanacion de errores materiales. Se consideran errores materiales los
siguientes:

i. la correccién de un error gramatical o de calculo; y

ii. la correccion de una cita, referencia, formula o denominacion siempre y cuando sea obvio.

3.2.2 Modificaciones derivadas de dibujos

Existen casos en que las modificaciones se basan en detalles que solo se encuentran en los
dibujos de la solicitud original. Dentro de este contexto, una figura que solo sirve para dar
una explicacion esquematica del principio del objeto de la invencidn, sin representarlo en
cada detalle, no puede ser entendida como una exclusién intencional de las caracteristicas
faltantes.
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La forma en que se representa una caracteristica particular en los dibujos puede ser incidental.
El experto en la materia debe poder reconocer clara e inequivocamente a partir de los dibujos,
a laluz de la descripcidén completa, que la caracteristica afladida resulta deliberadamente de
las consideraciones técnicas dirigidas a la solucién del problema técnico involucrado (véase
ejemplo 2 de Apartado 1 del Anexo V).

3.2.3 Efectos y ejemplos adicionales

Una enmienda mediante la introducciéon de ejemplos adicionales debe examinarse con mucho
cuidado a la luz del Articulo 34 de la Decision 486. Lo mismo se aplica a la introduccion de
declaraciones de nuevos efectos de la invencion, no mencionados anteriormente, tales como
nuevas ventajas técnicas.

Ejemplo de efecto adicional:

Silainvencionoriginalmente presentada estarelacionadaconun proceso paralalimpieza
de ropa de lana que consiste en el tratamiento de la ropa con un fluido particular, el
solicitante no podra introducir mas adelante en la descripcidn una afirmacidn de que el
proceso también tiene la ventaja de proteger la ropa contra el dafio de la polilla.

Sin embargo, en determinadas circunstancias, los nuevos efectos o los ejemplos presentados
posteriormente, incluso cuando no se incorporen en la descripcién, pueden ser tomados
en cuenta por el examinador como prueba en apoyo de la patentabilidad de la invencidn
reivindicada. Se puede aceptar un ejemplo adicional como prueba de que la invencion
puede aplicarse facilmente en todo el campo reivindicado, sobre la base de la informacion
proporcionada en la solicitud presentada originalmente. De manera similar, un nuevo efecto
puede considerarse como prueba en apoyo del nivel inventivo, siempre que este nuevo efecto
esté implicito o al menos relacionado con un efecto revelado en la solicitud presentada
originalmente y con alguna(s) caracteristica(s) técnica(s) divulgada(s) inicialmente. El
tratamiento de este tipo de informacidon se comenta con mayor detalle en el Apartado 11.9
del Capitulo lll del presente manual.
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3.3 Redaccion sugerida de informe técnico (en caso de ampliacion)

“Las modificaciones realizadas en la descripcidn, pagina___, lineas ____ /en
la(s) reivindicacidn(es), recibidas en el dia xx/xx/xx amplian el contenido
de la solicitud tal y como fue inicialmente presentada. Las razones son las
siguientes:

i) primer argumento;y
ii) segundo argumento

En atencidn ala prohibiciéon consagrada en el Articulo 34 de la Decision 486,
no es admisible la anterior modificacion, ya que implica una ampliacion de
la proteccion que corresponderia a la divulgacion contenida en la solicitud
inicial.

Cualquier informacidon adicional que el solicitante desee proporcionar en
relaciéon con la invencidn (ej. ventajas respecto al estado de la técnica
conocido, ejemplos comparativos, etc.) y que no estaba en la solicitud
inicialmente presentada, deberd ser aportada por el solicitante en
documento separado y no incorporada al texto de la solicitud.”
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4 REIVINDICACIONES

4.1 Requisitos del Articulo 30 de la Decision 486

“Articulo 30.- Las reivindicaciones definiran la materia que se desea proteger mediante la
patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripcion.

Las reivindicaciones podran ser independientes o dependientes. Una reivindicacion sera
independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra
relvindicacion anterior. Una reivindicacion sera dependiente cuando defina la materia que se
desea proteger refiriendose a una reivindicacion anterior. Una reivindicacion que se refiera
a dos 0 mas reivindicaciones anteriores se considerara una reivindicacion dependiente
multiple”.

Una solicitud de patente debe contener una o mas reivindicaciones. Las reivindicaciones son
una parte esencial de la solicitud pues definen la invencion a proteger y delimitan el alcance
de esa protecciodn, tal y como lo establece el Articulo 51 de la Decisién 486:

"Articulo 51.- El alcance de la proteccion conferida por la patente estara determinado por el
tenor de las reivindicaciones. La descripcion vy los dibujos, o en su caso, el material bioldgico
depositado, serviran para interpretarlas.”

Del Articulo 30 de la Decision 486 se derivan tres requisitos fundamentales de las
reivindicaciones: que sean claras, concisas y que tengan sustento en la descripcion, de tal
forma que:

¢ se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los
requisitos de patentabilidad; y

¢ se pueda determinar sin ambigledad hasta dénde llegan los derechos del titular de la
patente.

Estos requisitos se aplican a cada reivindicacion individualmente, asi como al conjunto de
todas.

4.2 Contenido de las reivindicaciones

Las reivindicaciones, asi como la descripcion, pueden contener férmulas quimicas o
matematicas, pero no dibujos. Las reivindicaciones pueden contener tablas, pero solo si su
contenido hace deseable el uso de tablas.

Asimismo, las reivindicaciones deben contener todas las caracteristicas técnicas esenciales
de la invencion. Ellas definen la solucion al problema técnico que intenta resolver la invencion.

Para efectos del examen, no se toma en cuenta como caracteristica técnica de la invencidn
la inclusidn de términos relativos a aspectos no técnicos, como por ejemplo las ventajas
comerciales, dado que el resultado o fin alcanzado de la invencidn no es una caracteristica
esencial a estos efectos. Sin perjuicio de ello, la inclusidn de elementos no técnicos puede
afectar la claridad de la reivindicacion.
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Una reivindicaciéon debe incluir no solamente una enumeracion de elementos, sino también
indicar la relacion funcional entre los mismos cuando para la persona versada en la materia
ello no se desprenda de forma obvia de la misma definicidon del elemento.

4.2.1 Caracteristicas estructurales y funcionales

Una categoria de caracteristicas técnicas en unareivindicacion, quizas la mas intuitiva, esla que
se define mediante su estructura, composicion o forma. Estas se denominan caracteristicas
estructurales. No obstante, se permiten aquellas caracteristicas técnicas definidas por la
funcion que realizan, siempre y cuando en ese campo técnico sea facil encontrar la manera
de llevarlo a cabo. Estas se denominan caracteristicas funcionales. En una reivindicacion
independiente una caracteristica funcional, en general, no puede ser la Unica caracteristica
técnica. Debe ir acompanada de, al menos, otra caracteristica técnica estructural o funcional.

Ejemplo de caracteristica funcional:

“...elemento para incrementar la presion de un fluido en un circuito hidraulico...”

Es un elemento indefinido de la técnica que solo se concreta por la funcion que realiza.
Pero es mucho mas probable que en una reivindicacion, este elemento de la tecnologia
aparezca en una reivindicacion como “bomba” que hace pensar en un elemento fisico mas
estructural. El hecho que esté redactado de esta manera u otra no cambia su naturaleza
de caracteristica funcional, sigue siendo un elemento de la tecnologia indefinido ya que
puede haber muchos tipos de bombas. de palas, de engranajes, eléctricas, etc. Cualquier
bomba seria valida y ademas en el sector técnico no seria complicado encontrar una que
cumpla la funcion.

4.2.2 Caracteristicas funcionales “medios mas funcién”

Una manera formal de redactar una caracteristica funcional que trata de identificar su
naturaleza es la llamada “medios mas funcidn”. Este tipo de redaccion siempre incluye la
palabra “medios” para indicar a continuacion la funcidén que realizan esos medios.

En el ejemplo anterior de la bomba seria: “medios para incrementar la presion de un fluido”. La
palabra “medios” crea una cierta indefinicion que para evitar generalizar y en caso de dudas
para terceros se interpreta que estan limitados a los medios que figuren como ejemplos en
la descripcidon o reivindicaciones dependientes o a aquellos medios que un experto en la
materia de ese sector técnico podria utilizar claramente como equivalentes.

Esta forma de redactar una caracteristica técnica la hace mas general y amplia su alcance
de proteccién. Tienen el inconveniente de que las definiciones resultan un tanto artificiales,
apartandolas del lenguaje técnico hacia un lenguaje mas juridico que puede crear una cierta
confusion sobre todo cuando varias de estas caracteristicas de medios mas funcion, estan
presentes en la misma reivindicacion.

Ejemplos de caracteristicas funcionales “medios mas funcién”

- Medios de inyeccién
- Medios de deteccién de una posicion fin de carrera
- Medios para elevar una pila de bandejas
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4.3 Forma de las reivindicaciones

Aunque la Decision 486 no define la forma en la que deben presentarse las reivindicaciones,
estas pueden presentarse mediante una estructura que consta de dos partes: un predmbulo
y una parte caracteristica.

El predmbulo indicard primero cudl es la materia de la invencidén (aparato, proceso,
composicion, compuesto, etc.) y las caracteristicas técnicas necesarias para definir la
invencion pero gue en su conjunto forman parte del estado de la técnica. Esto ultimo solo se
aplica a las reivindicaciones independientes.

La parte caracteristica define las caracteristicas que, en combinacién con el predmbulo, se
desean proteger, es decir, los elementos que la invencidn afade al estado de la técnica.

La division entre el predmbulo y |la parte caracteristica puede cambiar durante el examen de
fondo en vista del estado de la técnica que se puede encontrar.

Ejemplo de reivindicacidon con dos partes:

“Composicion que comprende A, B y C, caracterizada porque la concentracion de A es
menor a 3%.”

En este caso la forma de la reivindicacion es adecuada puesto que composiciones que
comprenden los componentes A, By C ya se conocen en el estado de la técnica (preambulo)
v el aporte de la invencion es la concentracion limitante de A (parte caracteristica) que no
se encuentra en el estado de la técnica.

El propdsito de la estructura de dos partes (predmbulo - enlace gramatical - parte
caracteristica) es permitir que el experto en la materia vea claramente qué caracteristicas
necesarias para la definicion del objeto reivindicado son parte de la técnica anterior. Sin
embargo, si esto es lo suficientemente claro a partir de la indicaciéon del estado de la técnica
hecha en la descripcién, no se debera insistir en la forma con dos partes.

Ejemplo de reivindicacion sin dos partes:

“Camara fotografica que incluye corrector de distancias automatico.”

En este caso no es necesario redactar la reivindicacion en dos partes puesto que las
caracteristicas técnicas comunes ya estan implicitamente descritas en el término “camara
fotografica”.

En algunos casos la naturaleza de la invencion puede ser tal que la forma con dos partes
no sea adecuada, por ejemplo, porque daria una impresiéon distorsionada o enganosa de la
invencion o del estado de la técnica.
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Ejemplos del tipo de invencién que puede requerir una presentacién diferente:

a) la modificacion, a diferencia de la adicidn, de un proceso quimico conocido, por
ejemplo, omitiendo una sustancia o sustituyendo una sustancia por otra;

b) un sistema complejo de partes funcionalmente interrelacionadas, el nivel inventivo
se refiere a cambios en varias de estas o en sus interrelaciones; y

c) cuando la invencidn es un nuevo compuesto quimico o grupo de compuestos.
En los efemplos a) y b), la forma de dos partes puede ser artificial e inapropiada, mientras

que en los efemplos ¢) y d) podria dar lugar a una reivindicacion excesivamente larga y
complicada.

También es probable que surjan otros casos en los que el solicitante pueda aducir razones
convincentes para formular la reivindicacion de una forma diferente.

4.4 Categorias de reivindicaciones

"Articulo 14.- Los Paises Miembros otorgaran patentes para las invenciones, sean de
producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia [...]".

Existen fundamentalmente dos categorias de reivindicaciones: las que se refieren a un
producto y las que se refieren a un procedimiento.

4.4.1 Reivindicacioén de producto

Las reivindicaciones de producto se usan para las sustancias y composiciones, asi como
articulos, maquinas, mecanismos, sistemas, sistemas de aparatos que cooperan entre si como
combinacion de aparatos, kits de partes, circuitos electronicos, etc.

Ejemplo de reivindicacion de producto de composicién:

Composicion alimenticia para fabricar una masa para pizzas, esencialmente caracterizada
por estar constituida por una mezcla de ingredientes en peso que, sometida a un posterior
proceso de hidratacion, da lugar a una masa para pizza profesional, la composiciéon incluye:

una harina de trigo blando en un porcentaje entre 50% y 99%;
sal en un porcentaje entre 0,5% y 10%;
una levadura de cerveza en un porcentaje entre 0,1% y 20%;

y se complementa con al menos uno de los ingredientes que se citan a continuacion,
en un porcentaje entre 0% y 10%: harina de centeno; salvado de trigo; sémola de trigo;
almiddn de patata; almiddn modificado; fibras alimenticias; soja y derivados; gluten vital
de trigo; alfa amilasa; L-cisteina; acido L-ascdérbico; glucosa oxidasa; leche en polvo;
omega 3 en polvo; proteina de suero de leche; pentosanasa; xilanasa; harina de malta;
masas madre en polvo iniciador; acido lactico.

Cabe mencionar que existen reivindicaciones de productos que estdn definidas en términos
de un proceso de fabricacion, las cuales se explican con mayor detalle en el Apartado 4.6.8
del Capitulo Il del presente manual.

52 MANUAL ANDINO PARA EL EXAMEN DE PATENTES / Primera edicidn, 12 de agosto de 2022



4.4.2 Reivindicacion de procedimiento

Las reivindicaciones de procedimiento se usan respecto de invenciones que supongan una
secuencia ordenada y coherente de etapas o fases para obtener un producto, o la utilizacidn
de cualquier producto material para efectuar un procedimiento, que no consista solamente
en la utilizacion de tal producto. Dichas actividades se pueden ejercer sobre productos
materiales, energia, otros procesos (por ejemplo, procesos de control) o sobre seres vivos,
cuando la legislacion lo permite.

Ejemplo de reivindicaciéon de procedimiento

“Procedimiento de sintesis de una forma cristalina de la sal potasica del compuesto de
formula (1)
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Que comprende:
1) mezclar una base de potasio, en un solvente organico y agua, junto con el acido libre
correspondiente a la sal de formula (1), en un solvente organico y agua;
2) enfriar la suspension resultante;
3) aislar los cristales resultantes de la suspension resultante;
4) lavar los cristales aislados con un solvente organico y agua; y

5) secar los cristales aislados, para dar la sal de potasio cristalina () en condiciones que
se correlacionan con el dominio de estabilidad de la forma monohidratada o la forma
deshidratada, respectivamente, de la sal de potasio;

6) y en donde el compuesto de la formula () es un estereocisémero individual o cualquier
mezcla de estereoisémeros”.

Es esencial que la reivindicacion estudiada no deje duda en cuanto a la categoria a la que
pertenece. Si las palabras utilizadas son tales que no permiten determinar a qué categoria
pertenece una reivindicacion, se debe objetar falta de claridad.

En el campo de las invenciones implementadas por ordenador (en lo sucesivo IIC)
reivindicaciones deben definir todas las caracteristicas que son esenciales para el efecto
técnico del proceso que el programa de ordenador debe llevar a cabo cuando se ejecuta.
Algunos modelos de redaccién de reivindicaciones de |IC pueden encontrarse en el Apartado
7.7.6.2 del Capitulo Ill del presente manual.

Muchas invenciones necesitan reivindicaciones de mas de una categoria para obtener una
proteccion completa. En un juego de reivindicaciones cada cambio de categoria identifica a
una reivindicacion como independiente, aun cuando la reivindicacion haga referencia a una
precedente. Es importante sefalar que el conjunto de las reivindicaciones siempre tiene que
cumplir con el requisito de unidad de invenciéon (ver el Apartado 9 del Capitulo I11).
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4.5 Tipo de reivindicaciones

El Articulo 30 de la Decisidon 486 también define el tipo de reivindicaciones indicando que
podran ser independientes o dependientes.

4.5.1 Reivindicaciones independientes

Una reivindicacién independiente define todas las caracteristicas esenciales de la invencion
y es autosuficiente. Es posible encontrar mas de una reivindicacidon independiente en una
categoria o en distintas categorias en la misma solicitud.

Si la reivindicacion independiente es muy general y no menciona las caracteristicas que
son esenciales porque las deja en alguna reivindicacion dependiente, hay que presentar la
objecién al solicitante por falta de claridad y soporte en la descripcidn, y solicitar que se
incorporen en la reivindicacion principal las caracteristicas esenciales pertinentes.

4.5.2 Reivindicaciones dependientes

Una reivindicacion dependiente es aguella que hace referencia a una reivindicacion anterior y
contiene todas las caracteristicas de aquella (si es posible se indica este hecho al principio de
la reivindicacidn). En una reivindicacién dependiente la expresion “caracterizado por” debe
entenderse como “caracterizado ademas por”. Es decir, si la reivindicacion 3 depende de la 2
y esta de la 1, la reivindicacion 3 es la suma de las caracteristicas de la1mas la 2 mas la 3, ya
que por si sola no tendria significado.

Una reivindicacion dependiente puede referirse a una o mas reivindicaciones independientes,
aunaomasreivindicaciones dependientes o areivindicaciones dependientes e independientes
al mismo tiempo, siempre que la dependencia sea clara y no existan contradicciones.

Las reivindicaciones dependientes pueden referirse a caracteristicas particulares de un
elemento de la reivindicacion independiente, indistintamente de si dicho elemento se
encuentra en el predmbulo o en la parte caracteristica de la reivindicacion independiente o
pueda definir nuevos elementos.

Una reivindicacion dependiente es patentable si la reivindicacion independiente de la cual
se deriva es también patentable, aunque defina elementos ya conocidos del estado de la
técnica. La patentabilidad se deriva de la reivindicacion independiente.

Ejemplo de tipo de reivindicaciones:

Reivindicacién independiente. “1. Composicion que comprende A, B y C, caracterizada
porgue la concentracion de A es menor a 3%.”

Reivindicacion dependiente. “2. Composicion de acuerdo con la reivindicaciéon 1,
caracterizada porque la concentracidon de A es menor a 2%.”

Enun pliego de reivindicaciones, muchas veces se tienen varias reivindicaciones dependientes
que definen realizaciones preferidas o distintas maneras de ejecutar la misma invencion, por
lo cual es comun encontrar unas pocas reivindicaciones independientes, cada una con sus
respectivas reivindicaciones dependientes.
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4.5.3 Reivindicaciones que se refieren a una reivindicacién de otra categoria (falsas
dependencias).

Larelacidn que existe entre reivindicaciones no es siempre de dependencia. Una reivindicacion
puede referirse a otra, pero no depender de ella. Esta forma de redactar las reivindicaciones da
coherencia al capitulo reivindicatorio, porque explica que existe una relacion entre los objetos
reivindicados. Este tipo de redacciéon es llamada “falsa dependencia”, con el fin de hacer
énfasis en que en realidad no hay dependencia entre esas reivindicaciones independientes vy,
por lo tanto, es aceptable.

Uno de estos casos escuando unareivindicacion de una categoriaserefiereaunareivindicacion
de otra categoria.

Ejemplo de reivindicaciones con “falsas dependencias”:

Reivindicacién “1. Un producto...”
Reivindicacién “2. Un proceso para fabricar el producto de la reivindicacion 1...”
Reivindicacién “3. Un aparato para llevar a cabo el proceso de la reivindicaciéon 2...”

En este caso, la reivindicacion 2 informa que el proceso tiene la finalidad de obtener el
producto de la reivindicacion precedente, pero no significa que sea dependiente de ella.
Es decir, el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad por parte de la reivindicacion
1 no implica el reconocimiento de la patentabilidad de la reivindicacion 2. El examinador
debera evaluar la patentabilidad de esta ultima reivindicacion a pesar de haber establecido
que la reivindicacion 1 es novedosa e inventiva.

De manera similar, la reivindicacion 3 define el aparato con el que se lleva a cabo el proceso
de la reivindicacion 2 y es independiente de ella. Por tanto, el examinador debera adelantar
el estudio de patentabilidad de la reivindicacion 3, aun cuando ya haya establecido que la
reivindicacion 1 cumple con los requisitos de patentabilidad.

Otro caso es cuando una reivindicacion hace referencia a otra reivindicacion de la misma
categoria, pero su enunciado no implica necesariamente que todas las caracteristicas de la
reivindicacion a la que hace referencia estén incluidas en ella.

Ejemplo de reivindicaciones con “falsas dependencias”, que no incluyen todas las
caracteristicas de la reivindicacion a la cual se refieren:

Reivindicacion “1. Un sistema que comprende un aparato...;”
Reivindicacion “5. Un aparato segun la reivindicacion 1...”

La reivindicacion 5, hace referencia a la reivindicacion 1, que es de la misma categoria y es
independiente de ella, pero que no contiene todas las caracteristicas de la reivindicacion
1. Asi que, en este caso, procede evaluar la patentabilidad de la reivindicacion 5, aunque la
novedad y el nivel inventivo de la reivindicacion 1 ya hayan sido aceptadas.

4.6 Claridad e interpretacion de las reivindicaciones
Las reivindicaciones deben definir de manera clara el objeto para el que se solicita la

proteccién porque de acuerdo con la claridad de las reivindicaciones serd posible determinar
si la invencion es nueva, inventiva y susceptible de aplicaciéon industrial.
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Adicionalmente, las reivindicaciones deben interpretarse de la misma forma, tanto a los
efectos de la busqueda como a los del examen. Cada reivindicacién debe leerse dando a las
palabras el significado y alcance que normalmente tienen en la técnica relevante, a menos que
en casos particulares la descripcidon dé a las palabras un significado especial, por definicion
explicita o de otro modo. No obstante, las reivindicaciones deben ser claras por si mismas.

4.6.1 Términos utilizados

El significado y alcance de las palabras de las reivindicaciones debe ser el que normalmente
se les da en el area técnica de la solicitud y tiene que ser claro para el experto en la materia
con la sola lectura de las reivindicaciones. Si la palabra tiene un significado especial dado por
una definiciéon en la descripcidn, esta definicidn debera incluirse en la reivindicacion, siempre
gue esto sea factible.

Ejemplo de términos utilizados:

Solicitud: Se reivindica un copolimero “homogéneo” de A y B obtenido por la adicion
continua de los mondmeros A y B segln el proceso descrito.

En el estado de la técnica se conoce otro proceso NO continuo para la produccién del
mismo copolimero. No se menciona si los polimeros asi obtenidos serdan “homogéneos”
o no.

La palabra “homogéneo” es asi la sola caracteristica técnica para distinguir los dos
productos (novedad), aungue no tenga un sentido bien definido en este campo.

Sin embargo, en la descripcion se define el copolimero homogéneo por medio de la
composicion y la distribucion de los mondmeros individuales por lo largo de la cadena.
Ensayos comparativos presentados por el solicitante pudieron probar que los copolimeros
preparados segun el método del estado de la técnica no tenian esta composicion y
distribucion.

Resultado: se considerd la solicitud como nueva e inventiva. La definicion del término
homogéneo tuvo sin embargo que ser incluida en las reivindicaciones independientes de
producto y proceso.

4.6.2 Incongruencia entre las reivindicaciones y la descripcion

Se debe evitar cualquier incongruencia entre las reivindicaciones y la descripcién inicialmente
presentada puesto que la descripcion debe servir para interpretar las reivindicaciones
(Articulo 51 de la Decisidon 486). Existen varios casos frecuentes de incongruencia:

* Incongruencia verbal: la descripcion dice que la invencidén estad limitada por unas
caracteristicas y las reivindicaciones no estan asi limitadas. Estas incongruencias se
resuelven alegando falta de claridad (Articulo 30 de la Decisién 486) y modificando la
descripcioén o las reivindicaciones para que concuerden;

* Incongruencia en cuanto a caracteristicas esenciales: cuando de la descripcidn se
desprende que una caracteristica es esencial paralainvencion (forma parte de lasolucion
al problema a resolver) y esta no se encuentra en las reivindicaciones. En este caso se
alega que las reivindicaciones no definen la materia que se desea proteger (Articulo
30) y se pide laintroduccion de esas caracteristicas esenciales en las reivindicaciones; y

¢ Frases de caracter general que sugieren de forma imprecisa que la proteccion se
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extiende a otras posibles variaciones o modificaciones o que se protege también un
producto cuando las reivindicaciones son solo de procedimiento. En este caso, se debe
pedir su aclaracion, de lo contrario debera suprimirse.

4.6.3 Términos imprecisos o relativos

No se pueden admitir términos imprecisos del tipo “aproximadamente”, “alrededor de” ya que
en ese caso el alcance y dmbito de proteccidon de la reivindicacion deja de ser precisa y no
permite una comparacion con el estado de la técnica. Se pueden permitir para caracteristicas
no esenciales cuando esté justificado y siempre y cuando permitan distinguir el estado de la
técnica sin ambiglUedad (novedad, nivel inventivo).

Por las mismas razones no se admiten términos relativos del tipo “mayor”, “delgado”, “fuente”
ya gue no tienen un significado preciso. En ningln caso estos términos se pueden utilizar
para distinguir la invencion del estado de la técnica. En estos casos se deben sustituir estas
expresiones por términos precisos o rangos concretos de valores.

4.6.4 Marcas y nombres comerciales

Las marcas y nombres comerciales son signos distintivos cuyo uso para fines comerciales
requiere la autorizacion del duefo o titular. Esos signos distintivos no deben usarse en
una solicitud de patente como la designacion genérica o comun de un producto o de un
procedimiento técnico pues ello tendria el efecto perjudicial de ‘diluir’ la fuerza distintiva del
signo. Tampoco deben usarse en un contexto (una solicitud de patente) que permita suponer
qgue hay un vinculo comercial entre el solicitante de la patente y el titular del signo distintivo.
Por lo demas, esos signos distintivos pueden referirse a productos o procedimientos cuyas
caracteristicas pueden cambiar con el paso del tiempo, aunque se mantenga el signo. Por
esas razones no estd permitido usar marcas, nombres comerciales u otros signos en una
solicitud de patente ni en la descripcion o las reivindicaciones.

4.6.5 Términos opcionales en una reivindicacion

Expresiones del tipo “preferentemente”, “por ejemplo”, “tal como”, “en especial” precediendo
una caracteristica en una reivindicacion se deben interpretar como no limitativos, es decir la
caracteristica es meramente opcional y no limita el alcance de la reivindicacion (en particular
al analizar novedad y nivel inventivo). Si causan confusion en la reivindicacion se debe alegar
falta de claridad y sugerir que las caracteristicas opcionales o preferentes se conviertan en
una reivindicacion dependiente

4.6.6 Definicion por el resultado a alcanzar

Las reivindicaciones deben definir la invencidn por sus caracteristicas esenciales, estructurales
o funcionales. No se admite que la reivindicacion defina la invencién por el resultado a alcanzar
(por ejemplo: “Aparato de destilacidn caracterizado porque tiene un rendimiento del 99%”),
puesto que en realidad ello equivaldria a reiterar el problema técnico a resolver y el alcance
de la reivindicacion abarcaria no solo la solucién propuesta por el solicitante, sino cualquier
alternativa presente o futura que llegara a ese resultado.

El resultado a alcanzar no es una caracteristica técnica de la invencion. Puede aparecer en
la reivindicacion, pero siempre acompafnado de las caracteristicas técnicas que definen la
invencion, y siempre y cuando no le reste claridad a la reivindicacion, si fuera el caso debe
ser retirado el parrafo referido a resultado a alcanzar (véase ejemplo 10 del Apartado 1 del
Anexo V).
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4.6.7 Definicion por parametros

Una reivindicacion de producto, por ejemplo, un compuesto quimico, se puede caracterizar
por su estructura quimica general y radicales (férmulas Markush), por su formula quimica
especifica, por su nombre IUPAC, por su denominaciéon comun internacional (DCI), como
un producto de un proceso o excepcionalmente por sus pardmetros cuando no existe otra
manera de poder reivindicar la invencion.

Los pardmetros son valores caracteristicos de propiedades mensurables (por ejemplo, el
punto de fusion) o definidos como combinaciones matematicas de varias variables.

No se permitird la caracterizacion de un compuesto quimico solamente por sus pardmetros, a
menos gue la invencion no se pueda definir de otra manera. En cualquier caso, el pardmetro
tiene que poder ser determinado y medido sin ambigledad por métodos estdndar conocidos
en el campo en cuestion o descritos claramente en la solicitud.

Por ejemplo, en las invenciones relacionadas con polimorfos no se puede definir el compuesto
solo por su naturaleza cristalina, ya que no seria posible definir el alcance de la invenciéon a
proteger. Para tales casos, ademas del nombre y estructura quimica del compuesto, este
debera caracterizarse, por su patron de difraccion de rayos X en monocristal o patron de
difraccion de rayos X en polvo (con los valores 2-tetha de intensidades mas relevantes) vy
otras técnicas complementarias, puesto que es una caracteristica que permitird definir la
invencion, asi como compararla y diferenciarla del estado de la técnica (véase ejemplo 3 de
Apartado 1 del Anexo V).

Las reivindicaciones definidas de esta manera deben incluir pardmetros que puedan
determinarse y ser medidos de forma clara y fiable mediante indicaciones incluidas en la
descripcion, o por procedimientos objetivos reconocidos en la técnica (véase ejemplo 4 de
Apartado 1 del Anexo V).

Lo mismo ocurre con una caracteristica relacionada con un procedimiento que se defina
mediante sus pardmetros. Esta eventualidad puede producirse, por ejemplo, en el caso de
las cadenas macromoleculares. Podrian plantearse objeciones invocando falta de claridad
cuando se utilicen pardmetros no reconocidos en la técnica, o que se utilice un aparato no
disponible para medir esos parametros. El examinador debe tener en cuenta el hecho de que
el solicitante puede intentar utilizar pardmetros inusitados para evitar una posible objecidon
de falta de novedad.

Cuando se definan pardmetros no claros o no usuales se debe pedir una clarificacién de
dichos parametros. Por ejemplo, una comparacion con parametros conocidos, siempre que
esto no extienda el contenido de la solicitud original (Articulo 34 de la Decision 486). Los
pardmetros se deben poder determinar de una forma clara, precisa e inequivoca por medio de
procedimientos objetivos usuales en el arte. El método para medir los valores del pardmetro
debe incluirse en la reivindicacion, salvo cuando la persona versada en la materia técnica
correspondiente conoce qué método debe ser usado o cuando todos los métodos llegan al
mismo resultado.

Cuando los pardmetros no se usan comunmente en el campo de la invencidon, pueden
presentarse dos tipos de situaciones:

i) El pardmetro inusual mide una propiedad del producto / proceso para el cual se usa
otro parametro generalmente reconocido en el campo de la invencidn.
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i) El pardmetro inusual mide una propiedad del producto / proceso que no se midid
antes en el campo de la invencion.

Los casos en los que se emplea un pardmetro inusual de tipo (i) y no es posible una conversion
directa del pardmetro inusual al pardmetro generalmente reconocido en la técnica, o se usa
un aparato no accesible para medir el pardmetro inusual son en principio objetables por
motivo de falta de claridad, ya que no se puede hacer una comparacion significativa con el
estado de la técnica.

Se permite el uso de pardmetros inusuales en la situacion de tipo (ii) si resulta evidente, a
partir de la aplicacién, que la persona capacitada no enfrentaria dificultades para realizar las
pruebas presentadas y, por lo tanto, podria establecer el significado exacto del parametro y
realizar una evaluacion significativa (comparacion con el estado de la técnica). Ademas, la
carga de la prueba de que un pardmetro inusual es un rasgo distintivo genuino con respecto
al estado de la técnica recae en el solicitante.

Ejemplo de un parametro inusual admisible en la situacion de tipo (ii):

La descripcion explica que la accidn abrasiva del papel de lija de grado muy fino se mejora
si se alternan tiras con grano abrasivo con tiras sin grano abrasivo. La reivindicacion 1
contiene un parametro inusual de tipo (ii) que mide la relacion entre los anchos de las
tiras abrasivas y las tiras no abrasivas dentro de una cierta longitud del papel de lija.

El experto en la materia no tiene ningun problema en establecer el significado exacto del
parametro, medirlo y determinar su genuino rasgo distintivo frente al estado de la técnica.

4.6.8 Producto definido por su proceso de fabricacién

Cuando en una reivindicacion de producto este se define por el procedimiento usado para
obtener el producto, la reivindicacion en su conjunto se entiende como una reivindicacion de
producto y se debe tratar como tal.

Las reivindicaciones de producto definidas en términos de un proceso de fabricacidén son
admisibles solamente si los productos como tales cumplen los requisitos de patentabilidad,
es decir, cuando entre otras cosas son nuevos e inventivos y cuando no se pueden definir por
sus caracteristicas estructurales. Un caso tipico son los polimeros, que preferiblemente se
deben redactar de la forma “Producto X obtenible por el proceso Y”.

Un producto no se convierte en nuevo simplemente por el hecho de que se produce mediante
un procedimiento nuevo. Es decir, una reivindicacion de esta naturaleza carece de novedad
si en el estado de la técnica existe un producto sustancialmente idéntico al producto
reivindicado, aun cuando no se divulgue su procedimiento de obtencidn. En estos casos,
la carga de la prueba de una caracteristica supuestamente distinta en el producto definido
por su proceso de fabricacion recae en el solicitante, quien debe proporcionar evidencia de
que la modificacién del proceso da como resultado un producto distinto del conocido, por
ejemplo, al demostrar que existen diferencias claras en las propiedades de los productos. No
obstante, el examinador debe presentar argumentos razonados para respaldar la supuesta
falta de novedad de una reivindicacion de producto definido por su proceso de fabricacidon
(véase ejemplo 5 de Apartado 1 del Anexo V).
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Cuando un producto solo se puede definir mediante el procedimiento por el que se
obtiene, o cuando se presume que el procedimiento de fabricacidon confiere al producto
final caracteristicas distintas, el examinador tendrd en cuenta las etapas del procedimiento
cuando defina el objeto de la busqueda y evalle la patentabilidad de la invenciéon en relacion
con el estado de la técnica.

Ejemplo de reivindicacion de producto definido por su proceso de fabricacion:

Polimeros que contienen atomos metadlicos unidos quimicamente.

Reivindicacion 1. Un polimero que contiene tungsteno y,/o dtomos de molibdeno metalico
quimicamente unidos obtenido por reaccion de i) un acido dicarboxilicoetilénicamente
insaturado o bien saturado o de su anhidrido con i) un complejo metalico producto de /a
reaccion de carbonil-tungsteno y,/o carbonil-molibdeno con pirrolidina.

Reivindicacion 2. Un polimero tal como se define en la reivindicacion 1, en donde un mol
de dicho acido o anhidrido dicarboxilico se hace reaccionar con un mol de dicho complejo
metalico para obtener un polimero termoplastico.

Reivindicacion 3. Un polimero tal como se define en la reivindicacion 1, en donde dos
moles de dicho acido o anhidrido dicarboxilico se hacen reaccionar con un mol del
complejo metalico para obtener un producto que contiene grupos terminales carboxilicos
v, posteriormente, producir la copolimerizacion del producto.

Reivindicacion 4. Un polimero tal como se define en la reivindicacion 1 que se hace
reaccionar adicionalmente con un agente de entrecruzamiento para formar una resina
termoendurecible.

Reivindicacion 5. Una resina obtenida haciendo reaccionar el polimero de la reivindicacion
1 con un agente de reticulacion polialcohol.

Este tipo de reivindicaciones pueden ser objetadas a criterio del examinador, por ejemplo,
requiriéndole al solicitante que definalainvencidénreivindicada en funcién de sus caracteristicas
esenciales.

4.6.9 Reivindicaciones caracterizadas por un uso

Las reivindicaciones que en el predmbulo se refieren a un producto o procedimiento pero la
parte caracteristica describe Unicamente el uso de dicho producto o procedimiento, no son
objeto de patente debido a que estan referidas a un uso, no patentable segun la interpretacion
del Tribunal Andino en el Proceso 89-Al-2000, que no reconoce a los usos como materia
patentable. De la misma manera, un producto o un procedimiento no sera objeto de patente
cuando dicho producto o procedimiento fuese conocido en el estado de la técnica y se le
atribuyera un uso diferente al divulgado originalmente.

Cabe sefialar que si el predmbulo de la reivindicacion seflala “El uso de un determinado
producto o procedimiento” tampoco serd objeto de patente, de acuerdo con la interpretacion

antes sefalada (véase usos en el Apartado 7.4 del Capitulo II1).

Siendo asi, en el caso de los segundos usos, ante este tipo de reivindicaciones caracterizadas
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por un uso diferente al conocido inicialmente, la oficina nacional competente debe notificar
al solicitante que su invencion no es aceptada porque los usos no son patentables de acuerdo
con la jurisprudencia comunitaria andina interpretativa de la Decision 486, y demostrar que
el producto o procedimiento estd comprendido en el estado de la técnica, por lo que cae
dentro de la excepcidn del Articulo 21. Por lo tanto, se debe hacer el respectivo andlisis de
novedad, junto con la objecion relativa al uso.

4.6.10 Referencias a la descripcion o dibujos

Las reivindicaciones no deben hacer referencia expresa a la descripcidon o a los dibujos si
no fuese estrictamente necesario. No se admiten expresiones del tipo “como descrito en la

EINTe

pagina 3”7, “de acuerdo con el ejemplo 4”7, “tal como se indica en la Fig. 7”.

Si las reivindicaciones necesitan referirse a los dibujos para ser mas claras, se permite la
presencia de signos de referencia entre paréntesis después de la caracteristica mencionada
en la reivindicacion. Por ejemplo, el caso de una pieza ilustrada en una figura y cuya forma
es practicamente imposible de describir con precisiéon, en cuyo caso se indicara el signo de
referencia de dicho elemento, pero no el de la figura.

Ejemplo de reivindicacion con referencias:

“Un panel estructurado (1) formado a partir de dos capas (2, 3)...”

4.6.11 Limitaciones o renuncias (“disclaimers”)

En general, el objeto de una reivindicacion se debe definir por medio de caracteristicas
positivas. No obstante, el alcance de una reivindicacion podria limitarse por medio de una
“renuncia”, una “limitacion” o una “exclusién”, es decir, sustrayendo expresamente de la
proteccion reivindicada un elemento definido claramente por sus caracteristicas técnicas,
pero sila “exclusion” es muy extensa o no permite definir con claridad el ambito de protecciéon
esta debe ser retirada y definir la reivindicacidon en positivo. Estas limitaciones solo se utilizan
cuando no es posible definir el objeto de la reivindicacion mediante caracteristicas positivas.
No hay nada ambiguo o vago en una limitacion o “disclaimer” puesto que esta define un
objeto que no estd presente en la invencion reivindicada.

Ejemplos de renuncias, limitaciones o “disclaimers”:

- “composicidon cosmética caracterizada porgue no contiene acido estedrico ...”
- “en la que el compuesto carece de agua ...”

- “dicho homopolimero estd desprovisto de proteinas, jabones, resinas y azUcares
presentes en el caucho obtenido del arbol de caucho ...”

- “incapaz de formar un colorante con dicho revelador oxidado ...”

El examinador aceptara el disclaimer cuando el solicitante lo utilice para:

a. Restaurar la novedad, eliminando un elemento, con lo cual el objeto de la solicitud
ya difiere del objeto del estado de la técnica.

b. Retirar un elemento que no es invencidon o un elemento que estd excluido de
patentabilidad
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Pero el examinador no aceptard el disclaimer cuando el solicitante lo utilice para:

a. Excluir variantes (modalidades) que no funcionan o para subsanar la descripciéon
insuficiente.

b. Lograr que la solicitud sea inventiva, por el hecho de excluir ese elemento.
[Solicitud que no es inventiva cuando tiene ese elemento].

c. Excluir un elemento que no estaba excluido explicitamente de la descripcion.
[Aunqgue la descripcidon no mencionara ese elemento].

4.6.12 Términos de tipo abierto y cerrado (frases de transiciéon)

Dependiendo de las “frases de transicion” empleadas en la redaccién de las reivindicaciones,
existen dos tipos de reivindicaciones: ‘abiertas’ y ‘cerradas’, que el examinador debe tener en
cuenta en el momento de evaluar la novedad.

Las reivindicaciones abiertas incluyen componentes que no se encuentran mencionados
en las reivindicaciones. Una reivindicacion abierta contiene palabras de transicion como:
‘comprende..’, ‘incluye..’, ‘contiene...’, ‘estd compuesta de..’, ‘'se caracteriza por...".

De otro lado, las reivindicaciones cerradas son aquellas que excluyen cualquier otro
componente que no estd mencionado en las reivindicaciones. Una reivindicacion cerrada
contiene palabras de transicion como: ‘que consiste en/de...’, ‘constituido por..’, ‘consta de...”.

Tanto las reivindicaciones ‘abiertas’, como las ‘cerradas’ deben estar sustentadas por la
descripcion.

Estructura de reivindicaciones de tipo abierto y cerrado:

Si para una composicion A+B+C no hay otro componente del que se informe en la
descripcion, no debe presentarse como reivindicacidon abierta. Si la reivindicacion
independiente de una composicidon es A+B+C vy la reivindicacion siguiente es A+B+C+D;
siendo la reivindicacion A+B+C abierta, la reivindicacion que contiene el componente D,
debe ser una reivindicacion dependiente de la primera. Si el objeto de una solicitud es
A+B+C vy, ademas, podria tener D, dicha reivindicacidon no debe ser redactada como una
reivindicacion cerrada, a menos que el objeto reivindicado se limite a A+B+C+D.

4.6.13 Concision

El requisito de concision del Articulo 30 de la Decision 486 se aplica tanto a cadareivindicacion
individual como al conjunto de reivindicaciones. La finalidad de este requisito es evitar una
excesiva complejidad para el examinador a la hora de analizar las reivindicaciones y evitar que
terceros no puedan ver claramente cual es el alcance de las reivindicaciones por el excesivo
numero y complejidad de estas.

El numero de reivindicaciones necesarias se debe considerar teniendo en cuenta en cada
caso la naturaleza de invencion a proteger. Para efectos de claridad, las reivindicaciones se
presentan numeradas de manera consecutiva.

Puede haber dos o mas reivindicaciones independientes de la misma categoria si la invencion
no se puede proteger de una forma mas apropiada (concisa), por ejemplo, utilizando
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reivindicaciones dependientes. Hay que tener en cuenta que el alcance de la proteccion
de dos reivindicaciones independientes de la misma categoria puede ser diferente, aunque
parezcan similares. Por ejemplo, un producto quimico nuevo e inventivo se puede reivindicar
en la misma solicitud por su formula quimica y por su proceso de fabricacion.

Si la invencion es un producto nuevo e inventivo, en la solicitud se pueden incluir dos o mas
reivindicaciones cubriendo procesos para su fabricacion. El concepto inventivo Unico que es
comun a todas las reivindicaciones es el producto nuevo e inventivo.

Sin embargo, cuando sea claro que hay un numero excesivamente alto de reivindicaciones
independientes que se podrian formular con reivindicaciones dependientes o que tienen el
mismo alcance, se debe objetar falta de concision.

En cuanto a las reivindicaciones dependientes, su funcidn es evitar repetir innecesariamente
todas las caracteristicas de nuevo para cada reivindicacion. El nimero de reivindicaciones
dependientes debe ser razonable en funcidn de las alternativas a proteger, se debe objetar si
hay multiplicidad de reivindicaciones de naturaleza trivial. También se debe objetar por falta
de concisiéon si hay un nimero elevado de alternativas posibles dentro de una reivindicacion.

En conclusidn, al evaluar la concisidn de las reivindicaciones el examinador debera aplicar los
siguientes criterios:

¢ Observar repeticiones inadecuadas de términos o elementos dentro de una misma
reivindicacion.
¢ Objetar reivindicaciones duplicadas o redundantes.

* Objetar el excesivo numero de reivindicaciones que no aporten algun elemento adicional
a lo ya reivindicado.

* Enaquellos casos que existen multiples reivindicaciones independientes, el examinador
debera evaluar si es posible reducir su nimero, mediante el uso de reivindicaciones
dependientes.

4.6.14 Sustento en la descripcién

De acuerdo con el Articulo 30 de la Decision 486, las reivindicaciones tienen que estar
sustentadas en la descripcion. Esto significa que el objeto de cada reivindicacion debe tener
su fundamento y sustento en la descripcién, y su alcance no debe exceder de lo justificado
por el contenido de la descripciéon y los dibujos.

En cuanto a la divulgacion contenida en la solicitud inicial, el examinador debe aplicar un
criterio de “contenido total” de la solicitud. Este criterio permite admitir la existencia de
un elemento de la divulgacidn, aunque no aparecieran en el lugar mas idoneo dentro de la
solicitud.

Por ejemplo, si hay caracteristicas de la invencidon que estan claramente expresadas en
las reivindicaciones inicialmente presentadas y no en la descripcion, se permite que sean
incorporadas tal cual a la descripcion para dar sustento a las reivindicaciones y asi cumplir con
los requisitos del Articulo 30 de la Decision 486. Esta modificacion no supone una ampliacion
siempre y cuando las reivindicaciones iniciales se hubieran presentado con la descripcion, de
conformidad con el Articulo 26 de la Decision 486. En estos casos, el examinador indicara al
solicitante la inclusidn de las caracteristicas técnicas presentes en las reivindicaciones, como
parte de la descripcidn, de modo que estas cumplan con estar sustentadas en la descripcion
(véase ejemplos 6 y 7 de Apartado 1 del Anexo 1V).
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Ejemplo de reivindicacion sin posible sustento en la descripcion:

“Un método especifico para el tratamiento de materiales flexibles para obtener ciertas
caracteristicas especiales de los mismos.”

En la memoria descriptiva solo se describe el método para el tratamiento de materiales
flexibles del tipo A.

Es bien conocido para la persona versada en la materia, que el método reivindicado es
inapropiado para el tratamiento de materiales flexibles del tipo B. En esta circunstancia y
a menos que el solicitante pueda demostrar que el método es también aplicable a todos
los materiales descritos en la reivindicacion 1, esta se debe limitar exclusivamente a los
materiales descritos en la descripcion. Si el solicitante no lo pudiera demostrar, habria
razones fundadas para considerar que la reivindicacion 1 no tiene sustento en la descripcion.

Ahora bien, las reivindicaciones son usualmente generalizaciones del contenido divulgado en
la descripcion. Una generalizacion es permitida siempre y cuando cubra todas las variantes
o modos especificos divulgados en la descripcion. Para determinar si la generalizacidn es
apropiada, el examinador se debe basar en el estado de la técnica. Cuando la invencidn
corresponde a un nuevo campo tecnoldgico puede admitirse una generalizacion mayor que
cuando la invencion se refiere a un avance dentro de una tecnologia conocida.

Para reivindicaciones expresadas en términos genéricos se debe examinar si estan
suficientemente sustentadas en la descripcidon. Cuando una reivindicacion incluye una
generalizacidn muy amplia que daria para pensar que el solicitante estd especulando vy el
efecto técnico es dificil de determinar, se puede suponer que su alcance va mas alla que el
contenido divulgado en la descripcidon y que carece de sustento requerido.

Si se encuentra que uno o mas términos especificos u opciones incluidos en los términos
genéricos no resuelven el problema técnico con la solucién propuesta, ni logra los mismos
efectos técnicos, entonces se debe concluir que no esta sustentada en la descripcion. En este
caso se debe invitar al solicitante a modificar la reivindicacidon restringiéndola.

Ejemplo de reivindicacidon que es una generalizacién amplia:

“Método para producir compuestos aromaticos consistente en ...”

La descripcion contiene solamente un método para producir un compuesto aromatico
especifico, sin involucrar ninguna otra clase y una persona versada en la materia no puede
derivar el método para producir otros tipos de compuestos aromaticos. En este caso se
debe considerar que existe una falta de sustento en la descripcion. Solamente se podria
considerar que existe sustento en la descripcion si se indicara en esta una relacion entre e/
método para producir el compuesto aromatico con el método para producir compuestos
aromaticos de las otras clases, de tal manera que la persona versada en la materia pueda
usar ese método para producir compuestos aromaticos de todas las otras clases. Por
tanto, toda la materia reivindicada debe estar justificada y sustentada en la descripcion.
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4.7 Redaccion sugerida de informe técnico (claridad)

Las reivindicaciones no cumplen con los requisitos del Articulo 30 de la Decision 486
porque la(s) reivindicacion(es) __ no definen claramente la materia que se desea
proteger. La reivindicacion define la materia de la invencidon por el resultado a obtener.
Esta definicidon solo seria admitida bajo las condiciones establecidas en el Apartado
3.1.1 del Capitulo Ill. En este caso, sin embargo, no se admite puesto que es posible
definir el objeto de la(s) reivindicacion(es) por las caracteristicas técnicas del invento
(especificar) (pagina____lineas____ de la descripcion).

Los términos utilizados en la(s) reivindicacion(es)____ es(son) vagos e indefinidos/no
tienen un significado reconocido, de manera que no permiten determinar con claridad
la materia de la invencion. De la descripcion, paginas___, lineas___, se desprende que
la(s) caracteristica(s) es(son) esenciales para llevar a cabo la invencidn puesto que la(s)
reivindicacion(es) independiente(s) no contienen esta(s) caracteristica(s) técnica(s),
esta(s) no cumplen con los requisitos del Articulo 30 de la Decision 486.

DIBUJOS

5.1 Forma y contenido

Los dibujos, planos, figuras y representaciones graficas tienen como finalidad contribuir a
una mejor comprension y divulgacion de la invencion. Por lo tanto, ellos deberan cumplir con
los siguientes requisitos:

¢ tener una relacion directa con la descripcion de la invencion;

e permitir visualizar y comprender las formas de ejecucién descritas;

¢ 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 correspondencia;

e sila descripcion menciona alguna figura, ella necesariamente debe estar incluida en la

solicitud;

* no pueden considerarse figuras o dibujos que no hayan sido descritos en la solicitud;

¢ no pueden considerarse simbolos o nimeros que no hayan sido mencionados en la

descripcion;
¢« en lo posible, no deben incluirse textos o letreros en los dibujos, planos o figuras;
¢ |os diagramas esquematicos y de flujo (flujogramas) se consideran dibujos; y

¢ deben ser numerados individual y consecutivamente.

5.2 Ampliacion

La ausencia de una figura o dibujo mencionado en la memoria no necesariamente implicara
la insuficiencia de la descripcion. Sin embargo, la incorporacion a posteriori de dicha figura
o dibujo faltante requerird un analisis detallado del examinador a fin de determinar si este
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incorpora caracteristicas técnicas adicionales a las descritas en la descripcion originalmente
presentada y en funciéon de ello establecer si existe o no una ampliacién de la proteccion
originalmente divulgada en la solicitud inicial.

Por otra parte, la introduccion a posteriori en las reivindicaciones de alguna caracteristica de
los dibujos originalmente presentados no mencionados en la descripcidon no necesariamente
implicara una ampliacion de la divulgacidn siempre que su apreciacion sea lo suficientemente
clara. Este punto se explica con mayor detalle en el Apartado 3.2.2 del Capitulo Ill. (véase
ejemplo 2 de Apartado 1 del Anexo V)

Cuando la invencion que es objeto de una solicitud se refiere a secuencias de nucledtidos o
aminoacidos la descripcidon debe contener un listado de secuencias, el cual debera presentarse en
un capitulo separado de la descripcidn bajo el titulo “Listado de secuencias”, que se considerard
parte de la descripcion. El listado de secuencias no solamente incluye informacién de las
secuencias, sino que también puede incluir informacidn descriptiva de cada secuencia conocida
como “anotaciones”.

En la descripcidn de reivindicaciones las secuencias presentadas en el listado de secuencias se
indicardn por su numero de identificacion aun si la secuencia u otras representaciones adicionales
o modificadas de las secuencias estan incluidas en el texto o en los dibujos que acompafan la
descripcion.

LISTADO DE SECUENCIAS

6.1 Norma ST.26

Los listados de secuencias deben seguir los estdndares de presentacion de listados de
secuencias de aminoacidos y nucledtidos establecidos por la OMPI. Los miembros de la OMPI
acordaron que a partir del afno 2022 todos los listados de secuencias que forman parte de
una solicitud de patente presentada a nivel nacional e internacional deberan cumplir con la
Norma ST.26.

La nueva norma para la presentacion de listados de secuencias de nucledtidos y aminoacidos
mediante el ‘lenguaje extensible de marcado’ (XML, por sus siglas en inglés) es la Norma
ST.26. Esta norma fue elaborada por el Comité de Normas de la OMPI (CWS, por sus siglas
en inglés).

La Norma ST.26 define la manera de divulgar en una solicitud de patente las secuencias de
nucledtidos y aminoacidos que deben figurar en un listado de secuencias, la representacion
de esas divulgaciones y la definicidon de tipo de documento (DTD) cuando los listados de
secuencias se presentan en XML'",

La idea detras de la conversion de listados basados en texto ASCIl a XML es facilitar la
busqueda de datos de secuencias de una invencidon, tanto en una oficina de propiedad
intelectual, como en las bases de datos disponibles al publico (por ejemplo, la Base de Datos
Colaborativa Internacional de Secuencias de Nucledtidos, o INSDC por sus siglas en inglés).

s Cfr. Norma ST.26 de la OMPI.
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6.2 Ventajas de la Norma ST.26
Algunas ventajas de la Norma ST.26 se seflalan a continuacion:

¢ Aceptacion de un unico listado de secuencias en todo el mundo.

¢ Orientacidn para garantizar la coherencia entre las oficinas de propiedad intelectual
respecto de la aplicacidon de normas relativas a las secuencias.

e Aclaraciéon sobre qué divulgaciones de secuencias deben o pueden incluirse en un
listado de secuencias y como deben representarse.

*« Mejora de la calidad en lo que respecta a la presentacion, gracias a la estructura de los
listados de secuencias en formato XML.

¢ Mayor automatizacion de la validacion de datos y simplificacion del proceso de
tramitacion para las oficinas de propiedad intelectual.

e Compatibilidad de los datos con los requisitos para proveedores de la base de datos
de INSDC.

« Normalizacién de los siguientes datos:
- Anotaciones de caracteristicas
- Localizaciones de caracteristicas
- Calificadores y valores calificadores
- Presentacién de variantes de secuencias

* El requisito relativo a la inclusion de tipos adicionales de secuencias (andlogos de
nucledtidos, D aminoacidos, secuencias ramificadas) implica que serd posible buscar
mas datos de secuencias. Adicionalmente, esto confiere especificidad a las secuencias
divulgadas bajo el formato ST.26.

6.3 Cambios de la Norma ST.26

El cambio mas notable es la transicion del formato de texto al formato XML. Algunos otros
cambios incorporados en esta norma son los siguientes:

¢ La inclusiéon de andlogos de nucledtidos, D-aminodacidos, secuencias ramificadas y
otros aminoacidos modificados.
e La exclusion especifica de secuencias con menos de 10 nucledétidos o 4 aminoacidos.

e Cambios en los requisitos para secuencias con espacios, secuencias ramificadas y
posiciones de variantes.

e La inclusion de anotaciones, no solamente con claves de caracterizacion, sino también
calificadores.
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Ejemplo de listado de secuencias del glucagdn:

El glucagdn es una hormona que eleva el nivel de glucosa en la sangre. El pancreas
produce el glucagdén y lo libera cuando el cuerpo necesita mas azucar en la sangre
para enviar a las células. Tiene 29 aminoacidos de longitud y ayuda a liberar la glucosa
almacenada en la sangre.

Un listado de secuencias para el péptido de glucagdn se veria asi segun la Norma
anterior ST.25:

<210> 1

<211> 29

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 1

His Ser Gln Gly Thr Phe Thr Ser Asp Tyr Ser Lys Tyr Leu Asp Ser
1 5 10 15

Arg Arg Ala Gln Asp Phe Val Gln Trp Leu Met Asn Thr
20 25

El mismo listado de secuencias en el nuevo estdndar ST.26 se veria asi:

<SequenceData sequenceIDNumber="1">

<INSDSeq_length>29</INSDSeq length>

<INSDSeq moltype>AA</INSDSeq moltype>
<INSDQualifier name>ORGANISM</INSDQualifier name>
<INSDQualifier value>Homo sapiens</INSDQualifier wvalue>
<INSDQualifier name>MOL TYPE</INSDQualifier name>
<INSDQualifier value>protein</INSDQualifier value>

<INSDSeq sequence> HSQGTFTSDYSKYLDSRRAQDFVOQWLMNT </INSDSeq sequence>

6.4 Contenido de la Norma ST.26

La Norma ST.26 es un documento de consulta de la OMPI en diversos idiomas y su estructura
incluye:

» Cuerpo principal sobre los requisitos de inclusién o representacion.
* Anexo | con vocabulario controlado basado en la INSDC.

* Anexo Il incluye las definiciones de tipo de documento (DTD) conforme a la Norma
ST.26.
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¢ Anexo lll comprende ejemplos de listados de secuencias (archivo XML) conforme a la
Norma ST.26.

¢ Anexo |V es un subconjunto de caracteres del alfabeto latino basico para utilizacion en
una instancia XML conforme a la Norma ST.26.

¢ Anexo Vincluye los requisitos sobre el intercambio de datos INSD.
¢ Anexo VI es un documento de orientacion con ejemplos.

¢ Apéndice del Anexo VI muestra un archivo XML que incluye todas las secuencias
divulgadas como ejemplo en el Anexo VI.

¢ Anexo VIl recopila recomendacion para la transformacion del listado de secuencias de
la Norma ST.25 con arreglo a la Norma ST.26.

6.5 Preparacion de los listados de secuencias XML

Bajo la Norma ST.26, el solicitante debera facilitar el listado de secuencias como archivo de
formato XML 1.0. Por su parte, las oficinas de propiedad intelectual deberdn validar con arreglo
a la definicion de tipo de documento (DTD),’® y a aquellas normas operativas derivadas del
contenido de esta norma. Por lo tanto, para respaldar la implementacion de la Norma ST.26,
la OMPI ha desarrollado una herramienta denominada “WIPO Sequence” para crear, editar y
validar el listado de secuencias en formato XML.

“WIPO Sequence” es una herramienta de escritorio gratuita, con una interfaz sencilla y
esta disponible para su descarga en el sitio web de la OMPI junto con el manual del usuario
correspondiente'. La informacién de secuencias se puede guardar en un proyecto, validar
y después generar en un listado de secuencia en formato ST.26. Los datos se pueden
importar de listados de secuencias en formato ST.26, proyectos en formato ST.26, listados de
secuencias en formato ST.25, archivos de formatos de varias secuencias, archivos en formato
RAW vy archivos en formato FASTA. También se puede realizar la validacion de listados
de secuencias, en formato XML. Se puede seleccionar facilmente en menus desplegables
las claves de caracterizaciéon, calificadores y los nombres de organismos pertinentes.
La informacidon del solicitante y el inventor se puede almacenar en una base de datos de
personas y organizaciones. Es posible exportar e importar archivos XLIFF utilizados por los
traductores. Este nuevo software para compilar los nuevos listados de secuencias eliminara
el antiguo software “Patentin”.

6 Cfr. Anexo Il de la Norma ST.26 de la OMPI.
7 https.//www.wipo.int/standards/es/sequence/index.htm/
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PATENTABILIDAD

7.1 Requisitos de patentabilidad

Para el examen de fondo de las solicitudes de patente de invencidon es necesario tomar en cuenta
los Articulos 14, 15, 16, 17,18, 19, 20 y 21 de |la Decision 486.

"Articulo 14.- Los Paises Miembros otorgaran patentes para las invenciones, sean de
producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean
nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial”.

El examen de fondo de una solicitud de patente de invencion se fundamenta en la verificacion
del cumplimiento de las condiciones legalmente establecidas en el Articulo 14, a saber:
novedad (Articulos 16, 17 - casos especiales - y 21), nivel inventivo (Articulo 18) y aplicacion
industrial (Articulo 19). El examen se inicia determinando si las reivindicaciones presentadas
en la solicitud contienen alguna materia que no pueda ser patentada ya sea porque no se
consideran invenciones (Articulo 15) o porque siendo invenciones se encuentran excluidas
por la Decisidon (Articulo 20), en este sentido, la materia seflalada por dichos articulos debera
ser eliminada de las reivindicaciones para que estas puedan ser examinadas por la autoridad.

7.2 No seran considerados como invenciones (exclusiones)

La Decisién 486 no contiene una definicion del concepto de “invencidn”. Sin embargo, el
Articulo 14 solo permite que se otorguen patentes para las invenciones, de producto o de
procedimiento, en todos los campos de la tecnologia. Aungue esta disposicion no define qué
es una invencion, ella aclara que todas las invenciones caen necesariamente dentro de una de
esas dos categorias generales de “producto” o “procedimiento”.

Las invenciones de producto son todas aquellas que se concretan en un objeto tangible
o entidad fisica. Incluyen, por ejemplo, las invenciones constituidas por compuestos
quimicos, moléculas, composiciones, aparatos, maquinas, artefactos, circuitos, dispositivos,
herramientas, sistemas, entre otros.

Las invenciones de procedimiento son todas aquellas de naturaleza intangible, definidas
COmMo pasos, procesos o etapas para obtener un resultado técnico, como un producto. Ellas
incluyen, por ejemplo, los procesos y métodos, entre otros.

Vale decir que, para efectos de la concesidon de patentes, cualquier invencion serd siempre
un ‘producto’ o un ‘procedimiento’, independientemente de que el solicitante utilice en la
descripcion o en las reivindicaciones alguno de los términos antes mencionados.

Aungue la Decision 486 no contiene una definicidn explicita del término ‘invencion’, su
Articulo 15 determina expresamente qué materias no pueden considerarse como invencion:
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“Articulo 15.- No se consideran invenciones:

los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos,

b. e/ todo o parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los
procesos biologicos naturales, el material bioldgico existente en la naturaleza o
aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser
vivo natural;

las obras literarias y artisticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;

d. /os planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o
actividades economica-comerciales,

e. los programas de ordenadores o el soporte /6gico, como tales, y

las formas de presentar informacion”.

Por principio, todas las invenciones deben tener un caracter técnico ya que estan orientadas
a la solucién de problemas técnicos concretos en el mundo fisico, y no estan asociadas, por
ejemplo, con la estética, la presentacion de informacién, como tal, y la abstraccion. Ademas
de tener un caracter técnico, las invenciones deben implicar actividad humana creadora o
transformadora. En la medida que la materia solicitada no implique dicha actividad creadora
o transformadora, no serd considerada invencion asi se haya desplegado una ardua tarea de
investigacion.

7.2.1 Descubrimientos

Un descubrimiento es un hallazgo de materia o energia existente en la naturaleza, cuya
existencia seignoraba. También son descubrimientos las definiciones conceptuales de las leyes
de la naturaleza, por ejemplo, una explicacion de la fuerza de la gravedad, del funcionamiento
de la luz o de las particulas subatomicas. Esas materias e informaciones no se consideran
invenciones porque no son el producto de una actividad creativa de un ser humano que usa,
modifica o aprovecha las fuerzas de la naturaleza (la materia y la energia). Sin embargo, a
partir de un descubrimiento puede desarrollarse una invencion si, mediante una intervencion
humana, se aprovecha o modifica la naturaleza para desarrollar una nueva soluciéon técnica.

Un descubridor identifica algo que ya existe en la naturaleza, e incluso puede identificar,
aislar, purificar y caracterizar una materia anteriormente desconocida. En cambio, un inventor
modifica la materia descubierta o conocida para darle aplicaciéon practica y solucionar un
problema técnico especifico.

Encontrar una sustancia que estd en la naturaleza es un descubrimiento y no puede
considerarse una invenciéon. Por su parte, si dicha sustancia encontrada en la naturaleza
tiene que ser aislada primero de su medio y procesada para obtenerla, ese proceso de
obtenciéon podria ser una invencion que puede ser patentable si cumpliera con los requisitos
de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y aplicacion industrial conforme a los articulos 16,
18 vy 19 de la Decision 486.

Si se encuentra una nueva propiedad de una sustancia o material conocido, ello seria un
descubrimiento, por lo tanto, no seria considerado una invencion. Sin embargo, si el inventor
aprovechara tal propiedad para realizar un producto, este seria una invencidon que puede
ser patentable. Por ejemplo, el descubrimiento de un material capaz de resistir choques
mecanicos No seria una invencion, pero un durmiente de via férrea hecho de ese material es
una invencidn que podria ser patentable.
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De otro lado, si una sustancia ha sido aislada de la naturaleza y se caracteriza por su estructura
0 sus parametros y no habia sido previamente reconocida su existencia, se considera un
descubrimiento toda vez que dicha sustancia no ha sido modificada por intervencion del
hombre, sino que tan solo ha sido aislada y caracterizada.

El objeto de una solicitud que consiste en un compuesto quimico que existe en la naturaleza
es un descubrimiento vy, por lo tanto, no es considerado como invencion. Ahora bien, una
composicion que contenga dicho compuesto natural combinado con excipientes si podra ser
considerado como una invencion pues esa composicion no se encuentra en la naturaleza. Sin
embargo, la patentabilidad de esa invencion dependera del cumplimiento de las condiciones
de patentabilidad establecidas. De forma similar, si dicho compuesto existiera en la naturaleza,
pero hubiese sufrido una modificacion quimica por intervencion humana, el compuesto asi
modificado podra ser considerado como invencion.

De la misma forma, si se descubre en la naturaleza un microorganismo que produce
naturalmente un antibidtico, ni el microorganismo ni el antibidtico serdn considerados
invenciones, pues ambos son productos de la naturaleza. Sin embargo, si ese microorganismo
o antibidtico se utiliza como parte de una formulacion farmacéutica que tiene una aplicacion
médica, entonces la formulacion farmacéutica en conjunto se podria considerar una invencion
qgue seria patentable de cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicacion
industrial.

En el campo de la biotecnologia y de la ingenieria genética, la materia bioldgica y genética
existente en la naturaleza constituye un descubrimiento y debe ser excluido de patentabilidad
por no ser una invencion. El hombre se limita a reconocer la existencia de esa materia y
algunas de sus caracteristicas que se producen en forma espontanea, la cual no puede ser
considerada una creacion humana.

Ejemplos de productos de la naturaleza:

1. El diamante bien conocido como gema preciosa, es el mas duro de los minerales y puede
rayar otros materiales. El diamante por si solo no puede patentarse, pero dispositivos que
lo utilicen si. Tal es el caso del bisturi de diamante empleado en cirugia, el cual fue un
invento revolucionario en la medicina.

2. La identificacion de un extracto de una planta o de una resina de la corteza de un
arbol, o la identificacidon en dicho extracto o resina de nuevos componentes quimicos, aun
cuando pudieran aislarse o separarse de su medio natural, no se consideran invenciones
sino un descubrimiento de materia existente en la naturaleza. No obstante, si el objeto
de la solicitud de patente consiste en un producto obtenido por la modificacion quimica
del extracto, o si consiste en una composicion que, ademas de contener el extracto,
estd conformada por otros componentes, tal producto y tal composicion se consideran
materia que puede ser objeto de examen de patentabilidad.

7.2.2 Teorias cientificas y métodos matematicos

Las teorias cientificas y los métodos matematicos son principios y conceptos puramente
abstractos que carecen de caracter técnico. Esas teorias y métodos permiten definir
problemas tedricos o matematicos y resolverlos. Sin embargo, los problemas planteados vy las
soluciones aportadas no implican una intervencion o modificacion del mundo fisico o natural.
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Un ejemplo de teoria cientifica es la teoria de la semi-conductividad que explica un fendmeno
de la fisica, pero no puede ser caracterizada como una solucidn a un problema técnico. Sin
embargo, las propiedades de la semiconductividad pueden ser aprovechadas por un inventor
para hacer articulos semiconductores que utilicen esas propiedades. Tales articulos y el
proceso para manufacturarlos pueden considerarse invenciones y serian patentables.

Asi mismo, una formula matematica para calcular u obtener una temperatura por si sola no
seria una invencion; sin embargo, si dentro de un proceso para obtener un producto, dicha
formula se utiliza para obtener la temperatura requerida para llevar a cabo dicho proceso,
el proceso puede ser considerado como una invencion distinta del método matematico que
sirvid para realizarla.

Por otra parte, los métodos matematicos como tales carecen de aplicabilidad industrial pues
son construcciones ideales de una serie de pasos o reglas para la deduccion de resultados
gue se realizan y concretan en el plano intelectual, sin intervenir ni modificar el mundo fisico.

Asi, los razonamientos matematicos, las ecuaciones, los teoremas y algoritmos — siendo
estos ultimos una variante de los métodos — no tienen caracter técnico y no son considerados
como invenciones, por lo que no pueden ser patentados.

Esimportante mencionar que cuando un medio técnico aplica o realiza un método matematico
0 una ecuacion; y dicha invencidn, vista desde un todo, soluciona un problema técnico, se
debe evaluar si la solicitud debe ser considerada una invencion.

7.2.3 El todo o parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los
procesos biolégicos naturales, el material bioldgico existente en la naturaleza o aquel
que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural.

El examinador deberd tener en cuenta que toda materia viva o parte de cualquier ser
vivo vy las sustancias existentes en la naturaleza no son invenciones de conformidad con
el Articulo 15 de la Decision 486. Asi, el material bioldgico o genético existente en la
naturaleza, aun cuando fuese aislado, no se considera invencion.

“Articulo 15.- No se consideran invenciones:

b) el todo o parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los
procesos bioldgicos naturales, el material bioldgico existente en la naturaleza o
aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser
vivo natural,” [énfasis anadido]

Conrelacion a esta “ausencia de invencion”, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
(TJCA) preciso lo siguiente en la sentencia 21 IP-2000.

“El material bioldgico, las células o sus componentes que ya existan en la naturaleza, aun
cuando sean aislados mediante procedimientos microbiologicos, no son considerados como
“Invenciones”, sin perjuicio de que s/ pueda concederse patentes sobre procedimientos de
alslamiento, asi como sobre los demas procedimientos microbioldgicos, tales como los de
cultivo, seleccion o mutacion de microorganismos u otros de caracter fisicoquimico, pero
siempre y cuando cumplan con las condiciones objetivas de novedad, nivel inventivo y
aplicacion industrial.
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No desvirtua sin embargo lo anterior, la posibilidad de patentar invenciones relativas a
material bioldgico, puesto que la referida exclusidn Unicamente comprende las materias tal
como se encuentran en la naturaleza, pero no las que hayan sido modificadas u obtenidas
mediante procedimientos bioldgicos en los que exista una relevante actividad humana, en
cuyo caso se podria hablar de vida “creada” por el hombre con el uso de la biotecnologia.”®

7.2.3.1 El todo o parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza

Toda materia viva y las sustancias existentes en la naturaleza no son invenciones. Los
nuevos productos farmacéuticos y alimenticios que sean obtenidos a partir de materia que
se encuentra en la naturaleza pueden ser patentables siempre y cuando sean productos
resultado de la intervencion del hombre y no constituyen materia en su estado natural.
El genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural, incluido el ser humano, no es
patentable. Los seres vivos y partes de estos no son considerados invenciones por lo
que las plantas y sus partes (flores, frutos, hojas, semillas) asi como los animales, no se
consideran invenciones.

Ejemplos de “el todo o parte de seres vivos” que no se consideran materia patentable:

- Una planta oleaginosa que comprende ...
- Una semilla madura cosechada de la planta ...
- Una semilla, que comprende un lipido ...

Por ejemplo, el simple extracto de plantas, no se considera invencion dado que los
componentes del extracto son materias existentes en la naturaleza. De otro lado, si el
objeto de la solicitud consiste en el producto obtenido como resultado de la modificacion
guimica del extracto o si consiste en una composicion que, ademas de contener el extracto,
estd conformada por otros componentes, tal producto y tal composicién se consideran
invencion y pueden ser objeto de examen de patentabilidad. El proceso de extraccion
mediante el cual se ha obtenido el extracto es susceptible de considerarse una invencion
y someterse al examen de patentabilidad.

Por su parte, los extractos de plantas genéticamente modificadas se consideraninvenciones
y son susceptibles de patentarse, solo si dichos extractos tienen una composicién quimica
diferente a los obtenidos a partir de la planta original de la que proviene la genéticamente
modificada y cumplen con los demas requisitos de patentabilidad (véase ejemplo 1 del
Apartado 2.3 del Anexo V).

8 £n lo que respecta a la posibilidad de patentar invenciones relativas a material biolégico modificado, Bolivia interpretara conforme al Articulo 15 de la Decision 486 y
normativa interna vigente.
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Ejemplos de marcadores quimicos que pueden caracterizar extractos de planta:

Un extracto de planta es una mezcla compleja de diversos compuestos provenientes
de dicha planta. Es debido a esa complejidad que un extracto es dificilmente descrito
por la identidad especifica de sus componentes.

Los extractos de plantas se definen comunmente mediante los marcadores quimicos

que los caracterizan (por ej. Los Criterios de MaRS para hierbas -Herb MaRS criteria,

criterios definidos por farmacopeas, etc.). Existen diversas formas de categorizar
los marcadores quimicos de extractos de plantas, entre las que se ejemplifican las
siguientes™:

1) componentes terapéuticos,

2) componentes bioactivos,

3) componentes sinérgicos

4) componentes caracteristicos,

5) principales componentes,

6) componentes correlativos,

/) componentes toxicos,

8) componentes generales acoplados con perfiles cromatograficos (fingerprinting). Los
perfiles cromatograficos (huellas digitales o fingerprints) y patrones caracteristicos
de dichos extractos se pueden establecer mediante mdultiples técnicas, tanto
cromatograficas como espectroscopicas.?°

7.2.3.2 Procesos biolégicos naturales

Los procesos bioldgicos, en general, son procesos que se llevan a cabo por seres vivos o
que ocurren dentro de los seres vivos. Ejemplos de procesos biolégicos son la fotosintesis,
el compostaje y la fermentacion.

Se entiende por procesos bioldgicos naturales aguellos en los que no existe actividad o
intervencion humana (procedimientos exclusivamente bioldgicos) y que por tanto no se
consideran invenciones.??

Adicional a los ‘procesos bioldgicos naturales’ que no se consideran invenciones conforme
al inciso b) del Articulo 15 de la Decisidon 486, se encuentra el inciso ¢) del Articulo 20
de la Decision 486 que considera a los procedimientos esencialmente bioldgicos como
invenciones no patentables.?® Sin embargo, estos ultimos se distinguen de los primeros en
que si cuentan con intervencidon humana, aunque esta intervencion no afecta el resultado
final. Para mas informacidn sobre procedimientos esencialmente bioldgicos e invenciones
que involucran procedimientos bioldgicos, ver el Apartado 7.3.3.

Para que un proceso o procedimiento se distinga de una réplica de un proceso bioldgico
natural, el proceso debe comprender al menos una etapa de caracter técnico que incluya
la intervencion humana y esta resulte novedosa y esencial para llevar a cabo el proceso
cuyo resultado es un efecto diferente al que se produciria de forma espontdnea en la
naturaleza.

® Songlin Li, et al “Chemical markers for the quality control of herbal medicines: an overview”; Chinese Medicine 2008, 3:7; doi:10.1186/1749-8546-3-7
20 Goodarzi, M.; Russell, P.J.; VVander Heyden, Y. Similarity analyses of chromatographic herbal fingerprints: A review. Anal. Chim. Acta 2013, 804, 16-28. [CrossRef]

[PubMed].

21 Bansal, A.; Chhabra, V., Rawal, R.K.; Sharma, S. Chemometrics: A new scenario in herbal drug standardization. J. Pharm. Anal. 2014, 4, 223-233.
22 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), sentencia 21 IP-2000.
23 Para efectos practicos, el término procedimiento o proceso se usa indistintamente al referirnos al Articulo 15 y al Articulo 20 de la Decision 486.
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7.2.3.3 Material bioldgico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado,
inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural

Para efectos del presente manual, definiremos materia bioldgica como materia que
contiene informacién genética autorreproducible o reproducible en un sistema bioldgico.?*

El simple aislamiento del material bioldgico que existe en la naturaleza, aun cuando sea
aislado mediante procedimientos microbioldgicos, no es suficiente para ser consideradouna
invencion. Sin perjuicio de lo anterior, pueden concederse patentes sobre procedimientos
de aislamiento, asi como sobre los demas procedimientos microbioldgicos, tales como los
de cultivo, seleccion o mutacion de microorganismos u otros de caracter fisicoquimico,
siempre que cumplan con las condiciones objetivas de novedad, nivel inventivo y aplicacion
industrial.?s

Ejemplo de proteina natural:

1. Una proteina silvestre que ha sido aislada y ademas se ha caracterizado por medio
de su secuencia amino acida, su estructura secundaria o terciaria, sus caracteristicas
de peso molecular, polaridad, pH, etc., no se considera como invencion porque se
trata de la proteina tal como se encuentra en la naturaleza. En este caso, solo se
identificaron las caracteristicas de la proteina, pero no se modificd la proteina para
obtener un producto diferente a la proteina silvestre. Por ejemplo, “una proteina GGG
transmemlbrana caracterizada porque se encuentra en el virus ébola y porgue se une
al anticuerpo anti-GGG.”

Por su parte, los nuevos productos farmacéuticos, biotecnoldgicos o alimenticios que sean
obtenidos a partir de materia que se encuentra en la naturaleza, no estan excluidos de la
patentabilidad, porque no se reivindica la materia tal como existe en la naturaleza.

7.2.4 Genoma o germoplasma

El genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural, incluido el ser humano, si no fuese
modificado por el hombre, no seria patentable debido a que se trata de material bioldgico
existente en la naturaleza o material que puede ser aislado. Se le considera un “producto de
la naturaleza”, no una invencidon humana.

Se entiende por genoma a la totalidad de la informacion genética (genes) que posee un
organismo en particular. Por ejemplo, el genoma de la papa o de un girasol no podria ser
patentado. Por su parte, se entiende por germoplasma al conjunto de genes que se transmite
por la reproduccion a la descendencia por medio de gametos o células reproductoras.

Asimismo, en la sentencia 21-IP-2000, el TJCA ha seflalado que “las proteinas que integran el
cuerpo humano, los genes o las secuencias del ADN no son susceptibles de proteccion por
via de patentes”.

Igualmente, cualquier material bioldgico sintético, tales como genomas, germoplasmas,
proteinas, genes, secuencias de ADN, etc., que sea idéntico al encontrado en la naturaleza,

24 Definicién de Materia Biolégica conforme a la DIRECTIVA 98/44,/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO
2% Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), sentencia 21-1P-2000.
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por si solo, independientemente de su método de obtencidén o fabricacion, no puede ser
considerado como invencion ya que no puede distinguirse de aquel originado en la naturaleza.

Ejemplo de biotecnologia e ingenieria genética:

Los nucledtidos y proteinas sintéticas per se, incluyendo anticuerpos, que son exactamente
idénticos a la materia existente en la naturaleza no se consideran como una invencioén
pues reproducen de manera idéntica el material existente en la naturaleza. Sin embargo,
los procesos técnicos empleados para obtener dichos nucledtidos sintéticos pueden
ser considerados como invenciones patentables cuando permitan solucionar problemas
técnicos o representen una alternativa técnica para su obtencion.

El ADN complementario (ADNCc) se construye por métodos biotecnoldgicos enteramente
a partir de ARN mensajero (ARNmM). Es bien sabido que las moléculas de ADN de origen
natural, provenientes de organismos eucariotas (sobre todo eucariotas superiores como
plantas y animales), contienen intrones (que son regiones no codificantes); mientras que
las moléculas de ARNm (producto de modificaciones postranscripcionales del transcrito
primario de dichas moléculas de ADN) no contienen dichos intrones. En consecuencia, el
ADNCc obtenido a partir de un ARNm eucariota es una molécula artificial que no contiene
los intrones del ADN eucariota de origen natural del cual proviene. Asi, en la medida
gue la obtencién de dicha molécula de ADNc implica actividad humana creadora o
transformadora, entonces dicha molécula no estd excluida de patentabilidad segun el
Articulo 15, apartado b) de la Decisidon 486.

Por su parte, una proteina recombinante es considerada invencion, pero si la secuencia de
dicha proteina coincide con la secuencia de la proteina existente en la naturaleza no sera
patentable, aunque la invencidn consista en que dicha proteina ha sido obtenida a partir
de ADN recombinante o ADN complementario. No obstante, la materia alrededor de la
obtencién de dicha proteina se considera invencion y se podria proceder con el examen
de patentabilidad de al menos:

a) ElI ADN recombinante;

b) El ADN complementario

c) El vector que contiene al gen;

d) La célula hospedera (host) transformada con el vector;

e) Los procedimientos de obtencidn del gen, del vector, de la célula hospedera; y
f) El procedimiento de obtencion de la proteina.

7.2.5 Las obras literarias y artisticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor

Las obras literarias y artisticas no son soluciones técnicas que resuelvan problemas técnicos
en el mundo fisico. Son expresiones personales del ingenio creativo del autor y no tienen
un caracter técnico ni una finalidad utilitaria. Al carecer esas obras de un caracter técnico
en el sentido mencionado, no podrian considerarse como invenciones para los fines de la
legislacion sobre patentes. Sin embargo, las obras literarias y artisticas pueden protegerse
como tales mediante el derecho de autor si cumplieran con las condiciones de la legislacion
de la materia.

MANUAL ANDINO PARA EL EXAMEN DE PATENTES / Primera edicién, 12 de agosto de 2022



CAPITULO IlI EXAMEN DE FONDO e

7.2.6 Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o
actividades econédmico-comerciales

Son creaciones intelectuales de caracter abstracto. Asi, por ejemplo, el método de resolver
un crucigrama, las reglas de un juego infantil o un juego de tablero, o los planes para
organizar una operacién comercial o realizar un negocio. Ellos no son soluciones técnicas que
permitan resolver un problema técnico en el mundo fisico. Al carecer de caracter técnico no
pueden considerarse como invenciones para la concesion de patentes. Sin embargo, algunos
elementos de los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales y
de juegos, por ejemplo, los textos e instrucciones escritas o el material especial para jugar,
podrian ser protegidos como obras literarias o como disefios industriales por las normas
legales respectivas.

Al igual que sucede con los métodos matematicos, si un medio técnico lleva a cabo una
tarea que es considerada como actividad intelectual o actividad econémica, se debe evaluar
la solicitud como un todo y definir si soluciona un problema técnico o no. En caso de que si
exista dicha solucién técnica, la solicitud es una invenciéon. Ejemplos de esto ultimo es cuando
una maquina toma una decisiéon por si sola; decidir es considerada una actividad intelectual
propia del hombre, pero realizada por una maquina podria tener un efecto técnico.

7.2.7 Los programas de ordenador y el soporte légico como tal
Véase apartado 7.7 del presente Capitulo.
7.2.8 Las formas de presentar informacion

Cualquier representacion de informacidon caracterizada solo por el contenido de lainformacion
no es patentable.

Esto se aplica si la reivindicacion esta dirigida a la presentacion per se de la informacion
(ejemplo: una sefal acustica, un discurso hablado o escrito, un despliegue visual, la
disposicion de la informacidn en la pantalla de un aeropuerto, el inserto de un medicamento),
a la informacion almacenada en un medio (ejemplo: un libro caracterizado por su contenido,
una cinta de grabacidn caracterizada por la pieza musical grabada, una sefal de transito
caracterizada por el mensaje de prevencién, un disco compacto caracterizado por la data o
programa grabado), o un proceso y aparato para la presentacién de informacion (ejemplo:
un grabador caracterizado solamente por la informacién grabada, una computadora
caracterizada por la data almacenada).

7.3 Excepciones a la patentabilidad
Sila materia objeto de protecciéon constituye una invencion, el examinador debera determinar,

previo a la evaluacion de los requisitos de patentabilidad, si la misma no estd contenida
dentro de las prohibiciones contempladas en el Articulo 20 de |la Decision 486.

"Articulo 20.- No seran patentables:

a) las invenciones cuya explotacion comercial en el territorio del Pais Miembro
respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden publico
o la moral. A estos efectos la explotacion comercial de una invencion no se
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considerara contraria al orden publico o a la moral sdlo debido a la existencia de
una disposicion legal o administrativa que prohiba o que regule dicha explotacion;

b) las invenciones cuya explotacion comercial en el Pais Miembro respectivo
deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas
o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos
efectos la explotacion comercial de una invencion no se considerara contraria a
la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservacion de los
vegetales o del medio ambiente solo por razon de existir una disposicion legal o
administrativa que prohiba o que regule dicha explotacion.

c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente bioldgicos para
la produccion de plantas o animales que no sean procedimientos no bioldgicos
0 microbiologicos; y

d) los métodos terapéuticos o quirdrgicos para el tratamiento humano o animal,
asicomo los métodos de diagnostico aplicados a los seres humanos o a animales”.

Los literales a) y b) del Articulo 20 prohiben el patentamiento de invenciones cuya
explotacion comercial esté en contra del orden publico o la moral y de aquellas invenciones
cuya explotacion comercial deba impedirse para salvaguardar la salud o la vida de personas
y animales y la preservacion del ambiente y las plantas. Al respecto, ver abajo los apartados
731y 7.3.2.

Las prohibiciones de patentabilidad previstas en el literal c) del Articulo 20, obedecen a
razones de politicas publicas de los Paises Miembros de la Comunidad Andina. Esos paises
no otorgan patentes a las invenciones de plantas, animales y procedimientos esencialmente
bioldgicos para su produccion.

7.3.1 Invenciones cuya explotacion comercial deba impedirse para proteger el orden
publico o la moral

En aplicacidn del Articulo 20, inciso a), de la Decisidon 486, el examinador debe objetar las
invenciones cuya explotacion deba impedirse para proteger el orden publico o la moral.
Esta prohibicion supone una determinacion previa de cada Pais Miembro para identificar
aquellos productos o procedimientos cuya explotacidn comercial estaria prohibida en el
respectivo territorio por razdn de ser contrarios al orden publico o a la moral. Una prohibicidon
de comercializacidon resultante de otros motivos, por ejemplo, la necesidad de cumplir con
ciertas autorizaciones reglamentarias no haria caer a tales productos o procedimientos
dentro de esta prohibicion.

Por ejemplo, si en un pais estuviese prohibida por razones de orden publico la explotacion
comercial de ciertas composiciones adictivas, alucindgenas o para la eutanasia, métodos
para la fabricacion de ciertas drogas o procedimientos de tortura, la oficina de ese pais debe
objetar la concesion de una patente para un producto o procedimiento de ese tipo.

En el drea de invenciones biotecnoldgicas, un Pais Miembro podria determinar que ciertos
productos o procedimientos relativos a la identidad genética del ser humano son contrarios
a la moral, en cuyo caso caerian dentro del ambito de esta prohibicidon de patentamiento.

Por ejemplo, un Pais Miembro podria determinar que queda prohibida la explotacion
comercial de los siguientes productos y procedimientos, en cuyo caso ellos podrian excluirse
del patentamiento:
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¢ Procedimientos para clonar seres humanos, es decir procesos, incluida la técnica de
division de embriones, diseflado para crear un ser humano con la misma informacién
genética que otro ser humano vivo o muerto.

e Procedimientos para modificar la identidad genética de la linea germinal de seres
humanos; por ejemplo, la terapia génica germinal que incide en el individuo y en su
descendencia, porque altera su patrimonio genético.

* Uso de embriones humanos para propositos industriales o comerciales y productos que
fueron obtenidos por un método que implicd la destruccion de un embridén humano.

* Procesos que modifican la identidad genética de animales y puedan causar sufrimiento
sin beneficio médico para el hombre ni el animal.

e Elcuerpo humano en sus etapas de formacién y desarrollo, o la secuencia total o parcial
de células germinales.

e Los procedimientos para producir quimeras a partir de células germinales o células
totipotenciales de seres humanos y animales.

7.3.2 Invenciones contrarias a la salud o la vida de personas o de animales; o a la
preservacion de plantas o del medio ambiente

Articulo 20, inciso b), de la Decision 486 menciona: "b) las invenciones cuya explotacion
comercial en el Pais Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la
salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio
ambiente. A estos efectos la explotacion comercial de una invencidon no se considerard
contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservacion de los
vegetales o del medio ambiente solo por razén de existir una disposicion legal o administrativa
que prohiba o que regule dicha explotacion”.

En aplicacion de esta prohibicion, la oficina nacional competente podrd objetar o denegar
una invencidn cuando la solicitud de patente contenga informacion que lleve a la conclusion
definitiva de que cualquier explotacion de la materia reivindicada perjudicaria a la vida, salud
0 preservacion de los seres humanos, animales o vegetales, o al medio ambiente, en el marco
de la normativa andina.

7.3.3 Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente bioldgicos para
producirlos

El Articulo 20, inciso ¢), de la Decision 486 sefala como excepcidén a la patentabilidad lo
siguiente:

“Articulo 20.- No seran patentables:

c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biologicos para
la produccion de plantas o animales que no sean procedimientos no bioldgicos
O microbioldgicos, y ...”

Las plantasy animales no son patentables, incluyendo a las plantas y los animales transgénicos.
Dichas plantas y animales pueden ser obtenidos por procedimientos esencialmente bioldgicos
o bien mediante procedimientos no bioldgicos o microbioldgicos. Para efectos del presente
manual los términos “proceso” y “procedimiento” son utilizados como sinénimos.
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El procedimiento no bioldgico o microbioldgico para su obtencidn podria ser patentable
siempre gue no sea el mero resultado de actividades de aislamiento. Igualmente podra ser
objeto de patentabilidad el material bioldgico objeto de una transformacién en tanto no
constituya una planta o animal. Tampoco son patentables las partes de plantas transformadas
que puedan dar origen a la planta completa, ejemplo, una semilla modificada o una célula
vegetal modificada con un transgén.

Se entiende por “procedimientos esencialmente biolégicos”, a cualquier proceso bioldgico
en el que, existiendo actividad humana para llevarlo a cabo, esta no afecta al resultado final.
De esta forma, la patentabilidad de un proceso biolégico estard condicionada a la intensidad
o relevancia de la intervencion técnica del hombre en las diversas etapas del procedimiento.?¢

Para determinar si un procedimiento se considera como “procedimiento esencialmente
bioldgico” se debe examinar si dicho proceso puede llevarse a cabo mediante métodos
técnicos o no técnicos.

Por ejemplo, enun procedimiento en donde sellevaacabo elintercambio de un solo nucledtido
en el genoma de una planta, dicho cambio puede realizarse mediante un procedimiento
qgue es esencialmente bioldgico, como es un alelo natural, o mediante un procedimiento
técnico mediante mutagénesis dirigida. Para este ejemplo, en la reivindicaciéon es importante
hacer la debida distincion para confirmar que el procedimiento utilizado no es un proceso
esencialmente bioldgico sino uno técnico.

Ejemplos de procesos técnicos:

Procedimientos de obtencidn de plantas transgénicas y mutantes inducidos por técnicas
como, por ejemplo, mutaciones dirigidas con CRISPR / Cas o mutagénesis aleatoria como
la mutacioén inducida por UV, son considerados procesos técnicos.

De esta forma, un proceso por el mero hecho de incluir etapas de caracter bioldégico no
dejaria de considerarse como una invencion. En tal caso, el examinador debera determinar
el grado de intervencion humana en dicho proceso. De considerarse como procedimiento
no bioldgico o microbioldgico, se podra continuar con el examen de fondo del proceso
analizando su novedad y nivel inventivo.

Cuando un paso esencialmente bioldgico sea la Unica diferencia entre la materia reivindicada
y el estado de la técnica, se concluird que el objeto revindicado no es nuevo.

26 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), sentencias 21 IP-2000 y 320-IP-2018.
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Ejemplos de procesos esencialmente bioldgicos:

- Elmétodo para la produccién de plantas que presentan el rasgo X, el método comprende
cruzar las plantas A y B y seleccionar la progenie que tiene el marcador X.

- El proceso para utilizar un animal (transgénico) para la cria.

- La introgresién de un gen X (transgénico) en una planta, es decir, introducirlo en el
genoma mediante cruzamiento y seleccion.

- El método de fitomejoramiento mediante cruce de genomas completos y seleccién de
plantas que comprenden la etapa de rescate de embriones.

Por su parte, seran patentables los procedimientos no bioldgicos o microbioldgicos para la
produccion de plantas o animales, ya que utilizan métodos técnicos tales como un proceso
microbioldgico realizado para modificar genéticamente la célula de una planta, por ejemplo,
para hacerla genéticamente resistente a un pesticida.

En general, los procesos microbioldgicos son procesos que involucran, se llevan a cabo o dan
como resultado material microbiolégico. De esta forma, los microorganismos o sus partes
son utilizados para crear o modificar productos o bien para obtener nuevos microorganismos
para usos especificos (véase el apartado 7.5 del Capitulo lll referente a ‘Material bioldgico
patentable y no patentable’).

Ejemplos de procesos microbiolégicos patentables:

Un proceso para la produccién de compost (abono) o un procedimiento para la limpieza
de tanques de petroleo o de productos petroliferos utilizando cepas de microorganismo
con elevado poder biodegradable, serian considerados invenciones patentables.
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Ejemplos comparativos de procesos patentables y no patentables para la obtencién de
plantas y animales:

|. Procesos patentables:

a) Proceso para la produccidn de una planta de maiz que incluye el gen
recombinante X, que consiste en la transformaciéon y regeneracion de la planta
transgénica X ...

b) Proceso para producir el animal X, que consiste en la transformacién con el gen
quimérico Y ...

Il. Procesos no patentables:

c) Proceso para la producciéon de una planta de maiz X, que consiste en cruzar por
polinizaciéon y seleccion las plantas Y 'y W.

d) Proceso para producir el animal X, que consiste en cruzar ...

Los procesos a) y b) serian patentables porgue contienen una etapa técnica
(transformacion, regeneracion) en el entendido que no ocurran en la naturaleza, mientas
gue los procesos ¢) y d) son procesos bioldgicos naturales y, por lo tanto, no patentables.

Los procesos técnicos que copian un proceso de la naturaleza tampoco son patentables.
Por ejemplo, un método para polinizar la planta X, que consiste en cortar ... introducir el
polen, etc., no seria patentable porque, aungue realizado de manera artificial, vendria a
ser lo mismo y conseguir los mismos resultados del proceso natural (procesos cy d).

No obstante, la prohibicion relativa al patentamiento de las plantas, una invencién referida
a una obtencion vegetal podria ser protegida bajo el régimen comun de protecciéon de las
obtenciones vegetales establecido por la Decision 345 de la Comunidad Andina, siempre que
ella cumpliera con las condiciones establecidas en ese régimen especial.

7.3.4 Métodos terapéuticos, quirurgicos y de diagndstico

En aplicacién del Articulo 20, inciso d), de la Decision 486, el examinador debe objetar
el patentamiento de invenciones en las que se reivindique especificamente un método
terapéutico, quirdrgico o de diagndstico aplicable a los seres humanos o a los animales.

En general, los métodos terapéuticos, quirurgicos y de diagndstico para seres humanos o
animales no se consideran invenciones susceptibles de aplicacion industrial por cuanto la
accion de un ser humano sobre el cuerpo de otro ser humano, o sobre el de un animal, y la
relacion profesional entre un médico y su paciente, no se consideran actos “industriales”.
Ademas, por razones de politica publica, no se desea que un médico o cirujano (0 una
empresa del sector de prestaciones de salud) pueda, mediante una patente de invencion,
impedir que otros médicos usen y apliquen los mismos métodos terapéuticos, quirdrgicos y
de diagndstico.

Los métodos terapéuticos son el conjunto de practicas y conocimientos encaminados a la
curacion de enfermedades o mal funcionamiento del organismo. Sin embargo, esta exclusion
no es aplicable a sustancias, composiciones, instrumentos o aparatos empleados en dichos
métodos.

También se consideran como meétodos terapéuticos a los tratamientos profilacticos o
preventivos (ejemplo: vacunacion o inmunizacion contra enfermedades, remocion de placa
bacteriana de los dientes, etc.). En este sentido, para determinar si la materia reivindicada se
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encuentra dentro de esta exclusion, el examinador debera verificar si lo que se estad tratando
o previniendo con el método reivindicado es una enfermedad entendida como tal.

Sielmétodoimplicalaadministracion deun producto (compuesto o composicion farmacéutica,
por ejemplo) a un sujeto humano o animal con el propdsito de prevenir, curar o aliviar una
enfermedad, o de corregir o reparar las secuelas de esta; entonces la materia reivindicada
es un método terapéutico. En la medida que el método no implique la administracion de un
producto a un sujeto humano o animal, lo solicitado no debe ser considerado un método
terapéutico.

Los métodos quirurgicos, entendidos como “aquellos que implican la intervencion con
instrumentos de cualquier tipo sobre el cuerpo humano o de un animal”, tampoco son
patentables. Por ejemplo, una nueva técnica para efectuar un trasplante cardiaco, o la
utilizacién quirurgica del |dser para corregir la miopia.?’

Los métodos de diagndstico se entienden como “aquellos que tratan de descubrir e
individualizar una situacidn patoldgica, para proponer el procedimiento curativo que resulte
necesario” a fin de superar la afeccion.?® Abarca cualquier método o procedimiento destinado
a determinar la presencia de una condicidn médica en un paciente (o animal), o de proyectar
la evolucion de esa condicidn en el tiempo.

Los métodos de diagndstico in vivo no se consideran patentables. Para el analisis de los
métodos de diagndstico in vitro y/o ex vivo, cada Pais Miembro ha definido su practica con
base en su legislacion local e interpretacidn de las normas.2®

Ejemplo de método de diagndstico no patentable:

Titulo: Anticuerpos anti-cgrp y composiciones de los mismos

Reivindicacion 2. Un método de obtenciéon de imagenes in vivo que detecta la presencia
de células que expresan CGRP, que comprende la administracion de una cantidad
diagndsticamente eficaz de al menos un anticuerpo anti-CGRP humano o fragmento de
anticuerpo de acuerdo con la reivindicacion 1.

Reivindicacion 3. El método de la reivindicacion 2, en donde dicha administracion ademas
incluye la administracion de un radionucleido o fluoréforo que facilita la deteccion del
anticuerpo en sitios de enfermedad que expresan CGRP.

Comentario. La reivindicacion 2 define un método de diagndstico aplicado a un ser
humano o animal, dado que el método implica la administracion del anticuerpo anti-
CGRP al paciente, este anticuerpo al ingresar al organismo interactuara con las células
que expresan CGRP, luego mediante las imagenes obtenidas del cuerpo del paciente se
observara dicha interaccion. La deteccion de la interaccion anticuerpo-células CGRP se
vera facilitada con la administracion de un radionucleido o un fluoroforo, como se indica
en la reivindicacion 3, este método de diagnostico permitira detectar enfermedades como
el cancer, entre otros. Por lo tanto, las reivindicaciones 2 y 3 se encuentran afectadas por
el articulo 20 d) de la Decision 486.

27 Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Derecho de las Patentes de Invencion. 2da Ed. Buenos Aires: Heliasta, 2004, p. 822
28 Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Derecho de las Patentes de Invencion. 2da Ed. Buenos Aires: Heliasta, 2004, p. 824

29 Fn o que respecta a la patentabilidad de los métodos de diagndstico in vitro Colombia y Peru consideran que son patentables conforme a su interpretacion del Articulo
20 inciso d) de la Decision 486, mientras que los métodos de diagndstico ex vivo son analizados caso por caso de acuerdo al criterio de estas oficinas. Por su parte, Ecuador
considera los métodos de diagnéstico in vitro y,/o ex vivo como materia no patentable conforme a su interpretacion del Articulo 20 incido d) de la Decision 486.
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7.3.4.1 Sobre los métodos para obtener informacién del cuerpo humano o animal

Ademas de los métodos de diagndstico que son excluidos de la patentabilidad conforme
al Articulo 20 inciso d), existen otros métodos relacionados con el diagndstico pero que
sirven solo para obtener informacién del cuerpo humano o animal (datos, imagenes,
parametros fisicos, cantidades fisicas, etc.) Estos métodos o procedimientos en si mismos
no permiten decidir sobre la aplicacion de un tratamiento terapéutico o profilactico en un
paciente, por lo cual no quedarian comprendidos dentro de la exclusion de los ‘métodos
de diagnodstico’. Esos métodos y procedimientos serian patentables (por ejemplo, la toma
de una radiografia, el estudio de resonancia magnética, la medicidon de la presion arterial).

Para determinar si un método para obtener informacion del cuerpo humano o animal
no es un método de diagndstico, el método no debe incluir pasos que permitan concluir
implicita o explicitamente que el paciente tiene una enfermedad o necesita un tratamiento
quirdrgico, terapéutico o profilactico especifico.

De esta forma, dicho método para obtener informacidén del cuerpo humano o animal
puede ser llevado a cabo por un técnico o un médico que actie como técnico vy sin la
intervencidn necesaria del médico tratante.

7.3.4.2 Sobre los métodos cosméticos

Los métodos cosméticos estdn asociados solo a efectos estéticos por lo que pueden ser
objeto de patente. En caso de que el método cosmético reivindicado contenga una o mas
etapas de método terapéutico, no seria patentable. Cuando el sustento de la descripcion lo
permita, se podran eliminar o cancelar las reivindicaciones referidas a etapas terapéuticas
que formen parte de un método cosmeético siempre que la materia reivindicada restante
permita obtener el efecto técnico de la invencion.

En el caso de los métodos realizados con un producto que tenga aplicacion terapéutica
y cosmética, solo serdn patentables las reivindicaciones dirigidas al método cosmético,
ya que la mencidn de cualquier beneficio terapéutico debera ser excluida de la patente.3°

Un método para eliminar la placa bacteriana dental no es considerado como método
cosmeético porqgue el resultado no puede visualizarse desde el exterior. Un efecto cosmético
de un producto que no pueda distinguirse de un efecto terapéutico quedaria comprendido
en la exclusidon de patentabilidad.

7.3.4.3 Sobre los métodos no terapéuticos

Ademas de los métodos terapéuticos, quiridrgicos y de diagndstico que no son patentables,
existen otros métodos relacionados con las ciencias de la salud o ciencias bioldgicas que
pueden ser considerados como invenciones patentables.

Un método que se refiera al funcionamiento de un aparato asociado con el cuerpo de un
ser humano o animal puede ser patentable, si no existe una relacién funcional entre los
pasos del método realizado por el aparato y el efecto terapéutico del aparato en el cuerpo.

La aplicacién de una proétesis al cuerpo seria un método de tratamiento o una profilaxis
por lo cual no seria patentable. No obstante, la prétesis y su procedimiento de fabricacién
realizado fuera del cuerpo si son patentables. De esta forma, aunque el proceso de
fabricacion de dicha prdtesis incluya la toma de medidas en el cuerpo y el uso de alguna

30 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), sentencia 11-IP-95
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parte del cuerpo como modelo, puede ser patentable, porque el proceso de fabricacion
mismo no implica un método terapéutico, quirdrgico ni de diagndstico. Es el caso, por
ejemplo, de la fabricacién de una prdotesis dental y de la proétesis dental en si misma.

De otro lado, algunos métodos practicados en animales no son considerados métodos de
tratamiento, tales como el tratamiento hormonal de animales de granja (ovejas, puercos,
vacas, etc.) cuando se realizan con el fin de incrementar la fertilidad de las hembras,
el peso de los animales, o la producciéon de leche, por lo cual estos métodos pueden
ser patentables. En estos casos, la reivindicacion deberd mencionar explicitamente que
se trata de un método “no terapéutico”. Asimismo, si la reivindicacion se refiere solo al
tratamiento no terapéutico de animales, es aconsejable que se especifique que se trata de
“animales diferentes a humanos”.

7.3.4.4 Sobre los métodos de contracepcion

Se considera que los métodos de contracepcidon no tienen aplicacion ‘industrial’ porque
se utilizan en el ambito privado y personal del ser humano. El hecho de que para algunas
personas la contracepcion esté relacionada con actividades profesionales, no le confiere
un caracter industrial a un acto esencialmente privado y personal.

Asimismo, el tratamiento de un sujeto con una composicidon gue tenga efectos tanto
contraceptivos como terapéuticos, por ejemplo, cuando el efecto terapéutico es evitar
los efectos secundarios del contraceptivo, no es patentable tanto por incluir un método
terapéutico como por incluir un método de contracepcidon que carece de aplicacion
industrial.

7.3.4.5 Sobre los métodos terapéuticos, quirurgicos y de diagndstico enmascarados.

A menudo las reivindicaciones del area farmacéutica y biotecnoldgica contienen
reivindicaciones de uso de un producto o procedimiento con fines terapéuticos, quirdrgicos
o de diagndstico, siendo que los usos y segundos usos en cualquier area técnica son
excepciones a la patentabilidad (véase el apartado 7.4 referente a Usos).

El examinador analizara si dichas reivindicaciones de uso pueden ser objetadas, ademas,
por tratarse de métodos terapéuticos, quirdrgicos o de diagndstico. Si una reivindicacion
de ‘uso’ de un producto o procedimiento se caracteriza por referencia a un método
terapéutico, quirurgico o de diagnodstico, esta reivindicacion serd considerada como un
meétodo terapéutico, quirdrgico o de diagnodstico excluido de la patentabilidad conforme
al Articulo 20, inciso d) de la Decision 486.

Lo anterior también aplicara cuando un producto o procedimiento sea caracterizado por
referencia a su uso en métodos terapéuticos, quirurgicos y de diagndstico.

Se considerard que el incluir en las reivindicaciones expresiones tales como “para ser
administrada a mamiferos, preferentemente humanos” y “gue se combinan previamente
a su administracion”, hace referencia a usos de productos o procedimientos y a métodos
terapéuticos, quirdrgicos y de diagndstico (véase el apartado 7.4 referente a Usos).
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7.4 Usos

En el marco andino, las reivindicaciones de uso y de segundos usos de un producto o
procedimiento no son objeto de patente ya que se ha interpretado que dichos usos no estan
comprendidos dentro de la materia patentable conforme al Articulo 14 de la Decisién 486.
Ello se desprende de la sentencia 89-Al-2000 del TJCA®

Para el caso de las reivindicaciones de segundos usos de un producto o procedimiento,
ademas es relevante el Articulo 21 de la Decision 486.

"Articulo 14. [ os Paises Miembros otorgaran patentes para las invenciones, sean de
producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que
sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial.

Articulo 21.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el
estado de la técnica, de conformidad con el Articulo 16 de la presente Decision, no
seran objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto
al originalmente comprendido por la patente inicial”.

De esta forma, el examinador considerard que las reivindicaciones cuyo preambulo mencione
el ‘'uso’ de un producto o procedimiento, no se refieren a materia patentable.

Asimismo, el examinador tendrd en cuenta que las reivindicaciones de producto o de
procedimiento deben caracterizarse por sus caracteristicas técnicas, por lo que las referencias
a un ‘uso’, para efectos de los Articulos 14 y 21 de la Decision 486, no se consideraran
caracteristicas técnicas.

La estructura general de una reivindicacion de ‘uso’ se ilustra en el siguiente cuadro:

Preambulo Caracteristicas
- El uso del producto X -en ..
- El uso del procedimiento X - como ...
- El compuesto de la reivindicacion X - para

como medicamento

- como medicamento para el tratamiento de la
enfermedad Y

para el tratamiento de la enfermedad Y

para preparar un medicamento

para preparar un medicamento destinado al
tratamiento de la enfermedad Y

- Uso del producto X

31 [ a resolucion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 89-A/-2000 publicada en la Gaceta Oficial N° 722 del 12 de octubre de 2001, que interpreta
el Articulo 1 de la Decision 344 equivalente al Articulo 14 de la Decisién 486. “Los Paises Miembros otorgardn patentes para las invenciones sean de PRODUCTOS o de
PROCEDIMIENTOS en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial”, por lo que no puede
desprenderse del texto de este articulo, la posibilidad de patentamiento de otra clase o naturaleza de creaciones distintas a las invenciones, como por ejemplo los USOS
o, concretamente, los segundos usos.
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De la misma manera, un producto o un procedimiento no serd objeto de patente, cuando
dicho producto o procedimiento sea conocido en el estado de la técnica, pero se le atribuya
un uso distinto al divulgado originalmente.

Cuando una reivindicacion se refiera a un producto en su predmbulo, pero solo describa la
utilidad de dicho producto en su parte caracteristica, entonces dicha reivindicacion define
uso (véase reivindicaciones caracterizadas por un uso en el Apartado 4.6.9 del Capitulo III).

Por ejemplo, una reivindicacién para “un transistor para ser usado en un circuito amplificador”
serd equivalente a una reivindicacion de uso del transistor, por lo cual el examinador debera
notificar al solicitante que los usos no son patentables de acuerdo con los articulos citados.

Otro ejemplo es una reivindicacion redactada como “sustancia X para ser usada como un
insecticida” debe ser considerada como una reivindicacidon de uso, por tanto, tampoco sera
patentable.

Al encontrar una reivindicacion de uso, el examinador debe notificar al solicitante que los
usos no son patentables de acuerdo con el Articulo 14 de la Decision 486. En caso de tratarse
de un segundo uso, debe hacer el requerimiento conforme al Articulo 21 de la Decision 486 vy
debe demostrar que el producto o procedimiento se encuentra comprendido en el estado de
la técnica, por lo tanto, se le aplicard el examen de novedad a dicho producto o procedimiento
(Articulo 16 de la Decision 486).

Es frecuente encontrar reivindicaciones de uso en el area farmacéutica, quimica vy
biotecnoldgica por lo que se citan algunos ejemplos comunes que el examinador puede
encontrar. Al encontrar una reivindicacion de uso, el examinador debe analizar si puede ser
objetada, ademas, por ser caracterizada por referencia a métodos de tratamiento, quirdrgicos
o de diagnodstico los cuales son explicitamente excluidos de la patentabilidad conforme al
Articulo 20, inciso d), de la Decision 486.
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Ejemplos de reivindicaciones de ‘uso’ en el area farmacéutica (excluidos):

- Uso del oligonucledtido antisentido de SEQ ID NO: 1 para el tratamiento de la distrofia muscular.

- Uso de un compuesto de férmula (1)

para controlar o prevenir la infestacion de hortalizas, plantas de tomate y de patata por
organismos fitopatdgenos seleccionados entre Sphaerotheca fuliginea, Leveillula taurica,
Sclerotinia sclerotiorum, Cercospora y Fusarium oxysporum.

- Un método para controlar enfermedades fungicas en un cultivo en hilera que esta en riesgo de
enfermarse que comprende las etapas de: poner en contacto al menos una parte de una planta
y/0 un area adyacente a una planta con una composicion que incluye el compuesto |.

Coagcaie 1

donde dicho compuesto es eficaz contra un patdégeno vegetal.

- Eluso de un polipéptido de fusion segun cualquiera de las reivindicaciones 1a 16 en el tratamiento
de un tumor en el que el primer dominio del polipéptido de fusion se une a las células de cancer.

- Uso de un compuesto de formula (1), inhibidor especifico del Factor del Complemento B (CFB),
para tratar, prevenir o mejorar una enfermedad asociada con la desregulaciéon de la via alternativa
del complemento.

- Un compuesto de formula A que estd en estado amorfo y adecuado para su uso en forma de
dosificacion inyectable, en donde el compuesto de formula A se caracteriza por un D90 menor
a 40 um.

- Un método para aumentar la tolerancia a estrés abidtico o reducir la consecuencia del estrés
abidtico en una planta o parte de la misma, que comprende poner en contacto una planta o
parte de la misma con una composicidon que comprende una cantidad efectiva de un acido
dicarboxilico de formula HOOC-R-COOH, donde R es alquileno C5 a Cl14.

- Comentario: El método reivindicado equivale a definir el USO de un acido dicarboxilico de
formula HOOC-R-COOH (donde R es alquileno C5-C14) para aumentar la tolerancia a estrés
abidtico o reducir la consecuencia del estrés abidtico en una planta o parte de la misma; por lo
que define, a todas luces, el uso de un producto.

- Un método para inhibir la p70S6K, caracterizado porque un sistema que expresa la p70S6K se
pone en contacto con por lo menos un compuesto de formula (1) bajo condiciones tales que la
pP70S6K es inhibida.

- Comentario: Tal como esta redactada la reivindicacion pretende proteger el uso del compuesto
de férmula (1) para inhibir la p70S6K.
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Ejemplosdereivindicacionesde primerysegundo usos de unasustanciacaracterizados
por su uso en métodos de tratamiento, quirurgicos o de diagndstico (excluidos):

Primer uso:
- El uso de la sustancia X para el tratamiento de la enfermedad Y.
- El uso del producto X como un medicamento.

- Compuesto de formula X o sus sales farmacéuticamente aceptables para utilizarse en el
tratamiento de una X patologia.

- La composiciéon farmacéutica que comprende el compuesto Y, que se usa para prevenir o
tratar el cancer.

- Uso del péptido Z para la preparacion de un medicamento para el tratamiento de hepatitis
B.

- Un compuesto, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 25 para usar en un
procedimiento de tratamiento médico.

- El uso del compuesto de féormula (IA) en la elaboracion de un medicamento para tratar o
prevenir una enfermedad o afeccion mediada por el FXR en un sujeto.

- Trans-4-{2-[4-(2,3-diclorofenil)-piperazin-1-il]-etil}-N,N-dimetilcarbamoil-ciclohexilamina
y sus sales farmacéuticamente aceptables para su uso en el tratamiento de sintomas
negativos primarios de la esquizofrenia.

Segundo uso:

- Cuando X ya es conocido para ser usado como medicamento: El uso del producto X como
un herbicida.

- Se conoce que el compuesto X es activo para el tratamiento de artritis:
- Uso del compuesto X para preparar un medicamento para tratamiento de hipertension.

- Uso del compuesto de formula (1) para la manufactura de un medicamento para tratamiento
curativo o preventivo de la disfuncién eréctil.

- Comentario: La formula (1) incluye al medicamento Sildenafil el cual ya era conocido para
tratar angina de pecho, por lo tanto, se pretende patentar un segundo uso.3?

- Una composicion farmacéutica que comprende de 1,5 mg a 6 mg de pioglitazona y un
portador, vehiculo o excipiente farmacéuticamente aceptable.

- Comentario: En la medida que los términos “portador”, “vehiculo” y “excipiente” son
muy generales e inespecificos (tanto en su funcién como en su naturaleza), entonces el
producto estd caracterizado esencialmente por las dosis de pioglitazona. En ese sentido,
la materia solicitada equivale a definir solamente un rango de dosis de pioglitazona, y la
composiciéon farmacéutica solicitada Unicamente reflejaria los beneficios terapéuticos de
dicho compuesto activo.

El estado de la técnica revela formas de dosificacion que comprenden 15 mg y 30 mg de
pioglitazona, y su utilidad para el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2.

La descripcion de la invencion se refiere a la utilidad de pioglitazona en las dosis bajas
reivindicadas para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer.

Si bien la determinacién de dosis eficaces para un tratamiento especifico puede implicar una
ardua tarea de investigacion, ello no implica actividad humana creadora incluso si la nueva
utilidad terapéutica fuese aparentemente sorprendente. Asi, la nueva utilidad terapéutica
(tratamiento de la enfermedad de Alzheimer) sigue siendo atribuible, a todas luces, al
compuesto activo pioglitazona.

Por lo tanto, la nueva propiedad terapéutica relacionada con una composicion farmacéutica
gue comprende pioglitazona en dosis bajas implica un nuevo uso terapéutico, por lo cual la
invencion se relaciona con un segundo uso.

32 Soljcitud PE243190-1994/0IN & W09428902, caso visto por el Tribunal de la CAN-PROCESO 89-A/-2000.
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Para mas informacidén sobre usos, véase ejemplos 1- 3 en el Apartado 2.1 del Anexo IV.

Las reivindicaciones también pueden involucrar usos en el predmbulo o en la parte
caracteristica, pero de manera implicita, y deben ser objetados por el art. 14. Asi tenemos los
siguientes ejemplos:

Ejemplo 1: “Un kit para administrar un agonista de glucagdén a un paciente que lo
necesite”:

Comentario: De su redaccion se entiende que pretende proteger el uso del kit en la
administracion de un agonista de glucagdén a un paciente que lo necesita.

Ejemplo 2: “Una composicion para tratar cancer de vejiga, cancer de cerebro, cancer de
mama y cancer de médula désea, caracterizada porgue comprende un excipiente y una
cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de féormula (1) de la reivindicacion
7

Comentario: Si bien no es explicita la palabra USO, por la frase “para tratar cancer de
vejiga, cancer de cerebro, cancer de mama y cancer de médula 6sea” se entiende
que se busca proteger “el uso de la composicidon que comprende un excipiente y una
cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de formula (1) de la reivindicacion
1, para tratar cancer de vejiga, cancer de cerebro, cdncer de mama y cancer de médula
osea”, por lo que se encuentra referida a un uso y se objeta por el art. 14.

Ejemplo 3: “Una composicidon farmacéutica para tratar el lupus eritematoso sistémico
que comprende el anticuerpo de la reivindicacion 1y excipientes farmacéuticamente
aceptables”

Comentario: Tal como esta redactada, esta reivindicacion pretende proteger el uso de la
composicion, que comprende el anticuerpo, para tratar el lupus eritematoso sistémico.
Incluso guarda relacién con un método de tratamiento.

Ejemplo 4: “Una composicion farmacéutica que comprende uno o mas agentes de
unidén a CD33 segun la reivindicacion 1, para el tratamiento de malignidades de células
mieloides y del sindrome mielodisplasico (MDS)”

Comentario: Tal como esta redactada, esta reivindicacion pretende proteger el uso de
la composicion farmacéutica que comprende un anticuerpo de la reivindicacion 1 en
el tratamiento de malignidades de células mieloides y del sindrome mielodisplasico
(MDS).

Cabe precisar que, en el caso de los ejemplos 2 a 4, si retiran las frases relacionadas con uso
superarian la objecion por el Articulo 14.

7.5 Material biolégico patentable y no patentable
Las invenciones biotecnoldgicas se refieren a:

- Productos que consisten en material bioldgico o que lo contiene; o
- Procedimientos que producen, procesan o utilizan material bioldgico.

El ‘material bioldgico’ es cualquier material que contenga informacion genética y pueda
reproducirse a si mismo o ser reproducido en un sistema bioldgico.
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Por su parte, un proceso microbioldgico es cualquier proceso que involucre, se lleve a cabo
en o dé como resultado material microbioldgico.

7.5.1 Microorganismos

Los microorganismos son organismos que solo pueden ser vistos mediante un microscopio.
Bajo el concepto de microorganismos se comprende a las bacterias, protozoarios, algas vy
hongos, asi como a los organelos, bacteroides, viroides, bacteridéfagos, esporas y virus.

El patentamiento de microorganismos es una excepcion a la prohibicion de patentabilidad
de las plantas y los animales prevista en el Articulo 20, literal ¢), de la Decisidon 486. Esta
excepcion forma parte de la normativa internacional vigente de conformidad con el Acuerdo
ADPIC, Articulo 27, parrafo 3, apartado b).

De esta forma, los microorganismos existentes en la naturaleza o extraidos de ella no
son patentables de acuerdo con el Articulo 15, literal b), de la Decision 486. No obstante,
podrian ser patentables cuando son modificados y siempre que cumplan con los criterios de
patentabilidad conforme a esta Decision.

El solicitante podra utilizar las siguientes definiciones cuando la descripcion no defina otra
especificamente. Un “mutante” se refiere a cualquier organismo que difiere de la cepa de origen
(cepa madre) por una modificacion en el genoma causada por una o varias mutaciones. Una
“variante” se refiere a una cepa que difiere de algun modo (a menudo diferencias minimas) de
otro organismo particular. Para el caso de reivindicaciones de microorganismos modificados,
el examinador considerard que los términos “mutante” y “variante” no son claros, por lo que
debe solicitarse su definicidon especifica, teniendo en cuenta la divulgacion inicial.

Cuando un microorganismo no pueda describirse de manera que pueda ser comprendido
y reproducido por una persona capacitada en la materia técnica, la descripcidon deberd
complementarse con un depdsito de dicho material para satisfacer el requisito de suficiencia
de la descripcion (véase el Apartado 3.1.2.2 del Capitulo Ill, referente a suficiencia).

En este sentido, el examinador deberd considerar que no siempre serd necesario contar con el
certificado de depdsito para cualquier material bioldgico que se mencione en la descripcion,
solamente es necesario cuando la descripcion de la invencidon requiera la complementacion
con el depdsito de dicho material (véase el Apartado 5.8 del Capitulo II) o cuando se requiera
de dicho depdsito para delimitar claramente el alcance de las reivindicaciones conforme a los
Articulos 30 y 51 de la Decisién 486 (véase el Apartado 4.6 del Capitulo II).

Por ejemplo, un microorganismo mutante puede ser suficientemente descrito en la descripcion
cuando es un mutante de otro microorganismo conocido y su proceso de mutacion es
reproducible conforme a la descripcidon; pero para un microorganismo no conocido y/o
cuando el proceso de mutacidon no es reproducible, serd necesario contar con su certificado
de depdsito.

Un microorganismo modificado debe ser reivindicado indicando el tipo de microorganismo
del que se trata, la modificacidon (secuencia introducida o mutacion realizada) o el nombre
del microorganismo junto con su nimero de depdsito bioldgico.
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La reivindicacién de un microorganismo se puede caracterizar de las siguientes
maneras:

- Un microorganismo caracterizado por su niumero de depdsito, nombre del género vy,
si es posible, de las especies o cepas. “Mutante Y-1 de Streptococcus NRRL 234567~

- Un microorganismo caracterizado por su numero de depdsito podria incluir otras
caracteristicas, tales como la funcién o actividad. “Xantomonas campestris NRRL B
1459 que sea capaz de producir el polisacarido de la reivindicacién X”

- Un microorganismo caracterizado por un producto de un proceso susceptible de
repetirse (procesos de ingenieria genética) “Una cepa de levadura recombinante
Pichia pastoris capaz de biosintetizar la enzima endoglucanasa extracelular,
caracterizada porque la cepa porta un vector recombinante pPICZaA que comprende
ADN que codifica endoglucanasa que tiene la secuencia indicada en la SEQ ID NO. 1
procedente de la cepa del hongo Aspergillus niger VTCC-F-021"

7.5.2 Lineas celulares

Linea celular es un término general que se aplica a una poblaciéon definida de células que
se pueden mantener en cultivo durante un periodo prolongado, conservando la estabilidad
de ciertos fenotipos y funciones.®® Las lineas celulares son ampliamente utilizadas en
procedimientos para obtener productos metabdlicos de aplicacion principalmente quimicay
farmacoldgica por lo que las lineas celulares pueden tener aplicacion industrial.

Para analizar la patentabilidad de una linea celular se deberan tener en consideracidon las
exclusiones de patentabilidad del Articulo 20, inciso ¢), de la Decision 486 (véase capitulo
I1l, Apartado 7.2.3 sobre exclusiones a la patentabilidad de plantas y animales) ya que las
lineas celulares que sean objeto de una reivindicacion no deberdan poder dar lugar a un
nuevo individuo para evitar caer en la proteccion indirecta de plantas y animales, incluyendo
al hombre. Ademas, por analogia, el examinador aplicard los criterios de patentabilidad
aplicables a los microorganismos (véase capitulo Ill, Apartado 7.5.1 sobre microorganismos).

Al igual que las bacterias y los virus, las lineas celulares son patentables siempre que tengan
aplicacion industrial y que no hayan sido obtenidas por el simple aislamiento de la naturaleza
0 que, aun habiendo sido obtenidas por procedimientos no bioldgicos o microbioldgicos,
sean idénticas a aquellas encontradas en la naturaleza. Las lineas celulares suelen requerir su
depdsito en una institucion de depdsito de microorganismos para explicar suficientemente la
invencion (véase Capitulo I, Apartado 5.8 referente a Certificado de Depdsito).

Casos de invenciones de linea celular:

- Una linea celular que fue obtenida a partir de células aisladas de la naturaleza no se
considera una invencion para efectos de la concesion de una patente.

- Las lineas celulares vegetales, incluso cuando son modificadas, no son patentables ya
qgue poseen la capacidad necesaria para permitir el crecimiento y el desarrollo de una
nueva planta sin que medie ningun tipo de fusidn de células sexuales o gametos.

33 7. Li, in Comprehensive Biotechnology (Second Edition), 2011
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Para informacion sobre el caso de las células madre, véase ejemplo 1 en el Apartado 2.4 del
Anexo V.

7.5.3 Organelos (mitocondrias, ribosomas, etc.) modificados genéticamente

Un organelo es una estructura subcelular que lleva a cabo uno o mas trabajos especificos en
la célula eucariodtica, al igual que un érgano lo hace en el cuerpo3* que tiene una estructura,
composicion macromolecular y funcién distinta. Algunos ejemplos de organelos son el
nucleo, la mitocondria, el cloroplasto, el aparato de Golgi.?s

Para efectos del andlisis de patentabilidad, el examinador considerara a los organelos celulares
como partes de microorganismos y su patentabilidad se analiza de manera andloga a la de
los microorganismos.

7.5.4 Vectores de expresion

Un vector de expresidon es un virus o pldsmido que lleva una secuencia de ADN a una célula
huésped adecuada vy alli dirige la sintesis de la proteina codificada por la secuencia.®® Un
vector recombinante es un vector de expresidon que lleva un fragmento insertado de ADN.
El vector recombinante puede ser descrito especificando por lo menos el tipo de vector y la
secuencia recombinante que contiene.

Ejemplo de vector de expresion:

Vector plasmido recombinante que comprende la secuencia nucledtida SEQ ID N2: 123

7.5.5 Célula hospedera

Una célula hospedera se refiere a una célula que incorpora o estd infectada por un virus u
otro tipo de microorganismo.3” Los vectores de expresidon son un medio para transferir genes,
permitiendo modificar especificamente a una célula hospedera para inducir la expresion de
genes.

Las células hospederas se pueden describir como cualquier otro microorganismo por su
numero de acceso, aungue ademas suele ser relevante describirlas por su funcidén o actividad.

34 https.//www.genome.gov/es/genetics-glossary,/Organelo

35 Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al. Molecular Biology of the Cell. 4th edition. New York: Garland Science; 2002. Glossary. Available from: https.//www.ncbi.nlm.nih.gov/
books/NBK21052/

38 Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al. Molecular Biology of the Cell. 4th edition. New York: Garland Science; 2002. Glossary. Available from. https.//www.ncbi.nlm.nih.gov/
books/NBK21052/

37 https.//www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/host-cell consultado en enero de 2022
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Ejemplo: EP17942998B1

1. Una célula bacteriana no natural que contiene:

i) una secuencia de ADN que codifica una proteina marcadora cuya expresion se
va a regular y, asociada operativamente a ella,

ii) una secuencia de ADN que codifica partes de una secuencia de ARN Il, y

a) que es complementaria a una secuencia de ARN | que es transcribible a partir
de un plasmido con un origen de replicacién ColE],

b) que comprende solo dos bucles, y

C) que estd presente cadena arriba del gen marcador que codifica dicha proteina
marcadora junto con un sitio de unién al ribosoma que estad cadena arriba o cadena
abajo de partes de dicha secuencia de ARN I,

en donde las partes de la secuencia de ARN Il estdn disefladas y posicionadas
de manera que garanticen suficiente interaccidon ARN-ARN de las secuencias
complementarias, de modo que cuando el pldasmido con un origen de replicaciéon
ColEl estd presente, el ARN | transcrito a partir del mismo se une al ARNm de la
huésped en una medida suficiente para inhibir la traduccion del ARNm transcrito
a partir de la secuencia de ADN de i).

7.5.6 Primers, sondas y ARN antisentido.

Los primers, sondas y ARN antisentido son material bioldgico que utiliza fragmentos de ADN
o ARN. Son ampliamente utilizados como herramientas en ingenieria genética y deteccion
e identificacion de organismos y microorganismos. Estos materiales bioldgicos pueden
ser descritos especificando por lo menos su secuencia nucleotidica y de preferencia, debe
indicarse la caracterizacion funcional de la secuencias que se estd reclamando. El andlisis de
patentabilidad de estos materiales bioldgicos estara sujeto al criterio y practica local.

7.5.7 Transgénicos

El término ‘transgénico’ se refiere a organismos o microorganismos a los que les fueron
transferidos genes exdgenos de manera horizontal por medio de procesos similares a una
infeccion. Por ejemplo, una célula transgénica que es genéticamente modificada mediante el
uso de vectores de expresidn gque comprenden genes exdgenos.

Su patentabilidad estara sujeta a las disposiciones correspondientes al tipo de organismo o
microorganismo al que corresponda la invenciéon. Por ejemplo, un animal transgénico o una
planta transgénica no se considerard patentable al estar excluidos por las disposiciones del
Articulo 20, inciso ¢), de la Decision 486.

Por su parte, un microorganismo al que le fueron transferidos genes, por ejemplo, mediante
la inserciéon de un plasmido para la sobreproduccidon de un compuesto antibidtico, podra ser
patentable siempre que cumpla con las condiciones previstas en la Decision 486.

7.5.8 Epitopos y antigenos.
Antigeno es una molécula que es capaz de provocar una respuesta inmune, estos pueden ser

definidos por su secuencia completa de aminoacidos o por la secuencia de aminoacidos de
su epitopo.
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Un determinante antigénico (epitope o epitopo) es una regidn especifica de un antigeno
molecular que se une a un anticuerpo o a un receptor de célula T.

Si el epitopo es un “epitopo lineal” (es decir, el anticuerpo interactia con aminoacidos
continuos en el antigeno), debe definirse como un fragmento claramente limitado utilizando
una redaccioén cerrada (p. €j., epitopo que consta de).

Si el epitopo es “no lineal” o “discontinuo” (es decir, el anticuerpo interactia con multiples
segmentos distintos de la secuencia primaria de aminoacidos del antigeno), es necesario
identificar claramente los residuos de aminoacidos especificos del epitopo.

El método para determinar este epitopo discontinuo también debe indicarse en la
reivindicacion y la solicitud debe proporcionar una divulgacidn que permita al experto
determinar si otros anticuerpos se unen a este epitopo. La solicitud también debe permitir
la produccidon mostrando que no tiene una carga indebida de anticuerpos adicionales que se
unan al mismo epitopo.

7.5.9 Anticuerpos monoclonales

Un anticuerpo monoclonal debe estar caracterizado a partir de su funcién y estructura.
Adicionalmente, puede estar definido especificando el hibridoma que lo produce. En el
caso de gue se caracterice el anticuerpo por el hibridoma gque lo produce, este ultimo debe
identificarse mediante su nimero de depdsito.

La estructura del anticuerpo debe indicar la secuencia aminoacida de las regiones
variables de la cadena ligera y pesada, las secuencias de las regiones determinantes de la
complementariedad (CDRs) de las cadenas pesada vy ligera o las secuencias de las cadenas
pesada y ligera completas.3®

Ejemplo de anticuerpo:

Molécula de anticuerpo que se une a XXXX comprendiendo una regién variable de cadena
pesada con SEQ ID NO: XXX y una regidon variable de cadena ligera con SEQ ID NO: YVYY.

7.5.10 Marcador biolégico

Biomarcador o marcador bioldgico es aquella sustancia utilizada como indicador de un
estado bioldgico.3® La deteccidon o medicidon de marcadores bioldgicos proveen informacion
sobre un sujeto.

Los marcadores bioldgicos, como producto, son susceptibles de patentabilidad siempre que
no correspondan a una materia existente en la naturaleza. (véase ejemplo 8 del Apartado 4
del Anexo V).

7.5.11 Productos para terapia génica
Los productos utilizados en procesos de terapia génica pueden considerarse como

invenciones susceptibles de patentabilidad siempre que sean caracterizados como productos
y no contravengan las disposiciones de los Articulos 15 y 20 de la Decision 486.

38 £n el caso de Colombia y Ecuador, cuando el epitope es nuevo, el anticuerpo también puede definirse por el epitopo del antigeno al que se une.

39 «Biomarkers and surrogate endpoints: Preferred definitions and conceptual framework». Clinical Pharmacology & Therapeutics (en inglés) 69 (3): 89-95. 2001. ISSN
1532-6535. doi:10.1067/mcp.2001.113989.
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7.6 Quimica y Farmacia
7.6.1 Polimorfos

La sentencia 604-IP-2016 del TJCA define a los polimorfos como materia patentable pero
solo en la medida en que cumplan los requisitos de patentabilidad exigidos por el Articulo
14 de la Decision 486. Asimismo, de acuerdo con los Articulos 28 y 30, el soporte de las
reivindicaciones deberd exponerse de manera clara y suficiente en la descripcion y su analisis
serd caso por caso. Dicha sentencia concluye que:

“4.71. En este sentido, este Tribunal ha considerado que la oficina nacional de
patentes debe realizar un analisis muy especifico a fin de determinar si un
polimorfo tiene nivel inventivo o no, ya que no puede validar que los derechos
de patentes de invencion se extiendan mas alla del tiempo determinado en la
normativa andina. Por tanto, en aras de cautelar el derecho a la salud y al acceso
a los medicamentos, es responsabilidad de las oficinas nacionales la tarea de
determinar técnica y cientificamente cada uno de /os requisitos de patentabilidad
de los polimorfos.”

El polimorfismo puede ser definido como la capacidad de una sustancia para existir en dos
o mas fases cristalinas que presentan diferentes arreglos y/o conformacién de las moléculas
en el cristal.4®

Los polimorfos son cada una de las diferentes formas cristalinas del mismo compuesto,
gue resulta de las diferentes disposiciones de las moléculas en el estado sdlido, es decir,
su composicion guimica es igual pero sus propiedades son diferentes. Tales propiedades
son de tipo fisico (dureza, densidad, conductividad eléctrica o térmica), fisicoquimico
(adsorcion, estabilidad, punto de fusidn), quimico (reactividad, estabilidad, solubilidad,
superficie especifica), tecnoldgico (magnetismo, refraccion, reflexion y absorcion de la
luz), farmacoldgico (biodisponibilidad, inefectividad, toxicidad, contraindicaciones, efectos
secundarios), etc.4

Los pseudopolimorfos son formas cristalinas de un compuesto quimico que contienen en su
estructura moléculas de solventes (es decir, moléculas que en su estado natural se encuentran
en estado liquido a condiciones normales de presion y temperatura; por ejemplo, agua). Es
decir, los pseudopolimorfos son formas cristalinas de un compuesto solvatado. El compuesto
solvatado es también conocido como solvato. Cuando el solvente es agua, entonces el solvato
es especificamente un hidrato.

Mas informacion sobre los polimorfos se encuentra en los apartados 3.1.2.4 y 11.11.1.5 de este
Capitulo y los ejemplos 8 y 9 del apartado 1; y ejemplo 10 del apartado 4, todos ellos en el
Anexo V.

Los Paises Miembros son responsables de determinar técnica y cientificamente los requisitos
de patentabilidad aplicables al analisis de los polimorfos.

40 Procesos 604-IP-2016 de fecha 16 de julio de 2018, 92-IP-2013 de fecha 16 de julio 2013, 066-/1P-2013 de Fecha 21 de agosto de 2013 y 096-/P-2015 de fecha 13 de mayo
de 2015.
N https.//www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-polimorfismo-farmaceutico-13094132.
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7.6.2 Profarmacos y metabolitos

Los profdrmacos son derivados farmacolégicamente inactivos que son metabolizados,
mediante un proceso quimico o enzimatico, para liberar in vivo al compuesto
farmacoldgicamente activo (metabolito activo) en el organismo del paciente después de su
administracion. En estos casos, el metabolito activo es responsable del efecto farmacoldgico
in vivo y su estructura difiere parcialmente del profarmaco del cual se deriva. Los profarmacos
son diseflados para: (@) direccionar la liberacién del metabolito activo en el sitio especifico
de accidn, reduciendo asi sus efectos adversos; (b) mejorar la biodisponibilidad oral en caso
de mala absorcion en el tracto gastrointestinal; (c) mejorar las propiedades biofarmacéuticas
o farmacocinéticas del compuesto farmacolégicamente activo; entre otros.

Conforme a lo anterior, las reivindicaciones de profdrmaco podran ser consideradas materia
patentable siempre que cumplan los criterios de patentabilidad y el profdrmaco se encuentre
claramente definido.

Los metabolitos son compuestos que se generan in vivo como producto del metabolismo
de una molécula organica, y pueden ser intermediarios o finales. Por extension, también se
refiere a compuestos que se generan in vivo por metabolismo de un farmaco. Por lo tanto, en
el caso de profarmacos, el compuesto activo que se libera in vivo representa su metabolito
activo.

No obstante, los metabolitos obtenidos a partir de un farmaco o profarmaco no seran
considerados materia patentable, en la medida que su obtencidén se realiza dentro del
organismo del sujeto al que se le administra dicho farmaco, como resultado de un proceso
bioldgico natural.

Los Paises Miembros son responsables de determinar técnica y cientificamente los requisitos
de patentabilidad aplicables al analisis de los profarmacos.

7.6.3 Otros derivados de compuestos quimicos: sales, cocristales, complejos, hidratos,
solvatos, ésteres, entre otros.

De manera semejante a los polimorfos, es posible considerar como materia patentable a otras
formas de compuestos quimicos si se cumplen las condiciones de patentabilidad previstas
en la Decision 486. El soporte de las reivindicaciones deberd exponerse de manera clara y
suficiente en la descripciéon y su analisis serd caso por caso.

Cuando el compuesto es conocido en el estado de la técnica, puede ser considerado como
una invencion de seleccién o como un nuevo producto, segun la practica de cada oficina, vy
su patentabilidad estara sujeta a los requisitos de patentabilidad aplicables.

A continuacion, se presenta de manera ilustrativa las diversas formas cristalinas en que puede
encontrarse un compuesto quimico.
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Figura 1. Diversidad de los sélidos cristalinos. Los sistemas que se encuentran
dentro del recuadro con linea punteada celeste, algunos autores los denominan
“pseudo-polimorfos”, aungque como se observa en la clasificacion, cada uno de
ellos presenta una denominacion racional en funcidn a su composicion.4?

Los Paises Miembros son responsables de determinar técnica y cientificamente los requisitos
de patentabilidad aplicables al andlisis de compuestos quimicos.

7.6.4 Estereoquimica de los compuestos farmacéuticos

La estereoquimica de un farmaco tiene un gran impacto sobre la forma en que interactua
dicho farmaco con una enzima o receptor. Existen diversos tipos de clasificacion de isomeria
gue incluyen la posicional, geométrica, optica y diastereomérica.

En esta categoria se encuentran los isdmeros opticos (enantiomeros), isobmeros geomeétricos
(isdmero cis-trans), diasteroisdémeros, tautdomeros (isémeros que se diferencian solo en la
posicion de un grupo funcional), etc. En la siguiente figura se ilustra la clasificacion de los
isdbmeros en quimica organica.

42 Florencia Di Salvo y Sebastian Sudrez, Polimorfismo cristalino. aplicaciones en fdrmacos y técnicas de caracterizacion. Revista SAFYBI Vol. 60 No. 166 Julio de 2020 pp.
52 (ISSN: 0558/1265).
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Isbmeros
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Figura 2. Modelo de clasificacion de isémeros.*3

El soporte de las reivindicaciones deberd exponerse de manera clara y suficiente en

descripciéon y su analisis serd caso por caso.

Los Paises Miembros son responsables de determinar técnica y cientificamente los requisitos
de patentabilidad aplicables al analisis de las nuevas formas de compuestos.

7.7 Invenciones implementadas por computador (IIC)

7.7.1 Definiciones sobre IIC

7.7.1.1 Definicién de IIC

Una invencion implementada por computador (en adelante referida como IIC) es aquella
que implica el uso de un computador, red informatica o de computadores u otro aparato
programable electronicamente, en donde la invencion tiene una o mas caracteristicas que
se realizan total o parcialmente por medio de un programa de ordenador, de computador
o informatico. La sinergia entre estos elementos debe producir siempre un efecto técnico
que forma parte de la solucién al problema técnico planteado.

Ejemplos de IIC:

Un proceso de control del ciclo de una lavadora, un proceso de control para un sistema
de frenos de un vehiculo, un reloj inteligente, un componente de reconocimiento

de gestos de pantalla tactil,

un algoritmo criptografico para cifrar los datos de

comunicacion, el balanceo de cargas en una red informatica, algoritmos de asignacion
de recursos para un sistema de procesamiento, entre otros.

43 Vasyl Andrushko,Natalia Andrushko, Principles, Concepts and Strategies of Stereoselective Synthesis
General Methods and Strategies, First published: 24 September 2013 https://doi.org/10.1002/9781118596784.ssd001
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7.7.1.2 Otras definiciones relacionadas con IIC
Los términos “programa de ordenador”, “software” y “algoritmo” se utilizan a menudo en
relacion con la patentabilidad de la materia en el campo de la tecnologia de la informacion.

Un “programa de ordenador” o “programa de computador” es una secuencia de pasos
computacionales que se pueden realizar de manera efectiva por un computador, en
donde sus pasos se escriben en una notacidn sistematica conocida como lenguaje de
programacion. Generalmente, un programa de ordenador se refiere al cédigo en el lenguaje
de programacion que se utiliza.

Por lo tanto, un programa de computador es un componente de una invencidon
implementada por computador, en consecuencia, una IIC siempre tendrd inmersa dentro
de ella un programa de computador, pero un programa de computador no es una IIC, es
simplemente una codificacion de cierta manera, para que un computador u otro dispositivo
programable haga alguna funcion deseada.

Por su parte, el término “software” se usa comunmente como un sindnimo de programa
de ordenador. No obstante, software es un término mas amplio que se aplica a los
componentes Iégicos no fisicos de un sistema informatico que le permite ejecutar sus
tareas; por lo que adicionalmente, puede involucrar otros elementos como soporte |6gico,
bases de datos, medios de almacenamiento de un programa, un conjunto de programas,
serie de instrucciones, etc., asi como todo tipo de documentacidon que acompafa al
programa.

Con base en lo anterior podemos apreciar que, aungque como se menciond anteriormente
el término software se interpreta muchas veces como sindnimo del término programa de
ordenador, no existe una palabra en espafiol que sea exactamente equivalente al término
software, por lo que este uUltimo deberia considerarse como un anglicismo que es claro
para un técnico en la materia.

Finalmente, un “algoritmo” se puede definir como un procedimiento sistematico y
secuencial para llevar a cabo una tarea en un numero finito de pasos. En el contexto
computacional, el término algoritmo se usa frecuentemente con relacion a un conjunto
adecuado de pasos para resolver un problema o proporcionar una “salida” a partir de
un conjunto especifico de “entradas”. En este contexto, el término algoritmo describe el
concepto que forma la base para un programa de ordenador.

La implementacion fisica de un algoritmo se puede realizar ya sea a través de un
programa de ordenador que corre o se ejecuta en un computador, potencialmente en
combinacion con circuitos especificos, o a través de circuitos especificos por si solos, tales
como procesadores o dispositivos programables. De esta forma, cuando un algoritmo
es implementado total o parcialmente en un programa de computador, y al ejecutarse
se soluciona un problema técnico, define el concepto subyacente de una invencion
denominada “invencion implementada en computador”.

7.7.1.3 Caracter técnico
Las lIC deben evaluarse considerando todos los elementos fisicos y no fisicos como un todo,

ya gue precisamente el conjunto e interaccion de todos ellos forman parte de la solucion
especifica al problema planteado. El objeto de la reivindicacion debe considerarse en su
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conjunto, a fin de decidir si el objeto reivindicado tiene un caracter técnico. Si no es asi, no

hay invencion. Por lo tanto, se entienden como caracter técnico todas las particularidades

de la invencidon que contribuyen a resolver un problema técnico planteado.

Por su parte, el efecto técnico esta relacionado con la solucién al problema técnico por
medio de caracteristicas esenciales de la invencion, lo cual contribuye a establecer su

caracter técnico.

Ejemplos de lo que se podria considerar que tienen caracter técnico en el ambito de
las lIC:

a) El procesamiento de parametros o valores de control de datos fisicos de un proceso
industrial;

b) El procesamiento que afecta la forma en que opera un computador como ahorro de
memoria, aumento de la velocidad, seguridad de un proceso, tasa de transferencia
de datos, etc,;

c) Las caracteristicas fisicas de una entidad como la memoria, puerto, base de datos,
etc.

Los conceptos puramente abstractos, desprovistos de implicaciones técnicas, se
consideran no técnicos.

Ejemplos de efecto técnico en el ambito de las IIC:

a) Obtener una mayor velocidad de procesamiento;

b) Lograr una reduccién del tiempo de acceso a disco duro;
c) La utilizacion mas eficiente de la memoria;

d) Tener técnicas mas eficaces de compresion de datos;

e) Mejorar el control de un brazo robdtico;

f) Mejorar la recepcion / transmisidon o procesamiento de sefales.

Por otra parte, se puede considerar que aquellas caracteristicas referentes Unicamente a
cuestiones abstractas son consideradas no técnicas. Asimismo, el simple procesamiento
a través del computador de datos no fisicos, podrian considerarse como tal, cuando no
existe un efecto técnico proporcionado por la invencién como un todo.

Ejemplos de cuestiones administrativas (no técnicas):

Ventas, seguros, comercializacion, seleccion entre candidatos para un trabajo,
administracion, valores monetarios, datos de negocios, transferencias o transacciones
financieras como tales.

Las reivindicaciones de |IC generalmente comprenden caracteristicas técnicas y no
técnicas, cada caracteristica debe evaluarse para ver si, en el contexto de la invencidn,
contribuye al caracter técnico del objeto reivindicado, ya que esto es relevante para
evaluar el nivel inventivo.
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7.7.2 Estudio sobre la patentabilidad de las IIC

En el marco de la Comunidad Andina, las patentes se conceden a las invenciones (Articulo
14 de la Decision 486). Algunas invenciones con determinadas materias y actividades estan
excluidas de la patentabilidad (Articulo 20 de la Decision 486). Los programas de ordenador
como tales, no se consideran invenciones y por lo tanto no son patentables (Articulo 15
de la Decisidon 486). Las IIC, como su propio nombre indica, se consideran invenciones que
emplean programas de computadora. Las IIC pueden ser patentables en el marco de la
Comunidad Andina. Quedard por determinar si dichas invenciones cumplen con los criterios
de patentabilidad del Articulo 14 de la Decision 486.

Cabe sefalar que a lo largo del presente manual se hace referencia a algunas interpretaciones
jurisprudenciales emitidas por las Cdmaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes
(OEP) con respecto a conceptos y argumentos sobre las IIC, los cuales podran ser aplicables
en lo correspondiente y en tanto no sean contrarios a lo establecido por la Decision 486 de
la Comunidad Andina. Un extracto de cada una de las interpretaciones jurisprudenciales de
la OEP se puede encontrar en el Apartado 2 del Anexo Il.

7.7.2.1 Elegibilidad

En primer lugar, en el estudio sobre las [IC hay que determinar si la solicitud de patente
comprende un objeto que pueda ser considerado como material elegible para el estudio
de patentabilidad. Para determinar dicha elegibilidad hay que comprobar que la materia
gue se pretende proteger sea una invencién. Aungue la Decisidén 486 no proporciona una
definicion de lo que se entiende por invencion, en el Articulo 15 proporciona una lista no
exhaustiva de elementos que pueden no considerarse invenciones.

Por tanto, las disposiciones del Articulo 15 deben interpretarse a la luz de la descripcion y
las reivindicaciones, para entender qué se considera materia no elegible para el estudio de
patentabilidad. Segun el mencionado articulo no se consideran invenciones, y por lo tanto
excluidos de patentabilidad:

a. los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos;

b. el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos
bioldgicos naturales, el material bioldgico existente en la naturaleza o aquel que pueda
ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;

c. las obras literarias y artisticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;

d. los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o
actividades econdmico-comerciales;

e. los programas de ordenadores o el soporte I6gico, como tales;

f. nilas formas de presentar informacion.

En contraste con esta lista de excepciones, una invencion, en el sentido del Articulo 14 de
la Decision 486, debe tener una aplicacion concreta y contener caracteristicas técnicas, en
cualquier campo de la tecnologia.

En caso de que la invencidon incluya alguna de las materias listadas, se debe considerar si la
materia reivindicada en su conjunto tiene una aplicacién concreta y contiene caracteristicas
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técnicas. En este punto es importante tener en cuenta que, si el objeto reivindicado cumple
estos criterios, la materia reivindicada es elegible para el estudio de patentabilidad y no
puede ser objetada en virtud del Articulo 15 de la Decision 486.

Si la solicitud incluye al menos una caracteristica técnica relativa a un elemento fisico
(hardware), no se puede considerar que la invencidén cae dentro de los supuestos del
Articulo 15, al no referirse Unicamente a dicha materia. En otras palabras, el hecho de
qgue una lIC incluya caracteristicas consideradas como no técnicas o caracteristicas
relacionadas con las prohibiciones del Articulo 15, o que la solicitud se implemente en un
campo gue pudiera interpretarse como no técnico, no es razon suficiente para descartarla
de la posibilidad de proteccidn, ya que se debe evaluar la invencidon como un todo, es decir
considerando la implementacién de dichas caracteristicas no técnicas en las llamadas
caracteristicas técnicas o elementos fisicos e interpretadndolas a la luz de la descripcion
para determinar si se considera como materia no elegible para el estudio de patentabilidad.

Para llevar a cabo este punto se deben considerar los siguientes lineamientos:

a. El objeto de la reivindicacion debe considerarse en su conjunto, a fin de decidir si el
objeto reivindicado tiene un caracter técnico;

b. El caracter técnico se evalla sin tener en cuenta el estado de la técnica.**

En el caso de las IIC, el técnico en la materia, al enfrentar un problema especifico en
busca de satisfacer una necesidad concreta apoydndose en medios computacionales,
requiere de la configuracion de diferentes elementos fisicos y no fisicos como software y
hardware de una manera especifica para que los mismos puedan interactuar. Y para que
este hecho le pueda conferir un caracter técnico a las IIC, se requiere analizar el alcance
de la materia a proteger y la solucion propuesta interpretdndolas a la luz de la descripcion
para determinar si se considera como materia elegible o no elegible.

Envirtud de lo anterior, podemos considerar en general que las IIC cumplen con la definicidn
de invencién y deben orientarse a resolver un problema técnico, proporcionando, por
tanto, una solucidn al problema planteado por medio de caracteristicas técnicas.

7.7.2.2 Examen de patentabilidad para solicitudes con IIC

Si se ha determinado como se indica en el paragrafo anterior que la solicitud de patente
comprende un objeto que pueda ser considerado como material elegible, se puede
examinar su patentabilidad.

Ahora bien, se debe atender que la invencion reivindicada quede comprendida dentro
de las dos categorias de reivindicaciones que son aceptables de conformidad con el
Articulo 14 de la Decision 486, es decir, reivindicaciones de producto o reivindicaciones
de procedimiento.

Una reivindicacion de producto puede incluir un aparato, una maquina, un mecanismo, una
herramienta, un dispositivo, un sistema, una composicion, entre otros. De manera similar,
una reivindicacion de procedimiento puede incluir un proceso, método o secuencia de
pasos.

44 Cfr. Decision T 1773/97 de la CAmara de Recursos de la OEP, confirmada por la Decision G 3/08 de la Alta Cédmara de Recursos de la OEP.
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Posteriormente, para conceder una patente deberd cumplir los requisitos de patentabilidad
establecidos en los Articulos 16, 18 y 19 de la Decision 486, es decir:

* Que sea nueva
e que tenga nivel inventivo

* que sea susceptible de aplicacién industrial

Los pasos para examinar las IIC son los siguientes:

* Divulgacion y claridad de las reivindicaciones

El Articulo 28 de la Decision 486 establece que la descripcion deberd divulgar la invencion
de manera suficientemente clara y completa para su comprension y para gue una persona
capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla y que permitan la
comprension del problema técnico y de la solucién aportada por la invencion.

Las reivindicaciones deben contener todas las caracteristicas técnicas esenciales de la
invencion las cuales la definen. Estas caracteristicas esenciales definen la solucién al
problema técnico que intenta resolver la invencion

e Determinar el estado de la técnica mas cercano

Para determinar el estado de la técnicaenlas |IC, esimportante considerar el campo técnico
en el que se implementa la invencidon en su conjunto y no Unicamente basar el analisis
de patentabilidad en los elementos fisicos involucrados, tales como los computadores,
servidores, redes, etc.

e Examen de Novedad

Es factible que una combinacién de caracteristicas técnicas y no técnicas aparezcan en
una reivindicacion en el ambito de las IIC. Las caracteristicas no técnicas pueden incluso
formar una parte importante del objeto reivindicado.

Siel estado de la técnica mas cercano contiene todas las caracteristicas de la reivindicacion,
tanto técnicas como no técnicas, el objeto delareivindicacion no es nuevo. En consecuencia,
la solicitud no es patentable.

Si hay alguna diferencia, es decir hay novedad, se pasa al siguiente paso

e Examen de la Actividad Inventiva

Como se menciond anteriormente, es factible que una combinacidn de caracteristicas
técnicas y no técnicas aparezcan en una reivindicacion de una IIC, lo que usualmente se
conoce como invenciones de tipo mixto. Las caracteristicas no técnicas pueden incluso
formar una parte importante del objeto reivindicado. Sin embargo, la presencia de nivel
inventivo en virtud del Articulo 18 de la Decision 486 requiere una solucién técnica no
obvia a un problema técnico.*s

Para el examen de la actividad inventiva se sigue el enfoque problema-solucion. Aplicacion

del método problema-solucidon alasinvenciones de tipo mixto que contienen caracteristicas
técnicas y no técnicas:

45 Cfr. Decisiones T 641/00 y T 1784/06 de la Cdmara de Recursos de la OEP.
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I. Las caracteristicas que contribuyen al caracter técnico (contribucidn técnica)
de la invencion se determinan sobre la base de los efectos técnicos logrados en
el contexto de la invencidn;

Il. Seidentifican las diferencias con el estado de |la técnica mas cercano. Los efectos
técnicos de estas diferencias, en el contexto de la reivindicacion en su conjunto,
se determinan para identificar a partir de estas diferencias las caracteristicas
gue contribuyen al caracter técnico y las que no. De esta manera se tiene que:

a. Si las diferencias no contribuyen al caracter técnico, se objeta el nivel
inventivo. El razonamiento de la objecion es que el objeto de una
reivindicacion no puede ser inventivo si no hay una contribuciéon del
caracter técnico al estado de la técnica. Al no haber caracter técnico se
puede argumentar que el objeto a proteger es una alternativa de lo que
ya estd revelado en el estado de la técnica.

b. Si las diferencias incluyen caracteristicas que contribuyen al caracter
técnico, se aplica lo siguiente:

- El problema técnico objetivo se formula sobre la base de los efectos
técnicos logrados por estas caracteristicas. Ademas, si las diferencias
incluyen caracteristicas que no contribuyen al caracter técnico, estas
caracteristicas, o cualquier efecto no técnico logrado por la invencion,
pueden utilizarse en la formulacién del problema técnico objetivo como
parte de lo que se da al experto, en particular como una restriccion
gue debe cumplirse.

- Si la solucidn técnica reivindicada al problema técnico objetivo es
obvia para el experto en la materia, se objeta nivel inventivo.

Es importante considerar que, aunque la solicitud pudiera o no designar como tal el
problema técnico, se debe considerar la solicitud en su conjunto para determinarlo. En
otras palabras, aun cuando de la lectura de la solicitud se entienda que el problema
resuelto estd relacionado con campos que pudieran interpretarse como no técnicos, se
debe evaluar la solicitud en su conjunto y particularmente la materia reivindicada para
determinar si se resuelve un problema técnico.

Si se determina que dichas caracteristicas que distinguen a la invencién del estado de
la técnica mas cercano resuelven un problema técnico, es decir, se evalla si la soluciéon
propuesta por las reivindicaciones, considerdndolas como un todo, cumple con los
requisitos de novedad, nivel inventivo y si son susceptibles de aplicacion industrial,
establecidos en la Decision 486.

Los requerimientos y las evaluaciones antes mencionados se resumen en el siguiente
cuadro sindéptico:4é

46 Flaboracion propia
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7.7.2.3 Diagrama del examen de novedad y nivel inventivo para IIC

Para facilitar la visualizacion del examen de novedad y nivel inventivo con el método
problema-solucion en el ambito de las |IC, se presenta el siguiente diagrama:

Identificar
itef caracteristicas
nicio que contribuyen al
caracter técnico

Seleccionar el
estado de la
técnica mas

cercano

Identificar las
diferencias entre
las caracteristicas
y el estado de la
técnica

N

¢ Existen
diferencias?

Falta de

novedad

Si
v

Identificar los
efectos técnicos
de esas
diferencias

¢Las diferencias
contribuyen al caracter,
técnico?

Falta de nivel

inventivo

Formular el
problema técnico
objetivo

Falta de nivel

inventivo

No

|

Cumple
novedad y nivel
inventivo

Fin

Para ejemplificar la aplicacion del método problema-solucion en el ambito de las
IIC hay que referirse a los ejemplos 1, 2, 3y 4 del Apartado 2.2 del Anexo IV.

7.7.3 Consideraciones especificas de IIC segun el Articulo 15 de la Decisién 486
7.7.3.1 Métodos matematicos

Los métodos matematicos juegan un papel importante en la solucion de problemas
técnicos en todos los campos de la tecnologia. Sin embargo, los métodos matematicos
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puros estdn excluidos de la patentabilidad en virtud del Articulo 15, inciso a) por falta de
caracter técnico.

La exclusién se aplica si la reivindicacion se dirige a un método matematico puramente
abstracto y la reivindicacion no requiere ningun medio técnico.

Ejemplos de método matematico puro:

a) Un método para el ejercicio de una transformada de Fourier en datos abstractos
gue no especifica el uso de ningun medio técnico.

b) Un método o férmula para calcular el drea de un poligono, una férmula algebraica,
o un método logaritmico. Un concepto matematico puramente abstracto, por
ejemplo, un objeto geométrico o un grafico con nodos y aristas, no es un método,
pero tampoco es una invencion porque carece de caracter técnico.

Si una reivindicacion esta referida a un método que implica el uso de medios técnicos, por
ejemplo, un computador o un dispositivo, y al analizar el alcance de la materia a proteger
y la solucion propuesta interpretandolas a la luz de la descripcion para determinar si su
objeto tiene un caracter técnico en su conjunto y en consecuencia puede considerarse
como una invencion.

La mera especificacion de la naturaleza técnica de los datos o pardmetros del método
matematico puede no ser suficiente por si solo para definir una invencion. Incluso, si el
método no se considerara un método matematico puramente abstracto, aun puede caer
dentro de la categoria excluida de métodos para el ejercicio de actividades intelectuales
si no implica el uso de medios técnicos.

Una vez que se establece que la materia reivindicada en su conjunto es una IIC, ella se
examina en relacion con los demas requisitos de patentabilidad, en particular la novedad
y el nivel inventivo.

Para la evaluacion del nivel inventivo, deben tenerse en cuenta todas las caracteristicas
que contribuyen al caracter técnico de la invencion. Cuando la invencion reivindicada se
basa en un método matematico, se evalla si el método matematico contribuye al caracter
técnico de la invencion.

Un método matematico puede contribuir al caracter técnico de una invencidn, es decir,
contribuir a producir un efecto técnico que tenga un propdsito técnico, mediante su
aplicacion a un campo de la tecnologia o adaptdndose a una implementacion técnica
especifica. Los criterios para evaluar estas dos situaciones se explican a continuacion.

7.7.3.1.1 Aplicaciones a un campo de la tecnologia
Al evaluar la contribucion de un método matematico al caracter técnico de una

invencion, debe tenerse en cuenta si el método, en el contexto de la invencion, tiene un
propodsito técnico.
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Ejemplos de propdsito técnico que pueden ser sustentados por un método
matematico:

a) controlar un sistema o proceso técnico especifico, por ejemplo, un aparato de rayos
X o un proceso de enfriamiento de acero;

b) determinar a partir de las mediciones un nimero requerido de pasadas de una
maqguina compactadora para lograr una densidad de material deseada;

c) analizar audio para la eliminacion de ruido o estimar la calidad de una sefal de
audio transmitida;

d) analizar imagen o video para la deteccidn de personas en una imagen digital;

e) separacion de fuentes en sefales de voz; reconocimiento de voz, por ejemplo,
mapear una entrada de voz a una salida de texto;

f) codificacion de datos para una transmision o almacenamiento confiable y /
o eficiente (y decodificacidn correspondiente), por ejemplo, codificacion de
correccion de errores de datos para su transmisidon a través de un canal ruidoso,
compresion de audio, imagen, video o datos de sensores;

g) cifrar comunicaciones electrdnicas; generar claves en un sistema criptografico;
h) optimizar la distribucidn de la carga en una red informatica;

i) determinar el gasto energético de un sujeto procesando datos obtenidos de
sensores fisioldgicos;

j) proporcionar una estimacién del genotipo basada en un analisis de muestras de
ADN;

k) suministrar un diagndstico médico mediante un sistema automatizado que procesa
mediciones fisioldgicas.

Un propdsito genérico como “controlar un sistema técnico” no es suficiente para conferir
un caracter técnico al método matematico. El propdsito técnico debe ser especifico.

La reivindicacion debe limitarse funcionalmente al propdsito técnico, ya sea explicita
o implicitamente. Esto se puede lograr estableciendo un vinculo suficiente entre el
propdsito técnico y los pasos del método matematico, por ejemplo, especificando
codmo la entrada vy la salida de la secuencia de pasos matematicos se relacionan con el
propodsito técnico de modo que el método matematico esté relacionado causalmente
con un efecto técnico.

Para ejemplificar el analisis de un método matematico que contribuye al caracter
técnico de una IIC hay que referirse al ejemplo 4 del Apartado 2.2 del Anexo IV.

Definir la naturaleza de la entrada de datos en un método matematico no implica
necesariamente que el método matematico contribuya al caracter técnico de la
invencion.” El hecho de que el método matematico cumpla un propdsito técnico esta
determinado principalmente por la relevancia técnica directa de los resultados que
proporciona.

7.7.3.1.2 Implementacion técnica

Un método matematico también puede contribuir al caracter técnico de la invencion
independientemente de cualquier aplicacidon técnica cuando la reivindicaciéon se

47 Cfr. Decisiones T 2035/11, T 1029/06 y T 1161/04 de la Cédmara de Recursos de la OEP.
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dirige a una implementacioén técnica especifica del método matematico y el método
matematico estd particularmente adaptado para esa implementaciéon en el sentido de
que su disefo estd motivado por consideraciones técnicas sobre el funcionamiento
interno del ordenador.4®

Ejemplo de implementacion técnica:

La adaptacion de un método de reduccidn de polinomios para explotar los cambios
de tamano de palabra coincidentes con el tamafo de palabra del ‘hardware’ del
computador se basa en tales consideraciones técnicas y puede contribuir a producir
el efecto técnico de una implementacion de ‘hardware’ eficiente de dicho método.

7.7.3.1.3 Eficiencia computacional

Si el método matematico no tiene un propdsito técnico y la implementacion técnica
reivindicada no va mas alld de una implementacion técnica genérica, el método
matematico no contribuye al caracter técnico de la invencion. En tal caso, no es
suficiente que el método matematico sea algoritmicamente mas eficiente que los
métodos matematicos de la técnica anterior para establecer un efecto técnico.

Sin embargo, si se establece que el método matematico produce un efecto técnico por
haber sido aplicado a un campo de la tecnologia o adaptado a una implementacion
técnica especifica, se tendra en cuenta la eficiencia computacional de los pasos que
afectan ese efecto técnico establecido al evaluar el nivel inventivo.

7.7.3.2 Inteligencia artificial y aprendizaje automatico

El Instituto Nacional de Estandares y Tecnologia de EE. UU. (NIST) define las tecnologias
y los sistemas de ‘inteligencia artificial’ para que: “comprendan software y/o hardware que
puedan aprender a resolver problemas complejos, hacer predicciones o realizar tareas que
requieran sensores similares a los humanos (como la vision, el habla y tacto), percepcion,
cognicion, planificacion, aprendizaje, comunicacion o accion fisica.” Sin embargo, para
las solicitudes de patente ademas se define la inteligencia artificial como que comprende
una o mas de estas ocho tecnologias arriba mencionadas, siempre y cuando guarde
unidad de invenciéon. Estos componentes abarcan software, hardware y aplicaciones, vy
un solo documento de patente puede contener multiples tecnologias de componentes de
inteligencia artificial.

Lainteligencia artificial y el ‘aprendizaje automatico’ (concepto eninglés machine learning)
se basan en modelos y algoritmos computacionales para clasificacion, agrupamiento,
regresion y reduccion de dimensionalidad, como redes neuronales, algoritmos genéticos,
maqguinas de vectores de soporte, k-medias, regresion del kernel y andlisis discriminante.
Dichos modelos y algoritmos computacionales son de naturaleza matematica abstracta,
independientemente de si pueden ser entrenados usando datos de entrenamiento.
Por lo tanto, los conceptos expuestos en el punto anterior para métodos matematicos
generalmente se aplican también a estos modelos y algoritmos computacionales.
Términos como “maquina de vectores de soporte”, “motor de razonamiento” o “red
neuronal” pueden, segun el contexto, referirse simplemente a modelos o algoritmos
abstractos, por lo que no implican necesariamente el uso de un medio técnico por si
mismos. Esto debe tenerse en cuenta al examinar si el objeto reivindicado tiene un caracter
técnico en su conjunto.

48 Cfr. Decision T 1358/09 de la Camara de Recursos de la OEP.
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Ejemplos de IIC sobre inteligencia artificial y el aprendizaje automatico en
aplicaciones de la tecnologia:

El método que incorpora una red neuronal en un aparato de monitoreo cardiaco con
el fin de identificar latidos cardiacos irregulares constituye una contribucidon técnica.

La clasificacion de imagenes digitales, videos, audio o sefales de voz basadas en
caracteristicas de bajo nivel (por ejemplo, bordes o atributos de pixeles para imagenes)
son otras aplicaciones técnicas tipicas de los algoritmos de clasificacion.

Cuando un método de clasificacion tiene un propodsito técnico, los pasos de generar el
conjunto de entrenamiento y entrenar al clasificador también pueden contribuir al caracter
técnico de la invencion si apoyan el logro de ese propdsito técnico.

Para ejemplificar mas casos en el ambito de las IIC relacionadas a inteligencia artificial
referirse a los ejemplos 5, 6, 7 y 8 del Apartado 2.2 del Anexo IV.

7.7.3.3 Programas de ordenador

Los programas de ordenadores o el soporte I6gico puros no se consideran invenciones en
virtud del Articulo 15, inciso e) de la Decision 486, si se reivindican como tales.

La prohibicidn del Articulo 15, inciso e), estd dirigida principalmente hacia un conjunto de
instrucciones expresadas mediante palabras, lineas de cddigo, planes o en cualquier otra
forma; y no a prohibir productos o procesos, tales como dispositivos, sistemas y métodos
que involucren un programa de ordenador, “software”, o su aplicacion. Esto es fundamental
en la evaluacion de las IIC, ya que en la actualidad muchas invenciones involucran la
implementacion de un software, programa de ordenador o su implementacion mediante
algun dispositivo o en una etapa del proceso.

Para cumplir un caracter técnico, un programa de ordenador debe producir un “efecto
técnico adicional” cuando se ejecuta en un ordenador. Un “efecto técnico adicional” es
un efecto técnico que va mas alla de las interacciones fisicas “normales” entre el software
y los componentes fisicos o hardware en donde se ejecuta. Los efectos fisicos normales
de la ejecucidn de un programa, por ejemplo, la circulacion de corrientes eléctricas en el
ordenador, no son por si mismos suficientes para conferir caracter técnico a un programa
de ordenador. 4®

Ejemplos de otros efectos técnicos que confieren caracter técnico a un programa de
ordenador son el control de un proceso técnico o del funcionamiento interno del propio
ordenador o de sus interfaces.

La presencia de un efecto técnico adicional se evalla sin referencia al estado de la técnica.
De ello se desprende que el mero hecho de que un programa de ordenador que tenga
una finalidad no técnica requiera menos tiempo de calculo que un programa de la técnica
anterior que sirva a la misma finalidad no técnica, no establece por si solo la presencia de
un efecto técnico adicional.s®

49 Cfr. Decision T 1173/97 de la Cédmara de Recursos de la OEP, confirmada por la Decision G 3/08 de la Alta Cadmara de Recursos de la OEP.
50 Cfr. Decisiones T 1227 /05, T 1784/06 y T 1370/11 de la Camara de Recursos de la OEP.
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Asimismo, comparar un programa de ordenador con la forma en que un ser humano
realizaria la misma tarea, no es una base adecuada para evaluar si el programa de ordenador
tiene un caracter técnico.%

Siya se ha establecido un efecto técnico adicional del programa de ordenador, la eficiencia
computacional de un algoritmo que afecta al efecto técnico establecido contribuye al
caracter técnico de la invencion y, por lo tanto, al nivel inventivo, por ejemplo, cuando el
disefio del algoritmo estd motivado por razones técnicas.

Un programa de ordenador no puede tener un caracter técnico por el mero hecho de que
haya sido disefado para ser ejecutado automaticamente por un computador. Se necesitan
“consideraciones técnicas adicionales”, tipicamente relacionadas con las consideraciones
técnicas del funcionamiento interno y/o externo del computador, que vayan mas alld de la
mera busqueda de un algoritmo informatico para realizar una tarea. Deben reflejarse en
caracteristicas reivindicadas que provocan un efecto técnico adicional.5?

Un programa de ordenador y un método implementado por computador son distintos
entre si. El primero es una secuencia de instrucciones ejecutables por computador que
especifican un método, mientras que el segundo se refiere a un método que se realiza
realmente en un ordenador.

Las reivindicaciones dirigidas a un dispositivo o sistema no pueden objetarse bajo el
Articulo 15, ya que ellos generalmente contienen dentro de sus caracteristicas medios
técnicos, tales como un computador, que tiene caracter técnico.5?

Por otro lado, los métodos o procedimientos deben ser evaluados bajo la vista del
Articulo 15. El mero hecho de que mencionen gue son implementados o ejecutados por
un computador no les confiere cardcter técnico. Las etapas de dicho método deben
transformar un elemento definido, bien sea materia, o energia o procesar datos de
informacion, siempre que asi se determine tras analizar el alcance de la materia a proteger
y la solucidn propuesta interpretdndolas a la luz de la descripcion.

Las reivindicaciones que incluyan dentro de su redaccidn a un programa de computador
no deben ser rechazadas de plano, ya que se deben evaluar como un todo y el hecho de
que incluyan al programa de computador no significa que busquen proteccidn para el
programa como tal.

Sin embargo, las reivindicaciones redactadas como: “Un programa de ordenador...” o “Un
producto de programa de ordenador...” caerian claramente en el inciso e) del Articulo 15
de la Decisidon 486, a pesar de que no reivindiquen el cédigo como tal.

7.7.3.3.1 Modelado de informacioén

El modelado de informacion es una actividad intelectual desprovista de caracter
técnico y normalmente llevada a cabo por un analista de sistemas en una primera etapa
del desarrollo de software, para proporcionar una descripcion formal de un sistema
o proceso del mundo real. En consecuencia, las especificaciones de un lenguaje de
modelado, la estructura de un proceso de modelado de informacion o el mantenimiento
de modelos tampoco tienen caracter técnico.5*

51 Cfr. Decision T 1358/09 de la Camara de Recursos de la OEP.

52 Cfr. Decision G 3/08 de la Alta Camara de Recursos de la OEP.

53 Cfr. Decisiones T 258/03 y T 424,03 de la Camara de Recursos de la OEP y Decisién G 3/08 de la Alta Cémara de Recursos de la OEP.
54 Cfr. Decision T 354/07 de la Camara de Recursos de la OEP.

MANUAL ANDINO PARA EL EXAMEN DE PATENTES / Primera edicion, 12 de agosto de 2022 113



CAPITULO IlI

EXAMEN DE FONDO e

Ahora bien, si un modelo de informacidn se utiliza intencionalmente en el contexto
de una invencidn para resolver un problema técnico especifico, puede contribuir al
caracter técnico de la invencion. Las caracteristicas que especifican coémo se almacena
realmente el modelo, por ejemplo, utilizando tecnologia de base de datos relacional,
también pueden hacer una contribucion técnica.

7.7.3.3.2 Actividad de programacion
La actividad de programar entendida como escribir cédigo es una actividad intelectual,

no técnica, en la medida en gque no se utiliza en el contexto de una aplicacién o entorno
concreto para contribuir de manera causal a la produccién de un efecto técnico.5®

Ejemplo de una actividad de programacién no técnica:

Leer un parametro de tipo de datos de un archivo como entrada a un programa de
ordenador, en lugar de definir el tipo de datos en el programa en si, es simplemente
una opcidn de programacion al escribir cddigo, que per se no tiene caracter técnico.

Lo mismo se aplica a las convenciones de nomenclatura de nombres de objetos
para facilitar la inteligibilidad y la gestion del codigo del programa.

7.7.3.3.3 Lenguajes de programacion

Definir y proporcionar un lenguaje de programacion o un paradigma de programacion,
como laprogramacionorientadaa objetos, noresuelve por simismo un problema técnico,
incluso si su sintaxis y semantica particulares permiten al programador desarrollar un
programa con mayor facilidad. Se debe evaluar la invencidn para definir si esta tiene
0 no un efecto técnico. Un ejemplo de la ausencia de contribucién al caracter técnico
para este tipo de |IC se encuentra en el ejemplo 9 del Apartado 2.2 de Anexo IV.

7.7.3.3.4 Recuperacion, formatos y estructuras de datos

Una estructura de datos o formato de datos implementado por ordenador incorporado
en un medio o como una onda portadora electromagnética tiene caracter técnico en
su conjunto.

Una estructura o formato de datos contribuye al caracter técnico de la invencion si
produce un efecto técnico. Esto puede suceder si la estructura o el formato de los
datos son datos funcionales, es decir, si tiene una funcién técnica en un sistema técnico,
como controlar el funcionamiento del dispositivo que procesa los datos. Los datos
funcionales comprenden inherentemente a las caracteristicas técnicas correspondientes
del dispositivo.5¢ Por otro lado, los datos cognitivos son aquellos cuyo contenido y
significado solo son relevantes para los usuarios humanos y no contribuyen a producir
un efecto técnico.

55 Cfr. Decision T 1539/09 de la Cémara de Recursos de la OEP y Decision G 3/08 de la Alta Camara de Recursos de la OEP.
56 Cfr. Decision T 1194/97 de la Camara de Recursos de la OEP.
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Ejemplos de recuperacion y estructura de datos con contribucion al caracter
técnico:

1. Un soporte de grabacion para usar en un sistema de recuperacion de imagenes
almacena imagenes codificadas junto con una estructura de datos definida en
términos de numeros de linea y direcciones que indican al sistema cdmo decodificar
y acceder a la imagen desde el soporte de grabacién. Esta estructura de datos se
define en términos que comprenden inherentemente las caracteristicas técnicas
del sistema de recuperacion de imagenes, a saber, el soporte de grabacion y un
dispositivo de lectura para recuperar imagenes del mismo en el que esta operativo
el soporte de grabacion. Por tanto, contribuye al caracter técnico del soporte de
grabacion, mientras que el contenido cognitivo de las imagenes almacenadas, por
ejemplo, una fotografia de un paisaje no lo hace.

2. Una estructura de indice utilizada para buscar un registro en una base de datos
produce un efecto técnico ya que controla la forma en que el computador realiza la
operacion de busqueda.?

Otro ejemplo relacionado a la recuperacion de estructuras esta disponible en el ejemplo
10 del Apartado 2.2 del Anexo IV.

7.7.3.3.5 Sistemas de gestion de bases de datos

Los sistemas de gestion de bases de datos son sistemas implementados por ordenador
para realizar las tareas técnicas de almacenar y recuperar datos utilizando varias
estructuras de datos para una administracion eficiente de los datos. Un método
realizado en un sistema de gestion de bases de datos es un método que utiliza medios
técnicos, por lo que no estd excluido de la patentabilidad.

Las caracteristicas que especifican el funcionamiento interno de un sistema de
gestion de bases de datos normalmente se basan en consideraciones técnicas. Por
tanto, contribuyen al caracter técnico de la invencion y se tienen en cuenta para
la evaluacion del nivel inventivo. Por ejemplo, las consideraciones técnicas estan
involucradas en la mejora del rendimiento del sistema y los tiempos de respuesta de
las consultas al administrar automaticamente los datos utilizando varios almacenes de
datos con diferentes propiedades técnicas, como diferentes niveles de consistencia o
rendimiento.5®

Los sistemas de gestion de bases de datos ejecutan consultas estructuradas, que
describen de forma formal y precisa los datos que se van a recuperar. Optimizar la
ejecucion de tales consultas estructuradas con respecto a los recursos informaticos
necesarios contribuye al caracter técnico de lainvencion, ya que implica consideraciones
técnicas relativas a la explotacion eficiente del sistema informatico.

Sin embargo, no todas las caracteristicas implementadas en un sistema de gestion de
bases de datos necesariamente hacen una contribucidén técnica en virtud de este solo
hecho.

57 Cfr. Decision T 1351/04 de la Camara de Recursos de la OEP.
58 Cfr. Decisiones T 1924/17 v T 697/17 de la Camara de Recursos de la OEP.
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Ejemplo de caracteristica en un sistema de gestidon sin contribucidon técnica:

Una caracteristica de un sistema de gestién de bases de datos para los costos con-
tables relacionados con el uso del sistema por diferentes usuarios no constituye una
contribucioén técnica.

7.7.3.4 Planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales.

La exclusion de la patentabilidad de los planes, reglas y métodos para el ejercicio de
actividades intelectuales en virtud del Articulo 15, inciso d), de la Decision 486 se refiere a
instrucciones dirigidas a la mente humana sobre cémo llevar a cabo procesos cognitivos,
conceptuales o intelectuales, por ejemplo, cdmo aprender un idioma.

Si una reivindicacion de método comprende una realizacidon puramente mental de
todos los pasos del método, se incluye en la categoria de métodos para el ejercicio de
actividades intelectuales, y su materia no seria considerada como invencion. Esto se aplica
independientemente de si la reivindicacion incluye también modalidades y de si el método
se basa en consideraciones técnicas.5®

En general, la complejidad de un método no es relevante para calificarlo como método para
el ejercicio de actividades intelectuales como tal. Si son necesarios medios técnicos, por
ejemplo, un computador, para llevar a cabo el método, se deben incluir en la reivindicacion
como caracteristica esencial.

Un método reivindicado no se considera un meétodo para el ejercicio de actividades
intelectuales si requiere el uso de medios técnicos, por ejemplo, un computador o un
dispositivo de medicidn para llevar a cabo al menos uno de sus pasos, o si proporciona una
entidad fisica como el producto resultante. Por ejemplo, si es un método de fabricacién de
un producto que comprende las etapas de disefo del producto y una etapa de fabricaciéon
del producto asi disefado.

Una vez que se establece que el método reivindicado en su conjunto no esta excluido de
la patentabilidad en virtud del Articulo 15 de la Decisidon 486, se examina con respecto a
los requisitos de patentabilidad, en particular la novedad y el nivel inventivo.

Cuando una reivindicacion que define un método para el ejercicio de actividades
intelectuales especifica que el método es llevado a cabo por un computador; no solo
el uso de un computador, sino también los pasos llevados a cabo por el computador
pueden hacer una contribucidén técnica si se basan en consideraciones técnicas y tienen
un propodsito técnico.

Un método que comprende pasos que implican el uso de medios técnicos también puede
especificar pasos que el usuario del método debe llevar a cabo mentalmente. Estos pasos
mentales contribuyen al caracter técnico del método solo si, en el contexto de la invencion,
contribuyen a producir un efecto técnico con un propdsito técnico.

59 Cfr. Decisiones T 914/02 y T 471/05 de la Cdmara de Recursos de la OEP y Decision G 3/08 de la Alta Cémara de Recursos de la OEP.
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Un método puede especificar pasos que dan como resultado la seleccidon de un producto
entre una familia de productos en funcidén de varios criterios, asi como un paso de
fabricacion del producto seleccionado. Si dichos pasos de seleccidn se llevan a cabo
mentalmente, contribuyen al caracter técnico del método solo en la medida en que se
pueda derivar un efecto técnico de las caracteristicas que caracterizan la subfamilia de
productos seleccionados sobre la familia genérica de productos adecuados. Si los pasos
de seleccion se basan en criterios puramente estéticos, dan como resultado una seleccidén
no técnica, por lo que no contribuyen al caracter técnico del método.

Ejemplo de método con contribucién técnica:

En un método para fijar un controlador a un caudalimetro masico Coriolis, los pasos
gue especifican como seleccionar la posicion del controlador para maximizar el
rendimiento del caudalimetro hacen una contribucién técnica en la medida en que
definen esa posicidon en particular.s®

7.7.3.5 Planes, reglas y métodos para el ejercicio de juegos.

De conformidad con el Articulo 15, inciso d), de la Decision 486 los planes, reglas y métodos
para el ejercicio de juegos estdn excluidos de la patentabilidad por cuanto ellos carecen de
caracter técnico. La exclusion se aplica a las reglas de los juegos tradicionales, como los
juegos deportivos, de cartas o de mesa, asi como a las reglas de los juegos que subyacen
a los juegos mecanizados y electrénicos como las maquinas de juego o los videojuegos.

Las reglas del juego definen un marco conceptual de convenciones y condiciones que
gobiernan la conducta del jugador y cémo un juego evoluciona en respuesta a las
decisiones y acciones de los jugadores. Comprenden la configuracion del juego, las
opciones que surgen a medida que se desarrolla el juego, asi como los objetivos que
definen el progreso en el juego. Los jugadores normalmente las perciben o aceptan como
reglas e instrucciones que sirven al propdsito explicito de jugar el juego. Las reglas del
juego son, por tanto, de naturaleza abstracta, puramente mental y solo tienen sentido en
el contexto del juego.9!

Ejemplo de regla de juego:

Una condicion que requiere que dos numeros extraidos al azar coincidan para ganar es
una regla del juego.

Los juegos contempordneos y en particular los videojuegos, se caracterizan a menudo por
elementos interactivos y narrativos complejos de un mundo de juegos virtuales. Dichos
elementos del juego gobiernan cémo se desarrolla el juego por si solo, por ejemplo,
personajes en evolucion e historias, asi como también como procede en interaccién con
los jugadores. Dado que estos elementos son de naturaleza conceptual, se califican, en un
sentido mas amplio, como reglas para el juego.t?

80 Cfr. Decisiones T 619/02 y T 1063/05 de la Céamara de Recursos de la OEP.
8 Cfr. Decision T 336/07 de la Camara de Recursos de la OEP.
82 Cfr. Decision T 12/08 de la Camara de Recursos de la OEP.
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Ejemplo de objeto que especifica medios técnicos para implementar las reglas del
juego con caracter técnico:

Cuando se implementa la regla de hacer coincidir nimeros aleatorios, el uso de un
computador que calcule una secuencia pseudoaleatoria, o de medios mecanicos tales
como dados cubicos o carretes uniformemente sectorizados, puede ser suficiente
para evitar una objecion de falta de caracter técnico.

El nivel inventivo de una reivindicacién que comprende una combinacion de reglas de
juego y caracteristicas técnicas se examina de acuerdo con el enfoque de problema -
solucion para invenciones de tipo mixto. Como principio, el nivel inventivo no puede
determinarse solo con base en las propias reglas del juego, por originales que sean, o por
su mera automatizacion, mas bien debe basarse en efectos técnicos adicionales de una
implementacion técnica del juego, es decir, efectos técnicos que van mas alld de los ya
inherentes a las reglas.

Ejemplos de implementacién de juego en red:

1. Una implementacion en red de un juego de azar como el bingo, en el que los nimeros
extraidos fisicamente por un operador se someten a un mapeo aleatorio antes de la
transmisiéon a jugadores remotos, hace una contribucion técnica ya que la codificacion
de resultados tiene el efecto técnico de asegurar una transmision de datos, analoga a
la encriptacion, sin tener relacién con el juego real.

2. Una reduccién de memoria, capacidad de red o recursos computacionales logrados
limitando la complejidad de un juego no superan una restriccion técnica por una
solucion técnica. En lugar de resolver el problema técnico de mejorar la eficiencia de
una implementacion, tal limitacién, en el mejor de los casos, la evitaria.

El nivel inventivo de una implementacion debe evaluarse desde el punto de vista del
experto, normalmente un ingeniero o un programador de juegos, que tiene la tarea de
implementar las reglas del juego establecidas por un disefador de juegos. La simple
redaccion de reivindicaciones tiene relaciéon con el nivel inventivo, cuando en dicha
redaccion se parafrasean elementos no técnicos del juego (“medios computacionales de
victoria” para monitorear el niUmero de tokens del juego) o se abstraen (“objetos” en lugar
de “tokens del juego”) utilizando términos que son técnicos solo en la superficie.

Las reglas del juego a menudo estan disefadas para entretener y mantener el interés
de los jugadores mediante efectos psicoldgicos como diversidn, suspenso o sorpresa.
Tales efectos no califican como efectos técnicos. Del mismo modo, dar lugar a un juego
equilibrado, justo o divertido son efectos psicoldgicos, no técnicos. Por lo tanto, las reglas y
los calculos correspondientes que determinan el puntaje de un juego o una calificacion de
habilidad para los jugadores, incluso si son computacionalmente complejos, generalmente
se consideran no técnicos.

Un juego altamente interactivo, como en los videojuegos, implica medios técnicos para
detectar la entrada del usuario, actualizar el estado del juego y emitir informacion visual,
de audio o haptica. El contenido cognitivo que informa al jugador sobre el estado actual
del juego a un nivel no técnico, por ejemplo, sobre la puntuacion de un juego, la disposicidon
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y los palos de las cartas, el estado y los atributos de un personaje del juego se considera
informacion no técnica. Esto es igualmente valido para las instrucciones presentadas en
los tableros de juego o en las tarjetas, como “volver al punto de partida”.

Un ejemplo de un contexto técnico en el que la forma de presentar la informacién puede
aportar una contribucidon técnica es el control interactivo de las maniobras en tiempo real
en un mundo de juego, cuya visualizacidn esta sujeta a requisitos técnicos contradictorios.3

Las caracteristicas que especifican cdmo proporcionar informacion al usuario normalmente
constituyen una contribucion técnica. Un mapeo de pardmetros obtenidos de mecanismos
de entrada conocidos a parametros de un juego de computador califica como una regla de
juego en un sentido mas amplio si refleja la eleccién del diseflador del juego, establecido
con el propdsito de definir el juego o hacerlo mas interesante o desafiante. Por ejemplo,
una condicidon que especifica que un gesto de deslizamiento en una pantalla tactil
determina tanto la potencia como el giro de un golpe de golf virtual puede considerarse
una contribucién técnica.

Un caso sobre videojuegos estd comprendido en el ejemplo 11 del Apartado 2.2 del Anexo
IV.

7.7.3.6 Planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades econémico-
comerciales

El objeto o las actividades que son de naturaleza financiera, comercial, administrativa u
organizativa entran dentro del alcance de los planes, reglas y métodos para el ejercicio
de actividades econdmico-comerciales, que estan excluidos de la patentabilidad en virtud
del Articulo 15 de la Decision 486, inciso d), por carecer de caracter técnico. En el resto de
este apartado, dichos temas o actividades se incluirdn en el término “método econdmico-
comercial”.

Ejemplos de actividades econdmico-comerciales:

Las actividades financieras suelen incluir banca, facturaciéon o contabilidad. El
marketing, la publicidad, la concesién de licencias, la gestion de derechos y los
acuerdos contractuales, asi como las actividades que impliquen consideraciones
legales, son de caracter comercial o administrativo. La gestion de personal, el disefo
de un flujo de trabajo para un proceso empresarial o la comunicacion de publicaciones
a una comunidad de usuarios objetivo en funcidén de la informacion de ubicacidon son
ejemplos de reglas organizativas. Otras actividades tipicas de la actividad empresarial
se refieren ala investigacion operativa, la planificacion, la prevision y las optimizaciones
en entornos empresariales, incluida la logistica y la programacion de tareas. Estas
actividades implican la recopilacion de informacion, el establecimiento de metas vy el
uso de métodos matematicos y estadisticos para evaluar la informacion con el fin de
facilitar la toma de decisiones gerenciales.

Si la materia reivindicada especifica medios técnicos, como ordenadores, redes
informaticas u otros aparatos programables, para ejecutar al menos algunos pasos de un
método econdmico-comercial, ello implicaria un cardcter técnico y podria considerarse
como una invencion. Sin embargo, la mera posibilidad de utilizar medios técnicos no es
suficiente para evitar la exclusion, incluso si la descripcion revela una realizaciéon técnica.®*

83 Cfr. Decision T 928/03 de la Camara de Recursos de la OEP.
84 Cfr. Decisiones T 388/04, T 306/04 y T 619/02 de la Camara de Recursos de la OEP.
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Términos como “sistema” o “medios” deben examinarse detenidamente a la luz de
la descripcidn, porgue un “sistema” podria, por ejemplo, referirse a una organizacion
financiera y “medios” a unidades organizativas si no se puede inferir del contexto que
estos términos se refieren exclusivamente a entidades técnicas.%s

Una vez que se establece que la materia reivindicada en su conjunto no estd excluida de
la patentabilidad, se examina con respecto a la novedad y el nivel inventivo. El examen del
nivel inventivo requiere una evaluacion de las caracteristicas que contribuyen al caracter
técnico de la invencion.

Cuando la reivindicacidon especifica una implementacion técnica de un método econémico-
comercial, las caracteristicas que contribuyen al caracter técnico de la reivindicaciéon se
limitan en la mayoria de los casos a las que especifican laimplementacion técnica particular.

Las caracteristicas que son el resultado de elecciones de implementacion técnica y que no
forman parte del método econdmico-comercial contribuyen al cardcter técnico por lo que
deben tenerse debidamente en cuenta.

Ejemplo de caracteristicas resultantes de elecciones de implementacioén técnica con
contribucion al caracter técnico:

La reivindicacion define un sistema en red computarizado que permite a los clientes
obtener contenido audiovisual sobre productos seleccionados utilizando ordenadores
instalados en cada punto de venta de una empresa, todos conectados a un servidor
central con una base de datos central que almacena el contenido audiovisual como
archivos electrénicos. La distribucidon de los archivos electronicos desde el servidor
central a los puntos de venta podria implementarse técnicamente ya sea permitiendo
la descarga de archivos individuales directamente desde la base de datos central al
ordenador a peticion de un cliente o, alternativamente, transfiriendo una pluralidad de
archivos electrdnicos seleccionados a cada punto de venta, almacenando estos archivos
en una base de datos local del punto de venta y recuperando el archivo correspondiente
de la base de datos local cuando un cliente solicita contenido audiovisual en el punto
de venta.

La eleccion de una implementacidn entre estas dos opciones es competencia de una
persona técnicamente capacitada, como un ingeniero de sistemas, en lugar de, por
ejemplo, especificar que el conjunto de contenidos audiovisuales ofrecidos es diferente
para cada punto de venta, lo que normalmente seria estar dentro de la competencia de
un experto en actividades econdmico-comerciales.

Las caracteristicas de la reivindicacion que especifican cualquiera de estas dos posibles
implementaciones técnicas contribuyen al caracter técnico de la invencidn, mientras
gue las caracteristicas que especifican el método econdémico-comercial no lo hacen.

Conclusién: Por lo tanto, se deben tener en cuenta esas caracteristicas.

85 Cfr. Decision T 154/04 de la Cdmara de Recursos de la OEP.
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En el caso de reivindicaciones dirigidas a una implementacion técnica de un método
econdmico-comercial, una modificacion del método econdmico-comercial subyacente
destinada a eludir un problema técnico, en lugar de abordar este problema de una manera
intrinsecamente técnica, no se considera que haga una contribucion técnica sobre el
estado de la técnica. En el contexto de una automatizacién de un método econdémico-
comercial, los efectos que son inherentes al método econdmico-comercial no califican
como efectos técnicos.

Ejemplos de automatizacion del método econdmico-comercial sin contribucién
técnica:

1. Un método de contabilidad automatizado que evita la contabilidad redundante
requiere menos recursos informaticos en términos de carga de trabajo informatica
y requisitos de almacenamiento. Estas ventajas, en la medida en que resultan de una
reduccion del nimero de operaciones a realizar y de la cantidad de datos a considerar
debido a la especificacion comercial del método contable, son inherentes al propio
método contable, por lo que no califican como efectos técnicos.

2. Una subasta electrdnica que se realiza bajando sucesivamente el precio hasta que el
precio lo fija el participante remoto que primero transmite un mensaje. Dado que los
mensajes pueden recibirse desordenados debido a posibles retrasos en la transmision,
cada mensaje contiene informacidén de marca de tiempo. Cambiar las reglas de la
subasta para evitar la necesidad de informacion de marca de tiempo equivale a eludir
el problema técnico de los retrasos en la transmision en lugar de resolverlo con medios
técnicos.6¢

3. Un método para el ejercicio de transacciones financieras electréonicas con tarjetas de
crédito en un punto de venta, la decisién administrativa de prescindir de la necesidad
de obtener el nombre o la direccién del comprador para autorizar la transaccion
puede resultar en un ahorro de tiempo y reducir el trafico de datos. Sin embargo,
esta medida por si sola, no es una solucidén técnica al problema técnico del cuello
de botella del ancho de banda de las lineas de comunicacion y la capacidad limitada
de los computadores servidor, sino una medida administrativa que no contribuye al
caracter técnico de la materia reivindicada.

Conclusién: Estos ejemplos corresponden a la simple automatizacion de métodos
economico-comercial que carecen de contribucion técnica, porlo que no se considerarian
patentables.

El mero hecho de que la entrada a un método econdmico-comercial sean datos del mundo
real no es suficiente para que el método econdmico-comercial contribuya al caracter
técnico del objeto reivindicado, incluso si los datos se relacionan con pardmetros fisicos
(por ejemplo, distancias geograficas entre puntos de venta.®’

La mera posibilidad de cumplir un propdsito técnico no es suficiente para que un método
contribuya al cardcter técnico de la invencidn. Por ejemplo, una reivindicacion de un
“método de asignacion de recursos en un proceso industrial” abarca procesos y servicios
comerciales puros en finanzas, administracion o gestion, sin limitar el método a ningun
proceso técnico especifico debido a la amplitud del significado del término “industrial”. El
resultado de un método econdmico-comercial puede ser util, practico o vendible, pero eso
no califica como un efecto técnico.

86 Cfr. Decision T 258/03 de la Cémara de Recursos de la OEP.
87 Cfr. Decisiones T 154/04, T 1147/05 y T 1029/06 de la Céamara de Recursos de la OEP.
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Las caracteristicas de los métodos econdmicos-comerciales, por ejemplo, las caracteristicas
administrativas, se pueden encontrar en diferentes contextos.

Ejemplo de caracteristica administrativa sin efecto técnico, como contexto en la
formulacion del problema técnico:

Un sistema de apoyo médico puede configurarse para entregar informacién al médico
sobre la base de los datos obtenidos de los sensores del paciente y solo si dichos datos
no estan disponibles, sobre la base de los datos proporcionados por el paciente. La
priorizacion de los datos del sensor sobre los datos proporcionados por el paciente
es una regla administrativa. Establecerlo es competencia de un administrador, por
ejemplo, el director de la clinica, mas que de un ingeniero. Como regla administrativa
sin efecto técnico, no contribuye al caracter técnico del objeto reivindicado, pero
puede utilizarse en la formulacién del problema técnico objetivo como una restriccion
gue debe cumplirse al evaluar el nivel inventivo.

Otro ejemplo sobre IIC relacionadas a métodos econdmico-comerciales es el ejemplo 12
del Apartado 2.2 del Anexo IV.

7.7.3.7 Formas de presentar informacion.

Las formas de presentar informacion en el sentido del Articulo 15, inciso f), de la Decision
486 se entienden como la transmisiéon de informacién a un usuario. Pueden referirse tanto al
contenido cognitivo de la informacion presentada, como a la forma de presentacion. No se
limita a la informacién visual, sino que también cubre otras modalidades de presentacion,
por ejemplo, informacién de audio o haptica. Sin embargo, no se extiende a los medios
técnicos utilizados para generar tales formas de presentar informacion.

Ademas, latransmisiondeinformaciénaunusuariodebedistinguirsedelasrepresentaciones
técnicas de informaciéon dirigidas a un sistema técnico que procesard, almacenard o
transmitira esa informacién. Las caracteristicas de los esquemas de codificacién de datos,
las estructuras de datos y los protocolos de comunicaciéon electrénica que representan
datos funcionales distintos de los datos cognitivos, no se consideran formas de presentar
informacion.s®

Al evaluar la exclusiéon de la patentabilidad en virtud del Articulo 15 de la Decision 486,
el objeto reivindicado debe considerarse en su conjunto. En particular, una reivindicacion
dirigida al uso de cualquier medio técnico para presentar informacién podria implicar
un caracter técnico y podria considerarse como una invencién. Sin embargo, la mera
posibilidad de utilizar medios técnicos no es suficiente para evitar la exclusion. Una
vez que se establece que la materia reivindicada en su conjunto no estd excluida de la
patentabilidad en virtud del Articulo 15 de la Decisién 486, se examina con respecto a los
demas requisitos de patentabilidad, en particular la novedad y el nivel inventivo.

Durante la evaluacion del nivel inventivo, se analizan las caracteristicas relacionadas con
las formas de presentar informacion para determinar si, en el contexto de la invencion,
contribuyen a producir un efecto técnico con un propdsito técnico. De lo contrario, no
hacen ninguna contribucidn técnica y no pueden respaldar la presencia de nivel inventivo.
Para determinar si se produce un efecto técnico, el examinador evallua el contexto de
la invencidn, la tarea que realiza el usuario y el propdsito real que persigue la forma de
presentar informacién en particular.

8 Cfr. Decision T 1194/97 de la Camara de Recursos de la OEP.
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Una caracteristica que define una forma de presentar informacion produce un efecto
técnico si ayuda de manera creible al usuario a realizar una tarea técnica mediante un
proceso de interaccion hombre-maquina asistido.®® Tal efecto técnico se considera creible
si la asistencia al usuario en la realizacion de la tarea técnica esta relacionada de manera
objetiva, confiable y causal con la caracteristica. Este no seria el caso si el supuesto efecto
dependiera de intereses subjetivos o preferencias del usuario.

Ejemplos de formas de presentar informacion sin contribucién técnica:

a) Algunos usuarios es mas facil comprender los datos cuando se muestran como
valores numéricos, mientras que otros pueden preferir una pantalla codificada por
colores. Por tanto, no se considera que la eleccion de una u otra forma de mostrar
los datos tenga un efecto técnico.”®

b) Para algunos usuarios es mas facil comprender la informacion de audio transmitida
como una escala musical en lugar de palabras habladas, es una cuestién que solo
se ocupa de las habilidades cognitivas del usuario.

c) Permitir que el usuario establezca pardmetros que determinen la informacion que
se va a presentar o que seleccione la forma de su presentacidn no constituye una
contribucién técnica si simplemente se adapta a las preferencias subjetivas del
usuario.

Puede resultar dificil determinar en qué medida se puede considerar que una forma de
presentar informacidén en particular respalda de manera creible al usuario en la realizacidon
de una tarea técnica. Puede simplificarse durante la evaluacidn del nivel inventivo
comparando la invencion con el estado de la técnica, lo que permite que el analisis se
limite a las caracteristicas que la diferencian. Esta comparacion puede revelar que el apoyo
potencial para el desempeio de la tarea técnica ya se logra en el estado de la técnica,
con la consecuencia de que las caracteristicas que la diferencian no aportan ninguna
contribucién técnica, por ejemplo, si se refieren Unicamente a las preferencias subjetivas
no técnicas del usuario.

7.7.3.7.1 Categorias de la informacidon presentada

Se puede considerar comunmente que una caracteristica relacionada con la forma de
presentar informacién permite especificar:

a. el contenido cognitivo de la informacion presentada, es decir, definir “qué”
se presenta;

b. la forma en que se presenta la informacion, es decir, definir “cémo” se
presenta la informacion.

Cabe senalar que estas categorias no pretenden ser exhaustivas. Ademas, hay casos en
los que una caracteristica se incluye en ambas categorias.

69 Cfr. Decisiones T 336/14 y T 1802/13 de la Camara de Recursos de la OEP.
70 Cfr. Decision T 1567/05 de la Camara de Recursos de la OEP.
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Ejemplo de una forma de presentar informacion con ambas categorias:

Un paso de “mostrar el apellido de un cliente en mayusculas” en un método
reivindicado define tanto el contenido cognitivo de la informacion presentada
(apellido de un cliente) como la forma de su presentacion (en mayusculas). Se puede
considerar que tal caracteristica consta de dos caracteristicas: el texto mostrado es
el apellido de un cliente (que pertenece a la primera categoria) y el texto mostrado
se muestra en letras mayusculas (que pertenece a la segunda categoria). La forma
de presentacién en si misma podria transmitir informacién cognitiva adicional. Por
ejemplo, la parte en mayuscula de un nombre puede, por convencion, indicar qué
parte es el apellido.

¢Qué informacion se presenta?

Si el contenido cognitivo de la informacidn presentada al usuario se relaciona con
un estado interno que prevalece en un sistema técnico y permite al usuario operar
correctamente este sistema técnico, tiene un efecto técnico. Un estado interno que
prevalece en un sistema técnico es un modo de funcionamiento, una condicidon técnica
o un evento que estd relacionado con el funcionamiento interno del sistema, puede
cambiar dindmicamente y se detecta automaticamente. Su presentacién suele instar al
usuario a interactuar con el sistema, por ejemplo, para evitar fallos técnicos.”

La informacion predeterminada sobre las propiedades técnicas o los estados
potenciales de una maquina, las especificaciones de un dispositivo o las instrucciones
de funcionamiento no califican como un estado interno que prevalece en el dispositivo.
Si la forma de presentar informacidn predeterminada solo tiene el efecto de ayudar
al usuario con las tareas no técnicas que preceden a la tarea técnica, no hace una
contribucién técnica.

Ejemplo de efecto sin contribucion técnica:

El efecto de que no se requiera que el usuario conozca 0 memorice una secuencia
de botones para operar antes de configurar un dispositivo no es un efecto técnico.

La informacion no técnica, como el estado de un juego de casino, un proceso de negocio
o un modelo de simulacidn abstracto, estd dirigida exclusivamente al usuario para una
evaluacion subjetiva o toma de decisiones no técnicas. No esta directamente vinculado
a una tarea técnica. Por lo tanto, dicha informacién no califica como un estado interno
gue prevalece en un sistema técnico.

¢Como se presenta la informacion?

Una caracteristica de esta categoria suele especificar la forma o disposicién en la que
transmite la informacion al usuario. Un ejemplo es un diagrama disefado Unicamente
para transmitir informacion. Las caracteristicas técnicas especificas relacionadas, por
ejemplo, con la forma en gque se generan las sefales de audio o las imagenes no se
consideran una forma en la que se presenta la informacion.

7\ Cfr. Decision T 528/07 de la Camara de Recursos de la OEP.
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Las caracteristicas que definen una visualizacion de informacién en un diagrama o
disefo en particular normalmente no se considera que hagan una contribucion técnica,
incluso si el diagrama o disefo transmite informacién de una manera que un espectador
puede considerar intuitivamente como particularmente atractiva, lucida o ldgica.

Por ejemplo, tratar con el espacio limitado disponible en una pantalla es parte del
disefo de las formas de presentar informacion para la visualizacion humana, por lo que
Nno es una indicacion técnica por si misma. La idea general de ofrecer una descripcion
general de una pluralidad de imagenes en un area de visualizacion limitada mostrando
una sola imagen y reemplazadndola secuencialmente con otras imagenes no se basa en
consideraciones técnicas, sino que es una cuestion de disefio de disposicion.

Por otro lado, si la forma de presentar informacion ayuda de manera creible al usuario
a realizar una tarea técnica mediante un proceso de interaccion hombre-maquina
asistido, produce un efecto técnico.”?

Ejemplos de formas de presentar informacion con efecto técnico:

a) Mostrar varias imagenes una al lado de la otra en baja resoluciéon y permitir la
seleccidn y visualizacidon de una imagen en una resolucion mas alta transmite
informacion al usuario en forma de una herramienta técnica que le permite
realizar la tarea técnica de buscar y recuperar de forma interactiva las imagenes
almacenadas de manera mas eficiente. El almacenamiento de imagenes digitales
a diferentes resoluciones da lugar al efecto técnico de permitir la visualizaciéon
general simultdnea de varias imagenes.”®

b) En un videojuego de futbol, la forma particular de transmitir al usuario la
ubicacion del compafero de equipo mas cercano mostrando dindmicamente
una marca de guia en el borde de la pantalla cuando el compafiero de equipo
estd fuera de la pantalla produce el efecto técnico de facilitar una interaccion
hombre-maquina asistida mediante la resolucion de requisitos técnicos en
conflicto: mostrar una parte ampliada de una imagen y mantener una vision
general de una zona de interés que es mas grande que el drea de visualizacion.”

c) En el contexto de una ayuda visual para un cirujano, si, en el curso de la cirugia,
la orientacion actual de un implante de rétula médica se muestra de una manera
gue ayude de manera creible al cirujano a corregir la posicion del implante. De
una mMmanera Mmas precisa, se considera que esto proporciona un efecto técnico.

7.7.3.7.2 Efectos que dependen de la fisiologia humana

Cuando una manera de presentar la informacién produce en la mente del usuario un
efecto que no depende de factores psicoldgicos u otros subjetivos, sino de pardmetros
fisicos que se basan en la fisiologia humana y pueden definirse con precision, ese efecto
puede calificarse como un efecto técnico. La forma de presentar informacién hace una
contribucioén técnica en la medida en que contribuye a este efecto técnico.

72 Cfr. Decisiones T 1143/06, T 1741/08 y T 1802/13 de la Camara de Recursos de la OEP.
73 Cfr. Decision T 643/00 de la Cadmara de Recursos de la OEP.
74 Cfr. Decision T 928/03 de la Camara de Recursos de la OEP.
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Ejemplos de formas de presentar informacion con contribucién técnica al efecto
basado en la fisiologia humana:

a)

b)

c)

Mostrar una notificacion en una pantalla de una pluralidad de pantallas de
computador cerca del foco de atencién visual actual del usuario tiene el efecto
técnico de que estd mas o menos garantizado que se verda inmediatamente
(en comparacion, por ejemplo, con una ubicacidn arbitraria en una de las
pantallas). Por el contrario, la decision de mostrar solo notificaciones urgentes
(en comparacion, por ejemplo, a todas las notificaciones) se basa Unicamente
en factores psicoldgicos, por lo que no aporta ninguna contribucion técnica.
Minimizar la sobrecarga de informaciény la distraccidon no se considera calificado
per se como un efecto técnico.”

Mostrar un flujo de imagenes en el que los pardmetros de retraso y cambio
en el contenido entre imagenes sucesivas se calculan sobre la base de las
propiedades fisicas de la percepcion visual humana para lograr una transicion
suave se considera una contribuciéon técnica.”®

Si se presenta informacion (como un estimulo visual o auditivo) a una persona
con el fin de producir en esa persona una reaccion fisiolégica (como una mirada
involuntaria) que pueda medirse en el contexto de la evaluacion de una afeccion
médica (como una discapacidad visual, auditiva o dafio cerebral), se puede
considerar que la forma de presentar informacién produce un efecto técnico.

Otro ejemplo sobre IIC relacionadas a contribucidon técnica al efecto basado en la
fisiologia humana es el ejemplo 13 del Apartado 2.2 del Anexo V.

7.7.3.7.3 Efectos que dependen de las actividades mentales del usuario

Cuando la materia reivindicada comprende la caracteristica de presentar informacion
a un usuario, ya sea de la categoria a) o b), se involucra una evaluacion por parte
del usuario. Aunque tal evaluacion es un acto mental, el mero hecho de que estén
involucradas actividades mentales no necesariamente implica que la materia no tiene
caracter técnico.

Ejemplo de actividad mental que integra la solucién al problema técnico:

En el ejemplo de las imagenes una al lado de la otra discutido anteriormente, el
usuario realiza una evaluacidon basada en una descripcidon general de imagenes
de baja resolucion con el fin de localizar y reconocer objetivamente una imagen
deseada. Esta evaluacion mental puede considerarse un paso intermedio que
dirige el proceso de busqueda y recuperacidon de imagenes, por lo que forma parte
integral de una solucién a un problema técnico. Tal solucién no se basa ni en facilitar
las tareas humanas de comprender, aprender, leer o memorizar ni en influir en la
decision del usuario sobre qué imagen debe buscarse. Proporciona un mecanismo
para ingresar una seleccion que no seria posible si las imagenes no se mostraran en
esa disposicion especifica.

75 Cfr. Decision T 862/10 de la Camara de Recursos de la OEP.
76 Cfr. Decision T 509/07 de la Camara de Recursos de la OEP.
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Por otro lado, si la eleccidn o el disefio de la informacidon presentada apunta
exclusivamente a la mente humana, en particular para ayudar al usuario a tomar una
decision no técnica, no se hace una contribucién técnica. Por ejemplo, qué producto
comprar segun un diagrama que muestre las propiedades de los productos o una
campafa de publicidad (véase ejemplo 14 del Apartado 2.2 del Anexo V).

7.7.3.7.4 Interfaces de usuario

Las interfaces de usuario, en particular las interfaces graficas de usuario (GUI, por
sus siglas en inglés), comprenden caracteristicas para presentar informacion y recibir
informacion en respuesta como parte de la interaccion entre la personay el computador.
Es mas probable que las caracteristicas que definen la entrada del usuario tengan
un caracter técnico que las que se refieren Unicamente a la salida y visualizacion de
datos, porque la entrada requiere compatibilidad con el protocolo predeterminado de
una maguina, mientras que la salida puede estar determinada en gran medida por las
preferencias subjetivas de un usuario. Las caracteristicas relativas al disefio grafico de
un menu que estan determinadas por consideraciones estéticas, preferencias subjetivas
del usuario o reglas administrativas no contribuyen al caracter técnico de una interfaz
de usuario basada en menus.

Las funciones que especifican un mecanismo que permite la entrada del usuario, como
la introducciéon de texto, la realizacion de una seleccidn o el envio de un comando,
normalmente se consideran una contribucion técnica.

Ejemplo de GUI con contribucion técnica:

Proporcionar en una GUI un acceso directo grafico alternativo que permite al
usuario establecer directamente diferentes condiciones de procesamiento, como
iniciar un proceso de impresion y establecer el niUmero de copias que se imprimiran
arrastrando y moviendo reciprocamente un icono de documento sobre un icono de
impresora, hace una contribucién técnica.

Ejemplo de GUI sin contribucion técnica:

Apoyar la entrada del usuario proporcionando informacién que solo facilite el
proceso de toma de decisiones mental del usuario durante esta tarea (por ejemplo,
ayudar al usuario a decidir qué introducir) no se considera una contribucién técnica.””

Cuando el logro real de efectos como simplificar las acciones del usuario o proporcionar
funciones de entrada mas convenientes para el usuario depende exclusivamente de las
habilidades o preferencias subjetivas del usuario, dichos efectos pueden no formar la
base de un problema técnico objetivo a resolver. (véase ejemplo 15 del Apartado 2.2
del Anexo V).

Ejemplo de efectos de las GUI que no se consideran problema técnico:

Una reduccidon del numero de interacciones requeridas para realizar la misma
entrada no se logra de manera creible si se materializa solo para algunos patrones
de uso que ocurren dependiendo del nivel de experiencia o preferencias subjetivas
del usuario.

77 Cfr. Decision T 1741/08 de la Camara de Recursos de la OEP.
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Las formas de presentar informacion, como los gestos o las pulsaciones de teclas,
que simplemente reflejan las preferencias subjetivas del usuario, las convenciones
o las reglas del juego y a partir de las cuales no se puede establecer objetivamente
una ventaja ergondmica fisica, no suponen una contribucién técnica. Sin embargo, las
mejoras orientadas al rendimiento para la deteccidon de entradas, como permitir un
reconocimiento de gestos mas rapido o preciso o reducir la carga de procesamiento del
dispositivo al realizar el reconocimiento, si suponen una contribucion técnica.

7.7.4 Consideraciones especificas de IIC segun el Articulo 20 de la Decision 486

Después de verificar que la materia reivindicada se considera una invencion a la luz del
Articulo 15, se debe analizar si la invencidn se encuentra dentro de las excepciones a la
patentabilidad segun el Articulo 20 de la Decision 486.

En consecuencia, para gue una solicitud sea objetada como una excepcidn a la patentabilidad,
la invencidon a proteger debe recaer en cualquiera de los literales (a - d) del Articulo 20. Al
suceder esto, a las reivindicaciones que abarcan invenciones exceptuadas de patentabilidad
no se le examina ninguno de los otros requisitos necesarios para otorgar la patente.

7.7.4111C de métodos terapéuticos, quirurgicos y de diagnodstico

Las IIC pueden recaer en el literal d) del Articulo 20 de la Decisidén 486, que se refieren a
los métodos terapéuticos o quirurgicos para el tratamiento humano o animal, asi como los
métodos de diagndstico aplicados a los seres humanos o a los animales estan exceptuadas
a la patentabilidad.

Para realizar el analisis de este tipo de solicitudes resulta importante analizar la invenciéon
como un conjunto e incluso tomar como referencia la informacion contenida en la descripcion
de la solicitud, ya que permite definir el alcance real de la invencion.

Ejemplo - método de estimulacion eléctrica y magnética de tejidos por barrido espacial:

Método terapéutico enfocado en humanos donde a través de la estimulacion
electromagnética de tejidos se busca influenciar el organismo con campos
electromagnéticos. Los campos electromagnéticos pueden inducir regeneracion
y/o degeneracidon celular, permitir la rehabilitacion de grupos musculares dafiados
o paralizados, o facilitar el tratamiento de la disfuncion del sistema nervioso central
(fibromialgia, dolor crénico, déficit de atencidn, bipolaridad, fatiga crdonica, desorden del
suefo, depresion, ansiedad entre otros).

Las etapas del método reclamado se enfocan en tratar tejidos en un paciente con fines

de estimulacion, donde se ajustan y se posicionan transductores electromagnéticos en un
volumen que contiene un tejido, tal como el brazo, el abdomen o la rodilla de un individuo,
con el fin de activar estos transductores mediante sefales eléctricas y estimular el tejido.

En este caso la metodologia reclamada corresponde con un método terapéutico y por lo
tanto, es una invencion excluida de patentabilidad segun el Articulo 20, literal d), teniendo
en cuenta que se incluye una etapa de ajuste y posicionamiento de transductores sobre e/
tejido de un paciente para realizar la estimulacion o tratamiento de una persona.
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Ejemplo - método para posicionar un elemento de perforacion y realizacién de dicha
perforacion:

Método quirurgico que busca a través de vision artificial determinar en qué lugar del
cuerpo de un paciente es mas conveniente la realizacion de una perforacion con una
broca de cirugia, una vez se determina el lugar de la perforacién se realiza la incision.

El método incluye las etapas de captura de informacion del cuerpo del paciente a través
de un sistema de camaras, posteriormente, con las imagenes recibidas se crea un mapa
de los posibles lugares donde se puede realizar la incisidn, en seguida se determina el
lugar de la perforacion teniendo en cuenta los pardmetros/datos obtenidos del paciente
y finalmente, se realiza la incision utilizando una broca de cirugia comun.

En este caso si bien la mayoria de las etapas del método se refieren a la determinacion
de un lugar de realizacion de una perforacion en una cirugia a partir de las imagenes
obtenidas de un paciente, la etapa que indica la objecion por este articulo es la de utilizar
el resultado del algoritmo para realizar la incision utilizando una broca de cirugia comun.
Teniendo en cuenta lo anterior, el método reclamado corresponde a un método quirdrgico
aplicado al cuerpo humano independientemente del propdsito para el que esta disefiado.

Ejemplo - métodos para la deteccion activa del cancer de préstata:

Método para predecir si un paciente sufre de cancer de prdstata a través de la evaluacion
de multiples parametros obtenidos directamente del paciente.

El método mencionado comprende las etapas de conectar el sujeto a un sistema que
obtiene muestras de sangre e identifica diferentes pardmetros asociados con las
caracteristicas de la sangre, comparar los parametros identificados con valores obtenidos
de pacientes que previamente sufrieron de cancer de prostata que estdn almacenados en
una base de datos, establecer una funcién de probabilidad de acontecimiento de cancer
de prostata en funcidn de la comparacion realizada y finalmente verificar si dicha funcion
de probabilidad supera un umbral definido previamente para diagnosticar la existencia o
no de la enfermedad.

Este caso queda comprendido en la exclusion del Articulo 20, literal d) porque corresponde
al diagnostico de una condicion de un paciente mientras el paciente esta conectado a un
sistema o a un dispositivo. En este método, las etapas que causan dicha objecion son
las que corresponden a la conexion del paciente al sistema o dispositivo y a la etapa del
diagnostico de la enfermedad a partir de la informacion obtenida de la sangre obtenida
mientras el paciente se mantiene conectado al sistema.

Un ejemplo de lICrelacionado con diagndstico clinico mediante la presentacién de informacion
se incluyen en el ejemplo 13 del Apartado 2.2 del Anexo IV.

7.7.5 Casos hibridos con quimica y biotecnologia

Los expedientes hibridos suelen ser casos particulares donde las caracteristicas esenciales
reclamadas en las reivindicaciones se refieren a un campo técnico particular, pero requieren
la utilizacion de elementos o conocimientos propios de otro campo técnico, sin que esto
haga que la invencion se desvie de su objetivo o problema planteado.

En estos casos se recomienda realizar el examen de fondo en conjunto entre examinadores
de los distintos campos técnicos relacionados con la materia a proteger.
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Ejemplo - composiciones y métodos mejorados para la prediccion relacionada con la
presencia de cancer de prdostata:

La invencidn busca desarrollar métodos para la identificacion de cancer de prostata vy
métodos para evaluar la necesidad de biopsias invasivas de tejido de prostata.

Los métodos propuestosreclaman las etapas de someter una muestra de plasma sanguineo
del sujeto a un inmunoensayo que mide un nivel de antigeno especifico de prostata total
(tPSA). El nivel medido se compara con un umbral para determinar la probabilidad de
gue la biopsia de tejido de prostata presente cancer de prdstata detectable, donde dicha
determinacion se realiza con base en el nivel tPSA y otros parametros. Adicionalmente,
en otras realizaciones de la invencidn se reclama la utilizacion de un ordenador y su
método correspondiente para determinar la probabilidad de un acontecimiento asociado
con cancer de prostata, en este caso se reclaman las etapas de ingresar la informacion
de los niveles medidos de la muestra a través de una interfaz de ingreso y sobre dicha
informacion aplicar un algoritmo que utiliza un modelo de regresion logistica para
determinar la probabilidad de un acontecimiento asociado al cancer de prdstata y
finalmente, dicho resultado se despliega a través de una interfaz de salida.

En este caso resulta evidente que el objeto principal de la invencion es determinar la
probabilidad de un acontecimiento relacionado con cancer de prostata a partir de una serie
de mediciones de niveles de antigenos y otras sustancias que se consideran relevantes,
por lo que dicha invencion pertenece al campo de ciencias quimicas. Sin embargo, dado
que en algunas modalidades se reclaman dispositivos tales como ordenadores y métodos
implementados por dichas computadoras para realizar los calculos de la probabilidad a
partir de la aplicacion de distintos algoritmos, resulta necesario contar con un examinador
del campo de electronica para estudiar en conjunto dichas modalidades y asi realizar un
correcto analisis de la invencion reclamada.

Ejemplo - sistema biosensor para la deteccién de Ocratoxina A (OTA) en café de
consumo interno:

La invencion propone un dispositivo para la deteccion de Ocratoxina A (OTA) en el café
u otros alimentos a partir de técnicas bioldgicas y quimicas.

La invencién reclama un sistema que contiene diferentes elementos como procesadores,
electrodos, mddulos de comunicaciones, dispositivos de entrada y salida, entre otros
elementos tipicos de los sistemas electronicos. Particularmente, la parte de la deteccidon
ocurre a través de un arreglo de electrodos que permiten la fijacion de la enzima peroxi-
dasa de Ipomoea batatas. Una vez ocurre la deteccion es posible determinar la presencia
de la sustancia de interés.

En este caso resulta evidente que el objetivo de la invencion es suministrar un dispositivo/
sistema electronico que permita determinar la presencia de una sustancia especifica,
por lo que la invencion pertenece al campo de electronica. Sin embargo, la deteccion
de la sustancia especifica y las caracteristicas de esta requieren del conocimiento de un
examinador del campo de quimica, ya que dicha deteccion se puede llevar a cabo utilizando
parametros o niveles particulares que una persona versada en este campo facilmente los
puede reconocer o interpretar. Por lo tanto, en este caso, resulta conveniente realizar la
examinacion en conjunto para el correcto analisis de la materia a proteger.
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Algunos otros ejemplos de casos hibridos se incluyen en los ejemplos 5y 8 del Apartado 2.2
del Anexo IV.

7.7.6 Redaccion de las IIC
7.7.6.1 Recomendaciones en la redacciéon de la descripcién de IIC

Como se menciono en la definicion de IIC, las reivindicaciones de este tipo de invenciones
involucran computadores, redes de computadores u otros aparatos programables, por o
que al menos una caracteristica se realiza mediante un programa.

En el caso particular de las IIC, no se pueden describir listados o porciones de programa
escritos en lenguajes de programacion como la Unica divulgaciéon de la invencion. Como
en otros campos técnicos, la descripcion debe redactarse sustancialmente en lenguaje
normal, posiblemente acompafnada de diagramas de flujo u otros elementos que faciliten
la comprension de la invencion para que pueda ser entendida por un experto en la materia
gue no se considere un especialista en cualquier lenguaje de programacion especifico, pero
gue posee habilidades generales de programacion. Se pueden aceptar breves extractos
de programas escritos en lenguajes de programacion de uso comun si sirven para ilustrar
una modalidad de la invencion.

Otros puntos por considerar al redactar la descripcion de las |IC se listan a continuacion:

e Incluir elementos fisicos tales como un computador, procesadores, servidores, etc., u
otro elemento fisico y la funcién que desempefan, en la descripcidon de modo que
pueda ser un factor de peso para considerar que una invencidn no es abstracta.

* Definir claramente en la descripcion el problema técnico que se resuelve, tratando
de desligarlo de cuestiones meramente administrativas, financieras, comerciales y
matematicas.

¢ Incluir en la descripcidon cémo es que técnicamente se llega a la solucidn propuesta.
* Describir claramente en la solicitud como es que logra el efecto técnico.

¢ Sefalar claramente en la solicitud la contribucidn técnica de la invencion.

7.7.6.2 Modelos de redaccién de reivindicaciones IIC

Las reivindicaciones dirigidas a IIC deben definir todas las caracteristicas que son
esenciales para el efecto técnico del proceso que el programa de ordenador debe llevar
a cabo cuando se ejecuta. Una objecion que puede surgir es cuando las reivindicaciones
contienen listados o porciones del programa de computador. Como se menciond en el
punto anterior, en la descripcion si pueden aceptarse breves extractos de los programas.

Este tipo de reivindicaciones se conocen como reivindicaciones de tipo declarativo, en
las que siguen la suerte del procedimiento a lo que estan vinculadas. A continuacion, se
analizan algunos casos sobre las reivindicaciones de las IIC.

7.7.6.2.1 Casos en los que todos los pasos del método pueden implementarse por
completo mediante medios genéricos de procesamiento de datos

Un caso comun de IIC es en el que todos los pasos del método pueden llevarse a
cabo completamente mediante instrucciones de programa informatico que se ejecutan
en medios que, en el contexto de la invencidén, proporcionan funciones genéricas de
procesamiento de datos.
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Ejemplo de medios genéricos de procesamiento de datos:

a) Computador personal

b) Servidor

c) Teléfono inteligente

d) Tabletas inteligentes

e) Microprocesadores programables

f) Dispositivos de despliegue o pantallas con medios de procesamiento
g) Dispositivos de impresion con medios de procesamiento

h) Sensores y dispositivos con medios de procesamiento

En las IIC, son posibles diferentes modelos de reivindicacion, pero el conjunto de
reivindicaciones comienza normalmente con una reivindicacion de método. Pueden
incluirse otras reivindicaciones en otras categorias con el objeto correspondiente al del
método para obtener una proteccion completa de la invencion.

Modelo 1 de reivindicacién de método (reivindicacién 1)

1. Un método implementado por computador que comprende los pasos A, B

2. Un método llevado a cabo por un computador que comprende los pasos A, B, ...

Modelo 2 de reivindicacion de aparato/dispositivo/sistema (reivindicacién 2)

1. Un aparato/dispositivo/sistema de procesamiento de datos que comprende me-
dios para llevar a cabo [las etapas del] método de la reivindicacion 1.

2. Un aparato/dispositivo/sistema de procesamiento de datos que comprende me-
dios para realizar el paso A, medios para realizar el paso B, ...

3. Un aparato/dispositivo/sistema de procesamiento de datos que comprende un
procesador adaptado/configurado para realizar [los pasos de] el método de la rei-
vindicacion 1.

En el modelo de redaccion 2, las caracteristicas del aparato del tipo medio mas
funcion (“medios para ...”) se interpretan como medios adaptados para desarrollar las
respectivas etapas/funciones, en lugar de meramente medios adecuados para llevarlos
a cabo.” No hay una preferencia particular de redaccion entre “que comprende medios
para”, “adaptado a”, “configurado para” o equivalentes. De esta manera, se confiere
novedad a un aparato de procesamiento de datos no programado o un aparato de
procesamiento de datos programado para realizar una funcion diferente.

78 Cfr. Decision T 410/96 de la Camara de Recursos de la OEP.
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Modelo 3 de maquina y procedimiento de funcionamiento

1. Una maquina que entre otros elementos comprende un programa de computa-
dor que se integra e interactla con partes de la maquina realizando ciertas accio-
nes o funciones.

2. Un procedimiento que describe el funcionamiento (o el proceso de elaboracion)
de la maquina, en cuyos pasos existe acciones conllevadas por un programa, de-
talldndose en las acciones la interaccidn entre el programa y los elementos de la
maquina.

Al evaluar la novedad y el nivel inventivo de un conjunto de reivindicaciones como se
definid anteriormente, se debe comenzar con la reivindicacion del método. Si el objeto
de la reivindicacion del método se considera novedoso e inventivo, el objeto de las otras
reivindicaciones en un conjunto formulado de acuerdo con los modelos anteriores sera
normalmente nuevo e inventivo también, siempre que comprendan las caracteristicas
correspondientes a todos los que aseguran la patentabilidad del método.

Ahora bien, cuando la invencidon se realiza en un entorno informatico distribuido o
involucra productos interrelacionados, puede ser necesario hacer referencia a las
caracteristicas especificas de las diferentes entidades y definir cdmo interactuan para
asegurar la presencia de todas las caracteristicas esenciales, en lugar de hacer una
mera referencia a otra reivindicacion como en el modelo de redaccién 2. En tales
casos, también pueden permitirse otras reivindicaciones independientes de productos
interrelacionados y sus métodos correspondientes.

Si se requiere la interaccion del usuario, una objecidén en virtud del Articulo 30 de la
Decision 486 puede surgir si no es posible determinar a partir de la reivindicacion qué
pasos lleva a cabo el usuario.

Una reivindicacion de una estructura de datos implementada por computador puede ser
admisible, no solamente si se redacta de acuerdo con los modelos 1y 2, sino que puede
estar definida por sus propias caracteristicas técnicas, por ejemplo, por una estructura
bien definida,”® posiblemente con referencias al método o sistema correspondiente en
el que se utiliza. Sin embargo, una estructura de datos implementada por computador
no comprende necesariamente caracteristicas del proceso mediante el cual se genera.
Tampoco estd necesariamente restringido por un método en el que se utilice. Por lo
tanto, una reivindicacion de una estructura de datos implementada por computador
generalmente no puede definirse simplemente por referencia a un método o como
resultado de un proceso.

7.7.6.2.2 Casos en los que uno o mas pasos del método definen dispositivos adicionales
y/o medios especificos de procesamiento de datos

Cuando una reivindicacion de método incluye pasos definidos como realizados
por dispositivos distintos de los medios de procesamiento de datos genéricos, una
reivindicacion de dispositivo y/o programa de ordenador correspondiente puede
necesitar mas que una mera referencia a la reivindicacion del método como en los
modelos de redacciéon del punto anterior. Ademas, si no todas las caracteristicas de la
reivindicacion del método se reflejan en las reivindicaciones de otras categorias que se
refieren al método, dichas reivindicaciones de otras categorias deben interpretarse y
examinarse por separado con respecto a la novedad y al nivel inventivo.

79 Cfr. Decision T 858/02 de la Camara de Recursos de la OEP.
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En particular en campos aplicados tales como dispositivos médicos, de medicion, éptica,
electromecdnica o procesos de produccion industrial, las reivindicaciones de métodos
implican frecuentemente pasos de manipulacién o interaccidon con entidades fisicas
técnicas mediante el uso de control por computador. Estas etapas del procedimiento
pueden no siempre ser plenamente realizados por el ordenador vy la reivindicacion de
procedimiento puede recitar medios técnicos especificos para llevar a cabo algunos de
los pasos.

En estos casos, una objecién en virtud del Articulo 30 de la Decisidon 486 puede surgir
si las reivindicaciones no definen qué pasos son llevados a cabo por el procesador de
datos o por los dispositivos adicionales involucrados, asi como sus interacciones. Lo
mismo se aplica si se requieren medios de procesamiento de datos especificos (por
ejemplo, una arquitectura de computador paralelo particular) en contraposiciéon a los
medios de procesamiento de datos genéricos.

Ejemplo 1 de redaccion de IIC con medios especificos de procesamiento de datos:

1. Un método para determinar la saturacion de oxigeno en sangre en un oximetro de
pulso, que comprende:

- recibir en un detector electromagnético sefales de radiacion electromagnética
primeray segunda de una porcionde tejido perfundido con sangre correspondiente
a dos longitudes de onda de luz diferentes;

- normalizar dichas sefales electromagnéticas segun los pasos A, B y C para
proporcionar sefales electromagnéticas normalizadas;

- determinarlasaturaciondeoxigenobasandoseendichassefaleselectromagnéticas
normalizadas segun los pasos D y E.

2.Un oximetro de pulso que tiene un detector electromagnético y medios adaptados
para ejecutar los pasos del método de la reivindicacion 1.

Observaciones: En este ejemplo, la reivindicacion del método comprende un
paso que se define como ejecutado por medios técnicos especificos (el detector
electromagnético en un oximetro de pulso).

Por otro lado, si la reivindicacion del método define el procesamiento posterior, por
medios computacionales genéricos, de datos recibidos de medios técnicos especificos,
tales como sensores, no es necesario que la reivindicacion de dispositivo (por ejemplo,
un computador) referida al método comprenda esos medios técnicos especificos. En
este caso, los medios técnicos especificos enumerados en el método no son necesarios
para llevar a cabo los pasos del método y los modelos de redaccion anteriormente
presentados pueden ser apropiados.
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Ejemplo 2 de redaccion de IIC con medios especificos de procesamiento de datos:

1. Un método implementado por computador para determinar la saturacion de
oxigeno en la sangre, que comprende:

- recibir datos gue representan sefales de radiacion electromagnética primera vy
segunda adquiridas por un detector electromagnético de una porcidon de tejido
perfundido con sangre correspondiente a dos longitudes de onda de luz diferentes;

- normalizar los datos que representan dichas sefales electromagnéticas segun los
pasos A, By C para proporcionar datos normalizados;

- determinar la saturacién de oxigeno en base a dichos datos normalizados de
acuerdo con los pasos D y E.

2. Un aparato de procesamiento de datos que comprende medios para llevar a cabo
el método de la reivindicacion 1.

Observaciones: En este ejemplo, la invencion se basa en el procesamiento adicional
de datos adquiridos para determinar la saturacion de oxigeno en sangre. Los
datos se pueden recibir, por ejfemplo, de un archivo de datos que almacena datos
adquiridos previamente por el detector electromagnético. Por o tanto, un método
de este tipo puede llevarse a cabo mediante medios genéricos de procesamiento
de datos, por ejemplo, en forma de un ordenador de escritorio. La reivindicacion no
especifica que el detector electromagnético sea una caracteristica necesaria para
recibir los datos de entrada. Por tanto, la reivindicacion de dispositivo definida por
referencia a la reivindicacion del método tampoco necesita incluir el pulsioximetro
O un detector electromagnético.

Finalmente, como ocurre con cualquier caracteristica esencial, si los medios técnicos
especificos son esenciales para la definicion de la invencidn, deben estar presentes en
todas las reivindicaciones independientes.

7.7.6.2.3 Casos en los que la invencion se realiza en un entorno informatico distribuido

Otro tipo comun de |IC se realiza en un entorno informatico distribuido.

Ejemplos de IIC en un entorno informatico distribuido:

a) Un cliente en red (por ejemplo, un teléfono inteligente) y un sistema de servidor,
gue accede a los recursos de almacenamiento o procesamiento de una nube de
computador,

b) dispositivos en una red de pares (peer-to-peer) que realizan el intercambio de
archivos,

c) un entorno de realidad aumentada con pantallas montadas en la cabeza del
usuario,

d) vehiculos auténomos que interactuan sobre una red ad hoc,

e) el mantenimiento de un libro de registros distribuido mediante la tecnologia de
cadena de bloques (blockchain).
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Para tales |IC de entorno distribuido, el conjunto de reivindicaciones puede comprender
reivindicaciones dirigidas a cada entidad del sistema distribuido y/o al sistema global
y los métodos correspondientes. No obstante, cada reivindicacidon independiente
debe cumplir los requisitos de patentabilidad, en particular los requisitos novedad,
nivel inventivo y claridad. Por ejemplo, si la invencién radica en la implementacion
de una nube informatica utilizando maquinas virtuales que permitan la adaptacion
a los cambios de la carga de trabajo mediante la asighacion de recursos de manera
automatica, un dispositivo cliente que accede a los recursos de la nube puede ser ya
conocido en el estado de la técnica. El conjunto de reivindicaciones también debe
cumplir los requisitos de unidad de invencion.

Puede ser necesario hacer referencia a las caracteristicas especificas de las diferentes
entidades y definir cdmo interactlian para asegurar la presencia de todas las
caracteristicas esenciales. Al referirse a la interaccion entre las distintas entidades, se
debe tener especial cuidado de que la reivindicacion sea clara. En algunas situaciones,
puede ser necesario limitar la reivindicacion a la combinacion de las entidades. Si la
distribucion de los pasos de un método entre las entidades involucradas es esencial
para la invencion, serd necesario definir qué paso del método es llevado a cabo por
qué entidad para cumplir con los requisitos del Articulo 30 de la Decisidon 486. De lo
contrario, esto puede dejarse sin definir en las reivindicaciones de |IC genéricas.

Ejemplo de redaccion de IIC en un entorno informatico distribuido:

1. Un dispositivo transmisor que comprende medios para codificar datos realizando
los pasos A y B y medios para transmitir los datos codificados a un dispositivo
receptor.

2. Un dispositivo receptor que comprende medios para recibir datos codificados
desde un dispositivo transmisor y medios para decodificar los datos realizando los
pasos Cy D.

3. Un sistema gque comprende un dispositivo transmisor segun la reivindicacion 1y
un dispositivo receptor segun la reivindicacion 2.

Observaciones: El problema abordado por la invencion es la transmision de
datos a través de una red. El dispositivo transmisor codifica los datos usando un
algoritmo que comprende los pasos A y By el dispositivo receptor realiza la funcion
complementaria de decodificar los datos usando un algoritmo que comprende los
pasos Cy D. La novedad y el nivel inventivo deben evaluarse para cada reivindicacion
independiente de forma individual. Por ejemplo, si la codificacion de acuerdo con los
pasos Ay B permite codificar a un formato de codificacion conocido de una manera
mas eficiente y la decodificacion de acuerdo con los pasos C y D es convencional,
puede ser que solo las reivindicaciones 1y 3 sean nuevas e inventivas.

Otros puntos para considerar al redactar las reivindicaciones de las |IC se listan a
continuacion:

e En las reivindicaciones, se recomienda incluir dichos elementos fisicos ligados a los
diferentes pasos o funciones; sin embargo, esto estd limitado por el alcance de la
descripcion.

* No redactar reivindicaciones persiguiendo un programa de computacion como tal,
es recomendable en su lugar redactar reivindicaciones de método o sistema.
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* Incluir en las reivindicaciones de forma clara la solucion técnica al problema
planteado, sefaldandolo claramente en el predmbulo.

e Utilizar diferentes modelos de redacciéon de reivindicaciones.

7.8 Kits de partes

Un producto en forma de kit de partes tiene la facultad de poder ser producido o utilizado
en cualquier tipo de industria por lo cual es susceptible de aplicacidn industrial. No obstante,
es importante distinguir claramente las particularidades del kit de partes respecto a otras
invenciones.

El kit de partes es una modalidad de las invenciones de combinacidén en la que se rednen
elementos que, sean conocidos o no de manera individual a partir de preparaciones
independientes, al combinarse o al trabajar de manera interrelacionada pueden llegar a ser
o llegar a convertirse en una nueva solucién técnica a un problema técnico. (Véase Apartado
11.10.4 del Capitulo lll, sobre casos de combinacién no evidente)

El kit de partes estd conformado por elementos separados o elementos que provienen de
preparaciones individuales, fisicamente separadas, en donde tales elementos forman una
unidad funcional (combinacién verdadera) dirigida a un propdsito final o efecto técnico. Dicha
unidad funcional presenta una sinergia o interaccion entre los elementos que es necesaria
para el propdsito final o efecto técnico.

El examinador tomara en cuenta que la sola asociacidon de elementos o su simple agregacion
no necesariamente la convierte en una unidad funcional. Por ejemplo, un kit de herramientas
desarmadoras de diferentes tamafos no es considerable como un kit de partes susceptible
de examen de patentabilidad ya que al usarlas no se observa una interaccién de trabajo
necesario entre ellas, independientemente de que el usuario quizd requiera hacer uso de
varias desarmadoras para llevar a cabo un objetivo tal como armar un mueble.

Los elementos del kit de partes se usan juntos, simultdneamente, en secuencia o intervalos,
para lograr el propdsito final o efecto técnico. Por ejemplo, un kit de prueba que contiene
diferentes reactivos que se utilizardn en una secuencia determinada para analizar una muestra.

En un kit de partes de elementos farmacéuticos, la indicacion en la descripcion del proposito
de su funcion terapéutica combinada puede establecer la unidad funcional de los elementos
del producto, cuando se describe que la mezcla o contacto fisico entre sus elementos
representa una genuina restriccion al propdsito final o efecto técnico. (véase el Apartado 7.8.1
del Capitulo Ill, sobre materia excluida de la patentabilidad en Kit de partes y el Apartado 7.2
del mismo capitulo sobre la materia que no serad considerada como invencion).

Asi mismo, el campo de la quimica, se pueden encontrar kit de partes para la realizacién y
obtencion de diferentes efectos, entre ellos, efectos plaguicidas, fertilizantes, cosméticos,
entre otros. Tal es el caso de un kit de esmaltes que comprende dos o tres unidades con
diferente formulacién, donde una hace las veces de base, otras de esmalte y otra de brillo y
en conjunto logran un secado en minutos.

Por otra parte, en el campo técnico de ingenieria, se precisa que cuando se reclama un Kit,
caracterizado como un conjunto de elementos relacionados entre si y dirigidos a solucionar
un problema técnico especifico, dicho “kit” podra entenderse como un sistema, un aparato o
un equipo, al considerar que un sistema se define como un conjunto ordenado de equipos/
aparatos/dispositivos relacionados entre si que producen un efecto técnico; un aparato,
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como un conjunto organizado de piezas que cumple una funcién determinada; y un equipo,
como una coleccion de utensilios, instrumentos y aparatos especiales para cumplir con un
fin determinado, asi que, las invenciones del tipo kit de partes, en el campo de la ingenieria,
podrdn encontrar su equivalente con los productos antes mencionados.

Ejemplos de kit de partes:

a) una cerraduray su llave
b) una cerilla y una superficie de friccion
c) un set de construccion de un juguete

d) los componentes de un adhesivo que llevan a cabo su funcidn solo hasta que dichos
componentes se ponen en contacto entre si

De acuerdo con lo anterior, los kit de partes pueden ser objeto de patente, siempre que
cumplan con los requisitos exigidos por la Decision 486.

7.8.1 Materia excluida de la patentabilidad en kits de partes

En el caso de los kits de partes, al estudiar la invencidn, el examinador deberd poner
especial atencidn para determinar si la invencidn estd descrita en funcion de materia no
patentable.

El kit de partes farmacéutico no podra definirse ni caracterizarse en términos exclusivos
de la forma, el uso clinico, el metabolismo de los farmacos combinados o de los
parametros farmacocinéticos o farmacodinamicos de los compuestos combinados. En tal
caso, el examinador podra formular una objecion por falta de claridad de la combinacion
reivindicada.

El kit de partes farmacéutico reivindicado tampoco podra incluir las instrucciones de uso o
preparacion ni la forma de administracion o de ingesta de cada una de las preparaciones.
De ser el caso, el examinador debera adelantar el estudio por falta de claridad solicitando
que se elimine la referencia al método terapéutico y a la administraciéon de los preparados
de las reivindicaciones.

Habiendo considerado que la solicitud no versa sobre un método de tratamiento o
materia exceptuada de patentabilidad, el examinador debera adelantar el estudio de
fondo relacionado con el cumplimiento de los tres requisitos: novedad, nivel inventivo y
aplicacion industrial, aclarando que, en relacion con la combinacidon o mezcla de elementos
conocidos no puede llegarse a priori a una conclusion, ya que no se puede determinar
instantdaneamente falta de novedad, nivel inventivo y de aplicacion industrial.

El siguiente es un ejemplo de un kit de partes elegible para estudio de patentabilidad, en
el campo farmacéutico y biotecnoldgico:
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Estructura de las reivindicaciones aceptadas como kit de partes

un compuesto,
una proteina,

un compuesto, un péptido,

Una una proteina, .
. . un anticuerpo,
composicion un péptido, Una . .
. . células modificadas,
A gque un anticuerpo, Y composicion B . .
. , . un microorganismo,
contiene células gue contiene

0 un conjunto de excipientes

gue permitan reconstituir o
acondicionar la composicion de A
(para ser administrada)

modificadas, o
un microorganismo

7.8.2 Ejemplos de kits de partes
Los ejemplos relacionados con kit de partes se encuentran en el Apartado 2.5 del Anexo IV.

Si el kit de partes se caracteriza en términos de la forma de ingesta o de administracion, de su
uso clinico, del metabolismo de los farmacos combinados, de los pardmetros farmacocinéticos
de los compuestos, de su forma de aplicacion, de las instrucciones de preparacion, de su
forma de uso o del objetivo de su aplicacion (para controlar el acné, para controlar la caspa,
etc.); en tales casos se formulara una objecion por falta de claridad.

7.8.3 Sustento de reivindicaciones de kits de partes

Al igual que para cualquier otro kit de partes, el examinador debera identificar que la
materia contenida en las reivindicaciones de kit de partes farmacéutico esté sustentada en la
descripcion. A continuacion, se enumeran algunas consideraciones importantes para evaluar
el sustento:

(a) Silareivindicacion se refiere a un kit de partes, pero la descripcidn divulga un método
de tratamiento, un método diagndstico realizado sobre el cuerpo humano o animal
o la administracion combinada de compuestos de forma concomitante, simultdnea o
secuencial y no los compuestos del kit; en tal caso se considerara que la solicitud trata
sobre materia no patentable (Articulo 20, literal d) de la Decisién 486).

(b) Si la descripcidn y la reivindicacion originales trataban sobre un método de
tratamiento, un método de diagndstico realizado sobre el cuerpo humano o animal,
o la administracion combinada de compuestos de forma concomitante, simultanea o
secuencial; y la reivindicacion fue objetada por excepcion a la patentabilidad (Articulo
20, literal d) de la Decisidon 486); tras lo cual el solicitante modificd a una reivindicacion
del tipo kit, tal modificacidon no serd aceptada porque se considerard ampliacion de
materia.

(c) Si el predmbulo de la reivindicacion es un kit de partes, pero la parte caracteristica
se refiere Unicamente a la forma de presentar informacion, tal reivindicacion no se
considerara elegible para estudio conforme a la practica de cada oficina.

(d) Cuando el kit de partes incluye en su parte caracteristica los elementos que lo
conforman y sus instrucciones de uso, se objetard la reivindicacion conforme a la
practica de cada oficina, sugiriendo que se retiren las instrucciones de uso.
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USQUEDA Y SOLICITUD
E INFORMACION

8.1 Definiciones

8.1.1 Definicién de busqueda

La busqueda de patentes es la accidon realizada por el examinador de fondo, utilizando
estrategias preestablecidas en colecciones internas o externas de documentos o bases de
datos disponibles a su alcance, cuyos contenidos son sistematicamente accesibles, a efecto
de encontrar documentos que estén relacionados con el objeto que se desea proteger.
Principalmente, los documentos consisten en documentos de patente de varios paises,
complementados con una serie de articulos de publicaciones periddicas y otra literatura
que no es de patentes. Entre las colecciones se pueden encontrar fondos documentales de
patentes, bases de datos de oficinas de patentes en Internet o colecciones en medios de
almacenamiento externo, revistas especializadas, publicaciones cientificas y bibliograficas
en general.

La busqueda tiene por objeto establecer el “estado de la técnica” mas préximo en la esfera
particular de la solicitud de patente de invencidon que se examina, teniendo en cuenta la
fecha de presentaciéon o de prioridad validamente invocada, con el fin de determinar con
base en este, si la invencion cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo. Sin
embargo, debe tenerse en cuenta que, en la buUsqueda de anterioridades, no siempre se
puede completar al 100%, debido a factores como las imperfecciones inevitables de cualquier
sistema de recuperacion de informacion. La busqueda se lleva a cabo de tal manera que se
reduce al minimo la posibilidad de no descubrir estado de la técnica de gran relevancia para
la invencién que se esta examinando.

8.1.2 Definicion del estado de la técnica

de

de

"Articulo 16.- Una invencion se considerara nueva cuando no esta comprendida en el estado

El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al publico por una
descripcion escrita u oral, utilizacion, comercializacion o cualquier otro medio antes de la
fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Solo para el efecto de la determinacion de la novedad, también se considerara dentro del
estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en tramite ante la oficina
nacional competente, cuya fecha de presentacion o de prioridad fuese anterior a la fecha

siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se
publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el Articulo 40",

la técnica.

presentacion o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando,

En términos generales, el estado de la técnica comprende toda la informacion que, a la
fecha de presentacion o de prioridad (fecha pertinente), hubiere sido accesible al publico
por cualquier medio. Divulgacion implica la posibilidad de que el publico se informe, por
cualquier medio y en cualquier lugar, del contenido de una divulgacion aun cuando este no
se hubiere enterado efectivamente de dicho contenido.
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Por publico se entiende todas aguellas personas o grupo de personas gue no estén obligadas
a mantener la confidencialidad de la informacidén en la esfera de la invencidén que se trata de
examinar.

Cabe observar que no existe ninguna restriccion en cuanto al lugar geografico en el que se
haya puesto a disposicion del publico la informacidn pertinente ni en cuanto al idioma en
el que haya tenido lugar esa accesibilidad o a la forma en que lo haya sido; igualmente, los
documentos que contengan esa informacion no son objeto de ningun limite de antigledad.
Los documentos emitidos electronicamente se consideran como publicados, a condicion de
ser recuperables.g®

8.1.3 Clasificacion Internacional de Patentes (CIP)

La Clasificacion Internacional de Patentes (CIP), establecida por el Arreglo de Estrasburgo
de 1971, constituye un sistema jerarquico de simbolos que no dependen de idioma alguno. Es
util para la clasificacion de las patentes y los modelos de utilidad con arreglo a los distintos
sectores de la tecnologia a los que pertenecen. Una nueva version de la CIP entra en vigor el
1 de enero de cada afo.

La CIP identifica todas las caracteristicas relevantes para el tema técnico de la invencion
reivindicada (o de los objetos de cada una de las invenciones reivindicadas, si hay mas de
una) de la manera mas precisa y completa que permita el esquema de la CIP.

La CIP divide los campos de la tecnologia en ocho secciones (de A a H) con unas 75,000
subdivisiones, cada una de ellas representada por un simbolo, independiente del idioma,
compuesto de caracteres latinos y nimeros ardbigos. Ademas, la CIP consta de varios niveles
jerarquicos. El nivel del subgrupo se indica mediante una serie de puntos: un nimero mas
elevado de puntos representa un nivel inferior del subgrupo. La CIP puede utilizarse para
buscar cerca de 110 millones de documentos de patente en todo el mundo.®

8.1.3.1 Inventario verde de la CIP

Existe un inventario de clasificaciones CIP que estan relacionadas con tecnologias verdes
esenciales identificadas por la Secretaria de la Convencidn Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climatico (CMNUCC). Este inventario verde de la CIP fue creado por los
Estados miembros de la OMPI para aprovechar el esquema de clasificacidon de la CIP para
facilitar la recuperacion de informacion de patentes sobre tecnologias verdes. A través del
portal de busqueda de la OMPI, el Inventario Verde de la CIP permite el acceso directo a
documentos de patentes, asi como a estadisticas, graficos y diagramas que describen el
estado del arte de las tecnologias verdes en todo el mundo, incluyendo tecnologias como
la produccién de energia alternativa, conservacion de la energia, transporte, gestién de
residuos, asi como agricultura y silvicultura.

El Inventario verde de CIP estd actualmente disponible en inglés y francés y se puede
acceder en linea.??

80 Cfr. Directrices De Busqueda Internacional y de Examen Preliminar Internacional del PCT, (OMP).
8 Cfr. Clasificacion Internacional de Patentes (CIP). Un sistema eficaz y facil de utilizar para clasificar y buscar documentos de patente (OMP/).
82 https.//www.wipo.int/classifications/ipc/green-inventory,/home
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8.2 Requerimiento de informes

“Articulo 46.- La oficina nacional competente podra requerir el informe de expertos o de
organismos cientificos o tecnolégicos que se consideren idoneos, para que emitan opinion
sobre la patentabilidad de la invencion. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podra
requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina
nacional competente, el solicitante proporcionara, en un plazo que no excedera de 3 meses,
uno o mas de los siguientes documentos relativos a una o mas de las solicitudes extranjeras
referidas total o parcialmente a la misma invencion que se examina:

a. copia de la solicitud extranjera;

b. copia de los resultados de examenes de novedad o de patentabilidad efectuados
respecto a esa solicitud extranjera;

c. copia de la patente u otro titulo de proteccion que se hubiese concedido con base
en esa solicitud extranjera;

d. copia de cualquier resolucion o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado
la solicitud extranjera; o

e. copia de cualquier resolucion o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la
patente u otro titulo de proteccion concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podra reconocer los resultados de los examenes referidos
en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de
patentabilidad de la invencion.

Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo senalado en el
presente Articulo la oficina nacional competente denegara la patente”.

"Articulo 47.- A pedido del solicitante, la oficina nacional competente podra suspender
la tramitacion de la solicitud de patente cuando algun documento que deba presentarse
conforme a los literales b) y e) del Articulo 46 aun no se hubiese obtenido o estuviese en
trémite ante una autoridad extranjera”.

El Articulo 46 ademasestablece quelaoficinanacional competente podrareconocerlosresultados
de los exdmenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las

condiciones de patentabilidad de la invencion; con lo que puede entenderse:

- en caso de que se reconozca el resultado de un examen de acuerdo con el literal b),
se entiende como condicidn indispensable que las reivindicaciones sobre las que se
realizd este analisis sean idénticas a las reivindicaciones de la solicitud que se trata de
examinar y gue estas no estén incursas en las exclusiones y excepciones de la Decision

486;

- que la oficina tiene la facultad de emitir un informe técnico en el que se establezca una

opinidn distinta a la del examen referido en el punto b); o

- que la presentacion de los documentos mencionados en los puntos ¢), d) y ) no es
suficiente para acreditar o no el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad y
otorgar o denegar la patente de manera directa e inmediata sin la necesidad de emitir

un informe técnico al respecto.
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8.3 Recuperaciéon de documentos

Es la accion que debe realizar el examinador para tener a su disposicion los documentos
necesarios para llevar a cabo el examen de fondo.

Los documentos seleccionados como antecedentes mas cercanos para la solicitud que se
esté examinando, dependiendo de donde se hayan ubicado (bases de datos de Internet o
en medios de almacenamiento externo), podran ser recuperados, para posteriormente ser
impresos o guardados en formato electrénico, de acuerdo con lo que mas convenga al
examinador.

Cuando el documento completo se haidentificado en Internet o en medios de almacenamiento
externo, se debe verificar si se encuentra en un idioma accesible. Por ejemplo, si el documento
se encuentra en idioma comprensible para el examinador, se debe tratar de ubicarlo en
familias de patentes a efectos de poder conseguirlo en un idioma mas comunmente utilizado.
De lo contrario, si se tiene la certeza de que dicho documento no se encuentra disponible
en un idioma comprensible para el examinador, habria que evaluar la necesidad de traducirlo
utilizando los medios al alcance de cada una de las oficinas.

Se debe verificar también si el documento completo identificado se encuentra disponible en
idioma espanol.

Para recuperar la informacion contenida, en los distintos acervos de patentes y que se
encuentra en linea, el examinador podra recurrir a las siguientes opciones:

1. Numero de Patente: esta es utilizada cuando se conoce el nUmero de las patentes y
se quiere profundizar sobre la informacidon técnica contenida en ella.

2. Por el titulo:

- utilizando una palabra clave; y
- utilizando dos o mas palabras claves.

Estas palabras pueden ser introducidas en espafol, inglés, aleman, francés o cualquier
otro idioma, dependiendo de la base de datos utilizadas.

3. Nombre del autor: puede ser el nombre del inventor o solicitante, se puede combinar
con palabras claves del titulo.

4. Clasificacion:

- Clasificacion Internacional de patentes (CIP); y/o
- Clasificacion Cooperativa de Patentes (CCP);

La clasificacion puede ser combinada con palabras claves del titulo.

Dependiendo de la base de datos utilizada, se obtiene un listado de las solicitudes que de
alguna u otra forma tratan del tema buscado. El listado puede comprender dependiendo
de la base de datos utilizada:

- numero de la solicitud,;
- fecha de publicacion;
- titulo de la invencioén;
- resumen;

- datos bibliograficos; y
- dibujos.
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Dentro de este listado se seleccionan los documentos mas relevantes teniendo presente la
fecha de publicacion y se consulta el texto completo.

De acuerdo con las bases de datos a las que tenga acceso el examinador, también podra
realizar busquedas en texto completo, busqueda de compuestos quimicos, secuencias, entre
otras.

8.4 Seleccion de documentos

La seleccidn de los documentos relevantes a ser considerados para el desarrollo del examen
de fondo se realiza desde las diferentes bases de datos que se ofrecen para tal propdsito.
Se recomienda que sean bases de datos de las diferentes oficinas de patentes del mundo.
También se tomardn en cuenta los servicios privados que proporcionan informacion técnica.

8.5 Categoria de los documentos

Los documentos citados en el informe de busqueda deben ser clasificados segun su relevancia
e importancia en el examen de fondo. Se atribuye una categoria a los documentos citados en
forma de un caracter alfabético. Siempre debe indicarse una categoria para cada documento
citado. Si fuera necesario, son posibles las combinaciones de diferentes categorias. Las
opiniones sobre la patentabilidad también se expresan implicitamente en el informe de
busqueda mediante la asignacion de categorias de documentos.

8.5.1 Documentos particularmente pertinentes

Cuando un documento citado en el informe de busqueda sea particularmente pertinente, se
sefalard mediante las letras “X” o “Y”.

La categoria “X” serd aplicable a cualquier documento que, por si solo, se oponga a que
una invencion reivindicada pueda ser considerada nueva, o a cualquier documento que se
oponga a gque se pueda considerar que una invencion reivindicada implica nivel inventivo
cuando se estudie a la luz de los conocimientos generales comunes.

La categoria “Y” serd aplicable a cualquier documento que se oponga a que se pueda
considerar que una invencion reivindicada implica nivel inventivo cuando esté asociado a
otro u otros documentos de la misma categoria y que esa asociacion sea evidente para el
experto en la materia.

8.5.2 Documentos del estado de la técnica que no perjudican novedad o nivel inventivo

Cuando un documento citado en el informe de busqueda represente el estado de la técnica
sin perjudicar a la novedad o al nivel inventivo de la invenciéon reivindicada, se senalara
mediante la letra “A”.

8.5.3 Documentos que se refieren a una divulgacion no escrita

Si un documento citado en el informe de busqueda se refiere a una divulgacidn no escrita,
se anota la letra “O”. Como ejemplo de este tipo de divulgacion, pueden citarse las actas de
conferencia. El documento de categoria “O” siempre estard acompafiado por otra letra que
indigue la pertinencia del documento conforme a los Apartados 8.51y 8.5.2, por ejemplo,
“O,X”, “OY” o bien “O,A”.
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8.5.4 Documentos intermedios

Los documentos publicados en fechas comprendidas entre la fecha de presentacién de la
solicitud examinada vy la fecha de prioridad reivindicada, o la prioridad mas antigua si hay
mas de una, se designaran con la letra “P”. La letra “P” también se atribuird a un documento
publicado el mismo dia de la fecha de prioridad mas antigua de la solicitud de patente
examinada. El documento de categoria “P” siempre estard acompaiado por otra letra que
indique la pertinencia del documento conforme a los Apartados 8.5.1y 8.5.2, por ejemplo,
“P,X”, “PY” 0 “P,A”.

Un documento “P” tiene una fecha de publicacion que se encuentra entre la fecha de prioridad
y la de presentacion de la solicitud. En caso de encontrar un documento que corresponda
a esta categoria, se deberd verificar la solicitud extranjera para comprobar si la prioridad
es valida, pues de no serlo el documento hallado serd relevante para la determinacion de la
novedad o el nivel inventivo.

8.5.5 Documentos relativos a la teoria que constituye la base de la invencién

Cuando la fecha de publicacion de alguno de los documentos citados en el informe de
busqueda sea posterior a la fecha de presentacion o de prioridad de la solicitud y no entre
en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser Util para la mejor comprension del principio o
teoria en que se basa la invencidon, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los
gue se basa dicha invencidon son incorrectos, se indicara mediante la letra “T”.

8.5.6 Documentos de patente potencialmente conflictivos

Todo documento de patente con una fecha de presentaciéon o de prioridad anterior a la
fecha de presentacion de la solicitud objeto de la busqueda, pero publicado en la fecha
de presentacion o después de ella y cuyo contenido forme parte del estado de la técnica
pertinente para la determinacidon de la novedad, se sefalard con la letra “E”. Se hace una
excepcion para los documentos de patente basados en la prioridad en cuestidn. El cddigo
“E” podrd ir acompafado de una de las categorias “X”, “Y” o “A”, que indique la pertinencia
del documento conforme a los Apartados 8.51y 8.5.2.

Un documento corresponde a un documento de patente “E” cuando tiene una fecha anterior
a la presentacion de la solicitud que se examina, pero fue publicado con posterioridad. Estos
documentos solo son validos para objetar la novedad de la solicitud examinada.

8.5.7 Documentos citados en la solicitud

Si el informe de busqueda cita documentos ya mencionados en la descripcidon de la solicitud
para la que se efectua la busqueda, esos documentos deben identificarse con la letra “D”. La
categoria de documentos “D” siempre debe ir acompafiada por algun simbolo que indique
la pertinencia del documento conforme a los Apartados 8.5.1y 8.5.2, por ejemplo “D,X”, “D,Y”
o “D,A”.

8.5.8 Documentos citados por otras razones

Si se cita un documento en el informe de busqueda por razones diferentes de las mencionadas
en los parrafos precedentes (en particular como prueba), por ejemplo:

a. un documento que puede plantear dudas sobre una reivindicacién de prioridad de
acuerdo con el Convenio de Paris; o

b. un documento citado para determinar la fecha de publicacion de otra cita;
ese documento se sefalard conlaletra “L”, conuna mencion que explique brevemente las
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razones de la cita. Respecto de los documentos de ese tipo, no es necesario precisar su
pertinencia en relacion con cualquier reivindicacion determinada. No obstante, cuando
la prueba que aportan concierna Unicamente a ciertas reivindicaciones (por ejemplo, el
documento “L” citado en el informe de busqueda puede invalidar la prioridad respecto
de ciertas reivindicaciones, pero no de otras), la cita del documento debera referirse a
esas reivindicaciones.

8.5.9 Divulgaciones no perjudiciales y aiio de gracia
Se refiere a los casos en que la invencidn ha sido divulgada durante un afo previo a la fecha

de presentacion, o de prioridad reclamada, por lo que tal informacién no se considera que
forma parte del estado de la técnica conforme al Articulo 17 de la Decision 486.

en

"Articulo 17.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomara en consideracion la
divulgacion ocurrida dentro del afio precedente a la fecha de la presentacion de la solicitud

invocada, siempre que tal divulgacion hubiese provenido de:

el Pais Miembro o dentro del afio precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido

a. el inventor o su causahabiente;

b. una oficina nacional competente que, en contravencion de la norma que rige la
materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor
O su causahabiente; o,

C. un tercero que hubiese obtenido la informacion directa o indirectamente del
inventor o su causahabiente”.

8.6 In

8 Cfr. Interpre

De acuerdo con este articulo, cualquier divulgacion realizada, durante el aflo previo a la
presentacion o a la fecha de prioridad, por el inventor, su causahabiente o un tercero que
haya obtenido la informacidn del inventor o el causahabiente, entre ellas articulos, libros,
comercializacion, exposiciones, etc., asi como las publicaciones accidentales realizadas por
oficinas de patentes en contravencidon a la norma vigente, no podrdn ser citadas como estado
de la técnica.

Dentro de este contexto, no se consideran publicaciones accidentales y por ende, si seran
parte del estado de la técnica, todas las publicaciones de patentes del inventor o de su
causahabiente realizadas por una oficina de patentes conforme a su normatividad durante el
afo previo a la presentacién o la fecha de prioridad.®?

En algunos casos, los documentos que comprueban esa divulgacion previa pueden citarse
en el informe de busqueda mediante la categoria apropiada mencionada, siempre y cuando
se encuentren disponibles.
forme de busqueda de otras oficinas
Se podran utilizar informes de busqueda de otras oficinas, tales como:

- informes de las otras oficinas de la Comunidad Andina;

- informe de busqueda de otras oficinas extranjeras de patentes;

- informe de busqueda complementario (para solicitudes presentadas via PCT); e
- informe de busqueda internacional emitido por Autoridades de Busqueda Internacional.

tacion Prejudicial 264-1P-2019 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
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Dicha busqueda debera ser complementada con la informacién de bases de datos de
patentes nacionales habida cuenta que su informacién no siempre estd contenida en las
indicadas bases de datos. De otro lado, muchas de las solicitudes que son abandonadas sin
publicacion por el mismo solicitante en su pais de origen u otros paises son presentadas
posteriormente en el drea andina. En caso de solicitudes que no fueron abandonadas, ellas
pueden constituirse como un antecedente para solicitudes presentadas en nuestros paises,
posteriormente.

8.7 Literatura No Patente (LNP)
8.7.1 Busqueda de la LNP

El examinador procederd ante todo a una busqueda en la literatura de patentes. En ciertos
campos técnicos deberd realizarse una busqueda en colecciones de literatura distinta de
la de patentes, es decir en literatura no patente LNP. No obstante, con independencia del
objeto de la busqueda, si se ha encontrado una cantidad minima, incluso nula, de patentes
anteriores pertinentes, el examinador deberd contemplar la posibilidad de ampliar los
recursos consultados para incluir las bases de datos que contengan la LNP.

8.7.2 Acceso a la LNP

En algunos casos es posible obtener documentacion LNP de fuentes como Internet, en
algunos casos solo serd posible obtener el resumen. El alto costo de las suscripciones a
revistas implica la utilizacion de alternativas, como son el intercambio de informacidn con
centros de investigacion que cuentan con acervos de este tipo o la utilizacién del servicio
de busqueda documental y envio de documentos de la OMPI, entre otros. Con apoyo de
internet, se tiene acceso a bases de datos de resimenes de LNP. Por ejemplo, citando un
resumen se puede pedir al solicitante el documento completo. Cuando el resumen sea
relevante se pedira asimismo la traduccion del documento, en caso de que el documento
esté en un idioma no comprensible para el examinador.

8.7.3 Bases de datos de LNP

Los cientificos e investigadores de universidades generalmente estan familiarizados con
dos de las bases de datos comerciales mas grandes de la literatura cientifica, Web of
Science /Web of Knowledge de Clarivate Analytics o Elsevier’s Scopus. Las bases de
datos de acceso abierto como Medline, PubMed y Crossref (que contienen metadatos
de mas de 96 millones de publicaciones) son cada vez mas populares y estan vinculadas
a iniciativas como core.ac.uk que hacen publicos los textos completos de mas de 113
millones de publicaciones. Las bases de datos como Google Scholar son una fuente
popular de acceso abierto de informacidon sobre documentos LNP y el acceso a copias
de textos, mientras que los sitios de redes sociales para investigadores como Research
Gate proporcionan un medio para que los académicos compartan sus investigaciones y
creen proyectos compartidos. Una caracteristica importante de los desarrollos recientes
en publicaciones cientificas es un cambio en el énfasis hacia publicaciones de acceso
abierto por parte de investigadores y agencias de financiamiento. Esto se refleja en
servicios como core.ac.uk que se menciond anteriormente y en servicios como Unpaywall,
que proporciona un complemento de navegador para identificar las versiones de acceso
abierto de los articulos. En la actualidad, Unpaywall contiene enlaces a mas de 19 millones
de publicaciones cientificas. Un aspecto importante de este cambio en el énfasis hacia el
acceso abierto es la integracidn entre servicios. Por lo tanto, Unpaywall se basa y resuelve
los identificadores de articulos al contenido de Crossref, mientras que la base de datos
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comercial de Web of Science proporciona enlaces a Unpaywall en sus resultados para
permitir la recuperaciéon gratuita de articulos.

8.7.4 Campos bibliograficos de LNP

Las bases de datos de la LNP comunmente tienen una variedad de campos diferentes.
Estos pueden variar ampliamente, pero comunmente incluirdn la mayoria de los siguientes:

Nombre del autor

Afiliacion del autor

Titulo

Resumen

Palabras clave del autor

Identificador de documento (DOI, ISSN, ISBN)
Reconocimiento de fondos

Referencias citadas

Recuento de citas

Identificador del investigador (segun cada base de datos)

8.8 Informe de busqueda

El informe de busqueda es el documento en el que se plasma el resultado de la busqueda de
la informacion técnica y que se utiliza para el examen de fondo de una solicitud de patente.
El propdsito del informe de busqueda es el de servir de soporte para que el examinador
concluya con un pronunciamiento en el examen de fondo sobre la proteccion de lo solicitado.

Dicho informe contiene los datos de identificacion bibliografica de los documentos que,
perteneciendo al estado de la técnica, estan estrechamente relacionados al objeto que se
solicita proteger.

El informe de busqueda se refleja en un formato que debe contener los siguientes datos:

identificacion de la solicitud de patente;

fecha de presentacion de la solicitud de patente;

fecha de prioridad de presentacion del invento en otro pais, si lo hubiere;
clasificacion internacional de patentes de la materia que se solicita proteger;
estrategia que se ha utilizado en la ubicacion de los documentos encontrados;

datos minimos de identificacion de los documentos encontrados, la Norma ST.14 de la
OMPI proporciona ejemplos de codmo identificar los documentos citados en el informe
de busqueda;

las reivindicaciones que son afectadas por el contenido de los documentos técnicos; y
descripcion de las categorias de cada documento encontrado segun el punto 8.5

8.9 Proceso de busqueda

Para efectuar una busqueda y toda vez que el objeto de esta es identificar el estado de la
técnica, se propone al examinador seguir los siguientes pasos:
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determinar exactamente el objeto de la solicitud, para lo cual se tomara en cuenta las
reivindicaciones presentadas a la luz de la descripcion y los dibujos. Si el examinador se
encuentra frente a una solicitud que no divulga la invencion de manera clara y completa,
se debera consignar que no es posible realizar la busqueda;

revisar las reivindicaciones independientes para verificar si existen reivindicaciones
dependientes que excedan del marco de la reivindicacion independiente a la que
estan subordinadas o si la descripcion y los dibujos divulgan medios de ejecucion de
la invencion que no estan comprendidos en las reivindicaciones. En ambos casos, la
busqueda deberd alcanzar también a estos objetos, de manera tal de cubrir todos los
aspectos y realizaciones de la invencion;

considerar las caracteristicas técnicas contenidas tanto en las reivindicaciones
independientes, como en las dependientes;

indicar en el “Informe de Busqueda” si hubiese alguna restriccion en la busqueda por
razones de exclusion de patentabilidad y/o falta de unidad de invencidn, a priori;

determinar la clasificacion de la solicitud, utilizando para ello, la Ultima edicién de la
clasificacion CIP, poniendo especial atencidn en asignar una clasificacion correcta.
Se sugiere utilizar también la clasificacion CCP, segun lo considere conveniente el
examinador;

planear diversas estrategias (ecuaciones) de busqueda tales como operadores
booleanos mediante la combinacion de palabras clave en diferentes campos de
busqueda (segun lo permita cada base de datos), operadores de proximidad y de
truncamiento de palabras claves. Es aconsejable utilizar el titulo, reivindicaciones
y resumen como principales campos de busqueda. Es importante mencionar que, al
utilizar la Clasificacion Internacional de Patentes CIP como parte de la estrategia de
busqueda, la probabilidad de encontrar documentos relevantes es mayor;

realizar la busqueda por familia de patentes, de ser procedente;

realizar la busqueda de antecedentes hasta la fecha de presentacion de la solicitud, o
de su prioridad reconocida;

la informacion minima que se deberia tomar en cuenta al realizar una buUsqueda debe
ser la que aparece en las Bases de Datos de Patentes Nacionales y en las contenidas en
el presente manual;

en caso de solicitudes que reivindiquen una prioridad, si la busqueda arrojara
documentos cuya fecha de publicacidn o de divulgacion se encuentre entre la fecha de
prioridad y la de presentacion de la solicitud objeto de la busqueda, la comprobacion
de la prioridad se efectuard en la etapa de examen de patentabilidad, oportunidad en
la que el examinador verificara, con ayuda del documento de prioridad, si la prioridad
se reconoce como valida;

evaluar e iterar constantemente los resultados de la busqueda y de ser necesario, para
reformular y afinar la estrategia utilizada. El examinador debera dirigir su atencion
principalmente hacia el concepto de novedad, pero al mismo tiempo deberd prestar
atencién a cualquier arte previo que pueda tener importancia en cuanto al nivel
inventivo; y

seleccionar de todos los documentos que haya recuperado, aguellos que citard en el
Informe de Busqueda, asignandoles la categoria adecuada. Estos documentos deberan
ser los que se encuentran mas cerca del objeto de la solicitud y los que ilustran mejor el
estado de la técnica. Si el examinador no encontrara documentos de especial relevancia
en cuanto a novedad y nivel inventivo, debera citar cualquier documento relacionado
con el campo técnico de la invencion, de existir.
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8.9.1 Ecuaciones de busqueda

Una estrategia o ecuacion de busqueda es la combinacidn de distintos criterios utilizando
ciertas herramientas, tales como el truncamiento de términos y operadores l6gicos, con
el objetivo que el examinador pueda recuperar documentos relacionados con la invencion
que se desea proteger, que describen los aspectos técnicos mas cercanos a esta.

Los componentes basicos de los que dispone el examinador para plantear la estrategia de
busqueda son los simbolos de las clasificaciones y las palabras clave. Sin embargo, no se
puede determinar una unica forma de hacerlo, sino que esta se encontrara en funcion de
la experiencia y conocimiento del examinador.

No obstante, un punto de partida es el estudio de los documentos que el propio solicitante
menciona en la parte correspondiente a la descripcidon de la invencion y que pueden dividirse

- Aquellos documentos que se citan como puntos de partida para la invencion. Estos
deben ser revisados, pues contienen informacion relevante para su comprension.

- Aqguellos documentos que contienen soluciones alternativas al problema técnico
hallado y que podrian constituirse en el estado de la técnica mas cercano.

- Aquellos documentos que reflejan las bases tecnoldgicas del sector en el que se
encuentra la invencion o contienen soluciones alejadas a la planteada por esta.

Con relacion a las palabras claves, se debe tener especial cuidado en no utilizar Unicamente
las palabras exactas, pues pueden acarrear resultados nulos. Ademads, se debe utilizar
sindnimos, expresiones equivalentes, truncamientos (que permitirdn abarcar el mayor nimero
de términos derivados de la palabra clave) y hasta anténimos. La mayoria de las bases de
datos para la busqueda de documentos de patente permite el uso de operadores ldgicos, los
qgue deben ser utilizados para afinar los resultados que se obtengan.

La busqueda debera centrarse en el campo técnico al que pertenece la invencion, de acuerdo
con lo que indica el solicitante en la descripcidn; sin embargo, la ampliacion de la indagacidn
a sectores tecnolégicos analogos debe restringirse a:

Sectores en los cuales un experto en la materia podria usar el mismo elemento o uno
similar a aquellos a los que pertenece un concepto genérico de la invencion reivindicada;

Sectores que guardan relacion con la funcidn de utilidad del objeto de las reivindicaciones;
O)

Técnicas pertenecientes al sector en el que se centran los esfuerzos del inventor y que
presentan una relacion suficiente con el problema particular de la invencion.

8.9.2 Busqueda sin resultados

Si el examinador no dispone de documentos mas pertinentes para apreciar la novedad y
el nivel inventivo, se planteard citar los documentos mas pertinentes relativos al “contexto
tecnoldgico” de la invencion gue haya podido identificar durante la busgueda. Normalmente,
no debera hacerse ningun esfuerzo particular en tal sentido; no obstante, en casos concretos,
el examinador podrd actuar como considere conveniente. En casos excepcionales, una
busqueda podra finalizarse sin que se haya encontrado ningun documento pertinente.
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8.9.3 Detencidén de la busqueda

Por razones de economia, es indispensable que el examinador haga prueba de discernimiento
para decidir poner fin a la busqueda cuando sean minimas las posibilidades de descubrir
otros elementos pertinentes en relacion con el esfuerzo exigido. La busqueda también podra
detenerse cuando los documentos hayan permitido establecer claramente la falta de novedad
de la totalidad de los elementos que impliquen las reivindicaciones o que razonablemente
pueda esperarse que estardn implicados, con independencia de las caracteristicas cuya
aplicacidon no exigiria ningun nivel inventivo y de las que pueda hacerse la demostracion
inmediata e indiscutible de que son tan bien conocidas en el sector examinado que no
parece necesario buscar pruebas documentales. En consecuencia, el examinador no debera
interrumpir la busqueda si la falta de novedad ha sido establecida Unicamente para un niumero
limitado de modos de realizacidén reivindicados, incluso si esto condujese a la formulacion de
una objecidn en la opinidn escrita por falta de novedad.

Cuando el documento sea una divulgacion encontrada en Internet y existan dudas sobre su
fecha de publicacion (en el sentido de que no se sepa con certeza si ha sido publicado antes
de la fecha pertinente), el examinador deberd continuar su blUsqueda como si no se hubiese
consultado esa divulgacion encontrada en Internet.

8.10 Bases de datos de patentes

Las bases de datos de patentes se dividen en dos grandes rubros, las bases de datos privadas
que tienen algun tipo de cuota o paga y las bases de datos publicas que generalmente son
gratuitas.

Las bases de datos de patentes en internet son un servicio que va cambiando en el tiempo
conforme a los intereses del mercado y las necesidades de informacién. Sin embargo, la
OMPI ha creado el portal WIPO INSPIRE®* que es una coleccion de informes sobre bases de
datos de patentes y sus caracteristicas, en donde se puede obtener informacidon actualizada,
precisa e imparcial para determinar qué base de datos de patentes utilizar. Recomendamos
al examinador consultar periddicamente este portal para conocer las bases de datos que la
OMPI vaya anexando a este listado. Un listado de las bases de datos de patentes se encuentra
en el Apartado 1.2 del Anexo |Il.

8.11 Formato de requerimiento de informacion inter-oficinas

“Articulo 46.- La oficina nacional competente podra requerir el informe de expertos o de
organismos cientificos o tecnoldgicos que se consideren idoneos, para que emitan opinion
sobre la patentabilidad de la invencion. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podra
requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.”

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 46 de la Decision 486, las oficinas nacionales
competentes podrdn intercambiar informacién para reunir todos los elementos necesarios
para efectuar su opinidn de patentabilidad.

84 https.//inspire.wipo.int/
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9 UNIDAD DE INVENCION

Previo al examen de patentabilidad, es necesario verificar si la solicitud tiene unidad de
invencion.

9.1 Definiciéon de unidad de invencidén

"Articulo 25.- La solicitud de patente solo podra comprender una invencion o un grupo de
invenciones relacionadas entre si, de manera que conformen un Unico concepto inventivo”.

Se debe entender por “Unico concepto inventivo” al conjunto de caracteristicas (o elementos)
técnicas nuevas e inventivas que son comunes a todas las invenciones.

El requerimiento de unidad de invencién debe evaluarse respecto de las reivindicaciones
independientes, mas no asi de las dependientes. Cuando se encuentra que las reivindicaciones
independientes guardan unidad de invencion entre si, no es posible objetar falta de unidad
de invencién para las reivindicaciones que dependen de estas. Por otro lado, en algunos
casos dentro de una misma reivindicacion existen conceptos inventivos distintos, por lo que
también deberd requerirse al solicitante si esto ocurre. En una solicitud de patente se puede
reivindicar:

a. una sola invencion; o
b. un grupo de invenciones relacionadas entre si por un Unico concepto inventivo.

Cuando se trate del caso b), se debe considerar que el concepto inventivo Unico que relaciona
las invenciones debe ser técnico, cumplir por si mismo con los requisitos de novedad y nivel
inventivo y ser comun a todas las reivindicaciones.

Ejemplo de unidad de invencidén:

Reivindicaciones:

1. Proceso para pintar un articulo en el cual la pintura contiene una sustancia X que inhibe
los procesos de oxidacion; dicho proceso incluye los siguientes pasos: atomizar la pintura
usando aire comprimido, cargar electrostaticamente la pintura atomizada usando un
sistema de electrodos A y aplicando la pintura al articulo.

2. Pintura conteniendo la sustancia X.
3. Un aparato para aplicar pintura que incluye un sistema de electrodos A.

Estado de la técnica:

La pintura que contiene la sustancia X es nueva e inventiva. El sistema de electrodos A
también es nuevo e inventivo.

Sin embargo los tres pasos generales del proceso de la reivindicacién 1 son conocidos.
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Comentarios:
Las caracteristicas técnicas especiales de la reivindicacion 1 son:
D La pintura que contiene la sustancia X;y i) El sistema de electrodos A

La caracteristica técnica especial [) se encuentra en la reivindicacion 2, de manera que
hay una relacion técnica entre las reivindicaciones 1y 2.

La caracteristica técnica especial i) se encuentra en la reivindicacion 3, de manera que
hay una relacion técnica entre las reivindicaciones 1y 3.

La caracteristica técnica especial i) de la reivindicacion 2 no es la misma ni corresponde
con la caracteristica técnica especial ii) de la reivindicacion 3. Por lo tanto, hay falta de
unidad de invencion entre el contenido de las reivindicaciones 2 y 3.

El requisito de unidad debe cumplirse por las siguientes razones: (a) econémicas, para evitar
que el solicitante obtenga proteccién para varias invenciones pagando tasas para una sola
patente y (b) tecnoldgicas, por la conveniencia para la clasificacion, busqueda y examen de
la solicitud.

La falta de unidad de invencidn se manifiesta “a priori” o “a posteriori”:
9.2 Falta de unidad de invencién a priori
La falta de unidad de invencion puede identificarse con la mera lectura de la solicitud, en

particular de las reivindicaciones, antes de identificar el estado de la técnica. En este caso, se
ha determinado la falta de unidad de invencidn “a priori”.

Ejemplo 1 de falta de unidad de invencién a priori:

Cuando se reivindica:

a) producto A;
b) proceso de produccionde A, B, C,D;y
c) aparato X (que no sirve para obtener el producto A ni se utiliza en el proceso 2)

No existe un unico concepto inventivo comun a todas las invenciones.

Ejemplo 2 de falta de unidad de invencidn a priori:

Considere las reivindicaciones:

a) Un teléfono

b) Un enchufe

c) Un dial

d) Un dial giratorio

e) Un dial de botones

Esta claro desde el principio que no existe un Unico concepto inventivo comun a todas
las invenciones.
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Ejemplo 3 de unidad de invencién a priori:

Reivindicacion 1: Un procedimiento de fabricaciéon de la sustancia quimica X.
Reivindicacion 2: Sustancia quimica X.
Reivindicacion 3: El (método de) uso de la sustancia X como insecticida

Hay unidad a priori entre las reivindicaciones 1, 2 y 3 porque el elemento técnico particular
comun a todas las reivindicaciones es la sustancia X. No obstante, si la sustancia X no
aporta contribucion alguna al estado de la técnica, no habra ningun elemento técnico
particular comun a todas las reivindicaciones. Por consiguiente, puede que no haya
unidad.

Ejemplo 4 de unidad de invencién a priori:

Reivindicacion 1: Silla equipada de un mecanismo elevador.
Reivindicacion 2: Silla equipada de un mecanismo elevador de rosca mecanica.
Reivindicacion 3: Silla equipada de un mecanismo elevador hidraulico.

Hay unidad a priori entre las reivindicaciones 1, 2 y 3 porque el elemento técnico particular
comun a todas las reivindicaciones es una silla equipada de un mecanismo elevador. No
obstante, si se conociera en la técnica una silla equipada de un mecanismo elevador,
las reivindicaciones no tendrian ningun elemento técnico particular comdn y no habria
unidad de la invencion.

Ejemplo 5 de falta de unidad de invencion a priori:

Reivindicacion 1: Alabe de rotor de turbina conformado para presentar una seccién
transversal semicircular.

Reivindicacion 2: Alabe de rotor de turbina segun la reivindicaciéon 1 que contiene la
aleacion Z.
Reivindicacion 3: Aleacion Z.

La reivindicacion independiente | se refiere a un alabe de turbina. Se considera que la
caracteristica “alabe conformado para presentar una seccion transversal semicircular” es
el elemento técnico particular de esta reivindicacion.

La reivindicacion independiente 3 se refiere a la “aleacion Z”, que se considera el elemento
técnico particular de esta reivindicacion.

Por consiguiente, no hay unidad a priori entre las reivindicaciones independientes 1y 3,
puesto que no hay ningun elemento técnico particular que sea comun a ambas.
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Ejemplo 6 de falta de unidad de invencidn a priori:

Reivindicacion 1: Un anticuerpo que se une especificamente a TAU y reconoce un epitopo
de SEQ ID NO: 1 (DRKDQGGYTMHQD) y comprende: Una cadena ligera que consiste en
la secuencia de aminoacidos de SEQ ID NO: 2; y una cadena pesada que consiste en la
secuencia de aminoacidos de SEQ ID NO: 5.

Reivindicacion 2: Un anticuerpo que se une especificamente a TAU y reconoce un epitopo
de SEQ ID NO: 3 (ESLFCQPMVTTRS) y comprende: Una cadena ligera que consiste en
la secuencia de aminoacidos de SEQ ID NO: 7; y una cadena pesada que consiste en la
secuencia de aminoacidos de SEQ ID NO: 9.

La descripcion menciona la produccion de dos anticuerpos con la misma actividad, es
decir, que estos se unen especificamente al antigeno TAU. No obstante, cada uno de
los anticuerpos descritos en las reivindicaciones 1y 2 reconoce epitopos diferentes, los
cuales estan caracterizados por las secuencias de aminoacidos SEQ ID NO: 1y SEQ ID
NO: 3 respectivamente.

En este caso, se reclaman dos grupos inventivos ya que las reivindicaciones no comparten
un concepto comun inventivo toda vez que no tienen las mismas caracteristicas técnicas
funcionales y estructurales. Por lo tanto, se objeta a priori la solicitud.

9.3 Falta de unidad de invencién a posteriori

Cuando se evidencia la falta de unidad de invencion después de haber efectuado la busqueda
de anterioridades y habiendo identificado los documentos relevantes, se ha identificado la

falta de unidad de invencién “a posteriori”.

La falta de unidad de invencion a posteriori se determina considerando las reivindicaciones
Unicamente después de evaluar los documentos relevantes del estado de la técnica. Es la mas
frecuente, ya que se determina que lo que se estd considerando como concepto inventivo
dnico 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.

Ejemplo 1 de falta de unidad de invencidon a posteriori:

a) producto A;
b) proceso |, para la producciéon de A; y
c) proceso ll, para la produccion de A.

Analisis. Cuando la busqueda de anterioridades pruebe que A no es nuevo, entonces el

Proceso | y el Proceso Il seran dos invenciones independientes.
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Ejemplo 2 de falta de unidad de invencidn a posteriori:

Considere las siguientes indicaciones:

a) Un teléfono

b) Un teléfono con un enchufe

c) Un teléfono con un disco

d) Un teléfono con un disco giratorio

e) Un teléfono con un disco dial de botones

Andlisis. Cualquiera de estas reivindicaciones representa por s/ sola una invencion (no se
examina ahora los criterios de patentabilidad de dichas reivindicaciones).

Una sola solicitud de patente que contenga una cualquiera y solo una de estas
reivindicaciones se considerara que presenta unidad de invencion.

Si una solicitud de patente contiene las cinco reivindicaciones independientes, estas
estan unidas por un unico concepto inventivo general: el teléfono. Si el teléfono cumple
con los criterios de patentabilidad, entonces las cinco reivindicaciones independientes
forman parte de un grupo de invenciones unidas entre si'y presentan por tanto, unidad
de invencion. Pero si el teléfono no cumple con los criterios de patentabilidad, la
reivindicacion a) no sera aceptada y las reivindicaciones siguientes ya no estaran unidas
por un concepto inventivo general. Por consiguiente, se considera el caso como carente
de unidad de invencion a posteriori, porque ha hecho falta o ha sido necesario examinar
las revindicaciones para poder saber si existia un unico concepto inventivo.

Ejemplo 3 de falta de unidad de invencién a posteriori:

Reivindicacion 1. Anticuerpo que se une a GPRC5D que comprende:

a. Una VH-CDR1 SEQ ID NO: 1, una VH-CDR2 SEQ ID NO: 5, una VH-CDR3 SEQ ID NO: 9,
una VL-CDR1 SEQ ID NO: 13, una VL-CDR2 SEQ ID NO: 16 y una VL-CDR3 SEQ ID NO: 19;
b. una VH-CDR1SEQ ID NO: 2, una VH-CDR2 SEQ ID NO: 6, una VH-CDR3 SEQ ID NO: 10,
una VL-CDR1SEQ ID NO: 13, una VL-CDR2 SEQ ID NO: 16 y una VL-CDR3 SEQ ID NO: 19; o

c. una VH-CDR1 SEQ ID NO: 3, una VH-CDR2 SEQ ID NO: 7, una VH-CDR3 SEQ ID NO: 1,
una VL-CDR1 SEQ ID NO: 14, una VL-CDR2 SEQ ID NO: 17 y una VL-CDR3 SEQ ID NO: 20.

En este caso, el concepto comun es un anticuerpo que se une al antigeno GPRC5D.
Cuando el examinador realiza la busqueda en el estado de la técnica establece que
va existian anticuerpos anti-GPRC5D, en consecuencia, se concluye que el concepto
comun inventivo para los anticuerpos a, b y ¢ desaparece. Adicionalmente, la descripcion
evidencia que cada uno de los anticuerpos a, b y ¢ de la reivindicacion 1, tienen estructuras
diferentes para sus seis CDR’s de union al antigeno. Por consiguiente, la solicitud carece
de unidad de invencion a posteriori.
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Ejemplo 4 - Invenciones diferentes en reivindicaciones independientes diferentes:

1. Un anticuerpo que se une a DLL4 humano, que comprende las siguientes regiones
hipervariables: CDR-H1 que consiste en la SEQ ID NO: 1(SSSYYWG); CDR-H2 que consiste
en la SEQ ID NO: 2 (DIYYTGSTYYNPSLKS); CDR-H3 que consiste en la SEQ ID NO: 3
(QALAMGGGSDK) o0 SEQ ID NO: 4 (QALALGGGSDK); CDR-L1 que consiste en la SEQ ID
NO: 5 (SGQRLGDKYAS); CDR-L2 que consiste en la SEQ ID NO: 6 (EDSKRPS); y CDR-L3
gue consiste en la SEQ ID NO: 7 (QAWDRDTGV).

2. Un anticuerpo que se une a DLL4 humano, que comprende las siguientes regiones
hipervariables: CDR-H1 que consiste en la SEQ ID NO: 8 (NHWMS) o SEQ ID NO: 9
(SHWMS); CDR-H2 que consiste en la SEQ ID NO: 10 (DISSDGRYKYYADSVKG) o SEQ ID
NO: 1T (MISYDGTIKYYADSVKG); CDR-H3 que consiste enla SEQ ID NO: 12 (AGGGNVGFDD);
CDR-L1 gue consiste en la SEQ ID NO: 13 (SADKLGTKYVS); CDR-L2 gue consiste en la
SEQ ID NO: 14 (QDAKRPS); y CDR-L3 que consiste en la SEQ ID NO: 15 (QSWDRSDVV).

Andlisis. Para una mejor comprension del ejemplo, se describen las secuencias de
aminoacidos junto con sus identificadores (SEQ ID NO: XX) correspondientes. Asi, se
puede apreciar que los anticuerpos anti-DLL 4 difieren entre si en sus caracteristicas
estructurales. En todo caso, el elemento técnico comun que vincula a ambos anticuerpos
es un anticuerpo que se une a DLL4 humano, por lo que las dos invenciones estan
vinculadas unicamente por su caracteristica funcional.

En caso de que el estado de la técnica no divulgue ningun anticuerpo anti-DLL4 humano,
entonces el elemento técnico comun puede ser considerado el concepto inventivo Unico
comun que relaciona a las dos invenciones, y por ende, guardan unidad de invencion,
pese a las diferencias estructurales.

Si por el contrario, algun documento del estado de la técnica divulgase por lo menos un
anticuerpo anti-DLL4 humano, aunque sea estructuralmente muy diferente a cualquiera
de los reivindicados, entonces este anticuerpo anticipa al elemento técnico comun, por lo
cual dicho elemento no puede ser considerado como el concepto inventivo comun que
relaciona a las dos invenciones. En ese sentido, dicho documento del estado de la técnica
destruye la unidad de invencion entre las dos invenciones (falta de unidad de invencion
a posteriori).

En el presente caso, se ha encontrado un antecedente que revela un anticuerpo anti-
DLL 4 cuya region variable de cadena pesada comprende una CDR-HI1 idéntica a la SEQ
ID NO: 1 de la invencion. Por tanto, las dos invenciones no guardan unidad de invencion
(a posteriori) entre si.
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Ejemplo 5 - Invenciones diferentes en una misma reivindicacion independiente:

1. Una proteina quimérica insecticida que comprende una secuencia de aminoacidos tal
como se establece en cualquiera de las SEQ ID NOS: 1a 4.

ANALISIS: En el presente caso no se describen las secuencias peptidicas junto a sus
identificadores porque son extensas (mas de 1000 aminoacidos de longitud). No obstante,
la descripcion divulga informacion sobre la construcciéon de dichas proteinas quiméricas
insecticidas, como se indica a continuacion:

SEQ ID NO Doml Dom2 Dom3 Protoxina

1 CrylAh CrylAc Cryl1Ca CrylAc
2 CrylBe2 CrylBe2 CrylKa Cry1Ka
3 CrylBe2 CrylBe2 CrylCa CrylAb3
4 CrylBe2 CrylBe2 CrylCa CrylAb3

A priori, el elemento técnico comun que vincula a las SEQ ID NOS: 3 y 4 es una proteina
quimérica insecticida que comprende los Doml y Dom?2 de CrylBe, Dom3 de CrylCa y
protoxina de CrylAb3; por lo cual guardan unidad de invencion.

Las SEQ ID NOS: 3 y 4 tienen en comun el Dom3 de CrylCa con la SEQ ID NO:. I, por lo
que el elemento técnico comun que os vincula es una proteina quimérica insecticida que
comprende el Dom3 de CrylCa. No obstante, se ha encontrado un antecedente que revela
endotoxinas proteicas hibridas que contienen dominios Doml y DomZ2 de varias toxinas
Cryl combinadas con Dom3 de CryICa. Asi, en la medida que dicho elemento técnico esta
anticipado por el estado de la técnica, no existe un concepto inventivo Unico comun que
relacione a la SEQ ID NO: 1 con las SEQ ID NOS: 3 y 4.

Las SEQ ID NOS: 3 y 4 tienen en comun los Doml y Dom2 de CrylBe2 con la SEQ ID
NO: 2, por lo que el elemento técnico comun que los vincula es una proteina quimeérica
insecticida que comprende los Doml y Dom?2 de CrylBeZ2. No obstante, se ha encontrado
otro antecedente que revela endotoxinas proteicas hibridas que contienen los dominios
Domly Dom?2 de CryiBe2 combinadas con Dom3 y protoxina de ciertas toxinas Cry. Asi,
en la medida que dicho elemento técnico esta anticipado por el estado de la técnica, no
existe un concepto inventivo unico comun que relacione a la SEQ ID NO: 2 con las SEQ ID
NOS: 3y 4.

Por tanto, se han encontrado los siguientes grupos inventivos:
Grupo T: SEQ ID NO: 1

Grupo 2: SEQ ID NO: 2

Grupo 3: SEQ ID NOS: 3y 4

9.4 Indicios de falta de unidad de invencién

Los casos siguientes son indicativos de falta de unidad:

- Varias reivindicaciones independientes de la misma categoria que se diferencian en sus
caracteristicas técnicas

- Una reivindicacion independiente con muchas alternativas
- Necesidad de buscar en diversos campos técnicos
- Indicacion de varios problemas que no parecen estar relacionados

- Un documento del estado de la técnica destruye la novedad de solo una reivindicacion
independiente.
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9.5 Método para examinar la unidad de invencioén

El método para determinar la unidad de la invencion se explica con mayor detalle mediante
cuatro situaciones particulares.

9.5.1 Combinaciones de distintas categorias de reivindicaciones
Se tendra presente que en los siguientes casos hay unidad de invencién y por lo tanto se

permite incluir dentro de la misma solicitud las siguientes combinaciones de reivindicaciones,
de diferente categoria:

Caso 1. Producto y procedimiento:

1. Reivindicacion independiente para un producto y

2. Reivindicacion independiente para un procedimiento especialmente adaptado para
fabricar dicho producto

Caso 2. Procedimiento y aparato:

1. Reivindicacion independiente para un procedimiento y
2. Reivindicacion independiente para un aparato o medio especificamente disefado
para llevar a cabo dicho procedimiento

Caso 3. Producto, procedimiento y aparato Reivindicacién independiente para un pro-
ducto:

1. Reivindicacion independiente para un procedimiento especialmente adaptado para
fabricar dicho producto, y

2. Reivindicacion independiente para un aparato o medio especificamente disefado
para llevar a cabo dicho procedimiento.

Para formular una objecién por unidad de invencion se debe verificar en primer lugar si existe
un unico concepto inventivo. El concepto inventivo comun es: i) la estructura comun vy ii) la
propiedad comun.

El estudio del requisito supone un estudio de unidad de invencidn “a posteriori”, es decir,
considerando el estado de la técnica mas cercano con el fin que el examinador pueda
determinar si existen documentos que anticipan las caracteristicas técnicas que definen el
Unico concepto inventivo comun y en tal caso, concluir gue no existe un Unico concepto
nuevo e inventivo comun para el grupo de invenciones reivindicado.

Si se considera, a primera vista, que es posible que la solicitud en estudio no tenga unidad de
invencion, el examinador debera seguir los siguientes pasos:

Paso 1 - |dentificar la invencion mencionada en primer lugar e identificar sus caracteristicas
técnicas esenciales.

La invencidn mencionada en primer lugar puede ser la reivindicacion 1, la primera alternativa
si el objeto de la reivindicacion 1 esta expresado por alternativas, o el primer ejemplo de la

descripcion.

Paso 2 - Hacer la busqueda para la invencion mencionada en primer lugar.
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esenciales.

Paso 4 - Examinar la novedad vy el nivel inventivo al primer grupo inventivo reclamado en el
capitulo reivindicatorio de la solicitud bajo estudio. Para ello aplicard el método problema/

solucioén para cada posible grupo inventivo.

Paso 5 - Comparar el problema técnico objetivo y las caracteristicas técnicas esenciales de

cada posible grupo inventivo.

Ejemplo - Reivindicaciones de distintas categorias:

Reivindicacion 1: Un procedimiento de fabricacion que comprende las etapas Ay B.
Reivindicacion 2: Aparato especificamente disefiado para llevar a cabo la etapa A.
Reivindicacion 3. Aparato especificamente disefado para llevar a cabo la etapa B.

Analisis:
- Existe unidad de invencion entre las reivindicaciones 1y 2y 1y 3.

- No existe unidad de invencion entre las reivindicaciones 2 y 3, pues no tienen elemento
técnico particular coman.

- Dado que existe unidad de invencion entre las reivindicaciones 1y 2; se objetaria la
reivindicacion 3 por no guardar unidad de invencion con el primer grupo inventivo
(cuyo elemento comun es la etapa A)

Ejemplo - Reivindicaciones de distintas categorias:

Reivindicacion 1: Un procedimiento para pintar un articulo en el que la pintura contiene
una nueva sustancia X inhibidora de la formacion de éxido y que consta de los siguientes
pasos: pulverizacion de la pintura mediante aire comprimido, carga electrostatica de la
pintura pulverizada utilizando un nuevo dispositivo de electrodo A y direccionamiento de
la pintura hacia el articulo.

Reivindicacion 2: Pintura que contiene la sustancia X.
Reivindicacion 3. Aparato que incluye el dispositivo de electrodo A.

Analisis:
- Existe unidad de invencién entre las reivindicaciones 1y 2, pues el elemento técnico
particular comun es la pintura que contiene la sustancia X.

- Existe unidad de invencion entre las reivindicaciones 1y 3, pues el elemento técnico
particular es el dispositivo de electrodo A.

- No existe unidad de invencion entre las reivindicaciones 2 y 3, pues no tienen elemento
técnico particular coman.
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Ejemplo - Reivindicaciones de distintas categorias:

Reivindicacion 1: Un procedimiento para pintar un articulo en el que la pintura contiene
una nueva sustancia X inhibidora de la formacidn de 6xido y que consta de los siguientes
pasos: pulverizacion de la pintura mediante aire comprimido, carga electrostatica de la
pintura pulverizada utilizando un nuevo dispositivo de electrodo A y direccionamiento de
la pintura hacia el articulo.

Reivindicacion 2: Pintura que contiene la sustancia X.
Reivindicacion 3: Aparato que incluye el dispositivo de electrodo A.

Analisis:
- Existe unidad de invencion entre las reivindicaciones 1y 2, pues el elemento técnico
particular comun es la pintura que contiene la sustancia X.

- Existe unidad de invencion entre las reivindicaciones 1 y 3, pues el elemento técnico
particular es el dispositivo de electrodo A.

- No existe unidad de invencion entre las reivindicaciones 2 y 3, pues no tienen elemento
técnico particular comdan.

Ejemplo - Reivindicaciones de distintas categorias:

Reivindicacion 1: Un quemador de combustible dotado de entradas tangenciales del
combustible hacia una camara de mezcla.

Reivindicacion 2: Un procedimiento de fabricacion de un quemador de combustible que
comprende la etapa de formacion de entradas tangenciales del combustible hacia una
camara de mezcla.

Reivindicacion 3: Un procedimiento de fabricacion de un quemador de combustible que
incluye una fase de fundido A.

Reivindicaciéon 4: Un aparato para llevar a cabo un procedimiento de fabricacion de un
qguemador de combustible, que incluye la caracteristica X que permite la formacidn de
entradas tangenciales del combustible.

Reivindicacion 5: Un aparato para llevar a cabo un procedimiento de fabricacion de un
guemador de combustible, que incluye una cubierta protectora B.

Reivindicacion 6: Un procedimiento de fabricacidon de negro de carbdon que comprende
la etapa de introducciéon tangencial de combustible en una cdmara de mezcla de un
guemador de combustible.

Andlisis:
- Existe unidad de invencion entre las reivindicaciones 1, 2, 4 y 6, pues el elemento técnico
particular comun a todas ellas son las entradas tangenciales de combustible.

- No existe unidad de invencion entre las reivindicaciones 3y 5, ni de ellas con respecto a
las reivindicaciones 1, 2, 4 y 6 pues no hay un elemento técnico particular comun entre
ellas.
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Ejemplo - Reivindicaciones de distintas categorias:

Reivindicacion 1: Una banda ferritica de acero inoxidable de gran resistencia frente a
la corrosion y elevada resistencia, compuesta principalmente por, en porcentaje en
peso: Ni=2,0-5,0; Cr=15-19; Mo=1-2; Fe=el resto. El espesor oscila entre 0,5y 2,0 mm y
el limite eldstico es del 0,2% por encima de 50 kg/mm2.

Reivindicacion 2: Un método de producciéon de una banda ferritica de acero inoxidable
de granresistenciafrente ala corrosidony elevada resistencia, compuesta principalmente
por, en porcentaje en peso: Ni=2,0-5,0; Cr=15-19;M0=1-2; Fe=el resto, que consta de
las siguientes etapas: a) laminado en caliente hasta alcanzar un espesor de 2,0 a 5,0
mm; b) recocido de la banda laminada en caliente a 800-1.000 2C en condiciones
esencialmente no oxidantes; ¢) laminado en frio de la banda hasta alcanzar un espesor
de 0,5 a 2,0 mm; y d) recocido final a 1120 y 1.200 2C de la banda laminada en frio
durante 2-5 minutos.

Andlisis: Existe unidad de invencion entre las reivindicaciones 1 y 2. El elemento
técnico particular comun corresponde al limite elastico del 0,2% por encima de 50
kg/mm?2. Las etapas del proceso de la reivindicacién 2 producen de por si una banda
ferritica de acero inoxidable con un limite eldstico del 0,2% por encima de 50 kg/mm?2.
Aunque esta caracteristica no se dedujera del texto de la reivindicacion 2, se encuentra
divulgada en la descripcion. Por tanto, dichas etapas del procedimiento constituyen
el elemento técnico particular correspondiente a la limitacion de la reivindicacion de
producto referida al mismo acero inoxidable ferritico dotado de las caracteristicas de
resistencia mencionadas.

9.5.2 Procedimiento y productos
- Procedimientos de sintesis de un producto conocido:

No hay unidad de invencion entre los procedimientos de sintesis de un producto conocido,
silas rutas de sintesis no tienen elementos técnicos en comun, aunque tales procedimientos
sean nuevos e inventivos. Cada procedimiento es un grupo inventivo diferente, porque el
producto no es el elemento técnico particular comun a todos los procedimientos.

- Procedimientos de sintesis de un producto nuevo e inventivo:

Hay unidad de invencidon entre los procedimientos de sintesis de un producto nuevo e
inventivo, aunque las rutas de sintesis no tengan elementos técnicos en comun, porque el
producto es el concepto inventivo comun a todos los procedimientos.

- Composiciones de compuestos (1):

La composicion contiene: un primer tipo de compuestos que tienen una primera funcion
que es similar y una primera estructura comun que, segun se divulga, es esencial para esa
primera funcidon y un segundo tipo de compuestos que tienen una segunda funcidn que
es similar y una segunda estructura comun que, segun se divulga, es esencial para esa
segunda funcidn. Por lo tanto, se considerard que hay unidad en composiciones de este
tipo.
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Ejemplo - Composiciones de Compuestos con unidad de invencion:

La composicion reivindicada contiene un compuesto X, nuevo o conocido en el estado
de la técnica y un compuesto seleccionado del grupo consistente de A, By C.

Anélisis; El estado de la técnica da a conocer que A, B y C tienen funcion similar y
tienen una estructura comun que, segun se divulga, es esencial para la funcion.

- Composiciones de compuestos (2):

La composicidon contiene: un primer tipo de compuestos que tienen una primera funciéon
que es similar y una primera estructura comun que, segun se divulga es esencial para esa
primera funcién; y un segundo, tercer, cuarto ... tipo de compuestos que tienen una segunda
funcion similar, pero una segunda, tercera, cuarta ... estructuras gue son diferentes. Se
considerara que no hay unidad en composiciones de este tipo.

Ejemplo - Composiciones de Compuestos sin unidad de invencion:

La composicidén contiene el compuesto X y un compuesto seleccionado del grupo
consistente de A, By C.

Se divulga que A, B y C tienen funcidén similar, pero son moléculas estructuralmente
diferentes.

Anélisis:

De manera que hay tres grupos inventivos.

- Grupo |: composicion que contiene los compuestos Xy A
- Grupo Il: composicion que contiene los compuestos Xy B.
- Grupo Ill: composicion que contiene los compuestos Xy C.

9.5.3 Practica “Markush”

Si los posibles grupos inventivos resuelven el mismo problema técnico objetivo y tienen
caracteristicas técnicas esenciales en comun, estas son el Unico concepto inventivo comun a

todos los grupos inventivos y en tal caso se concluird que hay unidad de invencién entre las
invenciones examinadas.

Si las posibles invenciones no tienen caracteristicas técnicas esenciales en comun, es decir
no hay ninguna caracteristica (o elemento) técnica nueva e inventiva que sea comun, se
concluird que no hay unidad de invencion.
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Ejemplo - Practica “Markush” / estructura comun:

Reivindicacion 1: Compuesto de la formula:

R -

Rd
donde R1 se selecciona del grupo compuesto por fenilo, piridil, tiazolil, triazinil, alquiltio,

alcoxi y metilo; R2, R3 y R4 son metilo, bencil o fenilo.

NOTA: Segun la memoria, los compuestos tienen actividad desde el punto de vista
farmacéutico, para aumentar la capacidad de la sangre para absorber oxigeno.
Analisis:

El elemento estructural significativo compartido por todas las variantes es el indolil y es

el que le da la actividad o propiedad al compuesto. Puesto que todas las variantes tienen
la misma actividad o propiedad, existe unidad de invencion.

Ejemplo - Practica “Markush” / estructura comtun:

R 1: Compuesto de la formula:

SCH,

R—N=C—-CH Z

donde R1 se selecciona del grupo compuesto por fenilo, piridil, tiazolil, triazinil, alquiltio,
alcoxi y metilo; Z se selecciona del grupo compuesto por O, S, imino (NH) y
metileno (-CH2-)

NOTA: Se indica que los compuestos tienen actividad en el alivio de dolores en la parte
baja de la espalda.
Anaélisis:

El grupo iminotioéter -N=CSCHJ3 unido a un anillo de 6 atomos es el elemento estructural
significativo compartido por todas las variantes. Como se alega la misma actividad para
todos los compuestos reivindicados, existe unidad de invencion.
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Ejemplo - Practica “Markush?” / falta de estructura comun:

Reivindicacion 1: Una composicion herbicida compuesta esencialmente por una cantidad
eficaz de la mezcla de A 2,4-D (acido 2,4-diclorofenoxiacético) y B, un segundo herbicida
gue se selecciona del grupo compuesto por el sulfato de cobre, el clorato de sodio, el
sulfamato de amonio, el tricloroacetato de sodio, el acido dicloropropidnico, el acido
3-amino-2,5-diclorobenzoico, la difenamida (una amida), el ioxinilo (nitrilo), el dinoseb
(fenol), la trifluralina (dinitroanilina), EPTC (tiocarbamato) y la simazina (triazina), con un
portador inerte o un diluyente”.

Analisis:
No existe unidad de invencion, pues los diferentes componentes englobados en B deben
ser miembros de una clase de compuestos reconocida. En este caso, los miembros de B

no se reconocen como una clase de compuestos, sino que representan una pluralidad de
clases que se pueden identificar como sigue:

a) sales inorganicas (sulfato de cobre,; clorato de sodio; sulfamato de amonio);

b) sales organicas y acidos carboxilos (tricloroacetato de sodio, acido dicloropropionico,
acido 3-amino-2 5-diclorobenzoico);

c) amidas (difenamida);

d) nitrilos (ioxinilo);

e) fenoles (dinoseb);

) aminas (trifluralina) y

9) heterociclicos (simazina).

9.5.4 Productos intermedios y productos finales

El examinador tendra presente que hay unidad de invencion entre productos intermedios vy
productos finales, cuando:

- El producto intermedio y el producto final tienen los mismos elementos estructurales
esenciales (la misma estructura quimica basica),

- Elintermedio introduce un elemento estructural esencial en el producto final,
- El producto final se obtiene directamente del intermedio, o

- Estan separados por pocos intermedios que comparten el mismo elemento estructural
esencial.

Considerando la novedad de los productos intermedios y de los productos finales. Siempre
gue tengan el mismo elemento estructural esencial o el intermedio incorpore un elemento
esencial en el producto final, el examinador tendrd presente que hay unidad entre:

- Un intermedio nuevo y un producto final nuevo, o

- Un intermedio conocido y un producto final nuevo, o

- Distintos intermedios utilizados para diferentes procedimientos de obtencion del
producto final.
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- Un intermedio y un producto final de un proceso que lleva de uno a otro, por un
intermedio conocido.

Productos intermedios y Productos finales:

- Elintermedio y el producto final estan separados por un intermedio conocido

No hay unidad entre el intermedio y el producto final, separados por un intermedio conocido.

- Intermedios diferentes para zonas estructurales diferentes del producto final

Se considerard que no hay unidad entre intermedios diferentes para zonas estructurales
diferentes del producto final.

Ejemplo - Productos intermedios y finales - Con unidad de invencién:

Reivindicacion 1: Compuesto de la formula (compuesto intermedio)

Analisis:

Existe unidad de invencion entre las reivindicaciones 1y 2, pues las estructuras quimicas
de los productos intermedio y final estan estrechamente relacionadas entre si desde el

punto de vista técnico. El elemento estructural esencial que se incorpora al producto final
es:
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Ejemplo - Productos intermedios y finales - Falta de unidad de invencién:

El capitulo reivindicatorio comprende el Compuesto (I) y sus intermedios de preparacion:
an y .

Ci

" s~ N a8 () "o b« -
/ 0 “ N/J\S/\/ Oy 0
o b X
X

Analisis:

Dado que el compuesto (1), que es el producto final, es conocido (en W09941254), se
considera que no hay unidad entre los dos intermedios Il y Ill, que conforman zonas
estructurales diferentes del producto final:

T Ho A "
HN A @ W (1)

I o

c N/)\S/\/ X’

Si se reconoce que hay unidad de invencion mediante la aplicacion de las interpretaciones
anteriores, el hecho de que los intermedios, ademas de su utilizacion para la obtencién de
productos finales, presenten otros efectos u otras actividades, no afectara la decision sobre
la unidad de invencion.

9.5.5 Polimorfos

En referencia a la unidad de invencion de un grupo de polimorfos reivindicado, se tendrd
presente que, si las caracteristicas distintivas nuevas e inventivas de los polimorfos son
comunes a todos los polimorfos reivindicados, en tal caso se considerard que hay unidad de
invencion:

Ejemplo - Polimorfos sin unidad de invencidn:

Si se reivindica:

1. El Polimorfo B del compuesto X

2. El Polimorfo C del compuesto X

3. El Polimorfo D del compuesto X

4. El Monohidrato del compuesto X, y

5. El Solvato etandlico del compuesto X.

Dado que el estado de la técnica mas cercano da a conocer el ‘Polimorfo A del compuesto
X', se observara que no hay una caracteristica técnica nueva e inventiva que sea comun a
los Polimorfos B, C ni D reivindicados. Por lo tanto, no hay unidad de invencion entre ellos.
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La caracteristica que tienen en comun el ‘Monohidrato del compuesto X’y el ‘Solvato etandlico
del compuesto X’, es el hecho de ser solvatos. Pero el primero es un solvato hidrato y el
segundo es un solvato etandlico y el ser solvato no es una caracteristica nueva ni inventiva.
De manera que no hay unidad de invencion entre ellos.

De lo cual se concluye que no hay Unidad de invencidon y la solicitud contiene cinco invenciones

diferentes, a saber:

- El Polimorfo B del compuesto X

- El Polimorfo C del compuesto X

- El Polimorfo D del compuesto X, y

- El Monohidrato del compuesto X y

- El Solvato etandlico del compuesto X.

9.6 Fraccionamiento de la solicitud

“Articulo 36.- El solicitante podra, en cualquier momento del tramite, dividir su solicitud
en dos o mas fraccionarias, pero ninguna de éstas podra implicar una ampliacion de la
proteccion que corresponda a la divulgacion contenida en la solicitud inicial.

La oficina nacional competente podra, en cualquier momento del tramite, requerir al
solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invencion

Cada solicitud fraccionaria se beneficiara de la fecha de presentacion y, en su caso, de la
fecha de prioridad de la solicitud inicial.

En caso de haberse invocado prioridades mdltiples o parciales, el solicitante o la oficina
nacional competente, indicara la fecha o fechas de prioridad que corresponda a las materias
que deberan quedar cubjertas por cada una de las solicitudes fraccionarias.

A efectos de la division de una solicitud, el solicitante consignara los documentos que
fuesen necesarios para formar las solicitudes fraccionarias correspondientes”.

El examinador al analizar la patentabilidad, en caso de que estimara que no hay unidad
de invencién, pedird al solicitante que presente “solicitudes divisionales” o “solicitudes
fraccionarias” toda vez que se deriven de una solicitud principal y se benefician de su fecha
de presentacion, o que identifique la parte de la invencién con la cual prefiere continuar el
tramite (Articulo 36).

Si el solicitante no cumple con el requerimiento de la oficina, la solicitud deberd ser rechazada
por falta de unidad (Articulos 25y 45).

Adicionalmente, cabe mencionar que el primer parrafo del Articulo 36, establece la posibilidad
de que el solicitante divida la solicitud de patente de manera voluntaria, es decir, sin que sea
necesario un requerimiento por falta de unidad de invencion. Al respecto, el examinador
deberd verificar la viabilidad de la solicitud o solicitudes fraccionarias presentadas, y
procedera al examen de fondo correspondiente en cada uno de los casos, de acuerdo con las
disposiciones internas de cada oficina.
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NOVEDAD

10.1 Requisitos del Articulo 16 de la Decision 486

"Articulo 16.- Una invencion se considerara nueva cuando no esta comprendida en el estado
de la técnica.

El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al publico por una
descripcion escrita u oral, utilizacion, comercializacion o cualquier otro medio antes de la
fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida

Solo para el efecto de la determinacion de la novedad, también se considerara dentro del
estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en tramite ante la oficina
nacional competente, cuya fecha de presentacion o de prioridad fuese anterior a la fecha
de presentacion o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando,
siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se
publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el Articulo 40 *

Segun el Articulo 14, el hecho de que una invencidn no sea nueva es suficiente para rechazar
solicitud.

Una invencion tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no forma parte del
estado de la técnica. El examinador debe demostrar que la invencién no es nueva. En tal
sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invencién y no existen
datos que prueben que no es nueva, la invencion reivindicada serd considerada nueva.

Para el analisis de la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del estado de
la técnica. Sin embargo, si un documento se refiere explicitamente a otro documento para
proporcionar mas detalle sobre alguna caracteristica, se puede considerar que el contenido
del segundo documento relativo a esa caracteristica estd incorporado en el primero.

Un documento del estado de la técnica puede contener informacién implicitamente, es
decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar directamente
y sin ambigledad del documento. Por ejemplo, si un documento habla de una bicicleta,
implicitamente se refiere a las ruedas de la bicicleta, aunque no las mencione.

Algunas definiciones provenientes de la normativa europea son:

- Novedad: todo lo que no forma parte del estado de la técnica.

- Falta de novedad: se afecta la novedad de la materia reivindicada si esta se deriva de una
gue forma parte del estado de la técnica de manera directa, sea de manera explicita o
implicita por un técnico en la materia.

El examinador podra sustentar falta de novedad en divulgaciones realizadas en documentos,
conferencias, ferias, dibujos, etc., o con base en su propio conocimiento siempre que esté
debidamente soportado. Laimpugnacién de la novedad debera hacerse a partir de una misma
divulgacion, teniendo en cuenta que no se podra combinar distintas fuentes de referencia.
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Si un elemento equivale a otro, la objecidn no podria ser por falta de novedad sino por falta
de nivel inventivo. Asi un hilo de cobre y uno de plata son equivalentes por tener la misma
funcion, pero no son lo mismo.

Si a un mismo elemento se le asigna nombres distintos pero sus caracteristicas técnicas son
las mismas, la novedad se afecta. Este seria el caso de “manta” o “toalla” que no presentan
caracteristicas técnicas distintas.

Un elemento particular del estado de la técnica anula la novedad de una expresion general
que se reivindica. Por ejemplo, la divulgacion del ‘cobre’ en el estado de la técnica anula la
novedad de una invencion del concepto general ‘metal’. Pero la divulgaciéon de una expresion
general del estado de la técnica no anula la novedad de un elemento particular que se
reivindica.

En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnica existen ejemplos
contenidos en dicho rango. Asi, por ejemplo, si la solicitud reivindica un proceso entre 120
y 150 grados y el estado de la técnica describe el mismo proceso a 130 grados, no habria
novedad.

Examen de novedad:

cLa publicacion del documento es previa a la fecha de presentaciéon o de prioridad? Si/No
cContiene todas las caracteristicas técnicas explicitas o implicitas? Si/No
En caso de respuesta afirmativa en ambos supuestos, entonces la invencion no es nueva.

10.2 Prioridad

La materia de la solicitud debe estar acorde con la materia de la solicitud anterior. No es
necesario que exista una correspondencia exacta pero el derecho de prioridad no se puede
basar en una referencia general. Una solicitud de patente donde se describe y reivindican
dos elementos A y B puede reclamar prioridad de una solicitud que contenga el elemento A
y de otra que contenga el elemento B aun habiéndose presentado en diferentes paises. No
es el caso cuando la solicitud describe y reivindica la combinacion de los elementos Ay By
en ninguna de las solicitudes anteriores se menciona dicha combinacién, en este caso no se
podria reclamar prioridad con base en dichas solicitudes.

No se puede rechazar una prioridad o una solicitud de patente por el hecho de que una
solicitud que reivindica una o varias prioridades contenga uno o varios elementos que no
estan comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada (Articulo 4
del Convenio de Paris). Este mismo ordenamiento sefala que, en las solicitudes iniciales no
es necesario que la materia sobre la cual se reivindica prioridad se encuentre dentro de las
reivindicaciones, basta con que el conjunto de documentos de la solicitud revele la existencia
de dicha materia.

Corresponde al examinador evaluar la validez de la prioridad a los efectos de determinar el
estado de la técnica. Cuando existan anticipaciones que destruyan la novedad entre la fecha
de prioridad y la de presentacidon de la solicitud cuya prioridad se reivindica, debera asimismo
analizar el contenido del documento de prioridad con respecto al de la solicitud presentada.

Serdan de aplicacion las disposiciones del segundo parrafo del Articulo 9 de la Decision 486
cuando se trate de solicitudes basadas en una anterior presentada ante la misma oficina.
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10.3 Novedad respecto a otra solicitud nacional anterior en tramite ante la oficina de tramite

Se trata aqui del supuesto contemplado en el parrafo tercero del Articulo 16 de la Decisidon
486, el cual aplica unicamente para estudio de novedad vy tiene el propdsito de evitar que
se patente dos veces el mismo objeto. El inventor que ha sido el primero en presentar la
solicitud tiene derecho a la proteccion, mientras que el solicitante que presenta la solicitud
posterior, aungue no tenia conocimiento de la existencia de la primera, pues esta no habia
sido publicada en el momento de presentar su solicitud, tiene que limitar el alcance de sus
reivindicaciones para eliminar la materia divulgada en la solicitud que ya esta en tramite.

Considerando lo expuesto, sera parte del estado de la técnica, una solicitud que cumpla las
siguientes condiciones:

1. Que esté en trdmite en la oficina nacional,

2. Que su fecha de presentaciéon o de prioridad sea anterior a la fecha de presentacion
o de prioridad de la solicitud que se estd examinando,

3. Que contenga la misma materia que se reivindica en la solicitud bajo examen, y

4. Que haya sido publicada en algun momento durante el tramite.®s

10.4 Doble patentamiento

Es un principio aceptado en diversos sistemas de patentes que no se pueden otorgar dos
patentes al mismo solicitante para una misma invencidon. En estos sistemas se considera que un
solicitante no tiene un interés legitimo en los procedimientos que conducen a la concesion de
una segunda patente para la misma materia si el solicitante ya posee una patente concedida
para dicha materia.

10.5 Andlisis de la novedad

Para determinar la novedad de la invencidn, se debe comprobar si existen antecedentes
en el estado de la técnica que contengan todas las caracteristicas técnicas esenciales de
la invencion. El examen de novedad se efectlia comparando elemento por elemento de la
invencion tal como esta definido por las reivindicaciones con los del estado de la técnica.

No hay que olvidar que el tenor de las reivindicaciones es el que determina el alcance de la
proteccion conferida por la patente, de acuerdo con el Articulo 51 de la Decision 486. Por
ello, al analizar la novedad se deben interpretar las reivindicaciones tomando el sentido mas
amplio de las definiciones empleadas (véase Apartado 4.6 del Capitulo I).

Se deberd 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 la reivindicacion independiente se encuentran
descritas en un mismo antecedente y ademas se encuentran intimamente relacionadas, el
objeto de dicha reivindicacidn carece de novedad. Si una caracteristica, aunque sea banal, no
se encuentra contenida en el antecedente, la reivindicacidn es nueva.

85 Cfr. Interpretaciones Prejudiciales 237-1P-2017 y 264-1P-2019 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
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Es importante sefalar agui que la novedad y nivel inventivo son criterios distintos y hay que
analizarlos por separado.

Un antecedente del estado de la técnica no puede ser interpretado. Solamente lo que esta
descrito claramente o lo que es directamente derivable de la divulgaciéon de dicho antecedente
puede ser usado en contra de la novedad de un objeto reivindicado.

Modificaciones obvias o equivalentes del objeto descrito en el estado de la técnica no pueden
ser citadas en contra de la novedad del objeto reivindicado sino cuando estan descritas ellas
mismas en el antecedente.

Se procede de igual manera con las demas 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. (véase ejemplos
1-5,7y9del Apartado 3 del Anexo V).

Ejemplo de invencidn con novedad:

Un sistema de puertas corredizas para un armario que contenga un televisor, un radio o
un aparato electronico similar, caracterizado por estar las puertas 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 frontales y laterales del armario, permitiendo a las puertas un
movimiento lateral para abrir y cerrar la parte delantera del armario.

En la reivindicaciéon dos se definen las guias como ranuras y en la reivindicacion tres se
precisa que los listones estdn hechos del mismo material que el armario.

En el estado de la técnica se encontro un documento que describe un hangar de un avion
con puertas corredizas que se mueven por medio de ruedas pequenas a las que estan
apoyados los listones, cuyas extremidades superiores solo estan dirigidas por guias.

Este documento no se puede considerar como una anticipacion a los efectos de la

novedad, porque no describe las guias interiores (ruedas en lugar de guia). Todas las
demas caracteristicas técnicas estaban explicita o implicitamente (dibujos) descritas.

En caso de ausencia de novedad, el informe técnico debera citar el antecedente que contiene
todos los elementos de la reivindicaciéon indicando los pasajes donde se encuentra cada uno
de ellos. (véase ejemplos 8 y 10 del Apartado 3 del Anexo V).
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Ejemplo de invenciéon con falta de novedad:

Un resistor eléctrico de precision, 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.

Elestado de la técnica citado en el informe de busqueda consiste en un catédlogo 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 ff.cm.

Todas las caracteristicas técnicas siendo explicita o implicitamente presentes en el
documento citado, o sea: barra de metal ceréamico (alumina), espiral de metal (aluminio)
depositado en la superficie, resistividad del aluminio = 2.8 ff.cm (caracteristica inherente).

En este caso hay falta de novedad.

Conviene sefialar que, al examinar la novedad, no se permite combinar entre si elementos
separados del estado de la técnica. No obstante, si un documento “inicial” hace referencia
explicita a otro documento que proporciona informacién mas detallada sobre ciertas
caracteristicas, el contenido de este ultimo puede considerarse incorporado al documento
inicial en la medida indicada en dicho documento inicial.

De la misma manera, se permite el uso de un diccionario o documento similar de referencia
para interpretar un término especial utilizado en el documento inicial en la fecha de su
publicacion. También es posible referirse a otros documentos que permitan demostrar que
la divulgacion contenida en el documento inicial era suficiente. Por ejemplo, un compuesto
quimico destinado a ser preparado y separado o, en el caso de un producto de la naturaleza,
a ser separado.

Igualmente pueden invocarse otros documentos para demostrar que una caracteristica que
no estaba divulgada en el documento inicial era una caracteristica implicita de ese documento
en la fecha de su publicaciéon. Por ejemplo, documentos que demuestren que el caucho es un
“material eldstico”.

Cuando dicha informaciéon estd contenida en distintas partes de un mismo documento se
podra combinar informacion, siempre que dicha informacion esté relacionada de alguna
manera dentro del documento.

No estd permitido objetar la novedad en base a un conocimiento general comun en la
técnica que pueda ser conocido por el examinador. Estos conocimientos deben justificarse
documentalmente.®

10.5.1 Novedad respecto de expresiones generales y ejemplos especificos

Cuando una reivindicacion define una invencidn segun términos genéricos, la divulgacion de
un ejemplo particular que se inscriba en los pardmetros de la reivindicacidon genérica, a efectos
de la apreciacion de la novedad, constituye una anterioridad respecto a esa reivindicacion. Es
decir que un elemento particular del estado de la técnica anula la novedad de una expresion
general que se reivindica. (véase ejemplo 1 del Apartado 3 del Anexo V).

8 Cfr. Dictamen 04-2013 de la Secretaria General de la Comunidad Andina.
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Ejemplo 1 de elemento particular afecta la novedad de una expresion general:

Solicitud: eje de metal
Estado de la técnica: eje de cobre

Conclusién: carece de novedad

Ejemplo 2 de elemento particular afecta la novedad de una expresion general:

Solicitud: lubricante (formulacion farmacéutica en tabletas)
Estado de la técnica: acido estearico

Conclusién: carece de novedad

Sin embargo, un elemento del estado de la técnica genérico generalmente no constituye
una anterioridad respecto de una reivindicacion que trate de un elemento especifico de esa
categoria genérica. Es decir que la divulgaciéon de una expresion general del estado de la
técnica no anula la novedad de un elemento particular que se reivindica. (véase ejemplo 3
del Apartado 3 del Anexo V).

Ejemplo de expresidn general que no afecta la novedad de un elemento particular:

Solicitud: fluor
Estado de la técnica: halégenos

Conclusion: carece de novedad

Ejemplo de novedad para miembros especificamente descritos

Las expresiones del tipo “CnH2n+2” donde n =1a 8 destruyen la novedad de los miembros
finales de la familia, es decir para n=1 (ClH4) 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.

10.5.2 Rangos de valores o intervalos

La divulgacién de un rango o intervalo continuo se interpreta de manera anadloga a como se
han interpretado las divulgaciones genéricas. Por ejemplo, se establece una distinciéon entre
la divulgacion de un rango de temperaturas y la divulgacion de una temperatura concreta
dentro de un rango.

Como se menciond anteriormente, una expresion general del estado de la técnica no anula la
novedad de un elemento especifico de la solicitud examinada. Pero un elemento especifico
del estado de la técnica si anula la novedad de una reivindicacion general que lo incluya.

Asi, si la invencion reivindicada difiere del estado de la técnica tan solo por un rango o un
intervalo numérico, por ejemplo, de temperatura, presion, porcentaje de componentes en una
composicion y las otras caracteristicas técnicas esenciales son idénticas a las encontradas en
el documento del estado de la técnica, para examinar la novedad se debe tener en cuenta lo
siguiente:
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(1) Cuando el rango de la solicitud es mas extenso que el divulgado en el estado de la técnica,
el documento del estado de la técnica anula la novedad de la invencidn reivindicada.

Ejemplo: La solicitud reivindica una composicion que comprende 10 a 35% de Zinc, 2 a
8% de aluminio y el resto es cobre. Si el estado de la técnica divulga una composicion con
15 a 30% de zincy 3a 7% de aluminio y el resto es cobre, la invencion reivindicada pierde
novedad.

(2) Cuando la solicitud reivindica un rango y el estado de la técnica ensefia un elemento
especifico que estd incluido en ese rango, el documento del estado de la técnica anula la
novedad de la invencion reivindicada.

Ejemplo: La solicitud reivindica una temperatura de 20 a 40 °C. Y el estado de la técnica
divulga una temperatura de 35°, la invencién reivindicada pierde novedad.

(3) Si la solicitud reivindica un rango y el estado de la técnica ensefa un rango que se solapa
parcialmente con ese rango, el documento del estado de la técnica anula la novedad de la
invencion reivindicada.

Ejemplo: Si la solicitud reivindica un contenido del componente X de 20 a 50%. Y el
estado de la técnica divulga un contenido del componente X de 30 a 60%, la invencion
reivindicada pierde novedad.

(4) Si la solicitud reivindica un rango vy el estado de la técnica ensefla un rango que tiene
un extremo en comun con el rango reivindicado en la solicitud examinada, la novedad de la
solicitud examinada queda anulada.

Ejemplo: la solicitud reivindica un proceso para hacer cerdmicas donde el tiempo de
calcinacién es de 2 a 10 horas. Si el estado de la técnica divulga un proceso donde el
tiempo de calcinacion es 2 a 12 horas, la invencion reivindicada no es nueva.

(5) Si la solicitud examinada reivindica un elemento especifico y el estado de la técnica
ensefa un rango que incluye ese elemento especifico, la solicitud se considera nueva.

Ejemplo: Si la solicitud reivindica un proceso donde la potencia es de 50 KW vy el estado
de la técnica divulga un proceso donde la potencia es de 25 a 80 KW, la solicitud se
considera nueva.

(6) Si la solicitud examinada reivindica un rango y el estado de la técnica ensefla un rango
mas amplio que lo incluye, la solicitud se considera nueva (véase ejemplo 2 del Apartado 3
del Anexo V).

Ejemplo: Si la solicitud reivindica un proceso donde la temperatura de secado es de 30 a
45 °C vy el estado de la técnica divulga un proceso donde la temperatura de secado es de
20 a 90 °C y no contiene ejemplos con temperaturas de secado especificas entre 30 y 45
°C, la solicitud se considera nueva por ser una seleccién del rango conocido.
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La figura siguiente muestra de manera esquematica los diversos casos de comparacion de
los rangos reivindicados con los del estado de la técnica y concluye cudndo se anula la
novedad:®’

CASO CONCLUSION

SOLICITUD | Rango extenso
1 Anula Novedad
ET Rango estrecho

SOLICITUD Rango
2 Anula Novedad
ET Dato n

SOHeITLD Solaparmiento Anula Novedad

ET de Rangos
SOLICITUD Extemo
& Anula Novedad
ET Extremo
SOLICITUD Dato -
° No anula Novedad
ET Rango
6 SELEIUD|[FERC=Ee 2 No anula Novedad
ET. Rango extenso (es seleccion)

10.5.3 Restriccidon del alcance mediante el uso de limitaciones negativas o disclaimer

Se entenderda por “disclaimer” la exclusion expresa de materia del alcance de una
reivindicacion, mediante una definicion negativa, por ejemplo, para poder cumplir con el
requisito de novedad. Solo se debe utilizar cuando no hay una forma mas conveniente de
definir el objeto de la reivindicacion con caracteristicas positivas, tal y como se menciond en
el Aparatado 4.6.11 del Capitulo Il.

Ante una objecidn 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 presentada inicialmente. Si estd correctamente formulado un disclaimer
no supone ampliacion en el sentido de Articulo 34 de la Decision 486. (véase ejemplo 4 del
Apartado 3 del Anexo V). Es importante considerar que la inclusion de un disclaimer para
superar una objecidon por novedad sélo aplica cuando la materia excluida se divulga en un
documento que no pertenece al campo técnico de la solicitud.

10.5.4 Divulgacidén explicita e implicita

Como se menciond anteriormente, la falta de novedad puede presentarse cuando del
contenido técnico de un documento del estado de la técnica divulga el objeto reivindicado
explicitamente. A ese tipo de divulgacion se le reconoce como divulgacion explicita.

Sin embargo, la divulgacion puede ser implicita, dado que, al llevar a cabo la ensefanza de
la técnica anterior, la persona experta inevitablemente llegaria a un resultado que cae dentro
de los términos de la reivindicacion. En este caso solo debe plantearse una objecion de falta
de novedad cuando no hay duda razonable sobre el efecto practico de la enseflanza previa.

87 Guia para examen de patente de invencién y modelo de utilidad de Colombia.
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Ejemplo de falta de novedad por caracteristicas implicitas:

Reivindicacion:

Una composicion parental estéril y apirédgena que comprende taxol y cremophor
Antecedente D1

Una composicion inyectable que comprende taxol y cremophor (no menciona esterilidad
ni apirogenicidad

La invencion carece de novedad toda vez que es una descripcion implicita, ya que un
inyectable debe ser por definicion estéril y apirédgeno.

10.5.4.1 Divulgacién implicita y pardmetros

Situaciones de este tipo también pueden ocurrir cuando las reivindicaciones definen la
invencion o una de sus caracteristicas por pardmetros. Puede suceder que en la técnica
anterior no se mencione ningun parametro. Por tanto, si el producto reivindicado es
igual al conocido en todos los demas aspectos (lo cual es de esperar si, por ejemplo,
los productos iniciales y los procesos de fabricacidon son idénticos), se presentard una
objecioén por falta de novedad.

La carga de la prueba de una supuesta caracteristica distintiva recae en el solicitante y
no se puede otorgar el beneficio de la duda, si el solicitante no proporciona pruebas para
apoyar sus argumentos. No obstante, el solicitante puede mostrar mediante pruebas
de comparacion apropiadas que existen diferencias con respecto a los pardmetros, se
cuestionara si la solicitud revela todas las caracteristicas esenciales para la fabricacion
de productos que tengan los pardmetros especificados en las reivindicaciones.

10.5.5 Invenciones de seleccion

Las invenciones de seleccion son solicitudes que reivindican un solo elemento o un grupo
pequefo de elementos, que pertenece a un grupo extenso de elementos ya conocido. Estas
invenciones se refieren a materia que constituye una seleccién sobre algo ya conocido en el
estado de la técnica. (véase ejemplo 57 del Apartado 3 del Anexo V).
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Ejemplo - invenciones de seleccién:

Un procedimiento quimico que puede llevarse a cabo a un rango de temperatura
comprendido entre 102 y 100 ¢C, dando ejemplos que tienen lugar a 202, 40¢, 602y 80 ¢Cy
gue estamos examinando una invencion que reivindica el mismo procedimiento indicando
gue en el rango comprendido entre 682y 72 °C el procedimiento es mucho mas eficiente
ya que aumenta considerablemente el rendimiento del producto obtenido.

En este caso, aunque el rango entre 682y 72 °C cae dentro del rango ya descrito de 102
a 100 °C y las temperaturas intermedias de 20%, 402, 602 y 80 °C, teniendo en cuenta
gue el documento anterior no mencionaba que hubiera alguna parte del rango descrito
en el cual el procedimiento se comportara de diferente manera, se considera que dicha
informacion no estaba a disposicion del publico y, por tanto, es nueva.

Se considerara que el procedimiento descrito en el estado de la técnica podra realizarse
de manera normal, a las temperaturas indicadas como limites, es decir, 10 y 100 °C y a
las temperaturas intermedias descritas en los ensayos, es decir, 20, 40, 60 y 80 °C. E/
documento no describe que, a otras temperaturas, dentro o fuera del intervalo descrito
originalmente, el procedimiento pueda realizarse de manera diferente. Esta informacion
no ha sido puesta a disposicion del publico antes de la fecha de presentacion de la otra
solicitud.

Teniendo en cuenta el criterio de descripcion genérica para juzgar la novedad, una
reivindicacion limitada al intervalo de entre 68 y 72 °C, se considerara nueva porque:

ese intervalo limitado, particular no ha sido descrito especificamente en el documento del
estado de la técnica;,

el documento del estado de la técnica no ha especificado bien en sus ejemplos, en la
descripcion, reivindicaciones o dibujos, el valor de temperatura concreto que caiga dentro
del intervalo de 68 a 72 °C y un tercer criterio a considerar cuando se trate de valores
contiguos es el siguiente:

el intervalo de 68 a 72 °C es pequerfio en comparacion con el intervalo descrito en el
documento del estado de la técnica y, ademas, no esta proximo a alguno de los valores
concretos descritos en el documento de referencia.

No hay que olvidar que la existencia de un efecto inesperado no tiene que ver con la novedad.
Incluso si el efecto hubiera sido el esperado, el intervalo reivindicado seria nuevo también,
pero en este caso, la reivindicacion no implicaria nivel inventivo. Cuando se trate de intervalos
contiguos, se debe ser cuidadoso a la hora de examinar la novedad.

Una descripcion de que un procedimiento particular se realiza a 55 2C, 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 es, en
la practica 55 °C, mds o menos. Esto constata una vez mas que la informacidn contenida
en un documento debe leerse como la leeria un operador en dicho campo y no como un
documento matematico exacto que no existe normalmente en la vida corriente.

10.5.5.1 Seleccidn a partir de dos o mas listas

Si un documento del Estado de la Técnica divulga dos listas de elementos, una invencion
gue consiste en la seleccion de elementos de ambas listas se considerara nueva.
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Ejemplo - Invencidn de seleccién a partir de dos o mas listas:

Si en el Estado de la Técnica se divulgan composiciones que contienen:

Componente 1: paracetamol, aspirina, ibuprofeno, morfina, codeina o antibidticos, y
Componente 2: Vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D1, vitamina D2, cafeina o
taurina.

Entonces, la invencion de una composicion que contiene aspirina y vitamina C, es
nueva.

10.5.5.2 Seleccién de subrangos

La seleccidon de un subrango, gque no habia sido mencionado explicitamente en el grupo o
rango extenso conocido, se considera nuevo, si se cumplen las tres condiciones siguientes:

- El subrango seleccionado es mas estrecho que el rango conocido;

- El subrango seleccionado esta suficientemente alejado del rango divulgado, definido
por los ejemplos y por los extremos;

- El subrango seleccionado es nuevo y tiene un efecto técnico diferente.

Ejemplo - Invencion de seleccion de subrangos:

Reivindicacion 1. Aleacion de Titanio que contiene de 0,6 al 0,7% de niquel y de 0,2 a
0,4% de molibdeno.

Estado de la Técnica: describe una aleacion de titanio que contiene O,65% de niquel
v 0,3% de molibdeno, puesto que los contenidos de niquel y molibdeno del estado
de la técnica son particulares, anulan la novedad de los contenidos generales que se
reivindican.

Ejemplo - Invencidén de seleccidon de subrangos:

Rango revindicado en la solicitud X = 400 a 4000
Rango descrito en el estado de la técnica: X = 600 a 1200

Aceptable: X = 400 a 4000 donde X es inferior a 600 o X es superior a 1200.

No aceptable: X = 400 a 600 ¢ 1200 a 4000 puesto que los valores 600 y 1200 estan
incluidos en el estado de la técnica.

Ejemplo - Invenciéon de seleccion de subrangos:

Rango reivindicado en la solicitud: X = 6 a 10,000
Rango descrito en el estado de la técnica: Y = 240 a 1500

Aceptable: superior a 1500 y hasta 10,000

No aceptable: Es de 1500 a 10,000 puesto que el valor 1500 esta incluido en el estado
de la técnica.
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10.5.5.3 Solapamiento de rangos

Si la solicitud reivindica un rango y el estado de la técnica ensefla un rango que se solapa
parcialmente con ese rango, el documento del estado de la técnica anula la novedad de la
invencion reivindicada. En este caso, se notifica al solicitante la falta de novedad.

Ahora bien, si el solicitante en su respuesta argumenta que una parte del rango reivindicado
gue se solapa con el rango previamente divulgado proporciona un efecto técnico
nuevo y el documento previo no menciona un ejemplo especifico dentro del intervalo
de solapamiento el rango se considera nuevo. En caso contrario, el examinador deberd
considerar si el experto en la materia consideraria la posibilidad de trabajar en ese rango
de solapamiento. En tal caso, la novedad se objetaria.

10.5.6 Novedad en areas especificas de la tecnologia

10.5.6.1 Quimica y farmacéutica

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 de
este, permite a una persona versada en la materia prepararlo y separarlo o en el caso de
un producto natural, solo separarlo. Debe estar mencionado por su nombre, su férmula,
sus parametros o su proceso de fabricacion.

Ejemplo - Novedad de invenciones definidas por una familia de compuestos quimicos:

En la solicitud se revindican productos de la formula general:

N ----x

en donde N es un nucleo organico y X es un grupo alquilo.

En la descripcion se mencionan tres compuestos de manera explicita y el grupo de
compuestos donde X = Cl a C3 de manera implicita:

X = metilo (C1)

X = propilo (C3)

X = isopropilo (C3)

El estado de la técnica describe que X = decilo (C10). Por lo tanto, la formula general
reivindicada no es nueva.

La invencion se puede limitar para solventar la objecion de novedad solo sin las
limitaciones implicita o explicitamente derivable del contenido de la solicitud original.
En este caso, se consideran aceptables las siguientes limitaciones:

C1

C3

Cly C3

Cla C3

La férmula general donde X = grupo alquilo excepto CI0 (disclaimer)

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 (véase
ejemplo 4 del Apartado 3 del Anexo V).
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Ejemplo - Novedad en compuestos quimicos:

El compuesto estd definido en el estado de la técnica por:
a) su nombre;

b) su formula quimica;

C) sus parametros fisicoquimicos; o

d) como el producto resultante de un proceso.

Sielnombre o la formula quimica es suficiente para caracterizar el compuesto, el estado
de la técnica correspondiente a los casos a) y b) destruiran novedad del compuesto
reivindicado.

En el caso c), si el estado de la técnica describe un compuesto por parametros
fisicoquimicos distintos a los de la invencion, entonces ese estado de la técnica no
destruird la novedad del compuesto reivindicado.

En el caso d), si el estado de la técnica describe los materiales de partida del proceso de
manera que su uso inevitablemente resulta en el compuesto revindicado utilizandolos
en el proceso descrito, entonces el estado de la técnica destruye la novedad del
compuesto.

De manera analoga a los principios de expresiones generales y ejemplos especificos, una
formula general no destruye la novedad de un compuesto o un subgrupo de compuestos
incluidos en ella. Sin embargo, los compuestos especificos en un documento destruyen la
novedad de una férmula general (véase ejemplo 3 del Apartado 3 del Anexo V).

Si una férmula tiene sustituyentes especificos listados, se considera que la seleccion de
una de las posibilidades, cuando solo hay una lista de alternativas para un sustituyente
carece de novedad. Es decir, se considera una féormula general con variacion 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 seleccidn en dos listas 0 mas de sustituyentes para llegar al objeto de la reivindicacion,
entonces se considera que hay novedad.

Ejemplo - Novedad con descripcion implicita de compuestos individuales a partir de
una férmula general:

El estado de la técnica define una serie de compuestos por una férmula general que
tiene varios sustituyentes variables.

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

¢En qué circunstancia se considera a este compuesto nuevo?

En el estado de la técnica se describe la formula general (I) con muchas opciones
de sustituyentes diferentes a elegir. Elegir una sola alternativa de una sola lista de
alternativas para un sustituyente no confiere novedad de seleccion. La seleccion
sera nueva si esta hecha a partir de al menos dos listas de al menos dos lineas de
sustituyentes diferentes.
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En el caso de productos naturales, hay que sefalar que su actividad por si sola (sin férmula
guimica 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.

10.5.6.1.1 Férmulas tipo Markush

Cuando tanto la reivindicacion como el documento del estado de la técnica estan
definidos por formulas Markush que se solapan, es decir, hay un subgrupo de compuestos
comunes a los dos, pero el estado de la técnica no describe ningun 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.

10.5.6.2 Biotecnologia

10.5.6.2.1 Secuencia de nucleétidos o aminoacidos

Cuando se reivindica una secuencia de nucledtidos o aminoacidos sintética y existe un
producto natural idéntico o equivalente en estructura, secuencia y morfologia, dicho
producto natural destruye la novedad del producto sintético.

10.5.6.2.2 Proteinas

Si se reivindica una proteina conocida, recombinante o no, es decir que tiene las mismas
secuencias de aminoacidos que la proteina del estado de la técnica, se concluird que
la proteina reivindicada no es nueva. No obstante, cuando corresponda, se debe
examinar el procedimiento por el cual se obtiene la proteina para definir si tiene alguna
caracteristica que lo haga diferente del procedimiento ya divulgado en el estado de la
técnica, en cuyo caso el procedimiento seria nuevo aun cuando la proteina producida
no sea novedosa.

Ahora bien, si la proteina recombinante tiene secuencias de aminoacidos diferentes de
la proteina del estado de la técnica, se considerara que es nueva. De la misma manera
el acido nucleico que codifica la proteina nueva también es nuevo.

10.5.6.2.3 Anticuerpos

Cuando una solicitud reclama un anticuerpo X que se une a un antigeno A y tiene una
estructura diferente a la de un anticuerpo Y que se encuentra en el estado de la técnica
y también se une al antigeno A, se considerard que el anticuerpo X es nuevo.

10.5.6.2.4 Microorganismos

Un microorganismo que haya sido citado en el estado de la técnica pero que no se
comercializa ni haya sido depositado ante una autoridad de depdsito, se entiende
que es accesible y por lo tanto destruye la novedad puesto que en general es posible
pedir muestras a los autores de la publicacidn, a no ser que el solicitante demuestre lo
contrario.

Algunos ejemplos del analisis de novedad en estos campos se encuentran en el ejemplo
6 del Apartado 3 del Anexo IV.
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10.5.6.3 Mecanica y eléctrica

En el contexto de patentes, las invenciones mecanicas y eléctricas estdn mas relacionadas
con el aspecto de estructural y funcional de un sistema. En estos casos, la descripcion
debe incluir la estructura fisica, los pasos y/o los medios mediante los cuales se logran los
resultados de un proceso mecanico/eléctrico. Es importante dar enfoque a la invencidén
con las variables especificas que se utilizan para obtener el resultado previsto, o reivindicar
especificamente los aparatos utilizados para lograr el resultado previsto.

Algunos ejemplos del andlisis de novedad en estas areas se encuentran en los ejemplos
7 - 10 del Apartado 3 del Anexo IV.

Asimismo, los dibujos ilustrativos que acompafnan a la descripcidn son esenciales para la
mayoria de las solicitudes de patentes, pero especialmente para las invenciones mecanicas
y eléctricas. Como se menciond en los Apartados 3.2.2 y 5.2 del Capitulo Il del presente
manual, los dibujos pueden incluir caracteristicas técnicas implicitas siempre gque no
amplien la materia originalmente descrita (véase ejemplo 2 de Apartado 1 del Anexo V).

10.6 Diagrama de evaluacién de novedad

¢La invencién formaba parte del NO
estado de la técnica por encontrarse |y,
divulgada a la fecha de presentacion
o de prioridad?

El documento “X” del estado
de la técnica ¢es una solicitud NO
nacional anterior?

, El documento del estado
Sl de la técnica no puede
usarse para objetar la
Si novedad
Y /
Se encuentra en tramite NO
Y
Identifique las caracteristicas ,L
e AR o
técnicas de las reivindicaciones |«
A
Identifique las caracteristicas
técnicas del documento del
estado de la técnica comunes
a las reivindicaciones
Nuevo
v NO
¢(La materia objeto de las
reivindicaciones es idéntica
al material del documento
del estado de la técnica?
Sl No Nuevo
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10.7 Redaccion sugerida de informe técnico (novedad)

Modelo 1
Articulo 16 de la Decision 486

La presente solicitud no cumple con el requisito del Articulo 16 de la Decision 486 porque
el objeto de la(s) reivindicacidn(es) no es nuevo.

“El documento D1describe un (aparato, compuesto, proceso) que consiste en un elemento
A (véase pagina ___, lineas ___ ), un elemento B (véase paginas ___, lineas ____ vy figura
) yunelemento C (véase pagina___, férmula ). Por lo tanto, D1 contiene todas las
caracteristicas de la reivindicacion 1 que no cumple con el requerimiento de novedad del
Articulo 16”.

Modelo 2
Articulo 16 parrafo 3 de la Decisidon 486

La presente solicitud no cumple con el requisito del Articulo 16, parrafo 3, de la Decision
486 porgue el objeto de la(s) reivindicacion(es) no es nuevo.

El documento D1 tiene una fecha de prioridad __ y una fecha de presentaciéon vy
una fecha de publicacion __ y se encuentra en trdmite ante esta oficina nacional. Por lo
tanto, el contenido de este documento se considera dentro del estado en la técnica segun
la definicion del Articulo 16, parrafo 3.

“El documento D1describe un (aparato, compuesto, proceso) que consiste en un elemento
A (véase pagina ___, lineas ___ ), un elemento B (véase paginas ___, lineas vy figura
___ ) yunelemento C (véase pagina___, férmula ). Por lo tanto, D1 contiene todas las
caracteristicas de la reivindicacion 1 que no cumple con los requerimientos de novedad
del Articulo 16”.

11 NIVEL INVENTIVO

11.1 Requisitos del Articulo 18 de la Decision 486

“Articulo 18.- Se considerara que una invencion tiene nivel inventivo, si para una persona
del oficio hormalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invencion no
hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

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.
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El término “evidente” significa que algo no va mas alla del progreso normal de la tecnologia,
sino que se deduce simple o Idgicamente del estado de la técnica, es decir, que no supone
el ejercicio de alguna habilidad o capacidad mas alld de la que se espera de un experto en la
materia.

11.2 Persona del oficio normalmente versada en la materia

La persona del oficio normalmente versada en la materia es una figura hipotética. Sus
conocimientos y aptitudes servirdn de base para apreciar si la soluciéon reivindicada implica
nivel inventivo. Esta persona es aquella normalmente versada en el ambito tecnoldgico al que
se refiere el invento, con un nivel de conocimientos mas elevado que el publico en general,
sin exceder lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada. La persona del
oficio debe reunir las siguientes caracteristicas y capacidades:

- Contar con suficientes conocimientos en el respectivo campo técnico.

- Conocer y comprender los conocimientos generales comunes de dicho campo técnico
en la fecha en que se presenta la invencion.

- Que tenga acceso al contenido del estado de la técnica.

- Haber tenido a su disposicion los medios y capacidades para una experimentacion de
rutina.

- Estar constantemente involucrada en el desarrollo del campo técnico al que pertenece
y orientarse a la busqueda de antecedentes en campos técnicos relacionados, areas
técnicas generales y en aspectos de propiedad intelectual.

Si el problema derivado del estado de la técnica mas cercano que debe resolver la invencidn
impulsa a la persona del oficio o experto en la materia a buscar su solucién en otro campo
técnico, el especialista de ese campo serd la persona cualificada para resolver el problema.
En consecuencia, los conocimientos vy las aptitudes de ese especialista serviran de base
para apreciar si la solucién implica nivel inventivo. En ciertas circunstancias, puede ser mas
adecuado considerar a la figura del experto en la materia como un grupo de personas, por
ejemplo, un equipo de investigacién o de produccién, mas bien que a una sola persona.
Este puede ser el caso, por ejemplo, para ciertas tecnologias de vanguardia como la de los
ordenadores o las redes telefdénicas y para procedimientos altamente especializados como
los de la produccion comercial de circuitos integrados o de sustancias quimicas complejas.

11.3 Andlisis del nivel inventivo

La cuestion para el examinador es si la invencidn reivindicada es o no evidente para un
técnico en la materia. El examinador de patentes debe ubicarse en la posicion de la persona
versada en la materia para definir si el objeto de la solicitud es obvio, para esa persona
versada, o se deriva de manera evidente del estado de la técnica. El examinador no debe
basarse en apreciaciones personales; toda objecidn respecto a la falta de nivel inventivo de
una invencidn debe probarse a partir del estado de la técnica.

La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer
0 no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué “cantidad” de nivel inventivo
existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.

Para juzgar si la invencidn definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera
evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se
consideran las diferencias entre esta y el estado de la técnica mas cercano. El examinador
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tiene la carga de probar que la invencion 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 no existen diferencias entre la invencion y el estado de la técnica.
Por lo tanto, es importante examinar el nivel inventivo después de la novedad, porque el
requisito de novedad es facil de cumplir, dado que modificaciones banales hacen nueva a
una invencidn. Pero las modificaciones deben ser tales que no resulten de modo obvio de
la técnica anterior, es decir, no hayan sido hechas “facilmente” por la persona versada en la
materia. Si la invencion tiene nivel inventivo, significa que tiene una o mas caracteristicas que
implican un avance técnico, comparado con el conocimiento existente.

Normalmente el estado de la técnica mas cercano se encuentra en el mismo campo de la
invencion o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, en el area
guimica el estado de la técnica mas cercano puede ser aquél que describa un producto
estructuralmente semejante al producto de la invencion o un uso o actividad semejante al de
la invencion.

11.4 Método para la evaluacidon del nivel inventivo

El método para examinar nivel inventivo sera el método problema-solucion.
11.4.1 Método “problema-solucion”

Para determinar si el objeto de la reivindicacién resulta obvio o se deriva de manera evidente
del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método “problema-solucion”.
El método comprende las siguientes etapas:

Paso 1: Identificar el estado de la técnica mas cercano a la invencion reivindicada.

El estado de la técnica mas cercano es un documento que debe ser del mismo campo
técnico que la invencidn, ademas, menciona una funcidn, propdsito, problema a resolver
o actividad semejante al de la invencidn y suele ser el que tiene mas caracteristicas en
comun con la invencion.

Paso 2: Determinar la diferencia entre la invencidn y estado de la técnica mas cercano.

Comparar las caracteristicas técnicas esenciales de la invencidn, con las del estado de la
técnica mas cercano.

Paso 3: Definir el efecto técnico causado y atribuible al elemento diferencial.

El andlisis debe focalizarse en la o las diferencias y debe extraerse el efecto técnico
causado por y directamente atribuible a cada una de ellas.

Paso 4: Deducir el problema técnico objetivo.

Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solucidn, porque entonces la solucién
seria evidente. El problema técnico no siempre serd el indicado en la solicitud y a veces
tiene que ser replanteado en funcion de los resultados de la busqueda de antecedentes.
El estado de la técnica mas cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y
del cual él partio.
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Por lo tanto, se debe replantear el problema técnico con base en el efecto técnico reportado
originalmente y a la luz del estado de la técnica mas cercano.

El problema técnico objetivo se plantea en términos de: “¢coOmo modificar o adaptar
el estado de la técnica mas cercano para obtener el efecto técnico que la invencion
proporciona? La definicion del problema técnico objetivo se basa en hechos objetivos
concretos del estado de la técnica y en los resultados logrados por la invencion.

La expresidon “problema técnico objetivo” deberd interpretarse en sentido amplio; no
implica necesariamente que la solucién constituya una mejora técnica en relacion con el
estado de la técnica; dado que puede ocurrir que el problema consista simplemente en
buscar una solucidon de reemplazo a un dispositivo o a un procedimiento conocido que
produzca efectos idénticos o similares.

Paso 5: Evaluar si la invencidn reivindicada, partiendo del estado de la técnica mas cercano
y del problema técnico objetivo, habria sido obvia para la persona medianamente versada
en la materia.

Esta etapa consiste en responder a la pregunta de si en el estado de la técnica, en su
conjunto, hay un segundo documento que contiene una ensefianza que indicaria (no solo
gue podria indicar, sino que indicaria) a la persona versada en la materia, enfrentada al
problema técnico, cdémo modificar o adaptar el estado de la técnica mas cercano para
resolver el problema, de la forma reivindicada, sin realizar un esfuerzo inventivo.

Si la respuesta es afirmativa, la Invencién se considera obvia y por tanto se concluye que
no tiene nivel inventivo.

Sila respuesta es negativa, la invencion no es obvia y se considera que tiene nivel inventivo.

Una informaciéon técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe
extraerse ni interpretarse fuera de este. Es decir, que la caracteristica técnica que se esta
analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en
el oficio consideraria de todos modos.

Se debe tener en cuenta que la busqueda de anterioridades se efectua, tomando
como punto de partida la misma invencion. Por lo tanto, el examinador debe realizar el
esfuerzo intelectual de colocarse en la situacion que ha tenido que afrontar el técnico con
conocimientos medios en la materia en un momento en que la invencidon no era conocida,
es decir antes de la invencion.

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

Una composicion novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente,
serd inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos
de Ay B, no habra nivel inventivo.
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Ejemplo - Método problema-solucion, problema técnico.

Se revindican guantes que tienen pequefas placas metdlicas flexibles en las
extremidades de los dedos. La finalidad seria de 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 citado en el informe de busqueda describe guantes similares no
iguales, de otro modo, no habria novedad con placas metalicas flexibles, pero para ser
utilizados por los cirujanos cuando sutura en vasos durante intervenciones quirdrgicas.

Ya gue 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 D1y D2 no
se pueden combinar para llegar al contenido de la invencidn. Las reivindicaciones
implican por lo tanto un nivel inventivo.

Para que pueda negarse la existencia de nivel inventivo, es necesario no solamente
gue la combinacion de las enseflanzas puede hacerse, sino también que exista una
sugerencia o razon tal, que lleve al técnico con conocimientos medios a combinar las
enseflanzas 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.

11.4.2 Diagrama del método “problema-solucion”

Inicio

Identificar el estado de la
técnica mas cercano (D1)

S S

Determinar las diferencias
entre la invencion y el
estado de la técnica

S

Identificar los efectos
técnicos de esas diferencias

¢ Hay efecto técnico atribuible
a esas diferencias?

Formular el problema Formular el problema
técnico objetivo como técnico objetivo con
una alternativa base en ese efecto

!

¢Hay algiin documento del
estado de la técnica que
complemente D1y muestre la
solucion reivindicada?

Falta de nivel e
inventivo S"
No

Cumple nivel
inventivo

Fin
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11.5 Nivel inventivo de reivindicaciones dependientes

Si una reivindicacion independiente es nueva e inventiva, también lo son sus reivindicaciones
dependientes. De la misma manera, si un producto es nuevo e inventivo también lo seran las
reivindicaciones de proceso que necesariamente llevan a ese producto y a las reivindicaciones
del producto.

11.6 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:

- Problema técnico sin resolver antes de la invencion

- Si la invenciodn reivindicada resuelve un problema técnico que se ha intentado resolver
desde mucho tiempo atras, pero no se habia logrado con éxito, la invencidn tiene nivel
inventivo porqgue representa un avance tecnoldgico.

- Superacion de un prejuicio técnico (porgue los expertos se encuentran muy lejos de la
solucion): prejuicio técnico es el hecho de que los especialistas, en el campo técnico
correspondiente, piensen que solo hay una forma de resolver el problema técnico. Si
la invencion se realiza para eliminar dicho prejuicio, adoptando medios técnicos no
utilizados anteriormente, es indicio a favor de la existencia de nivel inventivo.

- Simplicidad: reemplazo de maquinas o procedimientos complicados por versiones mas
simples.

- Efecto técnico sorprendente.
- Superacion de dificultades no resueltas por las técnicas rutinarias.
- Necesidad de mas de dos documentos para examinar nivel inventivo.

- En un proceso: eliminacion de una etapa considerada necesaria, sin que ello produzca
un efecto perjudicial.

- Transferencia de la manera de hacer las cosas desde un campo de la tecnologia no
relacionado con el Invento.

11.7 Indicios de la falta de nivel inventivo
Son indicios de falta de nivel inventivo:

- Agregar etapas conocidas en procesos o colocaciéon de aparatos conocidos, funcionando
sin alteracion y sin efecto inesperado (yuxtaposicion).

- Extrapolacion simple y directa de hechos conocidos.

- Cambio de tamafo, forma o proporcidn, obtenido mediante ensayo, pero sin efecto
inesperado.

- Intercambio de material por otro analogo conocido.

- Uso de equivalentes técnicos conocidos y seleccidon entre un niumero de posibilidades
conocidas sin ningun efecto inesperado, dado que el resultado obtenido podria ser
previsto por la persona normalmente versada en la materia.

- Equivalentes conocidos.

- La simple seleccidn de alternativas igualmente probables.

- Simple reemplazo de una caracteristica técnica por otra, que es obvio para la persona
normalmente versada en la materia. Por ejemplo: reemplazar el material de una
estructura de aluminio por otro material que no aporta una ventaja significativa.
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- Simple sustitucion de un compuesto, para formar una nueva combinacidon sinérgica de
dos compuestos especificos, en lugar de una combinacién sinérgica de dos categorias
de compuestos previamente conocida.

Esta enumeracion 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 invencion en cuestion, se debera formular la objecién correspondiente.

11.8 Combinacion de documentos

Contrariamente a cuando se analiza la novedad, al estudiar el nivel inventivo, esta permitido
combinar dos o mas documentos o diferentes ejemplos de realizacién o partes de un mismo
documento, pero solamente si dicha combinacion fuese obvia para la persona versada en la
materia técnica correspondiente.

En principio se considera que la combinacién de mas de dos documentos (o la combinacién
de diferentes ejemplos de realizacion en un segundo documento diferente al que constituye
nuestro estado de la técnica mas préximo) no es obvia para una persona versada en la
materia técnica correspondiente, a menos que tal combinacidn haya sido definida en alguna
parte como posible. Por tanto, como norma general, no se utilizardn mas de dos o tres
documentos para atacar el nivel inventivo de la materia de una reivindicacion. Una excepcion
a esta norma es aquella situacidon, como la definida anteriormente, en la cual se trata de
una yuxtaposicion de caracteristicas, cada una produciendo un efecto propio y sin ningun
efecto en la combinacion de estas. En este caso si se permite combinar las ensefianzas de
mas de dos documentos, cada uno de los documentos siendo relevante para cada una de las
caracteristicas (o grupo de caracteristicas) yuxtapuestas.

Por otra parte, combinar dos o mas partes de un mismo documento habria sido evidente si
hubiera habido una posibilidad razonable de que el experto en la materia hubiese podido
asociar esas partes entre ellas. También hubiera sido evidente para el experto en la materia
combinar con otros documentos del estado de la técnica un manual acreditado o un
diccionario clasico; se trata Unicamente de un caso particular del principio general segun
el cual es evidente combinar las instrucciones contenidas en uno o varios documentos con
los conocimientos generales corrientes en el campo técnico considerado. Por regla general,
también hubiera sido evidente para el experto en la materia combinar los contenidos de dos
documentos de los que uno se refiere al otro de forma clara e inequivoca.

En ciertos casos, el contenido de un solo elemento del estado de la técnica puede determinar
la falta de nivel inventivo. Por ejemplo, cuando una caracteristica técnica conocida en un
campo técnico se aplica a otro campo y esa aplicacion hubiera sido evidente para un experto
en la materia, o cuando la diferencia que existe entre el contenido del documento y el objeto
reivindicado era suficientemente conocido para que sea innecesaria la prueba documental.
También, el examinador puede determinar la falta de nivel inventivo con un solo documento
cuando el objeto reivindicado trata sobre la utilizacion de un producto descrito en el
estado de la técnica esa utilizacidon hubiera sido evidente habida cuenta de las propiedades
conocidas del producto o cuando la invencién reivindicada difiere de la técnica existente
debido simplemente a la utilizacion de equivalentes que sean suficientemente conocidos
para que sea innecesaria la prueba documental.

Conviene observar que las razones que llevan al solicitante a una invencidén no tienen por
qué ser necesariamente las mismas que las que hubieran llevado, en el analisis realizado
por el examinador, al experto en la materia a realizar las modificaciones del estado del arte
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para obtener un resultado que afecte al nivel inventivo del objeto reivindicado. En efecto, el
inventor y el hipotético experto en la materia no han considerado forzosamente la misma
documentacion.

Por otra parte, es necesario que exista una base en el estado de la técnica que sugiera la
combinacion, pero dicha combinaciéon puede no estar sugerida con el fin de obtener el mismo
beneficio o resultado que el identificado por el solicitante. En efecto, el estado de la técnica
puede sugerir la invencidn reivindicada, pero con una finalidad diferente o para resolver otro
problema.

11.9 Informacion complementaria y ejemplos comparativos

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, para demostrar que
habia un prejuicio técnico que llevaba a la persona versada en la materia en sentido contrario
a la invencidén, o bien, 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.

Ahora bien, los ensayos y los datos reportados no deberan ser incluidos en la descripciéon y
por tanto, no se consideraran ampliacion de materia. Ademas, los resultados de estos ensayos,
mediante los cuales el solicitante pretende demostrar el nivel inventivo, deberdan estar
relacionados con el efecto técnico que se habia mencionado inicialmente en la descripcion y
no con otro diferente.

Ejemplo:

El estado de |la técnica describe la preparacion de un compuesto en condiciones extremas,
el solicitante podra aportar él resultado de algun ensayo que demuestre que el proceso
gue reivindica puede ser preparado en condiciones menos extremas. De manera que
tal resultado es prueba de que se ha superado un prejuicio técnico y el procedimiento
reivindicado es inventivo.

Los ensayos comparativos pueden requerirse solo si son absolutamente necesarios.

Ejemplo:

En invenciones del area farmacéuctica podrian solicitarse ensayos comparativos si el
producto reivindicado y el estado de la técnica son muy cercanos estructuralmente y
describen el mismo tipo de efecto (por ejemplo, que los dos sean analgésicos) o uno
similar (por ejemplo, que uno sea analgésico y el otro sea anestésico).

11.10 Casos para ilustrar aspectos de la evaluaciéon del nivel inventivo

A continuacion, se dan varios casos de valoracion de nivel inventivo. Sin embargo, la aplicacion
de éstos depende de su viabilidad bajo la legislacion local de los Paises Miembros de la CAN.
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11.10.1Casos de invenciones reivindicadas que representan la aplicacion de medidas
conocidas de manera evidente y, por tanto, sin nivel inventivo

El contenido de un documento anterior es incompleto respecto de la invencidn reivindicada
en su conjunto y al menos uno de los medios posibles para cubrir esa laguna podria ocurrirsele
de manera natural o facilmente al experto en la materia, dando como resultado la invencion
reivindicada.

Ejemplo: La invencion reivindicada se refiere a una estructura de edificio realizada con
aluminio. Un documento anterior expone la misma estructura y afirma que es de material
ligero, pero sin mencionar el uso del aluminio. El aluminio es un material ligero cuya
utilizacion en la construccion es muy conocida en la técnica.

Lainvencionreivindicada difiere del estado de la técnica simplemente en el uso de equivalentes
(mecanicos, eléctricos o quimicos) muy conocidos y que tienen la misma finalidad, siendo
reconocida esta equivalencia en el estado de la técnica.

Ejemplo: La invencion reivindicada se refiere a una combinacion de bomba-motor que
difiere de una combinacién conocida de bomba-motor por el hecho Unicamente de que
el motor es hidraulico en lugar de ser un motor eléctrico.

Ahora bien, puede ser que, aunque el solicitante haya reconocido en la solicitud que un
elemento es equivalente a otro elemento que se habia utilizado hasta ahora con un objetivo
diferente, ello no implica necesariamente que fuera evidente utilizar ese elemento en lugar
del otro.

La invencidn reivindicada consiste simplemente en un nuevo uso de un material ya conocido
qgue emplea las propiedades conocidas de dicho material.

Ejemplo: Una composicion para lavado que contiene, como detergente, un compuesto
conocido, que tiene la propiedad ya sabida de reducir la tension superficial del agua, cuando
se sabe que esta propiedad es algo esencial para los detergentes.

Lainvencion reivindicada consiste en la sustitucidn, en un dispositivo conocido, de un material
recientemente desarrollado, cuyas propiedades lo hacen claramente apropiado para ese uso
(sustitucion analoga).

Ejemplo: Un cable eléctrico comprende una vaina de polietileno pegada a un apantallado
metalico por medio de un adhesivo. La invencion reivindicada reside en el uso de un
adhesivo concreto, recientemente desarrollado, que se sabe que es adecuado para el
pegado entre polimero y metal.

La invencion reivindicada consiste Unicamente en el uso de una técnica conocida en situacion
muy parecida (uso anadlogo).

Ejemplo: La invencidn reivindicada consiste en aplicar una técnica de control por pulsos
al motor eléctrico que acciona los mecanismos auxiliares de una carretilla industrial, por
ejemplo, una carretilla elevadora, siendo ya conocido el uso de esta técnica para el control
del motor eléctrico de propulsion de la carretilla.
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11.10.2 Casos de invenciones reivindicadas que representan la aplicacion de medidas
conocidas de manera no evidente y que, por tanto, tienen nivel inventivo

Un procedimiento o medio de trabajo conocido, cuando se utiliza para una finalidad diferente
que consigue un efecto nuevo y sorprendente.

Ejemplo: Se sabe que la corriente eléctrica de alta frecuencia puede utilizarse para la
soldadura inductiva a tope. Seria, pues, evidente que dicha energia de alta frecuencia
pudiera utilizarse igualmente en la soldadura conductiva a tope con efecto similar; no
obstante, en este caso existiria nivel inventivo si la energia de alta frecuencia se utilizara
para la soldadura a tope conductiva y continua de una tira enrollada, pero sin eliminar
las adherencias (siendo normalmente necesaria dicha eliminacidn de adherencias a fin
de evitar que se formen arcos entre el contacto de la soldadura y la tira de material). El
efecto inesperado es que se comprueba que no es necesario retirar dichas adherencias
porgue, a altas frecuencias, la corriente se suministra de manera basicamente capacitiva,
a través de las adherencias, que forman un dieléctrico.

Un nuevo uso de un dispositivo o material conocido representa la solucion de dificultades
técnicas que no pueden resolverse por técnicas de rutina, a condicion de que estén definidos
en la reivindicacion los medios utilizados para superar las dificultades técnicas.

Ejemplo: La invencion reivindicada se refiere a un dispositivo para soportar y controlar la
subida y caida de recipientes de gas, permitiendo que se pueda prescindir del bastidor
exterior de guia empleado anteriormente. Se conocia un dispositivo similar para soportar
muelles o pontones flotantes, pero, para aplicar el dispositivo a un recipiente de gas,
debian superarse dificultades practicas que no se encontraban en las aplicaciones
conocidas.

11.10.3 Casos de combinacidon evidente de caracteristicas que no implica nivel inventivo

La invencidn reivindicada consiste simplemente en la yuxtaposicion o asociacion de
dispositivos o procedimientos conocidos que funcionan de manera normal y que producen
interrelaciones de funcionamiento evidentes.

Ejemplo: Una maquina para producir salchichas consta de una maquina conocida de
picar carne y una maqguina conocida de relleno dispuestas una a continuacién de otra.

11.10.4 Casos de combinacién no evidente de caracteristicas que implica nivel inventivo

En una invencion de combinacion, las caracteristicas combinadas se apoyan mutuamente en
sus efectos, hasta el punto de que se obtiene un nuevo resultado técnico. En este caso, el
hecho de que cada caracteristica individual sea total o parcialmente conocida por si misma
es irrelevante.
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Ejemplo: Una mezcla de principios activos consiste en una combinacién de un compuesto
para eliminar el dolor (analgésico) y un compuesto tranquilizante (sedante). Se ha
comprobado que, al afadir el tranquilizante, que por si mismo no parecia tener efecto
analgésico alguno, se intensificaba el efecto analgésico del compuesto para eliminar el
dolor de una manera que no se hubiera podido prever por las propiedades conocidas de
las sustancias activas.

11.10.5 Casos de seleccidon o eleccidon evidente entre una serie de posibilidades conocidas
que no implica nivel inventivo

La invencidon reivindicada consiste Unicamente en elegir entre una serie de alternativas
igualmente probables.

Ejemplo: La invencidn reivindicada se refiere a un procedimiento quimico conocido en
el que se conoce la alimentacidon eléctrica de calor a la mezcla de reaccidn. Existe una
serie de sistemas alternativos ya conocidos para suministrar asi el calor y la invenciéon
reivindicada consiste meramente en la eleccion de una alternativa.

La invencion reivindicada consiste en elegir dimensiones, concentraciones, gamas de
temperatura u otros pardmetros concretos entre una gama limitada de posibilidades y es
evidente que estos pardmetros o gamas utiles estaban cubiertos por el estado de la técnica
y que podria llegarse a ellos por tanteos de rutina o por la aplicacidén de procedimientos
normales de disefo. Cuando las condiciones generales de una reivindicacién estan descritas
en el estado de la técnica, el descubrimiento de las gamas dptimas o utiles por tanteos de
rutina no implica un nivel inventivo.

Ejemplo: La invencidon reivindicada se refiere a un procedimiento para desarrollar una
reaccion conocida y se caracteriza por un caudal especificado de un gas inerte. Los
caudales establecidos son simplemente los que deberia obtener necesariamente cualquier
experto en la materia.

Puede llegarse a la invencién reivindicada meramente por una simple extrapolacién, de
manera directa, del estado de la técnica.

Ejemplo: La invencion reivindicada se caracteriza por el uso de un contenido minimo
especificado de una sustancia X en un preparado Y a fin de mejorar su estabilidad térmica
y este aspecto caracterizador se puede obtener simplemente por extrapolacion en un
grafico de linea recta, que puede obtenerse de la técnica ya conocida, que relaciona la
estabilidad térmica con el contenido de la sustancia X.

La invencion reivindicada consiste simplemente en elegir un pequefio niumero de compuestos
quimicos (es decir, un subgénero o una especie) de un amplio campo de compuestos quimicos
(género).
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Ejemplo: El estado de la técnica incluye la divulgacion de un compuesto quimico
caracterizado por una formula genérica que incluye un grupo sustituyente designado
como “R”. Este sustituyente “R” se define de manera que abarque gamas completas de
grupos radicales ampliamente definidos, tales como todos los radicales alquilo o arilo,
sustituidos o no sustituidos por haldgeno y/o hidroxi. Solo se expone en el estado de la
técnica un nimero muy reducido de modos de realizacion especificos dentro de los grupos
radicales ampliamente definidos. La invencion reivindicada consiste en la seleccion de un
radical o pequeio grupo de radicales concretos de entre los cuales se sabe que estan
contenidos en los grupos radicales ampliamente definidos en el estado de la técnica
como sustituyente “R”. En la medida en que el estado de la técnica induzca a seleccionar
cualguier miembro bien conocido de esos grupos de radicales definidos de manera
general, el experto en la materia estaria motivado para proceder a las modificaciones
necesarias para lograr el (los) compuesto(s) reivindicado(s).

Ademas, para los compuestos resultantes:

- no se describe ni se demuestra que tengan alguna propiedad ventajosa que no
poseyeran los ejemplos del estado de la técnica; o

- sedescribencomo que poseen propiedades ventajosas, comparados conlos compuestos
citados especificamente en el estado de la técnica, pero estas propiedades son del tipo
que cualquier experto en la materia esperaria que poseyeran tales compuestos, por lo

que lo mas probable es que se sintiera impulsado a realizar esta seleccion.

11.10.6 Casos de seleccion o eleccidn no evidente entre una serie de posibilidades conocidas

que implica nivel inventivo

La invencion reivindicada supone la seleccidon especial en un procedimiento de condiciones
particulares de funcionamiento (por ejemplo, temperatura y presion) dentro de una escala
conocida, produciendo dicha seleccion efectos inesperados en el funcionamiento del

procedimiento o en las propiedades del producto resultante.

Ejemplo: En un procedimiento en el que la sustancia A y la sustancia B se transforman a
temperatura elevada en la sustancia C, se sabia en el estado de la técnica que, a medida
gue aumenta la temperatura en la escala situada entre 502 y 130 ¢C, se produce en general
un rendimiento cada vez mayor de la sustancia C. Se ha comprobado ahora que, en la
escala de temperaturas de 632 a 65 2C, que anteriormente no habia sido explorada, el
rendimiento de sustancia C fue notablemente superior al que se esperaba.

La invencion reivindicada consiste en elegir compuestos quimicos concretos (subgénero o
especie) de un amplio campo de compuestos (género), presentando los compuestos elegidos

ventaja técnica o efecto inesperado.
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Ejemplo: En el ejemplo de un compuesto quimico sustituido citado en el Apartado iv) del
parrafo e) anterior, la invencion reivindicada reside igualmente en la seleccién del radical
sustituyente “R” del campo total de posibilidades definidas en el estado de la técnica. En
este caso, sin embargo, lainvencidon no solo abarca la seleccion de compuestos especificos
del posible campo genérico de compuestos y da lugar a compuestos que se describe y se
demuestra que poseen propiedades ventajosas, sino que no hay ninguna indicacion que
impulsara a un experto en la materia a esta seleccion concreta, en lugar de cualquier otra,
a fin de conseguir las propiedades ventajosas descritas.

11.10.7 Casos de eliminacién de un prejuicio técnico

Por regla general, existe nivel inventivo si el estado de la técnica lleva a un experto en la materia
lejos del procedimiento propuesto por la invencion reivindicada. Esto se aplica, en particular,
cuando al experto en la materia ni siquiera se le ocurriria la realizacion de experimentos para
determinar si son alternativas al medio conocido para eliminar un obstaculo técnico real o
imaginado.

Ejemplo: Una vez esterilizadas, las bebidas que contienen diéxido de carbono se
embotellan en botellas esterilizadas mientras estan calientes. La opinién general es
gue, inmediatamente después de retirada la botella del dispositivo de relleno, la bebida
embotellada debe ser protegida automaticamente del aire exterior, a fin de impedir la
salida a chorro de la bebida embotellada. Un procedimiento que incluyera los mismos
pasos, pero en el que no seria necesario tomar precauciones para proteger la bebida del
aire exterior (porque, de hecho, no se necesita ninguna) podria representar, pues, un nivel
inventivo.

11.11 Nivel inventivo en areas especificas de la tecnologia

11.11.1 Quimica

11.11.1.1 Nivel inventivo para un compuesto quimico

Es poco frecuente que un compuesto tenga una estructura inesperada. Cuando la
estructura del nuevo compuesto no hubiera podido ser deducida por el técnico medio en
la materia, el examinador no necesitard examinar si este compuesto posee 0 no un uso o
efecto sorprendente puesto que la mera estructura quimica del nuevo compuesto ya le
confiere el nivel inventivo.

Por otra parte, es mas frecuente que un compuesto quimico presente un efecto inesperado,
sobre todo si el compuesto es similar a otros del estado de la técnica. 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.

Existen dos tipos de efecto sorprendente:

completamente diferente de los usos o efectos conocidos de compuestos descritos en el
estado de la técnica; y

una mejora sustancial de un efecto de la misma indole que exhiba un compuesto conocido
del estado de la técnica mas proximo.
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Uso o efecto no descrito previamente: un uso o efecto se considerara sorprendente cuando
para los compuestos descritos en el estado de la técnica no haya sido descrito ningun uso
o efecto y este no pueda ser derivable del conocimiento general. (véase ejemplos 2 - 4
del Apartado 4 del Anexo V)

11.11.1.2 Férmula Markush

Es necesario que todos los compuestos posibles de la formula Markush presenten nivel
inventivo basado en el mismo efecto técnico.

Por ejemplo, la seleccion de un subgrupo de compuestos en una formula Markush que
cumplen el requisito de novedad, tiene nivel inventivo si todos los compuestos en el
subgrupo presentan un efecto o propiedad técnica no descrita en el arte anterior y que
ademas es inesperada.

Por lo tanto, si el examinador puede demostrar que en una parte de la reivindicacidon no
se presenta ese efecto (por ejemplo, por el tipo de sustituyente que hace insoluble o
téxico el compuesto, porque el compuesto es inestable, etc.), entonces no habria nivel
inventivo en todo el conjunto de compuestos de la féormula Markush y el solicitante tendria
que restringir a agquellos compuestos que si presentan actividad. (véase ejemplo 11 del
Apartado 4 del Anexo V)

Por otra parte, cuando la reivindicacion de kit de partes incluye una estructura general
de tipo Markush, se podra formular una objecidn por carencia de nivel inventivo, si de
acuerdo con la informacidn de la descripcidn no hay razones suficientes para inferir que
todas las combinaciones incluidas en la reivindicacion lograran el efecto técnico nuevo e
inesperado.

11.11.1.3 Invenciones de seleccidon

El examen de una solicitud de patente de seleccidn se realiza en el orden convencional. Es
decir, primero se examina novedad y después nivel inventivo.

En el examen de este tipo de solicitudes es importante considerar que la seleccion, de un
subgrupo de productos, que es nueva, tiene nivel inventivo solo si todos los productos del
subgrupo presentan un efecto o actividad técnica no descrita en el estado de la técnicay,
ademas, es inesperada.
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Ejemplo de invenciones de seleccion:

La reivindicacion se refiere a compuestos de formula:

en la cual
R, es alquilC, .

Un documento del estado de la técnica describe un grupo extenso de compuestos de
formula general:

N
en la cual '!!1

R, es alquilC,

Si el grupo especifico de compuestos reivindicado, en el cual R, es alquilC,
- no estd descrito explicitamente en algun antecedente del estado de la técnica por
su nombre quimico, ni por su férmula quimica,

estd alejado de los ejemplos del estado de la técnica (compuestos en los cuales R1
es alquilC16-17) y de los extremos (alquilC1-20), vy

exhibe un efecto técnico inesperado, no descrito en el estado de la técnica.

En este caso, el grupo reducido reivindicado es nuevo (seleccion) y posee nivel
inventivo si el efecto técnico es sorprendente frente a las indicaciones del estado de
la técnica.

Una seleccion se considera inventiva solo cuando los elementos seleccionados tienen un
efecto técnico sorprendente, y se niega cuando no existe tal ventaja, sino que se trata de
una actividad comun a los elementos del grupo extenso.

En los casos siguientes se considera que la seleccidn es obvia y, en consecuencia, no
inventiva:

- Cuando la invencion consiste simplemente en elegir entre un nimero de alternativas
igualmente probables.

- Cuando la invencidon reside en la eleccion de dimensiones particulares, rangos de
temperaturas u otros pardmetros de un rango limitado de posibilidades y esta claro que
se podria haber arribado a estos pardmetros por un ensayo de prueba y error rutinario
o por la aplicacion de procedimientos de diseAo comun, de modo que los resultados
obtenidos son absolutamente predecibles.
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- Cuando se puede arribar a la invenciéon a través de una simple extrapolacion en forma
directa a partir del arte previo.

- Cuando la invencion consiste simplemente en seleccionar ciertos compuestos quimicos
o composiciones (incluyendo combinaciones) entre un amplio campo. Y los compuestos
reivindicados no tienen propiedades ventajosas en comparacion con los del Estado de
la Técnica o esas propiedades eran de esperarse por el experto en la materia.

Contrario a los casos anteriores, la seleccidn se considera no obvia y por tanto inventiva,
cuando:

- La invencidn involucra una seleccidn especial en un proceso de condiciones operativas
particulares (por ejemplo, temperatura y presion) dentro de un rango conocido, pero
tal seleccion produce efectos inesperados en el funcionamiento del proceso o en las
propiedades del producto resultante.

11.11.1.4 Nivel inventivo en reivindicaciones de “compuestos intermedios”

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

Los criterios que se aplican para examinar nivel inventivo de un producto intermedio es
que puede derivarse de la contribucion de este intermedio al proceso inventivo.

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 nivel inventivo
al producto final. Por tanto, el examen del grado de contribucidon estructural debida al
producto intermedio serd clave para decidir si esta contribucion le confiere al menos una
de estas caracteristicas que distinguiran al producto final de los descritos en el estado de
la técnica.

Ejemplo - Nivel inventivo de compuestos quimicos:

Se reivindica una sulfonilurea como antidiabético (H,N-C.H,-SO,-NHCONHF). En el
estado de la técnica se conoce que la sulfonamida de férmula H,N-C.H,-SO,NHR, tiene
propiedades antibidticas.

En este caso, aunque la sulfonamida vy la sulfonilurea tengan estructuras quimicas muy
similares, la actividad fisioldgicareivindicada del compuesto sulfonilurea (antidiabético)
es muy diferente y no extrapolable de la actividad conocida (antibidtico). La sulfonilurea
de la solicitud seria, por lo tanto, inventiva.

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

Si la indicacion de 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 la invencion.

MANUAL ANDINO PARA EL EXAMEN DE PATENTES / Primera edicién, 12 de agosto de 2022

199



CAPITULO IlI

EXAMEN DE FONDO e

11.11.1.5 Polimorfos

Como se menciona en el Apartado 7.6.1 de este Capitulo, los paises son responsables de
determinar técnica y cientificamente los requisitos de patentabilidad para los polimorfos.
Por lo tanto, se sugiere que, para evaluar el nivel inventivo de los polimorfos, el Examinador
apligue el método problema - solucidn de la siguiente forma:

Aplicando el método problema - solucidon

Paso 1: Identificar el estado de la técnhica mas cercano.

El estado de la técnica mas cercano serd aquel documento que:

- Divulgue otras formas polimodrficas del mismo compuesto (o sea, que tiene la misma
estructura quimica del polimorfo); o

- Divulgue al mismo compuesto, aunque no defina un polimorfo en particular o divulgue
su forma amorfa; o

- Divulgue el mayor nimero de caracteristicas estructurales del compuesto (moléculas
organicas o inorganicas que forman sales de adicion, o moléculas de solventes que
forman solvatos) presentes en el polimorfo reivindicado.

En general, el estado de la técnica mas cercano serd aquel documento que divulgue un
compuesto (cristalino o amorfo) con el mayor nimero de caracteristicas técnicas en
comun con el polimorfo reivindicado y cuyo propdsito técnico sea igual o similar al de
dicho polimorfo.

Paso 2: Determinar la diferencia entre la invencion y estado de la técnica mds cercano.

Determinar las diferencias existentes entre las estructuras y los efectos técnicos que
resultan de las diferencias entre el polimorfo reivindicado y las formas reveladas en el
estado de la técnica mas cercano.

La caracteristica técnica distintiva radica en la naturaleza cristalina del polimorfo
reivindicado (propiedad fisica).

Paso 3: Definir el efecto técnico causado y atribuible al elemento diferencial.

La identificacion de los efectos técnicos resultantes de las diferencias entre las formas
comparadas debe realizarse a partir de lo revelado en la descripcidén o, al menos, ser
derivable de esta. En ese sentido, el resultado de la comparacion puede estar relacionado
a una propiedad diferente. Si los antecedentes estudiados no revelasen por si mismo
los efectos técnicos que son materia de la comparacion, el examinador verificara si la
descripcioén divulga estos efectos.

Si no se divulgan estas diferencias, se establecerd que no es posible reconocer el nivel
inventivo.

Paso 4: Determinar el problema técnico objetivo a resolver.

Se debe plantear el problema técnico a resolver a partir del estado de la técnica mas
proximo y considerando el efecto técnico producido por la caracteristica técnica que
diferencia al polimorfo reivindicado del estado de la técnica mas proximo.
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La mayor parte de problemas a ser resueltos por polimorfos estan relacionados
con propiedades tales como higroscopicidad, solubilidad, velocidad de disolucion,
biodisponibilidad, estabilidad, fluidez de particulas sélidas o compresibilidad, entre otras.

Si el problema técnico a solucionar es proporcionar una forma sélida alternativa de un
compuesto conocido, se sugiere que el nuevo polimorfo se considere obvio puesto que
en el campo farmacéutico es rutinaria la obtencién de polimorfos de compuestos ya
conocidos.

Paso 5: Determinar si la solucidn propuesta resulta inventiva o no obvia o evidente.

Esta tarea forma parte de la practica habitual del examinador quien, en lineas generales,
debe evaluar si el polimorfo reivindicado seria obvio, partiendo del estado de la técnica
mas cercano y del problema técnico objetivo, considerando el estado de la técnica en
su conjunto a fin de determinar si existe algun documento conteniendo indicios que
motivarian a modificar el estado de la técnica mas cercano para resolver el problema
técnico mediante la provision del polimorfo reivindicado. En todo caso, también se debe
considerar el conocimiento general relacionado con el fendmeno de polimorfismo, para
efectos de determinar la obviedad o no de la solucidn propuesta (véase Apartado 10.6 del
Capitulo I1).

Si el Polimorfo reivindicado tiene un efecto inesperado sobre la forma del estado de la
técnica mas cercano, se reconocera que es inventivo.

De forma similar, se debe evaluar si el proceso de obtencion del polimorfo implicd nivel
inventivo. De forma que, si el efecto técnico del polimorfo es inesperado, el proceso se
considerara inventivo.

Sugerencia de indicios de falta de nivel inventivo:

- Justificar ventajas adecuadas para uso comercial del polimorfo de un compuesto en
base solamente a niveles de pureza mejoradas, o a un mayor punto de fusion.

- Justificar biodisponibilidad mejorada basada solamente en datos de solubilidad
mejorada. La biodisponibilidad mejorada no depende solamente de la solubilidad, por
lo cual deberia justificarse también por parametros farmacocinéticos (AUC, tmax, Cmax
o t1/2, entre otros) y opcionalmente, también por el perfil de disolucion.

- Justificar estabilidad mejorada basada solamente en datos de higroscopicidad mejorada
0 a un mayor punto de fusion. La estabilidad mejorada debe justificarse adicionalmente
por data de estabilidad en almacenamiento en diferentes condiciones de temperatura
y humedad relativa.

- La obtencién de un polimorfo por interconversion espontanea a partir de otra forma
cristalina. Las condiciones para la interconversién espontanea no son producto del nivel
inventivo, sino que ocurre de forma natural.

- La obtencion de una unica forma cristalina empleando varios procedimientos de
cristalizaciéon que utilizan varios sistemas de solventes. No es inventivo debido a la alta
probabilidad de obtencién de la forma reivindicada.

- Justificar mejora de la solubilidad de una forma cristalina obtenida por trituracion o
molienda de otra forma cristalina del mismo compuesto.

- Si la estructura del polimorfo reivindicado resulta predecible mediante modelos
computacionales.
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- Cuando el estado de la técnica hubiera motivado a buscar polimorfos con propiedades
particulares que son comunes a las formas cristalinas (como la facilidad de filtraciéon o
las propiedades de secado).

11.11.2 Biotecnologia

11.11.2.1 Microorganismos

Ejemplo - Nivel inventivo de microorganismos modificados:

Se reivindicd un microorganismo modificado. La reivindicacion se lee como sigue:
“Streptomyces P. NRRL 123456”.

En la solicitud se describe que este microorganismo modificado es capaz de producir
la sustancia X.

No se puede otorgar automaticamente el nivel inventivo al microorganismo modificado
per se sin considerar el estado de la técnica relacionado con la sustancia X. Es decir,
se objetara nivel inventivo del microorganismo cuando X tiene una estructura similar a
compuestos conocidos y no hay efecto sorprendente descrito en la solicitud.

Si el compuesto X presenta efectos sorprendentes o ventajas frente a compuestos
similares del estado de la técnica, o el compuesto X es estructuralmente muy diferente
a cualquiera de los compuestos conocidos que presentan en mismo efecto técnico,
de manera que estas propiedades no hubieran podido predecirse, en este caso se
consideraria que el microorganismo modificado posee nivel inventivo.

Algunos ejemplos del analisis de nivel inventivo en estos campos se encuentran en los
ejemplos 8 a 11 del Apartado 4 del Anexo IV.

11.11.3 Mecanica y eléctrica

A continuacion, se presenta un ejemplo de la aplicaciéon de nivel inventivo en el drea mecanica:

Ejemplo:

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 invencion es de proporcionar una mesa de comedor de tres patas que
se pueda poner sobre una superficie accidentada sin que se balancee”.

La reivindicacion independiente esta formulada asi: “Mesa de comedor cuya tabla (parte)
superior estd suportada 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.
D2: taburete de tres pies utilizado por los ordefladores en el campo o en el establo.
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Tampoco mencionael problemadel balanceo, mientras proporcione unasientoergondémico.

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

Analisis 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 mas cercano es la mesa de comedor de D1, porque sirve a los
mismos propdsitos que la solicitud.

La solicitud se diferencia del D1 solo por: las tres patas en lugar de cuatro.

El efecto técnico conseguido por esta diferencia es que la mesa de comedor se puede
poner sobre superficies accidentadas sin que se balancee.:

El problema técnico objetivo solucionado por la solicitud se podria por lo tanto formular
como: “Cédmo evitar el balanceo de una mesa de comedor sobre superficies accidentadas”
(se nota que esta formulacion no contiene elementos de la solucidn).

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 dos 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 solucidn propuesta para el taburete con la mesa del D1 (estado de la
técnica mas cercano), llegando de tal manera al contenido de la reivindicacion 1.

Algunos ejemplos del andlisis de nivel inventivo en estas areas se encuentran en los
ejemplos 1,5y 6 del Apartado 4 del Anexo IV.

11.11.4 Invenciones implementadas por computador (nivel inventivo)

El analisis de novedad para las IIC estd supeditado los pasos para examinar este tipo de
invenciones, los cuales se listan en el Apartado 7.7.2.2.

De esta manera, en particular para las IIC, el analisis de nivel inventivo se realiza mediante el
método problema-solucion, en donde si las diferencias con la técnica anterior mas cercana
no contribuyen al caracter técnico, se objeta el nivel inventivo, pero si las diferencias incluyen
caracteristicas que contribuyen al caracter técnico, se aplica lo siguiente:

MANUAL ANDINO PARA EL EXAMEN DE PATENTES / Primera edicién, 12 de agosto de 2022

203



CAPITULO IlI EXAMEN DE FONDO e

- El problema técnico objetivo se formula sobre la base de los efectos técnicos logrados
por estas caracteristicas. Ademas, si las diferencias incluyen caracteristicas que no
contribuyen al caracter técnico, estas caracteristicas, o cualquier efecto no técnico
logrado por la invencion, pueden utilizarse en la formulacién del problema técnico
objetivo como parte de lo que se da al experto, en particular como una restriccidon que
debe cumplirse.

- Si la solucidn técnica reivindicada al problema técnico objetivo es obvia para el experto
en la materia, se objeta nivel inventivo.

11.11.5 Nanotecnologia (nivel inventivo)

Ademas de demostrar la novedad, una solicitud de patente de nanotecnologia debe superar la
prueba del nivel inventivo. Por lo general, una invencion se considerara evidente si miniaturiza
elementos conocidos, cumple la misma funcién y no aporta mas de lo que cabria esperar por
la reduccion de tamafo. Se considera gue una tecnologia no es evidente cuando produce
resultados nuevos e inesperados o cumple funciones anteriormente no reconocidas que
resuelven un problema técnico relacionado con el estado de la técnica. Como practicamente
todas lastecnologias de escalananométrica presentan estas caracteristicas, solo se consideran
patentables aquellos resultados que no es probable que surjan a partir de extrapolaciones
realizadas por un experto que trabajase con estructuras mas pequefas (véase ejemplo 7 del
Apartado 4 del Anexo V).
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11.12 Redacciodn sugerida de informe técnico (nivel inventivo)

La presente solicitud no cumple con el requisito del Articulo 18 de |la Decisidon 486 porque
el contenido de las reivindicaciones no implica nivel inventivo.

El documento D1, qué se considera estado de la técnica mas cercano, describe (véase
pagina lineas un(a) (aparato, sistema, composicion, etc.) que se diferencia del
contenido de la(s) reivindicacion(es) solo en qué

Se puede por lo tanto considerar que el problema técnico objetivo que se intenta resolver
en la presente solicitud seria .

Existe en el estado de la técnica un documento D2 que complementa al documento D1.
Por lo tanto, la solucidon propuesta en las reivindicaciones no implica nivel inventivo por
las siguientes razones:

Alternativa 1

La(s) caracteristica(s) descrita(s) en el documento D2 aporta la misma ventaja que la
solicitud. Seria por lo tanto obvio para la persona del oficio considerar la posibilidad de
incluir esa(s) caracteristica(s) en el (aparato, sistema, composicion, etc.) descrito en el
documento D1 para resolver el problema planteado.

Alternativa 2

La(s) caracteristica(s) X, VY, Z, es(son) materia de procedimiento habitual (véase por
ejemplo el documento D2, paginas , lineas ). Su inclusiéon en el (aparato, sistema,
composicion, etc.) descrito en el documento D1 seria por lo tanto una posibilidad obvia
para la persona del oficio que quisiera resolver el problema planteado.

Alternativa 3

A partir del documento, la(s) caracteristica(s) X, VY, Z, es(son) simplemente una de varias
posibilidades entre las cuales elegiria la persona del oficio segun las circunstancias, sin
utilizar ningun esfuerzo inventivo.

Alternativa 4

Es, sin embargo, ampliamente conocido por la persona del oficio que la caracteristica
X es equivalente a la caracteristica Y del documento D2 y que las dos caracteristicas se
pueden intercambiar cuando las circunstancias lo requieran.

Alternativa 5

Sin embargo, esta(s) caracteristica(s) ya ha(n) sido utilizada(s) para el mismo propdsito en
un(a) (aparato, sistema, composicion, etc.) parecido(a) (véase el documento D2 paginas
____,lineas___ ). Seria obvio para el técnico medio en la materia cuando quisiera llegar al
mismo resultado el utilizar esta(s) caracteristica(s) con efectos correspondiente a un(a)
(aparato, sistema, composicion, etc.) segun el documento D1 y por lo tanto conseguir
un(a) (aparato, sistema, composicion, etc.) segun la reivindicacion____. Por lo tanto, el
contenido de la reivindicacion __ no parece implicar que cuenta con nivel inventivo
(Articulo 18).
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12 APLICACION INDUSTRIAL

El requisito de aplicacién industrial encuentra su fundamento en el Articulo 19 de la Decision
486.

Los medios propuestos por el inventor, deben ser capaces de proporcionar, con mayor o menor
perfeccion, el resultado industrial perseguido.® El examinador verificard la exigencia que la
invencion sea susceptible de aplicacion industrial tomando como base para su determinacion
la fecha de presentacion de la solicitud de patente.

Al evaluar la aplicacidon industrial de la invencion, sera suficiente con que el examinador
observe si ella es o0 no susceptible de aplicacion industrial por lo que no se exigird que la
invencion cuya patente se solicita, sea aplicada industrialmente.?®

Ejemplo 1 de aplicacién industrial:

Un producto quimico del cual se conoce la féormula pero no la manera de fabricarlo a la
fecha de presentaciéon de la solicitud de patente, no se podrd considerar susceptible de
aplicacion industrial

Ejemplo 2 de aplicacidn industrial:

Tratdndose de reivindicaciones relativas a métodos contraceptivos, algunas alternativas
de reivindicaciones pueden ser del siguiente tipo:

1. Un compuesto X

2. Método contraceptivo que comprende administrar el compuesto X

3. Una composicion contraceptiva que comprende el compuesto X

4. Un parche contraceptivo que comprende el compuesto X

Los métodos contraceptivos no se consideran métodos de tratamiento terapéutico
puesto que el embarazo no es una enfermedad. Sin embargo, los métodos contraceptivos
en humanos no se consideran aplicables industrialmente por referirse a la esfera intima de
la persona. Por lo tanto, la reivindicacidn 2 (arriba) no seria por ello patentable.

Las reivindicaciones de tipo 1, 3y 4 serian patentables si el compuesto X es nuevo y posee
nivel inventivo.

Unaexcepcidonseriaunareivindicacion queserefieren Unicamente un método contraceptivo
para animales con fines agropecuarios, este se considera aplicable industrialmente. (Mas
sobre métodos de contracepcion véase el Apartado 7.3.4.4. del Capitulo IlI)

8 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), sentencia 26-IP-99.
8 Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (TJAC), sentencia 12-1P-98.
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12.1 Redaccion sugerida de informe técnico (aplicacion industrial)

Modelo 1.

La(s) reivindicacion(es) se refiere(n) a (un método para tratar por ejemplo la sarna,
gue resulta ser un método de tratamiento terapéutico del cuerpo humano o animal,
software, féormulas matematicas, etc.) no susceptible de aplicacidn industrial.

Este contenido estd expresamente excluido de la patentabilidad segun los Articulos

La(s) reivindicacion(es) arriba mencionada(s) deberia(n) ser correctamente
reformulada(s) (por ejemplo en términos de un aparato, etc.) o retirada(s).

Incluso si la(s) reivindicacion(es) estuvieran correctamente reformuladas, se aplicarian
las objeciones enumeradas a continuacidn que se refieren a la patentabilidad de la
totalidad de las reivindicaciones.

Modelo 2.

La(s) reivindicacion(es)... se refiere(n) a
X*..., que es contrario a los principios de la fisica y por lo tanto no susceptible de
aplicacion industrial (Art..).

La(s) reivindicacion(es) arriba mencionada(s) deberia(n) reformularse correctamente
(por ejemplo en términos de un aparato, etc.) a retiro(s).

Incluso si la(s) reivindicacion(es) estuvieran correctamente reformuladas, se aplicarian
las objeciones enumeradas a continuacion que se refieren a la patentabilidad de la
totalidad de las reivindicaciones.

*En este caso X podria ser por ejemplo un método para realizar el “continuum mobile”,
o algo similar.

13 MODIFICACIONES

“Articulo 34.- El solicitante de una patente podra pedir que se modifique la solicitud en
cualquier momento del tramite. La modificacion no podra implicar una ampliacion de la
proteccion que corresponderia a la divulgacion contenida en la solicitud inicial.Del mismo
modo, se podra pedir la correccion de cualquier error material”.

El solicitante podra realizar modificaciones o complementar su solicitud siempre y cuando
ellas cumplan con no implicar una ampliacién de la proteccién de acuerdo con la materia
contenida inicialmente. Si las modificaciones no cumplen con esta condicién, estas no seran
aceptadas.
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odificaciones aceptables.®°

Serdn aceptadas las modificaciones (en la descripcion, reivindicaciones o dibujos), siempre
y cuando cumplan con los requisitos estipulados en el Articulo 34 de la Decisién 486 y no
amplien el objeto de la protecciodn inicialmente expuesta.

Si se trata de un nuevo capitulo reivindicatorio, este debe cumplir con el requisito de unidad
de invencion (Articulo 25 de la Decision 486), es decir, comprender un uUnico 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 relacion con la descripcidn. En algunos casos, puede suceder
qgue dentro de la descripcidn se sefalen ciertas caracteristicas como indispensables para la
invencion y dentro del capitulo reivindicatorio no haga referencia a dicha caracteristica. Ello
nos indica gque las reivindicaciones no son claras.

Cuando se trate de un compuesto quimico no serdn 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 proteccion, en este caso esta
modificacion no puede ser aceptada. Para aceptar modificaciones es importante analizar
cuidadosamente cudndo la variacidon 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, esto serd
admisible.

Ejemplo de modificaciones aceptables:

Es el caso cuando el objeto inicial es un dispositivo de transmision y la modificacion
corresponde a un procesador de sefales siendo este ultimo un término muy general
pues no comprende solo dispositivos de transmision sino de recepcion, transformacion,
seleccion, etc.

Pueden aceptarse modificaciones cuando en el inicio se trata de alguna excepcioén a la
patentabilidad como un método terapéutico utilizando un compuesto X, que se encuentra
bien definido y en la modificacion se reclama el compuesto X. Esta modificacion puede
ser aceptada, pero el examinador debe tener especial cuidado al analizar los requisitos
de patentabilidad.

olicitudes especiales

Se trata de solicitudes con caracteristicas especiales, como las que pasamos analizar a
continuacion:

13.2.1 Solicitudes fraccionarias o divisionales (Articulo 36 de la Decision 486)
Las solicitudes de patentes pueden dividirse en dos o mas solicitudes fraccionarias, pero

estas no pueden implicar una ampliacién de la proteccidén que corresponda a la divulgacion
de la solicitud inicial.

%0 Cfr. 2.4, 3.6.11y, 4.2 supra.
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La division se puede hacer a solicitud del solicitante en cualquier momento del tramite, antes
de la emisidn de una resolucion administrativa en primera instancia.

La oficina puede requerir al solicitante que divida su solicitud si no cumple con el requisito de
unidad de invencion®, tal y como se menciona en al Apartado 9.6 del Capitulo Il

Cada solicitud fraccionaria se beneficia de |la fecha de presentacién y cuando es el caso de la
fecha de prioridad de la solicitud inicial.

Cada una de las solicitudes fraccionarias deben contener los documentos requeridos para ser
una solicitud de patente.

Si se ha reivindicado prioridad multiple el solicitante debe indicar cudl corresponde a cada
una de las solicitudes fraccionarias.

13.2.2 Conversion de modalidad (Articulo 35 de la Decisién 486)

Una solicitud de patente de invencidn puede convertirse en una patente de modelo de utilidad
o en un disefio industrial siempre y cuando la naturaleza de la invencion lo permita.

No podran ser objeto de modelo de utilidad los procedimientos, procesos, métodos, sustancias
o0 composiciones ni la materia excluida de proteccidon por la patente de invencion (Articulo 82
de la Decision 486).

Los cambios de modalidad se pueden hacer por peticion del solicitante en cualguier momento
del tramite.

La solicitud convertida mantiene la fecha de presentacidn de la solicitud inicial. %2

Cuando la conversion sea sugerida por la oficina, el solicitante podra aceptar o rechazar dicha
sugerencia; en caso de gue no sea aceptada, se seguird el procedimiento en la modalidad
original.

En este caso, la oficina revisard que el solicitante hubiere presentado debidamente la
conversion, y se haya pagado la tasa correspondiente conforme a la tarifa vigente al momento
de realizar la conversion. %3

13.2.3 Fusidn de solicitudes

El solicitante puede, en cualquier momento del tramite, fusionar dos o mas solicitudes
siempre y cuando no impliqgue una ampliacion de la proteccién. Para poder fusionar dos o
mas solicitudes, es necesario que la fusion resultante cumpla con el requisito de unidad de
invencion (Articulo 25 de la Decision 486). La solicitud fusionada se beneficia de la fecha de
presentacion y de la fecha o fechas de prioridad que correspondan a la materia contenida en
las solicitudes iniciales.

%' En el caso de Colombia se puede hacer el requerimiento hasta antes de la concesion o negacion de la patente.

92 £n el caso de Colombia, la oficina podré sugerir la conversion de la solicitud antes de la concesién o negacién de la patente (Articulo 7, Decreto 2591 del 13 de diciembre
de 2000).

93 En el caso de Colombia, cuando se solicite la conversion de una solicitud, el solicitante, cuando sea el caso, debe ajustar el mayor valor correspondiente al trémite de la
modalidad a que se va a convertir su solicitud, conforme a las tasas vigentes (Articulo 3, Resolucion 00701 del 30 de enero de 2001). La solicitud de conversién no ocasiona
el pago de la tasa por modificacion de solicitud (parégrafo, Articulo 3, Resolucion 00701 del 30 de enero de 2001).
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En este caso la oficina revisard que el solicitante haya presentado debidamente la fusion de
solicitudes, y se haya pagado la tasa correspondiente conforme a la tarifa vigente al momento
de realizar la fusion.

13.2.4 Solicitudes relacionadas con material biolégico

Cuando una solicitud comprende un microorganismo o un procedimiento que involucra un
material bioldgico que no se encuentra a disposicidon del publico y no puede describirse
en una solicitud de patente de tal forma que permita a una persona del oficio ejecutar esa
invencion, deberd declarar que ha depositado el material en una institucion reconocida.
Deberd suministrar el nombre y direccion de la institucion de depdsito, fecha del depdsito
y el nuUmero de depdsito atribuido por tal institucion (véase Apartado 3.1.2.6 del Capitulo Il
referente a suficiencia y Apartado 7.5.1 referente a microorganismos).

13.2.5 Solicitudes relacionadas con secuencias de nucleétidos o aminoacidos

Si la solicitud se refiere a secuencias de nucledtidos o aminoacidos la descripcion debe
contener un listado de secuencias, el cual debe presentarse separada de la descripciéon y
llevar el titulo “Listado de secuencias”. A cada secuencia divulgada se le asignara un nimero
de identificaciéon descrito como SEQ ID NO. El nimero de secuencias debe ser indicado en
el listado de secuencias.

En la descripcion y en las reivindicaciones, las secuencias presentadas en el listado de
secuencias se indicardn por su numero de identificacidon, aun si la secuencia u otras
representaciones adicionales o modificadas de las secuencias estan incluidas en el texto o en
los dibujos que acompaian la descripcion.

Las secuencias serdn representadas por una secuencia de nucledtidos, una secuencia de
aminoacidos o una secuencia de nucledtidos junto con su correspondiente secuencia de
aminoacidos.

Los aminoacidos en una proteina o en una secuencia de péptidos deben ser listados en la
direccidon amino-carboxi de izquierda a derecha y los grupos amino y carboxi no deben estar
representados en la secuencia.

13.3 Resultado del analisis de las modificaciones

Si una modificacion es aceptada, los procedimientos siguientes se hardn basandose en la
descripcion, reivindicaciones o dibujos modificados.

Una modificacidon aceptada no significa que la solicitud no pueda tener objeciones nuevamente
de acuerdo con la Decision 486. Si las modificaciones no son aceptadas, se le comunica al
solicitante las razones de ello y en base a qué antecedentes se hardn los estudios siguientes,
de conformidad con lo previsto en el Articulo 45.
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14 PROCEDIMIENTO DE EXAMEN
DE PATENTABILIDAD

14.1 Generalidades
El examinador de fondo seguird los siguientes pasos:

estudiar la descripcion, reivindicaciones y dibujos (si los hay) o modificaciones a estos
enviados por el solicitante inicialmente; y

si tras el estudio el examinador de fondo encuentra que no se cumplen los requisitos
establecidos de suficiencia, claridad, concision, sustento, unidad de invencion, excepciones a
la patentabilidad o no se cumplen los requisitos de patentabilidad, lo comunicara al solicitante,
quien podrd modificar o complementar su solicitud dentro del plazo legal correspondiente
(Articulo 45).

El examinador de fondo debe indicar para cada objecidn, la parte de la solicitud que es
deficiente, el requisito legal que no satisface y las razones que sustentan la objecidn. Por
ejemplo, al determinar el estado de la técnica, algunas reivindicaciones se ven afectadas en
su novedad, nivel inventivo o aplicacion industrial, mientras que otras no tienen unidad de
invencion. El examinador debe ser claro en indicar cudles son las reivindicaciones afectadas
por novedad, nivel inventivo, aplicacion industrial y unidad de invencidn, justificando cada
uno de los casos.

Estas deficiencias se dan a conocer al solicitante mediante una comunicacidn, indicandole el
tiempo que tiene para cumplir con este requerimiento (Articulo 45).

14.2 Estrategia
A. Andlisis de las reivindicaciones

Elexaminador debe comenzar el anadlisis de la solicitud por las reivindicaciones para determinar
si ellas estan identificando completamente la invencidon, de acuerdo con los siguientes pasos:

verificar la claridad, concision y sustento de las reivindicaciones;
identificar las categorias de las reivindicaciones;

1.

2.

3. identificar las reivindicaciones independientes;
4. identificar las reivindicaciones dependientes;
5.

identificar si toda la materia contenida dentro de las reivindicaciones se puede
considerar invencidon de acuerdo con el Articulo 15;

6. identificar dentro de las reivindicaciones las invenciones no patentables de acuerdo
con los Articulos 20 y 21 de la Decision 486;

7. determinar la claridad, contenido y alcance de las reivindicaciones; y

8. determinar la unidad de invencion.
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B. Anadlisis de la descripcién
El examinador debera:

1. verificar que la descripcion contenga la informacidn de acuerdo con lo estipulado en el
Articulo 28 de la Decisiéon 486;

2. verificar que las unidades se encuentren en el sistema internacional de unidades;
3. verificar que la descripcion de los dibujos tenga relacion directa con la descripcion;

4. verificar que se utilicen términos técnicos reconocidos en el dmbito técnico
correspondiente.Sisontérminos pocoreconocidosdebenestardefinidos correctamente;

5. identificar las caracteristicas técnicas de la invencion;
6. verificar que en la descripcion se encuentre la materia reivindicada;

7. cuando se trate de solicitudes del area biotecnoldgica que se refieren a secuencias
de nucledtidos o aminoacidos, verificar que la solicitud contenga una lista de estos, la
cual debe presentarse de manera separada a la descripcion y llevar el titulo “Listado de
secuencias”;

8. verificar si existen indicios que sugieran que la invencidon se relaciona con recursos
genéticos o conocimientos tradicionales y si cumple con lo previsto en el Articulo 26
de la Decisiéon 486; y

9. en caso de material bioldgico, verificar si es necesario un certificado de depdsito para
sustentar su descripcion.

C. Analisis de los dibujos (véase el Apartado 5 del Capitulo Ill)
D. Presentacion de oposiciones por parte de terceros

Analizar los argumentos y pruebas presentados por el opositor y verificar la validez de
afectacion al requisito de novedad en cuanto a la parte técnica, teniendo en cuenta que
cualquier prueba debe ser anterior a la fecha de presentaciéon de la solicitud en estudio o de
la prioridad reivindicada.

E. Determinacion del estado de la técnica

Una vez que se ha efectuado el analisis de las reivindicaciones, descripcion y dibujos y se
ha comprendido la materia de la invencidn, el examinador entra a determinar el estado de la
técnica. Si no se ha comprendido la materia de la invencidn, el examinador deberad remitirse
al punto relativo a la notificacion. (véase el Apartado 8.9 del Capitulo II)

F. Evaluacioén de la novedad

Para determinar si una invencidn es o no novedosa habiéndose ya determinado el estado de
la técnica se deben seguir los siguientes pasos:

1. comparar elemento por elemento entre lo que se encuentra en el estado de la técnica
y la solucidn propuesta la cual se debe realizar primero comparando la reivindicacion
independiente con el contenido entero de cada publicacidn u otra divulgacion, tomada
aisladamente.
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2. comparar silainvencion reivindicada es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica.
Si la materia por si sola contiene el conjunto de las caracteristicas de la reivindicacion
analizada, se considera que no tiene novedad.

3. verificar si existen otras reivindicaciones independientes bajo el mismo analisis anterior
y revisar las reivindicaciones dependientes para examinar si hay elementos nuevos.

4. considerar dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en
tramite ante la oficina nacional cuya fecha de presentacién o de prioridad sea anterior a
la fecha de presentacion o de prioridad de la solicitud que se estd estudiando, siempre
que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se
publigue o se hubiera cumplido el lapso previsto en el Articulo 40 de la Decision 486.

E. Evaluacién del nivel inventivo

El examinador debe seguir los pasos que se indican a continuacion:

definir el estado de la técnica mas proximo. Dicha determinacion se efectuard en funcién de
antecedentes que resuelvan el mismo problema y a falta de ello, de los antecedentes que
compartan el mayor niumero de caracteristicas técnicas;

identificar las caracteristicas diferentes respecto al estado de la técnica mas préximo;

evaluar si la existencia de |la caracteristica técnica diferencial para solucionar el problema es
evidente o no para un experto en la materia; y

evaluar si existe una indicacion en otro documento que sugiera al técnico medio en la materia
la posibilidad de combinar la enseffianza del documento mas proximo con el segundo, para

llegar a la soluciéon propuesta.

F. Evaluacion de la aplicacion industrial (véase el Apartado 12 del Capitulo Ill)

15 INFORME
PRODUCTO DEL EXAMEN

Una vez realizado el examen de fondo de la solicitud, el examinador elaborara el (los)
informe(s) técnico(s) (Articulo 48 de la Decision 486).

15.1 Informes técnicos
Si el examinador encuentra que la solicitud no es patentable o no cumple con los requisitos
establecidos en la Decision luego de analizar la descripcion, reivindicaciones o dibujos, si los
hubiere, notificara al solicitante para que subsane o presente sus argumentos si es el caso.

El informe debe contener:

1. nombre del solicitante o del apoderado;

2. numero de la solicitud y si fuera el caso, nuUmero de tramite, evento, actuacion, oficio y
numero de folio:
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3. motivacién del concepto técnico-legal, el cual debe contener al menos los siguientes
aspectos:

- indicacion de las partes del expediente en las que se basd el examen, seflalando los
folios en los que se encuentran;

- objeto de la invencidn;

- excepciones a la patentabilidad,;

- reivindicaciones de uso;

- claridad de la invencion;

- evaluacion de la invencion

- indicacion de si se trata de una invencion (exclusiones)
- unidad de invencidén;

- determinacion del estado de la técnica;

- evaluacion del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad (novedad, nivel
inventivo y aplicacion industrial); e

- indicacion de los sustentos legales, citando la fuente de referencia y base normativa.

- Cabe aclarar que, por lo que respecta al nimero de informes técnicos que se emiten
durante el examen de fondo de una solicitud, la Decision 486 no establece un nimero
minimo o maximo. Sin embargo, cada oficina tiene una practica establecida de emitir
dos o tres informes maximos antes de la resolucion final.

15.2 Resolucion final

Conforme al articulo 48 de la Decision 486, luego de cumplidas las etapas sefaladas en el
Articulo 45 de la Decision 486, se procede a elaborar la resolucién final que otorga total o
parcialmente o deniega la patente, de acuerdo con el contenido y las formalidades de los
Paises Miembros.
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FUNDAMENTOS DE LA FIGURA

1 DE MODELO DE UTILIDAD

2

La figura de proteccion del modelo de utilidad se menciona por primera vez en un instrumento
internacional en el Convenio de Paris para la Protecciéon de la Propiedad Industrial de
1883.°4 Esta figura se desarrolld inicialmente en Alemania en 1891, donde se tenia interés
en establecer un mecanismo de proteccidn rapido para aquellas invenciones de naturaleza
mecanica y de nivel de desarrollo tecnoldgico practico y mas corriente, para las cuales se
deseaba proporcionar un titulo de proteccidon sin pasar inicialmente por el procedimiento
necesario para obtener una patente de invencion. Bajo este sistema, el modelo de utilidad
se sometia al examen de fondo después de su concesidn para determinar si cumplia con las
condiciones de patentabilidad, en particular las de novedad y nivel inventivo. Si la invencidn
protegida mediante un modelo de utilidad no cumpliera con esas condiciones, el titulo podia
ser cancelado o revocado. Mientras no se llevase a cabo el examen de fondo del modelo de
utilidad (incluida la verificacion de la novedad y el nivel inventivo), el modelo de utilidad no
permitia una accion de infraccidon contra terceros. Ese examen se realizaba a pedido expreso.®s

A partir de la iniciativa alemana, la implantacion internacional de esta figura de proteccién ha
sido constante. En la actualidad, existe un gran numero de paises que cuentan con el modelo
de utilidad o con un titulo alternativo al de patente de invencidn en su ordenamiento de
propiedad industrial. La legislacidon comunitaria andina recoge por primera vez esta figura en
la Decision 311 de 1991. Esa figura se ha mantenido desde entonces en el régimen comun de
propiedad industrial, en las Decisiones 313, 344 y actualmente en la Decision 486.

La importancia de que el modelo de utilidad esté regulado por una norma comunitaria radica
en la homogeneidad que brinda para coordinar en el interior de la Comunidad Andina los
diversos mecanismos de proteccion de las invenciones menores, sobre todo por el interés
econdmico que hay detrds de los mecanismos de proteccidn de las invenciones, ya que el
modelo de utilidad permite acceder a la proteccion exclusiva, (pero de una manera mas
rdpida y menos costosa), tanto a quienes desarrollan creaciones condicionadas por diversos
factores tales como: infraestructura, cortos ciclos de actualidad de sus productos, etc,
promoviendo asi la investigacion y el desarrollo.®®

DEFINICION DE LA PATENTE
DE MODELO DE UTILIDAD

En términos generales y recogiendo las concepciones doctrinarias, legales y jurisprudenciales
expresadas en esta materia, se puede definir al modelo de utilidad como una invenciéon menor
o creacién industrial de menor exigencia inventiva.®?

%4 Cfr. Reseria del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial (1883). OMPI

9 \Ver: https.//www.dpma.de/english/utility _models/utility _model_protection/index.html y https.//www.iam-media.com/global-guide/innovation-invention-
yearbook/2022/article/utility-model-the-underestimated-property-right

% Cfr. Interpretacion Prejudicial 43-1P-2001 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

97 Cfr. Interpretacion Prejudicial 43-1P-2001 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
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Conforme al Articulo 81 de la Decision 486, la patente de modelo de utilidad se concede para
un artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o alguna parte de él, que
tiene una nueva forma, configuracidn o disposicion de elementos, gracias a la cual es posible
que su funcionamiento, utilizacion o fabricacién sea mejor o diferente y que, ademas, le
proporciona alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenia.

Para comprender mejor el concepto de modelo de utilidad, se puede sefalar las siguientes
caracteristicas:

- Se manifiesta a través de una configuracion externa, estructura interna, incorporacion
0 nueva disposicion de elementos.

- Esta nueva configuracidon o incorporacion de elementos debe mejorar la utilidad,
proporcionarle un efecto técnico o ventaja practica que antes no tenia.

- La utilidad debe darse en su uso o fabricacion, es decir, que seran protegibles como
modelos de utilidad tanto los productos medios para la produccion, asi como los
productos finales.

Algunos ejemplos de modelos de utilidad serian:

Ejemplos de patente de modelos de utilidad en el campo de mecanica:

1. Una pinza a la cual se ha incorporado una pequefa linterna que brinda una ventaja
técnica respecto de la pinza original sin accesorio de luz.

2. Un dispensador de servilletas que incorpora un brazo flexible y un adhesivo en la punta,
brindando una ventaja técnica que facilita su uso.

Ejemplos de patente de modelos de utilidad en el campo de electrdnica:

Pantalla inteligente para la comunicacion con el ciudadano a través de un software
inmerso en esta, pantalla que incorpora una serie de parlantes laterales con un nimero de
pantallas LED adicionales, lo cual brinda la ventaja de permitir la ubicacidn de la pantalla
electrénica en cualquier poste o muro y proporcionar alertas auditivas y visuales cuando
se presenten situaciones peligrosas o0 amenazantes que requieren asistencia.

En conclusion, el modelo de utilidad constituye una categoria de la propiedad industrial
semejante a la patente de invencidn, cuya exigencia inventiva, valor cientifico y avance
tecnoldgico es menor, debido a gue mas bien se trata de un perfeccionamiento técnico que
se traduce en una mejora de tipo practico o en una ventaja en su empleo o fabricacidon y/o un
efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana.®®

3 MATERIA NO PROTEGIBLE
BAJO MODELO DE UTILIDAD

De manera semejante a las patentes de invencion, para las patentes de modelos de utilidad
también existen algunas excepciones y exclusiones legales que impiden la proteccion de
algunas materias. A este respecto, el Articulo 82 de la Decision 486 establece que los
procedimientos no podran patentarse como modelos de utilidad, ni tampoco las materias

%8 Cfr. Interpretacion Prejudicial 43-1P-2001 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
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excluidas de proteccidon como patentes de invencion. De acuerdo con lo anterior, no podran
ser aplicadas al modelo de utilidad las reglas relacionadas a la obtencidén de un producto
a través de procedimientos patentados, pues los procedimientos no son susceptibles de
proteccion mediante la patente de modelo de utilidad.

Asimismo, el Articulo 82 de la Decisidon 486 sefala que tampoco se consideraran modelos
de utilidad: las esculturas, obras de arquitectura, pinturas, grabados, estampados o cualquier
otro objeto de caracter puramente estético.

De igual manera, dada la definicion de modelo de utilidad, se considera que no son
patentables mediante esta categoria de propiedad industrial: los dispositivos caracterizados
esencialmente por su color o por el material en el cual fue elaborado, los sistemas que estan
constituidos por diferentes dispositivos que no conforman un Unico aparato o equipo, tal
como los sistemas de telecomunicaciones, los dispositivos caracterizados Unicamente por su
programacion o configuracién de instrucciones legibles por medios de procesamiento.

DURACION

4

DE LA PROTECCION

De acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 81 de la Decisidon 486, los modelos de utilidad se
protegeran mediante patentes. Sin embargo, el plazo establecido no es el mismo en relacion
para patentes de invencion de 20 afios, sino que para el modelo de utilidad es de 10 afios
contados a partir de la fecha de solicitud en el respectivo Pais Miembro, de acuerdo con
el Articulo 84 de la Decision 486. Tratandose de solicitudes via PCT, la vigencia se contara
desde la fecha de presentacion de la solicitud internacional.

REGIMEN APLICABLE A LAS
S PATENTES DE MODELO DE UTILIDAD

La cercania entre las figuras de modelo de utilidad y de patente de invencién hace que la
normativa propia de esta Ultima sea aplicable al primero en todo lo que le sea pertinente. Asi
lo dispone el Articulo 85 de la Decisién 486:

"Articulo 85.- Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre
patentes de invenciéon contenidas en la presente Decision en lo que fuere pertinente, salvo

en
Sin

lo dispuesto con relacion a los plazos de tramitacion, los cuales se reduciréan a la mitad.
perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el Articulo 40 quedara reducido a doce

meses.” [énfasis afiadido]

De esta manera a las patentes de modelo de utilidad les es aplicable el régimen de patentes
de invencidén en lo general, salvo en lo que sea incompatible con esta figura, lo cual quedara
a interpretacion.
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6

REQUISITOS
DE MODELO DE UTILIDAD

6.1 Novedad de modelos de utilidad

Dentro del marco de la Comunidad Andina, un modelo de utilidad serd patentable cuando no
esté dentro del “estado de la técnica”. El estado de la técnica determina o no la novedad de
una invencion y se encuentra definido en el segundo Apartado del Articulo 16 de la Decisidon
486.

“Articulo 16.- El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al publico
por una descripcion escrita u oral, utilizacion, comercializacion o cualquier otro medio
antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad
reconocida.”

A este respecto, para el ordenamiento juridico andino, el sentir del Tribunal es absoluta o
universal, es decir comprende el estado de la técnica a nivel mundial.

No existe diferencia entre el estudio de novedad que se realiza para una solicitud de patente
de invencion y una solicitud de patente de modelo de utilidad. No obstante, aunque ambas
se orientan a solucionar un problema técnico, la patente de invencion se basa en un objeto
gue no habia existido antes; en cambio, en las patentes de modelo de utilidad, la novedad
es una innovacion a un producto conocido que hace que se agregue al mismo una ventaja o
beneficio que lo haga mas eficiente o productivo. De esta manera, el objeto de la invenciéon
se compara con el objeto existente y se determina cuadl ha sido el instrumento, mecanismo,
herramienta u objeto que se ha agregado al objeto original, proporciondndole una nueva
forma o configuracién, mejorando su aplicacion industrial y que, ademas, dicha mejora no
esté comprendida dentro del estado de la técnica.®®

Cabe sefalar que toda solucidn técnica se basa necesariamente en el estado de la técnica
anterior. Tanto las de invenciones ordinarias como los modelos de utilidad parten de algo
preexistente, aunque la distancia puede ser mayor o menor. Cuando la distancia es muy
grande se habla de invenciones “pioneras”, que son estadisticamente muy raras. La gran
mayoria de las soluciones técnicas (invenciones y otras figuras) consisten en mejoras
incrementales sobre el estado de la técnica. Esas mejoras, aunque se distancien poco del
estado de la técnica anterior, deben cumplir con el requisito de nivel inventivo, es decir, no
deben ser obvias ni evidentes para la persona versada en la materia técnica. De lo contrario
se concederian monopolios que afectarian indebidamente a los competidores, al publico y a
la economia del pais.

Ahora bien, dentro del contexto de las patentes de modelo de utilidad, es importante
sefalar que la palabra “configuracion” se refiere a la configuraciéon de elementos fisicos que
constituyen el dispositivo u objeto reclamado y no puede ser interpretada como una nueva
configuracion de instrucciones legibles por medios de procesamiento.

99 Cfr. Interpretacion Prejudicial 43-1P-2001 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
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7

6.2 Otros requisitos de modelos de utilidad

Existen otros requisitos durante el examen de fondo de una patente de modelo de utilidad.
A este respecto, cada Pais Miembro ha definido su practica con base en su legislaciéon local e
interpretacion de las normas.°

Por ejemplo, el requisito de susceptibilidad de aplicacién industrial es comun a patentes
de invencion y modelos de utilidad. Para las patentes de modelo de utilidad significa
esencialmente que el objeto tiene que ser susceptible de reproduccidn en serie y de ser
utilizada en la practica. Son diversas las razones para justificar la necesidad de aplicaciéon
industrial para obtener una patente de modelo de utilidad, a pesar de no constar expresamente
en el correspondiente Titulo Il de la 486, dejando aparte el propio fundamento del derecho
de patentes como instrumento impulsor del progreso técnico-industrial como razén mas
genérica. El Articulo 19 de la Decision 486, al definir qué se entiende por susceptibilidad
de aplicacion industrial se refiere a la posibilidad de ser “producido o utilizado en cualquier
tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva,
incluidos los servicios”. En ambos casos se requiere el uso o la fabricacion del objeto de la
invencion. Inclusive, en las patentes de modelo de utilidad este no es una exigencia meramente
potencial, sino que no parece existir otra forma de comprobar la ventaja protegida mas que
empleando o elaborando el objeto sobre el que recae la invencion.

CONVERSION DE MODALIDAD
(Articulo 83 de la Decision 486)

La ubicacidon intermedia de la figura modelo de utilidad entre la patente de invenciéon y el
disefo industrial impone la necesidad de facilitar su conversidon reciproca a fin de solucionar
los errores en la modalidad de proteccion solicitada. De acuerdo con el Articulo 83 de la
Decision 486 el solicitante de una patente de modelo de utilidad podra pedir que su solicitud
se convierta en una solicitud de patente de invencidn o de registro de disefio industrial,
siempre gque la materia objeto de la solicitud inicial lo permita.

A efectos de esto ultimo deberd cumplirse con los requisitos establecidos en el Articulo 35
de la Decision 486.

Ahora bien, el citado Articulo 35, que establece la conversion de patentes, seflala que se
podra pedir, en cualquier momento del tramite, y por una sola vez, que una solicitud de
patente de invencidén se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad. En este
sentido, la conversiéon de la solicitud solo procederd cuando la naturaleza de la invencion lo
permita, tal y como se discutio en el Apartado 13.2.2 del Capitulo Ill.

La conversion ocurre a peticion del solicitante, limitandose la oficina nacional competente a la
formulacién del reparo vinculado con la procedencia de la figura originalmente perseguida. La
conversion no esta condicionada a la procedencia de la nueva figura, ya que esta verificacion
tiene lugar con su nuevo examen de fondo. Un ejemplo de una solicitud relacionada al proceso
de conversion se puede revisar en el ejemplo 3 del Anexo V.

100 £n lo que respecta a patentes de modelos de utilidad, Bolivia y Colombia analiza novedad, la mencion de una ventaja técnica y aplicacion industrial, conforme a su
interpretacion del Articulo 81 de la Decision 486. Por su parte, Ecuador analiza novedad, nivel inventivo y aplicacién industrial, conforme a su interpretacion del Articulo 81
de la Decision 486. Por su parte, el Pert analizan novedad y la mencion de una ventaja técnica, conforme a su interpretacion del Articulo 81 de la Decision 486.
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Es interesante resaltar que en esta disposicidon no existe una reciprocidad referida a los
disefios industriales. Si bien es factible el transito de modelo de utilidad a patente y viceversa
y de modelo de utilidad a disefo industrial, no se puede transformar al disefio industrial en
modelo de utilidad. Esto se debe al hecho de que la descripcidn de los modelos industriales
por lo general es insuficiente para poder mantener prelacion.

8 ALCANCE DE LAS PATENTES
DE MODELO DE UTILIDAD

El alcance de proteccidn conferida por la patente de modelo de utilidad estara delimitado por
las reivindicaciones aprobadas. La patente de modelo de utilidad confiere al titular el derecho
de impedir que, sin su consentimiento, terceras personas fabriquen, ofrezcan, vendan, utilicen,
importen o almacenen el producto patentado. Algunos ejemplos de modelos de utilidad se
pueden revisar en los ejemplos 1a 5 del Anexo IV.
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ACTOS POSTERIORES
A LA CONCESION
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OTRAS MODIFICACIONES
1 (Articulo 70 de la Decision 486)

Los cambios a los datos bibliograficos tales como: nombre del solicitante o titular, domicilio del
solicitante o titular, apoderado, representante legal, inventor, denominacién de la invencion,
entre otros datos, seran analizados por la oficina a fin de que esta determine su pertinencia
y adecuada sustentacion, para que proceda a la inscripcion correspondiente en el registro.

Cabe aclarar que los cambios a los datos bibliograficos pueden solicitarse también cuando la
solicitud se encuentra en tramite.

2 INSCRIPCION DE ACTOS

Todo acto vinculado al registro de la patente de invencion o patente de modelo de utilidad
debera figurar inscrito en este. Las resoluciones, sentencias, cesiones, transferencias, cambio
de nombre y domicilio, entre otros cambios de datos bibliograficos, deberan ser inscritos.

Ejemplos de actos posteriores a la concesion:

Modificacion de las reivindicaciones
Eliminaciéon de reivindicaciones
Modificacidn de datos bibliograficos
Inscripcidn de licencias

Inscripcion de cesiones

Solicitudes divisionales
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TRATADOS Y NORMAS

ADPIC

Decisidon 486

Decisién 391

Protocolo de
Nagoya

cbB

Tratado de
Budapest

Norma ST.26

Convenio de

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio de la Organizacion Mundial del Comercio
(OMC)

Decision de la Comision de la Comunidad Andina No. 486 sobre el
Régimen Comun sobre Propiedad Intelectual

Decision de la Comision de la Comunidad Andina No. 391 sobre el
Régimen Comun sobre Acceso a los Recursos Genéticos

Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y la
Participacion Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su
Utilizacion

Convenio sobre la Diversidad Biologica

Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del
Deposito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en
Materia de Patentes, establecido en Budapest el 28 de abril de 1977, y
enmendado por ultima vez el 26 de septiembre de 1980

Nueva norma para la presentacion de listas de secuencias de
nucledtidos y aminoacidos mediante el lenguaje extensible de marcado

Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial

Paris
PCT Tratado de Cooperacion en materia de Patentes
Arreglo de Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificacion Internacional de
Estrasburgo Patentes
EPC Convenio Europeo de Patentes
OFICINAS Y AUTORIDADES
OMPI Mundial de la Propiedad Intelectual
CAN Comunidad Andina
SGCAN Secretaria General de la Comunidad Andina
TJCA Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
PAISES Paises Miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y
MIEMBROS el Perd)
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SENAPI
SIC

SENADI

INDECOPI

CwSs

OEP
USPTO
MMAyYA
MINAMBIENTE
MAATE
MINAM
SERFOR
INIA
PRODUCE
SERNANP

CNB

cLosarios &

Servicio Nacional de la Propiedad Intelectual (Bolivia)
Superintendencia de Industria y Comercio (Colombia)
Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (Ecuador)

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de
la Propiedad Intelectual (Perd)

Comité de Normas de la OMPI

Oficina Europea de Patentes

Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas

Ministerio de Medio Ambiente y Agua (Bolivia)

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Colombia)
Ministerio del Ambiente, Agua y Transicion Ecologica (Ecuador)
Ministerio del Ambiente (Peru)

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Peru)

Instituto Nacional de Innovacion Agraria (Perd)

Ministerio de la Produccion (PRODUCE),

Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado (Pert)

Comision Nacional contra la Biopirateria (Perd)

2 DEFINICIONES

Abandono

Desistimiento

Estado de la
técnica mas
cercano

La declaracion por parte de la oficina a consecuencia de una inaccion del

solicitante y que ocasiona la terminacion del tramite.

El ejercicio del derecho del solicitante de renunciar a la continuacion del
tramite de su solicitud (procedimiento) o de la pretension.

El antecedente del estado de la técnhica que mas se aproxima, en su
contenido, a la invencion examinada.
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Inventor

Notificacion

Obvio o
Evidente

Prioridad

Solicitante

Persona
normalmente
versada en

la materia
técnica

Titular

Persona natural a quien corresponde el derecho a la patente.

Acto procesal-administrativo mediante la cual la oficina comunica al
solicitante una determinada situacion procesal o se le requiere alguna
actuacion.

Aquello que no va mas alla del progreso normal del estado de la técnica
Vv que simplemente se puede deducir de este.

Derecho del solicitante para que se tome como fecha de presentacion de
una solicitud de patente, la fecha de la primera solicitud que le sirve de
base.

Persona natural o juridica que aparece designada en el petitorio con esta
calidad.

Persona(s) hipotética(s) con conocimientos medijos en la materia y que
tienen a su disposicion toda la informacion técnica relativa a su campo
que se encontraba disponible al publico en la fecha en que se presento
la primera solicitud, pero que no tiene ninguna habilidad inventiva. Un
técnico en la materia no es el inventor ni un experto en la materia.

La persona natural o juridica que aparece en los registros de la oficina a
quien corresponde el titulo de la patente.

4 ABREVIACIONES

cip

ONC

ANC

RR.GG.

CCTT.

LNP

1nc

Clasificacion Internacional de Patentes adoptada por el Arreglo de
Estrasburgo, del 24 de marzo de 1971 y enmendado el 28 de septiembre
de 1979

Oficina Nacional Competente en Propiedad Intelectual de los Paises
Miembros

Autoridad Nacional Competente
Recursos Genéticos
Conocimientos Tradicionales
Literatura No Patente

Invenciones implementadas por computador
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5 &

cLosarios &

LOSARIO SOBRE
IOTECNOLOGIA

Material bioldgico - cualquier material que contenga informacion genética y pueda
reproducirse a si mismo o ser reproducido en un sistema biologico.

Recursos bioldgicos - individuos, organismos o partes de estos, poblaciones o cualquier
componente biotico de valor o utilidad real o potencial que contiene el recurso genético o
sus productos derivados.

Recursos genéticos - todo material de naturaleza biolégica que contenga informacion
genética de valor o utilidad real o potencial.

Producto derivado - molécula, combinacion o mezcla de moléculas naturales, incluyendo
extractos crudos de organismos vivos o muertos de origen biologico, provenientes del
metabolismo de seres vivos.

Genoma - es /a totalidad de la informacion genética (genes) que posee un organismo en
particular.

Germoplasma - conjunto de genes que se transmite por la reproduccion a la descendencia
por medio de gametos o células reproductoras.

Procesos bioldgicos naturales - cual/quier proceso bioldgico que se dé espontaneamente
en la naturaleza, es decir aquellos en los que no existe actividad o intervencion humana
(brocedimientos exclusivamente biologicos o procedimientos esencialmente biologicos).

Procesos microbioldgicos - son procesos que involucran, se llevan a cabo o dan como
resultado material microbiologico.

Métodos terapéuticos - son e/ conjunto de practicas y conocimientos encaminados a la
curacion de enfermedades o mal funcionamiento del organismo.

Métodos quirurgicos - aquellos que implican la intervencion con instrumentos de
cualquier tipo sobre el cuerpo humano o de un animal.

Métodos de diagnéstico - aquellos que tratan de descubrir e individualizar una situacion
patoldgica, para proponer el procedimiento curativo que resulte necesario.
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6 GLOSARIO
RELACIONADO CON IIC

Invencion implementada por computador (IIC) - es aquella que implica el uso de

un computador, red informatica o de computadores u otro aparato programable
electronicamente, en donde la invencion tiene una o mas caracteristicas que se realizan total
o parcialmente por medio de un programa de ordenador, de computador o informatico.

Programa de ordenador/computador - es una secuencia de pasos computacionales que
se pueden realizar de manera efectiva por un computador digital, en donde sus pasos se
escriben en una notacion sistematica conocida como lenguaje de programacion.

Software - se usa comunmente como un sindnimo de programa de ordenador.
Soporte légico - se usa comunmente como un sinénimo de programa de ordenador.

Hardware - componentes de cardcter material que conforman un ordenador o sistema
informatico, necesarios para hacer que el equipo funcione.

Algoritmo - se puede definir como un procedimiento sistematico para llevar a cabo una
tarea en un numero finito de pasos

Sistema - es e/ conjunto de elementos y caracteristicas de los mismos relacionados entre si
para solucionar un problema técnico.

Medio legible por computador - es un medio capaz de almacenar datos en un formato
legible por computador.

Efecto técnico - es un efecto que permite dicha transformacién de la materia o la energia
que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus
necesidades concretas.

Caracter técnico - todas las particularidades de la invencién que contribuyen a resolver un
problema técnico planteado.

Contribucién técnica - cuando /las caracteristicas contribuyen al caracter técnico.

Inteligencia artificial (1A) - es /a habilidad de una maquina de presentar las mismas
capacidades que los seres humanos, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y
la capacidad de planear.

Blockchain - es una tecnologia que consiste en una cadena de bloques o estructura de
datos cuya informacion se agrupa en conjuntos (bloques) que contienen metainformaciones
relativas a otro bloque de la cadena anterior en una linea temporal. De esta forma, gracias a
métodos criptograficos, la informacion contenida en un bloque solo puede ser eliminada o
editada modificando todos los bloques posteriores.

Internet de las cosas (l10T) - se refiere al internet de las cosas que describe la red de
objetos fisicos (cosas) que llevan incorporados sensores, software y otras tecnologias con
el fin de conectarse e intercambiar datos con otros dispositivos y sistemas a través de
Internet.
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0 INTERNET

Una fuente cada vez mas comun para realizar las busquedas es Internet. A continuacion, se
anexa un directorio relativo a la informacion de patentes en Internet.

1.1 Oficinas de propiedad industrial

El siguiente listado ha sido obtenido del directorio de la OMPI de la Guia de oficinas de
Propiedad Intelectual.’

1.1.1 Oficinas nacionales

Afganistan

Albania

Alemania

Andorra

Angola

Antigua y
Barbuda

Arabia
Saudita

Argelia

Argentina

Armenia

Australia

Austria

¢ Afghanistan Central Business Registry &
Intellectual Properties
Ministry of Industry and Commerce (ACBR-
1P)

e General Directorate of Industrial Property
(GDIP)
Ministry of Finances and Economy

e German Patent and Trademark Office
(DPMA)

e Trademarks Office of the Principality of
Andorra
Secretary of State of Tourism and Trade
Ministry of Tourism and Trade

e Angolan Institute of Industrial Property
Ministry of Industry

¢ Antigua and Barbuda Intellectual Property &
Commerce Office (ABIPCO)
Ministry of Legal Affairs

e Saudi Authority for Intellectual Property
(SAIP)

e Algerian National Institute of Industrial
Property
Ministry of Industry (INAPD

¢ |nstituto Nacional de la Propiedad Industrial
(INPD

¢ Intellectual Property Office
Ministry of Economy of the Republic of
Armenia

e |P Australia

e Austrian Patent Office

101 Cfr. Interpretacion Prejudicial 43-IP-2001 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

URL
http://www.acbr.gov.af/

https:/moci.gov.af/

https://www.dppi.gov.al/

http://www.dpma.de/

http:/www.ompa.ad/

https://abipco.gov.ag/

http://www.saip.gov.sa/

http://www.inpi.gob.ar/

http:/www.aipa.am/hy/

http:/www.ipaustralia.gov.au/

http://www.patentamt.at/
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Azerbaiyan

Bahamas

Bahrein

Bangladesh

Barbados

Belarus

Bélgica

Belice

Benin

Bhutan

Bolivia
(Estado
Plurinacional
de)

Bosniay
Herzegovina

Botswana

Brasil

Brunei
Darussalam

Bulgaria

Burkina Faso

Burundi

FUENTES DE INFORMACION e

¢ Intellectual Property Agency of the Republic

of Azerbaijan
Registrar General’s Department

Directorate of Foreign Trade and IP
Ministry of Industry, Commerce and Tourism

Department of Patents, Designs and
Trademarks
Ministry of Industries (DPDT)

Corporate Affairs and Intellectual Property
Office

Ministry of International Business and
Industry (CAIPO)

National Center of Intellectual Property
(NCIP)

Belgium Intellectual Property Office
Federal Public Service Economy, SMEs, Self-
employed and Energy (OPRI)

Belize Intellectual Property Office (BELIPO)

National Industrial Property Agency (ANaPl)
Ministry of Industry and Trade

Department of Intellectual Property
Ministry of Economic Affairs

Servicio Nacional de Propiedad Intelectual
Ministerio de Desarrollo Productivo y
Economia Plural (SENAP/)

Institute for Intellectual Property of Bosnia
and Herzegovina

Companies and Intellectual Property
Authority (CIPA)
Ministry of Investment, Trade and Industry

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
(INPD)

Brunei Darussalam Intellectual Property
Office (BrulPO)
Attorney General’s Chambers

Patent Office of Republic of Bulgaria

National Center for Industrial Property
Ministry of Industry, Trade and Handicrafts
(CNPD

Ministry of Commerce, Transport, Industry
and Tourism
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https:/www.copat.gov.az/

http://www.bahamas.gov.bs/
rgd

http://www.moic.gov.bh/en/
Pages/default.aspx

http:/www.dpdt.gov.bd/

http:/www.caipo.gov.bb/

https://www.ncip.by/

https://economie.fgov.
be/fr/themes/propriete-
intellectuelle/contacts-
propriete

http:/www.belipo.bz/
https://anapi.gouv.bj/

https:/www.ipbhutan.gov.bt/
http://www.moea.gov.bt/

http://www.senapi.gob.bo/

http:/www.ipr.gov.ba/

https://www.cipa.co.bw/

http://www.inpi.gov.br/

http:/www.bruipo.gov.bn/
SitePages/Home.aspx

http:/www.bpo.bg/

http:/www.commerce.gov.bf/



Cabo Verde

Camboya

Camerun

Canada

Chad

Chile

China

Chipre

Colombia

Comoras

Congo

Costa Rica

Cote d’lvoire

Croacia

¢ |nstituto de Gestdo da Qualidade e da
Propriedade Intelectual (IGQPI)

e Department of Industrial Property (DIP)
Ministry of Industry, Science, Technology and
Innovation (DIP/MISTI)

e Department of Intellectual Property
Ministry of Commerce

e Directorate of Technological Development
and Industrial Property
Ministry of Mines, Industry and Technological
Development (MINMIDT)

¢ Canadian Intellectual Property Office (CIPO)

e Ministry of Commerce and Industry (SNL-
OAPI-TCHAD)

* |Instituto Nacional de Propiedad Industrial
Ministerio de Economia (INAP))

¢ China National Intellectual Property
Administration (CNIPA)

» State Administration for Market Regulation
(SAMR)

¢ Department of Registrar of Companies and
Official Receiver
Ministry of Energy, Commerce and Industry

e Superintendencia de Industria y Comercio
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

e Comorian Intellectual Property Office
Ministry of the Economy, Planning, Energy,
Industry, Handicrafts, Tourism, Investments,
Private Sector and Land Affairs (OCPI)

¢ Directorate of the National Industrial
Property Office
Ministry of Industrial Development and
Private Sector Promotion

* Registro de la Propiedad Intelectual

e |vorian Office of Intellectual Property
Ministry for Industry and the Promotion of
the Private Sector (OIPI)

e State Intellectual Property Office of the
Republic of Croatia (SIPO)
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http://www.igqpi.cv/

http://www.misti.gov.kh/

http:/www.cambodiaip.gov.

kh/

http:/www.minmidt.cm/

http:/www.ic.gc.ca/eic/site/
cipointernet-internetopic.nsf/

fra/accueil

https:/www.canada.ca/en/
intellectual-property-office.

html

http://www.inapi.cl/

https://www.cnipa.gov.cn/

https:/www.

intellectualproperty.gov.cy/gr/

http://www.sic.gov.co/

http://www.economie.gouv.cg/

https:/www.rnpdigital.com/
propiedad_industrial/index.

htm

https://www.oipi.ci/

http:/www.dziv.hr/
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Cuba

Dinamarca

Djibouti

Dominica

Ecuador

Egipto

El Salvador

Emiratos
Arabes
Unidos

Eritrea

Eslovaquia

Eslovenia

Espaia

Estados
Unidos de
América

Estonia

Eswatini

Etiopia

Federacidon
de Rusia

FUENTES DE INFORMACION e

e Oficina Cubana de la Propiedad Industrial
Ministerio de Ciencia, Tecnologia y Medio
Ambiente (OCPI)

¢ Danish Patent and Trademark Office
Ministry of Industry, Business and Financial
Affairs

e Office of Industrial Property and Commerce
Delegate Ministry for Trade, Small and
Medium Enterprises, Artisans, Tourism and
Formalization (ODPIC)

e Companies and Intellectual Property Office
Ministry of Tourism and legal Affairs (CIPO)

e Servicio Nacional de Derechos Intelectuales
(SENADI)

e Egyptian Patent Office
Academy of Scientific Research and
Technology (ASRT)
Ministry of Scientific Research

* Centro Nacional de Registros (CNR)

¢ International Center for Patent Registration
Ministry of Economy

e Domestic Trade and Intellectual Property
Ministry of Trade and Industry

e Industrial Property Office of the Slovak
Republic

e Slcovenian Intellectual Property Office
(SIPO)
Ministry of Economic Development and
Technology

* Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
(OEPM)

¢ United States Department of Commerce
United States Patent and Trademark Office
(USPTO)

¢ The Estonian Patent Office

e Ministry of Commerce Industry and Trade
Intellectual Property Office

e Ethiopian Intellectual Property Office (EIPO)

* Federal Service for Intellectual Property
(ROSPATENT)
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http://www.ocpi.cu/

http://www.dkpto.org/

http://www.odpic.dj/

http://www.cipo.gov.dm/
about-us

https:/www.
derechosintelectuales.gob.ec/

http:/www.egypo.gov.eg/

http:/www.cnr.gob.sv/

http://www.economy.ae/

https://www.indprop.gov.sk/

http://www.uil-sipo.si/

http://www.oepm.es/

http://www.uspto.gov/

https://www.epa.ee/et

http:/www.gov.sz/index.
php?option=com_conten-
t&view=article&id=228&lte-
mid=306

https://eipo.gov.et/

https://rospatent.gov.ru/ru



Fiji

Filipinas

Finlandia

Francia

Gabédn

Gambia

Georgia

Ghana

Granada

Grecia

Guatemala

Guinea

Guinea
Ecuatorial

Guinea-
Bissau

Guyana

Haiti

Honduras

Hungria

e Office of the Attorney-General
Ministry of Justice

 Intellectual Property Office of the
Philippines (IPOPHL)

¢ Finnish Patent and Registration Office (PRH)

¢ National Institute of Industrial Property
(INPD

e Oficina de Propriedad Industrial
Ministerio de Industria y Actividad
Empresarial

e Registrar General’s Department
Ministry of Justice

* National Intellectual Property Center
(SAKPATENTD

e Registrar General’s Department
Ministry of Justice

e Corporate Affairs and Intellectual Property
Office (CAIPO)

¢ Patent Office
Hellenic Industrial Property Organization
(HIPO)

* Registro de la Propiedad Intelectual de
Guatemala
Ministerio de Asuntos Econdmicos

* Service national de la propriété industrielle
Ministere de I'lndustrie, des PME et de la
Promotion du Secteur Privé (SPI)

e Consejo de Investigacion Cientifica 'y
Tecnolodgica (CICTE)

¢ General Directorate of Industrial Property
Ministry of Energy, Industry and Natural
Resources

¢ Deeds and Commercial Registries
Ministry of Legal Affairs

¢ Intellectual Property Service
Ministry of Trade and Industry

* Direccion General de Propiedad Intelectual
(DIGEPIH)

e Hungarian Intellectual Property Office
(HIPO)

http://www.ag.gov.fj/

http://www.ipophil.gov.ph/

http://www.prh.fi/en/index.
html

http://www.inpi.fr/

https://www.moj.gov.gm/

http://www.sakpatenti.gov.ge/

http:/www.obi.gr/el/

https://rpi.gob.gt/

http://www.dcra.gov.gy/

https:/www.ip.gob.hn/

http://www.hipo.gov.hu/
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India

Indonesia

Irdn
(Republica
Islamica del)

Iraq

Irlanda

Islandia
Islas Cook

Islas Marshall

Islas
Salomén

Israel

Italia

Jamaica

Japon

Jordania

Kazajstan

Kenya

Kirguistan

Kiribati

FUENTES DE INFORMACION e

¢ Office of the Controller General of Patents,

Designs and Trademarks

Department for Promotion of Industry and
Internal Trade

Ministry of Commerce and Industry

Directorate General of Intellectual Property
(DGIP)
Ministry of Law and Human Rights

Intellectual Property Center
of the Islamic Republic of Iran

Industrial Property Department

Central Organization for Standardization &
Quality Control (COSQC)

Ministry of Planning

Intellectual Property Office of Ireland (IPOI)
Icelandic Intellectual Property Office (ISIPO)

The Secretary
Ministry of Cultural Development

Ministry of Culture and Internal Affairs

Registrar-General’s Office
Ministry of Justice and Legal Affairs

Israel Patent Office
Ministry of Justice

Directorate General for the Protection of
Industrial Property

Italian Patent and Trademark Office
Ministry of Economic Development

Jamaica Intellectual Property Office (JIPO)

Japan Patent Office (JPO)
Ministry of Economy, Trade and Industry
(METD)

Industrial Property Protection Directorate
Ministry of Industry, Trade and Supply

National Institute of Intellectual Property,
Ministry of Justice of the Republic of
Kazakhstan

Kenya Industrial Property Institute (KIPI)

State Agency of Intellectual Property and
Innovation under the Cabinet of Ministers of
the Kyrgyz Republic (Kyrgyzpatent)

Ministry of Commerce, Industry and
Cooperatives
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http:/www.ipindia.nic.in/

http:/www.dgip.go.id/

http://iripo.ssaa.ir/

https://www.ipoi.gov.ie/en/
https://www.isipo.is/

http:/www.culture.gov.ck/

https://www.gov.il/en/
departments/ilpo

http:/www.uibm.gov.it/

https://www.jipo.gov.jm/

https:/www.jpo.go.jp/e/index.
html

http:/www.mit.gov.jo/
http:/ippd.mit.gov.jo/

http://www.kazpatent.kz/

http://www.kipi.go.ke/

http://patent.kg/en/



Kuwait

Lesotho

Letonia

Libano

Liberia

Libia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Macedonia
del Norte

Madagascar

Malasia

Malawi

Maldivas

Mali

Malta

Marruecos

Ministry of Commerce and Industry
Trademarks and Patents Department

Registrar General’s Office (RGO)
Ministry of Justice and Law

Patent Office of the Republic of Latvia

Office of Intellectual Property

Department of Intellectual Property
Directorate General of Economy and Trade
Ministry of Economy and Trade

Liberia Intellectual Property Office (LIPO)

National Authority for Scientific Research
(NASR)

Ministry of Higher Education and Scientific
Research

Bureau of Intellectual Property
Office of Economic Affairs

State Patent Bureau of the Republic of
Lithuania

Intellectual Property Office
Ministry of the Economy

State Office of Industrial Property (SOIP)

Malagasy Industrial Property Office
Ministry of Industry, Trade and Craft
(OMAPD

Intellectual Property Corporation of Malaysia

(MyIPO)

Department of Registrar General
Ministry of Justice and Constitutional Affairs

Intellectual Property Unit
Ministry of Economic Developme