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PROLOGO

En el marco del Programa de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) pa-
ra el desarrollo del Sistema Internacional de Patentes, se ha identificado como uno de los retos mas
importantes del sistema de patentes, la existencia de procedimientos més eficientes para la gestion y
tramite de las solicitudes de patentes, asi como la conveniencia de continuar con iniciativas de ar-
monizacion del derecho de palentes en curso. En este sentido, el presente Manual para el examen de
solicitudes de patentes de invencidn constituye una muestra de cdmo los pafses andinos estan enfren-
tando dichos retos.

Este Manual es el resultado de tres afios de trabajo conjunto entre las Oficinas Andinas de Pro-
piedad Industrial, las que contaron con el apoyo de la Secretaria de la Comunidad Andina (CAN), la
OMPI y la Oficina Europea de Patentes (OEP).

El Manual ha sido elaborado tomando como base la normativa andina vigente, la jurispruden-
cia del Tribunal Andino de Justicia, y la practica de las distintas Oficinas dc los pafses involucrados,
por lo que se trata de un documento sujeto a revision y ajuste periddico a efectos de adaptarlo a las
nuevas realidades y cambios. Por otra parte, debe sefialarse que el Manual no hace referencia al te-
ma de la compatibilidad entre la normativa y la practica andina y los tratados internacionales de los
que son parte todos o algunos de los paises miembros.

La importancia de este Manual radica en que es el resultado del esfuerzo conjunto realizado
por las Oficinas Andinas de Propiedad Industria para la armonizacion de sus procedimientos y prac-
ticas. Asimismo, constituye un importante elemento de trabajo en la labor de normalizacién en ma-
teria de procedimientos y de entrenamiento de sus nuevos examinadores. Este Manual es considera-
do una fuente Gtil de informacién y guia para los usuarios del sistema de patentes en la regién andi-
na y un ejemplo a seguir en otras regiones.

Kamil Idris
Director General
OMPI



PROLOGO A LA SEGUNDA EDICION (JUNIO 2004)

Es especialmente grato para mi presentar la Segunda Edicion del Manual Andino de Patentes,
cuya primera publicacién, en diciembre de 2003, fuera llevada a cabo durante la gestion de mi dis-
tinguido antecesor, el Embajador Guillermo Fernandez de Soto.

La idea del Manual Andino de Patentes nacié hace algunos afios del deseo de los Paises Miem-
bros de contar con una herramienta que posibilitara la aplicacién de criterios comunes para la eva-
luacién de patentes en todo el territorio comunitario andino, lo que permitiria una aplicacién ain mas
armonizada de la normativa comunitaria de Propiedad Industrial, ya de larga tradicion en nuestros
paises. Esta aspiracién pudo hacerse realidad, lucgo de dos afios de intenso trabajo con las Oficinas
de Propiedad Intelectual de los Paises Miembros y la Secretaria General, gracias al apoyo de la Ofi-
cina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Oficina Europea de Patentes y la Oficina Me-
xicana de Propiedad Industrial (IMPI).

El Manual Andino de Patentes ha probado ya su utilidad. Hoy en dia es una referencia obliga-
da en el trabajo de nuestras oficinas de patentes y estd en camino de convertirse en una guia perma-
nente y actualizada de consulta e informacién para todos los sectores relacionados. Quiero agrade-
cer el invalorable apoyo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) y del Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID), instituciones que han hecho posible esta segunda edicién, ponien-
do asf esta importante herramienta de trabajo al alcance de un mayor nimero de lectores, dentro y
fuera de los paises andinos.

Lima, 15 de junio de 2004

Allan Wagner Tizon
Secretario General de la Comunidad Andina



PROLOGO DE LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES

Es un honor para la Oficina Europea de Patentes haber participado en la elaboracién del
Manual para el examen de solicitudes de patentes de invencién en los paises de la Comunidad
Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Pert y Venezuela).

Si el resultado de este Manual nos colma de satisfaccion, en buena parte se debe a que es fruto
de un trabajo de colaboracion ejemplar entre las Oficinas de los cinco paises andinos, con la coop-
eracion de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Oficina Europea de
Patentes (OEP), y el apoyo de expertos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en
el marco de la Agenda de Trabajo de la Secretaria General de la Comunidad Andina.

El proyecto de elaborar un Manual para los paises de la Comunidad Andina se plante6 hace ya
més de tres afios con dos objetivos primordiales. En primer lugar, publicar una gufa practica para
realizar el examen de solicitudes de patentes de invencién en cualquiera de los cinco paifses de la
Comunidad Andina, cuya base legal serfa el Régimen Comin Andino vigente en materia de
propiedad industrial (Decision 486). Al mismo tiempo, armonizar la prictica y procedimiento de
examen de patentes en los paises andinos, objetivo prioritario ya que logra un entendimiento y apli-
caciéon mas uniforme de la norma comunitaria que les sirve de base.

Hoy por hoy podemos afirmar que los resultados obtenidos han superado con creces nucstras
expectativas mas optimistas. El Manual no s6lo constituye una valiosisima herramienta para los
examinadores de Jas Oficinas de la regién, sino que también pretende ser fuente de conocimiento y
referencia imprescindible para los solicitantes, los agentes de la propiedad industrial, las universi-
dades y en general para todos aquellos usuarios del sistema de patentes y activos en el mundo de la
innovacién. El incremento de la certeza legal de las patentes en esta regién va sin duda alguna a
fomentar la innovacion y las transferencias de tecnologia, y en consecuencia contribuir al desarrol-
lo econdmico de los pafses Andinos.

Pero aiin nos queda mucho camino por recorrer. Como es bien conocido por los expertos en
patentes, todo manual concebido como una guia prictica corre el riesgo de convertirse en una pieza
de museo o ser abandonado en las librerias si no es actualizado y revisado continuamente. Por ello,
es necesario seguir trabajando para mantencr "vivo" estc Manual, refrcscando y completando su con-
tenido periédicamente.

El Manual que tengo hoy el honor de presentar va més alla del puro ambito de los paises de la
Comunidad Andina; representa un paso decisivo en el proceso de armonizacién regional en el ambito
del examen sustantivo de patentes, y por tanto, contribuye a la tan deseada integracién regional.

Alain Pompidou
Presidente
Oficina Europea de Patentes
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PREAMBULO

Este Manual es una guia practica para la realizacion del examen de solicitudes de patentes de
invencion presentadas en cualquiera de los cinco paises de la Comunidad Andina (Bolivia, Colom-
bia, Ecuador, Perd y Venezuela). Las directivas del Manual han sido elaboradas de acuerdo al Régi-
men Comin Andino vigente en materia de propiedad industrial (Decision 486). En tal sentido, su
contenido se debe considerar como una instruccién general para la tramitacion y examen de las so-
licitudes de patente que se presenten ante las respectivas Oficinas andinas.

Asimismo, el Manual pretende armonizar la practica y procedimiento de examen de patentes
en los paises andinos, objetivo que es de gran importancia ya que logra un entendimiento y aplica-
cion més uniforme de la norma comunitaria que lc sirve de base.

El Manual esta dirigido principalmente a los examinadores de patentes de las Oficinas de pro-
piedad industrial, y se espera que se convierta en una importante herramienta de consulta. Los pai-
ses podrian considerar en un futuro ponerlo a disposicion de los solicitantes y usuarios en general
del sistema de propiedad industrial andino.

La base legal sobre la cual descansa este Manual es la Decision 486. Por ello, se han incluido
referencias a los correspondientes Articulos de la mencionada Decision, asi como sentencias del Tri-
bunal Andino de Justicia (TJAC). Cuando en el Manual aparezcan estas referencias, se debera en-
tender que la practica descrita ha sido adoptada teniendo en cuenta la citada sentencia.

El Manual no aborda temas relativos a la compatibilidad de la legislaciéon que le sirve
de base frente a tratados internacionales ni frente a discusiones que se vienen dando en diferentes fo-
ros internacionales por tratarse de temas que desbordan el marco legal de referencia considerado pa-
ra su elaboracion.

Este Manual ha sido elaborado por las Oficinas de los cinco paises andinos, con la coopera-
cién de la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelec-
tual (OMPI), y con el apoyo de expertos provenientes del Instituto Mexicano de la Propiedad Indus-
trial (IMPI), en el marco de la Agenda de Trabajo de la Secretarfa General de la Comunidad Andina
en el Programa “Propiedad Intelectual” a su cargo. Su elaboracion demand¢ la realizacion de varias
misiones exploratorias en los paises andinos (periodo 2000-2001) asi como tres reuniones conjuntas
de expertos provenientes de las Oficinas de los paises miembros de la Comunidad Andina, durante
el periodo 2001-2002.

El Manual se ha estructurado del siguiente modo:

Capitulo I: Introduccion

Capftulo II: Examen de forma y aspectos de procedimiento previos al
examen de fondo

Capftulo IIT: Examen de fondo

Capitulo 1V: Glosario
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Anexo I: Formularios
Anexo II: Listas de verificaciones
Anexo II: Guias
Anexo IV: Fuentes de Informacidén

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

Las directivas serdn actualizadas periédicamente a efectos de ajustarse a los desarrollos legis-
lativos, y a la jurisprudencia comunitaria. Igualmente se establecerd un procedimiento de actualiza-
cién y ajuste periddico del mismo entre las Oficinas nacionales competentes de los Paises Miembros.



CAPITULO |
INTRODUCCION

1.  ESQUEMA GENERAL DEL PROCESO

El tramite y examen de una solicitud de patente de acuerdo a la Decision 486, se ilustra
a continuacién.

Recepcién de la solicitud

NO No admitida

Art. 33

Admision
Art. 33

Notificar al solicitante
3 Art. 39

Examen
forma Art. 38

¢ 2 meses + de prérroga

¢ _ S| NO
Publicacién c — » | Abandono
Art. 40
NO

Solicitud examen de »| Abandono Art. 44

, patentabilidad Art. 44

Oposicion
Art. 42
¢ Sl _
Requerimiento de
Notificar al solicitante 1 documentos Art. 46
Art. 43
' v
Contestacion del Y

solicitante Art. 43

Examen de fondo

A SI NO
/Cumple
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Resultado > Denegar
Sl
NO
Notificacién
Art. 45 v
Otorgar
A
NO
Respuesta - 5 Denegar /conc.
parcial
Sl
NO
Examen definitivo S|
Art. 48

2. TRAMITACION DE LA SOLICITUD DE PATENTE

2.1  Admision a tramite y otorgamiento de la fecha de presentacion

Una vez presentada la solicitud se examina si retne los requisitos minimos para ser admitida
a trAmitc y otorgarlc la fecha de presentacion. En caso que falte un requisito, se informal al solici-
tante que su solicitud no puede obtener fecha de presentacion (Art. 33 D 486).2

2.2 Examen de forma de la solicitud

Dentro de los 30 dias hébiles, contados a partir de la fecha de presentacion, se examina si la
solicitud cumple con los requisitos de forma establecidos en la Decision (Art. 38 D 486).

Si falta algtn requisito, se notifica al solicitante. El solicitante tiene un plazo de dos meses si-
guientes a la fecha de notificacién para complementar su solicitud, este plazo puede ser prorrogado
por una sola vez y por el mismo perfodo, si el solicitante lo requiere (Art. 39 D 486).

La prérroga debe solicitarse en cualquier momento antes del vencimiento dcl término que se
desea prorrogar. Dichas prérrogas se entenderdn concedidas automaticamente por el plazo respecti-
vo, contado a partir del primer dia habil siguiente a aquel en que vence el término original, sin que

1 En el caso de Perq, esto se efectia mediante notificacidn oficial.

2 En el caso de Colombia, si el solicitante insiste, se radicard Ia solicitud como incompleta y se le notificard por es-
crito sobre el requisito [altante, otorgdndole un plazo de dos meses (CCA) para que se complete la solicitud. Una
vez completa la solicitud, se le asigna la fecha de presentacién. En caso de que en el término de los dos meses el
solicitante no complete la solicitud, ésta se considera desistida y se ordena su archivo.
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se requicra pronunciamiento expreso por parte de la Oficina nacional competente.3

Si dentro de estos plazos el solicitantc no completa los requisitos, la solicitud se considera
abandonada y pierde su fecha de presentacidn.

2.3 Publicacién de la solicitud

La solicitud se publica a los 18 meses contados a partir de su fecha de presentacién o cuando
sea el caso, desde la fecha de prioridad invocada, una vez superados los requisitos de examen de for-
ma,* 0 a peticién del solicitante en una fecha anterior (Art. 40 D 486).

Una solicitud de patente no podra ser consultada por terceros antes de transcurridos
los 18 meses contados a partir de su fecha de presentacidn, salvo que medie consentimiento escrito
por parte del solicitante. Se entenderd que el expediente tendra caracter publico una vez transcurri-
do dicho plazo.

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 antes de su publicacién y sin
consentimiento de aquél (Art. 41 D 486).

2.4 Oposicién

La publicacién se realiza con el objeto de que terceras personas conozcan la solicitud de pa-
tente de la invencion, para que quien tenga legitimo interés, presente por una sola vez oposicion fun-
damentada que pueda desvirtuar su patentabilidad (Art. 42 D 486).

Se confiere un plazo de 60 dias habiles contados a partir de la fecha de publicacién, para que
se presenten las oposiciones; dicho término es prorrogable por otros 60 dias a solicitud del oponen-
te para que la oposicién sca sustentada debidamente (Art. 42 D 486).

La prérroga debe solicitarse en cualquier momento antes del vencimiento del término que se
desee prorrogar. Dichas prérrogas se entenderdn concedidas automaticamente por el plazo respecti-
vo, contado a partir del primer dia habil siguiente a aquél en que vence el término original, sin que
se requiera pronunciamiento expreso por parte de la Oficina nacional competente.”

Vencidos los plazos anteriores, la Oficina notifica al solicitante para que en el
término de 60 dias hébiles, prorrogables por otro periodo igual, conteste dicha oposicion, presente
documentos, o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripcién, si lo estima conveniente.

La decision sobre las oposiciones se tomard en la etapa del Examen de Fondo (Capitulo II1.
Examen de Fondo).

3 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 establecimicnto de tasas.

4 Lapublicacion se efectuara en las Gacetas Oficiales de Bolivia, Colombia y Ecuador, en el diario oficial El Pe-
ruano de Perdl y en el Boletin de la Propiedad Industrial de Venezuela.

5 En el caso de Colombia y Ecuador, el solicitante debe anexar el recibo de pago de la tasa por
la solicitud de prérroga. Bolivia tiene pendiente el establecimiento de tasas.
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2.5 Solicitud de examen de patentabilidad

El solicitante debe pedir que se examine si la invencién es patentable, dentro del plazo de seis
meses contados desde la publicacién de la solicitud independientemente que se hubieren presentado
oposiciones (Art. 44 D 486). Si no se solicita la realizacién del examen de patentabilidad, la solici-
tud cae en abandono.0

2.6 Patentabilidad de la invencién

La Oficina examinar4 si la invencién es patentable (Arts. 14, 15, 20 y 21 D 486). Si encuen-
tra que la invencién no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en
la Decision para la concesion de la patente, notifica al solicitante dos o mas veces segin lo estime
necesario (Art. 45 D 486).

Si el solicitante no responde a la notificacién dentro del plazo de 60 dias prorrogables por 30
dias contados a partir de la fecha de notificacién (Art. 45 D 486), o si a pesar de la respuesta subsis-
ten los impedimentos para la concesion, la Oficina denegara la patente.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la Oficina na-
cional competente, el solicitante proporcionard, en un plazo que no excedera de tres meses, docu-
mentos relativos a una o més solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma inven-
cién (Art. 46 D 486).

Si el examen definitivo es favorable, se otorga el titulo de la patente. Si fuere parcialmente fa-
vorable, se otorga el titulo solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable, se
deniega (Art. 48 D 486).

3.  FUNCIONES DEL EXAMINADOR

En las Oficinas nacionales existen dos tipos de examinadores: los de forma y los de fondo, cu-
yas funciones se detallardn en los Capitulos II y III del presente Manual.

CAPITULO Il
EXAMEN DE FORMA Y ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO
PREVIOS AL EXAMEN DE FONDO

1.  CONTENIDO DE LA SOLICITUD

“Articulo 26.- La solicitud para obtener una patente de invencion se presentara ante la ofici-
na nacional competente y deberd contener lo siguiente:

6 En el caso de Bolivia, Colombia, Ecuador y Pert, el solicitante debe anexar el recibo de pago de la tasa por la so-
licitud de examen de patentabilidad.
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a) el petitorio;
b) la descripcion;
¢) una o mds reivindicaciones;

d) uno o mds dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invencion, los que se consi-
derardn parte integrante de la descripcion;

e) el resumen;
f) los poderes que fuesen necesarios;
g) el comprobante de pago de las tasas establecidas;

h) 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 Paises Miembros es pais de origen,

i) de ser el caso, la copia del 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 Pai-
ses Miembros es pais de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decision 391 y sus modifi-
caciones y reglamentaciones vigentes;

J) de ser el caso, el certificado de depésito del material biolégico; 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”.

2.  PETITORIO

“Articulo 27.- El petitorio de la solicitud de patente estard contenido en un formulario y com-
prenderd lo siguiente:

a) el requerimiento de concesion de la patente;
b) el nombre y la direccién del solicitante;

¢) lanacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona juridica, deberad in-
dicarse el lugar de constitucion,

d) el nombre de la invencién;
e) el nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo solicitante;
f) de ser el caso, el nombre y la direccién del representante legal del solicitante;

g) la firma del solicitante o de su representante legal; y
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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 invencién reivindi-
cada en la solicitud presentada en el Pais Miembro” .

3.  FUNCIONES DEL EXAMINADOR DE FORMA

- Verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la admisién de la solicitud (Art. 33
D 486);

- verificar el cumplimiento de los requisitos formales correspondientes al
Art. 38 D 486;

- requerir documentacién al solicitante;

- elaborar informes;

- orientar al usuario para el camplimiento adecuado de formalidades;
- preclasificar solicitudes; y

- ordenar la publicacidn de la solicitud.

Las Oficinas seguiran utilizando sus respectivos formularios nacionales.

4. PROCEDIMIENTO DE ADMISIBILIDAD DE LA SOLICITUD

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

a) la indicacion de que se solicita la concesion de una patente;,

b) los datos de identificacion del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que per-
mitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;

¢) la descripcion de la invencion;
d) los 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, ocasionard que
la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a tramite y no se-
le asignarda fecha de presentacion”.
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El examinador de forma verificara que la solicitud de patente cumpla con los requisitos mini-
mos necesarios para el otorgamiento de la fecha de presentacion de acuerdo con una lista de verifi-
cacién que figura en el Anexo II (Art. 33 D 486)7 y hara el examen fisico documental.

Las solicitudes deben presentarse por escrito. La copia se presentard preferentemente en for-
mato electrénico,® previo el pago de la tasa correspondiente.

En materia de dibujos el examinador de forma verificara que los dibujos relacionados o men-
cionados en la solicitud o petitorio, se encuentren en efecto anexados a la solicitud. De no encontrar-
se los mismos, no se admitira a tramite la solicitud.

5. PROCEDIMIENTO DE EXAMEN DE FORMA DE LA SOLICITUD DE PATENTE

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

El examen de forma consistira en la verificacion de:

5.1 Petitorio

El petitorio se encuentra en un formulario exigido por cada Oficina competente impreso para
tal efecto. El examinador de forma verificara:
5.1.1 Solicitud

Que se haya sefialado el tipo de solicitud que se va a tramitar, marcando la casilla correspon-
diente a “Patente de Invencién”.
5.1.2 Solicitante

En caso de persona natural: que se indique el nombre, la direccidn, nacionalidad o domicilio
completo.

En el caso de persona juridica: el examinador deber4 verificar ademds que se indique el lugar
de constitucion.

7 En el caso de Balivia, la Direccién de Propiedad Industrial - Unidad de Invenciones y Nuevas Tecnologias del
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI); en el caso de Colombia, la Divisién de Nuevas Creacio-
nes de la Superintendencia de Industria y Comercio; en el caso de Ecuador, la Direccién de Patentes del Institu-
to Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI); en el caso de Perd, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecno-
logias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccién de la Propiedad Intelectual (IN-
DECOPI); en el caso de Venezuela, la Direccién del Registro de la Propiedad Industrial - Coordinacién de Inven-
ciones y Nuevas Tecnologias del Servicio Auténomo de Propiedad Intelectual (SAPI).

8 En el caso de Bolivia y Pert, la solicitud puede ser remitida por facsimile a la Oficina nacional competente en
cuyo caso debe enviarse simultineamente el ejemplar original. Bolivia adicionalmente requiere un formato elec-
trénico para la presentacién de la descripcidn y el resumen. En Venezuela esta presentacién es opcional.
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5.1.3 Representante o apoderado

En el caso de una solicitud de una persona natural o juridica que actie por medio de represen-
tante legal o apoderado, el examinador de forma debera verificar que el poder cumpla con los requi-
sitos exigidos por la ley nacional del pais miembro, y que el petitorio indique su nombre y direccién.

En el caso de personas juridicas, el examinador deberd verificar ademds que se acredite la exis-
tencia y representacién de la misma de acuerdo con la practica de cada Oficina.

5.1.4 Inventor

Que se indique su nombre y domicilio. Sin embargo los datos del inventor pueden no formar
parte del petitorio de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 24. El examinador de forma veri-
ficara que el inventor siempre sea una persona natural. Existe la posibilidad de que en una solicitud
existan coinventores.

5.1.5 Titulo de la invencién

Que aparezca un titulo, nombre o denominacién de la invencidn solicitada.

5.1.6 Comprobante de pago

Que se presente €l comprobante de pago de la tasa.

5. 1.7 Anexos

Que los anexos citados en la solicitud se acompafien a la misma.

5.1.8 Firma

Que exista la firma del titular, su representante legal o apoderado.

5.1.9 Idioma

Que el petitorio se presente en idioma espafiol (Art. 7 D 486).

5.2 Descripcién

En el examen de forma, el examinador de forma no realiza un examen profundo para verificar
el contenido, claridad y comprensién de la descripcion; es esencial sin embargo que el documento
sea suficientemente legible.

5.3 Reivindicaciones

En esta etapa del examen, de igual manera que para la descripcidn, no se analizan la clari-
dad ni concisién de las reivindicaciones. Basta con que el examinador de forma reconozca algo
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que parezca un capitulo reivindicatorio, estos requisitos se vuelven importantes en el momento de
entrar a analizar la solicitud en el examen de fondo ya que mediante ellas se medird la extensién
de la patente.

5.4 Dibujos

El examinador verificard la existencia de los mismos y que éstos se encuentren en un capitulo
aparte de la descripcién. Los dibujos relacionados en la solicitud o petitorio o que sin ser relaciona-
dos fueran mencionados en la descripcién, deberén estar anexados a la solicitud, caso contrario, es-
te hecho se dejara indicado en el expediente.

5.5 Resumen

El examinador de forma verificard que la solicitud contenga un resumen que indique el cam-
po técnico al cual pertenece la invencién.
5.6 Poderes, si fuere el caso

Se verificard que exista un poder debidamente otorgado de conformidad con lo dispuesto en
las pricticas internas del pais miembro.
5.7 Copia del contrato de acceso o de uso de conocimientos tradicionales, si fuere el caso

Se verificard la existencia de copia de un documento oficial sobre acceso a recursos genéticos
o de sus productos derivados, o copia de un contrato debidamente acreditado por la autoridad nacio-
nal competente sobre uso de conocimientos tradicionales.

5.8 Certificado de depésito del material biolégico, si fuere el caso

Se verificard que se haya presentado el certificado de depésito, expedido por una institucion
de depdsito de material bioldgico reconocida por la Oficina nacional competente.
El documento debe indicar el nombre y direccién de la institucién, fecha y nimero de depdsito.

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
que se haya presentado el documento que acredita la cesién del derecho a la patente del inventor al
solicitante. En los casos de sucesién hereditaria, se verificara la existencia del testamento ejecutado
o fallo judicial firme.

5.10 idioma

El examinador verificar4 que los documentos mencionados en los puntos 5.2 a 5.9 se encuen-
tran en el idioma aceptado por la Oficina nacional competente o, en caso contrario, acompafiado de
una traduccién simple en dicho idioma (Arts. 7 y 8 D 486).
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Para la verificacién del cumplimiento de los Arts. 26 y 27 de la D 486, el examinador de for-
ma utilizara la lista de verificacién que figura en el Anexo II. Dicha lista sera la base de la notifica-
cién al solicitante.

6. RESULTADOS DEL EXAMEN DE FORMA

“Articulo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos esta-
blecidos en los Articulos 26 y 27, la oficina nacional competente notificard al solicitante pa-
ra que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de noti-
ficacion. A solicitud de parte dicho plazo serd prorrogable por una sola vez, por un periodo
igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiracion del término sefialado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la
solicitud se considerard abandonada y perderd su prelacién. Sin perjuicio de ello, la oficina
nacional competente guardard la confidencialidad de la solicitud”.

Si las deficiencias no son corregidas dentro de los dos meses siguientes a la notificacién o de
su prorroga, el examinador de forma elaborara un oficio de abandono donde se indiquen las razones
del mismo. La solicitud declarada en abandono perdera su prelacion. En cualquier caso, la Oficina
nacional competente guardard su confidencialidad.

7. PUBLICACION DE LA SOLICITUD

7.1 Pasos previos a la publicacion

La Oficina verificard que el examen de forma sea favorable, y a continuacién asignara a la so-
licitud la clasificacion internacional, de acuerdo a la Clasificacion Internacional de Patentes (IPC)
correspondiente a la invencidn solicitada.

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 reivindicacién o reivindi-
caciones.

La Oficina verificara luego si hubo una solicitud de publicacién previa (Art. 40 D 486), asi co-
mo la existencia de una invocacién de prioridad a efectos de que ésta se indique en
la publicacién.?

7.2  Publicacién

“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 hu-
biese invocado, el expediente tendrad cardcter puiblico y podrd ser consultado, y la oficina na-
cional competente ordenard la publicacién de la solicitud de conformidad con las disposicio-
nes nacionales.

9 En el caso de Per, el examinador de fondo prepara un resumen de la solicitud para su publicacion.
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No obstante lo establecido en el parrafo anterior, el solicitante podrd pedir que se publique la
solicitud en cualquier momento siempre que se haya concluido el examen de forma. En tal ca-
so, la oficina nacional competente ordenard su publicacion.

Articulo 41.- Una solicitud de patente no podra ser consultada por terceros antes de transcu-
rridos dieciocho meses contados desde la fecha de su presentacion, salvo que medie consen-
timiento 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, podrd consultar el expediente antes de su publicacion
ain sin consentimiento de aquél”.

La publicacién se realizard de acuerdo a la legislacion y préctica de las Oficinas nacionales
competentes.

8. 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 deberd pedir que se exa-
mine si la invencion es patentable. Los Paises Miembros podrdn 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 caerd en abandono”.

El solicitante debe pedir que se examine si la invencién contenida en su solicitud es patenta-
ble o no. Para solicitar este examen, el solicitante de patente de invencidn tiene un plazo de seis me-
ses contados a partir de la fecha de publicacion. De exigirse por la Oficina nacional competente, la
peticién deberd acompaifiarse del comprobante de pago respectivo.l0 La peticion del examen y el
comprobante de pago se integran al expediente, y la solicitud queda lista para ser examinada en la
etapa de fondo.

9. OPOSICION

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

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgard, por una sola vez, un plazo adi-
cional de sesenta dias para sustentar la oposicion.

Las oposiciones temerarias podrdn ser sancionadas si asi lo disponen las normas nacionales.

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

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgard, por una sola vez, un plazo adi-
cional de sesenta dias para la contestacion”.

10 Ala fecha de aprobacién del Manual, Venezuela no exige el pago de tasa correspondiente al examen de fondo.
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La Oficina verificara que la oposicién, en caso de que se presente, se incorpore al expediente
y haya sido presentada dentro del plazo previsto en la Decision 486.

En tal caso, notificaré al solicitante de la patente y pondra a su disposicién una copia del do-
cumento y sus anexos. La contestacién de la oposicién se incorporara al expediente, y se verificara
que la misma se haya efectuado dentro del plazo previsto en la Decision.

El plazo adicional debe solicitarse en cualquier momento antes del vencimiento del término
que se desee prorrogar. Dichas prérrogas se entenderdn concedidas automaticamente por el plazo
respectivo, contado a partir del primer dfa hébil siguiente a aquél en que vence el término original,
sin que se requiera pronunciamiento expreso por parte de la Oficina nacional competente.!l

CAPITULO 11l
DIRECTIVAS PARA EL EXAMEN DE FONDO

1.  FUNCIONES DEL EXAMINADOR DE FONDO
- Preclasificacién y clasificacién de solicitudes;
- busqueda de antecedentes;
- requerimiento de documentacién;
- examen de patentabilidad;
- elaboracién de informes técnicos; y

- orientacién al usuario para el cumplimiento adecuado de requerimientos técnicos.

2. VERIFICACION PREVIA AL EXAMEN DE FONDO

La Oficina nacional, antes de iniciar el examen, verificari la situacién general del expediente,
lo cual incluye:

a) que sc haya publicado la solicitud;

b) que la solicitud no haya caido en abandono, haya sido objeto de desistimiento o
de caducidad;1?

11 En el caso de Colombia, el solicitante debe anexar el recibo de pago de la tasa por la solicitud de prérroga. Boli-
via tiene pendiente el establecimiento de tasas.

12 La caducidad de la que aqui se habla, s6lo opera en los paises miembros que exigen el pago de tasas de mante-
nimientn antec de [a concesidn (Bolivia. Ecuador v Perd a la fecha de publicacién del Manual).



30 MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION

La Oficina verificara que la oposicién, en caso de que se presente, se incorpore al expediente
y haya sido presentada dentro del plazo previsto en la Decision 486.

En tal caso, notificaré al solicitante de la patente y pondra a su disposicién una copia del do-
cumento y sus anexos. La contestacién de la oposicién se incorporara al expediente, y se verificara
que la misma se haya efectuado dentro del plazo previsto en la Decision.

El plazo adicional debe solicitarse en cualquier momento antes del vencimiento del término
que se desee prorrogar. Dichas prérrogas se entenderdn concedidas automaticamente por el plazo
respectivo, contado a partir del primer dfa hébil siguiente a aquél en que vence el término original,
sin que se requiera pronunciamiento expreso por parte de la Oficina nacional competente.!l

CAPITULO 11l
DIRECTIVAS PARA EL EXAMEN DE FONDO

1.  FUNCIONES DEL EXAMINADOR DE FONDO
- Preclasificacién y clasificacién de solicitudes;
- busqueda de antecedentes;
- requerimiento de documentacién;
- examen de patentabilidad;
- elaboracién de informes técnicos; y

- orientacién al usuario para el cumplimiento adecuado de requerimientos técnicos.

2. VERIFICACION PREVIA AL EXAMEN DE FONDO

La Oficina nacional, antes de iniciar el examen, verificari la situacién general del expediente,
lo cual incluye:

a) que sc haya publicado la solicitud;

b) que la solicitud no haya caido en abandono, haya sido objeto de desistimiento o
de caducidad;1?

11 En el caso de Colombia, el solicitante debe anexar el recibo de pago de la tasa por la solicitud de prérroga. Boli-
via tiene pendiente el establecimiento de tasas.

12 La caducidad de la que aqui se habla, s6lo opera en los paises miembros que exigen el pago de tasas de mante-
nimientn antec de [a concesidn (Bolivia. Ecuador v Perd a la fecha de publicacién del Manual).



MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION 31

c) la peticion del examen de fondo y el pago de la tasa correspondiente, de ser
el caso;

d) en materia de prioridad, el examinador se limitara a revisar dentro de los documentos relativos
a la prioridad:

1) que la fecha de la solicitud se haya realizado dentro del plazo de 12 meses contados a par-
tir del dia siguiente de la primera solicitud (Art. 9 D 486);

ii) que el documento aportado corresponda con el (los) documento(s) enunciado(s) en la so-
licitud;

1ii) mencién de que invoca la prioridad, indicando la fecha, Oficina y de ser posible, el nime-
ro de la solicitud inicial;

1v) copia de la solicitud prioritaria certificada por la Oficina respectiva (no se requiere lega-
lizacién alguna) (Art. 10 D 486);

v) certificado de la fecha de presentacién de la solicitud, expedida por la oficina respectiva
(no se requiere legalizacidn);

vi) tasa de prioridad, de ser el caso, de acuerdo con la legislacién interna;

vii) los requisitos iii), iv), v) y vi) hayan sido aportados al momento de la solicitud o en €l pla-
zo méaximo (no prorrogable) de 16 meses contados desde la fecha de la solicitud inicial; y

viii)evaluar la correspondencia del contenido técnico de la solicitud con la prioridad reivindi-
cada.

€) que en su caso, figuren la oposicidn, las notificaciones y respuestas respectivas;

f) que de haberse realizado, figuren las modificaciones o enmiendas a la descripcién, reivindica-
ciones y dibujos;

g) que exista o no un fraccionamiento o fusién de la solicitud. En caso que ello ocurra con pos-
terioridad a la publicacién, no se requerird nueva publicacidn; y

h) que se cumpla con la lista de verificacién del anexo IL
3.  DESCRIPCION

3.1 Requisitos

“Articulo 28.- La descripcién deberd divulgar la invencion de manera suficientemente clara'y
completa para su comprensién y para que una persona capacitada en la materia técnica correspon-
diente pueda ejecutarla. La descripcién de la invencidn indicard el nombre de la invencion e inclui-
rd la siguiente informacion:
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a) el sector tecnoldgico al que se refiere o al cual se aplica la invencion;

b) la tecnologia anterior conocida por el solicitante que fuese 1itil para la comprension y el exa-
men de la invencion, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a
dicha tecnologia;

¢) una descripcion de la invencidn en términos que permitan la comprension del problema téc-
nico y de la solucion aportada por la invencion, exponiendo las diferencias y eventuales ven-
tajas con respecto a la tecnologia anterior;

d) una reseiia sobre los dibujos, cuando los hubiera;

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

f) unaindicacién de la manera en que la invencién satisface la condicion de ser susceptible de
aplicacién industrial, si ello no fuese evidente de la descripcion o de la naturaleza de la in-
vencion”.

La descripcion de la invencién cumple una funcién importante que es la de divulgar la inven-
cién, lo que significa que la invencidn debe estar descrita en una forma suficientemente clara y com-
pleta para que sea posible su comprensién 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 correspondiente puede entender acerca de
la invencién y llegar a evaluar el aporte que se hace a la tecnologfa, mientras que la ejecuciéon com-
prende poder realizar paso a paso la invencién.

La persona capacitada en la materia técnica: se trata de una persona normalmente versada en
el dmbito tecnoldgico al que se refiere el invento (para mayor detalle ver el apartado 2.11 del Glo-
sario). Su nivel de conocimientos es mas elevado que el nivel de conocimientos del publico en ge-
neral, pero no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada. Es la persona
con conocimientos medios, pero no especializada (para mayor detalle ver el Glosario).

3.2 Claridad

La divulgacién de la invencion debe realizarse en términos que permitan la comprension del
problema técnico y la solucién aportada por la invencién. Se pueden exponer asimismo las ventajas
que se tienen con respecto al estado de la técnica.

Es responsabilidad del solicitante suministrar la informacién en la descripcion de
forma clara.

La descripcion debe estar escrita en ¢l lenguaje comun del campo técnico al cual pertenece la
invencion. Si un término tiene un significado distinto al que cominmente se le da en el campo téc-
nico, éste debera indicarse, asi como utilizar los signos y simbolos aceptados en el campo en cues-
tion para las férmulas matemdticas y las férmulas quimicas. Las unidades de medida deben expre-
sar su correspondencia en el Sistema Internacional de Unidades.
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No se acepta dentro de la descripcién, el uso de nombres propios, genéricos, marcas o simila-
res para referirse a la materia objeto de la invencidn, a menos que estén definidos en la descripcion.

Si se incluyen dibujos, ellos deben estar al inicio descritos brevemente dentro de la descrip-
cién tal como: “Figura 1 muestra una vista lateral de la maquina empaquetadora; Figura 2 vista par-
cial de la primera fase de funcionamiento de la maquina de la figura 1; Figura 3 vista parcial de la
segunda fase de funcionamiento de la méaquina de la figura 1”. Para hacer més clara la descripcién
en €l momento de hacer referencia a los dibujos, el nombre del elemento debe estar seguido del nd-
mero de referencia por ejemplo: “la miquina 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 de la siguiente manera: “10 comprende dos rodillos accionados por 11 para soportar y hacer
girar 13”. '

La descripcién y los dibujos deben ser consistentes los unos con los otros al referirse a los sig-
nos, simbolos o nimeros de referencia.

3.3 Suficiencia

El propésito de la descripcidn es asegurar que por un lado, la solicitud contenga la suficiente
informacién técnica para que una persona con conocimiento medio en el arte pueda poner en prac-
tica la invencidn, y por el otro que esta divulgacién sea suficiente para conocer el aporte que se es-
ta haciendo a la tecnologia.

Se debe indicar mediante la descripcion la manera en que la invencion satisface la condicion
de ser susceptible de aplicacidon industrial, si ello no fuese evidente de la descripcién o de la natura-
leza de la invencién.

Cuando la invencién se refiera a un producto o a un procedimiento relativo a un material bio-
légico, y la invencién no pueda describirse de manera que pueda ser comprendida y ejecutada por
una persona capacitada en la materia técnica, la descripcion deberd complementarse con un depdsi-
to de dicho material.

Los depésitos se deben efectuar ante una autoridad internacional reconocida conforme al Tra-
tado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depésito de Microorganismos a los fi-
nes del Procedimiento en Materia de Patentes, de 1977, o ante otra institucidn reconocida por la Ofi-
cina nacional competente para estos efectos. En estos casos, la descripcién indicaréd el nombre y di-
reccién de la institucién de depdsito, la fecha del depésito, y el nimero de depdsito atribuido por tal
institucion.

El depésito del material bioldgico sélo serd valido para efectos de la concesién de una paten-
te si se hace en condiciones que permita a cualquier persona interesada obtener muestras de dicho
material.

La inclusién de ejemplos en el marco de la subsanacion de una objecién por insuficiencia, se
considerard una ampliacién.
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3.4 Modificaciones
Una modificacién que suponga la ampliacion del objeto inicial no serd aceptada.
Sin perjuicio de lo anterior, se aceptaran:

i) documentos relevantes del estado de la técnica no citados, siempre y cuando no incluyan in-
terpretaciones, aclaraciones o comentarios del solicitante, respecto a la invencion descrita;

11) adaptaciones de la descripcién a las reivindicaciones, teniendo en cuenta los requerimientos
del primer pdrrafo del Articulo 34; y

ii1)otras de naturaleza similar

3.5 Subsanacidén de errores materiales
Sc admitird la subsanacion de errores materiales.
Se consideran errores materiales los siguientes:
i) la correccién de un defecto gramatical o de suma; y

ii) la correccién de una cita, referencia, férmula o denominacién siempre y cuando no sea obvio.

3.6 Modelos de redaccion
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4.  LAS REIVINDICACIONES

4.1 Requisitos del Articulo 30 D 486

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

Las reivindicaciones podran ser independientes o dependientes. Una reivindicacion serd inde-
pendiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicacion
anterior. Una reivindicacion serd dependiente cuando defina la materia que se desea proteger
refiriéndose a una reivindicacion anterior. Una reivindicacion que se refiera a dos o mds rei-
vindicaciones anteriores se considerard una reivindicacién dependiente miiltiple”.

Las reivindicaciones son la parte mas importante de la solicitud, pues definen la invencién a
proteger y delimitan el alcance de esa proteccién (Art. 51). Es fundamental que sean claras y conci-
sas (Art. 30), para que:

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

- puedan determinar sin ambigiiedad hasta dénde llegan los derechos del titular de la patente.

El requisito de claridad y concisién se aplica a cada reivindicacién individualmente, asi{ como
al conjunto de todas.

4.2 Contenido de las reivindicaciones

Las reivindicaciones deben contener todas las caracteristicas técnicas esenciales de la inven-
cién las cuales definen a la invencién y la hacen o pudieran hacerla distintiva del estado de la técni-
ca. Estas caracteristicas esenciales definen la solucién al problema técnico que intenta resolver la in-
vencion.

Para efectos del examen, no se toma en cuenta como caracteristica técnica de la invencién la
inclusién de términos relativos a aspectos no técnicos, como por ejemplo las ventajas comerciales,
dado que el resultado o fin alcanzado de la invencién no es una caracteristica esencial a estos efec-
tos. Sin perjuicio de ello, la inclusién de elementos no técnicos pueden afectar la claridad de la rei-
vindicacién.

Una reivindicacién debe incluir no solamente una enumeracidn de elementos, sino también in-
dicar su funcionamiento y la relacién funcional entre los mismos cuando para la persona versada en
la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definicién del elemento.

Las caracteristicas pueden ser estructurales (forma de una pieza, férmula quimica, etc.) o fun-
cionales (del tipo: elemento, medios o pieza para hacer una funcidn, por ejemplo “elemento para me-
dir la presién”).

Un ejemplo de reivindicacién que contiene caracteristicas técnicas funcionales es la siguiente:
“Composicién herbicida que comprende el compuesto herbicida A y el compuesto herbicida B, ca-
racterizado porque los compuestos A y B estdn presentes en cantidades que producen un efecto her-
bicida sinérgico”.
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Si el efecto sinérgico reivindicado en el ejemplo se puede describir por caracteristicas técnicas
no funcionales, como por las proporciones de ambos herbicidas, la reivindicacién no seria admisible.

S1, por el contrario, no hubiera otra manera mas precisa de definir la materia a proteger, se po-
dria admitir una reivindicacién redactada utilizando caracteristicas técnicas funcionales siempre y
cuando se cumpla lo siguiente:

- el resultado a obtener debe ser verificable mediante tests especificamente descritos en la des-
cripcion;

- lareivindicacidn es clara; y

- el experto en la materia es capaz de reproducir el invento. Esto significa que los tests especi-
ficados en la descripcidn para determinar si se obtiene el efecto deseado deben ser tests técni-
cos de rutina.

4.3 Forma de las reivindicaciones

La Decision 486 no define la forma en la que deben presentarse las reivindicaciones. Las rei-
vindicaciones pueden presentarse en dos partes: predmbulo y parte caracterizante. En este caso la es-
tructura.es la siguiente:

El predmbulo indicard primero cudl es la materia de la invencién (aparato, proceso, composi-
cion, etc.) y seguidamente las caracteristicas técnicas necesarias para definir la invencién pero que
combinadas forman parte del estado de la técnica. Esto ultimo sélo se aplica a las reivindicaciones
independientes.

La parte caracterizante define las caracteristicas que en combinacién con el preambulo se de-
sean proteger, es decir, las caracteristicas que la invencién afiade al estado de la técnica.

La divisién entre el predmbulo y la parte caracterizante puede cambiar durante el examen de
fondo en vista del estado de la técnica que se puede encontrar.
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4.4 Categorias de reivindicaciones

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

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

4.4.1 Producto

La primera clase bésica incluye substancias y composiciones asf como entidades fisicas tales
como articulos, miquinas, mecanismos, sistemas, sistemas de aparatos que cooperan entre si como
combinacion de aparatos, etc.

4.4.2 Procedimiento

La segunda clase bisica de reivindicacién se aplica a todo tipo de actividades que supongan la
utilizacién de cualquier producto material para efectuar el procedimiento. Dichas actividades se pue-
den ejercer sobre productos materiales, energfa, otros procesos (por ejemplo procesos de control) o
sobre cosas vivientes, cuando la legislacién lo permite. '

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

Muchas invenciones necesitan reivindicaciones de mas de una categoria para obtener una pro-
teccién completa. En un juego de reivindicaciones cada cambio de categoria identifica a una reivin-
dicacién como independiente, ain cuando la reivindicacién haga referencia a una precedente. Es im-
portante sefialar que el conjunto de las reivindicaciones siempre tienen que cumplir con el requisito
de unidad de invencidn.

4.5 Tipo de reivindicaciones

4.5.1 Reivindicaciones independientes

Una reivindicacién independiente define todas las caracteristicas esenciales de la invencién y
es autosuficiente (Art. 30 D 486). Es posible encontrar mas de una reivindicacién independiente en
una categoria o en distintas categorias.

4.5.2 Reivindicaciones dependientes

Una reivindicacién dependiente es aquella que hace referencia a una anterior y contiene todas
las caracteristicas de aquella (si es posible se indica este hecho al principio de la reivindicacién). En
una reivindicacién dependiente la expresién “caracterizado por” debe entenderse como “caracteriza-
do ademads por”. Es decir, si la reivindicacion 3 depende de la 2 y éstade la 1, la reivindicacion 3 es
la suma de las caracteristicas de la 1 mds la 2 més la 3, ya que por si sola no tendria significado.
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Una reivindicacion dependiente puede referirse a una o mds reivindicaciones independientes,
a una o mas reivindicaciones dependientes o a reivindicaciones 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 ele-
mento de la reivindicacion independiente, indistintamente de si dicho elemento se encuentra en el
preambulo o en la parte caracterizante de la reivindicacién 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 pa-
tentabilidad se deriva de la reivindicacién independiente.

4.5.3 Falsas dependencias

Falsas dependencias: no toda reivindicacién que se refiere a otra reivindicacion es necesaria-
mente dependiente. Uno de estos casos es cuando una reivindicacién de una categoria se refiere a
una reivindicacion de otra categorfa, por ejemplo “procedimiento para fabricar el producto de la rei-
vindicacién 17 o “aparato para llevar a cabo el proceso de la reivindicacion 17

Otro caso es cuando una reivindicacion hace referencia a otra reivindicacién de la misma ca-
tegoria, pero sin embargo su enunciado no implica necesariamente que todas las caracteristicas de la
reivindicacién a la que hace referencia estén incluidas en ella.
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4.6 Claridad e interpretaciéon de las reivindicaciones

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 4rea técnica de la solicitud, y tiene que ser claro para la persona versada en la mate-
ria con la sola lectura de las reivindicaciones. Si la palabra tiene un significado especial dado por
una definicion en la descripcion, esta definicidn debera incluirse en la reivindicacién, siempre que
esto sea factible.
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4.6.2 Inconsistencias entre las reivindicaciones y la descripcion

Se deben evitar inconsistencias ent'ij:e las reivindicaciones y la descripcién inicialmente presen-
tada puesto que la descripcién ‘debe servir para interpretar las reivindicaciones
(Art. 51 D 486). Existen varios casos frecuentes de inconsistencia:

- inconsistencia verbal: la descripcién dice que la invencidn esta limitada por unas caracteristi-
cas y las reivindicaciones no estan asi limitadas. Estas inconsistencias se resuelven alegando
falta de claridad (Art. 30) y modificando la descripcidn o las reivindicaciones para que con-
cuerden;

- inconsistencia en cuanto a caracteristicas esenciales: cuando de la descripcidn se desprende
que una caracteristica es esencial para la invencién (forma parte de la solucién al problema a
resolver) y ésla no se encuentra en las reivindicaciones. En este caso se alega que las reivindi-
caciones no definen la materia que se desea proteger (Art. 30) y se pide la introduccién de esas
caracteristicas esenciales en las reivindicaciones; y

- frases de cardcter general que sugieren de forma imprecisa que la proteccidn se extiende a otras
posibles variaciones o modificaciones o que se protege también un producto cuando las reivin-
dicaciones son sélo de procedimiento. En este caso, se debe pedir su aclaracién, de lo contra-
rio deberd suprimirla.

4.6.3 Términos imprecisos o relativos

LT3

No se puede admitir términos imprecisos del tipo “aproximadamente”, “alrededor de” ya que
en ese caso el alcance y dambito de proteccidn de la reivindicacion deja de ser precisa y por lo tanto
clara y no permite una comparacién con el estado de la técnica. Se pueden permitir para caracteris-
ticas no esenciales cuando esté justificado y siempre y cuando permitan distinguir el estado de la téc-
nica sin ambigiiedad (novedad, nivel inventivo).

Por las mismas razones no se admiten términos relativos del tipo “mayor”, “delgado”, “fuen-
te” ya que no tienen un significado preciso. En ninguin caso estos términos se pueden utilizar para
distinguir la invencién 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 registradas o nombres comerciales

Las marcas registradas o nombres comerciales definen productos o proceso que pueden cam-
biar con el paso del tiempo aunque conserven el mismo nombre. Por ello su uso en una reivindica-
cidn no esta permitido ya que no permiten establecer el alcance de la reivindicacion.

4.6.5 Términos opcionales en una reivindicacién

e

Expresiones del tipo “preferentemente”, “por ejemplo”, “tal como”, “en especial” precedien-
do una caracteristica en una reivindicacién se deben interpretar como no limitativos, es decir la ca-
racterfstica es meramente opcional y no limitada el alcance de la reivindicacién (en particular al ana-
lizar novedad y nivel inventivo). Si causan confusion en la reivindicacién se debe alegar falta de cla-
ridad y sugerir que las caracteristicas opcionales o preferentes se convierten en una reivindicacién
denendiente.
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4.6.6 Definicion por el resultado a alcanzar

Como se menciona anteriormente, las reivindicaciones deben definir la invencién por sus ca-
racteristicas esenciales, estructurales o funcionales. No se admite que la reivindicacién defina la in-
vencion por el resultado a alcanzar (del tipo: “Aparato de destilacién caracterizado porque tiene un
rendimiento del 99%”"), puesto que en realidad equivaldria a definir el problema técnico a resolver
y el alcance de la reivindicacién incluiria no sélo la solucién propuesta por el solicitante, sino todas
las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.

El resultado a alcanzar no es una caracteristica técnica de la invencién. Puede aparecer en la
reivindicacién pero siempre acompafiado las caracteristicas técnicas que definen la invencién.

4.6.7 Definicién por pardmetros

Una reivindicacién de producto, por ejemplo un compuesto quimico, se puede caracterizar por
su estructura y elementos, por su férmula quimica, como un producto de un proceso o excepcional-
mente por sus parametros.

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

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

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

4.6.8 Producto definido por su proceso de fabricacién

Las reivindicaciones de productos definidas en términos de un proceso de fabricacién son ad-
misibles solamente si los productos como tales cumplen los requisitos patentabilidad, es decir, cuan-
do entre otras cosas son nuevos e inventivos, y cuando no se pueden definir por sus caracteristicas
estructurales. Un caso tipico es de los polimeros. Preferentemente 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.
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4.6.9 Referencias a la descripcién o dibujos

Las reivindicaciones no deben hacer referencia a la descripcion o a los dibujos si no es estric-
tamente necesario. No se admiten expresiones del tipo “como descrito en la pagina 3”, “de acuerdo
al ejemplo 47, “tal como se indica en la Fig. 7”. Una excepcién serfa el caso de una pieza ilustrada
en una figura y cuya forma es imposible de describir con palabras, en cuyo caso se indicara el sig-
no de referencia de dicho elemento pero no el de la figura.

Si las rcivindicaciones necesitan referirse a los dibujos para ser mds claras, se permite la pre-
sencia de signos de referencia entre paréntesis después de la caracteristica mencionada en la reivin-
dicacion.

4.6.10 Concision

El requisito de concisién del Art. 30 D 486 se aplica tanto a cada reivindicacién individual co-
mo al conjunto de reivindicaciones. La finalidad de este requisito es evitar una excesiva compleji-
dad para el examinador a la hora de analizar las reivindicaciones, y evitar que terceros no puedan
ver claramente cudl es el alcance de las reivindicaciones por el excesivo nimero y complejidad de
éstas. ‘

El nimero de reivindicaciones necesarias se debe considerar teniendo en cuenta en cada caso
la naturaleza de invencidn a proteger. Para efectos de claridad, las reivindicaciones se presentan nu-
meradas de manera consecutiva. ’

Pueden haber dos 0 més reivindicaciones independientes de la misma categoria si la invencion
no se puede proteger de una forma més apropiada (concisa). Por ejemplo, utilizando reivindicacio-
nes dependientes. Hay que tener en cuenta que el alcance de la proteccion de dos reivindicaciones
independientes de la misma categorfa puede ser diferente aunque parezcan similares. Por ejemplo,
un producto quimico nuevo e inventivo se puede reivindicar en la misma solicitud por su férmula
quimica y por su proceso de fabricacidn.

Si la invencién es un producto nuevo e inventivo, en la solicitud se pueden incluir dos o mas
reivindicaciones cubriendo procesos para su fabricacién. El concepto inventivo tinico que es comun
a todos cs el producto nuevo e inventivo.

Sin embargo, cuando sea claro que hay un nimero excesivamente alto de reivindicaciones in-
dependientes que se pudieran formular con reivindicaciones dependientes o que tienen el mismo al-
cance, se debe objetar falta de concisidn.

En cuando a las reivindicaciones dependientes, su funcién es evitar repetir innecesariamente
todas las caracteristicas de nuevo para cada reivindicacién. El nimero de reivindicaciones depen-
dientes debe ser razonable en funcién de las alternativas a proteger, se debe objetar si hay multipli-
cidad de reivindicaciones de naturaleza trivial.

También se debe objetar por falta de claridad o concisién si hay un nimero demasiado alto de
alternativas posibles dentro de una reivindicacion.
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4.6.11 Soporte en la descripcién

Las reivindicaciones tienen que estar sustentadas en la descripcién (Art. 30 D 486). Esto sig-
nifica que el objeto de cada reivindicacién tiene que tener su fundamento en la descripcién y que su
alcance no debe exceder mas alld de lo justificado por el contenido de la descripcién y los dibujos.

Si hay caracteristicas que estdn claramente en las reivindicaciones y no en la descripcién, se
permite que sean incorporadas tal cual a la descripcion para dar soporte y asi cumplir con los requi-
sitos del Art. 30 D 486. Esta modificacion no supone ampliacién siempre y cuando las reivindica-
ciones iniciales se hubieran presentado con la descripcidn. (Art. 26 D 486).

Una reivindicacién se refiere a un método especifico para el tratamiento de materiales flexi-
bles para obtener ciertas caracteristicas especiales de los mismos; sin embargo, en la memoria des-
criptiva sélo se describe el método para el tratamiento de materiales flexibles del tipo A. Es bien co-
nocido para la persona versada en la materia, que el método reivindicado es inapropiado para el tra-
tamiento de materiales flexibles del tipo B. En esta circunstancia y a menos que el solicitante pueda
también demostrar que el método es también aplicable a todos los materiales descritos en la reivin-
dicacién 1, ésta se debe limitar exclusivamente a los materiales descritos en la descripcidn. Si el so-
licitante no lo pudiera demostrar, habrfan razones fundadas para considerar que la reivindicacion 1
no tiene soporte en la descripcion.

4.7 Modelos de redaccién
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5.1
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DIBUJOS

Forma y contenido

Los dibujos, planos, figuras y representaciones graficas tienen como finalidad contribuir a una

mejor comprensién y divulgacién de la invencidn, por lo tanto deberén tener ciertas caracteristicas:

5.2

deben tener una relacién directa con la descripcion;
deben permitir visualizar las formas de ejecucién descritas;

la relacién entre la descripcion y los dibujos se debe hacer por medio de signos de referencia
que se encuentran en ambos elementos y guarden una correspondencia;

si dentro de la descripcién han sido mencionadas algunas figuras, necesariamente deben estar
incluidas;

no deben considerarse figuras o dibujos que no hayan sido descritos;

no deben considerarse simbolos o nimeros que no hayan sido mencionados en
la descripcion;

en lo posible, no deben incluirse textos o letreros;
los diagramas esquemdticos y de flujo se consideran dibujos; y

deben ser numerados individual y consecutivamente.

Ampliacion

La ausencia de una figura o dibujo mencionado en la memoria, no necesariamente implicar

la insuficiencia de la descripcidn. De otro lado, la incorporacién a posteriori de dicha figura o dibu-
jo faltante, requerird un andlisis detallado del examinador a fin de determinar si éste incorpora ca-
racteristicas técnicas adicionales a las descritas en la descripcion originalmente presentada y en fun-
cion de ello establecer si existe o no una ampliacién.

La introduccién a posteriori en las reivindicaciones de alguna caracteristica de

los dibujos originalmente presentados no mencionados en la descripcién, no necesariamente impli-
card una ampliacién de la divulgacién siempre que su apreciacion sea lo suficientemente clara.

6.

6.1

PATENTABILIDAD

Requisitos de patentabilidad

Para el examen de fondo de las solicitudes de patente de invencidn es necesario tomar en cuen-

ta los Articulos 14, 15, 16, 17, 18, 19,20 y 21 (D 486).
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“Articulo 14.- Los Paises Miembros otorgardn patentes para las invenciones, sean de produc-
to 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 invencién se fundamenta en la verificacion
del cumplimiento de los criterios legalmente establecidos en el Art. 14, a saber: novedad (Art. 16 y
21), nivel inventivo (Art. 18), y aplicacidn industrial (Art. 19). El examen se inicia determinando si
las reivindicaciones contienen o no materia que no pueda ser patentada ya sea porque se consideran
no invenciones o por que siendo invenciones se encuentran excluidas por la Decisidn (Art. 15 y 20).
En este sentido, las materias sefialadas por dichos articulos deberan ser eliminadas de las reivindica-
ciones.

6.2 No seran considerados como invenciones
“Articulo 15.- No se consideran invenciones:

a) los descubrimientos, las teorias cientificas, y los métodos matemdticos;

b) el todo o parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biold-
gicos naturales, el material bioldgico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aisla-
do, 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 activida-
des econdémico-comerciales;

e) los programas de ordenadores o el soporte l6gico, como tales; y
f) las formas de presentar informacion’.

No existe un concepto concreto del significado de invencién, sino que por €l contrario esté de-
finido por las exclusiones mencionadas en los Articulos 15, 20, el cual considera todo aquello que
no es invencién; sin embargo, por regla general, las invenciones tienen un carécter técnico ya que
estdn orientadas a la solucién de problemas técnicos y no estdn asociadas con la estética, la presen-
tacién de informacién y la abstraccién.

Algunos de los literales del articulo citado pueden protegerse mediante derechos de autor u
otras formas de proteccién.

6.2.1 Descubrimiento

Se entiende por descubrimiento una revelacién de algo existente no conocido antes por el hom-
bre. No se le puede considerar invencién ya que no es producto de la actividad innovadora del hom-
bre. No obstante, una invencién puede basarse en un descubrimiento, pero necesariamente debe exis-
tir un efecto técnico donde ha sido necesaria la intervencion humana.

En el campo de la biotecnologfa y de la ingenieria genética, la materia existente en la natura-
leza donde no hay intervencién del hombre, constituye un descubrimiento y debe ser excluido de pa-
tentabilidad por no ser considerado una invencién. El hombre se limita a reportar la existencia de la
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materia y algunas de sus caracteristicas que por la naturaleza se producen en forma espontanea, la
cual no puede ser considerada una creacién humana.

El reconocimiento de la existencia de un material o fenémeno de la naturaleza constituye un
descubrimiento. Asf el descubridor identifica algo que existe en la naturaleza, incluso puede sepa-
rarlo o aislarlo para conocerlo mejor, pero su intervencién en la naturaleza no es comparable a la del
inventor. El inventor va més alla debido a que da una aplicacién practica al descubrimiento, permi-
tiendo asi solucionar problemas técnicos.

Determinar que un material o articulo conocido posee una nueva propiedad es igualmente un
simple descubrimiento no patentable, pero si se le da aun efecto técnico, entonces se considera una
invencion. Posteriormente se determinard si dicha invencidn es o no patentable.

6.2.2 Teorias cientificas

Son principios puramente abstractos donde no puede haber una contribucién técnica. Un ejem-
plo de tcoria cientifica puede scr la teorfa fisica de la semiconductividad la cual no puede ser carac-
terizada en términos técnicos, razén por la cual no se consideran invenciones y por lo tanto no pue-
den ser patentables. Sin embargo, nuevos articulos semiconductores y el proceso para manufacturar-
los pueden considerarse invenciones y serian patentables. Asf mismo, una férmula matemaética para
obtener una temperatura por sf sola no se considera invencién, sin embargo si dentro de un proceso
para obtener un producto, dicha férmula se utiliza para obtener la temperatura requerida para llevar
a cabo dicho proceso, esto debe ser considerado como distinto de un método matematico.

6.2.3 Fl todo o parte de seres vivos, procesos biolégicos naturales y material biolégico existente en
la naturaleza

Tomar como referencia para el término de material biolGgico los conceptos de “recurso biolo-
b2 Y

gico”, “recurso genético” y “producto derivado” contenidos en la Decisidén 391- Definiciones.

El simple aislamiento del material biolégico no es suficiente para considerar invencién.!3

13 El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (TJAC) ha establecido que el aislamiento de cualquier orden
para materia que ya existe en la naturaleza (incluso de cardcter microbiolégico) no califica para efectos de con-
siderarse una invencién. Al respecto ver sentencia 21.IP-2000.
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Se entiende por “proceso esencialmente biolégico”, cualquier proceso biolégico que
se dé espontdneamente en la naturaleza y en el que la intervencién humana no afecte al resultado fi-
nal. 14

Un proceso por el mero hecho de incluir etapas de caracter bioldgico, no debe considerarse co-
mo no invencién. En tal caso, el examinador deberé determinar el grado de intervencién humana en
dicho proceso.

6.2.4 Genoma o germoplasma

El genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural, incluido el ser humano, no es paten-
table. En la sentencia 21-IP-2000, el TJAC ha sefialado asimismo que “las proteinas que integran el
cuerpo humano, los genes o las secuencias del ADN no son susceptibles de proteccion por via de
patentes’”.

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

Estas estén dirigidas al intelecto, por lo tanto no son consideradas invenciones y son protegi-
bles por el derecho de autor.

6.2.6 Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o activida-
des econémico-comerciales :

Son creaciones intelectuales de carécter abstracto. As{ por ejemplo, el método de resolver un
crucigrama, las reglas de un juego o los planes para organizar una operacién comercial.

6.2.7 Los programas de ordenadores o el soporte I6gico como tal

Se puede considerar el programa de ordenadores o de soporte ldgico como las instrucciones
que necesita una maquina para conseguir un resultado.

No se pueden considerar invenciones como tales pues no tienen carécter técnico, los progra-
mas de ordenadores adquieren ese caricter técnico sélo en el momento en que hacen parte de un pro-
ceso industrial.

6.2.8 Las formas de presentar informacién

Cualquier representacién de informacidn caracterizada s6lo por el contenido de la informacién
no es patentable.

Esto se aplica si la reivindicacién estd dirigida a la presentacién per se de la informacién
(ejemplo: una sefial actstica, un discurso hablado o escrito, un despliegue visual), a la informacién
almacenada en un medio (ejemplo: un libro caracterizado por su contenido, una cinta de grabacion
caracterizada por la pieza musical grabada, una sefial de transito caracterizada por el mensaje de pre-
vencién, un disco compacto caracterizado por la data o programa grabado), o un proceso y aparato

14 14em.
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para la presentacién de informacién (ejemplo: un grabador caracterizado solamente por la informa-
cién grabada, una computadora caracterizada por la data almacenada).

6.3 Excepciones a la patentabilidad

Si la materia objeto de proteccidn constituye una invencidn, se deberd determinar, previo a la
evaluacién de los requisitos de patentabilidad, si la misma no estd contenida dentro de las prohibi-
ciones contempladas en el Articulo 20.

“Articulo 20.- No serdn patentables:

a) las invenciones cuya explotacién comercial en el territorio del Pais Miembro respectivo deba
impedirse necesariamente para proteger el orden piiblico o la moral. A estos efectos la explo-
tacion comercial de una invencion no se considerard contraria al orden piiblico o a la moral
solo debido a la existencia de una disposicion legal o administrativa que prohiba o que regu-
le dicha explotacion;

b) las invenciones cuya explotacion comercial en el Pais Miembro respectivo deba impedirse ne-
-cesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para pre-
servar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotacion comercial de una in-
vencion 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 razon de existir una dis-
posicion legal o administrativa que prohiba o que regule dicha explotacion;

¢) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biolégicos para la produccion de
plantas o animales que no sean procedimientos no biolégicos o microbiolégicos; y

d) los métodos terapéuticos o quiriirgicos para el tratamiento humano o animal, asi como los mé-
todos de diagnéstico aplicados a los seres humanos o a animales”.

Los literales a) y b) del Articulo 20 prohiben el patentamiento de invenciones cuya explota-
cién comercial esté en contra del orden pablico o la moral, y de aquellas invenciones cuya explota-
cién comercial deba impedirse para salvaguardar la salud o la vida de personas y animales y la pre-
servacion del ambiente y las plantas.

6.3.1 Plantas y animales y procedimientos no biolégicos o microbiolégicos

Las especies y variedades de plantas y las razas de animales no son patentables. Ejemplo: plan-
tas y animales transgénicos. No obstante lo anterior, el procedimiento no biolégico o microbiologi-
co para su obtencién podria ser patentable (que no sean el mero resultado de actividades de aisla-
miento).15 Tgualmente podra ser objeto de patentabilidad el material biolégico objeto de una trans-
formacién en tanto no constituya planta o animal.
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6.3.2 Métodos terapéuticos, quirdrgicos y de diagndstico

En general los métodos terapéuticos, quirdrgicos y diagndstico para seres humanos o anima-
les no se consideran invenciones susceptibles de aplicacién industrial, sin embargo esto ultimo no es
aplicable a sustancias, composiciones, instrumentos o aparatos empleados en dichos métodos.

Con relacién a los métodos terapéuticos es importante sefialar que éstos no sélo implican la
curacion de enfermedades o mal funcionamiento del cuerpo, sino que también incluyen los trata-
mientos profilacticos o preventivos (ejemplo: inmunizacién contra enfermedades, remocién de pla-
ca bacteriana de los dientes, etc.). En este sentido, se debera examinar cuidadosamente si lo que se
estd tratando o previniendo, con el método reivindicado, es o no una enfermedad.

Una consideracién igualmente importante es la distincién entre métodos terapéuticos
y métodos cosméticos. Los métodos cosméticos estdn asociados sélo con efectos estéticos y pueden
ser objeto de patente. Sin embargo en ocasiones, un método cosmético puede tener una etapa de tra-
tamiento terapéutico; en este caso, no serd patentable a menos que puedan disociarse las etapas men-
cionadas y por ende los efectos logrados en cada una de ellas.

Al respecto, el TJAC en su sentencia 11-IP-95, consider6 que en efecto, no se encuentran den-
tro de la prohibicién los métodos relativos a cosméticos. Igualmente indicé que en aquellos casos re-
lativos a un producto que tenga aplicacidn terapéutica y cosmética, serfan patentables las reivindica-
ciones dirigidas a la proteccién del efecto cosmético.
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Un método con fines terapéuticos que se refiera al funcionamiento de un aparato asociado con
el cuerpo de un ser humano o animal, no se excluye de patentabilidad si no existe una relacién fun-
cional entre los pasos relativos al aparato y el efecto terapéutico del aparato en el cuerpo. Tampoco
puede exceptuarse de patentabilidad la manufactura de prétesis, en la que estén involucrados la to-
ma de medidas en el cuerpo y el uso de parte del cuerpo como modelo, debido a que cl proceso de
fabricacién de una proétesis se realiza fuera del cuerpo (ejemplo: prétesis dental).

En el caso particular de métodos de eliminacién de pardsitos es necesario establecer ciertas
consideraciones a la hora de determinar si se trata de un método de tratamiento o no. Si el parasito
estd dentro del cuerpo del ser humano o de un animal, el método para la eliminacién de éste es con-
siderado como un método terapéutico excluido de patentabilidad (ejemplo: la eliminacién de un ti-
po de gusano como la Tenia solium). Lo mismo se aplica para ectopardsitos si los mismos son vec-
tores de enfermedades (ejemplo: el método de tratamiento de la sarna producida por el acaro Sar-
coptes scabiel, vector de la enfermedad). Los métodos de eliminacién de ectopardsitos como pulgas
y piojos, no son exceptuados de patentabilidad. Para ello, es necesario que la reivindicacién del mé-
todo parasiticida excluya la posibilidad de ser usado en el ser humano o animal.

Algunos métodos de tratamicnto de animales con propésitos en la agricultura no son conside-
rados métodos de tratamiento. Por ejemplo, el tratamiento hormonal de animales de granja como
ovejas, puercos, vacas, etc., pueden ser patentables debido a que el objetivo del tratamiento es ex-
clusivamente para incrementar la fertilidad de las hembras, el peso de los animales, o para incremen-
tar la produccién de leche. Dado que algunos de estos efectos pueden ser observados bajo cualquier
condicién de salud del animal, es importante que la reivindicacién mencione explicitamente que se
trata de un método *“no terapéutico”.

En relacién con el presente tema, merecen atencion algunas decisiones de la Oficina Europea
de Patentes (OEP) que resultan ilustrativos:

a) Métodos de contracepcién

Los métodos de contracepcion son a menudo considerados como sin aplicacién industrial por-
que son principalmente utilizados en el 4rea privada de la mujer.

T 74/93 (OJ 1995, 712)

El hecho de que para algunas mujeres la contracepcién esté relacionada con actividades pro-
fesionales, no confiere un carécter industrial a un acto esencialmente privado y personal. Sin
embargo, este principio no se aplica a la contracepcién en general, sino sélo a maneras parti-
culares de aplicacion del contraceptivo.

T 820/92 (OJ 1995.113)

El tratamiento anticonceptivo de un animal hembra con una composicién que tenga también
efectos terapéuticos (evitar los efectos secundarios del contraceptivo) no es patentable aunque
el tratamiento anticonceptivo sea el propdsito principal o el solo propdsito de las reivindica-
ciones, porque el solo producirse del efecto terapéutico serfa suficiente para que €l contenido
de la solicitud caiga dentro de la exclusion de pantetabilidad del Art. 52(4) EPC.
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Los métodos de diagndstico aplicados al ser humano o animal estdn excluidos de patentabili-
dad. Los métodos de diagnéstico no aplicados al cuerpo humano o animal podrian ser paten-
tables en algunos casos. Asi por ejemplo, ciertos métodos para obtener informacién (datos,
imdagenes, cantidades fisicas, etc.), o que en s{ mismos no permiten decidir sobre el tratamien-
to a seguir (ejemplo: rayos X o medidas de la presién sanguinea). Métodos como los mencio-
nados en los ejemplos anteriores serfan patentables si ellos pueden ser llevados a cabo por un
técnico o un médico que actie como técnico y no como doctor encargado del tratamiento de
un paciente en particular. Tan pronto como el método implique su aplicacién al ser humano o
animal en cualquier etapa no seré patentable.

b) Métodos de tratamiento y diagndstico

T 385/86 (O] EPO 8/1988. 308)

M¢étodos para obtener informacién (datos, parametros fisicos, imagenes,...) del cuerpo huma-
no o animal, que por si solos no sean suficientes para tomar una decision del tratamiento a se-
guir son patentables, si pueden ser llevados a cabo sin la intervencién de un médico y sélo por
un técnico. Si estos métodos incluyen un dltimo paso indicando (implicita o explicitamente)
que el paciente tiene una enfermedad o que necesita un tratamiento especifico, el método no
es patentable. Basicamente un método llevado a cabo fuera del cuerpo es poco probable que
sea considerado como excluido de patentabilidad. Buenos ejemplos de este tipo de invencio-
nes son métodos en radiologia o en imdgenes de resonancia magnética nuclear (RMN).

T 774/89 (no publicada)

El método de tratamiento de un animal con un medicamento para aumentar la produccion de
leche en una vaca es patentable puesto que este efecto es independiente de 1a salud de la vaca.
En este caso, la decisién se simplificé puesto que la reivindicacién inclufa el disclaimer “que
no es un método terapéutico ...”

Si la reivindicacién se refiere al tratamiento de animales, es aconsejable que se especifique
“animales otros que humanos”.

T 24/91 (OJ 8/1995, 512)

Proceso para reperfilar la curva de una lente de contacto que habia sido fijada a una cérmea hu-
mana. Determinadas fracciones de la lente fueron tratadas con l4ser para afinar su poder re-
fractivo.

La Cdmara considero que el tratamiento era arriesgado (necesitaba al menos la supervisién de
un médico) y en un cuerpo humano. Por ello se decidié contra el mantenimiento de la paten-
te. Las lentes de contacto no tenfan que ser separadas de la cérnea. El argumento de que el tra-
tamiento se efectuaba fuera del cuerpo humano no convencié a la Cdmara.

T 182/90 (OJ 1994, 641)

Reivindicaciones de tratamiento del cuerpo animal se consideraron aceptables
aunque incluyesen una etapa de tratamiento quirdrgico, porque el método utilizado en este ca-
s0 por cierto se debia acabar con la muerte del animal de laboratorio, lo que para la Cdmara
pareci6 suficiente para considerarlo un tratamiento quirdrgico no susceptible de la exclusion
de patentabilidad.
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T 290/86 (OJ 1992, 414)

Un método para eliminar la placa bacteriana dental no fue considerado como método cosmé-
tico porque el resultado no podia visualizarse desde el exterior. Un efecto cosmético de un pro-
ducto que no pueda distinguirse de un efecto terapéutico esta excluido de patentabilidad.

6.3.3 Usos

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

Articulp 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 serdn objeto de nueva
patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por
la patente inicial”.

Los usos y segundos usos no son patentables por aplicacién de los Arts. 14 y 21. Asimismo,
de conformidad con la sentencia del TJAC 89-Al-2000, los usos en general no
son patentables. El mencionado Tribunal se pronunci6 sobre el alcance del Art. 1 de la Decisién 344
(Art. 1. Los paises miembros otorgardn patentes para las invenciones sean de producto o de proce-
dimiento...), en el siguiente sentido: “no puede desprenderse del texto de este Articulo, la posibili-
dad de patentamiento de otra clase o naturaleza de creaciones distintas a las invenciones, como por
ejemplo los usos o, concretamente los segundos usos”.

6.4 Material biolégico patentable

6.4.1 Microorganismos

El patentamiento de microorganismos es una excepcion a la prohibicién de patentabilidad de
material biolégico. En consecuencia, su patentabilidad esté sujeta a la Segunda Disposicién Transi-
toria de la D 486.10

Los términos “mutante” y “variante” no son claros para el caso de reivindicaciones de microor-
ganismos, por lo que debe solicitarse su definicién. En ausencia de la misma, el examinador podra
utilizar las siguientes:

“mutante”: cualquier organismo que difiere de la cepa de origen (cepa madre) por una modi-
ficacion en el genoma causada por una o varias mutaciones.

“variante”: cepa que difiere de algin modo (a menudo diferencias minimas) de otro organis-
mo particular,

Una manera posible de clarificar la proteccién es introduciendo en la reivindicacion una carac-
teristica funcional que limite la cepa en cuestién.

16 Cfr. Asimismo el Articulo 127 de la Constitucién de Ia Reniiblica Bolivariana de Venezuela.
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Ante la pregunta de si un depdsito de un mutante o variante especifico de una reivindicacién
es necesario, la respuesta es: si. La razon es que, dado que la obtencién de mutantes se basa en un
proceso hecho al azar, es muy dificil que el mismo mutante pueda volver a ser obtenido a partir de
la cepa original.

6.5 Invenciones relacionadas con software

El software como tal no es patentable, pero por su aplicacién técnica si podria serlo en algu-
nos casos. ‘

7. BUSQUEDA Y SOLICITUD DE INFORMACION

7.1 Definicion de busqueda

La busqueda se puede definir como la accién realizada por el examinador de fondo, utilizan-
do estrategias preestablecidas por todos los medios disponibles a su alcance (fondos documentales
de patentes, bases de datos de oficinas de patentes en Internet o en colecciones de discos CD-ROM,
DVD, revistas especializadas, publicaciones cientificas y bibliograficas en general) para efecto de
encontrar documentos de patente o no patente que estén relacionados con el objeto de la invencion
(reivindicaciones independientes) que se desea proteger.

La busqueda tiene por objetivo establecer el “estado de la técnica” mds préximo en la esfera
particular propia de la solicitud de patente de invencién que se examina y con anterioridad a la fe-
cha de su presentacién o de su prioridad validamente invocada, a efecto de poder determinar con ba-
se en éste, si la invencién es nueva e inventiva.

7.2 Definicion del estado de la técnica

“Articulo 16.- Una invencién se considerard nueva cuando no estd comprendida en el estado
de la técnica.

El estado de la técnica comprenderd todo lo que haya sido accesible al publico por una des-
cripcion 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.
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Solo para el efecto de la determinacion de la novedad, también se considerard dentro del es-
tado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trdmite ante la oficina nacional
competente, cuya fecha de presentacion o de prioridad fuese anterior a la fecha de presenta-
cion 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”.

En términos generales, el estado de la técnica comprende el conjunto de las informaciones que,
a la fecha de presentacién o de prioridad, hubiere sido accesible al piblico por cualquier medio. Di-
vulgacion implica la posibilidad de que el publico se informe, por cualquier medio y en cualquier lu-
gar, del contenido de una divulgacién aun cuando éste no se hubiere enterado efectivamente de di-
cho contenido.

Por publico se entiende todas aquellas personas o grupo de personas que no estén obligadas

a mantener la confidencialidad de la informacién en la esfera de la invencién que se trata de exa-
minar.

7.3 Requerimiento de informes

“Articulo 40.- La oficina nacional competente podrd requerir el informe de expertos o de or-
ganismos cientificos o tecnolégicos que se consideren idoneos, para que emitan opinién sobre la pa-
tentabilidad de la invencién. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrd requerir informes de
otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina na-
cional competente, el solicitante proporcionard, en un plazo que no excederd de 3 meses, uno o mds
de los siguientes documentos relativos a una o mds de las solicitudes extranjeras referidas total o
parcialmente a la misma invencién que se examina:

a) copia de la solicitud extranjera;

b) copia de los resultados de exdmenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa
solicitud extranjera;

¢) copia de la patente u otro titulo de proteccién que se hubiese concedido con base en esa soli-
citud extranjera;

d) copia de cualquier resolucion o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud
extranjerd; o

e) copia de cualguier resolucion o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u
otro titulo de proteccién concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrd reconocer los resultados de los exdmenes 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 docuinentos requeridos dentro del plazo sefialado en el pre-
sente Articulo la oficina nacional competente denegard la patente.
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Articulo 47.- A pedido del solicitante, la oficina nacional competente podrd suspender la tra-
mitacion de la solicitud de patente cuando algiin documento que deba presentarse conforme a los
literales b) y c¢) del Articulo 46 aun no se hubiese obtenido o estuviese en tramite ante una autori-
dad extranjera’.

El Articulo 46 ademés establece que la Oficina nacional competente podrd reconocer
los resultados de los exdmenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumpli-
miento de las condiciones de patentabilidad de la invencién; con lo que puede entenderse:

- en caso de que se reconozca el resultado de un examen de acuerdo al literal b), se entiende co-
mo condicién indispensable que las reivindicaciones sobre las que se realizé este andlisis sean
idénticas a las reivindicaciones de la solicitud que se trata de examinar y que éstas no estén in-
cursas en las exclusiones y excepciones de la D 486;

- que la Oficina tiene la facultad de emitir un informe técnico en el que se establezca una opi-
nién distinta a la del examen referido en el punto b); o

- que la presentacidn de los documentos mencionados en los puntos c), d) y €) no es suficien-
te para acreditar o no el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad y otorgar o dene-
gar la patente de minera directa e inmediata sin la necesidad de emitir un informe técnico al
respecto.

7.4  Recuperacion de documentos

Es la accién que debe realizar el examinador para tener a su disposicidn los documentos nece-
sarios para llevar a cabo el examen de fondo.

Los documentos seleccionados como antecedentes mds cercanos para la solicitud que se es-
té examinando, dependiendo de donde se hayan ubicado (bases de datos de Internet o en discos
CD-ROM o0 DVD), podran ser recuperados e impresos de acuerdo a lo que mds convenga al exa-
minador.

Cuando el documento completo se ha identificado en Internet o en CD-ROM o DVD, se debe
verificar si se encuentra en un idioma accesible. Por ejemplo si el documento se encuentra en idio-
ma poco usual o de dificil comprension, se debe tratar de ubicarlo en familias de patentes a efectos
de poder conseguirlo en un idioma mas comtnmente utilizado. De lo contrario, si se tiene la certe-
za de que dicho documento no se encuentra disponible en un idioma familiar, 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
1dioma espafiol.

Cabe hacer notar que, en la medida de lo posible, el examinador sélo deberd imprimir las par-
tes de los documentos que le van a servir para el andlisis de los requisitos de patentabilidad (nove-
dad o nivel inventivo) en los informes respectivos.

Para recuperar la informacion contenida en los distintos acervos de patentes y que se encuen-
tra en linea, el examinador podra recurrir a las siguientes opciones:
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1. Namero de Patente: ésta es utilizada cuando se conoce el nimero de las patentes y se quiere
profundizar sobre la informacién técnica contenida en ella.

2. Por el titulo:
- utilizando una palabra clave; y
- utilizando dos palabras claves.

Estas palabras deben ser introducidas en espafiol, inglés, alemén o francés, dependiendo de la
base de datos utilizadas.

(O8]

. Nombre del autor: puede ser el nombre del inventor o solicitante, se puede combinar hasta con
dos palabras claves del titulo.

4. Clasificacion:
- clasificacién internacional; y
- clasificacién de la Oficina americana.
La clasificacién puede ser combinada con palabras claves del titulo.

Dependiendo de la base de datos utilizada, se obtiene un listado de las solicitudes que de al-
guna u otra forma tratan del tema buscado. El listado puede comprender dependiendo de la ba-
se de datos utilizada:

- numero de la solicitud;

- fecha de publicacién;

- titulo de la invencidn;

- resumen;

- datos bibliogréficos; y

- dibujos.

Dentro de este listado se seleccionan los documentos mds relevantes teniendo presente la fe-
cha de publicacién, y se consulta el texto completo.
7.5 Seleccion de documentos

La seleccién 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 recomien-
da que sean bases de datos de ]as diferentes oficinas de patentes del mundo. También se tomaran en
cuenta los servicios privados que proporcionan informacién técnica.
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Categoria de los documentos

La indicacién de las categorias de los documentos encontrados estard dada por la importancia

que tengan dichos documentos en el examen de fondo.

7.7

Asf tenemos, entre otras, las categorias:

X significa la importancia del documento por si solo para la posibilidad de revocar la solici-
tud de patente por el concepto de novedad o nivel inventivo;

Y: significa la importancia del documento que, combinado con otro, puede afectar la caracte-
ristica de nivel inventivo de la solicitud de patente;

A: significa que no siendo importante para la evaluacién de la novedad y para la del nivel in-
ventivo, estd referida como  documento relacionado a la  solicitud
de patente;

D: son los documentos que se citan en la descripcién de la invencién. Normalmente, este sim-
bolo se utiliza en combinacién con los simbolos X, Y o A, lo cual indica la relevancia del do-
cumento;

P: son los documentos publi_ga’cios entre la fecha de presentacién de la solicitud y la fecha de
prioridad reconocida. Normalrhente, este simbolo se utiliza en combinacién con los simbolos
X, Y 0 A, lo cual indica la relevancia del documento;

F: designa el documento publicado en el extranjero, solicitud o patente, que corresponde a la
solicitud que se estd examinando; y

G: designa a patentes miembros de la misma familia.

Informe de busqueda de otras oficinas

Se podra utilizar el informe de bisqueda de otras oficinas, tales como: V

los informes de las otras oficinas de la Comunidad Andina;

informe de bisqueda de la OEP;

informe de bisqueda complementario (para solicitudes presentadas via PCT); e
informe de bisqueda internacional emitido por Autoridades de Busqueda Internacional.

Dicha bisqueda deberd ser complementada con la informacién en bases de datos de patentes

nacionales habida cuenta que su informacién no siempre estd contenida en las indicadas bases de da-
tos. De otro lado, muchas de las solicitudes que son abandonadas sin publicacién por el mismo so-
licitante en su pafs de origen u otros paises son presentadas posteriormente en el drea andina. En ca-
so de que tales solicitudes no sean abandonadas, estds constituyen un antecedente para las solicitu-
des presentadas posteriormente en nuestros paises.
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7.8 Lliteratura no patentes

Dependiendo del campo técnico al que pertenece la solicitud, deberd realizarse una bisqueda
en colecciones de literatura no patente.

En algunos casos es posible obtener documentacién no patente de fuentes como Internet, en
algunos casos sélo serd posible obtener el resumen. El alto costo de las suscripciones a revistas im-
plica la utilizaci6én de alternativas, como son el intercambio de informacién con centros de investi-
gacién que cuentan con acervos de este tipo o la utilizacién del servicio de bisqueda documental y
envio de documentos de la OMPI, entre otros.

Usando Internet, tenemos acceso a bases de datos de resimenes de documentacién no patente
(Medline, por ejemplo). En este caso, citando un resumen se puede pedir al solicitante el documen-
to completo. Cuando el resumen sea relevante se pedird asimismo la traduccién del documento.

7.9 Informe de bisqueda

El informe de bisqueda es el documento en el que se plasma el resultado de la bisqueda de la
informacién técnica y que se utiliza para el examen de fondo de una solicitud de patente. El propé-
sito del informe de buisqueda es el de servir de soporte para que el examinador concluya con un pro-
nunciamiento en el examen de fondo sobre la proteccidon de lo solicitado.

Dicho informe contiene los datos de identificacién bibliografica de los documentos que perte-
neciendo al estado de la técnica, estdn estrechamente relacionados al objeto que se solicita proteger.

El informe de bisqueda, se refleja en un formato que debe contener los siguientes datos:
- 1dentificacion de la solicitud de patente;
- fecha de presentacidn de la solicitud de patente;
- fecha de prioridad de presentacién del invento en otro pais, si lo hubiere;
- clasificacién internacional de patentes de la materia que se solicita proteger;
- estrategié que se ha utilizado en la ubicacién de los documentos encontrados;
- datos minimos de identificacidn de los documentos encontrados;
- las reivindicaciones que son afectadas por el contenido de los documentos técnicos; y

- descripcidn de las categorfas de cada documento encontrado segtin el 6.6.

7.10 Estrategia de basqueda

Para efectuar una biisqueda y toda vez que el objeto de ésta es identificar el estado de la téc-
nica, el examinador deberd seguir la secuencia siguiente:

a) determinar exactamente el objeto de la solicitud, para lo cual se tomard en cuenta las reivindi-
caciones presentadas a la luz de la descripcién y los dibujos. Si el examinador se encuentra
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frente a una solicitud que no divulga la invencién de manera clara y completa, se debera con-
signar que no es posible realizar la busqueda;

b) revisar las reivindicaciones independientes para verificar si existen reivindicaciones depen-
dientes que excedan del marco de la reivindicacién independiente a la que estdn subordinadas
o si la descripcién y los dibujos divulgan medios de ejecucién de la invencién que no estén
comprendidos en las reivindicaciones. En ambos casos, la bisqueda debera alcanzar también
a estos objetos, de manera tal de cubrir todos los aspectos y realizaciones de la invencion;

¢) si por razones de exclusién de patentabilidad y/o falta de unidad de invencion, a priori, hubiese
alguna restriccion en la busqueda, se deberd indicar este hecho en el “Informe de Bisqueda”;

d) una vez que se ha logrado identificar la materia de la invencidn, el examinador determinar4 la
clasificacidn de la solicitud, utilizando para ello, la dltima edicién de la Clasificacién Interna-
cional de Patentes,!7 poniendo especial atencién en asignar una clasificacién correcta;

e) utilizar una o varias estrategias de bisqueda. Es importante mencionar que al utilizar la Clasi-
ficacion Internacional de Patentes como parte de la estrategia de bisqueda, la probabilidad de
encontrar documentos relevantes es mayor;

f) realizar la bisqueda con palabras clave o combinacién de éstas. Es aconsejable*la unidn de ti-
tulos y resumen y una buisqueda boleana;

g) realizar la bisqueda mediante una combinacién de clasificacién y palabras clave;
h) realizar la bisqueda por familia de patentes,!8 de ser procedente;
1) realizar la bisqueda de antecedentes hasta la fecha de presentacién de la solicitud;

j) realizar la bisqueda con la clasificacién internacional, y cuando se pueda, la clasificacién eu-
ropeal® y norteamericana;20

k) la informacién minima que se deberia tomar en cuenta al realizar una bisqueda debe ser la que
aparece en las Bases de Datos de Patentes Nacionales y en las contenidas en el Anexo IV del
presente Manual;

1) en caso de solicitudes que reivindiquen una prioridad, si la biisqueda arrojara documentos cu-
ya fecha de publicacién o de divulgacién se encuentre entre la fecha de prioridad y la de pre-
sentacion de la solicitud objeto de la bisqueda, la comprobacién de la prioridad se efectuarad
en la etapa de examen de patentabilidad, oportunidad en la que el examinador verificard, con
ayuda del documento de prioridad, si la prioridad se reconqce como valida;

m)el examinador deberd evaluar constantemente los resultados de la biisqueda y de ser necesario,
reformular la estrategia utilizada. Asimismo, el examinador deberé dirigir su atencion princi-
palmente hacia el concepto de novedad, pero al mismo tiempo deber4 prestar atencién a cual-
quier arte previo que pueda tener importancia en cuanto al nivel inventivo; y

17 A la fecha de adopcién de este Manual: 7* Edicién.

18 Cfr. Anexo 4.

19 http://12.espacenet.com/espacenet/ecla/index/index.htm.
20 http://www.uspto.gov
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n) una vez realizada la bisqueda, el examinador debera seleccionar de todos los documentos que
haya rccuperado, aquellos que citard en el Informe de Busqueda, asignandoles Ia categoria
adecuada. Estos documentos deberén ser los que se encuentran mas cerca del objeto de ]a so-
licitud y los que ilustran mejor el estado de la técnica. Si el examinador no encontrara docu-
mentos de especial relevancia e¢n cuanto a novedad y nivel inventivo, deberé citar cualquier
documento relacionado con el campo técnico de la invencién, de existir,

8. UNIDAD DE INVENCION

8.1 Requisitos del Articulo 25

“Articulo _25.- La solicitud de patente sélo podrd comprender wuna invencién o un
grupo de invenciones relacionadas entre st, de manera que conformen un unico concepto inven-

’

tivo”.
En una solicitud de patente se puede reivindicar:
a) una sola invencién; o

b) un grupo de invenciones relacionadas entre si por un nico concepto inventivo.

Cuando se trate del caso b), se decbe considerar que el concepto inventivo Gnico que relaciona
las invenciones debe ser técnico, cumplir por s mismo con los requisitos de novedad y nivel inven-
tivo, y ser comin a todas las reivindicaciones.
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8.2 Falta de unidad de invencién a priori

La falta de unidad de invencién puede identificarse con la mera lectura de la solicitud, en par-
ticular de las reivindicaciones, antes de identificar el estado de la técnica. En este caso, se ha deter-
minado la falta de unidad de invencién “a priori”.

Ejemplo [:
Cuando se retvindica:
a) producto A;
b) proceso de produccién de A, B, C, D; y

'c) aparato X (que no sirve para obtener el producto A ni se utiliza en el proceso 2)

Ejemplo 2:

Considere las reivindicaciones:
a) Un teléfono
b) Un enchufe
¢) Un dial
d) Un dial giratorio
e) Un dial de botones

Estd claro desde el principio que no existe un dnico concepto inventivo comin a todas
las invenciones.
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8.3 Falta de unidad de invencién a posteriori

Cuando se evidencia la falta de unidad de la invencién después de haber efectuado la bisque-
da de anterioridades y habiendo identificado los documentos relevantes, se ha identificado la falta
de unidad de invencién “a posteriori”.

La falta de unidad de invencién a posteriori se determina considerando las reivindicaciones
dnicamente después de evaluar los documentos relevantes del estado de la técnica. Es la mas fre-
cuente, ya que se determina que lo que se est4 considerando como concepto inventivo Gnico comun
no cumple con los requisitos de novedad y/o nivel inventivo. En este caso, las caracteristicas técni-
cas especiales de cada “alternativa” ya no pueden estar unidas por ese concepto Gnico.
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8.4 Fraccionamiento de la solicitud

“Articulo 36.- El solicitante podrd, en cualquier momento del trdmite, dividir su solicitud en
dos 0 mds fraccionarias, pero ninguna de éstas podrd implicar una ampliacién de la protec-
cién que corresponda a la divulgacion contenida en la solicitud inicial.

La oficina nacional competente podrd, en cualquier momento del tramite, requerir al solici-
tante 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 fe-
cha de prioridad de la solicitud inicial.

En caso de haberse invocado prioridades miiltiples o parciales, el solicitante o la oficina na-
cional competente, indicard la fecha o fechas de prioridad que corresponda a las materias que
deberdn quedar cubiertas por cada una de las solicitudes fraccionarias.

A efectos de la division de una solicitud, el solicitante consignard los documentos que fuesen
necesarios para formar las solicitudes fraccionarias correspondientes”.

El examinador antes de analizar la patentabilidad, en caso de que estimara que no

hay unidad de invencidn, pediri al solicitante que presente solicitudes de patente en forma divisio-
nal, o que identifique la parte de la invencién con la cual prefiere continuar el tramite (Art. 36). Si
el solicitante no cumple con el requerimiento de la oficina, la solicitud debera ser rechazada por fal-
ta de unidad (Arts. 25 y 45).

9.

9.1

citud.

NOVEDAD.

Requisitos del Articulo 16

“Articulo 16.- Una invencion se considerard nueva cuando no estd comprendida en el estado
de la técnica.

El estado de la técnica comprenderd todo lo que haya sido accesible al piiblico por una des-
cripcidn escrita u oral, utilizacién, comercializacién o cualquier otro medio antes de la fecha
de presentacién de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sélo para el efecto de la determinacion de la novedad, también se considerard dentro del es-
tado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trdmite ante la oficina nacional
competente, cuya fecha de presentacién o de prioridad fuese anterior a la fecha de presenta-
cion 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”.

Segiin el Art. 14, el hecha de que una invencién no sea nueva es suficiente para rechazar soli-

Una invencidn tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no forma parte del es-

tado de la técnica. El examinador debe demostrar que la invencién no es nueva. En tal sentido, cuan-
do un inventor deposita una solicitud de patente para una invencién y no existen datos que prueben
que no es nueva, la invencién reivindicada serd considerada nueva.
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Para el andlisis 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 proporcio-
nar mas detalle sobre alguna caracteristica, se puede considerar que el contenido del segundo docu-
mento relativo a esa caracteristica esta 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 ambigiiedad del
documento. Por ejemplo, si un documento habla de una bicicleta, implicitamente se refiere a las rue-
das de la bicicleta aunque no las mencione.

Con fines ilustrativos se consignan a continuacidn algunos conceptos tomados de la normati-
va europea (Art. 52(1) y 54 EPC):

Novedad: todo lo que no forma parte del estado de la técnica.

Falta de novedad: se afecta la novedad de la materia reivindicada si ésta se deriva de una que
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 debida-
mente acreditado. La impugnacién de la novedad debera hacerse a partir de una misma divulgacién,
teniendo en cuenta que no se podrd combinar distintas fuentes de referencia. :

Si un elemento equivale a otro, la objecién no podria ser por falta de novedad sino por falta de
mérito 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 serfa el caso de “manta” o “toalla” que no presentan caracteristi-
cas técnicas distintas.

Una descripcion especifica afecta la novedad de una general, pero no a la inversa.

En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnica existen ejemplos con-
tenidos en dicho rango. As{ 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.
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9.2 Aifio de gracia

“Articulo 17.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomard en consideracion la

divulgacion ocurrida dentro del aiio precedente a la fecha de la presentacion de la solicitud en el
" Pais Miembro o dentro del afio precedente a la fecha de przorzdad si ésta hubiese sido invocada,
siempre que tal divulgacién hubiese provenido de:

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 causaha-
biente; o,

¢) un tercero que hubiese obtenido la informacion directa o indirectamente del inventor o su cau-
sahabiente”.

9.3 Prioridad

La materia de la solicitud debe estar acorde con la materia de la solicitud anterior. No es ne-
cesario 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 adn habiéndose presentado en diferentes paises. No es el caso cuando la solicitud des-
cribe y reivindica la combinacién de los elementos A y B y en ninguna de las solicitudes anterio-
res se menciona dicha combinacién, en este caso no se podria reclamar prioridad con base en di-
. chas 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 estdn comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada
(Art 4 del Convenio de Paris).

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 (ibidem).

Corresponde al examinador evaluar la validez de la prioridad a los efectos de determinar el es-
tado de la técnica. Cuando existan anticipaciones que destruyan la novedad entre la fecha de priori-
dad y la de presentacién de la solicitud cuya prioridad se reivindica, deberéd asimismo analizar el con-
tenido del documento de prioridad con respecto al de la solicitud presentada.

Seran de aplicacién 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.

9.4 Andlisis de la novedad

Para determinar la novedad de la invencién, se debe comprobar si existen anticipaciones del
estado de la técnica que contengan explicitamente todas las caracteristicas técnicas esenciales de la
invencién. El examen de novedad se efectiia comparando elemento por elemento de la invencidn tal
como esta definido por las reivindicaciones con los del estado de la técnica.
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No hay que olvidar que el tenor de las reivindicaciones es el que determina el alcance de la
proteccion conferida por la patente (Art. 51). Por ello, al analizar la novedad se deben interpretar las
reivindicaciones tomando el sentido més amplio de las definiciones empleadas (véase claridad y so-
porte de las reivindicaciones).

Se debera comparar las reivindicaciones independientes de la solicitud con el contenido de ca-
da 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 reivindicacién independiente se encuentran descritas
en un mismo antecedente y ademds se encuentran intimamente relacionadas, el objeto de dicha rei-
vindicacion carece de novedad. Si una caracteristica, aunque sea banal, no se encuentra contenida en
cl antecedente, la reivindicacién es nueva.

Es importante sefialar aqui 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 des-
crito claramente o lo que es directamente derivable de la divulgacién 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 estdn descritas ellas mismas
cn ¢l antecedente,

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

En caso de ausencia de novedad, el informe técnico deberd citar el antecedente que contiene
todos los elementos de la reivindicacién indicando los pasajes donde se encuentra cada uno de ellos.
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9.4.1 Novedad respecto de expresiones generales y rangos

Una expresion general no destruye la novedad de un elemento especifico que cae dentro de es-
ta expresion, pero un elemento especifico si destruye la novedad de una reivindicacion general que
lo incluya.

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

En el caso de rangos, expresiones del tipo “CnH2n+2” donde n=1 a 8 destruyen la novedad de
los miembros finales de la familia, es decir para n=1 (C1H4) y para n=8 (C8H18) pero no la de los
miembros intermedios (por ejemplo C5SH12), a menos que estos miembros intermedios se encuen-
tren explicita y especificamente descritos en el documento considerado.

La descripcién de un ejemplo especifico destruye la novedad de una reivindicacién genérica
que incluya esa descripcién, pero una descripcién genérica no destruye normalmente la novedad de
un ejemplo especifico que caiga dentro de dicha descripcién genérica.
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9.4.2 Parametros

Si un producto se corresponde en todos sus aspectos con otros del estado de la técnica (por
ejemplo los productos de partida y el proceso de fabricacién son idénticos) pero el estado de la téc-
nica no menciona un pardmetro particular definido en la reivindicacién se debe hacer inicialmente
una objecién por falta de novedad, aduciendo que el arte anterior con toda probabilidad tendria el
mismo valor para ese pardmetro si se midiera. Esto se aplicar4 especialmente si el pardmetro es inu-
sual o desconocido. '

Si el solicitante demuestra que en realidad el parametro es diferente en la invencién reivindi-
cada con respecto al estado de la técnica, por ejemplo, mediante argumentaciones validas o bien en-
sayos comparativos, la novedad quedaria establecida.

Nos encontramos en un caso en el que, aunque el efecto especial que tiene lugar cuando se ope-
ra a temperaturas entre 68 y 72° C es inesperado, y probablemente no evidente para el experto en la
materia, dicho intervalo cae dentro de los limites de un intervalo que ya ha sido puesto a disposicién
del piblico.

Por otra parte, el propésito de todo sistema de patentes es estimular el desarrollo de informa-
cién técnica valiosa, por medio de la concesién de derechos de explotacién durante cierto tiempo, a
cambio de que dicha informacién técnica se ponga a disposicién del publico, por lo que, la solucién
adoptada en tales situaciones es la de considerar la descripcién del antecedente de manera muy es-
tricta. Se considerard que el procedimiento descrito en el estado de la técnica podrd realizarse de ma-
nera 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. El documento no describe que a
otras temperaturas, dentro o fuera del intervalo descrito originalmente, el procedimiento pueda rea-
lizarse de manera diferente. Esta informacién no ha sido puesta a disposicién del publico antes de la
fecha de presentacién de la otra solicitud.

Teniendo en cuenta el criterio de descripcién genérica para juzgar la novedad, una reivindica-
cién limitada al intervalo de entre 68 y 72° C, se considerard nueva porque:

a) ese intervalo limitado, particular no ha sido descrito especificamente en el documento del es-
tado de la técnica;
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b) el documento del estado de la técnica no ha especificado bien en sus ejemplos, en la descrip-
cidn, reivindicaciones o dibujos, el valor de temperatura concreto que caiga dentro del inter-
valo de 68 a 72° C, y un tercer criterio a considerar cuando se trate de valores contiguos cs cl
siguiente:

¢) el intervalo de 68 a 72° C es pequefio en comparacién con el intervalo descrito en el documen-
to del estado de la técnica y ademas, no estd préximo a alguno de los valores concretos descri-
tos 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 reivindicacién no implicaria nivel inventivo.

Cuando se trate de intervalos contiguos, se debe ser cuidadoso a la hora de examinar la nove-
dad.

Una descripcion de que un procedimiento particular se realiza a 55° C, puede ser interpretado
por el experto en la materia, consciente de las tolerancias e imprecisiones que resultan al medir o
controlar en dicho procedimiento en particular, como que la temperatura es, en la practica 55° C, mas
0 menos. Esto constata una vez mds que la informacién contenida en un documento debe leerse co-
mo la leerfa un operador en dicho campo y no como un documento matemadtico exacto que no exis-
te normalmente en la vida corriente.

9.4.3 “Disclaimer”

Se entenderd por “disclaimer” la exclusion expresa de materia del alcance de una reivindica-
cion, mediante una definicién negativa, por ejemplo, para poder cumplir con el requisito de nove-
dad. Sélo se debe utilizar cuando no hay una forma mas conveniente de definir el objeto de la rei-
vindicacién con caracterfisticas positivas.

Ante una objecién por falta de novedad, el solicitante puede restringir la reivindicacion intro-
duciendo 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 Art. 34.

9.4.4 Novedad en dreas especificas de la tecnologia

9.4.4.1 Quimica

Un compuesto quimico se considera conocido si estd mencionado en un antecedente y la in-
formacién contenida en él complementada con el conocimiento general en la fecha del mismo, per-
mite a una persona versada en la materia prepararlo y separarlo o en el caso de un producto natural,
s6lo separarlo. Debe estar mencionado por su nombre, su férmula, sus pardmetros o su proceso de
fabricacién.

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



MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION 71

Una férmula general no destruye la novedad de un compuesto o un subgrupo de compuestos
incluidos en ella. Compuestos especificos en un documento destruyen la novedad de una férmula ge-
neral.

Si una férmula tiene sustituyentes especificos listados, se considera que la seleccion de una de
las posibilidades cuando sélo hay una lista de alternativas para un sustituyente que carece de nove-
dad. Es decir, se considera una féormula general con variacién en un solo sustituyente y en el que to-
das las alternativas para este sustituyente estén listadas es equivalente al listado de todos los com-
puestos especificos. Sin embargo, si hay que hacer una seleccién en dos listas o més de substituyen-
tes para llegar al objeto de la reivindicacién, entonces se considera que hay novedad.

Si un compuesto tiene varios isdmeros o esteroisémeros, cada uno de ellos se considera nue-
vo si no ha sido explicitamente mencionado o no hay un proceso que lleve obligatoriamente a ellos.
Si ya han sido mencionados no son nuevos a condicién de que la persona versada en la materia ha-
va sido capaz de separarlo y aislarlo en fecha de publicacién de este documento.

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

Cuando tanto la reivindicacién como el documento del estado de la técnica estan definidos por
férmulas Markush que se solapan, es decir, hay un subgrupo de compuestos comunes a los dos, pe-
ro el estado de la técnica no describe ninglin compuesto concreto en este subgrupo, conviene alegar
falta de novedad aduciendo que los compuestos reivindicados se encuentran en parte en el estado de
la técnica y que no se aprecia ningin efecto técnico nuevo en el campo de solapamiento.
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9.4.4.2 Microorganismos

Un microorganismo que haya sido citado en el estado de la técnica pero que no se comercia-
liza n1 haya sido depositado ante una autoridad de depdsito, se entiende que es accesible y por lo tan-
to destruye la novedad puesto que en general es posible pedir muestras a los autores de la publica-
cion, a no ser que el solicitante demuestre lo contrario.

9.4.5 Novedad respecto a otra solicitud nacional anterior en trdmite

Se trata aqui del supuesto contemplado en la segunda parte del Articulo 16 D 486. El propoési-
lo de esta provision es evitar que se patente dos veces el mismo objeto. El inventor que ha presenta-
do la solicitud primero tiene derecho a la proteccién mas amplia, mientras que el solicitante que pre-
senta la solicitud posterior, aunque no tenfa conocimiento de la existencia de la primera pues €sta no
habia sido publicada en el momento de presentar su solicitud, tiene que recortar sus reivindicacio-
nes y eliminar la materia descrita en la primera solicitud (v no s6lo la materia reivindicada). Se uti-
liza el criterio de novedad para llevar a cabo esta delimitacién y por ello se considera que la prime-
ra solicitud forma parte del estado dc la técnica para la scgunda. Una vez que la novedad ha sido res-
tablecida, no se puede utilizar la primera solicitud para argumentar la falta de nivel inventivo de la
segunda.
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9.5 Diagrama de evaluacién de novedad

;La invencién formaba parte del
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9.6 Modelos de redaccion

10.  NIVEL INVENTIVO

10.1 Requisitos del Articulo 18

“Articulo 18.- Se considerard que una invencién tiene nivel inventivo, si para una persona del
oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invencién no hubiese resul-
tado 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.

La cuestiéon para el examinador es si la invencién reivindicada es o no evidente para
un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio abso-
luto para rcconocer o 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.

El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objecién respecto a la falta
de nivel inventivo de una invencién debe probarse a partir del estado de la técnica.

Para juzgar si la invencion definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evi-
dente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran
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las diferencias entre ésta y el estado de la técnica mas cercano. El examinador tiene la carga de pro-
bar que la invencién carece de nivel inventivo y no sélo limitarse a establecer las diferencias entre
la solicitud y dicho estado de la técnica.

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

Normalmente el estado de la técnica més cercano se encuentra en el mismo campo de la in-
vencion o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, en el 4rea quimica
el estado de la técnica mdas cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente se-
mejante al producto de [a invencién o un uso o actividad semejante al de la invencién.

10.2 Método para la evaluacion del nivel inventivo

10.2.1 Andlisis problema-solucién

Para determinar si el objeto de la reivindicacion resulta obvio o se deriva de manera evidente
del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método
problema-solucién.

Para ello deben cumplirse las siguientes etapas:
- 1dentificacion del estado de la técnica mds cercano;

- identificacién de las caracteristicas técnicas de la invencién que son diferentes con respecto a
la anterioridad; y

- definicién del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica mds cerca-
no.

La pregunta es ;qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invencién y el estado
de la técnica mas cercano?

Dichas diferencias, en términos de caracteristicas técnicas, entre la invencién y el estado de la
técnica més cercano representan la solucién al problema técnico en cuestién.

Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solucién, porque entonces la solucién
seria evidente.

El problema técnico no siempre serd el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replan-
teado en funcién de los resultados de la bisqueda. El estado de la técnica mds cercano puede ser di-
ferente del conocido por el solicitante y del cual €l parti6.

Evaluar, partiendo del estado de la técnica mds cercano y del problema técnico, si la invencion
reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

La pregunta a contestar es si teniendo er: cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe
alguna indicacién que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la
técnica mas cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que
estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicacién(es).
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Una informacién técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse
ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la caracteristica técnica que se estd analizando debe bus-
carse 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 bisqueda de anterioridades se efectiia a posteriori, tomando co-
mo punto de partida la misma invencién. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo inte-
lectual de colocarse en la situacién que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios
en la materia en un momento en que la invencién no era conocida, es decir antes de la invencion.

La invencién reivindicada tiene que considerarse en su conjunto. Si consiste en una combina-
cion de elementos no es vélido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invencidn
puede estar en la relacidn (carcter técnico) entre ellos. La excepcién a esta regla es el caso de yux-
taposicion en el que los elementos se combinan sin que haya relacién técnica entre las distintas ca-
racteristicas.

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

En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas:

- ¢estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el
problema?; - '

- ¢de resolverlo en la forma en que se reivindica?; y

- ¢de prever el resultado?

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




MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION 79




80 MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION

10.2.2 Diagrama

;Hay en el estado de la técnica un antecedente que describa todos los efectos técnicos de la invencion
pero los consiga de un modo diferente?

S NO

Seleccionar el que proporcione los efectos

Seleccionar este antecedente como el mas _ St e
técnicos mas similares

proximo

El problema técnico es: "cémo propor-
cionar los efectos técnicos de la inven-
cion"

El problema técnico es: "cémo propor-
cionar un ... alternativo"

;El Estado de la Técnica (ET) tiene una
solucién?

S

La solucién es el estado de la técnica mas
cercano

Misma solucién

;Hay en el estado de la técnica alguna
indicacién para modificar el antecedente
mas cercano y llegar a la solucién del
invento reivindicado?

sIndicacién en el Estado de la Técnica para
combinar la misma solucién y llegar a la
invencion?

No inventivo

10.3 Nivel inventivo de reivindicaciones dependientes

St una reivindicacién independiente es nueva e inventiva, también lo son sus reivindicacio-
nes dependientes. De la misma manera, si un producto es nuevo e inventivo también lo serin las
reivindicaciones de proceso que necesariamente llevan a ese producto y a las reivindicaciones del
producto.
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10.4 Indicios de la existencia de nivel inventivo

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

el cardcter inesperado del resultado;
- el hecho de haber superado un prejuicio técnico anterior;
- la sorprendente sencillez de la solucién propuesta;
- el hecho de haber superado dificultades técnicas reales;
- la originalidad de la solucién, que se aparta del camino conocido y abre una via nuevé; y
- el hecho de ‘que la invencidn responda a una necesidad ya antigua, permanente y atin insatis-
fecha.
10.5 Indicios de la falta de nivel inventivo
Son indicios de falta de nivel inventivo:

- agregar etapas conocidas en procesos o colocacion de aparatos conocidos, funcionando sin al-
teracién y sin efecto inesperado (yuxtaposicién);

- extrapolacion simple y directa de hechos conocidos;

- cambio de tamafio, forma, o proporcién, obtenido por mero ensayo sin
efecto inesperado; .

- intercambio de material por otro andlogo conocido;
- uso de equivalentes técnicos conocidos; y
- seleccién entre un nimero de posibilidades conocidas sin ningtn efecto inesperado.

Esta enumeracién no es exhaustiva y debe servir solamente como guia, teniendo en cuenta las
circunstancias de cada caso. Si existen dudas razonables sobre la presencia de nivel inventivo en la
invencidn en cuestion, se debera formular la objecion correspondiente.

10.6 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 docu-
mento, pero solamente si dicha combinacién fuese obvia para la persona versada en la materia téc-
nica correspondiente.

En principio se considera que la combinacién de mds de dos documentos (o la combinacién de
diferentes ejemplos de realizacién en un segundo documento diferente al que constituye nuestro es-
tado de la técnica méas préximo) no es obvia para una persona versada en la materia técnica corres-
pondiente, a menos que tal combinacién haya sido definida en alguna parte como posible. Por tan-
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to, como norma general, no se utilizaran més de dos documentos para atacar el nivel inventivo de la
materia de una reivindicacién. Una excepcion a esta norma es aquella situacién, como la definida
anteriormente, en la cual se trata de una yuxtaposicién de caracteristicas, cada una produciendo un
efecto propio y sin ningin efecto en la combinacién de las mismas. En este caso si se permite com-
binar 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.

10.7 Informacion complementaria y ejemplos comparativos

Ante una objecion por falta de nivel inventivo, el solicitante puede aportar pruebas para apo-
yar ese nivel en forma de argumentos o documentos, por ejemplo, para demostrar que habia un pre-
juicio técnico que llevaba a la persona versada en la materia en sentido contrario a la invencién, o
bien, mediante ensayos especialmente comparativos para demostrar la presencia de un efecto técni-
co o ventaja de la invencidn, respecto del estado de la técnica mas cercano.

10.8 Nivel inventivo en dreas especificas de la tecnologia

10.8.1 Quimica

a) (Cudndo un compuesto quimico 0 composicién quimica tienen nivel inventivo?

- el compuesto tiene una estructura inesperada (caso poco frecuente); o,

- presenta un efecto inesperado, (es el caso més frecuente sobre todo si el compuesto es si-
milar a otros del estado de la técnica. El efecto inesperado puede ser completamente dife-
rente de los descritos para los compuestos similares conocidos, o bien ser igual pero con
una mejora en los resultados).

En el caso de invenciones de seleccidn, por ejemplo, la selecciéon de un subgrupo de compues-
tos en una férmula Markush que cumplen el requisito de novedad. En este caso tiene nivel inventi-
vo si todos los compuestos en el subgrupo presentan un efecto o propiedad técnica no descrita en el
arte anterior y que ademas es inesperada. Asimismo, es necesario que todos los compuestos que en-
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tran en la formula presenten nivel inventivo. Esto quiere decir que si el nivel inventivo se basa en un
efecto técnico, todos los compuestos posibles de la férmula Markush tienen que presentar nivel in-
ventivo.

Por lo tanto, si el examinador puede demostrar que en una parte de la reivindicacién no se pre-
senta 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 férmula Markush y el solicitante tendria que restringir a aquellos compuestos que
si presentan actividad.

En el caso de productos intermedios que se utilizan para la produccién de compuestos inven-
tivos y que no presentan por s{ mismos un nivel inventivo, se consideran inventivos si contribuyen
estructuralmente al producto final inventivo, y esa contribucién es responsable al menos de una de
las caracteristicas que diferencian el producto final del estado de la técnica. Si el intermedio es un
compuesto que se utiliza en un proceso inventivo, su nivel inventivo se puede derivar de su contri-
bucién al proceso.

Las composiciones suelen presentar nivel inventivo por la presencia de un efecto sinérgico. El
efecto que presentan es superior al que se podria esperar si se sumaran los efectos o actividades de
sus componentes tomados por separado. :

b) ;Qué es necesario considerar para que un compuesto nuevo tenga nivel inventivo?

Respuesta:

1. que el compuesto posea una estructura inesperada; o

2. que el compuesto exhiba un uso o un efecto sorprendente.

b.1. Estructura inesperada

Es un caso poco frecuente. La estructura del nuevo compuesto no hubiera podido ser de-
ducida por el técnico medio en la materia. El examinador no necesita examinar si este
compuesto posee 0 no un uso o efecto sorprendente puesto que la mera estructura ya le
confiere el nivel inventivo.

b.2 Efecto o uso no esperado

b.2.1 La existencia de un efecto o uso sorprendente es la manera mas comun de establecer al-
tura inventiva para compuestos nuevos, particularmente cuando tienen estructuras muy
proximas a las del estado de la técnica.

b.2.2 Tipos de efecto sorprendente: (i) completamente diferente de los usos o efectos conoci-
dos de compuestos descritos en el estado de la técnica; y (ii) una mejora sustancial de un
efecto de la misma fndole que exhiba un compuesto conocido del estado de la técnica
mas préximo.

b.2.3 Uso o efecto no descrito previamente: un uso o efecto se considerara sorprendente cuan-
do para los compuestos descritos en el estado de la técnica no haya sido descrito ningin
uso o efecto y éste no pueda ser derivable del conocimiento general.
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c) Invenciones de seleccién

Supongamos que un documento del estado de la técnica describe una serie de compuestos de
formula general A-R, en la cual A es la parte mayor de la molécula y R es un grupo alquilo que tie-
ne de 1 a 20 4tomos de carbono. El solicitante ahora reivindica un grupo mas reducido dentro de es-
te grupo conocido, con R igual a 3-5 4tomos de carbono. Supongamos que este grupo especifico no
esta explicitamente descrito en ningin antecedente del estado de la técnica, ni por nombre quimico,
o por su férmula quimica, o por sus caracteristicas fisico-quimicas, y que ademas los ejemplos es-
tan fuera del grupo reducido reivindicado (ej. C16-C17). Ademas, los miembros del grupo reducido
reivindicado exhiben unos efectos técnicos sorprendentes no descritos en el estado de la técnica. En
este caso, el grupo reducido reivindicado es nuevo (seleccién) y posee altura inventiva si el efecto
técnico es sorprendente frente a las indicaciones del estado de la técnica.

d) Nivel inventivo en reivindicaciones de “‘compuestos intermedios”

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

Pregunta: ;Qué criterios se aplican para examinar altura inventiva?

Respuesta: En el caso de un producto intermedio usado en un proceso inventivo, la altura in-
ventiva puede derivarse de la contribucién de este intermedio al proceso inventivo.2!

En el caso de que el producto intermedio sirva para producir el producto final inventivo, el in-
termedio debe ser responsable de proporcionarle al producto final la parte estructural que le confie-
re las propiedades sorprendentes y que por ello le confiere altura inventiva al producto final. Por tan-
to, el examen del grado de contribucién estructural debida al producto intermedio sera clave para de-

21 Cfr. EPO, decisién T22/82.
22 Cfr. EPO decisi6n T65/82.
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cidir si esta contribucién le confiere al menos una de estas caracteristicas que distinguirdn al produc-
to final de los descritos en el estado de la técnica.22

10.8.2 Mecanica

La invencion se refiere a una mesa de comedor. En la memoria descriptiva, el solicitante des-
cnibe un problema inherente a todas las mesas de cuatro patas, es decir que la mesa se balancea so-
bre superficies accidentadas. El problema esta descrito asf:

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

La reivindicacién independiente estd formulada asi: “Mesa de comedor cuya tabla (parte) su-
perior estd suportada por sélo tres patas 'y su centro de gravedad se encuentra situado entre dichas
tres patas”.

En el resultado de la bisqueda 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 ordefiadores en el campo o en el establo.
Tampoco menciona el problema del balanceo, mientras proporcione un asiento ergonémico.

Se puede suponer que la persona del oficio en el campo de los muebles tomaria en considera-
cién los dos documentos. Ademds, después de haber realizado la mesa del D1, se darfa cuenta de que
ésta 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.
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Andlisis de las diferencias con respecto al estado de la técnica

Caracteristicas D1 D2
- Mesa de comedor Si NO
- Tabla superior Si NO
- Soélo tres patas NO Si
- Centro de gravedad entre las patas Si Si
- Estable en superficies accidentadas NO St

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

La solicitud se diferencia del D1 sélo por: las tres patas en lugar de cuatro.

El efecto técnico conseguido por esta diferencia es que la mesa de comedor se puede poner so-
bre superficies accidentadas sin que se balancee.

El problema técnico objetivo solucionado por la solicitud se podria por lo tanto formular co-
mo: “Como evitar el balanceo de una mesa de comedor sobre superficies accidentadas” (se nota que
esta formulacidon no contiene elementos de la solucién!).

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 solucién propuesta para el taburete con la mesa del D1 (estado de la técnica mas cercano), lle-
gando de tal manera al contenido de la reivindicacién 1.

10.9 Modelos de redaccion
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11.  APLICACION INDUSTRIAL

11.1 Requisitos del Articulo 19 D 486

“Articulo 19.- Se considerard que una invencion es susceptible de aplicacion industrial, cuan-
do su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por in-
dustria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”.

La exigencia que la invencién debe ser susceptible de ap]icacién, industrial, debe verificarse
tomando como base para su determinacién la fecha de presentacion de la solicitud de patente. En
relacién con este requisito el TJCA en su fallo de interpretacién prejudicial 11-IP-95 (solicitud de
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patente para procedimiento y composicion para modificar el crecimiento del pelo),23 dijo: “Se con-
sidera, en la mayoria de las legislaciones, que la actividad de diagnosticar, operar y tratar (sanar)
un cuerpo enfermo, es una actividad intelectual inherente a un profesional sanitario, y por lo tan-
to no tiene aplicacién industrial”. Asimismo, en la Sentencia 26-1P-99 el TICA dijo “...la indus-
trialidad es el vltimo requisito que debe reunir una patente, ella ha sido explicada como la facul-
tad que tiene un invento de ser utilizable, es decir, que sea materialmente realizable en la prdcti-
ca. Los medios propuestos por el inventor, deben ser capaces de proporcionar, con mayor o menor
perfeccion, el resultado industrial perseguido”.24 Finalmente, en la sentencia 12-IP-98 el TICA es-
tablecié que “...esta norma no exige que la invencion cuya patente se solicita, sea aplicada indus-
trialmente, sino que durante el examen realizado por el técnico, se observe si ella es o no suscep-
tible de aplicacion industrial”.

23 Cfr. Anexo V.
24 Ibidem
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11.2 Modelos de redaccién

12. MODIFICACIONES

“Articulo 34.- El solicitante de una patente podrd pedir que se modifique la solicitud en cual-
quier momento del trdmite. La modificacién no podrd implicar una ampliacién de la protec-
cion que corresponderia a la divulgacién contenida en la solicitud inicial”.

Del mismo modo, se podrd pedir la correccidn de cualquier error material”.

El solicitante podré realizar modificaciones o complementar su solicitud siempre y cuando
ellas cumplan con las siguientes condiciones:

- no implicar una ampliacién de la proteccién de acuerdo a la materia contenida inicialmente; y
- cumplir con los requisitos de claridad y concisidn.

Si las modificaciones no cumplen con estas condiciones, éstas no serdn aceptadas.
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12.1 Modificaciones aceptables?>

Seran aceptadas las modificaciones (en la descripcidn, reivindicaciones o dibujos), siempre y
cuando cumplan con los requisitos estipulados en el Art. 34 de la Decisidén y no amplien el objeto de
la proteccién inicialmente expuesta.

Si se trata de un nuevo capitulo reivindicatorio, éste debe cumplir con el requisito de unidad
de invencién (Art. 25), es decir, comprender un dnico concepto inventivo. En algunos casos, estas
modificaciones implican realizar una nueva bisqueda.

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

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

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

12.2 Otras modificaciones (Art. 70 D 486)

Los cambios de nombre, domicilio, titular, apoderado, representante legal, inventor, de deno-
minacién de la invencion, entre otros, serdn analizados por la Oficina a fin de que ésta determine su
pertinencia y adecuada sustentacién y proceda a la inscripcidn correspondiente en el registro.

25 Cfr. 2.4, 3.6.11 y,4.2 supra.
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12.3 Solicitudes especiales

Se trata de solicitudes con especiales caracteristicas, como las que pasamos analizar:

12.3.1 Solicitudes divisionales (Art. 36)

Las solicitudes de patentes pueden dividirse en dos o mds solicitudes fraccionarias pero €stas
no pueden implicar una ampliacién de la proteccién que corresponda a la divulgacidn de la solicitud
inicial.

La divisién se puede hacer a solicitud del solicitante en cualquier momento del tramite.

La Oficina puede requerir al solicitante que divida su solicitud si no cumple con el requisito
de unidad de invencién.26

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 reclamado prioridad multiple el solicitante debe indicar cudl corresponde a cada una
de las solicitudes fraccionarias.

12.3.2 Conversién de modalidad (Art. 35)

Una solicitud de patente de invencién puede convertirse en una patente de modelo de utilidad
o en un disefio industrial siempre y cuando la naturaleza de la invencién lo permita.

No podrén ser objeto de modelo de utilidad los procedimientos, procesos, métodos, sustancias
o composiciones ni la materia excluida de proteccién por la patente de invencion.

Los cambios de modalidad se pueden hacer por peticién del solicitante en cualquier momento
del tramite.

La solicitud convertida mantiene la fecha de presentacién de la solicitud inicial.27

Cuando la conversidn se solicita por sugerencia de la Oficina, el solicitante podra aceptar o re-
chazar dicha sugerencia; en caso de que no sea aceptada, se seguird el procedimiento en la modali-
dad original.

26 En el caso de Colombia se puede hacer el requerimiento hasta antes de la concesién o negacién de la patente.
27 En el caso de Colombia, la Oficina podrd sugerir la conversién de la solicitud antes de la concesién o negacién
de la patente (Articulo 7, Decreto 2591 del 13 de diciembre de 2000).
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En este caso, la Oficina revisar que el solicitante hubiere presentado debidamente llenado el
formato de conversién, divisién y fusion de solicitudes, pagando la tasa correspondiente a la trans-
formacién solicitada conforme a la tarifa vigente al momento de realizar la conversi6n.28

12.3.3 Fusién de solicitudes

El solicitante puede, en cualquier momento del tramite, fusionar dos o mas solicitudes siem-
pre y cuando no implique una ampliacién de la proteccién. Para poder fusionar dos o mds solicitu-
des, es necesario que la fusién resultante cumpla con el requisito de unidad de invencién (Art. 25 de
la D 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 este caso la Oficina revisara que el solicitante haya presentado debidamente rellenado el
formato de conversidn, divisién y fusién de solicitudes, pagando la tasa correspondiente a la trans-
formacién solicitada conforme a la tarifa vigente al momento de realizar la conversién.

12.3.4 Solicitudes relacion_adas con material biolégico

Cuando una solicitud comprende un microorganismo o un procedimiento que involucra un ma-
terial biolégico que no se encuentra a disposicién del publico y no puede describirse en una solici-
tud de patente de tal forma que permita a una persona del oficio ejecutar esa invencion, deberé de-
clarar que ha depositado el material en una institucién reconocida. Debera suministrar €l nombre y
direccidn de la institucién de depdsito, fecha del depésito, y el nimero de depésito atribuido por tal
institucién.

12.3.5 Solicitudes relacionadas con secuencias de nucleétidos o aminodcidos

Si la solicitud se refiere a secuencias de nucledtidos o aminoacidos la descripcién debe conte-
ner una lista de secuencias, la cual debe presentarse separada de la descripcion y llevar el titulo “Lis-
tado de secuencias”. A cada secuencia divulgada se le asignard un nimero de identificacién descri-
to como SEQ ID NO (estdndares de presentacidn de listados de secuencias de aminoécidos. Circu-
lar PCT 633/PCIP123 14, noviembre 12 de 1997 OMPI). El nimero de secuencias debe ser indicado
en el listado de secuencias.

En la descripcidn y en las reivindicaciones, las secuencias presentadas en el listado de secuen-
cias se indicarédn por su nimero de identificacién, ain si la secuencia u otras representaciones adi-
cionales o modificadas de las secuencias est4n incluidas en el texto o en los dibujos que acompafian
la descripcion.

Las secuencias serdn representadas por una secuencia de nucleétidos, una secuencia de ami-
nodcidos o una secuencia de nucledtidos junto con su correspondiente secuencia de aminoécidos.

28 En el caso de Colombia, cuando se solicite la conversién de una solicitud, el solicitante, cuando sea el caso, de-
be ajustar el mayor valor correspondiente al trdmite de la modalidad a que se va a convertir su solicitud, confor-
me a las tasas vigentes (Articulo 3, Resolucién 00701 del 30 de enero de 2001). La solicitud de conversién no
ocasiona el pago de la tasa por modificacién de solicitud (pardgrafo, Articulo 3, Resolucién 00701 del 30 de ene-
ro de 2001).
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Los aminodacidos en una proteina o en una secuencia de péptidos deben ser listados en la di-
reccién amino-carboxi de izquierda a derecha, y los grupos amino y carboxi no deben estar repre-
sentados en la secuencia.

12.4 Resultado del analisis de las modificaciones

Si una modificacién es aceptada, los procedimientos siguientes se hardn basdndose en la des-
cripeion, reivindicaciones o dibujos modificados.

Una modificacién aceptada no significa que la solicitud no pueda tener objeciones nuevamen-
te de acuerdo con la Decisién.

Si las modificaciones no son aceptadas, se le comunica al solicitante las razones de ello y en
base a qué antecedentes se haran los estudios siguientes, de conformidad con lo previsto en el Arti-
culo 45.

13. PROCEDIMIENTO DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD

13.1 Generalidades
El examinador de fondo seguird los siguientes pasos:

a) estudiar la descripcién, reivindicaciones y dibujos (si los hay) o modificaciones a éstos envia-
das por el solicitante inicialmente; y

b) si tras el estudio el examinador de fondo encuentra que no se cumplen los requisitos estable-
cidos de suficiencia, claridad, concisién, unidad de invencion, excepciones a la patentabilidad
o no se cumplen los requisitos de patentabilidad, lo comunicard al solicitante, quien podrd mo-
dificar o complementar su solicitud (Art. 45).

El examinador de fondo debe realizar todas las objeciones necesarias, las cudles pueden ser de
forma (claridad, concision, etc.), referentes a materia no patentable (excepciones a la patentabilidad
y usos), falta de novedad, nivel inventivo, aplicacién industrial y de unidad de invencion.

El examinador de fondo debe indicar para cada objecidn, la parte de la solicitud que es defi-
ciente, el requisito legal que no satisface, y las razones que sustentan la objecién. Por ejemplo, al de-
terminar el estado de la técnica, algunas reivindicaciones se ven afectadas en su novedad, nivel in-
ventivo o aplicacién industrial, mientras que otras no tienen unidad de invencién. El examinador de-
be ser claro en indicar cudles son las reivindicaciones afectadas por novedad, nivel inventivo, apli-
cacién industrial y unidad de invencién, justificando cada uno de los casos.

Estas deficiencias se dan a conocer al solicitante mediante una comunicacién, indicadndole el
tiempo que tiene para cumplir con este requerimiento (Art. 45).
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13.2 Estrategia

a)

b)

Analisis de las reivindicaciones

El examinador debe comenzar el anilisis de la solicitud por las reivindicaciones para determinar
si ellas estan identificando completamente la invencidn, de acuerdo con los siguientes pasos:

I) verificar la forma de las reivindicaciones;

2) identificar las categorias de las reivindicaciones;

3) identificar las reivindicaciones independientes;

4) identificar las reivindicaciones dependientes;

5) determinar la claridad, contenido y alcance de las reivindicaciones;
6) determinar la unidad de invencidn;

7) identificar si toda la materia contenida dentro de las reivindicaciones se puede considerar
invencion de acuerdo al Art. 15;y

8) identificar dentro de las reivindicaciones las invenciones no patentables de acuerdo a los
Arts. 20 y 21 de 1a Decision 486.
Analisis de la descripcién
El examinador deberé:

1) verificar que la descripcién contenga la informacién de acuerdo a lo estipulado en el Art.
28 D 486;

2) verificar que las unidades se encuentren en el sistema internacional de unidades;
3) verificar que la descripcién de los dibujos tengan relacién directa con la descripcion;

4) verificar que se utilicen términos técnicos reconocidos en el &mbito técnico correspondien-
te. Si son términos poco reconocidos deben estar definidos correctamente;

5) identificar las caracteristicas técnicas de la invencion;
6) verificar que en la descripcidn se encuentre la materia reivindicada,

7) cuando se trate de solicifudes del area biotecnoldgica que se refieren a secuencias de nu-
cleétidos o aminodcidos, verificar que la solicitud contenga una lista de €stos, la cual debe
presentarse de manera separada a la descripcidn y llevar el titulo “Listado de secuencias”;

8) verificar si existen indicios que sugieran que la invencién se relaciona con recursos genéti-
cos o conocimientos tradicionales, y si cumple con lo previsto en el Art. 26 D 486; y

9) en caso de material bioldgico, verificar si es necesario un certificado de depdsito para sus-
tentar su descripcion.
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c) Andlisis de los dibujos (Ver C-11.4)
d) Presentacién de oposiciones por parte de terceros

Analizar los argumentos y pruebas presentados por el opositor, y verificar la validez de afec-
tacion al requisito de novedad en cuanto a la parte técnica, teniendo en cuenta que cualquier prueba
debe ser anterior a la fecha de presentacidn de la solicitud en estudio o de la prioridad reivindicada.

e) Determinacién del estado de la técnica

Una vez que se ha efectuado el andlisis de las reivindicaciones, descripcién y dibujos, y se ha
comprendido la materia de la invencién, el examinador entra a determinar el estado de la técnica. Si
no se ha comprendido la materia de la invencidn, el examinador debera remitirse al punto relativo a
la notificacién. Ver C-II1.6.10.

fEvaluacién de la novedad

Para determinar si una invencién es o no novedosa habiéndose ya determinado €l estado de la
técnica se deben seguir los siguientes pasos: :

) comparar elemento por elemento entre lo que se encuentra en el estado de la técnica y la so-
lucién propuesta la cual se debe realizar primero comparando la reivindicacién independien-
te con el contenido entero de cada publicacién u otra divulgacién, tomada aisladamente.

2) comparar si la invencién 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 reivindicacién anali-
zada, se considera que no tiene novedad.

3) verificar si existen otras reivindicaciones independientes bajo el mismo andlisis 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 an-
terior a la fecha de presentacién o de prioridad de la solicitud que se esta estudiando, siem-
pre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publi-
que o se hubiera cumplido el lapso previsto en el Art. 40 D 486.

g Evaluacién del nivel inventivo

El examinador debe seguir los pasos que se indican a continuacidn:

1) definir el estado de la técnica mas préximo. Dicha determinacién se efectuard en funcién
de antecedentes que resuelvan el mismo problema y a falta de ello, de los antecedentes que
compartan el mayor nimero de caracteristicas técnicas;

2) identificar las caracteristicas diferentes respecto al estado de la técnica més préximo;

3) evaluar si la existencia de la caracteristica técnica diferencial para solucionar el problema
es evidente o no para un experto en la materia; y
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4) evaluar si existe una indicacién en otro documento que sugiera al técnico medio en la ma-
teria la posibilidad de combinar la ensefianza del documento més préximo con el segundo,
para llegar a la solucién propuesta.

h) Evaluacién de la aplicacién industrial (Ver C-111-10)

14. ACCIONES DEL PRODUCTO DEL EXAMEN

Una vez realizado el examen de fondo de la solicitud, el examinador elaborara el (los) infor-
me(s) técnico(s) (Art. 48 D 486).

14.1 informes técnicos

14.1.1 Con requerimientos (Art. 46 D 486)

El examinador, dentro del proceso de examen, podré requerir al solicitante que aporte la docu-
mentacidn e informacién prevista en el Articulo 46.

14.1.2 Con requerimientos (Art. 45 D 486)

Si el examinador encuentra que la solicitud no es patentable o no cumple con los requisitos es-
tablecidos en la Decision luego de analizar la descripcién, reivindicaciones o dibujos, si los hubie-
re, notificard 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) niimero de la solicitud y si fuera el caso, nimero de trdmite, evento, actuacidn, oficio y nime-
ro de folio;

3) motivacién del concepto técnico-legal, el cual debe contener al menos los siguientes aspectos:

- indicacién de las partes del expediente en las que se basé el examen, sefialando los folios
en los que se encuentran;

- objeto de la invencidn;

- claridad de la invencién;

- evaluacién de la invencién

- indicacién de si se trata de una invencién (exclusiones)
- unidad de invencion;

- exéepciones a la patentabilidad;

- reivindicaciones de uso;
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- determinacién del estado de la técnica;

- evaluacién del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad (novedad, nivel inventivo
y aplicacién industrial); e

- indicacién de los sustentos legales, citando la fuente de referencia y base normativa.

Ver modelos de informes técnicos en el Anexo 1.

14.2 Resolucion final

Luego de cumplidas las etapas sefialadas en el Articulo 45 D 486, se procede a elaborar la Re-
solucién final que otorga total o parcialmente o deniega la patente, de acuerdo con el Art. 48 D 486.

La Resolucién debera contener al menos los siguientes elementos:
1) ndmero de la Resolucién;
2) la base legal;
3) una parte considerativa concordante con el informe técnico legal;

4) una parte resolutiva que otorga total o parcialmente o deniega la patente, o en su caso indica
el desistimiento o abandono;

5) fecha de adopcién y expedicién; y

6) firma.

15. INSCRIPCION DE ACTOS

Todo acto vinculado al registro de la patente debera figurar inscrito en éste. Las resolucio-
nes, sentencias, cesiones, transferencias, cambio de nombre y domicilio, entre otros, deberan ser
inscritos.



1.  ABREVIATURAS

ADPIC

CAN
D 486

IEPI

INDECOPI

IPC

Paises Miembros:

- SAPI
SIC
SENAPI

SG-CAN
ONC

OMPI

TICA

CAPITULO IV
GLOSARIO

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio de la Organizacién Mundial del
Comercio (OMCO)

Comunidad Andina

Decision de la Comision de la Comunidad Andina No. 486 sobre el
Régimen Comiin sobre Propiedad Intelectual

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de
la Propiedad Intelectual

International Patent Classification — Clasificacién Internacional de
Patentes adoptada por el Arreglo de Estrasburgo, del 24 de marzo de
1971, y enmendado el 28 de septiembre de 1979

Paises Miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perd y Venezuela)

Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (Venezuela)
Superintendencia de Industria y Comercio (Colombia)
Servicio Nacional de la Propiedad Intelectual (Bolivia)
Secretaria General de la Comunidad Andina

Oficina Nacional Competente en Propiedad Intelectual de los
Paises Miembros

Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
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2. DEFINICIONES

Abandono:

Desistimiento:

Estado de la técnica més

cercano.

Inventor:

Notificacion:

Obvio o Evidente:

Prioridad: .

Solicitante:

Técnico medio versado
en la materia;

Titular:

La declaracién por parte de la Oficina a consecuencia de una inaccién
del solicitante y que ocasiona la terminacién del tramite.

El ejercicio del derecho del solicitante de renunciar a la continuacion
del trdmite de su solicitud.

El antecedente del estado de la técnica que més se aproxima, en su
contenido, a Ja invencién examinada.

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 més alla del progreso normal del estado de la
técnica y que simplemente se puede deducir de éste.

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 medios en la materia y que
tienen a su disposicién toda la informacidn técnica relativa a su
campo que se encontraba disponible al publico en la fecha en que se
presentd 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.



ANEXO |
FORMULARIOS

SOLICITUD DE PUBLICACION ANTICIPADA

El SOlICItANTE ..ooveiiiiiiieice e , en ejercicio de las facultades otor-
gadas en el Art. 40 de la Decisidn, requiere se proceda a la publicacidén anticipada de la solicitud
identificada con el ndmero de tramitacién .......................

La solicitud deber ser publicada:

1. Una vez agotado el examen de forma

2. Seis meses a partir de la solicitud

3. Doce meses a partir de la solicitud

4. Otro plazo

Firma
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. FORMULARIO DE SOLICITUD DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD

El SOHCIHANEE .....eeoiiiiiiiiiiciie e , en cumplimiento de la exi-
gencia del Art. 44 de la Decision, solicita se proceda a la realizacion del examen de la patentabili-
dad de la solicitud que se tramita bajo el nimero ...........c..........

Firma
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FORMATO DE INFORME TECNICO - ART. 45

Doctor
XXXXX
(Apoderado)

SOLICITUD No. (De ser el caso otros datos como: Radicacién, Tramite, Evento, Actuacién,
Oficio y Folios).

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el Articulo 45 de la Deci-
si6n 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

Documentos estudiados:

Indicar la descripcién estudiada, folios donde se encuentra. Si se trata de una nueva descrip--
cion o de alguna modificacién a la originalmente enviada, se debe indicar que ha sido aceptada, es-
tableciendo que las modificaciones no implican una ampliacién de la invencidn, dibujos y folios
donde se encuentran.

Indicar el capitulo reivindicatorio estudiado, niimero de reivindicaciones, folios donde se en-
cuentra. Si se ha incluido un nuevo capitulo reivindicatorio o alguna modificacién al originalmente
enviado, se debe indicar si es aceptado, estableciendo que las modificaciones no implican una am-
pliacién de la proteccién correspondiente a la divulgacién contenida en el originalmente enviado
conforme lo establece el articulo 34 de la Decisién 486; si por otra parte no es aceptado, indicar en
forma clara las razones para ello

Objeto de la invencién:

Definir el objeto de la invencién estableciendo el problema técnico y la solucién propuesta por
la invencidn, de acuerdo al titulo, descripcién y reivindicaciones de la invencién, de acuerdo al titu-
lo, descripcién y reivindicaciones de la solicitud.

Debe especificarse en qué clasificacion se catalogé la invencién, segun la Clasificacién Inter-
nacional de Patentes (IPC).

Claridad de la solicitud: Determinar de acuerdo al Articulo 28 de la Decisién.

Evaluaciéon de la unidad de invencién: Determinar de acuerdo el Articulo 25 de la Deci-
sion 486

Es una invencién: Determinar de acuerdo al Articulo 15 de la Decisién 486
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Excepciones a la Patentabilidad: Determinar si la solicitud se encuentra en incursa en algu-
nas de las excepciones consagradas en los Articulos 20 y 21 de la Decision 486.

Determinacion del estado de la técnica:

Indicar la fecha en que entr6 a considerar el estado de la técnica, teniendo en cuenta la fecha
de prioridad si ésta ha sido reivindicada correctamente.

No. Documento No. Titulo *Fecha de Publicacién

Indicar la bisqueda que se realizé de acuerdo con las bases de datos con que cuenta la Ofici-
na y las otras fuentes utilizadas, y sefialar los documentos relevantes encontrados diligenciando el
cuadro siguiente:

No. Documento Reivindicaciones Afectadas Requisito que afecta
1. XXXXXXXXX XX, XXy XX Novedad

XXy XX Nivel Inventivo
2.

En cumplimiento del Articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) dias contados a partir de la fe-
cha de notificacién de la presente comunicacién. En caso de no dar respuesta al presente requeri-
miento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesién, se denegard la

patente.

FECHA

FIRMA
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FORMATO PARA EL REQUERIMIENTO DE INFORMACION AL SOLICITANTE - ART. 46

CIUDAD
SENOR:

CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL EXAMEN DE FONDO
DE SU SOLICITUD Y DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 46 DE LA DE-
CISION, SE LE REQUIERE LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:

.................................................................................................................................

USTED DISPONDRA DE UN PLAZO MAXIMO DE TRES (3) MESES PARA LA PRE-
SENTACION DE LA SENALADA INFORMACION. CASO CONTRARIO, SU SOLICITUD SE-
RA DENEGADA.

FECHA

FIRMA
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FORMATO PARA EL REQUERIMIENTO DE INFORMACION A OTRAS OFICINAS U ORGANISMOS
ESPECIALIZADOS - ART. 46

CIUDAD
SENORES (Oficina o entidad requerida);
De nuestra mayor consideracién:

Ha sido presentada en esta Oficina la solicitud ..... relativa al patentamiento de ......... (incluir
los datos de la solicitud) .... '

La invencién reivindicada consiste en ... (resumen) ... y corresponde al campo técnico de ...

A los efectos del examen correspondiente, esta Oficina requeriria informacién relativa a

Mucho agradeceremos que la informacién solicitada sea remitida a la brevedad posible ya que
esta Oficina debera emitir su pronunciamiento en ....

Atentamente,

Firma

nombre y cargo
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(FORMATO EN INGLES)

(fecha)
(Oficina o entidad requerida);
Dear Sirs,

a patent application N° ..... has been filed in this Office for patenting ... ......... (incluir los da-
tos de la solicitud) ....

The invention consists of ... (resumen) ...

For proceeding to the examination of such a request, this Office requires the following infor-
mation: ...........

We would appreciate it if such information could be sent to us as soon as possible. This Offi-
ce will render its final decision no later than ......

Sincerely yours,

(firma)

(nombre y cargo)
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ANEXO Il

LISTA DE VERIFICACION PARA EL EXAMEN DE FORMA

A. DATOS RELATIVOS AL PETITORIO

Esencial Forma
I. Laindicacidn de que se trata de una solicitud
de concesion patente de invencion -

1

Informacion relativa al solicitante

Nombre
Direccidn %

Nacionalidad o domicilio

Lugar de constitucién (solamente
personas juridicas)

e. Firma de la solicitud (si actda sin apoderado) [::'

Ao o

3. Informacion relativa al inventor

a. Nombre D
b. Domicilio ]

4. Si los datos de 2 y 3 no coinciden. [:
Verificar documento de cesion de derechos.

5. Informacidn relativa al representante legal o apoderado

a. Nombre
b. Direccién

c. Firma de la solicitud ]

B. ANEXOS A LA SOLICITUD

I. Existencia del documento relativo E
a la descripcién de la invencion

2. Los dibujos que relaciona el solicitante ]

3. Las reivindicaciones l___—__l
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4. El resumen ]
5. Titulo de la invencién | 1

6. Cuando la invencién se refiere a producto

o procedimiento relativo a material biolégico:

a. certificado de depdésito de material biolégico, si la invencién

no puede describirse de manera que pueda ser comprendido y ejecutado :
por una persona capacitada en la materia; y

b. copia del contrato de acceso. Cuando la materia de la invencién

se ha obtenido o desarrollado a partir de recursos genéticos o de los [::
productos derivados, en el que uno de los paises andinos es pais de origen.

7. Copia del documento que acredite la licencia o autorizacién de uso de
conocimientos tradicionales. Cuando la materia de la invencion ha sido :
obtenido o desarrollado a partir de conocimientos tradicionales de

comunidades indigenas, afroamericanas o locales de uno de los paises andinos.

8. Traduccién simple: los documentos se presentaran en el ]
idioma que acepte la Oficina.

9. Poderes. Cuando se actiia por medio de apoderado o representante. [:

]

10.Tasas de la solicitud.

RESULTADO DEL EXAMEN

1. No se admite a tramite (no adquiere fecha de radicacién). No cumple con uno de los siguien-
tes requisitos:

Al

A206A5

B.1

B.2

B.8 (respecto de los documentos sefialados en los anteriores
requisitos)

10 [ ]

2. Se requiere la subsanacion por deficiencias formales. No se cumple con los siguientes requi-
sitos. ‘
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ANEXO 11

FUENTES DE INFORMACION

Bases de Datos

Base de datos nacional
Base de datos CIBEPAT 1 (patentes) y CIBEPAT 2 (modelo de utilidad)
Base de datos ACCES (Vol. 1 y 2; Vol. 97 y 98)

Colecciones documentales

Coleccion de microfichas de documentos de patentes.

CD-ROM

Espace EP (Oficina Europea de Patentes)
Espace World (PCI international applications)
Espace Access (Mimosa)

Espace Dopales Primeras (Centro internacional de documentaciéon de patentes en

lengua castellana)
Espace México
Espace Es
BREF (Patentes de Francia)
DEPAROM (Patentes de Alemania)

Globalpat (textos y dibujos de la primera pagina de las solicitudes americanas, europeas, japo-

nesas y del PCT)

CD-CIBEPAT (Patentes Espafiolas e Iberoamericanas) USAPAT (Patentes de Estados Unidos

de América)
CD-BOPI (Oficina Espafiola de Patentes y Marcas)

INTERNET

Una fuente cada vez més comin para realizar las basquedas es Internet, la cual presenta gran-
des ventajas en comparacién con colecciones en discos Opticos, micro formatos, y otras formas de
presentacion de informacidn. A continuacion se anexa un directorio relativo a la informacién de pa-

tentes en Internet.

OFICINA EUROPEA DE PATENTES

* FEuropean Patent Office
http://www.european-patent-office.org/

* EPIDOS. Patent Information
http://www.european-patent-office.org/patinfopro/index.htm
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EPIDOS News Online
http://www.european-patent-office.ore/news/epidosnews/index epidos search.htm

European Patent Register Online
http://www.european-patent-office.org/epidos/epr.htm

EPIDOS-INPADOC. PFS Patent Families. PRS Legal Status Information
http://www.european-patent-office.org/inpadoc/index.htm

EPO. Patent Information from Japan. PATOLIS (Patent Online Information System)
http://www.european-patent-office.org/patolis/index.htm

The PATLIB Network
http://www.european-patent-office.org/patlib/index.htm

The ESPACE CD-ROM collections
http://www.european-patent-office.org/patinfopro/cdrom/index.shtml

EPO. Corrections to the European patent documents
http://www.european-patent-office.org/correct/index.htm

European Patent Convention Database. EPO

http://www.european-patent-office.org/legal/epc/index.html

EPO Patent Attorneys Database
http://www.european-patent-office.org/reps/search.html

Official Journal EPO
http:// www2.european-patent-office.org/search /search oj ethtm

OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

German Patent and Trade Mark DPMA. Deutsches Patent-unt Markenamt
http://www.dpma.de/

Hungarian Patent Office
http://www.hpo.hu/English/

Korean Intellectual Property Office (KIPO)
http://www.kipo.go.kr/ehtml/eLikIndex05.html

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)
http://www.inpi.gov.ar/

IP Australia. Patent, Trade Mark and Designs
http://www.ipaustralia.gov.au/
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* The Benelux Trademarks Office (BTO)
http:// www.bmb-bbm.org/

* Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) de Bolivia
http://www.senapi.gov.bo/

* OCPI. Oficina Nacional de Propiedad Industrial de Cuba
http://www.ocpi.cu/

 Canadian Intellectual Property Office (CIPO-OPIC)
http://opic.gc.ca/

* Industria y Comercio. Repiblica de Colombia
http://www.sic.gov.co/

* United States Patent and Trademark Office (USPTO)
http://www.uspto.gov/

* Japan Patent Office
http://www.ipo.go.ip/

 State Intellectual Property Office of P. R. China
http://www.sipo.gov.cn/

* Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
http://banapanet.impi.gob.mx/Contador/index.html

» INDECOPL Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Proteccidn de la Propiedad
Intelectual del Pera
http://www.indecopi.gob.pe/

¢ The UK Patent Office
hitp://www.patent.gov.uk/

» Swiss Federal Institute of Intellectual Property
http://www.ige.ch/

* Intellcctual Property India. Controller General of Patents, Designs & Trade Marks
http://www.patentoffice.nic.in/

» Ttalian Patent and Trademark Office
http://www.european-patent-office.org/it/homepage/homepage.htm

INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

* Eurasian Patent Organization (EAPO)
http://www.eapo.org/
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Community Plant Variety Office
http://www.cpvo.fr/

IPR. Intellectual Property Helpdesk. European Union
http://www.ipr-helpdesk.org/index.htm

The International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV)
http://www.upov.int/eng/index . htm

African Regional Industrial Property Organization (ARIPO)
http://www.aripo.wipo.net/

BASES DE DATOS DE PATENTES

Derwent World Patents Index on Axiom. Derwent Engineering & Technology. Patent Intelli-
gence for Innovation. For subscribers

http://www.derwent.com/axiom/index.html

http://axiom.iop.org/

RosPatent. Federal Institute of Industrial Property. For subscrlbers
http://www.fips.ru/ruptoen/index.htm

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

Hungarian Patent Office (HPO). HPO Databases. Industrial Property Databases of the Hunga-
rian Patent Office. For subscribers
http://www.hpo.hu/English/db/

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

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

HUNPATEKA. Hungarian Patent and utility Model database. For subscrlbers
http://www.iif.hu/db/hunp/

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

U.S. Patents. COS Dabatase — Community of Science. For subscribers
http://patents.cos.com/
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CIPO. Canadian Intellectual Property Office. Canadian Patents Database. Free access
http://patentsl.ic.gc.ca/intro-e.htm]

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

Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Brasil. Pesquisa de Patentes e Desenho Industrial.
Free access
http://www.inpi.gov.br/pesq patentes/conteudo/ptn base.htm

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

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

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

Delphion Research Intellectual Property Network. International and US patent search databa-
se. For subscribers. Algunas opciones sin registro

http://www.delphion.com/

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

DOLPHIN. Database of all pharmaceutical inventions. For subscribers
http://www.current-patents.com/dolphin/index.htm

Decrwent GENESEQ on the web. Thomson-Derwent. For subscribers
http://www.derwent.com/geneseqweb/

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

Japan. PAJ. Patent Abstract of Japan. Free access
http://www1.ipdl.jpo.go.jp/PA1l/cgi-bin/PA1INIT?1034668565264

Japan. Patent & Utility Model Concordance. Free access
http://www.ipdl.ipo.go.ip/Tokujitu/tibansakuen.ipdl7ZN0O000=116

Patent & Utility Model Gazette DB. Free access
http://www.ipdl.ipo.go.jp/Tokujitu/tjsogodben.ipdl?ZN0O000=115

PATOLIS. For subscribers
http://www.patolis.co.jp/e-index.html

Korean patent abstracts. Free access
http://211.173.78.101/kpa/kpamain.html
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Korea Institute of Patent Information. Korean Patent Search. For subscribers

http:/kipricd2.kipris.or.kr/eng/menu2/sub01.html

ePatents: general information on ePatents. For subscribers
http://www.epatents.gov.sg/default redirect.asp

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

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

IFI-CLAIMS Patent Services. The Patent Research Experts. For subscribers
http://www.ificlaims.com/

MicroPatent. PatSearch FullText Database. Searchable Patent Specifications. For subscribers
http://www.micropat.com/0/new_fulltext29809.html

Questel-Orbit. PlusPat. For subscribers
http://www.questel.orbit.com/EN/Userdoc/ppat fag.htm

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

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

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

IP Australia. AU Published Patent Data Searching. Patents Mainframe databases. Patent spe-
cifications. Free access

http://www.ipaustralia.gov.au/patents/P_srch.htm

United States Patent and Trademark Office. Patent Grant and Patent Application Full-Text and
Full-Pages Images. Free access

http://www.uspto.gov/patft/

Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. Consulta de expedientes. Free access
http://www.oepm.es/internet/bases datos/bdsitad.htm

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

Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. Base de datos de creaciones de forma. Modindunet.
Free access
http://www.oepm.es/internet/bases datos/creac.htm
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Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. Base de datos Histéricas. Free access
http.//www.oepm.es/internet/archivo historico/histo.htm

World Intellectual Property Organization. Intellectual Property Digital Library (JPDL). PCT
Electronic Gazette. Free access
http://ipdl.wipo.int/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROVEDORES DE INFORMACION EN LINEA

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

IP World Online
http://64.84.13.71/IPW/
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IFI Claims Patent Services. The Patent Research Experts
http://www.ificlaims.com/

STN International. Databases in Science and Technology
http://www.stn-international.de/

AvantIQ. The Intelligent Multinational Trademark Information Service
http://www.avantiq.com/

Questel-Orbit. Your guide to Intellectual Property
http://www.questel.orbit.com/index.htm

MicroPatent. Patent document delivery, images, full text patent research, front-page patent re-
search
http://www.micropat.com/

Thomson-Dialog
http://www.dialog.com/
http://www.dialog.com/

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

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

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

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

Derwent Information. Patent Information, Scientific Databases, and Intellectual Property
http://www.derwent.com '
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ANEXO IV

DECISIONES DE TRIBUNALES Y CORTES

Proceso de Interpretacion Prejudicial. 11-1P-95

Solicitud de Patente para PROCEDIMIENTO Y COMPOSICION PARA MODIFICAR EL
CRECIMIENTO DEL PELO.

Se considera, en la mayorfa de las legislaciones, que la actividad de diagnosticar, operar y tra-
tar (sanar) un cuerpo enfermo, es una actividad intelectual inherente a un profesional sanitario, y por
lo tanto no tiene aplicacién industrial.

Para este Tribunal la doctrina anterior permitirfa deducir un criterio de aplicacién para los ca-
sos en que un producto sirva a la vez propdsitos terapéuticos y no terapéuticos, para concluir que tal
producto seria patentable en la medida en que el elemento no terapéutico prevalezca en su utiliza-
cion y siempre que sea este elemento el que se pretenda reivindicar. Naturalmente el juicio definiti-
vo sobrela patentabilidad dependera del riesgo que sobre la salud de las personas pueda tener el in-
vento.

El Articulo 4° de la Decisién 85 parte de la base de lo que no se debe considerar como inven-
cion y entre ellos incluye los métodos terapéuticos o quirdrgicos para el tratamiento humano o ani-
mal.

En lo relativo a los métodos de diagndstico es necesario acudir a las definiciones técnicas que
los especialistas traen sobre la materia para medir el alcance de esta excepcién. El profesor Manuel
Illescas sobre el punto dice: “en efecto, la exclusidn de patentabilidad a los métodos de diagndstico
y de tratamiento quirdrgico o terapéutico, del cuerpo humano o animal, viene de la estricta aplica-
cion de este criterio. Se considera, en la mayoria de las legislaciones, que la actividad de diag-
nosticar, operar y tratar (sanar) un cuerpo enfermo, es una actividad intelectual inherente a
un profesional sanitario, y por lo tanto no tiene aplicacion industrial”. (La Patente Farmacéuti-
ca, Instituto de Derecho y Etica Industrial, pag. 63).

La doctora Alicia Amaro examinadora de Patentes de la Oficina Europea de Patentes, expresa
que para la Camara de Recursos de esa Organizacién “el término terapéutico se refiere al tratamien-
to de una enfermedad, tomado en el sentido general o més particularmente, a un tratamiento curati-
vo, asf como al alivio de los sintomas de dolor y sufrimiento”. Es interesante para el caso referirse
a la Decision T 36/83 de la Camara de Recursos en la que se establecié que “la utilizacién cosméti-
ca de un producto que también tiene una utilizacién terapéutica era patentable, ya que el solicitante
habfa rcivindicado tinicamente el uso cosmético del producto”; la misma Cédmara en otra Decisién
(T 144/83) lleg6 a sostener que “la administracién de un compuesto quimico supresor del apetito
puede ser considerado como causante de los dos efectos:
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“...tratamiento cosmético, ya que se considera que el motivo predominante para perder peso es
s6lo la mejora de apariencia fisica, y/o curar la obesidad (tratamiento terapéutico). Si la invencién
puede tener ambos efectos, y en las reivindicaciones no esta especificado que el efecto deseado es
el cosmético, se consideran ambos efectos, y por tanto como no patentable (T 290/86). En la practi-
ca, cuando no estd completamente claro si el efecto del tratamiento con un producto quimico es de
naturaleza cosmética o terapéutica, se pide al solicitante que después del tratamiento introduzca |a
palabra “cosmético”...” (subrayado es del Tribunal).

Para este Tribunal la doctrina anterior permitiria deducir un criterio de aplicacion para
los casos en que un producto sirva a la vez propdsitos terapéuticos y no terapéuticos, para con-
cluir que tal producto seria patentable en la medida en que el elemento no terapéutico preva-
lezca en su utilizacion y siempre que sea este elemento el que se pretenda reivindicar. Natural-
mente el juicio definitivo sobre la patentabilidad dependera del riesgo que sobre la salud de las
personas pueda tener el invento.

Por tltimo es importante anotar el criterio de Manuel Pachén Mufioz, en su Manual de Propie-
dad Industrial (pag. 22, Ed. Temis) que considera como métodos terapéuticos o quirdrgicos a los que
buscan prevenir o evitar las enfermedades a través de la medicina, la veterinaria o la cirugia, “y. no
comprende la prevencién, curacién o diagndstico por la farmacia”.

Sobre los métodos de diagnéstico, los define como “el arte de descubrir enfermedades”. Esta
prohibicién no comprende a los aparatos utilizados para los tratamientos quirtirgicos o de diagndsti-
co de enfermedades, “ya que ellos son productos con aplicacién industrial y sucede con un aparato
de rayos X, o una mdquina que haga exdmenes bacteriolégicos”.

El profesor José Antonio Gémez Segada al definir los procedimientos terapéuticos desde el
campo de las patentes, los considera “como aquellos que implican un tratamiento del cuerpo huma-
no o animal con cualquier medio que no tenga caricter quirdrgico con el fin de restablecer o mante-
ner la salud”. (“Falta de patentabilidad de los procedimientos terapéuticos”, Cuadernos de Jurispru-
dencia sobre Propiedad Industrial, CEFI, N° 12, p4g. 22) Cita asimismo las directivas de la Oficina
Europea de Patentes, en las que se indica que la terapia “supone la curacion de una enfermedad o de
un disfunsionamiento orgdnico y comprende los tratamientos profildcticos, como por ejemplo la in-
munizacioén”.

[...]

Puede darse el caso de productos cuya invencién se refiera a la vez, a la obtencién de fi-
nalidades terapéuticas o cosméticas, caso en el cual sélo seria patentable la reivindicacion re-
lativa a la naturaleza cosmética del producto, dependiendo claro esta del riesgo que sobre la
salud de las personas pueda tener el invento, a criterio del juzgador.

Proceso 12-1P-98

(COMPOSICIONES DETERGENTES CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA): Con este re-
quisito, se pretende que la actividad inventiva del ser humano tenga por objeto una actuacion del
hombre sobre la naturaleza, destacando el proceso industrial y de avance tecnolégico cuyos benefi-
cios econémicos se obtendrdn para quienes los exploten, obedeciendo a que una idea para el obrar
huniano sélo es Gtil si se‘puede poner en prictica.



120 MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION

“L.a Susceptibilidad de Aplicacién Industrial.- (Articulo 5°D)

El articulo 5° de la misma Decisién con referencia a la “aplicacién industrial” nos dice que una
invencion es susceptible de aplicacién industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado
en cualquier tipo de industria, entendiéndose por €sta a cualquier actividad productiva, incluidos los
Servicios.

Con cste requisito, se pretende que la actividad inventiva del ser humano tenga por objeto una
actuacién del hombre sobre la naturaleza, destacando el proceso industrial y de avance tecnoldgico
cuyos beneficios econdémicos se obtendran para quienes los exploten, obedeciendo a que una idea
para el obrar humano sélo es util si se puede poner en practica.

Asi las cosas, la concesién de patentes de invencion debe ser una actuacién que constituya un
verdadero estimulo para incentivar el desarrollo de la industria y la tecnologfa.

Ademis es necesario indicar que esta norma no exige que la invencién cuya patente se solici-
ta sea aplicada industrialmente, sino que durante el examen realizado por el técnico, se observe si
ella es 0 no susceptible de aplicacién industrial. El Tribunal se ha referido al tema en la sentencia
expedida a propésito del Proceso 11-1P-95.

Proceso 42-1P-98

(BASE DE RECIPIENTE): La concesién de una patente de invencion debe ser el producto de
una actuacién que constituya un estimulo, un incentivo, para el desarrollo de la industria y el avan-
ce tecnolégico. Se busca que la actividad inventiva del hombre implique una transformacién positi-
va de la naturaleza que reporte beneficios econémicos para quienes exploten las ideas materializa-
das en productos o en procedimientos

Este otro requisito de patentabilidad, al igual que los dos anteriormente mencionados de la no-
vedad y del nivel inventivo, esta regulado también de manera especial. En efecto, el articulo 5 de la
Decisién 344 define que una invencién es susceptible de aplicacién industrial cuando su objeto pue-
. de ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, tritese de la actividad productiva o de la
actividad de servicios. ‘

La concesidon de una patente de invencién debe ser el producto de una actuacion que constitu-
ya un estimulo, un incentivo, para el desarrollo de la industria y el avance tecnoldgico. Se busca que
la actividad inventiva del hombre implique una transformacién positiva de la naturaleza que repor-
te beneficios econémicos para quienes exploten las ideas materializadas en productos o en procedi-
mientos

Proceso 26-1P-99

(COMPOSICIONES DE CONTROL DE OLOR): La industrialidad, es el dltimo requisito
que debe reunir una patente, clla ha sido explicada como la facultad que tiene un invento de ser uti-
lizable, es decir que sea materialmente realizable en la practica. “Los medios propuestos por el in-
ventor, deben ser capaces de proporcionar, con mayor o menor perfeccién, el resultado industrial
perseguido”.
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Proceso de accion de incumplimiento 89-A1-2000

Accién de Incumplimiento interpuesta por la secretaria general de la Comunidad Andina con-
tra la Republica del Pert, alegando incumplimiento de los Articulos 4 del Tratado de Creaci6n del
Tribunal y 16 de la Decisién 344 de la Comisién, asi como de la Resolucién 406 de la Secretaria Ge-
neral.

4.1.2 La conducta sefialada como constitutiva del incumplimiento v los justificativos aduci-
dos por el Pais Miembro demandado

4.1.2.1 La normativa comunitaria aplicable. El Ordenamiento Juridico Comunitario y las pa-
tentes de segundo uso

El campo de la propiedad industrial en la Secretaria General de la Comunidad Andina, se en-
cuentra al momento de producida esta controversia, regulado por el Régimen Comun establecido por
la Decision 344 de la Comisidn del Acuerdo de Cartagena, aprobada el 21 de octubre de 1993 y pu-
blicada en la Gaceta Oficial No. 142, de 29 de los mismos mes y afio.

Esta Decision, ain vigente a la fecha de presentacidn de la demanda, regula en su capitulo I lo
relativo a las patentes de invencién y, en sus tres primeras secciones, lo atinente, de manera especi-
fica, a los requisitos de patentabilidad, a los titulares de las patentes y, a las solicitudes de patentes.

El Articulo 1 de la Decisién determina, textualmente:

“Los Paises Miembros otorgardn patentes para las invenciones sean de productos o de pro-
cedimientos en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel in-
ventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial”.

Del anilisis de la disposicién transcrita se concluye, en primer término, que en los Paises An-
dinos, con intervencién de sus respectivas Autoridades Nacionales, podran ser otorgadas “PATEN-
TES DE INVENCION” sean éstas para productos o para procedimientos en todos los campos de la
tecnologia. 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, concreta-
mente, los segundos usos.

Determina el Articulo, por otra parte, los requisitos exigidos para el patentamiento permitido
por el régimen, especificando, taxativamente para el efecto, las caracteristicas de novedad, de nivel
inventivo y de susceptibilidad de aplicacién industrial; condiciones cuya definicién se hace, una a
una, en los Articulos 2, 3,4 y 5 de la Decisién.

Para mayor precision acerca del Gnico dmbito susceptible de patentabilidad concertado en el
Régimen Comunitario, en los Articulos 6 y 7 del instrumento se determina aquello que no se consi-
deraré invencién y, se aclara perfectamente lo que no serd patentable en ninguno de los Paises Miem-
bros de la Comunidad.

Del 4mbito juridico constituido por los principios, condiciones y requisitos fijados con preci-
sién en los Articulos antes sefialados, puede objetivamente concluirse, que el legislador andino no
incluyé en ese contexto, la posibilidad de amparar con una patente los denominados segundos usos,
por no considerarlas invenciones para los fines de establecimiento y aplicacién del Régimen Comun
concertado por los Socios Andinos para la administracion de derechos en este especifico campo.
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Lo expuesto en lineas anteriores parece confirmarse con las puntualizaciones que se llevan a
cabo en el Articulo 6 de la Decisién 344, cuando por ejemplo con su literal a) se excluye la posibi-
lidad de ser considerada invencién a los simples descubrimientos y, también, segin lo establecido
por el literal f), a los métodos terapéuticos o quirdrgicos para el tratamiento humano o animal, asf
como los métodos de diagndstico.

El Régimen Comin Andino, en consecuencia, es muy claro al especificar en lo referente a la
patentabilidad, aquello susceptible de obtener una patente y lo que no lo es.

En la Seccidn III, de las solicitudes de patentes, por otro lado, el Articulo 16 textualmente es-
tablece:

“Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de
conformidad con el Articulo 2 de la presente Decisién, no serdn objeto de nueva patente, por
el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente ini-
cial”.

Para este Tribunal resulta claro a partir de esta disposicién, que el legislador andino determi-
na con la misma, una condicién adicional a los requisitos fijados en los primeros Articulos de la De-
cisién 344, al excluir de la posibilidad de patentamiento, a los productos o a los procedimientos que
gocen ya de la proteccién que confiere la Patente, ... “por el simple hecho de atribuirse un uso dis-
tinto al originalmente comprendido por la patente inicial”.

En opinién de este Tribunal, con la aludida norma la Comunidad Andina ha decidido, por con-
senso de sus Miembros, la no concesién de nueva patente para lo ya patentado y, siempre que se tra-
te de una invencién, puesto que se parte del entendido, como ya se ha dicho, de que aquello que no
tiene tal cardcter, no estd regulado ni previsto por la Decisién 344.

La prohibicién o exclusién consagrada en el Articulo 16 en comento, contiene como presu-
puestos bésicos a juicio del Organismo, primeramente, la determinacién de que los productos o los
procedimientos para los cuales se requiere la nueva proteccidén de una patente, se encuentran ya am-
parados por igual derecho y, en consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse
hecho accesibles al publico.

Al Tribunal le resulta claro, que sélo arjuello que es nuevo puede ser protegido por una paten-
te, principio incorporado al derecho comunitario seguramente con el objeto de incentivar la investi-
gacion; por lo que conceder proteccidn del Estado a productos o procedimientos carentes de nove-
dad, resultaria atentatorio tanto al propésito sefialado como a la misma funcién social asignada al de-
recho de propiedad industrial.

En segundo término, el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente compren-
dido por la patente inicial, debe ser necesariamente entendido como la consagracién en el Articulo
16 de 1a Decisién 344, del principio de que no podré reclamarse patente para usos distintos del in-
vento o de la invencién comprendidos y protegidos ya por la patente inicial o primigenia; regla pro-
hibitiva para el otorgamiento de patentes de invencién, que este Tribunal considera como parte de
los requisitos establecidos por la referida Decisién.
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Interpretacion prejudicial 21-1P-2000

Interpretacion prejudicial de los Articulos 1, 6 parrafo b) y 7 parrafos ¢) y d) de la decisién 344
de la comision del acuerdo de Cartagena, solicitada por el consejo de estado de la Republica de Co-
lombia, seccidn primera, sala de lo contencioso administrativo. E interpretacién de oficio de los Ar-
ticulos 17 y 29 ibidem. Actor: sociedad AKTIEBOLAGET ASTRA. SOLICITUD DE PATENTE:
“PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION DE DERIVADOS DE SAL DE BILIS HUMANA
ESTIMULADA POR LIPASA Y PARA LA PREPARACION DE COMPOSICIONES FARMA-
CEUTICAS QUE LOS CONTIENEN”. Proceso interno correspondiente al expediente N° 4879,

II.  EXCLUSION DEL CONCEPTO DE «INVENCION» DE LAS MATERIAS QUE YA EXISTEN EN LA
NATURALEZA

Las exclusiones del concepto de invencién establecidas en el Articulo 6 de 1a Decisién 344 son
la consecuencia de la aplicacion de los tres requisitos objetivos de patentabilidad (novedad, nivel in-
ventivo y aplicacién industrial), por lo que las hipdtesis determinadas en la referida norma comuni-
taria, de una u otra forma atentan contra la exigencia de novedad, no son el resultado de la actividad
creativa del hombre 0 no son susceptibles de concretarse en un producto o en un procedimiento in-
dustrial.

Las materias que se encuentran en la naturaleza y que no han sido previamente conocidas o ac-
cesibles al publico, en realidad, no constituyen mas que descubrimientos o develaciones de algo
existente, y por consiguiente, ademas de no ser fruto de la actividad intelectual creativa de una per-
sona, ordinariamente carecen de la susceptibilidad de ser aplicados en la industria.

Sin embargo, si de ese descubrimiento o materia ya existente se pueden obtener, como conse-
cuencia de la actividad o esfuerzo inventivo del hombre, nuevos productos o procedimientos que ten-
gan una utilidad industrial, nos encontraremos ante una verdadera invencién que podré ser patenta-
da siempre y cuando no incurra en alguna de las expresas prohibiciones determinadas en el Articu-
lo 7 de la Decisién 344.

En el campo de la biotecnologia y de la ingenieria genética pueden presentarse problemas re-
lacionados con la patentabilidad de invenciones que se refieran a materia viva o componentes de cé-
lulas vivas que no eran conocidos anteriormente, y que a pesar de haber existido en la naturaleza han
requerido la intervencién del hombre para aislarla o darla a conocer. En efecto, podria argumentar-
se que el aislamiento por primera vez de materia viva o sus componentes que ya existen en la natu-
raleza es fruto de un trabajo intelectual y de laboratorio, equiparable a cualquier invencién de pro-
ducto o de procedimiento. No obstante, estima este Tribunal que, en aplicacién del Articulo 6 pérra-
fo b) de la Decisioén 344, el material bioldgico, las células o sus componentes que ya existan en la
naturaleza, aun cuando sean aislados mediante procedimientos microbiolégicos, no son considera-
dos como “invenciones”, sin perjuicio de que si pueda concederse patentes sobre procedimientos de
aislamiento, as{ como sobre los demés procedimientos microbioldgicos, tales como los de cultivo,
seleccién o mutacidén de microorganismos u otros de caricter fisico-quimico, pero siempre y cuan-
do cumplan con las condiciones objetivas de novedad, nivel inventivo y aplicacion industrial.

Incluso, la exclusién del concepto de invencién consagrada en el Articulo 2 parrafo b) de la
Decisi6én 344 resulta congruente con aquella prevista en el nuevo Régimen Comtin sobre Propiedad
Industrial, aprobado mediante Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina y que entrard
en vigor el 1° de diciembre del afio 2000 (Articulo 274). En efecto, conforme a lo dispuesto por el
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Articulo 15 de este Gltimo cuerpo normativo, no se consideran invenciones el todo o parte de seres
vivos tal como se encuentran en la naturaleza, ni los procesos bioldgicos naturales, ni el material
biolégico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplas-
ma.

No desvirtida sin embargo lo anterior, la posibilidad de patentar invenciones relativas a mate-
rial bioldgico, puesto que la referida exclusidn inicamente comprende las materias tal como se en-
cuentran en la naturaleza, pero no las que hayan sido modificadas u obtenidas mediante procedi-
mientos 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. Se colige lo anterior no sélo de una
interpretacion restrictiva de las excepciones al concepto de invencién, sino también de un analisis
sistemdtico y arménico de la normativa comunitaria, la cual permite, implicitamente, reivindicar in-
venciones que se refieran a material bioldgico, cuando prevé que la descripcidn clara y completa del
invento —que debe contener la solicitud de patente— pueda cumplirse a través del «depésito de la ma-
teria viva» (Articulo 13 literal ¢) de la Decisién 344).

A fortiori los nuevos productos farmacéuticos y alimenticios que sean obtenidos de materias
que se encuentran en la naturaleza no caen dentro de la exclusion del concepto de invencion que
se estd analizando, por cuanto en tal caso no se estaria reivindicando materia en su estado natu-
ral, sino un producto que, como consecuencia del nivel inventivo del hombre, podra ser aplicado
en la industria.

Por tanto, la sola circunstancia de que una invencién se refiera a materia viva o a sus compo-
nentes no impide per se su proteccion por el sistema de patentes. Contrario sensu el simple hecho
de que un invento tenga por objeto material biolégico no significa que pueda ser patentado. En de-
finitiva, todo dependera de que la “invencién” cumpla las condiciones objetivas de patentabilidad, y
de que no esté prohibida la concesion de patente por el ordenamiento juridico comunitario.

lll.  PROHIBICION DE PATENTAR ESPECIES Y RAZAS ANIMALES

Las prohibiciones de patentabilidad establecidas por el Régimen Comin de Propiedad Indus-
trial (Articulo 7 de la Decisién 344), a diferencia de las exclusiones del concepto de invencion (Ar-
ticulo 6 ibidem), no constituyen una derivacién de los tres requisitos objetivos de patentabilidad,
pues aun cuando en principio aquellas puedan ser consideradas como invenciones, sin embargo en
atencion a razones de orden publico, no se encuentran protegidas por la ley.

Entre dichas prohibiciones, el parrafo ¢) del Articulo 7 de la Decisién 344 impide la concesion
de patentes sobre “las especies y razas animales y procedimientos esencialmente bioldgicos para su
obtencién”. La justificacién de ésta podria encontrarse en cuestiones éticas —cn particular, el limi-
te de la patentabilidad de la vida, de la modificacion genética de los animales y de alterar la biodi-
versidad—, econdmicas e incluso juridicas. Respecto de estas dltimas, por ejemplo, los problemas
relacionados con el agotamiento de los derechos, en tratdndose de seres vivos modificados genética-
mente y que pueden multiplicarse.

No obstante, la prohibicién de patentar especies y razas animales, al igual que las demds ex-
cepciones al principio general de concesién de patentes para las invenciones «en todos los campos
de la tecnologia» (Articulo 1 de la Decisién 344), deben, por tanto, ser interpretadas en forma res-
trictiva, de tal modo que no lleguen a constituirse en un obstdculo para la investigacién y el desarro-
llo industrial.
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Asf, dentro del concepto de especies y razas animales al que se refiere el Articulo 7 literal ¢)
de la Decisién 344 no se encuentran comprendidos los seres vivos que puedan obtenerse mediante
procedimientos microbioldgicos, por 1o que los microorganismos, y entre éstos, las células, bacte-
rias, microplasmos, no estarian excluidos de patentabilidad, si no se trata de materia preexistente en
la naturaleza, y en tanto puedan ser utilizados en la industria, sean el resultado de nivel inventivo y,
ademas, no atenten contra el orden publico, la moral ni las buenas costumbres.

Por otra parte, como ya se ha expresado, Jos procedimientos microbiolédgicos, incluidos los de
seleccion, aislamiento, cultivo o de mutacién de microorganismos, al igual que los no biolégicos, en
tanto cumplan los requisitos objetivos de patentabilidad pueden ser objeto de patente, en razén de
que no son el resultado de las fuerzas de la naturaleza, sino que requieren de la intervencién del hom-
bre para llevarlos a cabo. Sin embargo, no gozan de proteccidn aquellos procedimientos en los que
no exista actividad humana (procedimientos exclusivamente biolégicos —o «bioldgicos naturales»
como los denomina el Articulo 15 parrafo b) de 1a Decision 486-—), o si existiendo €sta no es lo su-
ficientemente relevante como para influir en la obtencién de los resultados (procedimientos eésencial-
mente bioldgicos —Articulo 7 letra c) de la Decision 344-). La patentabilidad estara condicionada por
tanto, a la intensidad o relevancia de la intervencidn técnica del hombre en las diversas etapas del
procedimiento.

PROCESO 89-Al-2000

Accién de Incumplimiento interpuesta por la Secretarfa General de 1@ Comunidad Andina con-
tra la Replblica de Pert, alegando incumplimicnto de los Articulos 4 del Tratado de Creacién del
Tribunal y 16 de la Decision 344 de la Comisién; asi como de la Resolucién 406 de la Secretaria Ge-
neral.

4.1.2 La conducta seflalada como constitttiva del incumplimiento y los justificativos aduci-
dos por el Pafs Miembro demandado

4.12.1 La normativa comunitaria aplicable. El ordenamiento Juridico Comunitario y las pa-
tentey de segundo uso ' ' '

El campo de la Propiedad Industriaf en la Comunidad Andina, se ericuentra al momento de pro-
ducida esta controversia, regulado por el Régimen Comun establecido por la Decisién 344 de la Co-
mision del Acuerdo de Cartagena, aprobada el 21 de octubre de 1993 y publicada en la Gaceta Ofi-
cial N°142, de 29 de los mismos mes y afio. :

Esta Decisi6n, aiin vigente a la fecha de presentacién d= [a demanda, regula en su capitulo I lo
relativo a las patentss de invencidn y, en sus tres primeras secciones, lo atinente, de manera especi-
fica, a los requisitos de patentabilidad, a los {itulares de las puatentes y, a las solicitudes de patentes.

-El Articulo 1 de la Decision determina, textualmente:

“Los Paises Miembros ctorgarén patcnies para las invenciones sean e productos o de proce-
dimientos en todos los campos de la tecuologfa, siempre (ue sean nuevas, tengan nivel inventivo y
sean susceptibles de aplicacién industriai®, ‘
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Del andlisis de la disposicidn transcrita se concluye, en primer término, que en los Paises An-
dinos, con intervencién de sus respectivas Autoridades Nacionales, podran ser otorgadas “PATEN-
TES DE INVENCION” sean éstas para productos o para procedimientos en todos los campos de la
tecnologia. 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, concreta-
mente, los segundos usos.

Determina el Articulo, por otra parte, los requisitos exigidos para el patentamiento permitido
por el régimen, especificando, taxativamente para el efecto, las caracteristicas de novedad, de nivel
inventivo y de susceptibilidad de aplicacién industrial; condiciones cuya definicion se hace, una a
una, en los Articulos 2, 3, 4 y 5 de la Decision.

Para mayor precision acerca del nico dmbito susceptible de paternidad concertado en el Ré-
gimen Comunitario, en los Articulos 6 y 7 del instrumento se determina aquello que no se conside-
rard invencion y, se aclara perfectamente lo que no serd patentable en ninguno de los Paises Miem-
bros de la Comunidad.

Del dmbito juridico constituido por los principios, condiciones y requisitos fijados con preci-
sion en los Articulos antes sefialados, puede objetivamente concluirse, que el legislador andino no
incluyé en ese contexto, la posibilidad de amparar con una patente los denominados segundos usos,
por no considerarlos invenciones para los fines de establecimiento y aplicacion del Régimen Comun
concertado por [os Socios Andinos para la administracién de derechos en este especifico campo.

Lo expuesto en lineas anteriores parece confirmarse con las puntualizaciones que se llevan a
cabo en el Articulo 6 de la Decisién 344, cuando por ejemplo con su literal a) se excluye la posibi-
lidad de ser considerada invencién a los simples descubrimientos y, también, segin lo establecido
por el literal f), a los métodos terapéuticos o quirirgicos para el tratamiento humano o animal, asi
como los métodos de diagndstico.

El Régimen Comin Andino, en consecuencia, es muy claro al especificar en lo refercnte a la
patentabilidad, aquello susceptible de obtener una patente y lo que no lo es.

En la Seccién 111, de las solicitudes de patente, por otro lado, el Articulo 16 textualmente es-
tablece:

“Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de
conformidad con el Articulo 2 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 ini-
cial”.

Para este Tribunal resulta claro a partir de esta disposicién, que el legislador andino determi-
na con la misma, una condicién adicional a los requisitos fijados en los primeros Articulos de la De-
cision 344, al excluir de la posibilidad de patentamiento, a los productos o a los procedimientos que
gocen ya de la proteccion que confiere la Patente,... “por el simple hecho de atribuirse un uso dis-
tinto al originalmente comprendido por la patente inicial”.

En opinién de este Tribunal, con la aludida norma la Comunidad Andina ha decidido, por con-
senso de sus Miembros, la no concesién de nueva patente para lo ya patentado y, siempre que se tra-
te de una invencidn, puesto que se parte del entendido, como ya se ha dicho, de que aquello que no
tiene tal caracter, no estd regulado ni previsto por la Decision 344.
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La prohibicién o exclusién consagrada en el Articulo 16 en comento, contiene como presu-
puestos basicos a juicio del Organismo, primeramente, la determinacién de que los productos o los
procedimientos para los cuales se requiere la nueva proteccién de una patente, se encuentran ya am-
parados por igual derecho y, en consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse
hecho accesibles al piblico. ' ' '

Al Tribunal le resulta claro, que sélo aquello que es nuevo puede ser protegido por una paten-
te, principio incorporado al derecho comunitario seguramente con el objeto de incentivar la investi-
gacion; por lo que conceder proteccién del Estado a productos o procedimientos carentes de nove-
dad, resultaria atentatorio tanto al propdsito sefialado como a la misma funcién social asignada al
Derecho de Propiedad Industrial.

En segundo término, el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente compren-
dido por la patente inicial, debe ser necesariamente entendido como la consagracion en el Articulo
16 de la Decision 344, del principio de que no podra reclamarse patente para usos distintos del in-
vento o de la invencién comprendidos y protegidos ya por la patente inicial o primigenia; regla pro-
hibitiva para el otorgamiento de patentes de invencidn, que este Tribunal considera como parte de
los requisitos establecidos por la referida Decisién”.





