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PARTE B IETY OPINION ESCRITA

B1. INTRODUCCION

La parte B de las presentes Directrices se refiere a las etapas del procedimiento nacional
de concesion de patentes recogidas, esencialmente, aunque no de forma exclusiva, en

los art. 36 y 37 LP y en los art. 26 a 31 RP, que se resumen en;

- Evaluacion de la viabilidad del IET

- Busqueda del estado de la técnica

- Informe sobre el Estado de la Técnica y Opinién Escrita
- Traslado y publicacion del IET

Estas etapas se llevan a cabo una vez iniciado el examen de oficio (apartado A6). La
publicacion del IET conduce, cuando se cumplen los demas requisitos necesarios, a la

realizacion del examen sustantivo (parte C de las Directrices).

La finalidad de esta parte B es establecer pautas con caracter general en relacion 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.

La responsabilidad de la realizacion de las actuaciones previas a la bdsqueda, de la
busqueda sobre el estado de la técnica, de la evaluacién de la unidad de invencion y de
la elaboracién del IET y de la Opinion Escrita recae en lo/as Técnico/as Superiores
Examinador/as de Patentes. Cada solicitud es asignada a un/a Técnico/a Superior
Examinador/a de Patentes, denominado en adelante “examinador/a responsable del
expediente” o simplemente “examinador/a de patentes”, en funcibn de su

especializacion y del campo técnico de la solicitud.

En los casos en los que se considere necesario en este momento del procedimiento, se
podrd nombrar una Comision de Examen, formada de acuerdo con lo expuesto en el
apartado C3, de la que formara parte el/la examinador/a responsable del expediente.
Cuando esto ocurra, el/la examinador/a de patentes enviard el IET y la Opinién Escrita
a la Comisién de Examen para armonizar criterios antes de darle traslado de los mismos

al solicitante.
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En casos excepcionales de invenciones multidisciplinares, el/lla examinador/a
responsable del expediente, después de consultarlo con el/la Jefe/a de Area o de
Servicio podrd recabar el apoyo necesario para la realizacién de la busqueda y la
evaluacion del estado de la técnica, dirigiéndose a otro/a u otros/as examinadores/as de
patentes especializados/as en aquel o aquellos campos técnicos de la invencion que
el/la examinador/a responsable no domine. No obstante, la redaccion del IET y de la
Opinidn Escrita sera siempre responsabilidad de el/la examinador/a de patentes a quien

el expediente ha sido asignado.
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B2. ACTUACIONES PREVIAS A LA BUSQUEDA

B2.1. EVALUACION DE LA NECESIDAD DE ELABORAR EL IET

El/la examinador/a de patentes evaluard en primer lugar si procede realizar el IET,
comprobando si es posible hacer mencién a un Informe de Blusqueda Internacional (IBI)
0 a un IET realizados previamente por la OEPM. En efecto, existen dos situaciones en
las que no serd necesario realizar el IET para un expediente tal y como se expone a

continuacion.

B2.1.1 Solicitud nacional relacionada con una solicitud PCT

Art. 36.5 LP, art. 26.6 y art. 31.6 RP
Se considera que una solicitud nacional esta relacionada con una solicitud PCT en los

siguientes casos:

(a) Solicitud nacional prioritaria de una solicitud PCT

Para estos expedientes no sera necesario realizar el IET cuando el/la examinador/a de

patentes compruebe que:
- la OEPM ha realizado ya el IBI de la correspondiente solicitud PCT y que

- todo el contenido de la solicitud nacional se tuvo en cuenta en el IBI, es decir, la
solicitud nacional no incluye elementos sobre los cuales no se hubiera realizado

busqueda en la fase internacional

En estos casos, al no ser necesario realizar el IET, se publicard una mencion a la

publicacion del I1BI en el BOPI.

Cuando proceda, se emitira también una Opinién Escrita respecto al objeto de la
solicitud, que se trasladara al solicitante y se pondra a disposicion del publico en CEO.
Esta situacion puede producirse, por ejemplo, cuando en la Opinion Escrita de la

solicitud PCT, la OEPM haya realizado observaciones o sefialado defectos.

(b) Solicitud PCT en fase nacional

Art. 169 LP, art. 101 RP
Estas solicitudes se corresponden a la fase nacional del procedimiento PCT y su
expediente se identifica por su numeracion que sigue el patron PAAAA9NNNN, para

solicitudes electrénicas y PAAAASNNNN en formato papel, representando AAAA el
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afio de entrada en fase nacional y NNNN el nUmero secuencial que se inicia cada afio

(ver tabla en el apartado Al).

En primer lugar, el/la examinador/a de patentes comprobara si es necesario realizar el
IET y la Opinién Escrita o si por el contrario es posible hacer una mencion al 1Bl sin

realizar el IET.

Cuando proceda, se emitira también una Opinién Escrita respecto al objeto de la
solicitud, que se trasladara al solicitante y se pondra a disposicidn del publico en CEO.
Esta situacién puede producirse, por ejemplo, cuando en la Opinién Escrita de la
solicitud PCT, la OEPM haya realizado observaciones o sefialado defectos que no

hayan sido totalmente subsanados al entrar en fase nacional.

En caso de proceder a la realizacion del IET y la Opinién Escrita, la solicitud PCT en

fase nacional se tramita igual que una solicitud nacional.

Es importante tener en cuenta que la fecha de presentacion efectiva en Espafa de la
solicitud PCT en fase nacional es la fecha de presentacion de la solicitud internacional

PCT (véase apartado B3).

En cuanto al contenido de la solicitud PCT en fase nacional, el/la examinador/a podra
comprobar si lo estima necesario, que el objeto no excede del contenido de la solicitud
tal y como se presentd inicialmente en la fecha de presentacién internacional, ya que

estas solicitudes tienen los mismos efectos que una solicitud nacional.

Es importante recordar que si el/la examinador/a tiene dudas sobre la traduccion
presentada podra solicitar una traduccion visada por un Agente de la Propiedad
Industrial o por un Traductor/a —Interprete Jurado/a (art. 169.2 LP).

B2.1.2 Solicitud divisional

Art.45.3 , art.45.4 RP
Una solicitud divisional es una solicitud procedente de una falta de unidad de invencién
detectada en una solicitud anterior, denominada solicitud principal (ver apartado B4).
Estas solicitudes divisionales se asignan a el/la examinador/a de patentes cuando ya se
han admitido a tramite y por tanto tendran su propio nimero de solicitud asignado

(diferente del de la principal) y la misma fecha de solicitud que la solicitud principal.

Cuando el/la examinador/a de patentes se disponga a tramitar una solicitud divisional,

se podré encontrar con dos situaciones diferentes:
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- el IET y la Opinién Escrita correspondientes al contenido de la solicitud divisional se
realizaron durante la tramitacion del expediente principal, porque el solicitante pagé
las tasas adicionales antes de dividir la solicitud. En este caso, se hara una mencion
en el BOPI al IET de la solicitud principal, que ya se realiz6 en su momento y el/la
examinador/a emitird una Opinién Escrita basada en la Opinion Escrita de la solicitud
principal, pero limitada al contenido correspondiente a la solicitud divisional.

- el IET y la Opinién Escrita correspondientes al contenido de la solicitud divisional no
se han realizado con anterioridad porque el solicitante primero dividio la solicitud y
después pagl las tasas. En este caso el/la examinador/a emitira un IET y una
Opinidn escrita correspondiente al contenido de la solicitud divisional, es decir,

procedera como en el caso de una solicitud nacional normal.

En cualquiera de los dos casos el/la examinador/a de patentes siempre comprobara que
el contenido de la solicitud divisional se encontraba en la solicitud de origen. En caso de
una ampliacién de contenido el/la examinador/a de patentes trasladara al solicitante en
la Opinion Escrita que debe eliminar todo aquello que no estuviese contenido en la

solicitud principal.

Por ultimo, podria darse el caso de que una solicitud divisional provenga de una solicitud
prioritaria de una PCT, en cuyo caso, se procedera a realizar una mencion al IBIl tal y

como se explica en el apartado B2.1.1 (a).

B2.2. EVALUACION DE LA VIABILIDAD DEL IET

Art. 36.3 LP
Una vez establecida la necesidad de proceder a la realizacion del IET de acuerdo con
el apartado anterior, la siguiente actuacion es evaluar la viabilidad de la realizacion del
IET y la Opinién Escrita. Existen dos casos en los que no es viable realizar el IET y la

Opinién Escrita:

- La solicitud tiene falta de claridad o _de coherencia en la descripcion o las

reivindicaciones o defectos que impiden total o parcialmente realizar una basqueda
significativa, entendiéndose por busqueda significativa aquella que permite evaluar
la patentabilidad.

- Las reivindicaciones de la solicitud comprenden wuna pluralidad de

reivindicaciones independientes que no se ajustan lo dispuesto en el Reglamento

(ver apartado F5.2.3).
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El/la examinador/a de patentes en cualquiera de los casos anteriores preparara una
notificacion motivada para el solicitante, recogiendo estos defectos. La existencia de
dicha notificacién se publicard en el BOPI. La fecha de esta publicacion abrira un plazo
de dos meses para que el solicitante presente las alegaciones que estime convenientes

0 aporte una documentacion nueva subsanando los defectos notificados.

Se pueden dar tres situaciones como consecuencia de la actuacion del solicitante ante

la notificacion de defectos:

1. Si el solicitante solamente alega sin modificar la solicitud y se admiten las
alegaciones, se continuara el procedimiento con la documentacién originalmente

presentada.

2. Si el solicitante subsana los defectos mediante una nueva documentacion y se acepta

ésta, el procedimiento continuara con dicha documentacién como base.

3. Si no hay contestacion o en la contestacion no se han subsanado totalmente los
defectos, ellla examinador/a de patentes procedera entonces de acuerdo con lo que se

indica a continuacion para cada caso particular.

B2.2.1 Falta de claridad o coherencia o defectos que impiden una busqueda

significativa

Art. 27.2 RP
El/la examinador/a procurara acortar al maximo el procedimiento previo a la realizacion
de la busqueda, por lo que siempre que sea posible evitara alargar la tramitacion y, en
lugar de hacer una notificacion de defectos que posponga la busqueda, hard

directamente una bdsqueda, aunque sea parcial.

Con carécter general, solo se procedera a la notificacion de defectos antes de realizar
la busqueda en aquellos casos excepcionales en los que la falta de claridad y/o
coherencia sea total o en los que el/la examinador/a estime que existen defectos que
implican que no es viable realizar una basqueda significativa o en los que, aun pudiendo
hacerse una busqueda parcial, el/la examinador/a considera que la basqueda no seria

significativa para la evaluacién de la patentabilidad.

Una vez transcurrido el plazo dado en la notificacion (ver apartado B2.2) sin que el

solicitante haya contestado o cuando la contestacion no haya servido para subsanar los
defectos, es decir, los defectos que subsisten impiden totalmente realizar una bdsqueda

significativa, el/la examinador/a de patentes no realizara ni el IET ni la Opinion Escrita y
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redactard una propuesta de denegacion motivada, que servirA de base para la
resolucion de denegacion. Una vez denegada la solicitud, el solicitante podra pedir el
reembolso de la tasa de busqueda abonada (Art. 183.1 LP).

La mencidn de la resolucién de denegacion se publicard en el BOPI.

A continuacion, se exponen una serie de casos a modo de ejemplo en los que se podria
considerar que no es posible hacer una busqueda significativa, entendiéndose por

busqueda significativa aquella que permite evaluar la patentabilidad.

(a) Materia claramente contraria a las leyes bien establecidas de la fisica, tales

como p.ej. los pretendidos moviles perpetuos

Estos casos se pueden dar, entre otras, en las siguientes situaciones:

- el objeto de la reivindicacién es expresamente una invencion contraria a las leyes
fisicas bien establecidas (ver ejemplo 1 mas adelante)

- la descripcién de la invencidn implica que ésta es contraria a las leyes de la fisica
bien establecidas, aunque la reivindicacidbn no contenga expresamente ninguna
referencia a aspectos contrarios a dichas leyes (ver ejemplo 2 mas adelante)

- una falta de claridad de la descripcion y/o reivindicaciones impide valorar con
seguridad si la invencion implica un incumplimiento de las leyes de la fisica bien

establecidas.

En cualquiera de las situaciones anteriores, debido a la naturaleza de este tipo de
invenciones, se producen conjuntamente dos defectos que provocan la imposibilidad de

hacer una busqueda significativa:

- el incumplimiento del requisito de suficiencia de la descripcién (ver el apartado
F4.10)y

- el incumplimiento del requisito de aplicacion industrial (ver el apartado G5).

(b) No invenciones sequnelart. 4.4 LP

En los casos en los que claramente todo el contenido de la solicitud se refiera a una

de las materias que no se considera invencion en el sentido del art. 4.4 LP (ver apartado

B6.7.2 (f)) se considerara que no es posible llevar a cabo una busqueda significativa.

Cuando solo una parte de la solicitud se refiera a una dichas materias se procedera

a realizar la busqueda de la parte no afectada y se sefialara este defecto (ver apartado

B6.7.2 (f) ).
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(c) Excepciones de patentabilidad del art. 5 LP

En los casos en los que claramente todo el contenido de la solicitud se refiera a uno

de los supuestos de excepciones a la patentabilidad en el sentido del art. 5 LP (ver

apartado B6.7.2 (g)) se considerard que no es posible llevar a cabo una busqueda

significativa.

Cuando solo una parte de la solicitud se refiera a uno de dichos supuestos se

procederd a realizar la busqueda de la parte no afectada y se sefialara este defecto (ver
apartado B6.7.2 (Q)).

(d) FEalta absoluta de claridad

En los casos excepcionales en los que no sea posible realizar una busqueda significativa
para la evaluacion de la novedad y/o de la actividad inventiva debido a una falta de
claridad absoluta en la solicitud y/o en las reivindicaciones y de tal naturaleza que
ademas no fuera adecuada para la publicacién de la solicitud, se preparara una

notificacion motivada para el solicitante recogiendo este defecto.

Por ejemplo, reivindicaciones del tipo “Reivindico lo descrito para mi y mis herederos”,
“Sistema caracterizado por todo lo anteriormente descrito” o “Sistema caracterizado por
resolver el problema energético global” deben ser objetadas antes de iniciar la fase de
basqueda.

B2.2.2 Pluralidad de reivindicaciones independientes

Art. 28 RP
En aquellos casos en los que la solicitud comprenda una pluralidad de reivindicaciones
independientes que no se ajustan a lo dispuesto en el art. 7.2 RP (ver apartado F5.2.3)
se redactara una notificacion al solicitante, indicandole este hecho para que presente
alegaciones o aporte un nuevo juego de reivindicaciones que sirva de base para la

basqueda.

Si en el plazo prescrito, el solicitante no soluciona los defectos notificados y el/la
examinador/a de patentes considera que el nimero de reivindicaciones independientes
sigue sin ajustarse a lo dispuesto en el RP, la busqueda se realizard para la primera
reivindicacion de cada categoria y sus dependientes y asi se indicard en la Opinién

Escrita.
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B3. BUSQUEDA DEL ESTADO DE LA TECNICA

Art 36.1 LP, art. 26.1 RP
La busqueda del estado de la técnica se centra en la invencion definida por las
reivindicaciones, interpretadas teniendo debidamente en cuenta la descripcién y, en su
caso, los dibujos y las secuencias biolégicas, y siempre teniendo en cuenta el problema
técnico que resuelve la invencion. La expresion “teniendo debidamente en cuenta” se
entiende en el sentido de que el andlisis de la descripcién y de los dibujos debe permitir
identificar el problema que subyace a la invencion, la totalidad de las caracteristicas
esenciales para llegar a la solucion reivindicada, asi como los efectos obtenidos,

especialmente, los que se derivan de las caracteristicas técnicas reivindicadas.

Art. 6.2 LP
Se define el estado de la técnica como todo lo que antes de la fecha de presentacion (o
de prioridad, art. 30.3 LP) de la solicitud de patente se ha hecho accesible al pablico en
Espafa o en el extranjero por una descripcidn escrita u oral, por una utilizaciéon o por

cualquier otro medio.

Art. 6.3 LP
Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica para la valoracién de la
novedad el contenido de las solicitudes espafiolas de patente o de modelo de utilidad,
tal y como hubieran sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentacion (o de
prioridad) sea anterior a la fecha de la solicitud (o prioridad) objeto del IET, y que se

hayan publicado en dicha fecha 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 espafolas.

La busqueda se llevara a cabo principalmente en colecciones de documentos o bases
de datos internas y externas, de documentos de patentes o de literatura no patente,
como articulos de revistas técnicas, cuyos contenidos son accesibles sistematicamente,
por ejemplo, por medio de palabras clave, simbolos de clasificacion o cédigos de

indexacion. En todo caso, se consultara la documentaciéon minima PCT.

En determinados casos podré ocurrir que las reivindicaciones, en parte o en su totalidad,
no puedan ser objeto de busqueda por lo que serd necesario que el/la examinador/a de
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patentes redacte una breve declaracion, denominada en adelante Declaracién de

busqueda (ver apartado B6.6.1) en la que defina de la manera mas precisa posible el

objeto de la busqueda. Por ello en el presente apartado la referencia a las
reivindicaciones debe entenderse como hecha a las reivindicaciones objeto de

busqueda o a la Declaracion de busqueda redactada por el/la examinador/a de patentes.

La busqueda no debe restringirse necesariamente a la redaccion literal de las
reivindicaciones, ya que a las reivindicaciones se les debe dar la interpretacion mas
amplia posible, si bien no es necesario ampliarla hasta incluir todo aquello que podria
deducir una persona experta en la materia a partir de la descripcién y los dibujos. En
este sentido, el/la examinador/a de patentes podra considerar el contenido de la

descripcion y/o de los 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 definicion
diferente a su significado habitual;

- identificar la existencia de elementos descritos que permitan limitar el alcance de
las reivindicaciones inicialmente formuladas a las que el solicitante

posteriormente se podria replegar (“fallback positions”)

Asi pues, por una parte, la busqueda debe abarcar la totalidad de los elementos
cubiertos por las reivindicaciones, pero, ademas, 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.

Ejemplo “Fallback positions”

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 previsién 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 centrarq, en primer lugar, en los elementos técnicos de la

reivindicacion o reivindicaciones independientes.
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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 blsqueda (siempre y cuando cumplan
con el requisito de unidad de invencion). Sin embargo, si tras la bdsqueda una
reivindicacion de producto (o aparato) parece ser claramente nueva y con actividad
inventiva, el/la examinador/a de patentes no debe hacer un esfuerzo especial para
buscar las reivindicaciones para un procedimiento que inevitablemente consiste en la
fabricacion de dicho producto o su utilizacién (o puesta en funcionamiento) (ver Parte
G).

Cuando la solicitud contenga sélo_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 serd necesario hacer una busqueda suplementaria para

las reivindicaciones dependientes de ella.

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 habra 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 reivindicacidon o reivindicaciones de las que

dependen.

La busqueda de las caracteristicas técnicas de una reivindicacién dependiente no sera
necesaria para caracteristicas que parezcan a primera vista triviales o que formen parte
del conocimiento general comdn (véase apartado G8.5.). No obstante, si se encuentra
facilmente un manual o cualquier otro documento que muestre que dicha caracteristica

forma parte del conocimiento general comun, éste debera ser citado.
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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 busqueda, se deben tener
en cuenta también los documentos recuperados relativos a las subcombinaciones para
un posible analisis posterior (p.ej. Ay B, AyC,ByC,yA, By C separadamente).
Unicamente se realizara una blsqueda adicional especifica para subcombinaciones o
elementos individuales de la combinacion si fuera necesario para valorar la actividad

inventiva de la combinacion.
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B4. UNIDAD DE INVENCION

Art. 26 LP, art. 29 RP
En las presentes Directrices, la falta de unidad de invencion se aborda conceptualmente
en el apartado F6, mientras que en este apartado se presenta el procedimiento a seguir
en caso de falta de unidad de invencién en el marco de la realizacion del IET y la Opinion

Escrita.

Si al iniciar la basqueda, el/lla examinador/a de patentes apreciara que la solicitud de
patente no satisface la exigencia de la unidad de invencion emitird un IET parcial con
su correspondiente Opinion Escrita, respecto de las partes de la solicitud que se refieren
a la invencion o al grupo de invenciones mencionadas en primer lugar en las

reivindicaciones (ver apartado B6.6.1 (a))

Dicho informe parcial, se trasladara al solicitante para que, en el plazo de dos meses a

contar desde el traslado, efectie alguna de las siguientes acciones:

- presente las correspondientes alegaciones frente a dicha objecion de falta de
unidad de invencion,

- divida la solicitud modificando la memoria de la solicitud o

- pague unatasa adicional de Informe sobre el Estado de la Técnica por cada una de
las invenciones adicionales reivindicadas sobre las que se desee la realizacion de

un nuevo Informe sobre el Estado de la Técnica que contemple dichas invenciones

No obstante, al mismo tiempo que se realiza la busqueda en relacién con la invencién
principal, se podra efectuar la busqueda de una o mas invenciones adicionales, si dicha
basqueda implicara poco o ningun esfuerzo complementario. Por ejemplo, en el caso en
el que la basqueda realizada sobre la invencion principal haya arrojado resultados sobre

alguna de las invenciones adicionales, se trasladaran también dichos los resultados.

En la Opinion Escrita que acompafa el informe parcial o total, si se pudiese realizar la
busqueda del resto de invenciones, se indicara claramente que de cara al examen
sustantivo es imprescindible limitar la solicitud a una Unica invencioén: bien a la primera
invencion, si no paga ninguna tasa de blasqueda adicional, o bien a la invencion por la

gque haya pagado la tasa de busqueda adicional, si asi lo especifica el solicitante.

Transcurridos dos meses desde la fecha de traslado del IET se podran dar tres

situaciones:
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- siel solicitante no responde, ni paga tasa adicional de busqueda, el IET y la Opinién

Escrita iniciales se consideraran los definitivos;

- siel solicitante presenta alegaciones con las que el/la examinador/a de patentes no
esta de acuerdo, el IET y la Opinion Escrita iniciales se consideraran los definitivos,

lo que se comunicara al solicitante mediante una notificacion (NOTIF en ALFA);

- siel solicitante paga una o varias tasas adicionales o presenta alegaciones con las
gue ellla examinador/a de patentes esta de acuerdo, se realizara un segundo IET y
Opinion Escrita que incluyan ademas aquellas invenciones por las que haya pagado
una tasa adicional o sobre las que no se hubiese hecho blsqueda, siempre que
proceda a la vista de las alegaciones. En este sentido, conviene sefialar que en el
caso de que el solicitante pague tasas adicionales sin especificar las invenciones
para las que desea la busqueda adicional, se seguira el orden en el que aparecen

las invenciones en las reivindicaciones.
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B5. INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA

B5.1. CONTENIDO DEL IET

Art. 26 RP
Una vez finalizada la busqueda, el/la examinador/a de patentes redactara el IET, que ira
acompafiado de una Opinién Escrita sobre la patentabilidad de la invencion y el
cumplimiento del resto de condiciones que exigen la Ley y su Reglamento (ver apartado
B6).

El IET contiene los siguientes datos:

1. Numero de solicitud de patente

Fecha de presentacién y fecha/s de prioridad

w

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

Documentos relevantes (categoria, documentos citados, reivindicaciones afectadas)
Indicacion de las reivindicaciones para las que se ha realizado el informe

Fecha de realizacion del informe

Nombre del/la examinador/a de patentes

© N o g &

Documentacion minima y bases consultadas

En la siguiente pagina se muestra un formulario tipo para cumplimentar el IET.
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Formulario tipo del IET

1 @ N.° solicitud:

N @ Fecha de presentacion de la solicitud:
OFICINA ESPANOLA 2 <

DE PATENTES Y MARCAS

ESPANA @ Fecha de prioridad:

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA

@ Int. Cl.: 3

DOCUMENTOS RELEVANTES

Categoria Documentos citados Reivindicaciones afectadas

4 4 4

Categoria de los documentos citados

X: de particular relevancia O: referido a divulgacién no escrita

Y: de particular relevancia combinado con otro/s de la P: publicado entre la fecha de prioridad y la de presentacién
misma categoria de la solicitud

A: refleja el estado de la técnica E: documento anterior, pero publicado después de la fecha

de presentacion de la solicitud

El presente informe ha sido realizado
5 D para todas las reivindicaciones D para las reivindicaciones n°:

Fecha de realizacion del informe Examinador/a Péagina

6 7 1/2

Formulario del IET (pagina 1)

INFORME DEL ESTADO DE LA TECNICA o 1
N° de solicitud:

CLASIFICACION OBJETO DE LA SOLICITUD

Documentacién minima buscada (sistema de clasificacién seguido de los simbolos de clasificacion) 8

Bases de datos electronicas consultadas durante la busqueda (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de blusqueda

utilizados)

Informe del Estado de la Técnica Pagina 2/2

Formulario del IET (pagina 2)
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B5.2. CLASIFICACION DE LA INVENCION

Art. 26.3 RP
La solicitud se clasificara en el Sistema de Clasificacion Internacional de Patentes (CIP).

Preferentemente, esta clasificacion se asignara después de realizar la busqueda. No
obstante, si la publicacion de la solicitud ha tenido lugar antes de realizar el IET, el/la
examinador/a de patentes habra dado ya una clasificacion 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 clasificacién de invencion. 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/la examinador/a de patentes identifique de manera méas adecuada la invencion,
debera indicarse en primer lugar en el IET. Opcionalmente, se podran asignar también

simbolos de clasificacién adicional (Guia de Utilizacion de la CIP).

El/la examinador/a de patentes clasificara también la invencion en el sistema de

clasificaciéon 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.

B5.3. DOCUMENTOS RELEVANTES

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

columnas correspondientes a:

Categoria del documento
2. Documentos citados: identificacidon de cada documento y de las partes relevantes
del mismo

3. Reivindicaciones afectadas

B5.3.1. Categoria de los documentos citados

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

significado, de acuerdo con la norma ST.14 de la OMPI (punto 20), se indica a

continuacion.
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Art. 26.3 RP
La categoria asignada a un documento debe permite distinguir si ha sido publicado entre
la fecha de prioridad y la fecha de presentacion (categoria “P”), si ha sido publicado en
la fecha de presentacion o posteriormente (categoria “E”) o si ha sido publicado antes

de la fecha de prioridad (resto de categorias).

(a) 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 reivindicacién independiente y, en su caso, las reivindicaciones dependientes de
ésta, si la diferencia entre el contenido del documento y la reivindicacién 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 asociacién de estos dos

documentos debe ser evidente para una persona experta en la materia.

(b) Documentos gue 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
gue 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

comun.

Marzo 2023 B-18


https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-3550&p=20170401&tn=1#a2-8

i PARTE B
IET Y OPINION ESCRITA
Directrices de Examen de Solicitudes de Patentes (Ley 24/2015)

(c) Documentos potencialmente conflictivos (*E”)

Categoria “E”

Con la categoria “E” se designan las solicitudes esparfiolas 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 (o la misma fecha) y que afectan a la novedad.

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

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

Espafa 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

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

previamente mencionadas para las solicitudes espafiolas.

Art. 6.3 LP
En efecto estas solicitudes se consideran incluidas en el estado de la técnica a efectos
de valoracién de la novedad. Estos documentos se denominan “potencialmente
conflictivos” porque si no se considerasen parte del estado de la técnica, conducirian a
la concesidn de una proteccion por patente para una invencién idéntica a otra solicitada

anteriormente.

No obstante, y como mejor informacion para el solicitante y para el publico 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 espariolas. No obstante, estas solicitudes
solo se citaran para una mejor informacion del solicitante y no servirédn de base para la

Opinién Escrita.

(d) Documentos intermedios (*P”)

Categoria “P”

En primer lugar, hay que resaltar que esta categoria se utilizard exclusivamente en los

IET de aquellas solicitudes que hayan reivindicado una prioridad.
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Los documentos “P” se consideran “documentos intermedios”, ya que su publicacion ha
tenido lugar entre la fecha de prioridad reivindicada (o prioridad mas 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 solicitud anterior.

La categoria de estos documentos podré ser “P, X", “P, Y” 0 “P, A” en funcién de su

relevancia.

(e) Divulgaciones orales (“O”)

Categoria “O”

Con la categoria “O” se designan aquellos documentos que corresponden a una
divulgacion no escrita (una divulgacién oral, una utilizacién, una exposicion o cualquier
otro medio) de la que pueda probarse su divulgaciéon como, por ejemplo, mediante las
actas de conferencias impartidas en un congreso, imagenes de un prototipo publicadas

en prensa, etc. (ver apartado G6.6.)

La categoria de estos documentos serd “O, X”, “O, Y” u “O, A” en funcién de su

relevancia.

Art. 26.4 RP
Se precisara, si existe un documento escrito (o cualquier otra prueba de la divulgacion),
su fecha de publicacién y la fecha de la divulgacién no escrita. Hay que tener en cuenta
gue mientras que la fecha de la divulgacion no escrita tiene que ser anterior a la fecha
de presentacion/prioridad de la solicitud, la fecha de publicacién del documento

referente a dicha divulgacion, no tiene porqué ser anterior a dicha fecha.

(f) Documentos gue se citan por otras razones (“L", “T" y “&")

Categoria “L”

Con la categoria “L” se designan aquellos documentos que pueden plantear dudas sobre
la reivindicacién o reivindicaciones de prioridad o que se citan para establecer la fecha

de publicacion de otra cita o por otra razén especial, por ejemplo, que el documento en
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cuestion afecte a elementos descritos, pero no reivindicados. En la Opinion Escrita

debera darse la razon por la que se han citado (ver apartado B6.6.2).

Por ejemplo, un motivo puede ser que exista un unico documento muy relevante para
evaluar la patentabilidad de la invencion pero no se pueda determinar su fecha en el

momento de hacer el IET (véase apartado G6.6.5))

e Categoria“T"

Con la categoria “T” se designhan aquellos documentos que, indistintamente de su fecha
de publicacion, puedan resultar Gtiles para una mejor comprensién del principio o teoria
subyacente a la invencion, o que demuestren que el razonamiento o los hechos

subyacentes a la invencion son incorrectos.

El documento T no pertenece al estado de la técnica pertinente y, por tanto, no
constituye una evidencia en el sentido de los art. 6.1y 8.1, es decir, no es un documento
valido para evaluar la novedad ni la actividad inventiva. Consecuentemente, en el caso
de que se hubiera publicado después de la fecha de prioridad o de la fecha de

presentacion de la solicitud no seria relevante.

Por ejemplo: el solicitante reivindica un grupo de compuestos quimicos y en la
descripcion se define un procedimiento general para su obtencion. El/la examinador/a
encuentra un documento publicado en fecha posterior a la fecha de prioridad, que
claramente muestra que mediante el procedimiento descrito en la solicitud no es posible
la obtencién de todos los compuestos reivindicados. Este documento constituye una
prueba de que las reivindicaciones no estdn basadas en la descripcién y se cita como

documento “T".

e Categoria“&”

Con la categoria “&” se designan aquellos documentos que se citan por ser miembros
de la misma familia de patentes o aquellos documentos cuyo contenido no ha sido
verificado por el/la examinador/a de patentes pero que se supone que es
substancialmente idéntico al de otro documento que haya inspeccionado el/la

examinador/a de patentes.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que, aunque se denomina categoria este simbolo

se sitla en la columna de “documentos citados del IET” y no en la columna de categoria.
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Ejemplo. Citacion de documentos de la misma familia

La solicitud en estudio tiene fecha de prioridad/presentacion 3/09/1999. En la basqueda
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:

Ejemplo. Citacion de una base de datos de secuencias. de documento citado con

categoria“&”

En el caso de que se cite en el informe un articulo cientifico o una patente donde se
divulguen secuencias, pero éstas no se incluyan de forma explicita (por ejemplo, porque
se haga referencia a ellas de alguna otra manera, o se publiquen las secuencias en
documento aparte), se citara también, con el simbolo “&”, la referencia de la base de

datos donde se haya depositado la secuencia.

Categoria Documentos citados Reivindicaciones afectadas

X EP 1013775 Al (LUTZ, H.) 20.06.2000, secuencia n° 42. 1-5
&

Base de datos EMBL, Hinxton, UK; 16.09.2000; [en linea]; LUTZ, H.
"Quantitative polymerase chain reaction using a fluorogenic real-time
detection system"; nimero de acceso AX027227;

todo el documento

(g) Documentos citados en la solicitud (“*D”)

e Categoria“D”

Con la categoria “D” se designan aquellos documentos citados por el solicitante en la

descripcion de la solicitud.

La categoria de estos documentos sera “D, X", “D, Y” o “D, A” en funcién de su

relevancia.
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B5.3.2. Documentos citados

Art. 26.3 RP
La identificacion de los documentos citados se debe hacer siguiendo la norma ST.14 de

la 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 objecidn, tal y como se ha comentado

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

En cuanto a documentos redactados en un idioma que el/la examinador/a no domina
(ruso, chino, etc.), en la medida de lo posible se recomienda citar el resumen en un

idioma mas conveniente (inglés, francés, aleman, etc.).

En los casos en los que el/la examinador/a haya utilizado una traduccion automatica del
documento para la realizacién de la Opinion Escrita, siempre se citard en el IET la

patente original sin citar la traduccion automatica.

B5.3.3. Reivindicaciones afectadas

Art. 26.2 RP
En la 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 reivindicaciéon
independiente no haya sido posible recuperar ningin documento lo suficientemente

cercano.
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En algunos casos excepcionales, si se ha recuperado un documento que se desea citar
pese a que su contenido esté alejado del objeto de las reivindicaciones, éste podra
citarse sin referencia a ninguna reivindicacion. Este caso puede producirse, por ejemplo,
cuando se cita un documento relacionado con elementos técnicos mencionados en la

descripcion pero que no se han reivindicado (véase apartado B6.6.2).

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

asignada debe ser congruente con el contenido de la Opinidn Escrita.

B5.4. REIVINDICACIONES PARA LAS QUE SE HA REALIZADO EL INFORME
El/la examinador/a de patentes indicara si el informe se ha realizado:

- paratodas las reivindicaciones,
- para las reivindicaciones cuyos numeros se indiquen en el formulario. Esta opcion

se podra dar en los casos previstos en el apartado B2.2.1.

B5.5. DOCUMENTACION MINIMA BUSCADA Y BASES DE DATOS UTILIZADAS

El/la examinador/a de patentes indicard las areas de la tecnologia que han sido objeto

de busqueda en forma de lista de simbolos de clasificacién a nivel de subclase.

Se indicaran también las bases de datos utilizadas en la blusqueda.
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B6. OPINION ESCRITA

Art. 26.5, 34.2 y 34.4 RP
La Opinion Escrita consiste en una opinion sobre si la invencién objeto de la solicitud de

patente parece ser nueva, implica actividad inventiva y es susceptible de aplicacion

industrial, asi como si la solicitud retne las condiciones de la Ley y de su Reglamento.

La Opinién Escrita es preliminar vy no vinculante, es decir, posteriormente, durante

el examen sustantivo, se podra modificar la postura adoptada en la Opinidon Escrita

sobre cualquier aspecto de la solicitud.

Es muy importante, no obstante, tener en cuenta que el IET v la Opinion Escrita se

consideran como la primera comunicacion del examen sustantivo por lo que la

solicitud se denegara en caso de que el solicitante no realice ningan acto para presentar
alegaciones a las objeciones planteadas en la Opinidn Escrita o para subsanarlas en el
momento de solicitar la realizacion del examen sustantivo aun cuando hubiera
reivindicaciones que no estuvieran afectadas por falta de novedad o de actividad

inventiva por los documentos citados en el IET.

En la Opinion Escrita, en funcion del resultado de la basqueda, el/la examinador/a de
patentes dara al solicitante una opiniébn motivada acerca de si el objeto de la solicitud
cumple aparentemente los requisitos de novedad y actividad inventiva de acuerdo con
la LP. Por ello, es importante que la Opinidn Escrita sea lo mas completa posible de
manera que ayude al solicitante a la hora de tomar decisiones en los siguientes pasos
del procedimiento.

B6.1. CONTENIDO DE LA OPINION ESCRITA
La Opinién Escrita se presenta en un formulario que contiene los siguientes apartados:

A. Numero de solicitud de patente

B. Fecha de realizacién de la Opinion Escrita

C. Declaracion: cuadro resumen sobre patentabilidad (novedad, actividad inventiva
y aplicacion industrial)

D. Base de la Opinidon

E. Documentos considerados

F.  Declaracién motivada sobre patentabilidad (novedad, actividad inventiva)

G. Defectos detectados durante la blusqueda
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Formulario tipo de la Opinidn Escrita

OPINION ESCRITA Ne de solicitud: A

Fecha de Realizacion de la Opinion Escrita: B

Declaraciéon C

Novedad (Art. 6.1 LP) Reivindicaciones Sl
Reivindicaciones NO

Actividad inventiva (Art. 8.1 LP) Reivindicaciones Sl
Reivindicaciones NO

Aplicacion Industrial (Art. 9 LP) Reivindicaciones Sl
Reivindicaciones NO

Base de la Opinion. - D

La presente opinién se ha realizado sobre la base de los siguientes documentos de la solicitud de
patente:

= La solicitud tal y como fue inicialmente presentada

(Alternativamente, en caso de que haya habido alguna modificacién posterior a la fecha de
presentacion se indicara la documentacién que sirve de base a la Opinidon Escrita, como en el
siguiente ejemplo):

- Descripcioén

Originales: Paginas [1-3], de fecha [02/01/2018]

Modificaciones: Paginas [4-5] de fecha [....]

- Dibujos

Originales: Paginas [1-3], de fecha [02/01/2018]

Modificaciones: Paginas [4-5] de fecha [....]

- Reivindicaciones

Originales: Reivindicaciones N°s de [ ] a [ ] correspondientes a las
Paginas [1-3], de fecha [02/01/2018]

Modificaciones: Reivindicaciones N°s de [ ] a [ ] correspondientes a las
Paginas [1-3], de fecha [02/01/2018]

1. Documentos considerados.- E

A continuacion se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideracion
para la realizacion de esta opinion.

Documento NUmero Publicacién o Identificacion Fecha Publicacion

2. Declaracion motivada segun el articulo 26.5 del Reglamento de ejecucion de la LP, de 24 de Julio, de
Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracion.

F

3. Defectos detectados durante la busqueda

G
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B6.2. REDACCION DE LA OPINION ESCRITA

La redaccion de la Declaracion motivada sobre patentabilidad y los Defectos detectados
durante la busqueda en la Opinién Escrita es clave para la comprension por parte del
solicitante del contenido que el/la examinador/a desea trasladar. Por ello, la redaccion

debe ser claray concisa.

El/la examinador/a procurara seguir las indicaciones de las presentes Directrices con el
fin de armonizar criterios y asi proporcionar al solicitante una informacion estructurada
y clara. Mas alla del estilo personal de cada examinador de patentes, hay algunos

criterios basicos que se deberan seguir:

e Metodologiay estructura

Los apartados de la Opinion Escrita relativos a la Declaracibn motivada sobre
patentabilidad y a los Defectos detectados durante la blUsqueda deben estar
correctamente estructurados y deben seguir una metodologia homogénea de acuerdo
con las indicaciones, recomendaciones y pautas que se establecen en las presentes

Directrices (apartado B6.6 y apartado B6.7, respectivamente). La uniformidad de la

estructura y de la metodologia empleada en la redaccion de estos apartados de la

Opinion Escrita facilita a los solicitantes su interpretacion.

e Congruenciacon el IET

Los razonamientos de la Opinion Escrita deberan ser congruentes con las categorias
asignadas a los documentos en el IET y haran referencia a todas las reivindicaciones
gue hayan sido objeto de busqueda.

e Claridad del lenquaje empleado

Se recomienda utilizar un lenguaje claro, directo y sencillo, evitando emplear términos y
estructuras gramaticales innecesariamente complejos. En la medida de lo posible se

utilizaran la terminologia empleada en la solicitud.

e Concisién
Deben evitarse las repeticiones innecesarias, siendo recomendable no exponer un

mismo argumento de diferentes maneras salvo en casos excepcionales.
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e Objetividad
Se usara un lenguaje formal, objetivo y técnico sin apreciaciones personales o

subjetivas. Es importante el uso de la forma impersonal.

e Fundamento leqal

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

se podra hacer referencia adicionalmente a las presentes Directrices.

e Sugerencias del/a examinador/a

Ellla examinador/a de patentes podra realizar sugerencias sobre posibles
modificaciones de la solicitud para superar las objeciones por falta de novedad, actividad
inventiva y/o aplicacion industrial y para corregir los defectos sefialados en la Opinién
Escrita. Aunque la redaccién de la solicitud y las posibles modificaciones son
responsabilidad del solicitante, en ocasiones puede ser Util que el/la examinador/a de
patentes 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.
B6.3. CUADRO RESUMEN SOBRE PATENTABILIDAD. DECLARACION

La Opinion Escrita contiene en primer lugar un Cuadro resumen con la declaracion de
novedad, actividad inventiva y aplicacion industrial de todas y cada una de las

reivindicaciones de la solicitud que hayan sido objeto de busqueda.

En el caso de la novedad y la actividad inventiva, la declaraciébn tendra que ser
congruente con el IET. Se deberan mencionar en el cuadro resumen todas las
reivindicaciones para las que se haya realizado la busqueda, incluso aquellas para las

gue no se haya citado ningtin documento en el IET.
B6.4. BASE DE LA OPINION

Si no ha habido ninguna modificacion en la solicitud desde la fecha de su presentacion
se indicard expresamente que la Opinién Escrita se ha realizado sobre la base de la

solicitud tal y como fue inicialmente presentada.

En el caso de que se haya realizado una modificacién de la solicitud posterior a la fecha

de presentacion, se indicaré la documentacién que sirve de base a la Opinion Escrita.
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B6.5. DOCUMENTOS CONSIDERADOS

La Opinion Escrita incluye una tabla con los documentos del estado de la técnica que
vayan a servir de base para el analisis de la novedad y de la actividad inventiva en la

Declaracion motivada sobre patentabilidad.

El/la examinador/a de patentes seleccionara estos documentos de entre los documentos

gue se hayan citado en el IET (ver apartado B5.3).
B6.6. DECLARACION MOTIVADA SOBRE PATENTABILIDAD

La Opinion Escrita contendra una Declaracion motivada sobre patentabilidad en donde

se analizaran los requisitos de novedad, actividad inventiva y/o aplicacion industrial.

La Declaracién motivada sobre patentabilidad debe ser congruente con las categorias
asignadas a los documentos citados en el IET. Cuando no se haya citado ningan
documento en relacién con una determinada reivindicacion, esta debera en cualquier
caso ser mencionada en Declaracibn motivada sobre patentabilidad y se deberan
argumentar, aungque sea brevemente, las conclusiones a las que se haya llegado sobre

su novedad y/o actividad inventiva.

La Declaracion motivada sobre patentabilidad ira fundamentada legalmente mediante la
cita de los articulos pertinentes de la Ley de Patentes que se refieren a los requisitos de
patentabilidad, a saber:

- Art. 4.1 para los requisitos de patentabilidad en general

- Art. 6.1 para el requisito de novedad

- Art. 8.1 para el requisito de actividad inventiva

- Art. 9 para el requisito de aplicacion industrial

B6.6.1 Declaracién de busqueda

En determinados casos sera necesario que el/la examinador/a de patentes comience la
Declaraciéon motivada sobre patentabilidad con una breve declaracion, denominada en

adelante Declaracion de busgueda, en la que se defina de la manera mas precisa

posible el objeto de la busqueda.

Esta situacion podra darse, por ejemplo, en alguno de los siguientes casos:
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(@) Faltadeunidad deinvencidén

Si al iniciar la basqueda, el/lla examinador/a de patentes apreciara que la solicitud de
patente no satisface la exigencia de la unidad de invencion, hara una busqueda parcial

respecto a la invencion o grupo de invenciones mencionadas en primer lugar en las
reivindicaciones y redactard una Declaracion de Busqueda indicando qué
reivindicaciones han sido objeto de busqueda. Ademas, se sefialara el defecto de falta

de unidad de invencion en el apartado de Defectos correspondiente.

(b) Faltade claridad en todas las reivindicaciones

Es posible que, por falta de claridad o coherencia, ninguna reivindicacion pueda ser
objeto de busqueda pero que el/la examinador/a de patentes considere que del conjunto
de la memoria puede deducirse un objeto definido en términos de caracteristicas
técnicas, que parezca responder a la invencién que el solicitante pretende proteger y
gue si pueda dar lugar a una busqueda significativa. El/lla examinador/a redactara una
Declaraciéon de Busqueda, definiendo el objeto en el que ha basado la busqueda.
Ademds, se sefalard el defecto de falta de claridad en el apartado de Defectos

correspondiente.

(c) FEaltade claridad parcial en las reivindicaciones

Cuando solo algunas reivindicaciones puedan servir de base pararealizar una busqueda
significativa, se hard una busqueda parcial que estara limitada a dichas reivindicaciones
y se redactara una Declaracion de Busqueda indicando qué reivindicaciones han sido
objeto de busqueda. Ademas, se sefialara el defecto de falta de claridad para aquellas
gue no se hayan podido buscar en el apartado de Defectos correspondiente.

(d) Pluralidad de reivindicaciones independientes de |la misma cateqgoria

En aquellos casos en los que la solicitud comprenda una pluralidad de reivindicaciones
independientes que no se ajustan a lo dispuesto en el art. 7.2 RP (ver apartado F5.2.3)
se hara una busqueda parcial para la primera reivindicacion de cada categoria y sus
dependientes y se redactard una Declaracion de Busqueda indicando qué
reivindicaciones han sido objeto de busqueda. Ademas, se sefalara el defecto de
namero reivindicaciones independientes de una misma categoria en el apartado de

Defectos correspondiente.
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(e) Reivindicaciones excluidas de patentabilidad

Cuando algunas de las reivindicaciones se encuentren incluidas en alguno de los
supuestos de exclusion de patentabilidad del art. 4.4 y del art. 5 LP (ver apartado

B6.7.2(f) y apartado B6.7.2(g)) se hara una busqueda parcial que excluird dichas

reivindicaciones y se redactard una Declaracion de Busqueda indicando qué
reivindicaciones han sido objeto de busqueda. Ademas, se sefialara el defecto de falta

de patentabilidad para aquellas reivindicaciones que no se hayan buscado.

B6.6.2 Argumentaciones de la Declaracion motivada

La Declaracion motivada sobre patentabilidad de la Opinidbn Escrita consiste en un
analisis de la novedad, la actividad inventiva y/o la aplicacién industrial de las

reivindicaciones.

Esta declaracién motivada debera incluir para todas y cada una de las reivindicaciones
gque hayan sido objeto de busqueda al menos un analisis motivado de su novedad o de

su actividad inventiva.

En el caso general no sera necesario motivar ambos requisitos para una misma

reivindicacion:

- Sidespués de evaluar la novedad, se declara que la reivindicacion no es nueva, no
serd necesario motivar la falta de actividad inventiva ya que se deduce de forma

ineludible de la falta de novedad.

- Si la reivindicacion es nueva, se considera que se motiva su novedad de forma
implicita al analizar las diferencias con respecto al estado de la técnica durante el

analisis de su actividad inventiva.
No obstante, en casos excepcionales, se podran motivar ambos requisitos.

Cuando se cumpla el requisito de aplicacion industrial, no ser& necesario por lo general
incluir una explicaciébn motivada, considerandose suficiente la indicacién del cuadro
resumen. No obstante, el/la examinador/a de patentes podrd incluir una explicaciéon
motivada sobre este requisito si lo considera conveniente, por ejemplo, por tratarse de

un caso en que pudiera ser cuestionable.

Si, por el contrario, el/la examinador/a considera que no se cumple el requisito de

aplicacion industrial se incluira en este apartado una explicacion de los motivos.
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Asi pues, en relacion con el contenido de la Declaracion motivada sobre patentabilidad,

se seguiran las siguientes pautas:

e Argumentaciones sobre la novedad o la actividad inventiva

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

uno de dichos documentos o combinacion.

Incluso cuando se concluya de la comparacion con el estado de la técnica que el objeto
de las reivindicaciones es nuevo y presenta actividad inventiva, en la Declaracion
motivada sobre patentabilidad se debera explicar también el razonamiento aplicado. Asi
pues, una mera declaracion no sera suficiente: se deberan exponer las diferencias
técnicas observadas y argumentar, aunque sea sucintamente, por qué le confieren a la

invencién caracter inventivo.

e Objeciones por falta de novedad

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

de novedad.

e 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.

Por ejemplo, un 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.

e Argumentaciones abreviadas

En el caso de reivindicaciones dependientes de una reivindicacién con falta de novedad
0 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 objecion en una breve argumentacion.
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Sin embargo, cuando las reivindicaciones dependientes se refieran a caracteristicas
adicionales con entidad propia, entonces si sera necesario hacer una argumentacion

detallada sobre su patentabilidad.

e Comentarios sobre aspectos no reivindicados

Cuando se hayan citado en el IET con categoria “L” documentos relacionados con
aspectos o detalles de la invencién no reivindicados pero mencionados en la
descripcion, en prevision de que sea necesario utilizarlos en futuras argumentaciones,
por ejemplo tras una modificacion de las reivindicaciones, se debera incluir un breve
comentario en la Opinion Escrita sobre dichos documentos explicando la razon de dicha

cita.

B6.6.3 Metodologiay estructura de la Declaracion motivada

La metodologia para analizar la novedad o la actividad inventiva de 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 mas cercano
en el estado de la técnica. A la hora de redactar la declaracion, se recomienda utilizar
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.

Los elementos que constituyen la estructura de la Declaracion motivada sobre
patentabilidad son un conjunto de argumentaciones sobre la patentabilidad de cada
reivindicacion 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 proteccién esta definido
en las reivindicaciones y, por lo tanto, se considera innecesario empezar la Declaracion
motivada sobre patentabilidad con una breve exposicion de lo que el/la examinador/a
de patentes 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 Declaracion motivada sobre patentabilidad comenzara directamente con el
analisis de la patentabilidad de las reivindicaciones, salvo el caso en que se considere
necesario incluir al principio una Declaracion de Blusqueda, definiendo el objeto de la

basqueda (ver apartado B6.6.1).
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La estructura se basard en el &rbol de dependencia de las reivindicaciones,
abordandose 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. El/la examinador/a de patentes decidira cuél es la aproximacion que

resulta mas clara para cada solicitud.

Asi, en una posible aproximacion, se estructurara la Declaracion motivada sobre
patentabilidad 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 Declaracion motivada sobre patentabilidad con aquella
reivindicacion 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.

La Declaracion motivada sobre patentabilidad terminarda 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.
B6.7. DEFECTOS DE LA SOLICITUD

La deteccién de defectos en la solicitud se llevara a cabo durante la lectura y

comprension de la solicitud previa a la busqueda, asi como durante la propia busqueda.

El/la examinador/a tendrd siempre en cuenta que el IET y la Opinion Escrita se
consideran la primera comunicacién del examen sustantivo, por lo que posteriormente
habra mas oportunidades de comunicar defectos, en caso de que la solicitud continte

el procedimiento.
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En este sentido, conviene remarcar que, a la hora de sefialar defectos relacionados con
los requisitos formales y técnicos de la solicitud, el/la examinador/a establecera un
equilibrio entre la calidad formal y técnica de la solicitud y su patentabilidad, de manera
gue la informacion que se transmita al solicitante en la primera comunicacion sea la mas

adecuada para ayudarle a tomar una decision en los siguientes pasos del procedimiento.

Asi, en general, se evitara dar en esta primera comunicacion una lista exhaustiva de
defectos cuando del andlisis de patentabilidad se infiera que la solicitud tiene poca o
ninguna probabilidad de prosperar a la vista del estado de la técnica y de las objeciones
por falta de novedad y/o actividad inventiva sefialadas. Se trataria de no confundir al
solicitante dandole falsas expectativas al detallar exhaustivamente una lista de defectos

gque, aunqgue corrigiera, no subsanarian una falta de patentabilidad incuestionable.

Si, por el contrario, el examinador/a plantea objeciones de patentabilidad que afectan a
todas o parte de las reivindicaciones, pero considera que la solicitud tiene materia que
pudiera ser patentable con una modificacién de la solicitud, tampoco elaborara una lista
exhaustiva de defectos, a la espera de que se presente dicha modificacién de la

solicitud.

Finalmente, en caso de que la solicitud cumpla con los requisitos de patentabilidad, se
tendrd en cuenta que todos los defectos que se sefialen deberan ser corregidos por el
solicitante al entrar en la fase de examen sustantivo, y que, en caso contrario, si el

solicitante no hace nada para subsanar los defectos sefialados se denegara la solicitud.

B6.7.1. Requisitos formales

A continuacion, se detallan los requisitos formales que el/la examinador/a debera revisar

en esta fase del procedimiento.

Art. 49 LP
Si se hubiera presentado una aportacion de rectificacion de errores después de
superado el examen de oficio, el/la examinador/a debera verificar para la nueva
documentacion, ademas de los aqui expuestos, todos los requisitos exigidos en el

examen de oficio (ver apartado A6).

Art. 48 LP
Se tendrd en cuenta que en este momento del procedimiento no se admitird una

presentacion de modificaciones.
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(a) Reivindicacion de prioridad

Art. 30y 31l LPyart.2.1.e)y 13RP
En el caso de que se reivindique una prioridad (véase apartado A6.2.2 (b7)) el contenido
del documento prioritario GUnicamente se estudiara en el momento de redactar la
Declaracion motivada sobre patentabilidad de la Opinion Escrita y solo en el caso de
gue la reivindicacion de prioridad se considere relevante para la determinacion de la

patentabilidad (documento con categoria P citado en el IET).

(b) FEormalidades

Anexo RP
Las formalidades del Anexo del Reglamento se refieren en general a aspectos
relacionados directamente con la publicacion de la solicitud, y por tanto examinados en
el examen de oficio. No obstante, es necesario volver a notificar en la Opinion Escrita
aquellos defectos que no se hubieran detectado anteriormente. El/la examinador/a de
patentes se centrard mas especialmente en la comprobacién de los puntos 3f), 30) y

3p) del Anexo:

) Comprobara que las secuencias bioldgicas se han presentado en formato electrénico

conforme a la Norma ST.25 OMPI, y que todas las secuencias descritas y/o

reivindicadas estan en la lista de secuencias (segun se indica en el apartado F3.6).

0) Revisara que se emplean unidades de medida segun lo que se indica en el apartado
F3.4.4.

p) Comprobara que la terminologia y los signos de la solicitud de patente son uniformes.

B6.7.2. Requisitos técnicos

La evaluacion de los requisitos técnicos se basa en el estudio del contenido técnico de
la solicitud y se refiere al titulo, al resumen, a la descripcion, a las reivindicaciones, y a

los dibujos y/o secuencias si los hubiera.

(@) Titulo

Art2.1dy art. 9.2 RP
El/la examinador/a de patentes comprobara que el titulo:
- No es una denominacion de fantasia
- Es una designacion técnica clara y concisa de la invencion a la luz de la descripcion

y de las reivindicaciones
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- Es congruente con las reivindicaciones y cita todas las categorias de invencion

reivindicadas.

El/la examinador/a de patentes podra modificar el titulo cuando lo estime necesario para
mejor informacion de terceros, comunicando al solicitante dicha modificacion en la
Opinion Escrita. Para méas informacion, los requisitos que debe cumplir el titulo se

exponen en el apartado F3.2.

(b) Resumen

Art. 29 LP, art. 9 RP
Norma ST.12 OMPI

El/la examinador/a de patentes comprobara los siguientes requisitos (ver apartado F3.3

para una informacion mas detallada):

Extension méaxima 150 palabras

- Indicacion del titulo de la invencion

- Exposicion clara y concisa del contenido de la descripcion y reivindicaciones.
- Si permite la facil comprensién del problema técnico planteado, la solucion aportada

y el uso o usos principales de la invencion

- Si hay dibujos, indicacién del dibujo mas caracteristico. Cuando se mencionen en el
texto elementos que aparezcan en el dibujo mas caracteristico, se incluiran entre
paréntesis las referencias correspondientes

- Sies el caso, indicacion de la férmula quimica mas caracteristica de la invencién

Al revisar el resumen, el/la examinador/a podra tener en cuenta la lista contenida en el

estandar de la OMPI ST.12/A, que se incluye en el apartado F3).

(b1) Modificacién del resumen

Si el texto del resumen no cumple lo establecido, el/la examinador/a de patentes podra
optar por:

- sefalar el defecto para que el solicitante lo subsane o

- redactar un resumen que reuna todos los requisitos. En cualquier caso, se sefialara el

defecto en la Opinién Escrita, en la que se incluira el nuevo texto.

No se modificara el resumen cuando cumpla los requisitos exigidos y el tnico propdsito

de la modificacién sea embellecer la redaccion.
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(b2) Seleccion de lafigura

El/la examinador/a de patentes podra seleccionar un dibujo o dibujos diferentes a los
indicados por el solicitante si considera que caracterizan mejor la invencion. El/la
examinador/a indicara la figura seleccionada en el momento de componer el folleto de

publicacion y no seré necesario que lo indique en la Opinion Escrita.

El/la examinador/a también podra considerar que no es necesaria la publicacion de
ningun dibujo si no lo considera Gtil para la comprensién del resumen, lo que podra hacer
incluso cuando el solicitante haya seleccionado un dibujo o dibujos para publicar con el

texto del resumen.

En el caso de que haya que adaptar las referencias a la nueva figura seleccionada, esto
no se considerard como un cambio en el texto de resumen y por tanto no sera necesario

incluir el resumen adaptado en la Opinion Escrita.

Si la solicitud se publicara antes de que se hubiera elaborado la Opinién Escrita, el
resumen que se publicar4 serd el que haya resultado del Examen de Oficio. En
publicaciones posteriores de la solicitud, se empleard el resumen que resulte tras la

Opinién Escrita.
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(b3) Directrices generales para la preparacidén de resimenes de documentos de
patentes (Norma ST.12/A OMPI).

Si lainvencion es...

Marcar

aqui

El resumen debe contener:

Si es asi,

marcar aqui

Articulo

Su identidad, uso, construccion, organizacion,

método de fabricacion

Compuesto quimico

Su identidad (estructura si corresponde),

método de preparacion, propiedades, usos

Mezcla Su naturaleza, propiedades, su uso,
ingredientes esenciales (identidad, funcién),
proporcion de ingredientes, si es significativo,
preparaciéon

Maquina, aparato, Su naturaleza, uso, construccion,

sistema organizacion, operacion.

Proceso u operacién

su naturaleza y caracteristicas esenciales;
materiales y condiciones empleadas, el
producto si es significativo, la naturaleza de la
relacion entre las etapas, si hay mas de una

Si se describen

alternativas

El resumen debe tratar sobre la alternativa
preferida e identificar otras alternativas si se
puede hacer de manera sucinta; si no se
puede hacer, se debe mencionar que existen
y si corresponde, que difieren sustancialmente

de la alternativa preferida.

NUmero de palabras menor de 250 (*): ..........

En el rango de 50-150: ..........

Ref: Standards — ST.12/A, April 1994. Original: Handbook on Industrial Property Information
Publication N° 208(E), 1998, WIPO, Geneva (CH).

and Documentation,

(*) Se tendra en cuenta que en el caso de la legislacion espafiola el nimero maximo admitido de

palabras es 150.
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(c) Descripcion

Art. 27 LP, art. 3-6 RP
Los requisitos que debe reunir la descripcién se exponen en el apartado F3.4 y el

apartado F4, los cuales se recomienda consultar para una informacion mas detallada.

Los principales aspectos que debe analizar el/la examinador/a de patentes se pueden

agrupar en torno a los siguientes puntos:

- Estructura y orden de la descripcion

- Claridad y concision de la descripcion, asi como congruencia con las
reivindicaciones. La explicacion de la invencién permitira la comprension del
problema técnico planteado y su solucion, e indicara una exposicién detallada de
un modo de realizacion de la invencion.

- Suficiencia de la descripcion. La forma en que se realiza la divulgaciéon de la
invencion en la descripcion, debe ser lo suficientemente clara y completa como
para que una persona versada en la materia pudiera reproducirlo sin necesidad
de recurrir al inventor (véase el apartado F4 en general, y en particular para

invenciones que se refieran a materia bioldgica, el apartado F4.7).

(d) Reivindicaciones

Art. 28 LP; art. 7 RP
Los requisitos que deben reunir las reivindicaciones se exponen mas extensamente en

el apartado F5, el cual se recomienda consultar para una informacion mas detallada.

Los principales aspectos que debe analizar el/la examinador/a de patentes se pueden

agrupar en torno a los siguientes puntos:

- Cateqoria de las reivindicaciones. La redaccion de las reivindicaciones debe dejar

clara su categoria, es decir, si se trata de una entidad fisica o una actividad. No se
admitirdn reivindicaciones en las que se confundan etapas de procedimiento con

caracteristicas estructurales.

- Objeto de las reivindicaciones. Se comprobara que las reivindicaciones definen de

forma adecuada el objeto para el que se solicita la proteccion.

- Caracteristicas esenciales. Se comprobara que las reivindicaciones independientes

comprenden las caracteristicas técnicas esenciales de la invencion y que todas las

reivindicaciones se expresan en términos de caracteristicas técnicas.

- Claridad y concision de las reivindicaciones.
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- Soporte_en la descripcidon. Se comprobara que las reivindicaciones se fundan

adecuadamente en la descripcion.

- Redaccién apropiada. Se comprobara que, salvo excepciones, las reivindicaciones

contienen un predmbulo y una parte caracterizadora.

- Relacion_de dependencia entre reivindicaciones correctamente definida. (véase
apartado F5.2.5)

(e) Dibujos

Anexo RP
Los requisitos que deben cumplir los dibujos se exponen en el apartado F3.5.

Ellla examinador/a de patentes revisard los dibujos en su conjunto, centrandose
especialmente en los puntos mas relacionados con el contenido técnico del apartado 3

del Anexo del Reglamento:

i) En caso de desproporcién de los elementos de una misma figura, analizara si
dicha desproporcion es indispensable para su claridad. También se valorara si
la escala empleada y el grado de detalle del dibujo son los adecuados para la

mayor claridad y comprensién del mismo.

m) Comprobara la correcta utilizacion de los signos de referencia: solo pueden
utilizarse signos de referencia en los dibujos si figuran en la descripcién y en las
reivindicaciones y viceversa. Los signos de referencia de los mismos elementos
deben ser los mismos en toda la solicitud. En particular, se comprobara que no
se ha usado una misma referencia para dos elementos distintos o dos

referencias distintas para un mismo elemento.

n) Verificara que no existen textos en los dibujos que no sean indispensables para
su comprension, salvo breves indicaciones necesarias y las palabras claves
indispensables para su comprension, tales como «agua», «vapor», «abierto»,
«cerrado», «corte segin AB», asi como la indicacion de magnitudes y unidades

en los ejes de coordenadas de los gréficos.

En casos excepcionales, se pueden aceptar textos en un diagrama en la medida

en que sirvan para interpretarlo de forma més rapida y clara.

Asi, por ejemplo, en el caso de los diagramas de flujo, se puede permitir la
explicacién esquemética mediante la inclusion de textos breves de las etapas en

el diagrama, ya que las referencias alfanuméricas no tienen un caracter
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aclaratorio de la secuencia operacional. No obstante, se preferira el empleo de

signos de referencia de tipo sigla, identificados en la descripcidn, ya que también

facilitan la comprension del diagrama.

(f) No invenciones sequn el art. 4.4 LP

El/la examinador/a de patentes debe valorar si efectivamente la solicitud de patente se
refiere a una invencion en el sentido del art. 4.4 LP. Aunque la LP no establece lo que

se entiende por invencion, si contiene una lista de lo que no_se consideran

invenciones:
a) Los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos.

b) Las obras literarias, artisticas o cualquier otra creacion estética, asi como las obras

cientificas.

c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para
juegos o para actividades econdmico-comerciales, asi como los programas de

ordenadores.

d) Las formas de presentar informacion.

Esta prohibicion afectard a la patentabilidad de las invenciones mencionadas en estos

puntos solamente en la medida en gue la solicitud de patente o la patente se refiera

exclusivamente a una de ellas considerada como tal. Por lo tanto, cuando solo una

parte de la solicitud caiga en uno de los supuestos anteriores, se sefialara el defecto

correspondiente y se procedera a realizar la busqueda de la parte no afectada.

En los casos en los que claramente todo el contenido de la solicitud de patente se

refiera a una de las materias anteriormente descritas, se considerara que no es posible
llevar a cabo una busqueda significativa y se procederd segun lo dispuesto en el
apartado B2.2.1(d).

En el apartado G3 se explican con mas detalle todos los conceptos tedricos relativos a

esta cuestion.
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(g) Excepciones de patentabilidad del art. 5 LP

Art. 5 LP
La Ley contempla una serie de casos en los que una invencién no podré ser objeto de
patente. El/la examinador/a debera comprobar que la solicitud no se refiere a uno de
estos tipos de invencion (consultar apartado G4) que, resumidamente, son los

siguientes:

e Invenciones cuya explotaciébn comercial sea contraria al orden publico o a las

buenas costumbres y, en particular:

Los procedimientos de clonacién de seres humanos.

- Los procedimientos de modificacién de la identidad genética germinal del ser

humano.
- Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.

- Los procedimientos de modificacion de la identidad genética de los animales que
supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial

para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos
e Las variedades vegetales y las razas animales.

e Los procedimientos esencialmente biologicos de obtencion de vegetales o de

animales.

e Los métodos de tratamiento quirdrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal,

y los métodos de diagndstico aplicados al cuerpo humano o animal.

e El cuerpo humano, en los diferentes estadios de su constitucion y desarrollo, asi
como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia total

o parcial de un gen.

¢ Una mera secuencia de acido desoxirribonucleico (ADN) sin indicacion de funcién

biolégica alguna.

Cuando solo una parte de la solicitud caiga en uno de los supuestos anteriores, se

sefalard el defecto correspondiente y se procedera a realizar la busqueda de la parte

no afectada.
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En los casos en los que claramente todo el contenido de la solicitud de patente se

refiera a una de las materias anteriormente descritas, se considerara que no es posible
llevar a cabo una busqueda significativa y se procedera segun lo dispuesto en el
apartado B2.2.3(d).
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B7. TRASLADO Y PUBLICACION DEL IET

Art. 36 LP, art. 30 RP
Una vez elaborados el IET y la Opinién Escrita, se daré traslado de los mismos al
solicitante. Desde el Servicio de Actuaciones Administrativas se adjuntara una nota
informativa en la que figurara un enlace con un codigo a través del cual el solicitante
podra descargarse electronicamente los documentos citados en el IET. De esta forma
el solicitante tendra acceso a dichos documentos.

Art. 37 LP, art. 31 RP
El IET se publicara junto con la solicitud si estuviera disponible en el momento de la
publicacion de la misma. Si la solicitud ya estuviera publicada, el IET se publicara de
forma separada cuando esté realizado. En el momento de publicar el IET, la Opinion
Escrita se pondra a disposicion del publico en CEO junto con los deméas documentos

del expediente.

En el apartado A7 se exponen con mayor detalle los aspectos relacionados con la

publicacion tanto de la solicitud como del IET.
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