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Notas previas

a la presente version parcial de la Parte B- IET y Opinién Escrita

El presente documento contiene las directrices para la realizacién de la busqueda, el
Informe sobre el Estado de la Técnica (IET) y la Opinién Escrita que forman parte del
procedimiento nacional de concesion de patentes, de conformidad con lo previsto en la
legislacion vigente.

Aunque se publica de forma separada, debe entenderse que este documento forma
parte de las Directrices de Examen de Solicitudes de Patente, y sustituye a los

apartados 3.1, 3.3 y 3.4 de la parte B de la versiéon 1 de las mismas.

Ambos documentos, la version 1 original que contiene los apartados eliminados
mencionados en el parrafo anterior (documento “Directrices de Examen de Solicitudes
de Patente”, version 2.0, con coédigo DirExPat-ORIGINAL) y el presente documento
(“Directrices de Examen de Solicitudes de Patente. Parte B — IET y Opinion Escrita.”,
version 2.3, con cédigo DirExPat-B) estan disponibles en su versién actualizada en la

pagina web de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (www.oepm.es)

Cualgquier comentario o sugerencia sobre estos documentos serd muy apreciado,

pudiendo remitirse por correo electrénico a la direccion:

directrices-examen-patentes@oepm.es

Marco legal y objetivos

Las directrices para la realizacion de la busqueda y la redaccion del IET y de la
Opinién Escrita del presente documento permitiran a los examinadores de patentes

aplicar de forma armonizada lo establecido en las siguientes disposiciones:

- Ley de Patentes 11/1986 (incluidas sus distintas modificaciones)

- Reglamento de aplicacion RD 2245/1986 (asimismo con sus respectivas
modificaciones, incluidas las introducidas por el Real Decreto 1431/2008 por el
que se incluye la Opinién Escrita como parte del Informe sobre el Estado de la
Técnica),

- Tratado sobre el Derecho de Patentes o PLT (Patent Law Treaty) y su
Reglamento.

Como fundamento de las argumentaciones contenidas en la Opinion Escrita se
deberan citar siempre estas disposiciones y, cuando resulte conveniente, se podra

hacer referencia adicionalmente a las presentes Directrices.


http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/DirectricesExamenPatentes.pdf
http://www.oepm.es/es/invenciones/patentes_nacionales/directrices_de_examen/
mailto:directrices-examen-patentes@oepm.es
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La finalidad de estas Directrices es establecer pautas con caracter general en relacion
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con las cuestiones mas habituales que surgen durante la realizacion de la busqueda y
la redaccion del IET y la Opinién Escrita, sin perjuicio de que, en casos excepcionales,
pueda ser necesario apartarse de las Directrices cuando no sea posible seguir la

practica general.

Ademdas de estas pautas generales se han incluido modelos de redaccion de la
Opinidn Escrita para los casos mas frecuentes. Los ejemplos que se proporcionan son
ejemplos simplificados que tienen por objeto facilitar la comprensién de la materia

objeto de estas Directrices.

Con la publicacion de estas Directrices se persigue dar una mayor transparencia a los
métodos de trabajo empleados en la realizacién de las busquedas e informes y
fomentar asi una mejor comunicacion entre todas los partes involucradas en el sistema
nacional de concesion de patentes, la OEPM, los solicitantes y sus agentes o

representantes.
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LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS

art. articulo

CIP: Clasificacion Internacional de Patentes

CPC: Cooperative Patent Classification

F-terms y Fl: Clasificaciones de Patentes de la Oficina Japonesa de Patentes
IET: Informe sobre el Estado de la Técnica

MPS: Método Problema Solucion

PARTE E: Se refiere a la Parte E del documento “Directrices de Examen de
Solicitudes de Patente”, version 2.0, con codigo DirExPat-ORIGINAL

PCT: Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes
(Patent Cooperation Treaty)

RD: Real Decreto


http://sp2010.oepm.local/Patentes/Documentos%20compartidos/DIRECTRICES%20DE%20EXAMEN%20(PARA%20REVISIÓN)/DirExPat_DIRECTRICESversion1_sin_B3.1-3.3-3.4.doc
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B1. INTRODUCCION

Tras la continuacion de procedimiento el examinador procedera a la elaboracion del
IET una vez solicitada la realizacién del mismo, y superado el examen previsto en el
articulo 28 del Reglamento de la Ley 11/1986.

La realizaciéon del IET comienza con una busqueda que tiene por finalidad recuperar
los documentos del estado de la técnica pertinentes para evaluar si la invencién
reivindicada es nueva (art. 6 Ley 11/1986) y si tiene actividad inventiva (art. 8
Ley 11/1986). El resultado de la busqueda se recoge en el IET, que cumple con la
finalidad de dar a conocer dicho estado de la técnica pertinente tanto al solicitante
como al publico en general. El IET incluird una opiniéon escrita, preliminar y sin
compromiso, acerca de si la invencion objeto de la solicitud de patente cumple
aparentemente los requisitos de patentabilidad establecidos en la Ley (art. 6 y 8
Ley 11/1986), y en particular, con referencia a los resultados de la basqueda, si puede
considerarse que la invencién es nueva, implica actividad inventiva y es susceptible de
aplicacion industrial (art. 29.6 RD 2245/1986, modificado por RD 1431/2008).

En el art. 6.2 Ley 11/1986 se define el estado de la técnica como todo lo que antes de
la fecha de presentacion (o de prioridad, art. 28.3 de la Ley 11/1986) de la solicitud de
patente se ha hecho accesible al publico por una descripcion escrita, oral, por una

utilizacién o por cualquier otro medio.

Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica para la valoracién de
la novedad (art. 6.3 Ley 11/1986) el contenido de las solicitudes espafiolas de patente
o0 de modelo de utilidad, tal y como hubieran sido originalmente presentadas, cuya
fecha de presentacion (o de prioridad) es anterior a la fecha de la solicitud objeto del
IET, y que se hayan publicado en la misma fecha de la solicitud objeto del IET o en

una fecha posterior.

Asimismo, se consideran igualmente comprendidas en el estado de la técnica, las
solicitudes europeas que designen a Espafia y las solicitudes internacionales de
patente (PCT) que hayan entrado en fase nacional en Espafia, que hubieran sido
publicadas en espafiol y cuyas fechas de presentacion (o prioridad) y de publicacién
cumplan las mismas condiciones mencionadas en el parrafo anterior para las

solicitudes espariolas.

Version 2.1 1/75
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La busqueda se llevara a cabo principalmente en colecciones de documentos o bases
de datos internas y externas, de documentos de patentes o articulos de revistas
técnicas cuyos contenidos son accesibles sistematicamente, por ejemplo por medio de
palabras clave, simbolos de clasificacion o cddigos de indexacién. En todo caso, se

consultara la documentacién minima PCT.

B2. BUSQUEDA DEL ESTADO DE LA TECNICA

B2.1. CONSIDERACIONES GENERALES

La busqueda del estado de la técnica se centra en la invencién definida por las
reivindicaciones, interpretadas teniendo debidamente en cuenta la descripcién y, en su
caso, los dibujos, e insistiendo especialmente en el concepto inventivo hacia el que se
orientan las reivindicaciones (art 34.3y 34.4 de la Ley 11/1986).

La expresion “tener debidamente en cuenta” se entiende en el sentido de que el
andlisis de la descripcion y de los dibujos debe permitir identificar el problema que
subyace a la invencién, el concepto inventivo que lleva a su solucién, la totalidad de
las caracteristicas esenciales para llegar a la solucién reivindicada, asi como los
resultados y efectos obtenidos, especialmente, los que se derivan de las

caracteristicas técnicas reivindicadas.

Si bien la busqueda no debe restringirse necesariamente a la redaccion literal de las
reivindicaciones, tampoco es necesario ampliarla hasta incluir todo aquello que podria
deducir un experto en la materia a partir de la descripcién y los dibujos. En este
sentido, el examinador podra considerar el contenido de la descripcion y/o dibujos al

realizar la busqueda con el objeto de:

- identificar el problema técnico y su solucion;

- establecer definiciones de términos poco claros no definidos en las
reivindicaciones;

- establecer definiciones de términos claros a los que se ha dado una definicién
diferente a su significado habitual;

- identificar la existencia de posibles reivindicaciones alternativas a las que el

solicitante se podria replegar (“fallback positions”)

La busqueda debe abarcar la totalidad de los elementos cubiertos por las
reivindicaciones. También se deben buscar aquellos elementos que, sin estar
reivindicados inicialmente, se pueda esperar razonablemente que se incluyan en una

posible modificacion posterior de las reivindicaciones.

Version 2.1 2175
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Ejemplo

Una solicitud relativa a un sistema de control describe varios medios fisicos especificos
para ejecutar una determinada funcién F1. En las reivindicaciones el sistema de control
se caracteriza por comprender “medios para ejecutar la funcién F1”. En prevision de una
futura inclusion en las reivindicaciones de alguno de los medios fisicos especificos

descritos, éstos deben ser objeto de busqueda aunque no hayan sido reivindicados.

La busqueda se centrara, en primer lugar, en los elementos técnicos de la

reivindicacion o reivindicaciones independientes.

A la hora de interpretar las reivindicaciones a los fines de busqueda se podran tener
también en cuenta caracteristicas técnicas equivalentes a las reivindicadas que sean

sobradamente conocidas en el estado de la técnica.

Cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de diferentes
categorias todas ellas deberan incluirse en la basqueda (siempre y cuando cumplan
con el requisito de unidad de invencion). Sin embargo, si tras la busqueda una
reivindicacion de producto (o aparato) parece ser claramente nueva y con actividad
inventiva, el examinador no debe hacer un esfuerzo especial para buscar las
reivindicaciones para un procedimiento que inevitablemente consiste en la fabricaciéon
de dicho producto o su utilizacion (o puesta en funcionamiento) (ver Parte E.
Patentabilidad, del documento DirExPat-ORIGINAL).

Cuando la solicitud contenga solo reivindicaciones de una categoria puede ser
conveniente incluir otras categorias en la busqueda. Por ejemplo, normalmente, y
salvo que la solicitud contenga indicaciones en contra, puede asumirse que, en una
reivindicacion dirigida a un proceso quimico, los productos de partida forman parte del
estado de la técnica y no es necesario buscarlos; los productos intermedios se buscan
s6lo cuando son el objeto de una o de varias reivindicaciones. Sin embargo los
productos finales tendran que buscarse siempre, salvo que sean claramente

conocidos.

Cuando a la vista del estado de la técnica anterior una reivindicacion independiente se
considere nueva e inventiva no sera necesario hacer una busqueda suplementaria

para las reivindicaciones dependientes de ella.
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Sin embargo, cuando se cuestione la patentabilidad del objeto inventivo de una
reivindicacion independiente, en general sera necesario continuar la busqueda ya que
en este caso si habrad que valorar si el objeto de la reivindicacion dependiente es

nuevo y tiene actividad inventiva al hacer el IET.

Para esta valoracion, conviene recordar que las reivindicaciones dependientes
siempre incluyen todas las caracteristicas de la reivindicacion o reivindicaciones de las

gue dependen.

La busqueda de las caracteristicas técnicas de una reivindicacion dependiente no sera
necesaria para caracteristicas que parezcan a primera vista triviales o ampliamente
conocidas en el estado de la técnica. No obstante, si se encuentra facilimente un
manual o cualquier otro documento que muestre que dicha caracteristica es

ampliamente conocida en el estado de la técnica, éste debera ser citado.

Para aquellas reivindicaciones caracterizadas por una combinacion de elementos (p.ej.
A, By C) la busqueda debe dirigirse a dicha combinacion. Sin embargo, al analizar un
listado de documentos recuperados como resultado de una blUsqueda se deben
retener para un posible analisis posterior también los documentos recuperados
relativos a subcombinaciones (p.ej. Ay B, AyC,ByC,yA, By C separadamente).
Unicamente se realizara una busqueda adicional especifica para subcombinaciones o
elementos individuales de la combinacién si fuera necesario para valorar la actividad

inventiva de la combinacion.

B2.2. FORMULACION DE LA ESTRATEGIA DE BUSQUEDA

Una vez determinado el objeto de la busqueda de acuerdo con lo expuesto en el

apartado B2.1, el examinador preparara una estrategia de busqueda.

La estrategia de busqueda consiste en una serie de sentencias de busqueda que

cubren el objeto de la busqueda y que dan lugar a listados de documentos.

El proceso de busqueda serd interactivo e iterativo en el sentido de que el examinador
debe reformular sus sentencias de busqueda iniciales de acuerdo a la utilidad de la
informacion recuperada. En este sentido, el examinador llevara a cabo la bdsqueda
dirigiendo su atencién en primer lugar a la valoracion del requisito de novedad. No
obstante, la evaluacion continua de los resultados de la busqueda puede llevar a
investigar otros perfiles de busqueda orientados a la recuperacion de documentos

utiles para la apreciacion de la actividad inventiva.

Se recomienda seguir los siguientes pasos como punto de partida para formular la

estrategia de busqueda:
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e Realizar una busqueda bibliografica de las publicaciones previas de los
inventores y/o de los solicitantes. Esta blsqueda se realizard en todo caso si
los inventores son profesores de universidad o investigadores. También
puede resultar de interés hacer una primera busqueda en la pagina web de la
empresa solicitante por si hubiera habido una divulgacion previa, por ejemplo
en un catalogo de productos comerciales.

e Estudiar, en su caso, los documentos que el propio solicitante hubiera
mencionado en la descripcién, que se podrian clasificar en los siguientes

tipos:

1. documentos que se citan como punto de partida de la invencion y que,
por lo tanto, son esenciales para la comprensiéon de la misma en la
medida en que su contenido técnico forma parte de la descripcion de la
invencion

2. documentos que recogen soluciones alternativas al problema técnico y

gue pueden constituir el estado de la técnica mas cercano a la invencion

3. documentos que reflejan Unicamente las bases tecnoldgicas del sector en
el que se encuadra la invencion (“background” o bien que mencionan
soluciones al problema técnico planteado alejadas de la propuesta en la

solicitud.

e Realizar una bUsqueda inicial rapida basandose en una o varias
reivindicaciones que podran generalizarse para cubrir todos los aspectos y

realizaciones de la invencion.

La seleccion y estudio de los documentos mas relevantes recuperados en los pasos
anteriores permite extraer informacion sobre palabras clave y simbolos de
clasificacién, que son las herramientas basicas para establecer la estrategia de

busqueda.

Normalmente se requiere utilizar de forma combinada dichas herramientas, ya sea en

una misma busqueda o en busquedas complementarias.

En determinados campos técnicos existen también otras herramientas de busqueda
gque se utilizan en lugar de las palabras clave y las clasificaciones de patentes, o en
combinacién con las mismas. Asi, por ejemplo, en los campos técnicos de biologia y
guimica puede ser necesario utilizar bases de datos especializadas para realizar
busquedas de secuencias de nucle6tidos o de aminoacidos o busquedas estructurales

de compuestos quimicos.
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Los simbolos de clasificacion de uso mas extendido son los correspondientes a la
Clasificacién Internacional de Patentes (CIP) y la Clasificacion Cooperativa de
Patentes (CPC). La CPC se basa esencialmente en la CIP y comprende subdivisiones
internas mas especificas. El examinador deberd tener en cuenta que en algunos
lugares el esquema de la CPC diverge del esquema de la CIP. Existen otros simbolos
de clasificacién, de gran utilidad en campos técnicos concretos, como el sistema de
clasificacion Fl y los codigos de indexacion F-terms de la Oficina Japonesa de
Patentes.

Los codigos de clasificacion que se deben tomar en consideracion en la busqueda
pueden abarcar tanto los campos técnicos directamente relacionados como los
campos técnicos considerados conexos y los campos técnicos analogos. En primer
lugar, se deben consultar aquellos lugares de la clasificacion en los que la probabilidad
de encontrar documentos relevantes sea mas alta, esto es, se dara preferencia al

campo técnico principal de la solicitud.

En lo que se refiere a la utilizacion de palabras clave en una estrategia de blsqueda
se debe tener especial cuidado en la seleccion de los términos, ya que la utilizacion de
“palabras exactas” puede conducir a resultados nulos o sesgados en la busqueda. En
caso de no encontrar resultados satisfactorios, se analizarda la posibilidad de utilizar
sinbnimos, expresiones equivalentes, anténimos (p. €j. asincrono y sincrono), distintas
ortografias (p.ej. en inglés britanico, “colour”, o estadounidense, “color”), truncamientos
u otras formas de abarcar el mayor nimero posible de palabras clave relacionadas con

el concepto buscado.

Una cuestion a considerar en el caso de trabajar con palabras clave en una estrategia
de busqueda es la seleccion de la base de datos en las que se puede operar. Algunas
bases de datos pueden resultar mas adecuadas para la blisqueda por palabras clave
que otras. Por ejemplo, en las bases de datos que incorporan el resumen tal y como lo
proporciona el solicitante, pueden faltar términos técnicos que serian necesarios para
la adecuada recuperacion de documentos relevantes. Por el contrario, hay bases de
datos en los que los resimenes estan redactados de forma que facilitan la blisqueda,

como por ejemplo WPI.
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B2.3. TIPOS DE ESTRATEGIA

Se pueden considerar dos tipos principales de estrategia de busqueda dependiendo

del objetivo que persigan:

n? doc relevantes recuperados

recision =
P n2doc recuperados

n? doc relevantes recuperados

tasa de recuperacion = — - -
n? total doc relevantes en el universo considerado

- Estrategias eficientes, cuyo objetivo es minimizar el uso de recursos (tiempo
de trabajo, uso de recursos informaticos, acceso a bases de datos) para
obtener los resultados deseados

- Estrategias exhaustivas, cuyo objetivo es recuperar todos los documentos
pertinentes para asi maximizar la calidad de los resultados obtenidos aunque

se consuman muchos recursos y tiempo

La seleccién de uno u otro tipo estrategia dependera del caso de estudio y del punto
en que se encuentre la busqueda. En efecto, en ocasiones las estrategias eficientes
pueden no ser exhaustivas y a la inversa, por lo que no siempre es posible maximizar

simultdneamente la precision de una blisqueda y la tasa de recuperacion.

Por ello no es posible establecer una estrategia de busqueda estandar ya que la
estrategia se establecerd para cada expediente de forma individual en funcién de
diversos aspectos como el campo técnico de la invencion, el estado de la técnica
anterior, la naturaleza de las palabras clave y de los simbolos de clasificacion

disponibles asi como las bases de datos accesibles.

No obstante, en términos generales se pueden hacer recomendaciones Utiles. Para

ello se presentan los siguientes tipos bésicos de estrategia de busqueda:

1. Busquedas iniciales: busqueda bibliografica y busqueda rapida inicial
Busqueda enfocada
Ampliacién de la busqueda:
a. Busqueda por fracciones sucesivas
b. Busqueda por bloques

4. Busqueda por referencias: recuperacién de documentos citados y citantes

Version 2.1 7175



DirExPat-B

: ’i-:s' ;:%riozsgiu, ENERGIA [ .
& PARTE B - IET Y OPINION ESCRITA

OEPM

A continuacion, se explicaran en detalle los tipos de busqueda anteriores y se

expondra en qué situaciones se suelen emplear.

B2.3.1. Busguedas iniciales: busqueda bibliografica y busqueda rapida inicial

Estos dos primeros tipos de busqueda ya se han mencionado en el apartado anterior
(B.2.2. Formulacién de la estrategia de busqueda). En efecto, su objetivo principal es
recabar informacién util para la formulacién de la estrategia y se suelen emplear en las
etapas iniciales de la busqueda ya que los resultados obtenidos generalmente no son
suficientes como para dar por terminada la busqueda.

La esencia de una busqueda rapida inicial esta en el uso de los operadores booleanos
de interseccion y/o de proximidad, conectando términos concretos (sin la utilizacion de
sinbnimos o términos alternativos) con objeto de recuperar un ndmero pequefio de

referencias muy ajustadas al objeto técnico de la invencion.

Aungue no se trata de una busqueda completa y no siempre se recuperan documentos
relevantes, la busqueda rapida inicial permite adquirir una impresion rapida sobre el
estado de la tecnologia en el sector técnico de la invencion y reunir informacién para
una definicibn posterior del perfil de busqueda, en particular, palabras clave y

clasificaciones.

Se recuerda que la busqueda bibliografica de las publicaciones previas de los
inventores debe hacerse siempre si los inventores son profesores de universidad o

investigadores.

B2.3.2. Busqueda enfocada

Una busqueda enfocada es una busqueda en la que se pretende una elevada
precision dirigida a recuperar listados, preferiblemente no muy largos, en donde se
espera que la proporcion de documentos relevantes sea lo mas alta posible aiun a
riesgo de que el nimero de documentos relevantes recuperados sea bajo respecto al

total de documentos relevantes existentes.
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*+ Documentos relevantes
X documentossininterés

Busquedaenfocada

Blusqueda completa

Este tipo de busqueda suele ser recomendable después de las busquedas iniciales.

No existe una regla general para conseguir enfocar una busqueda pero si una serie de

consideraciones que pueden resultar Gtiles para lograrlo.

(a) Eleccién del campo técnico

En primer lugar, conviene reflexionar sobre cuél es el campo técnico principal de la
solicitud y seleccionar inicialmente los elementos mas faciles de buscar entre los

ejemplos especificos y realizaciones preferentes de la invencién reivindicada.

Ejemplo de busqueda enfocada: Lona con alarma antirrobo

Consideremos una invencion que consiste en un sistema que emite una alarma cuando
se interrumpe la continuidad eléctrica del circuito embebido en una lona al romper ésta
con un elemento punzante. En la solicitud se describen dos modos de realizacién: uno
para la proteccion de sacas de correos y otro para la proteccion de cargas de camién
protegidas por una lona. La cuestion es que resulta mas dificil encontrar la aplicacién a
sacas de correos, en las que no es habitual que haya una fuente de tensién disponible,
gue la aplicacion a lonas de camion en los que esta disponible la bateria del camién. Por
ello la busqueda se podria enfocar inicialmente solo a este segundo modo de

realizacion.
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Para enfocar la busqueda también puede ser util seleccionar los simbolos de
clasificacion y/o las palabras clave que se consideren mas cercanos al objeto de la
basqueda sin ampliar el concepto de busqueda a sinénimos que puedan generar

ruido.

Ejemplo de busqueda enfocada: Bascula

Si el objeto de la busqueda es una bascula para medir el peso, en inglés se pueden
emplear como términos de busqueda, entre otros, “balance”, “scales”, “weighing device”,
“sensor”, “apparatus”... En una busqueda los términos “balance” y “scales” pueden
generar ruido ya que tienen otros significados muy diferentes ademés de los deseados.
Para enfocar la busqueda podria utilizarse simplemente la palabra “weighing” que es
muy especifica. También se podrian emplear las palabras “scales” y “balance” pero
combinadas (operador AND) con una clasificacion sobre la medida del peso, como por

ejemplo el simbolo de la CIP (o CPC) “G01G Determinacion del peso”.

(c) Bases de datos

También es recomendable en una busqueda enfocada utilizar Gnicamente las

bases de datos que se consideren mas apropiadas para la busqueda en curso.

En general se considera adecuado enfocar inicialmente la blisqueda a bases de
datos de resimenes, como pueden ser EPODOC o WPI. En algunos casos podria
considerarse necesario enfocarla a bases de datos de literatura no patente, bases
de datos de patentes de texto completo o incluso realizarla directamente en
Internet (apartado B2.5) dependiendo, por ejemplo, de la naturaleza de la
invencién. Ademas, en determinados campos técnicos la busqueda en bases de

datos de literatura no patente se efectuara siempre, por ejemplo, en biotecnologia.

(d) Operadores de proximidad, campos concretos de busqueda

Otras herramientas disponibles en algunos entornos de busqueda para conseguir
resultados mas enfocados son los operadores de proximidad o la realizacion de la
busqueda en campos concretos en vez de en los indices basicos que agrupan

varios campos.
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Ejemplo de busqueda enfocada: “Joystick” para videojuego

Una posibilidad para enfocar la blusqueda en las bases de datos de texto completo en
inglés es usar, en vez del operador booleano de interseccion (AND), un operador de
proximidad. También se puede exigir que algunos o todos los términos de busqueda
se encuentren en campos concretos. Por ejemplo, en las bases de texto completo de
documentos de patentes en EPOQUEnet, se puede exigir que los términos buscados
se encuentren obligatoriamente en el campo correspondiente a las reivindicaciones
para evitar recuperar documentos en los que los términos buscados se encuentren

Unicamente en la descripcion, lo que puede generar ruido.

Se pueden buscar, por ejemplo, los conceptos en bases de texto completo de
documentos de patentes:

Concepto 1: “video computer game”
Concepto 2: ‘joy stick”
Concepto 3: “virtual reality”

En caso de recuperarse un gran niamero de documentos con el operador booleano de
interseccién (AND), en el entorno de busqueda EPOQUERNet se puede recurrir al uso
de alguno de los operadores de proximidad (nUG, nOG, s, d, w) o a limitar la
busqueda al campo de las reivindicaciones (denominado CLMS) en vez de buscar en
el indice basico que incluye tanto el campo de la descripciébn como el campo de las

reivindicaciones.

(e) Posibilidad de reutilizacién

Aunque el objetivo sea lograr una busqueda enfocada, se debe tener en mente
gue posiblemente sea necesario reenfocar o expandir la bdsqueda en pasos
posteriores. Por ello, se procurara conseguir un equilibrio al redactar las etapas de
bdsqueda entre la rapidez y el ahorro inmediato que puede suponer la redaccion
de una sentencia de busqueda muy detallada y la posibilidad de reutilizaciéon que
ofrece la redaccion de sentencias de busqueda modulares recombinables en

etapas de busqueda posteriores.
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informacién sobre si la busqueda esta bien orientada y sobre las combinaciones de los
diferentes conceptos que tiene sentido realizar. Asi pues, si en el ejemplo anterior la
busqueda del concepto 2 arroja un numero muy pequefo de resultados, esto sera un
indicio de que quiz& sea necesario buscar otros sindnimos y no convenga realizar una
combinacién con muchos otros conceptos, ya que serd dificil recuperar documentos

que cumplan exigencias adicionales si el conjunto de partida es pequefio.

Ejemplo de busqueda enfocada: “Joystick” para videojuego (continuacién)

Asi, en el ejemplo anterior, se podria haber escrito directamente en una Unica

sentencia de busqueda:
Concepto 1 AND Concepto 2 AND Concepto 3

pero ello habria impedido, al reenfocar la busqueda, la reutilizacién de las sentencias

de busqueda ya realizadas para cada concepto en una busqueda ampliada posterior.

En algunos casos puede ser necesario, al terminar una busqueda enfocada,
cambiar el objeto de la busqueda y realizar una nueva busqueda enfocada con un
objeto diferente. En efecto, puede suceder que las diferencias existentes entre el
estado de la técnica recuperado y el objeto de las reivindicaciones den lugar a la
formulacion de un problema técnico objetivo diferente del problema técnico
inicialmente considerado. En este caso, puede ser necesario volver a realizar una
busqueda rapida y formular una nueva busqueda enfocada pero con un enfoque

diferente del inicial.

En otras ocasiones, al no encontrarse documentos relevantes, serd necesario

ampliar la bausqueda tal y como se vera en el siguiente apartado.
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B2.3.3. Ampliaciéon de la busqueda

Cuando no se puede dar por terminada la busqueda después de una busqueda
enfocada o cuando no haya sido posible enfocar la busqueda, el examinador
extendera la blusqueda para aumentar la tasa de recuperacibn de documentos
relevantes, teniendo siempre en cuenta los resultados de los pasos previos ya
realizados. La decision de ampliar la busqueda a otros sectores técnicos que no estan
expresamente mencionados en la solicitud queda a criterio del examinador, teniendo
en cuenta que no es necesario que el examinador se ponga en lugar del inventor e
intente imaginar todas las posibles aplicaciones de la invencion reivindicada. La regla
predominante para determinar la extension de la busqueda a campos analogos seré la
probabilidad de establecer una objecion razonable por falta de actividad inventiva
(apartado B4.4.3(b)) utilizando los documentos que se encuentren en dichos campos.

La ampliacion de la busqueda puede realizarse ampliando las palabras clave
empleadas inicialmente asi como las clasificaciones consideradas, tal y como se indico

en el apartado anterior (B2.2. Formulacién de la estrategia de busqueda).

También se puede ampliar la busqueda recurriendo a otras bases de datos o a Internet

o0 empleando los operadores de blsqueda de forma menos restrictiva.

Para facilitar la ampliacion de la busqueda, se debe fragmentar el objeto de la
busqueda en grupos de conceptos tecnolégicamente significativos. Cada concepto se
puede ampliar considerando tanto sinbnimos como términos relacionados y simbolos

de clasificacion.

Existen diversos métodos de ampliar la busqueda con el objetivo de irse aproximando
en iteraciones sucesivas a una busqueda lo mas completa posible. Dos de estos
métodos son la blisqueda por fracciones sucesivas y la busqueda por bloques tal

y COmo se expone mas adelante.

Puede ser util, antes de abordar una ampliacién de una busqueda por bloques o por
fracciones sucesivas, realizar una tabla de busqueda tal y como se ilustra con el

siguiente ejemplo simplificado.
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Ejemplo de ampliacion de la busqueda: Sistema de seguridad para botellas

El sistema comprende un tapén de seguridad con una etiqueta RFID (2) que
comprende unas memorias para almacenar unos datos identificatorios personalizados
para cada botella y un lector (3) que puede ser un teléfono movil que puede leer y

escribir inalambricamente en las memorias de la etiqueta RFID (2).

La etiqueta RFID (2) esta colocada en el tapon de manera que la apertura del tapén
provoque la destruccion o el mal funcionamiento de la etiqueta RFID (2) con el fin de
detectar manipulaciones fraudulentas. La etiqueta RFID (2) consta de una antena (4) y
de un circuito integrado (5) y cubre tanto la falda (6) como la parte superior (7) del
cuello de la botella.

% 96T

4
-~ S 3
Ve N

\

|ll I'.

II I|
Concepto 1 Concepto 2
Tapdn de botella :
que impide el uso fraudulento SEEE AR
Bloque 1 Capsule? Cap?, otros sinbnimos Bloque 4

Palabras clave Bloque 2 Tamper+, otros sinGnimos RFID

Tag+, label+

Bloque 3 B65D41/34: CIPy CPC Bloque 5

Clasificaciones | GO SUS subgrupos dependientes; GO6K19/0723: CPC;
B65D2101/00: CPC clasificacion adicional G06K19/07: CIP
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(a) Busgueda por fracciones sucesivas.

La busqueda a través de fracciones sucesivas es Util para restringir un amplio
conjunto de respuestas previamente obtenido y se basa en la introduccion de
forma progresiva de mas conceptos o términos, obteniendo asi subconjuntos o
fracciones del conjunto de respuestas anterior. Solo resulta eficiente en entornos
que permiten controlar la visualizacion de documentos que han sido previamente
recuperados porque se evita volver a leerlos (por ejemplo, en EPOQUEnet la
aplicacion Viewer tiene herramientas de este tipo).

* Documentosrelevantes
X documentossininterés

Fracciones sucesivas

Blsqueda completa

Ejemplo de ampliacién de la busqueda: Sistema de seguridad para botellas

(ampliacion por fracciones sucesivas)

Siguiendo con el ejemplo anterior, la busqueda por fracciones sucesivas podria
consistir en definir como conjunto amplio la union de las clasificaciones mas
directamente relacionadas con el concepto de tapdn (ver la tabla anterior). Después se
realizarian busquedas para obtener diferentes fracciones del conjunto, empleando

diferentes sindnimos de “etiqueta RFID”.
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En caso de no haberse podido hacer una busqueda por fracciones, por ejemplo
por no existir un conjunto amplio de interés, o de no haberse obtenido resultados
en la busqueda por fracciones sucesivas, se realizara una busqueda completa por
bloques.

La estrategia basada en bloques de términos constituye una aproximacion
estructurada y logica al objeto de busqueda orientada a realizar una busqueda lo
mas completa posible. Sin embargo, tiene el inconveniente de requerir
generalmente un mayor esfuerzo, por lo que puede resultar menos rapida y

eficiente que las busquedas anteriores.

Ejemplo de ampliacién de la busqueda: Sistema de seguridad para botellas

(ampliacion por bloques)

Concepto 1 Concepto 2

Tapoén de botella :
que impide el uso fraudulento EEuEE RAD

Bloque 1 Capsule? Cap?, otros sinGnimos Bloque 4
Palabras clave Bloque 2 Tamper+, otros sinGnimos RFID
Tag+, label+
Bloque 3 B65D41/34: CIPy CPC Bloque 5

con sus subgrupos dependientes;

Clasificaciones G06K19/0723: CPC;

B65D2101/00: CPC clasificacién adicional G06K19/07: CIP

Partiendo de la tabla anterior, una estrategia por bloques consistiria en realizar
combinaciones de los bloques cada vez mas amplias:

Bloque 1 AND Bloque 2 AND (Bloque 4 OR Bloque 5)

(Blogue 1 OR Bloque 2 OR Bloque 3) AND (Bloque 4 OR Bloque 5)

Si algunas combinaciones parecen mas interesantes que otras se puede empezar por
ellas y luego seguir ampliando.

Por ejemplo buscar: Blogue 1 AND (Blogue 4 OR Bloque 5)

Y luego: Bloque 2 AND (Bloque 4 OR Bloque 5)

Hay combinaciones de bloques que no son logicas: p.ej. “Bloque 4 AND Bloque 5”, ya

que los dos bloques se refieren al mismo concepto por lo que se restringe

innecesariamente la busqueda. Para estos blogues, la Unica opcion logica es:

Bloque 4 OR Bloque 5
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B2.3.4. Busqueda por referencias (citados y citantes)

Esta busqueda, llamada “busqueda por referencias”, consiste en la recopilacién de
informacién a partir de las referencias existentes entre documentos, es decir, la
recuperacion de los documentos citados en un determinado documento y de los
documentos que a su vez citan a dicho documento. Es una forma de buscar que
puede resultar muy atil en cualquier momento de la busqueda. Se puede emplear
siempre que se encuentre un documento particularmente relacionado con el objeto de

la basqueda.

Por ejemplo, a veces sucede que no se estan encontrando documentos relevantes con
las clasificaciones y las palabras clave consideradas, porque algunas combinaciones
de los conceptos de busqueda resultan muy restrictivas y dan como resultado la
recuperacion de muy pocos documentos no relevantes o de ningin documento. Sin
embargo, cuando se relajan las restricciones se obtienen listados con demasiados
documentos que llevaria mucho tiempo analizar. En estos casos puede ser
conveniente empezar a visualizar los listados de documentos aunque sean muy largos
y, al encontrar un documento D, que parezca mas pertinente, aunque no sea

totalmente relevante, realizar una busqueda por referencias.

Esta busqueda consiste en analizar los documentos citados en D, 0 €n su caso en su
informe de blusqueda asi como otros documentos que citen a D, ya sea directamente

o en su informe de busqueda si lo tienen.

Esta forma de proceder permite a veces encontrar resultados relevantes y, aungque no
sea asi, también puede servir para reorientar la busqueda si se advierte que hay
clasificaciones, sindbnimos o expresiones alternativas que no se habian tenido en

cuenta anteriormente.

En algunos entornos de busqueda existen herramientas especificas para facilitar este
tipo de busquedas, como por ejemplo en EPOQUERNet, en donde se dispone de la
aplicacion COMBI que permite recuperar los documentos citados y citantes de un
documento de patente teniendo en cuenta las citas de los solicitantes y de los informes
de busqueda cuando los hay. En otros casos, como por ejemplo en el caso de los
articulos cientificos, es el propio examinador quien debe realizar la busqueda de otros
articulos vinculados con un primer articulo considerado de interés. Para ello podra
hacer uso de buscadores, como por ejemplo Google Académico (Google Scholar), que

incorpora un enlace a articulos relacionados y a articulos citantes.
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B2.4. REFORMULACION DE LA BUSQUEDA

El examinador, como consecuencia de los resultados que se van obteniendo en
etapas anteriores de la busqueda, debe decidir en cada momento si es conveniente

orientar la busqueda de una forma distinta. Para ello podra:
¢ Valorar la conveniencia de redefinir el objeto de la busqueda

e Seleccionar otros lugares de clasificacion, otras palabras clave y/o otras formas

de combinarlas

e Realizar una busqueda por referencias de acuerdo con lo expuesto en el

apartado anterior

e Seleccionar bases de datos adicionales en las que realizar la busquedas

B2.5. BUSQUEDAS EN INTERNET

En ciertas busquedas puede ser necesario recurrir a fuentes de Internet, incluyendo
bases de datos y otras paginas web. En particular, en algunos campos técnicos sera
necesario realizar de forma regular busquedas en Internet. Por ejemplo, en
invenciones relacionadas con tecnologias de la informacién, a menudo las busquedas

fuera de Internet no proporcionan el estado de la técnica mas cercano.

En caso de realizar busquedas en Internet sobre solicitudes aun no publicadas, existe
el riesgo de que los términos de busqueda introducidos puedan ser vistos por terceros
revelando detalles de la solicitud antes de su publicacién lo que, evidentemente, no es
aceptable. En efecto, en las busquedas en Internet pueden utilizarse bases de datos o
motores de busqueda que no garantizan la confidencialidad (por ejemplo Google), por

lo que conviene tener la maxima prudencia.

Se debe analizar previamente cualquier busqueda para comprobar que la propia
formulaciéon de la bisqueda no constituye una divulgacion de la invencion. En este
caso, una solucion puede ser dividir la basqueda en busquedas parciales para que, si

fueran monitorizadas por terceros, no pudieran conducirles a deducir la invencion.

En Internet en ocasiones resulta dificil determinar con seguridad la fecha de
publicacion del documento recuperado por tratarse de divulgaciones en sitios web
cuyas fechas de publicacion tienen una fiabilidad desconocida. En caso de tratarse de
publicaciones de editores conocidos (periodicos, revistas generalistas, etc.) o de

documentos recuperados en el sitio web Internet Archive a través de su herramienta

conocida como Wayback Machine, se podran dar por véalidas las fechas indicadas que

se indicaran en consecuencia en el IET.
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Salvo prueba en contrario, el examinador debe suponer que el contenido de la

divulgacion en Internet no ha sido modificado después de su publicacion.

Sin embargo, en caso de ser determinantes estos documentos para proceder a una
denegacion en fase de examen previo y haber planteado el solicitante dudas
fundamentadas sobre la validez de la fecha de publicacién, el examinador debera
asegurarse previamente de la validez de la fecha declarada, por ejemplo dirigiéndose

al responsable de la web para solicitar una confirmacién de la misma.

En caso de que el examinador al hacer el IET no pueda determinar la fecha de
publicacion o tenga dudas fundamentadas sobre su validez, el documento se citara

con categoria “L”.

B2.6. FINALIZACION DE LA BUSQUEDA

A modo de conclusion sobre el proceso de blsqueda expuesto en apartados
anteriores, se sintetizan a continuacion los principales aspectos que el examinador

habra de tener en cuenta antes de dar por finalizada la basqueda:

e La busqueda se detendr4 cuando los documentos recuperados permitan
establecer claramente la falta de novedad o de actividad inventiva de la

totalidad de las reivindicaciones de la solicitud.

¢ No se debe interrumpir la basqueda si, por el contrario, s6lo se ha establecido
la falta de novedad o de actividad inventiva para las reivindicaciones
independientes, sino que se debe continuar la busqueda hasta que los
documentos recuperados permitan evaluar si se cumplen los requisitos de

novedad y actividad inventiva de las reivindicaciones dependientes.

e El examinador debera buscar, en la medida en que lo considere razonable,
también aquellos elementos de la descripcion no reivindicados sobre los que se
pueda esperar que se incluyan en una reivindicacion en una modificacion

posterior.

En caso de no haberse encontrado documentos relevantes que permitan establecer
claramente la falta de novedad o de actividad inventiva de los elementos técnicos
correspondientes a la totalidad de las reivindicaciones, asi como de aquellos
elementos de la descripcion que se ha considerado que podrian razonablemente ser
objeto de reivindicacion a lo largo del procedimiento, el examinador terminarda la
busqueda por razones de eficiencia cuando, a su juicio, la probabilidad de encontrar
documentos relevantes adicionales en el estado de la técnica sea muy baja en relacion

con el esfuerzo necesario.
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No es posible dar una recomendacion general de cuando se produce esta situacion ya

gque depende de la naturaleza de la invencién y del estado de la técnica que se ha ido

recuperando y analizando. Sin embargo, si existen consideraciones e indicios que

pueden servir de orientacion al examinador para tomar una decision.

Se recomienda no detener la busqueda cuando:

No se ha buscado por solicitantes/inventores de la solicitud o no se ha buscado
por otros solicitantes/inventores/autores de los documentos mas relevantes que

se hayan encontrado hasta ese momento.

No se ha hecho una busqueda utilizando exclusivamente palabras clave (o

cruzadas con clasificaciones muy generales).

No se ha hecho una busqueda utilizando exclusivamente clasificaciones (o con

palabras muy generales): CPC, CIP, F-terms y Fl.

No se ha buscado en todos los lugares y bases de datos relacionados: WPI,
EPODOC, INVENES, Full-text, NPL, Internet, etc. En particular, a veces se
encuentran documentos relacionados con la invencién buscando en una base
de datos de literatura no patente. Si el examinador observa que dichos
documentos se encuentran también almacenados en otras bases de datos en
las que no ha buscado, es importante que no dé por terminada la basqueda sin

consultar también dichas bases de datos.
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Ejemplo sobre cuando no finalizar una busqueda

El examinador realiza una busqueda en las bases de datos mas directamente
relacionadas con el campo de la biologia y recupera como estado de la técnica mas
préximo el siguiente documento en la base de datos XPESP de Elsevier, que no afecta
a la novedad ni a la actividad inventiva por haberse publicado después de la fecha de
presentacion/prioridad.

Biosensors and Bioelectronics

Volume 35, lssue 1, 15 May 2012, Pages 14-26

Review
Implantable enzyme amperometric biosensors

Christian M. Kotanen*®, Francis Gabriel Moussy®, Sandro Carrara®, Anthony Guiseppi-Elie®* "% & i

+ Show more

doi:10.1016/j.bies.2012.03.016 Get rights and content

Este documento, por ser de un campo técnico con caracteristicas multidisciplinares,
estd también registrado en otras bases de datos relacionadas con los campos técnicos

de la fisica y de la ingenieria.

El examinador puede detectar esta situacion en EPOQUEnet, en el Viewer, ya que en
la ventana de visualizacion de un documento de literatura no patente, en el lugar
donde en el caso de documentos de patente se muestran los documentos de la
familia, figuran los niumeros de acceso de las diversas bases de datos en las que esté
disponible. En el caso del ejemplo, los nimeros de acceso mostrados se corresponden
con las siguientes bases: XPESP/Elsevier, Compendex/IE, EMBASE/Elsevier,
INSPEC/IEE, MedLine/NLM, BIOSIS/BIOSIS.

|* XPOZEAE 2493 ":: E201 2191 5002345 EMB-201 2255786 13877045 MLM22516142 PREVZ01 200477053

il Io wPES
| s »|xPO23482493

rext | Implantable enzyme amperometric bicsensors
| pese || dei: 10,1016/ bios 2012,03,016

En esta situacion el examinador no debera dar por terminada la busqueda sin buscar

también en estas bases de datos.
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Por otra parte existen indicios que pueden orientar al examinador en su trabajo.

Asi, un

menos

indicio para no dar por terminada la busqueda es que no se haya encontrado al

un documento relacionado con la invencién, aunque no afecte a su novedad o

actividad inventiva. En efecto, la mayoria de las invenciones son incrementales y suele

existir un estado de la técnica mas proximo en el que se basan.

Por el contrario, los siguientes aspectos son indicios que deberian llevar a reflexionar

sobre la conveniencia de detener la busqueda:

Ya se ha realizado la busqueda en todos los lugares y bases de datos en los
gue razonablemente podrian recuperarse documentos relevantes y con todas

las clasificaciones/palabras de busqueda/combinaciones
Se recuperan documentos relevantes pero publicados mas tarde
Siempre vuelven a recuperarse los mismos documentos

Busquedas sucesivas generan cada vez mas ruido (muchos documentos cada
vez menos relacionados con la invencién). Por ejemplo, en bases de datos de
literatura no patente, empiezan a recuperarse indices de revistas en vez de

articulos cientificos

El examinador, tras analizar los documentos que va recuperando del estado de
la técnica, puede llegar a la conclusion de que el objeto de las reivindicaciones
es realmente inventivo (por ejemplo, por existir documentos de la misma fecha
0 posterior que plantean el mismo problema técnico pero no lo resuelven) o
puede llegar a la conclusion de que la invencion tiene desventajas importantes
por las que es probable que no se haya publicado nada sobre el tema con

anterioridad.
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B2.7. SELECCION DE DOCUMENTOS

Una vez finalizada la busqueda, el examinador debe seleccionar entre los documentos
encontrados aquellos que citara en el IET. Como se ha dicho anteriormente (ver
apartado B1l) la busqueda tiene por finalidad recuperar los documentos del estado de
la técnica pertinentes para evaluar si la invencion reivindicada es nueva y si tiene

actividad inventiva.

Como recomendacién general, y en la medida de lo posible, no deberan citarse en el
IET mas documentos que los necesarios para informar sobre la patentabilidad del
objeto de la solicitud, evitando la multiplicidad superflua de documentos.

En cualquier caso, entre los documentos seleccionados para el IET siempre se
deberan incluir todos los documentos que vayan a servir de base para la redaccion de
la Opinién Escrita, es decir, aquellos que se vayan a mencionar explicitamente en

aquella.

A continuacién se citan algunos criterios importantes a tener en cuenta a la hora de

realizar la seleccion de documentos:

e EI IET incluird siempre los documentos mas relevantes (categoria “X” vy
categoria “Y”) para valorar la patentabilidad de la invencidn reivindicada. En este
sentido se considerara un documento (0 una combinacion de documentos en su
caso) mas relevante que otro (u otra combinacion) si afecta a un mayor nimero de
reivindicaciones, en particular a un mayor numero de reivindicaciones
independientes. También se considerarda mas relevante, en general, aquel
documento que afecte al requisito de novedad de una determinada reivindicacion

en comparacion con aquel o aquellos que afecten a la actividad inventiva.

e EI IET incluira también, especialmente cuando sean los documentos mas
relevantes que se hayan recuperado, documentos potencialmente conflictivos

(categoria “E”) asi como documentos intermedios (categoria “P”) de acuerdo con
lo expuesto en los apartados B4.4.3 (e) y B4.4.3 ().

e En cualquier caso, siempre se incluiran en el IET los documentos con categoria “E”
citados de acuerdo con el art. 6.3 de la Ley 11/1986 que pertenezcan al mismo
solicitante, aunque haya otros documentos que afecten también a la novedad.
Estos documentos se comentardn en la Opinion Escrita de acuerdo con lo
expuesto en el apartado B4.4.3.(e).
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e Se podran incluir asimismo otros documentos considerados menos relevantes,
cuando se refieran a aspectos o detalles de la invencion reivindicada que el
examinador no haya encontrado en los documentos ya seleccionados como mas

relevantes.

e En los casos en los que haya varios documentos de la misma relevancia,

normalmente sera suficiente citar solo uno de ellos.

o En el caso particular de documentos de una misma familia que tengan el mismo
contenido técnico relevante y hayan sido publicados antes de la fecha de
prioridad/presentacion, es decir, que se consideren de la misma relevancia, el
examinador a la hora de seleccionar uno de ellos se podra guiar por los siguientes
criterios:

o Caracteristicas del documento: algunos aspectos, como la estructura del
documento, la claridad de la redaccién de la descripcién o de las figuras,
pueden condicionar la seleccion dentro de una misma familia de
documentos.

o Idioma: si el criterio anterior no es determinante, se citara preferentemente
aguel que esté en el idioma de la solicitud, es decir, en espafol, 0 en
aquellos idiomas de amplio uso en nuestro entorno (por ejemplo, inglés o

francés).

¢ No obstante lo anterior, puede haber casos en los que el examinador considere
importante citar mas de un documento de la misma familia, para lo que se
utilizaré la categoria & (ver apartado B3.3.1 (f)). Entre las motivaciones para ello

pueden estar:

o Diferentes documentos de una misma familia presentan un contenido técnico
relevante diferente.

o Un documento de la familia esta publicado antes de la fecha de
prioridad/presentacion de la solicitud pero en un idioma que el examinador no
domina mientras que otro documento de la misma familia posterior a la fecha
de prioridad/presentacion de la solicitud estd publicado en un idioma mas

conveniente.
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Ejemplo de documento citado con categoria “&”

La solicitud en estudio tiene fecha de prioridad/presentacién 3/09/1999. En la
busqueda se recupera un documento relevante WO 9912395 Al publicado en japonés
con fecha 11/03/1999. A la misma familia pertenece el documento EP 0982974 Al
publicado en inglés con fecha 1/03/2000, es decir posterior a la solicitud en estudio.
Este segundo documento sirve para interpretar el contenido del documento en
japonés. En el IET estos documentos se citarian con categoria “&” de la siguiente

manera, en relacion con las reivindicaciones afectadas:

Categoria @ Documentos citados Reivindicaciones
afectadas
X WO 5312395 A1 (SEIKD EFS0ON GORP ET AL} 11/03/1953, 1-10
figura1

& EP 0982974 Al (SEIKD EPSON CORP) 010372000,
figura 1, refvindicacion 1

e En los casos en los que no se hayan encontrado documentos de especial
relevancia, incluso con una busqueda exhaustiva, se deberan citar aquellos
documentos del estado de la técnica que impliquen una solucién al mismo
problema técnico planteado en la solicitud y cuya soluciébn conocida sea
técnicamente la mas cercana a la solucion reivindicada. Este estado de la técnica
se citard como documento de categoria “A” en el IET para la reivindicacién o
reivindicaciones independientes asi como para aquellas reivindicaciones
dependientes cuyo contenido esté reflejado en dicho documento. Por el contrario,
cuando el contenido de las reivindicaciones dependientes no esté reflejado en

dicho documento, éstas podran quedar sin referenciar en el IET.

Si no se ha encontrado un documento de este tipo, el examinador debera citar
como estado de la técnica mas cercano un documento que resuelva un problema
relacionado proximo al problema de la invencién reivindicada y/o en el que la
solucién sea técnicamente lo mas similar posible a la de la solicitud. En algunos
casos, si el contenido de las reivindicaciones esta alejado de lo divulgado en dicho

documento, éste podra citarse sin referencia a ninguna reivindicacion.
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de importancia , para lo que se recurrira a las categorias “L” y “T”.

Por ejemplo, podra ser conveniente citar otros documentos recuperados en la
blasqueda, referidos a aspectos o detalles de la invencién mencionados en la
descripcién y no reivindicados en prevision de que sea necesario utilizarlos en
futuras argumentaciones durante el examen previo, tras una modificacion de las
reivindicaciones (en el apartado B4.4.1 se expone cémo indicar esta situacion en la
Opinion Escrita con una clausula tipo). Para este caso particular se utilizara la
categoria “L”, no siendo necesario que los documentos vayan referidos a ninguna
reivindicacion particular. No obstante, en los casos en que se utilice la categoria “L”
para evidenciar alguna razén referida a ciertas reivindicaciones, debera hacerse
referencia a las mismas. Por ejemplo, cuando el documento “L” se cita para
cuestionar la validez exclusivamente la fecha de prioridad de ciertas

reivindicaciones.

e En el caso en que el examinador haya recuperado algun documento que afecte
fortuitamente a la novedad de la invencién reivindicada pero que no afectaria a la
actividad inventiva si se modificara la reivindicacion, este documento se citara con
categoria “X” siempre que no se haya recuperado ningln otro documento que

afecte a la novedad.

Esta situacibn se produce cuando la falta de novedad puede resolverse
introduciendo en la reivindicacion un “disclaimer”. También puede darse como

consecuencia de una redaccion de las reivindicaciones particularmente amplia.

Ejemplo de falta de novedad fortuita: Traviesa de ferrocarril

Una solicitud contiene una descripcién de una traviesa de ferrocarril que resuelve algunos
de los problemas de caracter aerodinamico que se dan por la interaccion entre el tren y la
via en la circulacion de trenes a alta velocidad, y una reivindicacién amplia de una “traviesa

aerodinamica” sin las caracteristicas especificas relacionadas con la alta velocidad.

Si el examinador encontrara un documento del estado de la técnica D01, que aun siendo
anterior al desarrollo del ferrocarril de alta velocidad y por ello ajeno a las problematicas
qgue dicho ferrocarril conlleva, divulga una traviesa con todas las caracteristicas técnicas
reivindicadas relacionadas con el caracter aerodinamico de la traviesa, y concluye que la
traviesa descrita en D01 es adecuada para la finalidad aerodindmica pretendida, el

examinador podria considerar que D01 afecta a la novedad de la reivindicacion.

Sin embargo, en el caso hipotético de que la reivindicacion fuera modificada
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posteriormente incluyendo las caracteristicas técnicas especificas de la alta velocidad, ya
no se podria objetar falta de novedad con el documento D01, y tampoco podria utilizarse
D01 para objetar falta de actividad inventiva, puesto que el experto en la materia no
encontraria una motivacién para acudir a dicho documento y utilizar las caracteristicas
técnicas alli descritas para resolver el problema técnico objetivo que se plantearia al

aplicar el método problema solucion.

En definitiva, si DO1 afecta de forma fortuita a la novedad de la reivindicacion tal y como se
encuentra redactada en el momento de realizar el IET, debe ser citado en el mismo con la

categoria “X".

B2.8. REGISTRO DE LA ESTRATEGIA DE BUSQUEDA

Para cumplir con los procedimientos establecidos en el sistema de gestiéon de calidad,

y de forma armonizada con el procedimiento PCT (PCT International Search and

Preliminary Examination Guidelines, apartado 21.21), al final de la busqueda se

realizara un registro de la estrategia de busqueda.

En el registro de la estrategia de busqueda el sistema informético de gestién de
invenciones (ALFA) incluye de forma automatica:
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¢ Los datos bibliograficos de la solicitud (nimero y fecha de solicitud, titulo, solicitante,
fecha de prioridad) y los datos sobre la realizacion del registro de la estrategia de

busqueda (nombre del examinador y fecha de realizacion).
e Losidiomas empleados: por defecto inglés y espafiol (EN, ES).

e Los simbolos de la Clasificacion Internacional de Patentes (CIP) empleados para
clasificar la solicitud.

El examinador podréa afiadir, entre otras, las siguientes informaciones suplementarias:

e Otros simbolos de clasificacion empleados en la busqueda:

Por ejemplo, otros simbolos de la CIP en que se haya realizado la busqueda,
aungue no se hayan utilizado luego para clasificar la solicitud, o simbolos de otras

clasificaciones empleadas (CPC, FI, F-terms, etc.)
e Otros idiomas empleados en la busqueda.

e Objeto de la busqueda y comentarios:

Este campo solo se rellenara cuando sea necesario afiadir alguna aclaracion sobre

el objeto de busqueda.

Por ejemplo, se indicara si en el objeto de la busqueda se han incluido elementos
de la descripcion no reivindicados y se comentaran los motivos. También se
podran incluir comentarios sobre el uso que se haya hecho de la descripcion y los

dibujos para interpretar las reivindicaciones (art. 60 de la Ley 11/1986).

No se debe hacer una nueva redaccion del objeto de la busqueda ya que son las
reivindicaciones las que definen el objeto para el que se solicita la proteccion (art
26 de la Ley 11/1986) y por lo tanto las que definen el objeto de la busqueda
(apartado B2.1).
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o Registro de la busqueda: en el registro de la blusqueda se pueden hacer constar
las bases de datos utilizadas (tanto de patentes como de literatura no patente) y un
listado de las sentencias de busqueda (por ejemplo, combinaciones de palabras
clave y/o simbolos de clasificacion, estructuras de compuestos quimicos, asi como

otro tipo de busquedas como las busquedas por referencia).

B3. REDACCION DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA

B3.1. CONTENIDO DEL IET

Una vez finalizada la busqueda, el examinador redactara el IET, que ird acompafiado

de una Opinién Escrita sobre la patentabilidad de la invencion (ver apartado B.4).

Cuando se dé traslado del IET y de la Opinién Escrita al solicitante, desde la Seccién
de Actuaciones Administrativas se adjuntara una nota informativa en la que figurara un
enlace con un codigo a través del cual el solicitante podrd descargarse

electronicamente los documentos citados en el IET.
El IET contiene los siguientes datos:

1. Numero de solicitud de patente
Fecha de presentacién y fecha/s de prioridad

3. Simbolos de la Clasificacion Internacional de Patentes en los que se
encuadra la invencion

4. Documentos relevantes
(categoria, documentos citados, reivindicaciones afectadas)

5. Indicacion de las reivindicaciones para las que se ha realizado el informe
(actualmente siempre se realiza para todas)

6. Fecha de realizacion del informe
Nombre del examinador

8. Documentaciéon minima y bases consultadas

A excepcioén de los campos 3, 4 y 8, que el examinador debe cumplimentar tal y como
se describe a continuacion, el resto de los campos del formulario se cumplimentan de

forma automatica.
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6 F

INFORME DEL ESTADO DE LA TECNICA

N® de solicitud: 204300231

CLASIFICACION OBJETO DE LA SOLICITUD

. 8

Documentacion minima buscada (sistema de clasificacidn seguedo de ks simboios de clasificacidn) /\

Bases de datos electronicas consultadas durante la bisqueda (nombre de la base de dalos v, si es posible, términos de
bisgueda utilizados)
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B3.2. CLASIFICACION DE LA INVENCION

La solicitud se clasificard en el Sistema de Clasificacion Internacional de Patentes
(CIP). Preferentemente, esta clasificacion se asignard después de realizar la
busqueda. No obstante, si la publicacion de la solicitud ha tenido lugar antes de
realizar el IET, el examinador habra dado ya una clasificacién provisional en dicho
momento previo que se podra modificar si se considera conveniente en el momento de

publicar separadamente el IET.

Se debe asignar al menos una clasificacion de invencién. Si la solicitud puede
clasificarse en mas de una subclase, o en mas de un grupo principal dentro de una
subclase, todas estas clasificaciones deben ser asignadas. El simbolo que en opinién
del examinador identifique de manera mas adecuada la invencion, debera indicarse en
primer lugar en el IET. Opcionalmente, se podran asignar también simbolos de
clasificacion adicional (Guia de Utilizacién de la CIP).

El examinador clasificara también la invencién en el sistema de clasificacion CPC

(Cooperative Patent Classification). Esta clasificacion se cargara en las bases de datos

tanto de la OEPM como de la EPO para facilitar las basquedas, pero no sera publicada
en el IET.

B3.3. DOCUMENTOS RELEVANTES

La cita de los documentos en el IET comprende los siguientes datos recogidos en tres

columnas correspondientes a:

1. Categoria del documento
2. ldentificacién del documento y de las partes relevantes del mismo

3. Reivindicaciones afectadas

B3.3.1. Categoria de los documentos citados

Los documentos citados reciben una categoria en forma de caracter alfabético cuyo

significado, de acuerdo con la norma ST14 de la OMPI (punto 14), es el siguiente:
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Documentos particularmente relevantes (“X”, “Y”)

Categoria “X”

Se aplica cuando el contenido de un documento, considerado por si sélo afecta a
la novedad de al menos una reivindicacion independiente, asi como

eventualmente la de una o varias reivindicaciones que dependan de ésta.

Se emplea también cuando el contenido del documento cuestiona la actividad
inventiva de una reivindicacion independiente y, en su caso, las reivindicaciones
dependientes de ésta, si la diferencia entre el contenido del documento y la

reivindicacion forma parte del conocimiento general comun.

Categoria “Y”

Es aplicable a aquel documento que, asociado a otro u otros documentos de su
misma categoria, cuestiona la actividad inventiva de una reivindicacion
independiente y, en su caso, de las reivindicaciones que dependan de ésta. La
asociacion de estos dos documentos debe ser evidente para un experto en la

materia.

Documentos que definen el estado general de la técnica (“A”)

Categoria “A”

Se aplica a aquellos documentos que definen el estado general de la técnica que
no se consideran de particular importancia. Se pueden citar con esta categoria
documentos que no afectan ni a la novedad ni a la actividad inventiva o
documentos que ilustran que ciertas caracteristicas técnicas de la invencion

forman parte del conocimiento general coman.

Documentos potencialmente conflictivos (“E”’)

Categoria “E”

Con la categoria “E” se designan las solicitudes espafiolas de patente o de

modelo de utilidad, tal y como hubieran sido originalmente presentadas, cuya

fecha de presentacion (o de prioridad) es anterior a la fecha de la solicitud objeto
del IET, pero cuya fecha de publicacion es posterior (0 la misma fecha) y que

afectan a la novedad.
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En efecto estas solicitudes se consideran incluidas en el estado de la técnica a
efectos de valoracion de la novedad segun lo establecido en el art. 6.3 Ley
11/1986. Estos documentos se denominan “potencialmente conflictivos” porque si
no se considerasen parte del estado de la técnica, conducirian a la concesién de
una proteccion por patente para una invencion idéntica a otra solicitada

anteriormente.

Asimismo, se citardn también con categoria “E”, por considerarse igualmente

comprendidas en el estado de la técnica, las solicitudes europeas que designan a

Esparfia vy las solicitudes internacionales de patente (PCT) que hayan entrado en

fase nacional en Espafia, que hubieran sido publicadas en espafiol y cuyas fechas

de presentacién (o prioridad) y de publicacion cumplan las mismas condiciones

previamente mencionadas para las solicitudes espafiolas.

No obstante, y como mejor informacion para el solicitante y para el puablico en
general, en el IET se podran citar con categoria “E” solicitudes de patente o de
modelo de utilidad presentadas en cualquier otra oficina de patentes, incluidas las
solicitudes europeas y las solicitudes PCT que no cumplan lo indicado en el
parrafo anterior, cuyas fechas de presentacion (o prioridad) y de publicacion
cumplan las mismas condiciones previamente mencionadas para las solicitudes

espafiolas.

En el apartado B4.4.3 (e) se aborda la redaccion de la Opinién Escrita en caso de

haberse citado documentos con categoria “E”.

Documentos intermedios (“P”)

Categoria “P”

Se consideran “documentos intermedios”, los documentos cuya publicacion ha
tenido lugar entre la fecha de prioridad reivindicada (o prioridad més antigua si hay

varias) y la fecha de presentacion de la solicitud de patente.

Estos documentos podran ser tanto documentos de patente como documentos de

literatura no patente y solo se podran citar cuando la solicitud en estudio haya

reivindicado la prioridad de una solciitud anterior.
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La categoria de estos documentos sera “P, X”, “P, Y” o “P, A” en funcién de su

relevancia.

En el apartado B4.4.3 (f) se aborda la redaccién de la Opinién Escrita en caso de

haberse citado documentos con categoria “P”.

(e) Divulgaciones orales (“O”)

Categoria “O”

Con la categoria “O” se designan aquellos documentos que corresponden a una

divulgacioén no escrita, como por ejemplo, las actas de conferencias.

La categoria de estos documentos sera “0, X”, “O, Y” u “O, A” en funciéon de su

relevancia.

(f) Documentos que se citan por otras razones (“L”, “T” y “&”)

Categoria “L”

Con la categoria “L” se designan aquellos documentos que pueden plantear
dudas sobre la reivindicacion o reivindicaciones de prioridad o que se citan para
establecer la fecha de publicacion de otra cita o por otra razén especial. En la
Opinién Escrita debera darse la razon por la que se han citado (para consultar un

ejemplo de motivo para emplear esta categoria, ver apartado B2.7).
Categoria “T”

Con la categoria “T” se designan aquellos documentos que puedan resultar Utiles
para una mejor comprension del principio o teoria subyacente a la invencion, o
gue demuestren que el razonamiento o los hechos subyacentes a la invencion son

incorrectos.
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Categoria “&”

Con la categoria “&” se designan aquellos documentos que se citan por ser
miembros de la misma familia de patentes o aqguellos documentos cuyo contenido
no ha sido verificado por el examinador pero que se supone que es
substancialmente idéntico al de otro documento que haya inspeccionado el
examinador (para consultar un ejemplo documento citado con esta categoria, ver

apartado B2.7).

B3.3.2. Identificacién del documento v partes relevantes del mismo

La identificaciébn se debe hacer siguiendo la norma ST14 de OMPI en la que se
recogen las recomendaciones que se deben seguir para la identificacion de los
documentos citados en los documentos de patente y en particular en los informes de
busqueda.

Cada documento citado debe ir acompafiado de la indicacion de las partes relevantes
del mismo, esto es, en qué parte del documento se encuentran divulgados los
elementos técnicos que se considera afectan a la novedad y/o la actividad inventiva de

las reivindicaciones de la solicitud.

En los casos en los que el documento no sea de especial relevancia, la cita de partes
relevantes se dirigira a aquellos elementos Utiles con fines, bien ilustrativos del estado
general de la técnica, bien de apoyo a una posible objecién, tal y como se ha

comentado anteriormente.
Se debe evitar, salvo en casos excepcionales, citar el documento completo.

B3.3.3. Reivindicaciones afectadas

Finalmente, en Ila columna “Reivindicaciones afectadas” se indicaran las
reivindicaciones de la solicitud que se ven afectadas por el contenido de cada uno de

los documentos citados.

En este sentido, los documentos mencionados deben cubrir todas las reivindicaciones
independientes, salvo en aquellos casos en los que para alguna reivindicacién
independiente no haya sido posible recuperar ningin documento lo suficientemente

cercano.

La cita de las reivindicaciones que figuren afectadas en el IET asi como la categoria

asignada debe ser congruente con el contenido de la Opinién Escrita.
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El examinador indicara las areas de la tecnologia que han sido objeto de blsqueda en

forma de lista de simbolos de clasificacion a nivel de subclase.

Se indicaran también las bases de datos utilizadas en la busqueda.

B4. REDACCION DE LA OPINION ESCRITA

Como ya se ha mencionado el objetivo de la busqueda es recuperar el estado de la
técnica mas relevante con el fin de evaluar la novedad y la actividad inventiva. En la
Opinion Escrita, en funcion del resultado de la busqueda, el examinador dara al
solicitante una opinibn motivada acerca de si el objeto de la solicitud cumple
aparentemente los requisitos de patentabilidad de acuerdo con la Ley 11/1986. EIl
solicitante puede responder mediante un escrito de alegaciones y/o modificando las
reivindicaciones en las fases posteriores del procedimiento.

Los razonamientos de la Opinidn Escrita deberan ser congruentes con las categorias
asignadas a los documentos en el IET y haran referencia a todas las reivindicaciones
de la solicitud. La opinion deberd estar estructurada y redactada con claridad,
acompafiandose de las explicaciones adecuadas e identificando los articulos de la Ley

11/1986 en los que se basan los razonamientos.
La Opinion Escrita contiene los siguientes apartados:

Numero de solicitud de patente

Fecha de realizacion de la Opinién Escrita

Declaracion de novedad y actividad inventiva: cuadro resumen
Base de la Opinién

Documentos considerados

o g s> w DN

Declaraciéon motivada
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N° de solicitud: ]

Fecha de Realizackin de ka Opinidn Escrita 2

Declaracion 3

Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Ratvindicacionss Si
Retvindicacionas HO

Actividad inventiva (Ar. 8.1 LP11/1986) Retvindicacionss Sl
Retvindicacionss [ [#]

Se considera que |a solicitud cumple con el requisito de aplicacion industrial, ESte requisito fue evaluado durante |a fase de
examen formal y técnico de la solicitud (Articulo 31.2 Ley 11/1086)

Base de la Opinkon.- 4
La presente opinidn se ha realizado sobre ka base de la solicitud de patente tal y como se publica

OPINION ESCRITA

M® de solicitud:

1. Decumentos considerados. - 5

A continuacion se refacionan bos documentos pertenacientes al estado e la técnica tomados en consideracidn para la
realizacidn de esta opinidan.

Documento Nimero Publicacion o ldentificacion Fecha Publicacion

2. Declaracidon motivada segin los anicules 296 y 29.7 del Reglamento de ejecucion de la Ley 111986, de 20 de
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracion

6

A excepcion de los campos 1 y 2 que se cumplimentan de forma automatica, el
examinador debe revisar o cumplimentar los campos tal y como se describe a

continuacion.

B4.1. DECLARACION DE NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA: CUADRO
RESUMEN

La Opinion Escrita contiene en primer lugar un cuadro resumen con la declaracion de
novedad y actividad inventiva de cada una de las reivindicaciones de la solicitud, que
tendra que ser congruente con el IET. Se deberan mencionar en el cuadro resumen
todas las reivindicaciones, incluso aquellas para las que no se haya citado ningun

documento en el IET.

En el caso de que en el IET se hayan citado documentos de las categorias “E”, “P, X”

o “P,Y” habra que tener en cuenta las consideraciones del apartado B4.4.3 (e) y (f).
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En relacién con la aplicacion industrial, se incluye automaticamente una frase tipo en
la que se indica que se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicacién
industrial. Este requisito habra sido ya evaluado durante la fase de examen formal y
técnico de la solicitud (art. 31.2 de la Ley 11/1986).

B4.2. BASE DE LA OPINION

Se incluye de forma automética una frase tipo donde se indica que la opinion se
realiza sobre la base de la solicitud de patente tal y como haya sido publicada
(documento A2) o vaya a ser publicada junto al IET (documento Al).

En el caso excepcional de que se haya realizado un suspenso de acuerdo con el art.
28 del Reglamento y la solicitud ya hubiera sido publicada anteriormente, el
examinador debera reflejar cual es la documentacion que servird de base de la

opinion.

B4.3. DOCUMENTOS CONSIDERADOS

La Opinion Escrita incluye una tabla con los documentos que vayan a servir de base

para el analisis de la novedad y de la actividad inventiva en la declaracion motivada.

El examinador seleccionara estos documentos de entre los documentos que se hayan
citado en el IET (ver apartado B3.3. Documentos relevantes). Dado que el sistema
informatico de gestion de invenciones (ALFA) incluye automaticamente en la tabla
todos los documentos citados en el IET, el examinador debera eliminar de esta tabla
aguellos documentos que no vayan a ser mencionados de manera explicita en la

Opinién Escrita.

Aunqgue se hayan eliminado documentos de la tabla, el orden de los documentos se
mantendrd para que coincida con el del IET. En todo caso, los documentos se
analizaran en la declaracion motivada en el orden que mejor convenga para la

exposicion del razonamiento y no necesariamente en el orden de la tabla.

La cita de los documentos en la Opinién Escrita en la tabla se hara de una forma
abreviada pero conservando informacion suficiente para poder identificar los

documentos citados en el IET sin ambigiedad.

En el caso de los documentos de patente, ALFA realiza automaticamente la cita
abreviada. En el caso de los documentos de literatura no patente, sera el examinador

quien podra adecuar el formato de la cita.
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Por ejemplo, en el caso de publicaciones cientificas periddicas, se recomienda citar
autor, revista, volumen, nidmero y fecha de publicacion (ademas de ponerla en la

tercera columna).

Ejemplo de cita de literatura no patente en latabla de la Opinién Escrita

Documento Numero Publicacién o Identificacion Fecha Publicacién

D01 VERWIJLEN et al. Langmuir, 2011,Vol. 27(15) pag. 9345-58. 22.06.2011

B4.4. DECLARACION MOTIVADA SOBRE NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA

B4.4.1. Consideraciones importantes

En apoyo de la declaracion contenida en el cuadro resumen, la Opinién Escrita
contendra una declaraciébn motivada sobre los requisitos de novedad y actividad

inventiva de todas las reivindicaciones.

La declaraciébn motivada debe ser congruente con las categorias asignadas a los
documentos citados en el IET. Cuando no se haya citado ningin documento en
relacion con una determinada reivindicacion, esta debera en cualquier caso ser
mencionada en la declaracibn motivada y se deberdn argumentar, aunque sea

brevemente, las conclusiones a las que se haya llegado sobre su patentabilidad.

Esta declaracion ird fundamentada legalmente mediante la cita de los articulos
pertinentes de la Ley de Patentes que se refieren a los requisitos de patentabilidad, a
saber:

e Art. 4.1 para los requisitos de patentabilidad en general

e Art. 6.1 para el requisito de novedad

e Art. 8.1 para el requisito de actividad inventiva.

La redaccion de la declaracion motivada debera ser clara y concisa ya que estos
aspectos son clave para una mejor comprension por parte del solicitante. Mas alla del
estilo personal de cada examinador, hay algunos criterios basicos que se deberan

seqguir:
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Metodologia y estructura

La Opinidon Escrita debe estar correctamente estructurada y debe seguir una
metodologia homogénea de acuerdo con las indicaciones, recomendaciones y
pautas que se establecen en las presentes Directrices (apartado B4.4.2
Métodologia y estructura). La uniformidad de la estructura y de la metodologia

empleadas en la redaccién de la Opinibn Escrita facilita a los solicitantes su
interpretacion.

Claridad del lenguaje empleado

Se evitard emplear términos, estructuras gramaticales y tiempos verbales
innecesariamente complejos.

Concision

Deben evitarse las repeticiones innecesarias, no siendo recomendable exponer un

mismo argumento de diferentes maneras salvo en casos excepcionales.

Objetividad

Se usara un lenguaje formal, objetivo y técnico sin apreciaciones personales o

subjetivas. Es importante el uso de la forma impersonal.

En cuanto al contenido de la declaracién motivada, se seguiran las siguientes pautas:

En principio una sola objecion por reivindicacion

No es recomendable, por ser innecesario, presentar varias argumentaciones para
llegar a una misma conclusién. Aun en el caso de citarse en el IET mas de un
documento o0 més de una combinacién de documentos con la misma categoria
afectando a una misma reivindicacion, en general, sera suficiente exponer una

Gnica argumentacion basada en uno de dichos documentos o combinacion.

Preferencia de las objeciones por falta de novedad

Si existe la posibilidad de realizar tanto una argumentacion por falta de novedad
como una argumentacion por falta de actividad inventiva, serd preferible

argumentar la falta de novedad.

Casos con mas de una argumentacion

A pesar de lo expuesto en los dos puntos anteriores, habra casos en que sea

necesario proceder de forma diferente.
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Por ejemplo, en el caso de un documento que afecta de forma fortuita a la novedad
de una reivindicacion, se incluird también la argumentacion por falta de actividad
inventiva en relacion con otro documento o combinacion de documentos cuando se
hubieran encontrado. (Para ver un ejemplo de de falta de novedad fortuita se

puede consultar el apartado B2.7.)

Otro caso en el que puede ser necesario exponer dos argumentaciones diferentes
para una misma reivindicacion se produce cuando de la misma dependen dos
modos de realizacién que requieren combinar diferentes documentos. Vease un

ejemplo de redaccion de la Opinion Escrita correspondiente a este caso en el

apartado B4.4.3 (d).

e Argumentaciones abreviadas (ver también B4.4.3 (d))

En el caso de reivindicaciones dependientes de una reivindicaciéon con falta de
novedad o de actividad inventiva, que se consideren obvias, por ejemplo por
consistir en alternativas de disefio del conocimiento general comun, en general

sera suficiente basar la objecién en una breve argumentacion

Sin embargo, cuando las reivindicaciones dependientes se refieran a
caracteristicas adicionales o alternativas con entidad propia, entonces si sera

necesario hacer una argumentacion detallada sobre su patentabilidad.

¢ Comentarios sobre aspectos no reivindicados

Cuando se hayan citado documentos relacionados con aspectos o detalles de la
invencién no reivindicados pero mencionados en la descripcion, en prevision de
gue sea necesario utilizarlos en futuras argumentaciones, por ejemplo tras una
modificacion de las reivindicaciones, se podra incluir un breve comentario en la

Opinidn Escrita sobre dichos documentos.

Este comentario podra redactarse empleando la siguiente clausula:

Clausula: Elementos no reivindicados

En el documento DON se describen diversos aspectos relacionados con elementos de
la solicitud no reivindicados (una parte de la descripcion (pag. Pn, lin. L1 a L2), una de
las realizaciones descritas (pag. Pn, lin. 2-10), etc.). Si bien esta materia no se ha
reivindicado, se cita el documento DON porque podria afectar a la patentabilidad de

futuras reivindicaciones modificadas que incluyeran precisamente dicha materia.

e Sugerencias de subsanacion
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El examinador podra realizar sugerencias sobre posibles modificaciones de la
solicitud para superar las objeciones por falta de novedad y/o actividad inventiva.
Aunque la redaccion de la solicitud y las posibles modificaciones son
responsabilidad del solicitante, en ocasiones puede ser (til que el examinador
sugiera al menos en términos generales, una posible modificacion que subsane
dichas objeciones. En caso de hacerlo, deberd quedar claro que la sugerencia es
meramente una ayuda al solicitante, y que cualquier otra modificacion propuesta

por el solicitante podra ser considerada en momentos posteriores de la tramitacion.

En estos casos, debera incluirse una clausula del tipo:

Clausula de sugerencia de modificacién

Lo sefialado anteriormente es meramente una sugerencia de modificacién que debera
interpretarse como una ayuda al solicitante con el objeto de superar las objeciones
expuestas, siendo posible cualquier otra modificacion propuesta por el solicitante,

siempre que se ajuste a lo previsto en la ley y su reglamento.

e Andlisis del estado de la técnica en caso de novedad y actividad inventiva.

Si de la comparacion con el estado de la técnica se concluye que el objeto de
las reivindicaciones es nuevo y presenta actividad inventiva, en la Opinidon
Escrita se deberan exponer las diferencias técnicas observadas y argumentar

por qué le confieren a la invencion caracter novedoso e inventivo (véase

apartado B4.4.3 (c)).

B4.4.2. Metodologiay estructura de la Opinidon Escrita

La Opinién Escrita consiste en un analisis de la novedad y la actividad inventiva de las

reivindicaciones.

La metodologia para analizar cada reivindicacion consiste en comparar el texto de la
reivindicacion, tal y como aparece en la solicitud, con los elementos o etapas que se
describen en el documento considerado méas cercano en el estado de la técnica. Se
recomienda no modificar la terminologia que se emplea en la solicitud objeto del
informe, para poner mejor en evidencia la falta o no de novedad y actividad inventiva
de la invencion. La metodologia especifica de cada caso se describe en el apartado
B4.4.3.
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Los elementos que constituyen la estructura de la Opinion Escrita son un conjunto de
argumentaciones sobre la patentabilidad de cada reivindicacibn o grupo de
reivindicaciones y las correspondientes conclusiones parciales, asi como una

conclusion final sobre la patentabilidad de todas las reivindicaciones.

Es importante destacar que el objeto para el que se solicita la proteccion esta definido
en las reivindicaciones (art. 26 de la Ley 11/1986) y por lo tanto, se considera
innecesario empezar la Opinibn Escrita con una breve exposicion de lo que el
examinador considera que es la invencién. Ademas esta practica podria generar
polémica si la explicacion no se ajustara, en opinion del solicitante, a lo expresado en

las reivindicaciones.

Asi pues la Opinibn Escrita comenzarda directamente con el andlisis de la

patentabilidad de las reivindicaciones.

La estructura se basard en el arbol de dependencia de las reivindicaciones,
aborddndose siempre antes una reivindicacion independiente que sus

correspondientes dependientes.

Cuando existan diferentes estructuras posibles debido a la complejidad de las
dependencias, podran utilizarse diferentes aproximaciones, por ejemplo, por bloques
de dependencia de reivindicaciones, por categorias de reivindicaciones o por
requisitos de patentabilidad. ElI examinador decidira cual es la aproximaciéon que

resulta mas clara para cada solicitud.

Asi, en una posible aproximacioén, se estructurara la Opinién Escrita por bloques de
dependencia de reivindicaciones, dando opinién sobre la patentabilidad de cada una
de las reivindicaciones independientes junto a sus respectivas reivindicaciones

dependientes.

Una segunda opcién es comenzar dando una opinién motivada sobre la patentabilidad
de todas las reivindicaciones independientes y evaluar después las reivindicaciones

dependientes.

Otra opcién seria comenzar la Opinion Escrita con aquella reivindicaciéon
independiente que vaya a ser objeto de una mayor objecion, por ejemplo, por falta de
novedad, para continuar después con aquellas reivindicaciones que vayan a ser
objetadas por falta de actividad inventiva. En ultimo lugar, se haria mencion a aquellas

para las que no se ha encontrado objecion.

Version 2.1 43/75



DirExPat-B
PARTE B - IET Y OPINION ESCRITA

allwa

OEPM

Ejemplo de diferentes estructuras de la Opinién Escrita

- e : . R1 R3
Sea una solicitud con dos reivindicaciones independientes

R1y R3 de las que dependen, respectivamente, R2 y R4. R2 R4

e Por bloques de dependencia se analizarian, por una parte, la principal R1 y su

dependiente R2 y, por otra parte, la principal R3 y su dependiente R4.

e Por categorias de reivindicaciones se analizarian primero las independientes R1 y

R3 y a continuacién las dependientes R2 y R4. Esta solucion puede ser
conveniente cuando R1 y R3 se refieren, por ejemplo, a un procedimiento y a un

aparato que se puedan analizar facilmente de forma conjunta:

Clausula procedimiento/aparato

Se considera que el procedimiento objeto de la reivindicacion 3 se corresponde con
las instrucciones de utilizacibn que se deducen de manera inequivoca de la
finalidad, la estructura y las caracteristicas técnicas del aparato objeto de la

reivindicacion 1.

Asi pues, al carecer de actividad inventiva la reivindicacion 1 de acuerdo con lo
expuesto en el apartado anterior, la reivindicacion 3 carece también de actividad

inventiva.

e Por requisitos de patentabilidad se analizarian primero las reivindicaciones que

carezcan de novedad y a continuacion las que carezcan de actividad inventiva. Asi,
por ejemplo, si R3 y R4 no tienen novedad y R1 y R2 no tienen actividad inventiva,
se analizarian primero R3 y R4.

La Opinién Escrita terminard con una conclusion general acerca de la patentabilidad
de todas y cada una de las reivindicaciones, que resuma las conclusiones parciales
acerca de la patentabilidad de cada reivindicacion o grupo de reivindicaciones

analizadas por separado.

Para ello, podré hacerse uso de clausulas como las de los siguientes ejemplos:
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Clausula de conclusion, ejemplo 1:

En conclusién, se considera que las reivindicaciones R1 a R3 satisfacen (no
satisfacen) los requisitos de patentabilidad establecidos en el art. 4.1 de la Ley de
Patentes 11/1986.

Clausula de conclusién, ejemplo 2:

En conclusién, se considera que la invencion segun se define en las reivindicaciones
R1 y R10 no cumplen los requisitos de patentabilidad establecidos en el art. 4.1 de la
Ley de Patentes. Por el contrario, se considera que las reivindicaciones R2 a R9

satisfacen dichos requisitos de patentabilidad.

B4.4.3. Modelos de redaccion de la Opinién Escrita para diferentes casos

(a) Faltade novedad

Se considera que existe falta de novedad cuando todas las caracteristicas técnicas de

una reivindicacion estén explicita o _implicitamente divulgadas en un solo documento

del estado de la técnica. Para la evaluacion de la novedad no se combinaran
elementos separados del estado de la técnica y, por tanto, en la declaracion de falta
de novedad se hara referencia a un solo documento, denominado en lo que sigue D01,
y que en general ird citado en el IET con la categoria “X” (también podra ser citado un

documento con categoria “E” o un documento con categoria “P, X", ver apartados

B4.4.3 (e) y B4.4.3(f)). Tampoco es posible combinar elementos separados aun

cuando estén incluidos en el mismo documento del estado de la técnica, a menos que

dicha combinacion esté sugerida especificamente (ver Parte E. Patentabilidad).

No obstante, ocasionalmente se podra hacer referencia a otros documentos para

motivar la falta de novedad, por ejemplo, en los siguientes casos:

e EIl documento D01 hace referencia explicita a otro documento RefOl, por
ejemplo, proporcionando informacion mas detallada sobre ciertas
caracteristicas. El contenido de Ref0l puede considerarse incorporado al

documento D01 en la medida en que se indica en este ultimo.

e Para la interpretacion de un determinado término especial, se podra hacer

referencia a un diccionario o documento similar.
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e Para demostrar que una caracteristica no divulgada explicitamente esta
implicita en DO1 se podra hacer referencia a documentos que permitan ilustrar

tal demostracion.

La metodologia propuesta para la redaccion de la objecion por falta de novedad
consiste en reproducir integramente el texto de la reivindicacion independiente, tal y
como aparece en la solicitud, e insertar entre paréntesis los elementos o etapas
descritos en D01, conservando en la medida de lo posible la terminologia de D01, e
indicando las partes correspondientes del documento o los signos de referencia de los
dibujos.

Se distinguiran a continuacion dos casos: falta de novedad explicita y falta de novedad
implicita.

(al) Falta de novedad explicita

Cuando todas las caracteristicas técnicas que definen el objeto de la
reivindicacion objetada por novedad estén descritas explicitamente en el
documento DO1 la conclusion sera directa, por lo que sera suficiente exponer,
siguiendo la metodologia anterior, la correspondencia entre las caracteristicas

divulgadas en el documento citado y las caracteristicas reivindicadas.

Cabe mencionar aqui que es importante valorar el objetivo o uso particular al
analizar la novedad de las reivindicaciones de una entidad fisica (dispositivo,
producto, etc.) frente al estado de la técnica anterior, es decir, las designaciones
precedidas por el término “para” (ver, apartado (a2) (ii)). En el caso de
reivindicaciones de procedimiento la expresion “para” puede tener ofras
implicaciones (ver Parte E, apartado 6.4.4. Interpretacion de las reivindicaciones).
Asimismo en algunos casos particulares, como por ejemplo en las reivindicaciones
relacionadas con sustancias o composiciones quimicas destinadas a un uso
determinado no terapéutico, la expresion “para” deberd interpretarse en el sentido
gue se indica en la Parte E, apartado 6.4.4 (ver también en la versién parcial 2.0
de Directrices de Examen, Parte B, apartado 3.2.1.1). Cuando se trate de
productos farmacéuticos y sus usos terapéuticos, la expresion “para” se

interpretara segun lo que se indica en Parte E, apartado 6.4.13.

Se proponen los dos siguientes ejemplos de redaccion de la Opinién Escrita ante
una falta de novedad explicita, para los casos de un dispositivo y un

procedimiento, respectivamente:
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Redaccion de la Opinién Escrita. Falta de novedad explicita, ejemplo 1:

A continuacion, se reproduce literalmente la reivindicacién 1 indicAndose entre
paréntesis las partes del documento D01 correspondientes:

Dispositivo para coccion por induccion que comprende (ver parr.27-33 y fig. 1) :

- un cuerpo base (10);

- un elemento de calentamiento por induccion (22)

- un &rea de deteccién (10a) con un sensor de radiacion infrarroja (24),

- una guia de ondas (26) para conducir la radiacion infrarroja

En vista de lo anterior, se pone de manifiesto que todas las caracteristicas técnicas
gue definen el objeto de la reivindicacion 1 estan idénticamente descritas en el
documento D01, por lo que dicha reivindicacion no satisface el requisito de novedad,
segun se establece en el art. 6.1 de la Ley de Patentes 11/1986.

Redaccion de la Opinién Escrita. Falta de novedad explicita, ejemplo 2:

En relacién con la reivindicacién 1, el documento DO1 describe el siguiente método

(entre paréntesis se incluyen referencias a D01):

Método de preparacion de muestras pulverulentas para andlisis de rayos X que
comprende las siguientes etapas (D01, parr. 22-28):

- moler una muestra del sélido a analizar;

- formar una pasta homogénea consistente mediante adicién y mezclado

del sélido molido con un liquido;

- introducir la pasta en una cdmara y comprimirla hasta eliminar el liquido

mezclado
- obtener una barrita de muestra consistente.

Asi pues, el documento D01 divulga idénticamente todas las etapas del método
definido en la reivindicacion 1 y por tanto dicha reivindicacion no satisface el requisito

de novedad segun se establece en el art. 6.1 de la Ley de Patentes 11/1986.
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(a2) Faltade novedad implicita

En cuanto a la divulgacién implicita de cierta informacién relevante para evaluar la

novedad conviene recordar algunos aspectos que se abordan con mayor detalle
en el apartado 6.4. Novedad de la Parte E. Asi, la informacién implicita presente
en el documento DO1 que afecta a la novedad es aquella que llevaria al experto
en la materia, al aplicar las pautas dadas en D01, obligatoriamente, y sin ninguna
duda razonable, a un resultado igual al de la reivindicacion.

En estos casos, puede resultar apropiado hacer una mencién a ese conocimiento
o informacién implicita que afecta a la novedad. A continuacion se dan algunos

ejemplos:
() Caracteristica implicita.

En la solicitud de patente se reivindica un elemento hecho de un material elastico.
El estado de la técnica DO1 divulga el mismo elemento hecho de caucho, sin
mencién explicita a que es un material eldstico. Se podria redactar asi la

declaracion de falta de novedad:

Clausula para caracteristica implicita

Dado que el caucho es un material de propiedades elasticas bien conocidas, se
considera que DO1 implicitamente describe esta caracteristica y que por tanto DO1
divulga idénticamente el contenido de la reivindicacion 1, afectando en consecuencia

al requisito de novedad establecido en el art. 6.1 de la Ley de Patentes 11/1986.

Si el examinador lo considerara oportuno, podria mencionar un segundo
documento en apoyo de la afirmacion de que el caucho es un material elastico,
citdndolo en el IET con la categoria “A”, (si solo se utilizara su mencién a estos

efectos).
(i)  Interpretacion del término “para”

En la solicitud se reivindica un dispositivo para detectar el borrado fraudulento de
discos duros mediante la aplicacion de un campo magnético intenso. El estado de la
técnica divulga un dispositivo estructuralmente idéntico pero destinado a detectar la
manipulacion de contadores de luz mediante la aplicacion de un campo magnético

intenso.
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Clausula “adecuado para”

Dado que el dispositivo descrito en DOl es estructuralmente idéntico al dispositivo
reivindicado, y que seria adecuado para su uso en contadores de luz sin necesidad de
ninguna modificacién, se considera que el documento D01 afecta al requisito de
novedad establecido en el Art. 6.1 de la Ley 11/86.

(ili)  DO1 hace referencia explicita a otro documento

En los casos en los que el documento DO1 hace referencia explicita a otro documento
Ref01 (con Numero de Publicacion NPub o la identificacion empleada en D01), el
contenido de este Ultimo puede considerarse incorporado a DO1 en la manera en que
se indique en DO1. Si hay informacién relevante para la objecién de la novedad en

dicho documento, se puede hacer mencién, por ejemplo, de la siguiente manera:

Clausula para referencias entre documentos

La caracteristica A se encuentra idénticamente descrita en el documento [incluir NPub
o identificacion] (véase, pagina/columna/parrafo), cuyo contenido se considera
incorporado por referencia en DO1(véase D01, pagina/columna/parrafo).

(iv) Interpretacion de un término

En ocasiones es necesario recurrir a un diccionario o documento de referencia similar
para la definicion o interpretacion de un término, en cuyo caso se podra hacer una

aclaracion respecto a esa interpretacion, a la hora de objetar la novedad:

Clausula para interpretacion de un término

El término “fleje” utilizado en la solicitud, se asimila aqui con el término normalmente
empleado en la literatura cientifica “cantilever” que, por definicién (véase, por ejemplo,

el documento de referencia https://en.wikipedia.org/w/index.php?titte=Cantilever

(07/08/2014)), se refiere a una lengueta con un extremo libre y otro anclado a un

soporte.

Por tanto, considerados equivalentes los términos ‘“fleje” y “cantilever”, se concluye
gue todos los elementos que definen el objeto de la reivindicaciébn Rx se encuentran
idénticamente divulgados en D01, y por tanto dicha reivindicacion no satisface el

requisito de novedad, segun el art. 6.1 de la Ley 11/1986.
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(v)  Variantes

En los casos en los que una sola reivindicacion define multiples variantes (por ejemplo
las reivindicaciones establecidas segun la practica Markush) se considerara que la
divulgacion previa de una sola de dichas variantes afecta al requisito de novedad. Se

podra redactar en la Opinion Escrita de la siguiente manera:

Clausula para variantes

El documento D01 describe idénticamente una de las variantes definidas en la
reivindicacion 1, y por tanto dicho documento afecta al requisito de novedad de dicha
reivindicacion (art. 6.1 de la Ley 11/1986).

(vi) Divulgaciones particulares y reivindicaciones genéricas

La divulgacion previa de un caso particular de una caracteristica reivindicada de

manera genérica afecta a la novedad.

Por ejemplo, una reivindicacion que se refiere a un determinado elemento metalico se
veria afectada por un documento anterior que divulgara el mismo elemento fabricado
con cobre. La declaracién de falta de novedad podria redactarse de la manera

siguiente en la Opinion Escrita:

Clausula para divulgaciones particulares

Dado que el cobre es un material metélico, se considera idénticamente descrito en
D01 un caso particular del elemento metalico definido en la reivindicacion Rx, y por

tanto en este caso no se satisface el requisito de novedad (art. 6.1 de la Ley 11/1986).

(vii) Reivindicacion de un rango de valores

En el caso de que se reivindique un rango de valores para una variable determinada,
la divulgacion previa de un valor o de un conjunto o subrango de valores que se
encuentren dentro de dicho rango afecta al requisito de novedad. Se trataria de un
caso andlogo al de la divulgacion previa de una caracteristica especifica que afecta a

una caracteristica general (véase apartado anterior).
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Ejemplo de reivindicacion de un rango de valores

Reivindicacion 1. Sistema de captura de imagenes multiespectrales para el andlisis,
seleccion y clasificaciébn de carne que comprende una pluralidad de fuentes de luz
configuradas para emitir una pluralidad de longitudes de onda en el rango

comprendido entre 380-570 nm.

Una posible redaccién de la Opinidn Escrita seria:

Clausula:

El documento D01 describe un sistema de captura de imagenes multiespectrales
para el analisis, seleccién y clasificacién de carne que comprende una pluralidad
de fuentes de luz que emiten en diferentes longitudes de onda dentro del azul (450-

495 nm) (o bien que emite Unicamente en la longitud 450 nm).

Dado que las fuentes descritas en DO1 emiten luz en un rango de valores (0 en un
valor) comprendido en el rango reivindicado, se considera que D01 describe
idénticamente un caso particular del contenido de la reivindicacion 1 y que por
tanto afecta al requisito de novedad (art. 6.1 de la Ley 11/1986).

(b) Ealta de actividad inventiva

La falta de actividad inventiva se produce cuando la invencién, aun siendo nueva,
resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.
Para valorar dicha falta de actividad inventiva se seguird, siempre que sea posible, la
metodologia conocida como Método Problema Solucion (en adelante MPS). Esta

metodologia se explica con detalle en el apartado 6.6.1 de la Parte E.

El primer paso del MPS consistira en determinar cuél es el documento del estado de la
técnica que se considera mas cercano para la reivindicacion sobre la que se esta

opinando. Dicho documento se denominara D01 en adelante.

En general se trata del documento con un mayor nimero de caracteristicas técnicas
en comun con el objeto de la reivindicacion y que ademas aborda el mismo problema

técnico.
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En ocasiones resulta dificil determinar a priori cual es el documento mas cercano al
objeto de la reivindicacién analizada porque se han recuperado varios documentos y
no existe un criterio claro para elegir el que se considera mas cercano. En este caso,

se elegira uno cualquiera de ellos y se aplicara el MPS.

Si la aplicacion del MPS conduce a demostrar la falta de actividad inventiva de forma
satisfactoria, se adoptara este documento como el mas cercano y se procedera a
redactar la Opinion Escrita.

Si por el contrario, la aplicaciéon del MPS no demuestra la falta de actividad inventiva,
se repetira la aplicacién del MPS con otro documento recuperado en la busqueda.

En caso de que ningln documento haya permitido aplicar el MPS demostrando la falta

de actividad inventiva, pueden darse dos situaciones:

e La reivindicacion tiene actividad inventiva: este sera el caso mas general (ver

apartado B4.4.3. (c))

e La reivindicacién no tiene actividad inventiva: se trata de un caso excepcional
en el que el examinador deberd motivar la falta de actividad inventiva con un
razonamiento diferente al establecido en el método MPS (por ejemplo,

invencion de paso atras).

Por otra parte, como se vera mas adelante, en el MPS se podran utilizar otros
documentos D02, D03, etc., que pueden reflejar diferentes aspectos como por

ejemplo:
e caracteristicas generales del estado de la técnica
e caracteristicas técnicas de la reivindicacion no cubiertas por DO1

e oftras soluciones técnicas al problema técnico objetivo planteado al aplicar el
MPS

e otras invenciones que compartan elementos comunes con la reivindicacion
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(b1) Estructura general de la Opinion Escrita con MPS

La redaccién de la declaracién motivada en caso de falta de actividad inventiva se
estructurard siguiendo los cinco pasos del MPS descritos en la Parte E, apartado 6.6.1

y terminard con una conclusion.

1. En primer lugar, se indicara cudl es el documento del estado de la técnica que

se considera mas cercano para la reivindicacion sobre la que se esta opinando

Se considera que el documento DO1 es el documento del estado de la técnica mas
proximo al objeto de la reivindicacion 1.

2. En segundo lugar, se comparara el objeto de la reivindicacion 1 con el
contenido de D01, resaltando claramente las correspondencias existentes entre

ambos. Se recomiendan las siguientes opciones de redaccion:

Opcién 1:

La primera opcién recomendada es reproducir integramente de forma literal el texto de
la reivindicaciéon analizada, tal y como aparece en la solicitud, y después insertar entre
paréntesis los elementos o etapas descritos en DO1. Se conservara la terminologia de
D01, citandose las partes de D01 o los signos de referencia de los dibujos que

permitan identificar en DO1 los elementos o etapas mencionados.
Opcioén 2:

Cuando la opcién anterior no resulte conveniente para establecer la correspondencia
entre las caracteristicas técnicas reivindicadas y las caracteristicas divulgadas en D01,
otra opcién es mencionar Unicamente aquellos elementos de la reivindicacion que

tienen correspondencia clara con elementos divulgados en D01 y omitir el resto.

Se procurard también en esta opcidbn mantener la terminologia y la redaccion de la
reivindicacion aunque en ocasiones, para resaltar mejor la correspondencia, puede ser

conveniente utilizar una denominacion distinta de los elementos reivindicados.
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Ejemplos de comparacién de DO1 con la reivindicacion

A continuacién se ilustran con un ejemplo dos opciones de redaccién basadas en la siguiente

reivindicacion:

Reivindicacién 1:

Dispositivo para la desinfeccién de objetos que comprende un LED de UV (7), una carcasa
(12), un interruptor (16), una toma de corriente y un espacio donde depositar los objetos a

desinfectar.
Opcién 1
Se menciona brevemente el contenido del documento que permite relacionarlo con la

reivindicacién. Por ejemplo, se puede emplear el titulo o algunos elementos del resumen. A

continuacion se establecen las correspondencias entre el objeto de la reivindicacién y DO1.

En DO1 se describe un aparato para la desinfeccion de instrumentos meédicos.

A continuacioén, se reproduce literalmente la reivindicacion 1 indicAndose entre paréntesis

las partes correspondientes del documento DO1:

Dispositivo para la desinfeccion de objetos (aparato para la desinfeccién de instrumentos

médicos, véase D01, resumen) que comprende un LED de UV (una lampara de UV, véase

D01, fig. 1 (2), parrafo 6), una carcasa (véase D01, fig. 1 (1), parrafo 5), un interruptor, una

toma de corriente (un sistema de alimentacién eléctrica mediante un interruptor y una toma

de corriente, véase D01, parrafo 7 y figura 1) y un espacio donde depositar los objetos a

desinfectar.

Opcién 2

En este caso, como en D01 no se describe un LED sino una lampara, se sigue la estructura de
la reivindicacion pero se utiliza la denominacién de DO1 para este elemento y se elimina la
mencién a “un espacio donde depositar los objetos a desinfectar” que no se describe

explicitamente en DO1.

En el documento D01 describe el siguiente dispositivo (se incluyen entre paréntesis

referencias a DO1):

Dispositivo para la desinfeccion de objetos (ver resumen) que comprende una lampara de
UV (fig. 1 (2), parrafo 6), una carcasa (fig. 1 (1), parrafo 5), un interruptor y una toma de

corriente (parrafo 7 v figura 1).
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3. En tercer lugar se procedera a sefialar la diferencia entre la reivindicacion y el
documento DO1. Esta diferencia podrd consistir en una Unica caracteristica
técnica 0 en varias caracteristicas técnicas diferentes relacionadas con un

mismo efecto técnico al que contribuyen.

Asi pues, la diferencia entre el objeto de la reivindicacion 1y el dispositivo de D01 es
que en la reivindicacién 1 la lampara es un LED de UV, mientras que en DOl se

emplea una lampara de UV convencional.

4. En cuarto lugar, se establecerd, el efecto técnico que produce la diferencia
identificada y el problema técnico objetivo que resuelve.

El efecto técnico que se produce como consecuencia de utilizar un LED de UV es la
reduccién del consumo de electricidad y el aumento de la vida util de los medios de
iluminacion. El problema técnico objetivo que se resuelve por el efecto técnico
derivado de dicha diferencia es como conseguir un dispositivo con mayor eficiencia

energética y con unos medios de iluminacién con una vida Gtil mas larga.

5. En quinto lugar se analizar4 la obviedad de la solucibn basada en las
caracteristicas técnicas diferenciales sefialadas en el paso anterior. Para ello
se valorara si existe alguna motivacion que hubiera conducido al experto en la

materia a recurrir a dicha solucion

El experto en la materia, a la vista del documento DO1 y motivado por la necesidad de
mejorar la eficiencia energética y la vida util de los medios de iluminacién del
dispositivo, hubiera sustituido la lampara convencional de DO1 por un LED ya que se
trata de un elemento de iluminacién equivalente ampliamente conocido en el estado de

la técnica por su eficiencia energética y su mayor vida util.

6. En sexto y ultimo lugar se procedera a declarar formalmente la falta de

actividad inventiva:

En conclusién, se considera que la reivindicacion 1 carece de actividad inventiva (art.
8.1 de laLey 11/1986).
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(b2) Casos de falta de actividad inventiva

A continuacidon se exponen diferentes casos de falta de actividad inventiva y los

correspondientes modelos de redaccion que se proponen.

(i) Documento D01 citado con categoria “X” por falta de actividad inventiva

En este caso existen diferencias entre la reivindicacion y el documento D01, pero el
documento D01 es suficiente por si solo para establecer que la reivindicacion no tiene

actividad inventiva.
Esta situacion se puede producir, por ejemplo, cuando las diferencias consistan en:

e utilizar elementos técnicos equivalentes conocidos que se emplean para que
realicen la funcién que se espera de ellos,

e sustituir un elemento técnico mas antiguo por otro de tecnologia mas moderna
que el divulgado en D01,

e alternativas de disefio o constructivas de las que no se derive ningun efecto

técnico inesperado o que no parezcan solucionar ningun problema técnico.

También se puede producir esta situacibn cuando en un Unico documento se
describan diferentes realizaciones que es necesario combinar (ver por ejemplo en la
Parte E, apartado 6.4.11). La forma de argumentar la falta de actividad inventiva en
esta situacién es similar a la descrita para la combinacibn de documentos con
categoria “Y” en los apartados B4.4.3. (b3) (ii), (iii) o (iv).
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Ejemplo de falta de actividad inventiva basada en un Unico documento D01

Reivindicacion 1:

Maquina dispensadora de café que comprende un molino con un depdsito para
granos de café tostados, medios que proporcionan agua caliente a presién y una
primera camara donde se pone en contacto el agua caliente a presion con el café
molido, caracterizada por que se dispone de una segunda cdmara a la que llega la
bebida de café, situada justo antes de la boquilla de vertido y que estd dotada de un
filtro para reducir el contenido en posos de la bebida a suministrar.

Opinién Escrita

Una vez analizado el estado de la técnica mas proximo DOl y tras resaltar los
elementos comunes de DOl con el objeto de la reivindicacion, se redactarian a
continuacién los siguientes pasos del MPS de acuerdo con la estructura general
descrita en 4.4.3 (b2).

La diferencia entre el objeto de la reivindicacién 1 y la maquina dispensadora
descrita en DO1 es que en D01 no se menciona la utilizaciéon de un filtro.

El efecto técnico derivado de esta diferencia consiste en retener en la camara las
particulas de café existentes en la bebida. El problema técnico objetivo asociado al
efecto técnico es evitar la presencia de particulas en la bebida. Se considera que es
del conocimiento general comun la utilizacion de medios para separar los posos de
la bebida al hacer café. Por ello, al experto en la materia se le hubiera ocurrido de
forma obvia completar la maquina dispensadora descrita en DO1 incluyendo un filtro

en la camara que se encuentra justo antes de la boquilla de vertido.

En general, cuando la diferencia se refiera a un elemento técnico que pertenezca al
conocimiento general comun, no serd necesario citar un documento D02 de apoyo. Sin
embargo, en prevision de que en fases posteriores del procedimiento el solicitante
pusiera en duda que la diferencia pertenezca al conocimiento general comudn, se
puede apoyar esta declaracién mediante algiin documento D02 que demuestre que se
trata efectivamente del conocimiento general comuan (por ejemplo, un diccionario, una
enciclopedia, un libro de texto, o un documento en el que se ponga en evidencia, con
multiples referencias al estado de la técnica, que se trata de un conocimiento general

comun.)

Version 2.1 58/75




DirExPat-B

: %é ;:%riozsgiu, ENERGIA [ .
PARTE B - IET Y OPINION ESCRITA

all® s

OEPM

Este documento adicional D02 se citard en el IET con la categoria “A” para dicha
reivindicacion (si solo se utilizara su mencion a estos efectos). La redaccion de la
conclusion de la Opinién Escrita debe dejar claro que no se trata de una combinacion

de documentos sino de una cita de apoyo.

Asi una clausula propuesta para este caso es:

Clausula de cita de un documento D02 de apoyo con categoria “A”

Por lo tanto, se considera que la reivindicacion 1 carece de actividad inventiva a la
vista de las ensefianzas de D01 y del conocimiento general comun ilustrado por D02
(art. 8.1 Ley 11/1986).

(ii) Combinacién de dos documentos, D01 y D02, citados con categoria “Y”

En este caso existen diferencias entre el objeto de la reivindicacion y el documento
D01 considerado mas préximo en el estado de la técnica, pero dichas diferencias se
encuentran descritas en un segundo documento D02, y es la combinacion de D01 y

D02 la que afecta a la actividad inventiva de la reivindicacion.

Para que se pueda establecer la falta de actividad inventiva combinando dos
documentos se deben dar determinadas condiciones que se analizan mas

detalladamente en la parte E, Apartado 6.5.3.

Por ello la Opinion Escrita debe reflejar las razones por las que se considera que el
experto en la matera hubiera recurrido a la combinacién de los dos documentos de

forma que quede claro que:

- la combinacién de D01 con D02 hubiera producido el efecto técnico
identificado en los primeros pasos del MPS resolviéndose asi el problema
técnico planteado

- dicha combinacién responde a una motivacion que no se basa en

conocimientos adquiridos a posteriori (analisis “ex post facto” o “hindsight”).

Estas razones pueden ser, entre otras, que los dos documentos traten sobre un mismo
problema técnico, que un documento haga referencia de forma explicita al otro o que

se trate de documentos del mismo campo técnico.

Se expone a continuacion un ejemplo que refleja la combinacion de dos documentos
D01 y D02 para mostrar la falta de actividad inventiva, incluyendo la opiniéon escrita

completa en lo que se refiere a la reivindicacion que se analiza:
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Ejemplo de falta de actividad inventiva por combinacion de dos documentos

Reivindicacion 1:

Sistema para fijar un teléfono maovil a una prenda caracterizado por que comprende
una funda (2) para alojar el dispositivo movil (3) en la que se incluye una pieza
magnética interna (4), y una pieza complementaria magnética externa (5), apta para
unirse magnéticamente con la pieza interna (4) a través de la funda (2) y del tejido de

la prenda.

Opinién Escrita

Se considera que D01 es el documento del estado de la técnica mas proximo al

objeto de la reivindicacion 1.

En relacién con la reivindicacion 1, D01 describe el siguiente dispositivo (se incluyen

entre paréntesis referencias a D01):

Sistema para fijar un teléfono maovil a una prenda que comprende una funda (10)
para alojar un dispositivo movil (20) (ver parr. [0027], fig.1) que dispone de dos
aberturas (21,22) en la cara posterior aptas para introducir por ellas un cinturén y asi

fijar el dispositivo mévil (20) al usuario.

La diferencia entre este dispositivo y el objeto de la reivindicacién 1 reside en los
medios de fijacibn a una prenda del usuario. En efecto, en la reivindicacion 1 se
emplean medios magnéticos para fijar la funda a la ropa, mientras que en el
documento DO1 la funda tiene un par de aberturas por las que se introduce un
cinturébn o una mufequera (ver, por ejemplo en la figura 1, aberturas 21 y 22).El
efecto técnico asociado a esta diferencia es la simplificacion del mecanismo de
fijacion o separacién como consecuencia de la utilizacion de medios magnéticos
frente a medios mecanicos, que requieren una asociacion estructural de la funda y

el cinturén por medio de las aberturas.

El problema técnico objetivo que se resuelve gracias a esta diferencia es por tanto la

simplificacion del proceso de fijar y separar la funda a la prenda.

Por otra parte, en el documento D02 (ver fig. 1) se describen unos medios de fijacion
de unas gafas a una prenda (pérr. [0013]), consistentes en dos piezas de material
magnético (2) y (3) aptas para unirse entre si a través de un tejido (4) estando la
pieza (2) unida a una patilla de las gafas (1) y la pieza (3) unida al tejido (4) de la

prenda.
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Se considera que el experto en la materia, enfrentado al problema técnico objetivo
mencionado, hubiera recurrido a las ensefianzas del documento D02 ya que es del
mismo campo técnico y aborda el mismo problema, consistente en fijar un objeto a

una prenda del usuario.

Por lo tanto, el experto en la materia, siguiendo las ensefianzas de D02, hubiera
afadido una pieza imantada a la funda de DO1 uniéndola a una pieza imantada
complementaria con objeto de fijar la funda a una prenda del usuario. De esta
manera hubiera empleado en la funda de DO1 los medios de fijacion descritos en
D02 sin necesidad de modificarlos y sin que se produzca ningun efecto inesperado,

llegando asi de forma obvia a la solucién reivindicada.

En conclusién, la reivindicacion 1 carece de actividad inventiva frente a la
combinacion de los documentos D01 y D02, segun se establece en el art. 8.1 de la
Ley de Patentes 11/1986.

(i) Combinacién de varios documentos con categoria “Y” por mera

yuxtaposicién de caracteristicas técnicas conocidas

En este caso la reivindicacion consiste en una mera yuxtaposicion de equipos,
elementos o etapas con caracteristicas técnicas conocidas, sin que haya ningun efecto
sinérgico, sino meramente los efectos técnicos esperables de las caracteristicas

técnicas de cada equipo, elemento o etapa considerados por separado.

Se muestra a continuacién un ejemplo de redaccion de opinidn escrita que refleja este

caso, incluyendo primero la reivindicacion correspondiente:

Ejemplo de falta de actividad inventiva por yuxtaposicion de documentos

Reivindicacion 1:

Mueble urbano multifuncional caracterizado por que consta de un banco para acoger a
varias personas, una placa solar para el suministro de energia eléctrica a todos los
equipos del mueble que lo necesiten, unas luminarias para proporcionar iluminacion,
unos elementos calefactores insertados en el asiento y el respaldo y un punto de

suministro de wifi en la parte superior del mueble.

Opinién Escrita
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En la Opinién Escrita, una vez analizado el estado de la técnica mas proximo DO1 y tras
resaltar los elementos comunes de D01 con el objeto de la reivindicacion, se
redactarian a continuacion los siguientes pasos del MPS de acuerdo con la estructura
general descrita en 4.4.3 (b2).

Las principales diferencias entre el mueble urbano objeto de la reivindicacion 1 y el
descrito en DO1 consisten en que el mueble urbano reivindicado consta de los
siguientes elementos de los que carece el mueble de DO1:

- elementos calefactores insertados en el asiento y el respaldo.

- punto de suministro de wifi en la parte superior del mueble.

Sin embargo son conocidos en el estado de la técnica muebles urbanos dotados de
dichos elementos (entre paréntesis se citan partes de los documentos mencionados
asi como elementos identificados mediante las referencias empleadas en dichos

documentos):

- En D02 se describe un banco para colocar a la intemperie (ver figuras 1 a 3)
que dispone de elementos calefactores (7, 8 y 9) en diferentes partes del

mismo, al objeto de aumentar el confort de los usuarios en invierno.

- En D03 se describe un banco (ver figura 1) que dispone de un punto de
suministro wifi (12) al objeto de permitir que quienes se aproximen al banco

puedan acceder a internet.

Como se desprende de lo expuesto anteriormente, tanto DO1 como D02 y D03 se
refieren a unidades funcionales conocidas incorporables a un mismo mueble urbano

multifuncional.

Asi pues la invencion reivindicada resulta de la mera yuxtaposicion en un mismo
mueble de dichas unidades funcionales conocidas, sin que aparentemente sea
necesario hacer ninguna adaptacion al mueble que no se derive directamente de lo
descrito en el estado de la técnica para cada unidad funcional por separado. Ademas,
tampoco se reivindica ninguna caracteristica técnica concreta relacionada con la

integracion en un mismo mueble de las diferentes unidades funcionales.

Por otra parte, al incorporar en un mismo mueble las diferentes unidades funcionales,
cada una sigue realizando su propia funcion sin interactuar entre si y sin que se

produzca ningun efecto técnico sinérgico diferente de la suma de los efectos técnicos
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individuales conocidos.

Por lo tanto, se considera que la invencion consiste en una mera yuxtaposicion de
elementos conocidos, por lo que para el experto en la materia hubiera sido obvio
incorporar en el mueble urbano descrito en DOl los elementos descritos en D02 y

D03 obteniendo un mueble como el reivindicado.

En conclusion, se considera que la reivindicacion 1 carece de actividad inventiva a la
vista del estado de la técnica anterior (art. 8.1 Ley 11/1986 11/1986).

*En este caso se citarian en el IET los tres documentos D01, D02 y D03 con la categoria “Y” respecto a la
reivindicacion 1

(iv) Combinacién de varios documentos con categoria “Y” por yuxtaposicion

obvia de diferentes problemas parciales independientes

En este caso las diferencias técnicas entre la reivindicacion y el documento del estado
de la técnica mas préximo no proporcionan aparentemente ningln efecto técnico
global comun, sino que resuelven diferentes problemas parciales. Al no existir un
efecto sinérgico, la actividad inventiva de las soluciones aportadas a ambos problemas

técnicos se debe evaluar de forma separada.

Se muestra a continuacién un ejemplo de redaccion de opinién escrita que refleja este

caso, incluyendo primero la reivindicacion correspondiente:

Ejemplo de yuxtaposicién de problemas parciales independientes

Reivindicacion 1:

Pizarra multicapa para un aula de ensefianza o una oficina caracterizada por que

comprende:

- una primera capa (1) de vidrio templado que tiene una superficie externa
traslicida y lisa que se puede usar como superficie de proyeccion de imagenes y
al mismo tiempo permite escribir sobre ella y luego borrar lo que se haya escrito
con una gamuza

- una segunda capa (2) ferromagnética agujereada fijada detrds de la primera
capa (1).

Opinién Escrita
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En la Opinién Escrita, una vez analizado el estado de la técnica mas proximo DO1 y tras
resaltar los elementos comunes de D01 con el objeto de la reivindicacion, se
redactarian a continuacion los siguientes pasos del MPS de acuerdo con la estructura
general descrita en 4.4.3 (b2).

Las principales diferencias técnicas entre el panel magnético rotulable del documento
D01 y la pizarra de vidrio objeto de la reivindicacion 1 asi como sus correspondientes

efectos técnicos son:

- En DO1 no se indica que la parte frontal de vidrio sea transllcida.

El efecto técnico que se obtiene gracias a esta diferencia es que, al ser
trasllcido el vidrio, se limita la reflexion de la luz y se mejora la visualizacién de

imagenes proyectadas.

- En DOL1 la chapa de material ferromagnético (20) no esta agujereada.

El efecto técnico que se deriva de la existencia de agujeros en la chapa de

material ferromagnético es una reduccién del peso.

Estas diferencias técnicas no proporcionan aparentemente ningun efecto técnico
global comun sino que resuelven diferentes problemas parciales. Al no existir un
efecto sinérgico, la actividad inventiva de las soluciones aportadas a ambos
problemas técnicos se debe evaluar de forma separada tal y como se hace a

continuacion:

- En el primer caso, el problema técnico que se resuelve es aumentar la
funcionalidad de la pizarra para que sirva también para la proyeccién de

imagenes.

Este problema se aborda en el documento D02 en el que se describe una pizarra
que se puede usar tanto para escribir sobre ella como complementariamente
para el visionado de diapositivas. La pizarra descrita en D02 esta constituida por
una lamina de vidrio templado con al menos una superficie de escritura

traslucida.
- En el segundo caso, el problema técnico que se resuelve es disminuir el peso de
la pizarra.

En el documento DO3 se describe el uso de un tablero multicapa de peso

reducido con una superficie externa de vidrio adaptada para escribir sobre ella y
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con una hoja posterior agujereada ferromagnética que atrae a través de la capa
de vidrio imanes de neodimio gracias a los cuales se pueden fijar objetos

delgados al tablero (véase D03, resumen, parrafos 4-6 y figura 2).

Asi pues, al tratarse de problemas independientes, el experto en la materia hubiera
recurrido de forma obvia a las ensefianzas de D02 para solucionar el problema de la
reflexion excesiva que disminuye la calidad de la proyeccion de imagenes y hubiera
recurrido a las ensefianzas de D03, reduciendo el peso del panel magnético rotulable
de D01, obteniendo como resultado un dispositivo de acuerdo con la reivindicacion 1.

Por lo tanto, la reivindicacibn 1 no tiene actividad inventiva de acuerdo con lo

establecido en el articulo 8 de la Ley de Patentes 11/1986.).

*En este caso se citarian en el IET los tres documentos D01, D02 y DO3 con la categoria “Y” respecto a
la reivindicacion 1

(c) Reivindicaciones con novedad y actividad inventiva

Se pueden distinguir principalmente tres situaciones que implican que una
reivindicacion tiene novedad y actividad inventiva. Para cada una de ellas se propone

una clausula de conclusion.

(cl) MPS con resultado de actividad inventiva

Como resultado de la busqueda se ha encontrado un documento DO1 que se ha
considerado el mas préximo al objeto de la reivindicacién. Sin embargo, al aplicar el
MPS, el examinador concluye que el experto en la materia no hubiera podido deducir
de forma obvia el objeto de la reivindicacion a partir del contenido del propio
documento D01, ni de una combinacion de DO1 con otros documentos D02 a DOn. La
parte inicial de la Opinidn Escrita se redactara de la misma manera que en el apartado

en 4.4.3 (b2) pero la clausula final seré diferente, como por ejemplo:

Clausula de MPS con resultado de actividad inventiva

Una vez analizados los documentos D0O1-Dn se considera que, pese a existir en ellos
caracteristicas técnicas comunes con la invencion [alternativamente especificar:
dispositivo para..., procedimiento para..., etc.] objeto de la reivindicacion 1, no parece
existir ninguna indicacion en dichos documentos que hubiera podido conducir al

experto en la materia a combinarlos para modificar lo descrito en DO1 y asi llegar a la
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invencién objeto de la reivindicacion 1.

En conclusién se considera que la reivindicacion independiente 1 es nueva y tiene
actividad inventiva de acuerdo con lo establecido en los articulos 6 y 8 de la Ley de
Patentes 11/1986.

(c2) Actividad inventiva sin aplicar el MPS

Como resultado de la busqueda se han encontrado uno o varios documentos que
relinen una o varias de las caracteristicas técnicas recogidas en la invencién, pero no
se han considerado lo suficientemente proximos como para poder aplicar el MPS, por

ejemplo por no resolver el mismo problema técnico.

Clausula de actividad inventiva sin aplicar el MPS

En los documentos citados D01 a Dn, pese a existir caracteristicas técnicas comunes
con la reivindicacién 1, tal y como se ha expuesto, los problemas técnicos que se
pretenden resolver son totalmente diferentes y las diferencias entre la reivindicacion y
cada documento responden a la necesidad de resolver dichos problemas técnicos

diferentes.

Es decir, ante la necesidad de resolver el problema técnico planteado en la solicitud
gue consiste en [citar el problema técnico como esté expresado en la solicitud *], no

parece existir ninguna indicacion en dichos documentos, ni considerados de forma
individual ni en combinacion, que hubiera llevado al experto en la materia a modificar
[los sistemas/aparatos/dispositivos/métodos...] descritos para llegar al objeto de la

reivindicacion 1.

En conclusién, se considera que la reivindicacion independiente 1 es nueva y tiene

actividad inventiva de acuerdo con los articulos 6 y 8 de la Ley de Patentes 11/1986.

* En caso de que el problema técnico no esté expresado en la solicitud, se
aconseja no especificar el problema técnico, salvo que sea absolutamente

imprescindible para entender el razonamiento, y utilizar la siguiente clausula:

Asi pues no parece existir ninguna indicacion en estos documentos, ni

considerados de forma individual ni en combinacién, que hubiera llevado al
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experto en la materia a modificar los sistemas/aparatos/dispositivos/métodos...

descritos para llegar al objeto de la reivindicacién 1.

(c3) Novedad y actividad inventiva sin referencia a ningn documento

Como resultado de la busqueda no se ha encontrado ningin documento lo
suficientemente relevante en relacion con la reivindicacién analizada como para basar

en él la redaccion de la Opinion Escrita.

Se trata de un caso muy excepcional que no suele producirse, salvo en casos muy

puntuales relacionados con tecnologias muy innovadoras.

Clausula de novedad y actividad inventiva sin referencia a ningin documento

No se ha recuperado en el estado de la técnica ningun documento relevante
relacionado directamente con el objeto de la reivindicacion 1.

En conclusion se considera que la reivindicacién independiente 1 es nueva y tiene
actividad inventiva de acuerdo con lo establecido en los articulos 6 y 8 de la Ley de
Patentes 11/1986.

(d) Reivindicaciones dependientes

Las reivindicaciones dependientes se analizaran teniendo en cuenta que su contenido
incluye siempre el contenido de la reivindicacibn o reivindicaciones de las que
dependan. Asi, la declaracion de novedad y actividad inventiva de las reivindicaciones
dependientes vendra condicionada por la declaracion que se haya hecho para la

reivindicacion independiente.

(d1) Lareivindicacion independiente presenta novedad y actividad inventiva.

En los casos en los que una reivindicacion independiente satisfaga los requisitos de
novedad y actividad inventiva necesariamente también presentaran novedad y
actividad inventiva sus reivindicaciones dependientes. La argumentacion

correspondiente en la Opinién Escrita incluird una clausula general del tipo:
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Clausula de conclusion global:

reivindicaciones dependientes de una reivindicacion nueva e inventiva

Las reivindicaciones 2-5 dependen de forma directa o indirecta de la reivindicacién 1,
que cumple los requisitos de novedad y actividad inventiva. Por lo tanto, las
reivindicaciones 2-5 cumplen a su vez dichos requisitos (art. 6.1 y 8 de la Ley
11/1986).

(d2) La reivindicacion independiente no presenta novedad y/o actividad

inventiva

En los casos en los que una reivindicacion independiente no satisfaga los requisitos de
novedad y/o actividad inventiva habra que analizar individualmente las reivindicaciones
dependientes, agrupandolas si es conveniente por grupos de dependencia. Se pueden
dar dos situaciones:

(i) Las reivindicaciones dependientes tampoco presentan novedad y/o actividad

inventiva

Si tras el analisis del objeto de las reivindicaciones dependientes se llega a la
conclusion de que tampoco éstas cumplen los criterios de novedad y/o actividad
inventiva se incluird una argumentacién en la Opinion Escrita que podra ser de

caracter general o individualizada.

Realizaciones conocidas u obvias

Cuando las reivindicaciones dependientes consistan en particularizaciones o
alternativas de realizaciobn conocidas u obvias, se podra redactar una conclusion

general del siguiente tipo:

Clausula de conclusion global:

reivindicaciones dependientes sin novedad/ actividad inventiva

Las reivindicaciones dependientes 2-6 no comprenden caracteristicas adicionales o
alternativas que, en combinacién con las caracteristicas de las reivindicaciones de las
que dependen, cumplan el requisito de novedad (en el caso de las reivindicaciones 2 y

3) o el requisito de actividad inventiva (para las reivindicaciones 4-6) frente al estado
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En algunos casos, cuando asi se considere oportuno, se puede incluir un comentario
mas completo sobre la falta de novedad o actividad inventiva de alguna de las

reivindicaciones.

Argumentaciones individualizadas para reivindicaciones dependientes

Si el caso particular asi lo requiere, serd preciso seguir las pautas descritas en los
apartados anteriores también para argumentar la falta de actividad inventiva de una
determinada reivindicacion dependiente, por ejemplo porque se necesiten documentos
distintos u otra combinacién de documentos, o porque sea necesario volver a aplicar el
MPS.

Un caso particular de lo anterior seria una reivindicacion independiente de la que
dependan diferentes bloques de reivindicaciones, correspondientes a alternativas o
realizaciones diferentes, y que se vean afectadas por documentos diferentes.
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Ejemplo de reivindicaciones que requieren argumentaciones multiples

Un ejemplo sencillo se describe mediante el siguiente arbol de reivindicaciones:

D01 D02

R1
I\
|"\'|2 RI3

R4 R5

Un primer documento D01 afecta a los requisitos de patentabilidad de las
reivindicaciones R1, R2 y R4. En particular, D01 afecta al requisito de novedad de R1

y a la novedad o la actividad inventiva de R2 y R4.

Por otra parte, D02 afecta a los requisitos de patentabilidad de las reivindicaciones R1,
R3 y R5. En particular, DO2 afecta al requisito de novedad de R1 y a la novedad o la
actividad inventiva de R3 y R5.

En este caso particular, para poder razonar debidamente la falta de actividad inventiva
de las reivindicaciones dependientes, en la Opinidon Escrita serd necesario incluir
previamente para la reivindicaciéon independiente tanto la argumentacién para la falta

de novedad con D01 como la argumentacion para la falta de novedad con D02.

(i) Las reivindicaciones dependientes si presentan novedad y actividad

inventiva

Si tras el andlisis de una determinada reivindicacion dependiente se llega a la
conclusion de que si cumple los requisitos de novedad y actividad inventiva se

procederd para dicha reivindicacion tal como se ha expuesto en el apartado

anterior B4.4.3 (c).

(e) Opinidn Escrita con un documento potencialmente conflictivo (categoria “E”)

Cuando en el IET se haya citado algun documento con categoria “E”, en la Opinion
Escrita se hara referencia al mismo, de acuerdo con lo expuesto para los siguientes

casos:
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(el) Solicitudes espafiolas de patente o de modelo de utilidad y asimiladas
(art. 6.3 de la Ley 11/1986)

En este caso la Opinion Escrita contendra una clausula explicando el motivo por el que

se cita el documento D01 con categoria “E”, como por ejemplo:

Clausula para documento “E” segun art. 6.3 de la Ley 11/1986

Se considera que el documento DO01, presentado antes de la fecha de
prioridad/presentacién de la solicitud y publicado después, es parte del estado de la
técnica de acuerdo con el art. 6.3 de la Ley 11/1986 y afecta al requisito de novedad
de la/s reivindicacion/nes [poner niumero de reivindicaciones], segun el art. 6.1 de la
Ley 11/1986.

A estos efectos, se asimilardn a una solicitud de patente nacional las solicitudes de
patente europea que designen a Espafia y las solicitudes internacionales de patente
PCT que hayan entrado en fase nacional en Espafia, y que hayan sido publicadas en

espafiol.

Tras la clausula anterior se seguira con la argumentacién correspondiente a la falta de

novedad de las reivindicaciones consideradas.

En el caso de que en el IET se haya citado con categoria “X” otro documento que
afecte a la novedad de las mismas reivindicaciones, se utilizara preferiblemente dicho

documento para la argumentacion de falta de novedad.

En caso contrario, se redactara la objecién por falta de novedad con el documento D01
citado con categoria “E” siguiendo el mismo tipo de argumentacién que para los
documentos citados con categoria “X”, segun los casos expuestos en el apartado

correspondiente B4.4.3 (a).

En el caso de que D01 sea una solicitud anterior del mismo solicitante con el mismo
objeto inventivo, en la Opinién Escrita no sera necesario realizar una argumentacion

de falta de novedad completa, siendo suficiente afiadir una clausula del tipo:
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Clausula para documento con categoria “E” del propio solicitante

El documento DO1 es un documento del propio solicitante con el mismo objeto
inventivo que el de la solicitud, por lo que afecta al requisito de novedad de las

reivindicaciones [poner reivindicaciones afectadas] (art. 6.1 de la Ley 11/1986)

(e2) Documento citado con categoria “E” susceptible de ser asimilados a una

solicitud espafiola en una fase posterior de la tramitacion

Cuando en el IET se haya citado con categoria “E” bien una solicitud de patente
europea no publicada en espafiol que designe a Espafia y que esté aln en plazo para
ser validada en Espafia o bien una solicitud PCT que no haya entrado en fase nacional
en Espafia pero que esté en plazo para hacerlo, se incluir4 en la Opinién Escrita una
clasula del tipo:

Clausula para documento “E” citado en prevision de una posterior validacion o

entrada en fase nacional

El documento DOn, citado en el IET con la categoria “E, podria afectar a la
patentabilidad de la solicitud si posteriormente [se validara ]/[entrara en fase nacional]
en Espafia, en cuyo caso se asimilaria a una solicitud de patente nacional en el
sentido del art. 6.3 de la Ley 11/1986.

(e3) Documento citado con categoria “E” que no cumple lo establecido en el
art. 6.3 delalLey 11/1986

Cuando en el IET se haya citado con categoria “E” un documento que no cumpla lo
establecido en el articulo 6.3 de la Ley 11/1986, se incluira simplemente una breve

mencién explicativa mediante una clausula del tipo.
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Clausula para documento “E” citado a titulo informativo

El documento DOn se ha citado en el IET con la categoria “E” para una mejor
informacién al solicitante y al publico en general, si bien no afecta a la patentabilidad
de la solicitud en Espafa, por tratarse de un documento que no pertenece al estado de

la técnica anterior en el sentido del art. 6.3 de la Ley 11/1986.

(f) Opinidn Escrita con documentos intermedios (categoria “P”)

Cuando en el IET se haya citado algun documento con categoria “P”, en la Opinidn
Escrita se hara referencia al mismo en funcion de la validez de la prioridad reivindicada

en la solicitud y de acuerdo con lo expuesto para los siguientes casos:

(f1) No se ha podido verificar la validez de la prioridad reivindicada

La reivindicacion de prioridad se dara por valida a la hora de redactar la Opinién
Escrita cuando no se pueda verificar la validez de la fecha de prioridad reivindicada,

por ejemplo cuando:

e no se dispone del documento de prioridad porque la blsqueda se ha llevado a
cabo antes de la fecha en que debe presentarse dicho documento (16 meses
desde la fecha de prioridad méas antigua, regla 4 del PLT)

e se dispone del documento de prioridad pero no de su traduccion y el examinador

necesitaria consultarla

En este caso, al redactar la Opinidon Escrita, el examinador no hara objeciones por falta
de novedad o de actividad inventiva para aquellas reivindicaciones que estén
exclusivamente afectadas por uno o varios documentos citados con categoria “P, X" o

“P, Y” en el IET. Se seguiran las pautas dadas en el apartado B4.4.3 (a) y (b).

Asimismo el cuadro resumen de la Opiniébn Escrita mencionado en B.4.1 se habra

rellenado considerando que si se cumplen los requisitos novedad y actividad inventiva.

No obstante, en la Opinion Escrita se mencionard explicitamente la posibilidad de que
estos documentos puedan ser utilizados en la fase de examen previo incluyéndose en

la Opinién Escrita una clausula del tipo:
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Clausula en caso de prioridad pendiente de verificacién

El documento D01, publicado entre la fecha de prioridad y la de presentacion de la
solicitud, se podra tomar en consideracion durante la fase de examen previo, una vez

valorada la validez de la fecha de prioridad reivindicada.

(f2) Se ha podido verificar la validez de la prioridad reivindicada.

(i) Laprioridad reivindicada no se considera valida

En los casos en los que en el momento de redactar la Opinién Escrita el examinador
haya podido evaluar la reivindicacion de prioridad y considere que no es valida, lo hara
constar en la Opinién Escrita, incluyendo antes de mencionar el documento en alguna

argumentacioén, una clausula del tipo:

Clausula en caso de prioridad no valida

Se considera que la prioridad no ha sido validamente reivindicada y, por tanto, el
documento DO1 ha sido tenido en cuenta para evaluar la novedad y/o la actividad

inventiva de la invencion reivindicada.

Ademas se deberd incluir un comentario justificando por qué se ha considerado no

valida la reivindicacién de prioridad, como por ejemplo:

Clausula de ejemplo de justificacion de la falta de validez de la prioridad

En efecto, se ha considerado que la prioridad no esta validamente reivindicada porque
el contenido de las reivindicaciones de la solicitud no se encuentra integramente

descrito en el documento prioritario.

En cualquier caso se mantendrd en el IET la categoria “P” del documento o los
documentos intermedios, si bien al redactar la Opinidén Escrita, el examinador hara las
objeciones por falta de novedad y/o actividad inventiva tratando los documentos
intermedios como si fueran documentos con categoria “X” o “Y”. Se seguiran las
pautas dadas en el apartado B4.4.3 (a) y (b).
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rellenado considerando que no se cumplen los requisitos novedad y actividad

inventiva.
(if) La prioridad reivindicada se considera véalida

Si la prioridad reivindicada se considera valida, el documento citado con categoria “P”
en el IET no afecta a los requisitos de novedad y actividad inventiva. El examinador

deber& hacer una referencia a este documento con una clausula del tipo:

Clausula en caso de prioridad valida

Se considera que la prioridad ha sido validamente reivindicada y, por tanto, el
documento DO1 no afecta a los requisitos de novedad y/o la actividad inventiva de la

invencioén reivindicada, si bien se cita a titulo informativo.
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