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PATENTABILIDAD

G1l. INTRODUCCION

La Ley de Patentes establece las condiciones para que una invencion pueda ser objeto

de la proteccién conferida por el Derecho de Patentes. A estos efectos se define que:

Art. 4.1 LP
“Son patentables, en todos los campos de la tecnologia, las invenciones que sean
nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacion industrial.
Las invenciones a que se refiere el parrafo anterior podran tener por objeto un producto
compuesto de materia bioldgica o0 que contenga materia biolégica, o un procedimiento

mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biologica”.
Esta definicion implica la existencia de cuatro requisitos basicos de patentabilidad:

e debe haber una invencion, perteneciente a cualquier campo de la tecnologia

(ver apartado G2 y apartado G3)

e lainvencién deber ser nueva (ver apartado G7)

¢ lainvencién debe implicar actividad inventiva (ver apartado G8)

¢ lainvencién debe ser susceptible de aplicacién industrial (ver apartado G5)

El caracter técnico es asimismo un requisito implicito para que pueda hablarse de una
invencién patentable conforme a la LP. Aunque el caracter técnico de la invencién no
estd expresamente exigido en la Ley de Patentes, sin embargo, se puede inferir de
diversos articulos, tanto de la Ley como de su Reglamento de Ejecucion, que la materia
sobre la que recae la proteccion otorgada por el Derecho de Patentes tiene que ser

necesariamente de caracter o naturaleza técnica (ver apartado G2 y apartado G3).

Ademas de estos requisitos basicos, que debe reunir la materia cuya proteccion se

reivindica, existen otras dos condiciones que también deben cumplirse:

Art. 27.1 LP, art. 3.1 RP
1. La invencion debe ser descrita en la solicitud de patente de manera

suficientemente clara y completa para que una persona experta en la materia

pueda ejecutarla. La descripcion estara redactada en la forma mas concisa y clara
posible, sin repeticiones indtiles, y en congruencia con las reivindicaciones. Todos
estos aspectos se tratan en los correspondientes apartados de la parte F de las

presentes directrices (ver apartado F3, apartado F4 y apartado F5).
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2. Lainvencion debe estar relacionada tanto con algin campo técnico como con un
problema técnico, y debe poseer caracteristicas técnicas, conforme las cuales
pueda definirse en las reivindicaciones el objeto para el que se solicita la

proteccion.

La LP no exige como requisito, para que una invencion sea patentable, que implique

un progreso técnico o que tenga una utilidad. Asi, en el art. 42 LP se indica que las

patentes se conceden sin garantia del Estado en cuanto a la utilidad del objeto sobre
la que recae. Sin embargo, si la invencion presenta un efecto ventajoso con respecto
al estado de la técnica, esto debe reflejarse en la descripcion, ya que podria ser

relevante como indicio para la evaluacion de la actividad inventiva (ver apartado G.8)

Por ultimo, la LP establece una lista de materias que, por distintos motivos. quedan
excluidas de proteccion por el Derecho de Patente. Estas materias constituyen las

excepciones a la patentabilidad que se estudian el apartado G5.
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G2. CONSIDERACION DE INVENCION. CARACTER TECNICO

Art. 4 LP
El primero de los requisitos basicos de la patentabilidad es que debe haber una
invencion. La LP no define qué debe entenderse por invencién si bien incluye una
lista de materias o actividades que no se consideraran invenciones a los efectos de

establecer la patentabilidad de la materia reivindicada (ver apartado G3).

Los elementos que integran dicha relacion estan excluidos porque son de naturaleza
abstracta como los descubrimientos o las teorias cientificas, y/o de naturaleza no

técnica, como las creaciones estéticas o las formas de presentar informacion.

En contraste con lo anterior, una “invencion” debe tener cardcter técnico, pudiendo
pertenecer a cualquier campo de la técnica. Al igual que no existe una definicién de
invencion, la Ley de Patentes tampoco incluye una definicion de lo que debe
entenderse por técnico, si bien el caracter técnico de la invencion se puede inferir de

diversos articulos de la misma.

En este sentido, de la Ley se infiere el caracter técnico a partir de la referencia expresa
a los campos de la tecnologia:

Art. 4.1 LP
“Son patentables, en todos los campos de la techologia, las invenciones que sean

nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacion industrial.”

Por otra parte, en cuanto a la forma y contenido de las reivindicaciones, en el
Reglamento se hace la siguiente mencion poniendo de manifiesto el caracter técnico

gue debe tener la invencion:

Art. 7 RP
“Las reivindicaciones deberan contener:

a) Un predmbulo mencionando el objeto de la invencion y las caracteristicas

técnicas necesarias para la definicion de los elementos reivindicados pero que,
combinadas entre ellas, forman parte del estado de la técnica.
b) Una parte caracterizadora que, comenzando con una expresion del tipo

“caracterizado por”, exponga las caracteristicas técnicas que, en combinacion

con las mencionadas en el parrafo a), se desean proteger”

Todo ello permite concluir que la invencion objeto de la solicitud de patente tiene que

estar conformada por caracteristicas técnicas que, en conjunto, constituyan la
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solucién a un problema técnico planteado. En este sentido, la consideracion sobre si
el contenido de una solicitud constituye una invencion en el sentido del art. 4. LP,
implica verificar que dicho contenido, considerado en su totalidad, tiene caracter

técnico. De no ser asi, no seria una invencién susceptible de proteccion.

Una reivindicacion podra comprender tanto caracteristicas técnicas como no técnicas.
Asi, para evaluar el caracter técnico de una reivindicacion, esta se considerara en su

totalidad, de manera que, incluso _si dicha reivindicacidon presenta una Unica

caracteristica técnica, esta bastara para conferirle atoda ella el caracter técnico.

Esto es, dicho caracter técnico se atribuye a 0 se excluye de toda la reivindicacién, no

una parte de ella.

La presencia de cardcter técnico puede venir conferida, bien por la existencia de
caracteristicas técnicas en una entidad o una actividad reivindicadas, o bien, en el caso
de que las caracteristicas no tengan naturaleza técnica, por el uso o la intervencién en
ellas de medios técnicos, sin importar lo sencillos o convencionales que puedan ser

(por ejemplo, una simple regla para medir longitudes, o un cronémetro).

Ejemplo de invencién con caracter técnico

Un sistema para realizar subastas por Internet que utiliza medios técnicos como
ordenadores seria susceptible de patentabilidad por cuanto el uso de dichos
ordenadores confiere caracter técnico a la invencion, independientemente de que la

entidad o actividad reivindicada tenga o no naturaleza técnica.

El caracter técnico debe establecerse independientemente del estado de la técnica
anterior. Es decir, el efecto técnico no tiene por qué ser nuevo ni ser evaluado con
respecto a su contribucion al estado de la técnica, cuestion esta que atafie a la

evaluacion posterior de la actividad inventiva.

Por otra parte, el alcance de lo que se quiere significar con la palabra “técnica” esta en
cierta medida condicionado por el contenido global del estado de la técnica. Elementos
o actividades que hace un tiempo no se consideraban materias técnicas, hoy en dia si

lo son.
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Ejemplo de actividad técnica

La traduccion de idiomas era una actividad exclusivamente realizada de manera
puramente intelectual por seres humanos, pero actualmente esta tarea se puede
llevar a cabo por maquinas, lo que en algunos casos da lugar a que este
procedimiento de traduccion se convierta en una actividad técnica. Lo mismo puede

aplicarse al reconocimiento automatico de la voz o de la imagen de personas.

El traslado de elementos desde el terreno de las materias desprovistas de caracter
técnico al &mbito de la técnica es consecuencia justamente de desarrollos tecnoldgicos
gue permiten arrancar una determinada actividad del entorno de lo exclusivamente

intelectual e incorporarla al campo de la tecnologia.

Una definicion particular del concepto “técnica” podria provocar una barrera
infranqueable para que algunos avances en determinados campos de la tecnologia
pudieran acceder a la proteccion otorgada por las patentes o exigir una constante
revision de dicha definicion. Resulta mas practico acercarse al concepto de técnica a
través de ejemplos de materias que se consideran incluidas o no en el significado de

invencion exigido por la LP.
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Ejemplos de invenciones con caracter técnico

Ejemplo 1

Reivindicacion

Taza para café caracterizada por tener en su base el logo del fabricante

En este caso habria una caracteristica técnica proporcionada por la taza mas una

caracteristica estética que caeria dentro de los supuestos de exclusién del art. 4.4
LP.

Se trata de una reivindicacion sin caracteristicas técnicas en la parte
caracterizadora. El caracter técnico de la reivindicacion en su totalidad viene dado

por el hecho de ser la taza un medio técnico.

Considerando el objeto con respecto al estado de la técnica, dado que una taza
convencional es conocida, la Unica contribucion de la reivindicacion seria un efecto
no técnico y, por tanto, cabria concluir que el objeto no es patentable en el sentido

de que no tendria novedad ni actividad inventiva.

Ejemplo 2

Reivindicacion

Un “corquete” caracterizado por ser de color azul

De nuevo se trata de una reivindicacion sin caracteristicas técnicas en la parte
caracterizadora. El caracter técnico vendra dado, en su caso, por el “corquete”.
Como se desconoce qué es un “corquete”, para determinar si la invencion tiene
caracter técnico es necesario consultar el estado de la técnica. En caso de que se

concluya que si tiene caracter técnico, posteriormente se evaluaria la hovedad y la

actividad inventiva.

Como se acaba de exponer, en general, cuando el objeto de la solicitud presente

caracter técnico, y por lo tanto sea susceptible de constituir una invencion patentable,

dicha materia no pierde ese caracter técnico por el hecho de que se afiadan a ella
elementos que, en si mismos, no se consideran invenciones. De hecho, una

combinacién de caracteristicas técnicas y no técnicas puede conformar la solucién a

Marzo 2023 G-6



PARTE G
PATENTABILIDAD
Directrices de Examen de Solicitudes de Patentes (Ley 24/2015)

un problema técnico y de esta manera integrar una invencion contenida en el ambito

de las invenciones patentables.

Por otra parte, ademas del caracter técnico, para que una invencion sea patentable es

necesario que exista un problema técnico y su solucién, o lo que es lo mismo, que

la invencion indique como superar o resolver una dificultad técnica, es decir, nos

hemos de preguntar cudl es la naturaleza del problema planteado y de su solucion.

En conclusién, el examen para determinar si una invencién esta incluida o no en el
ambito del art. 4.4 LP es una préctica distinta del examen para evaluar si la invencion
es nueva, implica actividad inventiva y es susceptible de aplicacion industrial. En
particular, la evaluacion de la contribucién técnica que la invencion reivindicada hace
al estado de la técnica es una cuestion relativa a la actividad inventiva y los criterios
para efectuar dicha evaluacion no se pueden aplicar para determinar si la invencién
estd incluida en el ambito de las materias susceptibles de obtener la proteccion

otorgada por una patente.
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G3. NO INVENCIONES. AUSENCIA DE CARACTER TECNICO

Art. 4.4y 451LP
La LP no define qué debe entenderse por invencién, si bien incluye una lista de
materias o actividades que no se consideraran invenciones a los efectos de establecer

la patentabilidad de la materia reivindicada, en particular:

- Los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos.

- Las obras literarias, artisticas o cualquier otra creacion estética, asi como las obras
cientificas.

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

ordenador.

Las formas de presentar informacion.

La expresion “en particular” indica que la lista anterior no es exhaustiva. Pueden
existir otras materias que no constituyan una invencion en el sentido de la LP y que no
estén enunciadas en ella, o lo que es lo mismo, el hecho de que un determinado
elemento no esté expresamente referido en la relacion de materias excluidas no
significa que dicho elemento se considere automaticamente una invencion en el

sentido de la Ley y que, por tanto, sea susceptible de proteccion.

No obstante, las materias o actividades mencionadas en la lista no estan excluidas de
la proteccion que otorga el Derecho de Patentes en todas las circunstancias. No se
trata de una exclusion absoluta o total, sino que se excluye la patentabilidad de las
materias que conforman la referida lista “ solamente en la medida en que la solicitud
de patente o la patente se refiera exclusivamente a una de ellas considerada

como tal”. Se trata, pues, de una exclusién de la patentabilidad restringida al

cumplimiento de esta dltima condicién, que debe entenderse como que la mencién de

alguna o algunas de las materias mencionadas en el Articulo 4.4 se hace sin incluir
caracteristicas técnicas. Para que el objeto reivindicado no caiga dentro de dichas
exclusiones, es suficiente con que el objeto de la reivindicacion se refiera a o utilice
algn medio técnico. Esto es, la referencia a o la utilizacion de medios técnicos en el
objeto de una reivindicacion basta para evitar su exclusién de patentabilidad. Esta
circunstancia no se valorara con respecto al estado de la técnica, lo que significa que
no es preciso que dichos medios hayan de ser novedosos o diferentes de los existentes

en dicho estado de la técnica, sino que, al contrario, pueden ser muy conocidos y
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convencionales (por ejemplo, una regla de medir distancias, un cronémetro, una taza

0 una estanteria, como se muestra en el ejemplo 1 del apartado G.2).

A continuacion, se estudian los elementos incluidos en la lista del art. 4.4 y se dan
algunos ejemplos con el fin de ayudar a distinguir entre materias patentables y materias

gue estan fuera del @mbito de proteccion establecido por la LP.
G3.1. DESCUBRIMIENTOS

Art. 4.4a) LP
El hallazgo de una nueva propiedad en un material conocido se considera un mero

descubrimiento y no es susceptible de proteccién dado que un descubrimiento en si

mismo no tiene caracter técnico y, por tanto, no constituye una invencion.

No obstante, si la aplicacion practica de dicha propiedad en un aparato o en un
procedimiento tiene como resultado un efecto técnico, la materia asi reivindicada

constituye una invencion que puede ser patentable.

Ejemplo de descubrimiento

El descubrimiento de que un material conocido presenta, bajo ciertas condiciones,
una gran resistencia a la deformacion mecénica no es patentable, pero un elemento

de sustentacion en una construccion hecho de ese material podria ser patentable.

Igualmente, el hecho de encontrar una sustancia anteriormente desconocida que se
encuentra en la naturaleza es también un mero descubrimiento y, por tanto, no es
patentable. Sin embargo, si dicha sustancia produce un efecto técnico puede ser el
objeto de una solicitud de patente. Asi ocurre, por ejemplo, cuando se descubre que

la sustancia en cuestion tiene propiedades superconductoras.

Por otra parte, si la sustancia hallada en la naturaleza tiene que ser previamente
aislada de su entorno y se desarrolla un procedimiento de obtencion, ese
procedimiento es patentable. Ademas, si la sustancia puede ser adecuadamente
caracterizada por su estructura, por el procedimiento de obtencion o por otros
pardmetros y es nueva en el sentido de no tener conocimiento anterior de su

existencia, entonces la sustancia per se puede ser patentable.

Marzo 2023 G-9


https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8328&p=20150725&tn=1#a4

PARTE G
PATENTABILIDAD
Directrices de Examen de Solicitudes de Patentes (Ley 24/2015)

Ejemplo de invencién biotecnolégica

Si se descubre que una determinada sustancia tiene un efecto antibidtico (efecto
técnico), y que un microorganismo produce dicha sustancia, el propio
microorganismo puede ser patentable como un aspecto mas de la invencion. De la
misma forma, el descubrimiento de un gen que ya existe en la naturaleza puede ser

patentable si presenta un efecto técnico, por ejemplo, como diana en terapia génica.

En el apartado G.4 se tratan mas en detalle las particularidades de las invenciones

biotecnoldgicas.

G3.2. TEORIAS CIENTIFICAS
Art. 4.4a) LP
Constituyen una generalizacion de los descubrimientos, y se aplica el mismo principio

expuesto en el apartado G.3.1.

Ejemplos de teorias cientificas

Ejemplo 1
Una teoria fisica que explique en todo o en parte, el fenbmeno de la
superconductividad no es patentable. Sin embargo, si pueden ser patentables los

nuevos dispositivos superconductores y sus procedimientos de fabricacion.

Ejemplo 2
La justificacién teérica del efecto fotoeléctrico no es patentable por no considerarse
una invencion, pero sus aplicaciones practicas, por ejemplo, las células

fotoeléctricas, si podrian ser patentables.

G3.3. METODOS MATEMATICOS

Art. 4.4 a) LP
Los métodos matematicos desempefian muchas veces un papel importante en la
solucion de problemas técnicos en cualquiera de los campos de la tecnologia, si bien
estan excluidos de patentabilidad cuando se reivindican “como tales”. La exclusion
se aplica cuando una reivindicacién cuando tiene por objeto un método matemaético

puramente abstracto y dicha reivindicacion no requiere de ningiin medio técnico.
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Ejemplo de método matematico
Un método para realizar una Transformada de Fourier Rapida (FFT) sobre datos
abstractos que no especifique el uso de medio técnico alguno constituye un método

matematico “como tal” y por tanto estaria excluido de patentabilidad.

Ejemplo de objeto o concepto matematico abstracto
Un concepto u objeto matemético abstracto como, por ejemplo, un tipo particular de
objeto geométrico o un grafo con nodos y bordes no seria un método, pero en

cualquier caso tampoco una invencién, dado que careceria de caracter técnico.

Si una reivindicacién tiene por objeto un método matematico que incluye el uso de
medios técnicos (por ejemplo, un ordenador), dicho objeto, considerado en su

totalidad, tendria caracter técnico y por tanto no estaria excluido de patentabilidad.

La mera especificacion de la naturaleza técnica de los datos o parametros que
intervienen en el método matemético, puede no ser suficiente por si sola para definir
una invencién patentable. Incluso si el método resultante no se considera un método
matematico puramente abstracto como tal, ain puede caer en las exclusiones de
patentabilidad (actos puramente intelectuales) si no implica el uso de medios técnicos
(ver apartado G3.6.1).

Ejemplo de método matemético con datos de naturaleza técnica

Un método para realizar una Transformada de Fourier Rapida (FFT) sobre datos de
una sefal eléctrica pero que no especifique el uso de medio técnico alguno, ni
aplicacion técnica concreta, constituye un método matematico “como tal” y por tanto

estaria excluido de patentabilidad.
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Ejemplo de método matematico no abstracto y de naturaleza intelectual.
Un método para disefiar la carga de unidades de combustible en un reactor nuclear,
de manera que se maximice la cantidad de energia generada antes de que el nacleo
del reactor deba ser refrigerado, compuesto de los siguientes pasos:

e Asignar unos valores iniciales a los parametros para configurar

e Realizar una simulacion del funcionamiento de acuerdo a dichos valores

¢ Modificar los valores de los parametros conforme los resultados de la

simulacion
e Sino se cumple un criterio de parada, volver al paso inicial. Si se cumple,

establecer los valores de los parametros como los 6ptimos.

El método reivindicado esta excluido de patentabilidad. Su realizacion puede tener
lugar mediante una realizacion de actos puramente mentales (todo lo mas, asistidos
por papel y lapiz), al menos para ciertas configuraciones del reactor muy sencillas y
basicas, puesto que no se especifica claramente el uso de medios técnicos, ni
tampoco una realizacion técnica concreta (esto es, la configuracion de un reactor

real).

Una vez establecido que el objeto reivindicado no esta sujeto a exclusién, procederia
examinar el resto de los requisitos de patentabilidad y, mas en concreto, la novedad y
la actividad inventiva. Con respecto a esta Ultima, deben tenerse en cuenta todas las

caracteristicas que contribuyan al caracter técnico de la invencion.

En el caso particular de los métodos matematicos, se debe evaluar si estos contribuyen
al caracter técnico, es decir, si contribuyen a producir un efecto técnico gue sirva a

una finalidad de indole técnica, ya sea por su aplicacién a un campo dado de la

tecnologia, esto es, su aplicacion técnica, o por estar adaptado a unha

implementacién técnica concreta.

Seguidamente se examinan con mas detalle los criterios para la valoracion de la

contribucién técnica de un método matematico en cada caso.

(@) Aplicaciones Técnicas

La valoracion de la contribucién de un método matemético al caracter técnico de una
invencion implica el analisis de si éste produce un efecto técnico que sirva a un

propésito técnico, en este caso, si tiene una aplicacion técnica.
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Ejemplos de contribuciones técnicas de métodos matematicos
Ejemplol

Método para controlar un proceso o un sistema técnico concreto (por ejemplo, un

aparato de rayos X o un proceso de enfriamiento del acero)
Ejemplo 2

Método para determinar a partir de unas medidas, el niUmero de iteraciones de una
maquina de compactado con el fin de conseguir un material con una densidad

determinada.
Ejemplo 3

Mejora o analisis de audio digital, imagenes o video (por ejemplo, eliminacién de
ruido, deteccién de personas en una imagen digital, estimacién de la calidad de una

sefal digital de audio transmitida).
Ejemplo 4

Separacion de fuentes en sefiales de voz, reconocimiento de voz (por ejemplo,

asociar una entrada de voz a una salida de texto).
Ejemplo 5

Codificar y decodificar datos con el fin de conseguir una transmision o un
almacenamiento fiables y eficientes (por ejemplo, correccion de errores en datos
transmitidos a través de un canal ruidoso, compresion de datos de audio, de imagen,

de video o de sensores).
Ejemplo 6

Encriptado, desencriptado o firma de comunicaciones electrénicas, asi como la
generacién de claves en un sistema criptografico de clave publica RSA (Rivest-

Shamir-Adleman).
Ejemplo 7

Optimizacion de la distribucién de carga en una red de ordenadores.
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Ejemplo 8

Determinacion del gasto energético de un sujeto por medio del procesamiento de
datos obtenidos de sensores fisiologicos, o la obtencion de la temperatura corporal
de un sujeto a partir de datos procedentes de un sensor de temperatura ubicado en

su oido.
Ejemplo 9

Obtencidén de una estimacion de un genotipo a partir de un analisis de muestras de
ADN, asi como de un intervalo de confianza para dicha estimacion con el fin de

cuantificar su fiabilidad.
Ejemplo 10

Proporcionar un diagnéstico médico por medio de un sistema automéatico de

procesamiento de datos fisiolégicos.

Una finalidad genérica tal como “controlar un sistema técnico” no es suficiente para
conferir caracter técnico a un método matemético, ya que dicha finalidad debe ser
concreta y especifica.

Mas aun, el mero hecho de que un método matematico pueda servir a una finalidad

técnica tampoco es condicion suficiente. La reivindicacién debe estar limitada

funcionalmente a dicha finalidad técnica, ya sea de manera implicita o explicita.

Esto puede conseguirse cuando se establece un vinculo suficiente entre la finalidad
técnica y los pasos del método matematico, por ejemplo, especificando cédmo la
entrada y la salida de la secuencia de los pasos matematicos se relacionan con la
finalidad técnica, de forma que el método matematico quede causalmente vinculado a

un efecto técnico.

Definir la naturaleza de los datos de entrada de un método matematico no implica
necesariamente que el método matematico contribuya al caracter técnico de la

invencion.

Si los pasos de un método matematico sirven para derivar o predecir el estado fisico

de un obijeto fisico real, a partir de medidas de propiedades fisicas, como por ejemplo
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en el caso de medidas indirectas, dichos pasos suponen una contribucion técnica,

independientemente del uso que se haga de sus resultados.

Ejemplo de algoritmo matemético asociado a una medida indirecta

La medida de la presion intracraneal de un sujeto puede hacerse de manera directa,
trepanando el craneo e introduciendo una sonda de medida de la presion del liquido
cefalorraquideo. Una invencion donde se proponga un método basado en la medida
de la sefial del electroencefalograma (EEG) del sujeto, para posteriormente
digitalizarla y procesarla con un algoritmo matematico, que tenga como resultado el
valor de dicha presion intracraneal, constituiria una medida indirecta de la misma, y

sus pasos supondrian una contribucion técnica.

(b) Implementaciones técnicas

Un método matemético puede también contribuir al caracter técnico de una invencion,
independientemente de la aplicacién técnica, cuando la reivindicacion tenga por objeto
una implementacion técnica especifica del método matemético y ademas el método
esté especialmente adaptado para dicha implementacién, de forma que su disefio esté
motivado por consideraciones técnicas relativas al funcionamiento interno de un
sistema informatico o de una red. Esto puede ocurrir cuando el método matematico se
disefia con el fin de explotar determinadas propiedades técnicas del sistema técnico
sobre el que se implementa, con la intencion de conseguir un efecto técnico, como

pueda ser el uso eficiente de medios de almacenamiento o del ancho de banda.
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Ejemplo de implementacién técnica de un algoritmo matematico

Implementacién de un algoritmo de aprendizaje automético de forma que los pasos
correspondientes al entrenamiento, mas exigentes en cuanto a recursos de
procesamiento, sean ejecutados por una unidad de procesamiento gréafico (GPU),
mas potente, mientras que los pasos preliminares se ejecutan en la unidad central
de procesamiento (CPU), de manera que se aprovechan las ventajas de una

arquitectura de procesamiento en paralelo.

En este caso, la reivindicacibn debera tener por objeto la implementacién de
determinados pasos del método matematico en las unidades GPU o CPU, segun

corresponda, con el fin de conferir caracter técnico a dicho método matematico.

(c) _Eficiencia de procesamiento

Si el método matemético no sirve para una finalidad técnica y la implementacion
técnica reivindicada no es mas que una implementacion técnica genérica, entonces
dicho método no contribuye al caracter técnico de la invencion. En estos casos, no es
suficiente que el método matematico sea algoritmicamente mas eficiente que los
métodos mateméticos del estado de la técnica para establecer un efecto técnico (ver
apartado G3.7)

Sin embargo, si se establece que el método matematico produce un efecto técnico
como consecuencia de su aplicacibn a un campo de la tecnologia, o por una
implementacion técnica especifica, la eficiencia de procesamiento asociada a los
pasos que producen el efecto técnico antes mencionado si debe ser tenida en cuenta

a la hora de evaluar la actividad inventiva.

G3.3.1. Inteligencia artificial y aprendizaje automatico

Tanto la inteligencia artificial como el aprendizaje automatico se basan en modelos de
procesamiento y en algoritmos de clasificacion, agrupamiento, regresion y reduccion
dimensional, tales como las redes neuronales, algoritmos genéticos, maquinas de
vectores de soporte (VSM o Vector Support Machines), K-media (K-means), regresion
del ndcleo (Kernel regression), o andlisis discriminante. Tales modelos
computacionales y algoritmos poseen per se una haturaleza matematica abstracta,

independientemente de que puedan o no ser entrenados con datos externos. Por lo
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tanto, les son de aplicacion las consideraciones generales sobre modelos

computacionales y algoritmos contenidas en este mismo apartado.

Términos como “méaquina de vectores de soporte”, “red neuronal” o “motor de
razonamiento” pueden, en funcion del contexto, referirse solamente a modelos o
algoritmos abstractos, y consecuentemente no implican necesariamente, por si solos,
el uso de medios técnicos. Esta cuestibn deberd tenerse en cuenta a la hora de
examinar si el objeto de una reivindicacion, considerado en su totalidad, tiene caracter

técnico.

La inteligencia artificial y el aprendizaje automéatico tienen aplicacion en varios campos
de la técnica. Asi, el uso de redes neuronales en monitores de ritmo cardiaco, con el
fin de identificar arritmias, constituye una contribucion técnica. También lo constituye
la clasificacion de imagenes digitales, videos, sefiales de audio o vocales, basadas en
caracteristicas basicas (por ejemplo, bordes o atributos de pixel en imagenes). Sin
embargo, la clasificacion de documentos de texto solamente sobre la base de su
contenido textual no se considera que implique per se una finalidad técnica, sino
linglistica. Lo mismo se podria aplicar a la clasificacion de registros de datos
abstractos o incluso de registros relativos a redes de datos, cuando no existe indicacion
alguna de que vaya a darse una aplicacion técnica a la clasificacion obtenida, ain en
el caso de que el algoritmo de clasificacién pueda considerarse que posee propiedades

matematicas de importancia, como por ejemplo una mayor robustez.

Cuando un método de clasificacion sirve a una finalidad técnica, los pasos para la
generacion del repertorio de entrenamiento, y del entrenamiento en si, pueden
contribuir al caracter técnico de la invencion si sirven para la consecucién de una

finalidad técnica.

En cualquier caso, cuando una invencién que utilice inteligencia artificial se base en
métodos matematicos, dichos métodos habran de divulgarse con el detalle suficiente
como para que una persona experta en la materia pueda poner en practica la
invencién. Asimismo, cuando los conjuntos de datos de entrenamiento se utilicen en
dichos algoritmos de forma que contribuyan a algun efecto técnico relacionado con el
fin técnico de la invencion, deberan divulgarse las caracteristicas de dichos conjuntos
0, en su defecto, estas deberan formar parte del conocimiento general comun. Sin
embargo, con caracter general no habra obligacion de divulgar los conjuntos concretos

utilizados por los inventores.
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G3.3.2. Simulacion, disefio y modelado

Las reivindicaciones dirigidas a métodos de simulacion, disefio o modelado,
comprenden tipicamente caracteristicas que caen dentro de la categoria de los
métodos mateméticos o de realizacion de actividades intelectuales. Por lo tanto, el
objeto de una reivindicacion de este tipo, considerado en su totalidad, podria estar

excluido de patentabilidad.

No obstante, los métodos que se consideran en este apartado estan, al menos
parcialmente, implementados por ordenador, lo que implica que el objeto reivindicado,

considerado en su totalidad, no estaria excluido de patentabilidad.

Los métodos implementados por ordenador para la simulacion, disefio 0 modelado
deberadn examinarse con arreglo a los mismos criterios que se aplican a las demas

invenciones implementadas por ordenador (ver apartado G3.7).

A la hora de establecer un efecto técnico, no es necesario que el sistema o el proceso
simulado sea técnico, o que la simulacion refleje los principios técnicos subyacentes

al sistema simulado, ni con qué grado de precision lo haga.

(@) Simulaciones que interactian con una realidad fisica externa

Las simulaciones implementadas por ordenador que comprenden caracteristicas que
representan una interaccion con una realidad fisica externa, ya sea en la entrada o la
salida, pueden proporcionar un efecto técnico relacionado con dicha interaccion. Una
simulacién por ordenador que utilice medidas como parte de la entrada puede formar
parte de un método de medida indirecta, enfocado a calcular o predecir el estado fisico
de un objeto real, y por tanto supone una contribucion técnica, independientemente

del uso que se les dé a sus resultados.

(b) Simulaciones puramente numeéricas

Una simulacion implementada por ordenador sin una entrada o una salida que guarde
una relacion directa con una realidad fisica puede resolver un problema técnico. En
semejantes simulaciones “puramente numéricas” el modelo subyacente y los
algoritmos utilizados pueden contribuir al caracter técnico de la invencién bien en razén
de una adaptacion a una implementacion técnica especifica, bien por un uso técnico

de los datos resultantes de la simulacion.
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Los modelos o algoritmos que no suponen una contribucion al caracter técnico de la
invencion constituyen condiciones de contorno que pueden ser incluidas en la

formulacion del problema técnico objetivo (ver apartado G8.5).

(c) Implementacién técnica especifica de una simulacién numérica

La contribucion técnica que puede suponer un modelo o un algoritmo como
consecuencia de su adaptacién al funcionamiento interno de un sistema informético o
de una red sobre las que se implementen, se valorara de la misma manera que en el
caso de las adaptaciones de métodos matematicos a implementaciones técnicas

especificas.

(d) Uso técnico pretendido de los resultados numéricos de una simulacién

Los datos calculados con una simulacion que reflejen el estado fisico o el
comportamiento de un sistema 0 proceso que exista solo como un modelo dentro de
un ordenador, no contribuiran normalmente al caracter técnico de una invencion,
independientemente de que reflejen adecuadamente el comportamiento de dicho

sistema o proceso.

Dichos datos pueden tener un “efecto técnico potencial”, consistente en aquel que se
producira cuando los datos se utilicen conforme un fin técnico pretendido. Semejante
efecto técnico potencial solamente podra ser considerado en la evaluacion de la
actividad inventiva, cuando el uso técnico pretendido esté especificado en la

reivindicacion, ya sea de manera explicita o implicita.

Si los datos resultantes de una simulacion numérica estan especificamente adaptados
para un uso técnico pretendido (p.e datos para el control de un dispositivo técnico), el
efecto técnico potencial de dichos datos puede considerarse como implicito en la
reivindicacion. La adaptacion especifica implica que la reivindicacion no abarque otros
usos no técnicos, ya que dicho uso técnico ha de ser inherente al objeto reivindicado
en todo el &mbito de la reivindicacion. Es decir, si la reivindicacion abarca otros usos
no técnicos de los resultados de la simulacion (como por ejemplo ganar conocimiento
cientifico sobre un sistema natural o técnico), entonces el efecto técnico potencial no
se podr& considerar como obtenido en todo el &mbito de la reivindicacion, y por tanto

no podré tenerse en cuenta en la valoracion de la actividad inventiva.
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Ejemplo 1. Simulacion puramente numérica
Una reivindicacion de un dispositivo para la ayuda al disefio de la ruta del cableado

en un vehiculo que se compone de:

e Una unidad de disefilo, compuesta por medios de procesamiento
configurados para calcular el trazado del cableado, utilizando datos del
volumen correspondiente al objeto donde se instala.

¢ Una unidad de almacenamiento que almacena datos sobre el minimo radio
de flexiébn del cable y del radio minimo de flexion promedio que puede
alcanzar el personal instalador.

e Una unidad de comprobacion, compuesta por medios de procesamiento
configurados para verificar que el trazado del cableado no incluye radios
menores que el radio minimo de flexion, y que, en caso contrario, modifican
el trazado para que se respete dicho radio minimo, de manera que obtienen

unos datos sobre el trazado correqgido del cableado.

e Donde el dispositivo incluye una unidad de seleccién, compuesta por medios
de procesamiento configurados para comparar los dos radios minimos de
flexiébn y, en caso de diferencia entre ellos, seleccionar el mayor a efectos

del disefo del trazado.

Esta invencién realiza un disefio asistido por ordenador del trazado de un cableado,
y puede entenderse como relativa a un proceso de disefo que utiliza una simulacion
por ordenador que produce unos datos numéricos que describen un trazado,
teniendo en cuenta la fuerza del personal instalador (el menor radio que puede
flexionar dicho personal, es decir, la maxima flexion que puede realizar un operador

humano).

Con la redaccioén anterior, la simulacion es de tipo puramente numérico, ya que los
datos de salida son puramente numéricos, sin relacién con una realidad fisica
concreta. No se especifica en la reivindicacion ningun uso ulterior de dichos datos,
ni tampoco ninguna propiedad de los mismos que pudieran limitar su uso. Esto hace
gue, ademas de una posible instalacion real del cableado, sean posibles otros usos,
como la ensefianza o el estudio. Por lo tanto, no puede decirse que los datos de
salida estan especificamente adaptados para, por ejemplo, controlar un dispositivo
o fabricar un cableado. Por lo tanto, no existe un uso técnico pretendido, con un

efecto técnico potencial que pueda considerarse implicito en la reivindicacion.
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Sin embargo, podria considerarse que si existe un uso técnico pretendido, si, por
ejemplo, los datos se especificasen conforme un formato ad hoc para el control de
un dispositivo de fabricacion del tendido del cableado, o si se especificara que su

uso es para un proceso de fabricacion.

Ejemplo 2. Uso técnico pretendido

Un método para la optimizacién de la calidad, productividad o rentabilidad de un

proceso de fabricacion textil, donde:

e Se procesa una materia prima de partida mediante varios pasos, como parte
de un proceso de fabricacion, dando lugar a productos intermedios y un
producto final

¢ Se miden, en al menos dos de los pasos, diferentes pardmetros de la materia
prima, de los productos intermedios y del producto final.

e Se almacenan las medidas en una base datos y se evallan
estadisticamente.

o Partiendo de un valor predeterminado para un parametro de la materia

prima, se determina un parametro del producto final, a partir de la

comparacion de dicho valor predeterminado con los datos almacenados en
la base de datos o,
e Partiendo de un valor predeterminado para un parametro del producto final,

se determina un parametro de la materia prima, a partir de la comparacion

de dicho valor predeterminado con los datos almacenados en la base de

datos.

Esta invencion obtiene unos datos relativos a un proceso de fabricacion. Sin
embargo, a pesar de que menciona la optimizacion de un proceso de fabricacion,
no incluye un paso relativo a dicha optimizacion, sino que desemboca meramente
en un parametro del proceso, que podria servir a un algoritmo o a un usuario
humano para seleccionar el pardmetro de fabricacion 6ptimo. Esto es, dicho

pardmetro podria 0 no ser utilizado en un proceso ulterior de optimizacion.

Por lo tanto, aunque la invencion reivindicada haga referencia a un “método de

optimizacion de un proceso de fabricacion”, en realidad define un método
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implementado por ordenador para la prediccién de parametros, ya sea del producto
final o de la materia prima de partida.

El parametro obtenido no esta limitado a su aplicacion en la optimizacion de un
proceso fisico, real, de fabricacion, ya que podria ser utilizado con fines didacticos
0 puramente econdémicos (como, por ejemplo, calcular el coste de fabricacién). Por
lo tanto, no cabe concluir que exista un uso técnico pretendido, con un efecto técnico

potencial que se pueda suponer implicito en la reivindicacion.

(e) Precision

El que una simulacion contribuya al caracter técnico del objeto de una reivindicacién
no depende de la calidad del modelo subyacente a la misma o del grado con que dicha

simulacion represente la realidad.

Sin embargo, la precision de una simulacion es un factor que podria influir en un efecto
técnico ya establecido, que vaya mas all4 de la mera implementacion de la simulacién
mediante un ordenador. Podria ocurrir que una mejora alegada no se consiguiera si la
simulacién no es lo suficientemente precisa para el uso técnico buscado. Esto podra
ser tenido en cuenta tanto en la formulacién del problema técnico objetivo, como en la
valoracion de la suficiencia descriptiva. Al contrario, un efecto técnico puede
conseguirse con un método donde, aunque ciertos parametros técnicos adolezcan de

cierta imprecision, resulten adecuados para el uso técnico buscado.

(f) Procesos de disefio

Los criterios anteriores se aplican igualmente a los casos en los que una simulacién

por ordenador se reivindique como parte de un procedimiento de disefio.

Si un método implementado por ordenador tiene como Unico resultado un modelo
abstracto de un producto, sistema o proceso (por ejemplo, un conjunto de ecuaciones),
esto per se, no se considera un efecto técnico, incluso si el producto, sistema o proceso

es técnico.
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Ejemplos de modelos abstractos
Ejemplo 1. Modelo légico de datos

Un modelo l6gico de datos para una familia de configuraciones de productos no
tiene un caracter técnico inherente, y un método que meramente especifica cémo
proceder para llegar a dicho modelo de datos, no poseeria ningun caracter técnico

mas alla de su implementacion por ordenador.
Ejemplo 2. Descripcion de un sistema

Un método que especifique solamente como describir un sistema de multiples
procesadores en un entorno de modelado grafico tampoco aportaria otra

contribucién técnica que no fuese su implementacién por ordenador.

G3.4. CREACIONES ESTETICAS

Art. 4.4 b) LP
Una creacion estética se refiere a materia que presenta cualidades o aspectos
desprovistos de caracter técnico cuya apreciacién o valoracidbn es esencialmente

subjetiva. Un objeto definido exclusivamente por sus caracteristicas estéticas no es

patentable. Es decir, el efecto estético en si no es patentable, ni en una reivindicacion
de producto ni en una reivindicacion de procedimiento. No obstante, cuando un
articulo, ademas de los aspectos estéticos, también incluye un efecto técnico, puede

conformar una invencion patentable.

Ejemplos. Efecto estético vs. Efecto técnico

Ejemplo 1. Neuméatico con dibujo

El dibujo de un neumatico puede tener un efecto técnico si proporciona una mejora

en la evacuacion de agua.

Sin embargo, un determinado color en las paredes laterales del neumatico que
tuviera solo una finalidad estética no tendria un efecto técnico, y por tanto no seria

patentable

Cuando un efecto artistico es consecuencia de una determinada estructura u otro

medio técnico, aunque el efecto estético en si no sea susceptible de proteccion, los
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medios técnicos empleados para conseguir dicho efecto artistico pueden constituir una

invencion patentable.

Ejemplos. Efecto estético vs. Efecto técnico
Ejemplo 2. Tejido estético

Un tejido presenta una apariencia atractiva gracias a una estructura de capas, que
no ha sido previamente utilizada para un propdsito estético. En este caso, una tela

que incorpore dicha estructura podria ser patentable.
Ejemplo 3 Libro

Un libro definido por caracteristicas técnicas de la unién entre el cuerpo de la obra
y el lomo de la cubierta que permiten afiadir y retirar facilmente paginas seria en
principio patentable, aunque dicha forma de unién también impligue un efecto

estético.

Un procedimiento técnico, aunque sea utilizado para producir una creacién estética,

puede ser sin embargo patentable, es decir, no esta excluido de patentabilidad. Por
ejemplo, un procedimiento para cortar o pulir diamantes, una nueva técnica de
impresion policroma que utiliza tintas diferentes que se entremezclan para dar efectos
de irisacion, asi como el libro producto de dicha técnica, serian patentables. Seria
patentable también una técnica de impresion de libros, aun cuando esta pudiera dar
como resultado un disefio determinado, con un efecto estético. Lo seria asimismo el

libro, como producto de tal proceso.

También, seria patentable una sustancia o composicidn definida por caracteristicas

técnicas que sirven para producir un efecto especial con respecto a un determinado
olor o sabor, por ejemplo, para mantener o acentuar el sabor u olor de un producto

alimenticio.

G3.5. FORMAS DE PRESENTAR INFORMACION

Art. 4.4d) LP
Se entiende por “presentacion de informacion” aquella que se hace llegar a un usuario
humano y puede referirse tanto a su contenido cognitivo como a la forma en que se
presenta. No tiene por qué limitarse a una informacion visual, pudiendo incluir otras
modalidades de presentacion, como puedan ser auditivas o hapticas. Sin embargo, no
forman parte de este concepto los medios técnicos para generar dicha presentacion

de informacion.
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No se consideran parte de las formas de presentacion de informacion aquellas
representaciones técnicas de informacion que estén dirigidas a un sistema técnico que
procese, almacene o transmita dicha informacion. Los esquemas de codificacion,
estructuras de datos o protocolos de comunicacién que conciernan a la representacion
de datos funcionales, al contrario que los cognitivos, no tienen la consideracion de
formas de presentar la informacién (para mas detalle sobre la distincion entre datos

cognitivos y funcionales ver el apartado G 3.7.2).

Una reivindicacién relativa al uso de unos medios técnicos para la presentacion de
informacion tiene, considerada en su totalidad, caracter técnico, y por tanto no esta

excluida de patentabilidad.

Ejemplo. Instrucciones de uso

Una reivindicacion relativa a un kit comprende un producto, como por ejemplo una
composicion blanqueadora, junto con instrucciones para su uso o con informacion

de referencia para la evaluacion de los resultados obtenidos.

Aunque dichas instrucciones no tienen ningun efecto técnico sobre el producto, la

reivindicacion no estaria excluida de patentabilidad, ya que posee una caracteristica

técnica, que es el producto.

Una caracteristica que define una forma de presentar una informacion produce un
efecto técnico si asiste de forma verosimil a un usuario en la realizacion de una tarea
técnica por medio de un proceso interactivo continuo o guiado. Se considera que dicho
efecto técnico es verosimil cuando la ayuda al usuario se consigue gracias a dicha
caracteristica, de forma que esté objetiva, fiable y causalmente relacionada con ella.
No se dard el caso cuando el efecto alegado dependa de los intereses o preferencias
subjetivos del usuario, como, por ejemplo, la facilidad para comprender unos datos que
se derive de la posibilidad de poder elegir entre la representacién de unos valores,
presentados bien mediante nimeros o segun un codigo colores. El hecho de que a
una persona le resulte mas facil de procesar una u otra forma de representacion reside
en una preferencia de tipo subjetivo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la mejor
comprension de una informacion de audio segun se represente en forma de una escala
musical o mediante palabras, ya que el efecto sobre la comprension esta ligado a las
habilidades cognitivas del usuario. Tampoco supone un efecto técnico permitir a un
usuario elegir la configuracion de una serie de pardmetros con los que se defina la
informacion presentada, si ello supone Unicamente una adaptacion a sus preferencias

subjetivas.
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La determinacion de hasta qué punto una forma particular de presentar una
informacion implica una forma verosimil de asistir a un usuario en la realizacion de una
tarea técnica, puede resultar dificil. Una manera de hacerla més sencilla durante la
valoracion de la actividad inventiva, es limitar el andlisis a aquellas caracteristicas
diferenciales entre el estado de la técnica mas préximo y la invencién reivindicada.
Semejante comparacion podria poner de relieve que la posible asistencia a la
realizacion de una tarea técnica ya existe en el estado anterior de la técnica, con la
consecuencia de que las caracteristicas diferenciales no suponen una contribucion
técnica (por ejemplo, porque se refieren Unicamente a preferencias subjetivas de un

usuario).

A la hora de analizar los efectos técnicos de una forma de presentar informacién

pueden distinguirse dos caracteristicas diferentes:

a) El contenido cognitivo de la informacion, esto es, “gué se presenta”

b) La manera en que la informacion se presenta, es decir, “cémo se presenta”

Se trata de una clasificacion que no pretende ser exhaustiva, pero que es util para el
andlisis concerniente a los efectos técnicos. Por otra parte, debe tenerse presente que
pueden aparecer ambas categorias. Un ejemplo de ello es la presentacion del apellido
de una persona en mayusculas, donde existe un contenido cognitivo (el apellido) pero
también una forma de presentarlo (en mayusculas). Incluso esta ultima podria
proporcionar informacion cognitiva, como seria el caso de que el apellido se escribiese
en mayusculas y el nombre propio en mindsculas, con lo que la forma de presentar la
informacion también contiene cierta informacion cognitiva (qué parte del nombre es el
apellido). Seguidamente se analizan los efectos técnicos ligados a cada uno de los dos

aspectos.
(1) ¢Qué informacion se presenta?

Si el contenido cognitivo de la informacidén presentada a un usuario guarda relacion
con un estado interno de un sistema técnico, y le permite operar adecuadamente dicho
sistema, se produce un efecto técnico. Se entiende por estado técnico un modo de
operacion, una condicion técnica o un evento relacionado con el funcionamiento
interno del sistema, pudiendo estos cambiar de forma dinamica o ser detectados
automaticamente. Su presentacion puede llevar al usuario a interaccionar con el

sistema, por ejemplo, para evitar averias.
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La informacién de tipo estatico o predefinido acerca de las propiedades técnicas o
estados potenciales de una maquina, de las especificaciones de un dispositivo o de
las instrucciones de manejo, no tiene el caracter de estado interno de un dispositivo.
Si la presentacion de este tipo de informacion tiene el solo efecto de asistir a un usuario
en la realizacion de tareas no técnicas previas a una tarea técnica, entonces no se
considera que suponga una contribucion técnica. Por ejemplo, el hecho de que un
usuario no necesite conocer o memorizar una secuencia de botones con anterioridad

a la configuracion de un dispositivo no es un efecto técnico.

Tampoco constituye un estado interno de un sistema técnico, la informacién no técnica
destinada a que un usuario realice una evaluacién subjetiva 0 tome una decision no
técnica, dado que no tiene una relacién directa con una tarea técnica. Ejemplos de ello
son el estado de un juego de apuestas, de un procedimiento comercial o de un modelo

abstracto de simulacion.
(2) ¢Como se presenta la informacion?

Como se presenta la informacién se refiere a caracteristicas que tipicamente
especifican la forma, la disposicion o el momento en que se proporciona la informacion
a un usuario (por ejemplo, en una pantalla). Es el caso, por ejemplo, de un diagrama
de flujo diseflado exclusivamente para presentar informacion. En cambio, las
caracteristicas técnicas especificas relativas a, por ejemplo, la forma en que se
generan unas sefiales de audio o de video no se consideran formas de presentar la

informacion.

Normalmente, las caracteristicas ligadas a la visualizacion de informacion conforme
un diagrama o una disposicién particulares, no se considera que impliquen una
contribucion técnica, incluso aunque proporcionen informacion de una manera tal que
un usuario pueda intuitivamente apreciarla como especialmente atractiva, clara o

l6gica.

Por ejemplo, el tratamiento del espacio libre disponible en una pantalla es parte del
disefio de la presentacion de informacion visual a un usuario y por tanto no es un indicio
del caracter técnico en si. La idea de proporcionar una vision general de una pluralidad
de imagenes en un area limitada de visualizacién mediante la presentacién de una
Unica imagen que se reemplaza secuencialmente por otra del conjunto, no esta basada
en consideraciones técnicas, sino que pertenece al terreno del disefio grafico. De
manera similar, organizar una serie de objetos dentro del espacio disponible en una

pantalla, mediante la eliminacién de los espacios libres entre las piezas, es un proceso
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que sigue las mismas reglas que aplicarian al disefio gréfico de la portada de una

revista, y tampoco contiene consideraciones técnicas.

En cambio, si la forma de presentar la informacion asiste de una manera verosimil a
un usuario en la realizacién de una tarea técnica mediante un proceso continuado o
guiado de interaccion entre dicho usuario y una maquina, entonces si se considera que

se produce un efecto técnico.

Ejemplos. Formas de presentar informacion con efecto técnico
Ejemplo 1. Seleccion de imagenes (1)

La presentacidn de varias imagenes en baja resolucién, una a continuacién de otra,
con el fin de permitir su seleccidn, para posteriormente presentar con una mayor
resolucion la imagen seleccionada, proporciona informacién al usuario bajo la forma
de una herramienta que le permite realizar la tarea técnica de buscar y recuperar
interactivamente imagenes, de manera mas eficiente. Almacenar las imagenes a
diferentes resoluciones produce el efecto técnico de permitir la visualizacion

simultdnea de varias imagenes.
Ejemplo 2. Videojuego

En un videojuego de futbol, la forma particular de presentar al usuario la ubicacion
del jugador mas cercano de su equipo, cuando este esta fuera de pantalla, mediante
una marca dinamica en el borde la misma, produce el efecto técnico de facilitar la
interaccion continua entre el usuario y la maquina, al resolver dos requisitos
contradictorios: visualizar con més detalle una porcion de la pantalla y disponer de

una vista general de una zona de interés que es mas amplia que dicha porcién.
Ejemplo 3. Cirugia asistida

En un sistema de ayuda visual a un cirujano durante una operacién de implante de
una articulacion artificial esférica, si se visualiza la misma de una manera que asiste
de una manera verosimil al cirujano, para corregir la posicién del implante con una

mayor precision, se considera que se proporciona un efecto técnico.
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G3.5.1. Efectos basados en lafisiologia humana

Cuando una forma de presentar una informacion produce en la mente de un usuario
un efecto que no depende de factores psicoldgicos o de tipo subjetivo, sino en
parametros fisicos basados en la fisiologia humana, que pueden ser definidos de
manera precisa, entonces se considera que dicha forma de presentacion proporciona

una contribucién técnica hasta el punto de contribuir a un efecto técnico.

Si lainformacion (por ejemplo, un estimulo visual o auditivo) se presenta a una persona
con el fin de producir en ella una reaccion fisiolégica (por ejemplo, un movimiento
involuntario de la mirada), que puede ser medida en el contexto de la valoracion de
una condicion médica (por ejemplo, agudeza visual, sordera o dafios cerebrales), dicha

presentacion de informacién se considera que produce un efecto técnico.

Ejemplo 1. Notificaciones visibles

Visualizar una notificacion en una de entre varias pantallas de ordenador, en una
zona cerca del foco visual del usuario, tiene el efecto técnico de que garantiza la
percepcion casi instantanea de dicha notificacién por el usuario (comparado, por

ejemplo, con una ubicacién en otro lugar arbitrario de la pantalla).

Ejemplo 2. Notificaciones urgentes
La decision de mostrar solamente notificaciones urgentes esta basada en factores
psicologicos, dado que la urgencia depende, al menos en parte, de la psicologia de

la persona, y por lo tanto no supone una contribucion técnica.

Ejemplo 3. Percepcion visual

Mostrar una secuencia de imagenes en la que los parametros relativos al retardo y
cambio entre imagenes sucesivas se calculan en funcion de propiedades fisioldégicas
de la percepcion visual humana, a fin de conseguir una transicion suave, se

considera que implica una contribucién técnica.

G3.5.2. Efectos basados en actividades intelectuales del usuario

Cuando una reivindicacion incluye una caracteristica relativa a la presentacion de
informacion a un usuario, esto implica que el usuario realiza algun tipo de evaluacion.
Aunque dicha evaluacion es un acto de naturaleza intelectual, el mero hecho de que
estas actividades mentales intervengan no supone que automaticamente se califiquen

como no técnicas.
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Si la eleccion o el disefio de la informacion presentada se dirige exclusivamente a la
mente humana, en particular a la ayuda a un usuario para adoptar una decision no
técnica (por ejemplo, qué producto comprar a partir de un diagrama que muestra
propiedades de los productos), no se considera que haya contribucion técnica alguna.

Ejemplo. Seleccion de imégenes (Il)

Mostrar una serie de imagenes de forma contigua en baja resolucion, permitiendo
su seleccion individual y posterior visualizacién en alta resolucion, proporciona
informacién a un usuario bajo la forma de una herramienta técnica, que le permite
realizar la tarea técnica de una busqueda y recuperacion interactiva de imagenes
de una forma mas eficiente. El almacenamiento de las imagenes en diferentes

resoluciones produce el efecto técnico de permitir su presentacion simultanea.

En este caso, el usuario hace una evaluacion basada en la visualizacion en baja
resolucion de las imégenes, al objeto de reconocer y seleccionar una concreta.
Semejante evaluacion mental se considera un paso intermedio que contribuye al
proceso de busqueda y recuperacion, y por lo tanto que forma parte integral de la
solucion a un problema técnico. Dicha solucion no descansa en facilitar la
comprension, aprendizaje, lectura 0 memorizacion del usuario, ni tampoco en influir
en su decision en cuanto a qué imagen buscar. En su lugar, proporciona un
mecanismo para introducir una seleccion que no seria posible si las imagenes no

fueran visualizadas en la forma en que se hace.

G3.5.3. Interfaces de usuario

Las interfaces de usuario, en particular las gréficas, comprenden caracteristicas
relativas a la presentacién de informacion o a la recepcion de entradas, como parte de
una interaccidbn persona-maquina. Aquellas que conciernen a la entrada de
informacion por parte del usuario son mas proclives a presentar caracter técnico, frente
a las referidas a la mera visualizacion y salida de informacion hacia este, dado que las
primeras requieren de compatibilidad con protocolos de una maquina, mientras que
las segundas vendran, en gran medida, definidas por las preferencias subjetivas de
los usuarios. En particular, las caracteristicas relacionadas con el disefio grafico de un
menu (por ejemplo, su apariencia) que vengan determinadas por consideraciones
estéticas, preferencias subjetivas o reglas administrativas, no contribuyen al caracter

técnico de una interfaz de usuario basada en dicho menu.
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Las caracteristicas relativas a las interfaces de salida de datos hacia el usuario se

analizan en el apartado G 3.7.2, mientras que este apartado se refiere al analisis de

las interfaces desde el punto de vista de la entrada de informacién por el usuario.

Los mecanismos para especificar una entrada por el usuario, como puedan ser la
introduccion de texto, la seleccion o introduccion de comandos, se considera
normalmente que suponen una contribucion técnica. En cambio, la asistencia al
usuario en una interfaz de entrada, con el Unico fin de facilitar su proceso mental de
toma de decisiones en la realizacion de sus tareas (por ejemplo, para que decida qué

es lo que quiere introducir), no se considera que suponga contribucion técnica alguna.

Ejemplo. Atajo para proceso de impresién

En una interfaz gréafica de usuario, un atajo grafico alternativo permite, mediante el
arrastre del icono del documento sobre el de la impresora, iniciar el proceso de
impresion y definir el nUmero de copias de impresion repitiendo el movimiento tantas

veces Como copias sean necesarias.

En este caso, el atajo grafico permite directamente al usuario establecer diferentes

opciones del proceso de impresion y, por tanto, supone una contribucion técnica.

Ejemplo. Asistencia en la introduccidn de texto

La asistencia al usuario en la introduccion de texto mediante un mecanismo
predictivo tiene de por si una funcién técnica, pero no asi las reglas utilizadas para
la sugerencia de vocabulario que estén basadas en consideraciones puramente
linguisticas. EI modelo linguistico utilizado para resolver dicho problema no técnico
no aporta por si mismo contribucién técnica alguna. Si podria haber un efecto
técnico en el caso en el que existiesen consideraciones técnicas relativas a la
implementacion de dicho modelo linguistico sobre un ordenador, como por ejemplo

las relativas al funcionamiento interno del ordenador.

Si la consecucioén de efectos como la simplificacion de las acciones del usuario, o la
prestacion de funciones que le resulten mas convenientes, dependen solamente de
sus habilidades o preferencias subjetivas, entonces dichos efectos podrian no formar
parte del problema técnico objetivo que debe resolver una persona experta en la

materia.
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Ejemplo. Interfaz de usuario sin caracter técnico

La reduccion del numero de interacciones requeridas para realizar una misma
operacion de entrada, no supone una contribucion técnica si solo tiene lugar para
ciertos patrones de uso definidos en funcién de la habilidad o de las preferencias

subjetivas del usuario.

Las formas de proporcionar entradas, como los gestos o pulsaciones de teclas, que
meramente reflejen preferencias de un usuario, convenciones establecidas o reglas de
un juego, y para las que no pueda establecerse objetivamente que se consigue una
mejora de caracter fisico y ergonémico, no suponen una contribucién técnica. Sin
embargo, si que la proporcionan las mejoras orientadas a mejorar la deteccion de una
entrada, como puedan ser un reconocimiento de gestos mas rapido o preciso, o la
reduccion de la carga de procesamiento del dispositivo que realiza dicho

reconocimiento.

G3.6. PLANES, REGLAS Y METODOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES
INTELECTUALES, PARA JUEGOS O PARA ACTIVIDADES ECONOMICO-
COMERCIALES

Art. 4.4¢) LP

Los planes, reglas y métodos incluidos en este apartado constituyen otro grupo de

elementos de caracter abstracto o intelectual, excluidos de patentabilidad.

G3.6.1. Planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales

La exclusion de patentabilidad de los planes, reglas y métodos para el ejercicio de
actividades intelectuales concierne a las instrucciones dirigidas a una mente humana
sobre como realizar un proceso cognitivo, conceptual o intelectual, como pueda ser el
aprendizaje de una lengua. La exclusion se aplica siempre que se reivindiquen tales

planes, reglas y métodos “como tales”.

Si todos los pasos de un método son de indole puramente mental, este se considera
gue constituye un método para el ejercicio de actividades mentales “como tal”. Esto se
aplica, aunque la reivindicacion se refiera a realizaciones técnicas o el método esté

basado en consideraciones técnicas (ver ejemplo siguiente).
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Ejemplo. Método excluido. Reactor nuclear (Il)

La reivindicacién define un método para disefiar la carga de combustible del nucleo
de un reactor nuclear, con el fin de maximizar la cantidad de energia generada por
el reactor antes de que sea necesario su enfriamiento. El método incluye la
determinacion de los valores 6ptimos de unos pardmetros técnicos, a partir de unos
valores iniciales, realizando simulaciones basadas en ellos, y la realizacion de

iteraciones hasta que se alcanza un criterio de parada.

El método estd basado en consideraciones técnicas relacionadas con el sector
técnico de los reactores nucleares. Sin embargo, como la reivindicacién no excluye
que todos los pasos del método puedan ser realizados mentalmente, su objeto esta

excluido de patentabilidad.

Dicha exclusion se aplicaria aun cuando la simulacién implica el manejo de valores
procedentes del mundo real, obtenidos mediante un procedimiento técnico de
medida, siempre que la reivindicaciobn no incluyese ningun paso relativo a la
realizacién de dicha medida o a la recepcion de su resultado mediante medios

técnicos.

En general, la complejidad de un método no constituye un argumento para no
considerarlo excluido por corresponder a un plan, regla o método para el ejercicio de
actividades intelectuales como tales. Si se requiriesen medios técnicos (por ejemplo,
un ordenador, un dispositivo de medida etc...) para la realizacion del método, estos

formaran parte de la reivindicacibn como una caracteristica esencial.

Un método reivindicado no sera considerado como un plan, regla o método para el
ejercicio de actividades intelectuales si requiere el uso de medios técnicos para la
realizacion de al menos uno de sus pasos, 0 si obtiene una entidad fisica como
resultado (por ejemplo, si se trata de un método de fabricacion de un producto que

comprende pasos relativos al disefio del mismo y otro sobre su fabricacion).

Una vez establecido que un método considerado en su totalidad no esta excluido de
patentabilidad, procede examinar el resto de requisitos al respecto, en concreto la
novedad y la actividad inventiva. En este sentido, cuando una reivindicacion que defina
un método para la realizacion de una actividad intelectual como tal esté limitada por
una especificacion de que dicho método debe ser realizado mediante un ordenador,
no solo el uso del ordenador, sino también los pasos realizados por el propio ordenador

pueden suponer una contribucién técnica si contribuyen a un efecto técnico. La
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presencia de consideraciones técnicas, como las relacionadas con el ambito técnico
de los reactores nucleares en el ejemplo anterior, no es suficiente en si misma para

reconocer la presencia de un efecto técnico.

El hecho de que un método incluya pasos realizados mediante ordenadores no excluye
gue pueda contener otros realizados mentalmente por el usuario del método. Estos
ultimos contribuirdn al caracter técnico de la invencidon solo si, en el contexto de la

invencion, contribuyen a producir un efecto técnico con una finalidad técnica.

Por ejemplo, un método especifica una serie de pasos que tienen como resultado la
seleccion de un producto de entre una familia de ellos, conforme varios criterios, y
también incluye otro relativo a la fabricacion del producto seleccionado. Si los pasos
relativos a la seleccién son de indole intelectual, estos contribuyen al caracter técnico
del método solo en la medida en que se pueda derivar un efecto técnico de las
caracteristicas que distinguen el subconjunto de productos seleccionados. Sin
embargo, si dichos pasos de seleccién son de naturaleza puramente estética, ello
implica que definen una seleccién no técnica, y por lo tanto no contribuyen al caracter

técnico del método.

Ejemplo. Fluxbmetro de masa de Coriolis.

Un método para fijar un controlador a un fluxémetro de masa de Coriolis incluye
unos pasos que especifican como seleccionar la posicion del controlador con el fin
de maximizar el rendimiento del fluxémetro. Dichos pasos suponen una contribucién
técnica en la medida en que definen una posicion concreta que tiene una serie de
caracteristicas técnicas determinadas, independientemente de si los pasos se

basan en procedimientos mateméaticos o en actos mentales.

Para informacion adicional sobre métodos de simulacién, disefio y modelado, ver el

apartado G3.3.2. Y para métodos de modelado de informacién y programacion de

ordenadores ver el apartado G3.7.1.

G3.6.2. Planes, reglas y métodos para juegos

La exclusion de los planes, reglas o métodos para juegos se aplica cuando estos se
reivindican “como tales”. Esta exclusion se aplica a las reglas de los juegos
tradicionales, como los juegos de cartas o de mesa, asi como a las reglas de juego
gue subyacen a las formas mas modernas de juego, como las maquinas de azar o los

videojuegos.
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Las reglas de juego definen un marco conceptual de convenciones y condiciones que
gobiernan tanto el comportamiento de los jugadores como la forma en que el juego
evoluciona en respuesta a las decisiones y los actos de aquellos. Esto incluye la
configuracion inicial, las opciones que vayan surgiendo a medida que el juego avanza,
asi como los objetivos que definen el progreso del mismo. Normalmente son percibidos
o acordados por los jugadores como reglas destinadas al Unico proposito de la
realizacion del juego. Estas reglas son por tanto de naturaleza puramente abstracta e
intelectual, sin significado fuera del contexto del juego. Por ejemplo, una condicién que
requiere que dos numeros extraidos al azar coincidan para ganar, es una regla de

juego.

Los juegos actuales, en particular los videojuegos, se caracterizan frecuentemente por
una interaccion compleja con un mundo virtual, en el que existen elementos narrativos
gue gobiernan la manera en que el juego progresa tanto por si mismo (por ejemplo,
mediante la evolucién de personajes e historias), como bajo la interaccién con los
jugadores (por ejemplo, marcar el ritmo de la banda sonora del juego, para hacer que
tu personaje baile si el ritmo coincide). Dado que estos elementos son de naturaleza
conceptual, en un sentido amplio encajarian dentro del supuesto de exclusion relativo
a planes, reglas o métodos para juegos. Esto es valido, independientemente del hecho

de que las reglas solo puedan desvelarse durante el juego.

Si el objeto reivindicado especifica medios técnicos para implementar unas reglas de

juego, entonces posee caracter técnico.

Ejemplo. Generacidon de numeros aleatorios

Una reivindicacion tiene como objeto un juego en el que existe una regla segun la
cual se consigue un objetivo cuando coinciden dos nuimeros extraidos de forma
aleatoria. Si en la reivindicacion se especifica el uso de un ordenador o de medios
mecanicos como dados cubicos o rodillos divididos en sectores para calcular dichos
nameros, entonces, dicha mencién seria suficiente para que evitar la exclusién por

plan, regla o0 método para juegos.

La actividad inventiva de una reivindicacion que incluya una mezcla de reglas de juego
y caracteristicas técnicas se examinara conforme el método problema-solucion (ver
ejemplos en el apartado G8.15). Como principio general, la actividad inventiva no

puede establecerse sobre la base de las reglas del juego en si, independientemente
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de lo originales que puedan ser, o por su mera automatizacion. Debe mas bien basarse

en efectos técnicos adicionales derivados de la implementacion del juego.

Ejemplo. Juegos de azar en red con efecto técnico

Una implementacion en red de un juego de azar como el bingo, donde los nimeros
extraidos por un operario son sometidos a una trasposicion aleatoria a otro valor
antes de su transmision a jugadores remotos, constituye una contribucion técnica,
puesto que dicha operacién tiene como efecto técnico mejorar la seguridad de la

transmisién, de manera similar a la encriptacion, sin afectar al juego en si.

Por el contrario, una reduccién en el consumo de recursos de memoria, red o
procesamiento, como consecuencia de una simplificacibn de un juego no supone
superar ninguna dificultad técnica mediante una solucion técnica. En lugar de
solucionar un problema técnico o mejorar la eficiencia en una implementacion,
semejante modificacion en el mejor de los casos, supondria una forma de eludir el
problema. De manera similar, el éxito comercial de un juego como resultado de una
simplificacion de sus reglas constituye un efecto fortuito sin relacion con una causa de

naturaleza técnica.

La actividad inventiva debe ser evaluada desde el punto de vista de una persona
experta en la materia, tipicamente un/a ingeniero/a o programador/a de juegos, a quien
se asigna la tarea de implementar las reglas de un juego tal y como las establece el
disefiador del juego. Las reivindicaciones que se limitan meramente a parafrasear
aspectos no técnicos de un juego (“medios para calcular los puntos conseguidos” en
lugar de contar el numero de fichas de juego) o a hacerlos abstractos (hablando de
“objetos” en lugar de “fichas de juegao”), usando términos en apariencia técnicos, sin

serlo realmente, no intervienen en la valoraciéon de la actividad inventiva.

Las reglas de juego se disefian con el objetivo de entretener y mantener el interés de
los jugadores por medio de efectos psicoldgicos, como la diversion, el suspense o la
sorpresa, que no se pueden calificar de efectos técnicos. De manera similar, establecer
un juego justo, equilibrado o de alguna manera gratificante, tiene efectos psicoldgicos,
pero no técnicos. Por lo tanto, las reglas y sus correspondientes procesamientos
automaticos que determinan la puntuacion de un juego o la valoracion de la habilidad
de los jugadores, aunque puedan resultar computacionalmente complejas, se

consideraran habitualmente como no técnicas.

Marzo 2023 G-36



PARTE G
PATENTABILIDAD
Directrices de Examen de Solicitudes de Patentes (Ley 24/2015)

Los juegos con un alto grado de interaccion, como los videojuegos, implican el uso de
medios técnicos para determinar las acciones de los jugadores, actualizar el estado
del juego y presentar informacion de tipo visual, auditivo o hptico. Las caracteristicas
que definen tales presentaciones de informacion y las interfaces de usuario deben
valorarse conforme se detalla en el apartado G3.5. El contenido cognitivo que informa
al jugador sobre el estado del juego en lo que concierne a aspectos no técnicos (por
ejemplo, puntuacion, disposicion de cartas o atributos de un personaje) se considera
como informaciéon no técnica. Esto es también valido para aquellas instrucciones

presentadas en tableros o cartas, como “vuelva a la casilla de salida”.

El control interactivo de las acciones en tiempo real en el entorno virtual de un juego,
cuya presentacion esté sujeta a requisitos técnicos contradictorios, constituye un
ejemplo de un contexto técnico en el que la forma de presentar una informacion puede

suponer una contribucién técnica (ver ejemplo a continuacion).

Ejemplo videojuego

En un videojuego de futbol, la forma particular de presentar al usuario la ubicacion
del jugador mas cercano de su equipo, cuando este esta fuera de pantalla, mediante
una marca dinamica en el borde la misma, produce el efecto técnico de facilitar la
interaccion continua entre el usuario y la maquina, al resolver dos requisitos
contradictorios: visualizar con méas detalle una porcion de la pantalla y disponer de

una vista general de una zona de interés que es mas amplia que dicha porcion.

Ademas de por sus reglas, el estado del entorno definido por un juego puede
evolucionar conforme a datos numéricos y ecuaciones que modelan principios fisicos
0 comportamientos pseudo-fisicos, especialmente en el entorno de los videojuegos. El
célculo sistematico de dichas actualizaciones de los estados del juego equivale a una
simulacion por ordenador basada en modelos. A los efectos de la evaluacién de la
actividad inventiva, los modelos deben entenderse como unos requisitos previos para
la correspondiente implementacion por ordenador (por ejemplo, como un pliego de
condiciones que se entrega a un equipo de desarrollo software). En contraste con
aquellos efectos que residen en el mundo virtual del juego o que son de por si
inherentes al modelo, una implementacion especifica de una simulacion, si esta
adaptada al funcionamiento interno de un sistema informatico, produce un efecto
técnico. Por ejemplo, el mero hecho de predecir la trayectoria de una bola de billar
golpeada por el jugador, aun cuando se haga de forma muy precisa, no resuelve un

problema técnico que vaya mas alla de su implementacion. En cambio, en un juego
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online con varios jugadores, ajustar en funcion de los retardos de la red la resolucion

temporal de la simulacion distribuida de los disparos, produce un efecto técnico.

Las caracteristicas que especifican como realizar la entrada de informaciéon por un

usuario normalmente tienen carécter técnico (ver apartado G3.5.1). Sin embargo, la

correspondencia entre los parametros obtenidos mediante medios de entrada
conocidos y los parametros de un juego por ordenador, entra en la categoria de regla
de juego en un sentido amplio, si refleja una eleccién del disefiador del juego con el fin
de definir el juego, hacerlo mas interesante o més dificil (por ejemplo, en un juego de
golf virtual, una condicién que especifique que un deslizamiento sobre una pantalla

define tanto la potencia como el efecto por la rotacion de la pelota).

G3.6.3. Planes, reglas o métodos para el ejercicio de actividades econdmico-

comerciales

La exclusion de los planes, reglas o métodos para el ejercicio de actividades
econdémico-comerciales se aplica cuando estos se reivindican “como tales”. Las
actividades financieras tipicas incluyen las bancarias, de facturacién o de contabilidad.
Actividades como el marketing, la publicidad, la gestién de licencias o de derechos,
acuerdos comerciales o0 que implican aspectos legales son de naturaleza
administrativa o comercial. Ejemplos de reglas organizativas son la gestion de
personal, el disefio de flujos de trabajo para un proceso empresarial, o0 el envio postal
de comunicaciones a grupos de personas basado en su ubicacion. Otras actividades
econémico-comerciales incluyen la investigacion operativa, la planificacion, la
prevision y la optimizacion aplicadas a entornos empresariales, incluyendo la logistica
y la planificacion de tareas. Estas actividades incluyen la recogida de informacion, el
establecimiento de objetivos y el uso de métodos matematicos y estadisticos para

evaluar informacion con el fin de facilitar la toma de decisiones.

Si el objeto reivindicado especifica el uso de medios técnicos, tales como ordenadores,
redes de ordenadores u otros dispositivos programables para realizar al menos algun
paso de un método econdmico-comercial, no se considerard un método econémico-

comercial “como tal”, y por tanto no estara excluido de patentabilidad.

Sin embargo, la mera posibilidad de utilizar medios técnicos no es suficiente para eludir
la exclusién, incluso si la descripcion recoge una realizacion técnica. Términos como
“sistema” 0 “medios” deben ser examinados cuidadosamente, ya que el primero podria

referirse a una organizacion financiera, y el segundo a una unidad organizativa, cuando
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del contexto no sea posible establecer que estos términos se refieren exclusivamente

a elementos técnicos.

Ejemplo. Identificacion de las causas de la no entrega postal de un envio.

Un método para que el remitente de un correo postal que ha recibido una notificacién
de un servicio de correos sobre la imposibilidad de entregar su envio, pueda conocer

las causas de dicha notificacion, donde dicho remitente:

- realiza una consulta a un centro de datos sobre receptores de envios, que contiene
diversas fuentes de informacién, sobre la causa de la no entrega,

- establece previamente un umbral previo de confianza para establecer cuando
cesar en la consulta de fuentes de informacion,

- basado en la notificacién, selecciona un patrén de busqueda, basado en una
pluralidad de procesos de busqueda, con un objetivo predeterminado, cada uno de
ellos enfocado a una fuente de datos,

- ejecuta el patron de busqueda, calculando un factor de éxito a partir de un valor
inicial, en funcion de los resultados conseguidos en cada momento,

- finaliza la busqueda cuando el factor de éxito supera el umbral de confianza,

- transmite el resultado de la busqueda al remitente,

donde los procesos de busqueda del patron se realizan en paralelo y los resultados
de la busqueda incluyen una direccién correcta del destinatario y se realiza el
reenvio postal a dicha direccion.

En este caso se trata de un método para el ejercicio de una actividad intelectual que,
aunqgue puede suponerse que incluye implicitamente la posibilidad de utilizar medios
técnicos, estos no se concretan, y por lo tanto dicha posibilidad no es suficiente

como para conferir caracter técnico a la solicitud.

Una vez establecido que un método considerado en su totalidad no esta excluido de
patentabilidad, se examinard la novedad y la actividad inventiva. El examen de la
actividad inventiva requiere una evaluacion de qué caracteristicas contribuyen al

caracter técnico de la invencion.

Cuando una reivindicacion especifique una implementacion técnica de un método
economico-comercial, en la mayoria de los casos las caracteristicas que contribuiran

al caracter técnico serén las concernientes a una implementacion técnica particular.
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Aquellas caracteristicas que sean opciones técnicas de la implementacion, y que no
sean parte del método econdmico-comercial, contribuyen al caracter técnico y por

tanto deberan ser tenidas en cuenta (ver ejemplo a continuacion).

Ejemplo. Distribucion de contenidos audiovisuales

Una reivindicacién define un sistema basado en una red de ordenadores que
permite a unos clientes obtener contenido audiovisual relativo a unos productos
seleccionados mediante ordenadores situados en cada uno de los establecimientos
de venta de una compaiiia, todos ellos conectados a un servidor central, dotado de
una base de datos en la que se almacenan los mencionados contenidos en forma

de ficheros electronicos.

La distribucion de los ficheros puede hacerse a peticion del cliente, mediante
descarga del archivo requerido directamente desde el servidor central, o
transfiriendo un conjunto de archivos a los establecimientos, de forma que cuando
el cliente requiera alguno de ellos, este se recupera de una base de datos local,

ubicada en un punto de venta.

La eleccién de una u otra posibilidad recae bajo la responsabilidad de una persona
experta en la materia, como pueda ser un/a ingeniero/a de software, a diferencia de
lo que puede ser, por ejemplo, la determinacién de los contenidos concretos que se

ofrezcan en cada establecimiento, que sera competencia de un experto comercial.

Las caracteristicas de la reivindicacion que especifican cualquiera de las dos

posibles implementaciones contribuyen al caracter técnico de la invencion, mientras

gue no lo haran aquellas que conciernan a los aspectos comerciales.

En el caso de reivindicaciones relativas a la implementacion técnica de un método
economico-comercial, una modificacion de este ultimo con la intencion de eludir un
problema técnico en lugar de abordarlo de una manera técnica, no se considera una
contribucién técnica con respecto al estado de la técnica anterior. En el contexto de la
automatizacion de un método economico-comercial, aquellos efectos que sean

inherentes al método no se consideran técnicos (ver apartado G8.15).
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Ejemplo. Método de contabilidad sin efectos técnicos

Un sistema de contabilidad que impide la duplicacion de apuntes puede
considerarse que requiere menos recursos de procesamiento, en términos de carga
y almacenamiento. Semejantes ventajas, en tanto en cuanto provienen de una
reduccién en el nimero de operaciones a realizar y en la cantidad de datos a
considerar, derivada de la forma en que se especifica la parte comercial del método,

son inherentes a dicho método en si, y por tanto no se consideran efectos técnicos.
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Ejemplo. Regla de una subasta electrénica sin efectos técnicos.

En una subasta electronica a la baja en la que el precio se determina por aquel
usuario remoto que envia primero su mensaje de puja, dado que los mensajes
pueden recibirse en un orden diferente en el que fueron enviados por posibles
retardos de transmision, se incluye en cada uno de ellos una marca de tiempo. Una
modificacion de las reglas de la subasta con el fin de obviar la necesidad de dicha
marca supone eludir el problema técnico de los retardos de transmisién, en lugar de
resolverlo por medios técnicos. Por lo tanto, dicha modificacién no produce efectos

técnicos.
Ejemplo. Método para transacciones financieras sin efecto técnico.

Un método para llevar a cabo electronicamente transacciones financieras mediante
tarjetas de crédito en un punto de venta, en el que la decision administrativa de
prescindir de la obligacion de obtener el nombre y direccion del comprador para
autorizar la transaccion, tiene como resultado un ahorro de tiempo y de trafico de
datos. Sin embargo, no puede hablarse de que dicha decision, por si sola, constituya
una solucion técnica al problema técnico de la congestion existente en las lineas de
transmision, y de las limitaciones de capacidad en los servidores, sino de una

medida administrativa, sin contribucion al caracter técnico de dicho método.
Ejemplo. Configuracién de redes blockchain sin efectos técnicos.

Un método para realizar transacciones comerciales basado en la tecnologia
blockchain sobre una red de nodos abierta a cualquiera (permissionless network),
ha de recurrir a ciertos mecanismos y protocolos de consenso entre los nodos
participantes, ya que puede ocurrir que ciertos nodos no sean de fiar y realicen
“ataques bizantinos” (maliciosos). Un método en el que se utiliza una red de nodos
restringida (permission network) a solo un grupo de confianza, no esta aportando
una solucion técnica al problema de los ataques bizantinos, sino que simplemente

estd eludiendo dicho problema.

En el caso particular de las invenciones basadas en la tecnologia blockchain, y dada
su amplitud de aplicaciones al ambito financiero, econémico o comercial, habra que
valorar con cuidado qué caracteristicas de la invencion pertenecen al &mbito de la

técnica y cuales al puramente comercial, financiero o administrativo.
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El mero hecho de que los datos de entrada de un método econdémico-comercial
provengan del mundo real, incluso si se trata de parametros fisicos (como por ejemplo
distancias geograficas entre establecimientos comerciales) no es una base suficiente
como para concluir que dicho método contribuye al caracter técnico de una invencion.

(ver también el apartado G3.3).

En un método implementado por ordenador, con el objetivo de facilitar la toma de
decisiones en el &mbito de la direccidn, la seleccidbn automética del plan econémico-
comercial mas eficaz, de entre un repertorio de posibles opciones, que al mismo tiempo
satisfaga ciertas condiciones técnicas (por ejemplo, conseguir un objetivo de reduccion
en el impacto ambiental) no se considera que implique una contribucién técnica mas

alla de la implementacion por ordenador en si.

La sola posibilidad de servir a una finalidad técnica no es condicion suficiente para
considerar que un método econdmico-comercial contribuya al caracter técnico de la

invencion.

Ejemplo. Asignacién de recursos en un proceso industrial.

Una reivindicacién de un método para la “asignacion de recursos en un proceso
industrial”, que contiene exclusivamente procesos Yy servicios en los campos de las
finanzas, la administracién o la direccion, pero que, amparandose en la holgura del
término “industria”’, no acota el método a proceso técnico alguno, constituye un
ejemplo de ausencia de caracter técnico, a pesar de que aparentemente el objeto

se enfoca a una finalidad técnica.

Tampoco implica un efecto técnico el hecho de que un método econémico-comercial

resulte util, practico o comercializable.

Las caracteristicas de un método econdmico-comercial, como por ejemplo las
administrativas, pueden aparecer en contextos muy diversos. Algunas de ellas, aunque
no posean efecto técnico, y no contribuyan al caracter técnico de la invencion, si
pueden no obstante se utilizadas para la formulacion del problema técnico dentro del

proceso de evaluacion de la actividad inventiva, como una limitacion que ha de

satisfacerse (ver apartado G8.5 y apartado G8.15).
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Ejemplo. Regla administrativa de un sistema de asistencia médica

Un sistema de asistencia médica puede configurarse para suministrar al personal
facultativo, informacion a partir de datos del paciente captados por sensores y, solo
si estos no estan disponibles, a partir de los datos proporcionados personalmente
por el paciente. La priorizacién de los datos de los sensores sobre los del paciente
constituye una regla administrativa, sin efecto técnico, por lo que no contribuye al
caracter técnico. El establecimiento de dicha regla es potestad de un administrador
y no del personal técnico, como por ejemplo un/a ingeniero/a. Sin embargo, podria
emplearse dicha regla, como una restriccion que debe cumplirse, dentro de la
formulacion del problema técnico objetivo, en la evaluacién de la actividad inventiva

de una reivindicacién que contenga elementos de naturaleza técnica.

G3.7. PROGRAMAS DE ORDENADOR

Art. 4.4¢c)LP

Los programas de ordenador estan mencionados en la lista de exclusiones de
patentabilidad de la LP vy, al igual que para el resto de elementos de dicha lista, el
alcance de la exclusién esta limitado, es decir, solamente se aplicara en la medida en
gue el objeto para el que se solicita la proteccion se refiera exclusivamente a un

programa de ordenador “considerado como tal”.

De nuevo, el requisito de “considerado como tal”, se interpreta como que el objeto de
la invencion representa un concepto puramente abstracto, desprovisto de
implicaciones técnicas, esto es, no proporciona ningun efecto técnico. De ello se sigue
que, aunque un programa de ordenador pudiera tedricamente considerarse una
materia excluida, si este exhibe algun efecto técnico, entonces no cabe considerarlo

como no patentable.

Es decir, los programas de ordenador estan excluidos expresamente por la ley si se
reivindican como tales. Sin embargo, siguiendo el criterio general, la exclusion no se
aplicaré a aquellos programas de ordenador que tengan caracter técnico, es decir, que

produzcan un efecto técnico.

En el caso de los programas de ordenador, este efecto técnico no es cualquiera en

general, sino que ha de ser un efecto técnico adicional, es decir, un efecto que vaya

mas alla de las interacciones fisicas “normales” entre el programa (software) y el
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ordenador (hardware) sobre el que éste se ejecuta. Esto es, los efectos fisicos
normales como, por ejemplo, las corrientes producidas en el ordenador como
consecuencia de las instrucciones del programa, no son suficientes para conferir
caracter técnico a un programa de ordenador. Tampoco es suficiente el efecto técnico
ligado al hecho en si de la elaboracion de un procedimiento ejecutado por una
maquina, siendo necesario que ademas el programador haya recurrido a
consideraciones técnicas adicionales, mas alla del mero hecho de encontrar un

algoritmo que realice el procedimiento.

Mas especificamente, ejemplos concretos de efectos técnicos que van mas alla de los
efectos normales serian el control de un proceso industrial o del funcionamiento interno
de un ordenador o de sus interfaces, que podrian, por ejemplo, afectar a la eficiencia
o la seguridad de un proceso, la gestion de los recursos de procesamiento, o la tasa

de transferencia en un enlace de comunicaciones.

La existencia de efectos técnicos adicionales ha de valorarse sin referencia al estado
de la técnica anterior. De ello se sigue que el mero hecho de que un programa de
ordenador que sirva a una finalidad no técnica requiera menos tiempo de ejecucion
gue otro programa para el mismo fin existente en el estado de la técnica, no es base
suficiente como para concluir que existe un efecto técnico adicional. De manera similar,
tampoco sirven como base para acreditar un efecto técnico adicional, las diferencias
entre un humano y un programa de ordenador a la hora de realizar una misma tarea.
Sin embargo, si la existencia de un efecto técnico adicional ha sido ya establecida, la
eficiencia de procesamiento de un algoritmo que afecte a dicho efecto técnico
contribuye al caracter técnico de la invencién, y por tanto a su potencial actividad
inventiva (por ejemplo, cuando el disefio de un algoritmo se conforma en funcién de
consideraciones técnicas relativas al funcionamiento interno de un ordenador; ver
apartado G 3.3).

Se entiende por invencién implementada por ordenador: “aquella que implica el uso

de un ordenador, una red informatica u otro aparato programable en el que una o mas
de sus funciones se llevan a cabo total o parcialmente gracias a un programa de

ordenador”.

Esta definicién incluye tanto reivindicaciones que incluyen ordenadores, como redes
de ordenadores o aparatos programables en general, en los que, a primera vista, una
0 mas de las caracteristicas reivindicadas se obtengan mediante uno o mas

programas, como por ejemplo un programa de ordenador que al ejecutarse ponga en
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practica un método reivindicado. El programa puede reivindicarse en si o junto con el
medio fisico en el que este se almacena que, por ejemplo, puede designarse como
“portadora de datos”, “medio de almacenamiento”, “medio legible por un ordenador” o
“sefial”. Para una descripcion mas detallada de la forma que pueden tomar las

reivindicaciones de este tipo de invenciones, ver el apartado F.5.2.6.

Los términos “programa de ordenador” y su correspondiente “método implementado
por ordenador” tienen significados diferentes. El programa de ordenador se refiere a
una secuencia de instrucciones ejecutables por un ordenador que especifican un
método, mientras que el “método implementado por ordenador” se refiere al propio

método puesto en marcha por un ordenador.

Es preciso tener en cuenta que no es lo mismo una reivindicacion de un programa de

ordenador_gue _implementa un_método _determinado, que una de un método

implementado por ordenador:

- una reivindicaciéon de un programa de ordenador que implementa un método se

corresponderia con una secuencia de instrucciones ejecutables en un ordenador, que
definen un método y tienen la caracteristica de producir un cierto efecto técnico cuando

se cargan y ejecutan en un ordenador,

- un método implementado por ordenador designa a una secuencia de pasos o

fases con el fin de conseguir un efecto técnico, con ayuda de ordenadores. En este
sentido, aunque un método implementado por ordenador pueda ponerse en practica
con la ayuda de un programa de ordenador, ello no supone que una reivindicacion de

dicho método caiga dentro de la categoria de un programa de ordenador.
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Ejemplo. Método implementado por ordenador

Reivindicacion 1

Método para evaluar la probabilidad de dafios accidentales en obras que

comprende:

- Obtener la posicion de una excavadora y de objetos cercanos a ella
(tendidos de alta tensién, de fibra éptica, de tuberias etc...).

- Utilizando un ordenador, comparar las ubicaciones de dichos objetos con la
de la maquina excavadora.

- Determinar el tipo de maquina excavadora (caracteristicas técnicas como
tamarnio, longitud del brazo, peso etc...)

- A partir de los datos de posicién y de la excavadora, obtener con el
ordenador una probabilidad de dafios accidentales sobre los objetos

cercanos, Yy, Si esta supera un cierto umbral, generar una alerta.
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Ejemplo. Programa de ordenador que implementa un método (reivindicacién
2)

Reivindicacion 1

Método para fabricar un disipador, basado en una primera etapa donde, en un
ordenador se define una nube aleatoria de puntos y, conforme un algoritmo
matematico, se generan células poliédricas alrededor de ellos, para seguidamente
sustraer parte de su volumen, qguedando como resultado una estructura porosa de

nervios o trabéculas unidos entre ellos.

En una segunda etapa, se imprime en 3D dicha estructura conforme a instrucciones

recibidas desde el ordenador y seguln la estructura obtenida con este.

Reivindicacion 2

Programa de ordenador que, al ejecutarse en unos medios de procesamiento
conectados a los medios de impresion 3D, pone en practica el método de la

reivindicacion 1.

La reivindicacion 2 es un ejemplo de reivindicacion de programa de ordenador, que
hace referencia a la reivindicacion 1, que se refiere a un método implementado por

ordenador.

Un _método implementado por ordenador tendrd siempre cardcter técnico por

cuanto por definicion utiliza medios técnicos (al menos el ordenador), mientras que un

programalo tendra si cumple ciertas condiciones, como se expuso anteriormente.

Por ello, ambos tipos de reivindicaciones requieren un andlisis distinto.

Si un método implementado por ordenador, mas alla del hecho de estar implementado
por ordenador, posee caracter técnico, un programa de ordenador que ponga en
practica dicho método al ejecutarse, producira un efecto técnico adicional cuando dicha

ejecucion tenga lugar en un ordenador.

Asimismo, si un programa de ordenador se disefia sobre la base de unas
consideraciones técnicas, relativas al funcionamiento interno del ordenador en el que
va a ejecutarse, como pueda ser la adaptacion a una arquitectura concreta, puede

entonces considerarse que existe un efecto técnico adicional.
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También, si un programa controla el funcionamiento interno o la operacion de un
ordenador, como pueda ser el caso de la distribucién de carga de procesamiento o la
asignacion de memoria, normalmente existird un efecto técnico adicional. No obstante,

pueden darse casos en los que el control del funcionamiento interno no sea de

naturaleza técnica (ver ejemplo 3 en el apartado G 8.15).

Los programas que se codifican a bajo nivel, como compiladores o patrones de disefio

(builders) pueden también poseer caracter técnico.

El caracter técnico de un programa de ordenador no se deriva solo por el hecho de
gue haya sido disefiado de forma que pueda ser automaticamente ejecutado por un
ordenador. Los efectos técnicos adicionales requieren ir mas alla del mero hallazgo de

un algoritmo que realice una tarea necesaria en el ordenador.

Ejemplos. Programas de ordenador con efectos técnicos adicionales
Programas de ordenador que especifican los siguientes métodos:

Método para controlar un sistema anti bloqueo de frenos en un coche.

Método para determinar las emisiones procedentes de un dispositivo de rayos X.
Método para comprimir video

Método para restaurar una imagen distorsionada

Método para encriptar una comunicacion

Todos estos programas se corresponden con métodos que, mas alla del hecho de
implementarse por ordenador, exhiben otros efectos técnicos, y por ello, cuando el
programa se ejecuta en un ordenador, se considera que presentan efectos técnicos

adicionales.
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Ejemplo. Programa de ordenador con caracter técnico

Un programa de ordenador que implementa medidas de seguridad para asegurar
su integridad durante el arranque (lo que requiere de la verificacion de los
componentes de la plataforma donde se ejecuta), o contramedidas contra ataques
basados en el analisis del consumo de potencia de algoritmos de encriptacion
(power attacks), presenta efectos técnicos adicionales, ya que se basa en
consideraciones técnicas especificas del funcionamiento interno del ordenador

donde se ejecuta el programa.

Ejemplo. Patréon de disefio (builder) con caréacter técnico

Un patron de disefio (builder) que genere objetos de ejecucion (runtime objects) a
partir de objetos de desarrollo (development objects), pero que regenere solamente
aquellos objetos de ejecucion que sean el resultado de un objeto de desarrollo
modificado, produce un efecto técnico adicional, ya que limita los recursos
necesarios para un determinado patron, al reducir el nimero de objetos de ejecucion

que han de regenerarse.

Las reivindicaciones de las diferentes formas de productos en forma de programas de
ordenador deberan incluir todas las caracteristicas que aseguren la patentabilidad del
procedimiento que el programa pone en practica al ejecutarse. Si bien no deberan
contener listados de cédigo, se podran incluir fragmentos de los mismos en la
descripcion. A este respecto, habiéndose, por ejemplo, reivindicado con caracter

independiente un procedimiento o un dispositivo, son admisibles las reivindicaciones

de tipo declarativo (ver apartado F5.2.6), es decir, aquellas asociadas a un programa

de ordenador (el programa, el medio que lo almacena o la portadora que lo transporta).

En todo caso, si un método tiene caracter técnico exclusivamente porque utiliza un
ordenador de propoésito general, se considerard que no presenta actividad inventiva,
puesto que el Unico caracter técnico consistiria en la automatizacion de un procedimiento
no técnico, problema que es de obvia resolucion para una persona experta en la materia.
El programa de ordenador asociado a este método (reivindicaciones de tipo declarativo)

no seria patentable, puesto que no proporcionaria ningun efecto técnico adicional.
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Si por el contrario un método implementado por ordenador proporciona un efecto técnico
y carece de actividad inventiva frente al estado de la técnica, el programa de ordenador

asociado a este método tampoco tendria actividad inventiva.

Por otra parte, en el caso de un método que resulte inventivo, el programa de ordenador

definido en una reivindicacion de tipo declarativo también presentara actividad inventiva.

G3.7.1. Modelado de informacién, programacion y lenquajes

El modelado de informacion es una actividad intelectual desprovista de caracter técnico,
gue habitualmente realizan analistas de sistemas, como parte de las tareas iniciales de
desarrollo de un software, con el fin de proporcionar una descripcion formal de un sistema
real de procesamiento. Por lo tanto, ni la especificacion de un lenguaje de modelado ni la
estructura de un proceso de modelado de informacién (por ejemplo, mediante una
plantilla) ni el mantenimiento de modelos poseen caracter técnico. De manera similar,
aquellas propiedades inherentes a los modelos de informacién, como la reutilizacion del
modelo o su independencia con respecto a la plataforma o la adecuacion para su

documentacion, tampoco tienen caracter técnico.

No obstante, si un modelo de informacion se utiliza en el contexto de una invencion con la
intencién de resolver un problema técnico concreto proporcionando un efecto técnico,

puede contribuir al caracter técnico de la invencion (ver apartado G3.3.2 y apartado G3.6).

También las caracteristicas que especifiquen como se almacena el modelo (por ejemplo,

mediante bases de datos relacionales) podrian suponer una contribucién técnica.

Los métodos conceptuales que describen el proceso de desarrollo del software (meta

métodos) normalmente no tendran caracter técnico.

Ejemplo. Propiedad inherente a un modelo sin caracter técnico.

En un método implementado por ordenador para generar un codigo de programacion
destinado a una tarea de control, una caracteristica que especifique la conversion de
un modelo independiente de la plataforma a otro dependiente, de la cual se obtiene un

cbdigo adaptado a la plataforma, no supone ninguna contribucién técnica, por cuanto la

tarea de control como tal no se ve afectada por ella.
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La programacion, en el sentido de la redaccion del cédigo, es una actividad intelectual, sin
caracter técnico, en la medida en que no se utilice en el contexto de una aplicacion o

entorno concretos, de forma que contribuya de forma causal a la produccién de un efecto

técnico.

Ejemplo. Opciones de programacion sin caracter técnico.

La lectura del pardmetro correspondiente a un tipo de datos en un archivo como entrada
para un programa de ordenador, en lugar de definir el tipo de datos directamente en el
programa, constituye una mera opcién de programacién a la hora de redactar el cédigo,
que per se no tiene caracter técnico.

Tampoco tendrian caracter técnico las denominaciones acordadas para hombrar a los

objetos, atribuidas con la intencion de facilitar la inteligibilidad y la gestion del cédigo del

programa.

Definir y proporcionar un lenguaje de programacion o un paradigma de programacion
(como por ejemplo la orientacion a objetos) no resuelve per se un problema técnico,
incluso si su semantica y sintaxis particulares facilitan al programador su tarea, ya que

facilitar una tarea intelectual del programador no constituye per se un efecto técnico.
Cuando se valora una invencion con relaciébn a un entorno de programacion, las

caracteristicas relativas al lenguaje de programacién no contribuiran normalmente a su

cardcter técnico.
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Ejemplo. Simplificacién de la programacion sin caracter técnico.

En un entorno de programacion visual la provision de unos bloques gréficos
determinados es parte del lenguaje de programacion y no supone contribucién técnica
alguna si su unico efecto es facilitar la labor del programador. La disponibilidad de
ciertos elementos constructivos para la programacion puede permitir al programador la
escritura de programas mas cortos, pero no constituye un efecto técnico puesto que
cualquier reduccion en la longitud del programa depende en Ultima instancia de cémo

dichos elementos son utilizados por el programador.

Ejemplo. Optimizacién del cédigo con caracter técnico.

El procesamiento automatico del cédigo maquina, basado en su division en cadenas de
instrucciones y de operandos, seguido del reemplazo de aquellos conjuntos de
instrucciones repetidos por macro instrucciones, con el fin de generar un codigo
optimizado, con menores requisitos de memoria, constituye una contribucion técnica,
puesto que el efecto no depende de cémo un programador humano haga uso de dichas

macro instrucciones.

Las caracteristicas de un entorno de programacion relativas a interfaces gréficas de
usuario, como, por ejemplo, los mecanismos de visualizacion y entrada de datos deben

ser valorados conforme se indica en los apartado G3.5 y apartado G3.5.1).

G3.7.2. Recuperacion de datos, formatos vy estructuras

Una estructura o formato de datos implementados por un ordenador y contenidos en un
medio o en una onda electromagnética portadora tienen caracter técnico considerados en

su totalidad y, por tanto, constituyen una invencion en el sentido del art. 4.4 LP.

Una estructura o formato de datos contribuye al carcter técnico si tiene un uso técnico
intencionado y si produce un efecto técnico cuando se utiliza conforme a dicho uso
técnico. Tal efecto técnico potencial debe tenerse en cuenta a la hora de valorar la
actividad inventiva. Esto puede ocurrir si dicha estructura o formato es de caracter
funcional, es decir, si tiene una funcion técnica en un sistema técnico como, por
ejemplo, controlar el funcionamiento de un dispositivo de procesamiento de datos. Los
datos funcionales por naturaleza comprenden o se corresponden con, las

caracteristicas técnicas del dispositivo. Los datos cognitivos, por otro lado, son
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aquellos cuyo contenido o significado es relevante solo para un usuario humano y no

contribuyen a un efecto técnico.

Ejemplos. Estructuras o formatos de datos con carécter técnico

Ejemplo 1

Un portador de registros para uso en un sistema de recuperacion de imagenes las
almacena en forma codificada junto con una estructura de datos, definida en términos
de nimeros de lineas y direcciones, que sirven para instruir al sistema sobre como
acceder y decodificar cada imagen. Dicha estructura de datos se refiere a datos
funcionales, definidos en términos que de manera inherente incluyen las caracteristicas
técnicas del sistema de recuperacion de imagenes, esto es, del portador de registros y
del dispositivo lector correspondiente. Por lo tanto, contribuye al caracter técnico del
portador, a diferencia del contenido cognitivo de las imagenes almacenadas (por

ejemplo, el rostro de una persona o un paisaje).

Ejemplo 2

Una estructura de indice utilizada para la busqueda de un registro en una base de datos
se corresponde con datos funcionales puesto que esta controla la manera en que el

ordenador realiza dicha busqueda, y por tanto tiene caracter técnico.

Ejemplo 3

En un mensaje electronico con un encabezamiento y una seccion de contenido, el
primero contiene instrucciones que son automaticamente reconocidas y procesadas por
el sistema de recepcion del mensaje. Este procesamiento determina a su vez como se
ensamblan y presentan los elementos del contenido al destinatario. La provision de
tales instrucciones en el encabezamiento contribuye al carcter técnico del mensaje
electrénico, y tiene caracter funcional, mientras que no ocurre lo mismo con la de la

seccion del contenido, que es de tipo cognitivo.
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Una estructura o formato de datos puede tener caracteristicas que pueden no definirse
como datos cognitivos pero que, en cualquier caso, no suponen una contribucion técnica.
Por ejemplo, la estructura de un programa de ordenador puede estar enfocada meramente
a facilitar la tarea del programador, lo que no supone un efecto técnico al servicio de un fin
técnico. Mas aun, los modelos de datos y otros modelos de informacién en un nivel lI6gico-

abstracto no tienen per se caracter técnico.

En la impresion 3D se fabrican objetos mediante la superposicion aditiva de diferentes
materiales a partir de una representacion digital de la geometria del objeto. Los datos
digitales se utilizan por tanto para el control de dispositivos de fabricacion. Si estos definen
las instrucciones para operar el dispositivo de impresion 3D, producen entonces una

contribucion técnica.
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Ejemplo. Impresiéon 3D

Reivindicacién 1

Medio de almacenamiento legible por ordenador que almacena datos que definen tanto
una representacion digital de un objeto, como las instrucciones adaptadas para
controlar una impresora 3D con el fin de fabricar dicho objeto mediante la

representacion digital, cuando dichos datos son enviados al dispositivo.

Dado que el medio de almacenamiento es un medio técnico, no cabe considerar el
objeto reivindicado como excluido de patentabilidad. Asimismo, como los datos
comprenden tanto la descripcion digital del producto fisico de la reivindicacion 1 como
las instrucciones para el control de la impresora 3D, cabe considerar que los datos
tienen por objeto ser utilizados para controlar la impresora y fabricar el producto. Este
uso técnico de los datos estaria implicito en todo el ambito de la reivindicacion, sin que
tenga sentido concebir una interpretacion artificial de la reivindicacion, en el sentido de
gue abarque un uso no técnico destinado meramente a visualizar los datos. El efecto
técnico de fabricacion del producto que se consigue cuando se utilizan los datos es
ademas un efecto técnico potencial a tener en cuenta a la hora de evaluar la actividad
inventiva. La representacion digital del producto aporta una contribucion técnica en la

medida en que define las caracteristicas técnicas del producto fabricado.

Sin embargo, si el uso técnico de los datos no estuviese implicito en la reivindicacion,
el efecto técnico potencial de los datos no podria ser tenido en cuenta en la evaluacion
de la actividad inventiva. Este seria el caso de una redaccién como la siguiente:

Reivindicacion 1

Medio de almacenamiento legible por ordenador que almacena datos que definen una
representacion digital de un objeto.

En este caso, los datos definen solo una descripcion digital de un modelo 3D del objeto,
gue no esta adaptada para la fabricacion aditiva, y que sirve solo para visualizar el
objeto, por ejemplo, en una herramienta CAD (Disefio Asistido por Ordenador). La
representacion digital podria, por ejemplo, utilizarse para otros usos como la ensefianza
o la investigacion. Las descripciones abstractas o los modelos no son técnicos, incluso
aunque describan entidades técnicas. En estos casos, los datos no técnicos

almacenados no proporcionan ninguna contribucion técnica.
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G3.7.3. Gestion de bases de datos y de recuperacion de datos

Los sistemas de gestion de bases de datos son sistemas técnicos implementados por
ordenador con el fin de realizar tareas técnicas de almacenaje y recuperacion de datos,
que utilizan varias estructuras de datos, para gestionarlos eficientemente. Un método
implementado en un sistema de gestion de bases de datos es, por tanto, un método

que utiliza medios técnicos y, por tanto, no esta excluido de patentabilidad.

Las caracteristicas que especifican el funcionamiento interno de la gestion de una base
de datos se basan normalmente en consideraciones técnicas. Por lo tanto, dichas
caracteristicas contribuyen al caracter técnico de la invencion y se tienen en cuenta
para la evaluacion de la actividad inventiva. Por ejemplo, hay consideraciones técnicas
gue estan involucradas en la obtencién de una mejora del caudal de datos del sistema
y de los tiempos de respuesta, mediante el uso de varios almacenes de datos, cada
uno con diferentes propiedades técnicas, como puedan ser diferentes niveles de

consistencia y rendimiento.

Los sistemas de gestion de bases de datos ejecutan consultas estructuradas que
describen de manera formal y precisa los datos a recuperar. Optimizar dicha ejecucion
con respecto a los recursos computacionales (CPU, memoria principal o disco duro)
contribuye al caracter técnico de la invencion, ya que incluye consideraciones técnicas

relativas a un uso eficiente de un sistema informatico.

Sin embargo, el mero hecho de que una caracteristica esté implementada en un
sistema de gestion de bases de datos no supone necesariamente que tenga una
contribucién técnica. Por ejemplo, una caracteristica de un sistema de gestion de
bases de datos para la contabilizacion de los costes incurridos por diferentes usuarios

en el uso del sistema, no se considera que aporte contribucion técnica alguna.

Las estructuras de datos, tales como los indices, tablas de resimenes (hash) o arboles
de bldsqueda, habituales en la gestion de bases de datos como solucion para facilitar
el acceso a los datos o la ejecucidn de consultas estructuradas, contribuyen al caracter
técnico de la invencion. Estas estructuras son funcionales, dado que tienen como
objetivo el control del funcionamiento de los sistemas de gestién de bases de datos,
con el fin de realizar diferentes tareas técnicas. De manera inversa, las estructuras de
datos definidas solamente por la informacion cognitiva almacenada no se considera

gue supongan una contribucién técnica mas alla del mero almacenaje de los datos.
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Es preciso hacer una distincion entre la ejecucion de consultas estructuradas por un
sistema de gestion de una base de datos y la recuperacion de informacion. La
recuperacion de informacién incluye la busqueda de informacion en un documento, la
bldsqueda de documentos en si, ademas de la busqueda de metadatos que describen
esos datos, como puedan ser texto, imadgenes o sonidos. La consulta, en cambio,
puede ser formulada por un usuario que necesita informacion, tipicamente mediante
el uso de lenguaje natural, sin un formato especifico, como, por ejemplo, cuando el
usuario introduce términos de busqueda en un motor de busqueda web para encontrar
documentos relevantes o mediante la presentacion de un documento de muestra para
localizar documentos similares. Si el método para estimar la relevancia o las similitud
se basa Unicamente en consideraciones no técnicas, como, por ejemplo, el contenido
cognitivo de los elementos a recuperar, reglas exclusivamente linglisticas u otros
criterios subjetivos (p.ej. elementos relevantes para amigos en una red social),

entonces no se considera que exista una contribucién técnica.

La traduccién de consideraciones lingiisticas en un modelo matematico, con el fin de
conseguir la realizacién automéatica de un analisis linglistico por un ordenador, puede
considerarse que implica, de manera implicita, consideraciones técnicas. Sin embargo,
esto no es suficiente para garantizar el caracter técnico del modelo matematico, siendo
necesarias consideraciones técnicas adicionales, tales como aquellas relativas al

funcionamiento interno de un ordenador.
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Ejemplo. Busqueda sinénimos

Un modelo matematico para el célculo de la probabilidad de que un término
determinado adopte un significado similar a otro, basado en el andlisis de la
frecuencia de aparicion de ambos términos en una coleccion de documentos, no
constituye una contribucion técnica per se, ya que se basa en consideraciones
puramente linguisticas (por ejemplo, en la suposicién de que aquellos términos que
estdn mas estrechamente relacionados es mas probable que aparezcan en unos
mismos documentos, que otros términos con los que no hay una relacion). Los
resultados de las busquedas realizadas con este método de calculo de similitud
diferirdn del estado de la técnica anterior basado en otros modelos mateméaticos
solamente en el contenido cognitivo de la informacion recuperada. Esta es una
diferencia no técnica sin efecto técnico. El concepto de que se consigue una “mejor
busqueda” en el contexto de una recuperacion basada en similitudes tiene caracter
subjetivo no técnico. En cambio, si lo que se consigue es una optimizacion del

tiempo de consultas estructuradas, si que existe un efecto técnico.
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G3.7.4. Ejemplos de programas de ordenador patentables

Ejemplo 1

Un programa de ordenador que implementa un método para acceder de forma
anénima, desde un teléfono mévil, a un servicio ofrecido en una direccion de Internet
(URL) determinada, donde el usuario esta identificado por un identificador fijo
(MSISDN).

El método se basa en la obtencion de una direccion IP temporal (IP) para el usuario
y un identificador temporal (ID) asociado al identificador fijo (MSISDN) y a la
direccion de Internet determinada (URL).

La conexion con la direccion de Internet (URL) determinada se establece sin
transmitir el identificador fijo (MSISDN) a Internet, de manera que el usuario se
identifica ante la direccion de Internet (URL) determinada con la direcciéon IP

temporal (IP) y con su identificador temporal (ID).

En este caso, el programa de ordenador aporta un efecto técnico diferente del
esperado por la interaccion de software y hardware, como es el de incrementar la
seguridad en las comunicaciones, ya que se evita la transmision de la identidad real
del usuario, gracias a la generacion de un alias temporal, que evita que, incluso
habiendo una intercepcion de la transmisién, un tercero pueda hacerse con el

identificativo del usuario y suplantarlo.
Ejemplo 2

Un programa de ordenador ejecutado en un dispositivo, para la deteccion en tiempo
real de objetos en movimiento basado en vision artificial mediante la captura de
imagenes en escala de grises y su procesamiento en tiempo real para extraer

caracteristicas que permiten identificar objetos en movimiento.

El efecto técnico conseguido por el programa en este ejemplo se refiere a la
identificacion de objetos y méas en concreto, de aquellos en movimiento. Se trata de
un efecto que va claramente mas alla de la mera mayor capacidad y velocidad de
procesamiento que aportan los ordenadores frente a las operaciones manuales
realizadas por personas, ya que de hecho lo que se hace es emular precisamente
una habilidad de estas (reconocer objetos fisicos en movimiento), permitiendo a los

ordenadores una funcién que en su caso no es obvia ni habitual.
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Dependiendo de la formulacién de las reivindicaciones podria incluso darse el caso
de que hubiese un método matematico en la invencion (por ejemplo, un algoritmo
de reconocimiento de imagenes o del movimiento) que ya de por si aportase un

efecto técnico.
Ejemplo 3

Un programa ejecutado en un procesador de imagen transforma la sefial de video
de una maquina para la fabricacion de tubos de conduccion de gas, que comprende
una camara que genera una sefial de video indicativa de la imagen que incorpora
un area luminosa y un pre-arco producido en el campo visual, en un modelo de
distribucion de luminancia y mediante una unidad de inferencia es posible establecer

una condicion de soldadura defectuosa basada en dicho modelo de distribucion.

Este ejemplo ilustra como el programa permite identificar una caracteristica fisica
de un objeto (un defecto en su estructura, como es una soldadura defectuosa).
Dicha identificacion constituye un efecto técnico que claramente va més alla de los
efectos convencionales esperables de la mera interaccion entre software y

hardware.
Ejemplo 4

Programa de analisis de secuencias dinamicas de instrucciones software, que son
almacenadas en una memoria conforme son generadas por un programa ejecutor
de las instrucciones. El programa asocia un contador a la direccion de inicio de cada
secuencia, de forma que cuando la memoria se llena, el contador de cada una de
las direcciones de inicio se incrementa. Cuando el contador de una secuencia
supera un umbral, su direccién de inicio se compara con las de las otras secuencias
posteriores almacenadas en la memoria. Si se verifica que la direccidn se repite tras
un grupo de secuencias consecutivas, se considera que la union de la secuencia
analizada mas el mencionado grupo de secuencias consecutivas es una secuencia

ciclica, y se almacena en una memaoria caché.

Esta invencion aporta los efectos técnicos de analizar secuencias dinamicas y de
acelerar la ejecucion de instrucciones, ya que se consigue identificar secuencias
ciclicas y almacenarlas en memoria caché (pensada para permitir el acceso mas
rapido a contenidos o instrucciones demandados con mas frecuencia que el resto).

Por tanto, estamos ante efectos técnicos que van mas alla de la mera comparacion
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de valores estaticos en una tabla, consiguiendo un analisis dinamico, de secuencias
variables en el tiempo, y una mejora de un parametro fisico, como es el tiempo de

ejecucion de un software.

Ejemplo 5

Procesador a alta velocidad y su método de utilizacion que incluye:
- una CPU que tiene una memoria caché primaria;

- una memoria caché secundaria dispuesta a un nivel jerarquico inferior al de la
CPU, esta memoria caché secundaria tiene una primera MPU (unidad micro

procesadora o Micro Processing Unit);

- y una pluralidad de memorias principales conectadas a la memoria caché

secundaria y dispuestas en paralelo entre si.

Cada una de las memorias principales tiene una memoria caché terciaria provista
de una segunda MPU; la primera MPU y cada una de las segundas MPUs tienen
una funcién logica caché y una funcion procesadora, por lo que es posible el
procesado simultaneo distribuido sin necesidad de modificar el tipo de
programacion, que puede ser el habitual de una CPU, ya que las MPU se gobiernan
mediante instrucciones preseleccionadas (prefetch) por la CPU, en lugar de tener

gue recurrir a un lenguaje de multiprogramacion.

En este caso se estaria ante un método implementado por ordenador que poseeria
caracter técnico al recurrir a medios técnicos (CPU, memorias caché, MPU),
independientemente de que haya un efecto técnico adicional, como es el conseguir
un procesado simultdneo sin necesidad de recurrir a un tipo de programacion ad

hoc para sistemas con multiples procesadores.
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G3.7.5. Ejemplos de programas de ordenador no patentables

Ejemplo 1
Programa informatico que compruebay, en su caso, corrige la ortografia de un texto.

Se considera que no hay un efecto técnico mas alld de la automatizacion de una
actividad de caracter intelectual, siendo dicha automatizacion un efecto normal y
esperable de un programa. Esto es, una persona podria hacer la misma tarea, pero
mas lentamente, de forma que el programa solo aporta una mayor rapidez, pero

ningun otro efecto técnico diferente de la automatizacion.
Ejemplo 2

Un programa de ordenador que ejecuta un algoritmo de inteligencia artificial para

clasificar un conjunto de n-tuplas en varios grupos.

El programa ejecuta meramente un algoritmo matematico, sin un efecto técnico
adicional mas alla del hecho de su automatizacion, por lo que no aporta un efecto

técnico adicional mas alla de los comunes a todos los programas de ordenador.
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G4. EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD

Art. 5 LP
La ley establece una serie de supuestos de tipos de invenciones que, por distintos
motivos, se consideran no patentables. Estos supuestos constituyen las denominadas

excepciones de patentabilidad, que son las siguientes:

1. Las invenciones cuya explotacién comercial sea contraria al orden publico o alas

buenas costumbres (ver apartado G4.1)
2. Las variedades vegetales y las razas animales (ver apartado G4.2).

3. Los procedimientos esencialmente biolégicos de obtencién de vegetales o de

animales (ver apartado G4.3).

4. Los métodos de tratamiento quirdrgico o terapéutico del cuerpo humano o
animal, y los métodos de diagndéstico aplicados al cuerpo humano o animal (ver
apartado G4.4).

5. El cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitucion y desarrollo
(incluyendo las células germinales), asi como el simple descubrimiento de uno de sus
elementos, incluida la secuencia total o parcial de un gen (ver considerando nimero

16 de la Directiva 98/44/CE). Sin embargo, un elemento aislado del cuerpo humano u

obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia total
o parcial de un gen, que sea susceptible de aplicacion industrial, podra considerarse
COomo una invencion patentable, aun en el caso de que la estructura de dicho elemento
sea idéntica a la de un elemento natural. Las razones por las cuales dicho elemento
no se excluye a priori de la patentabilidad se pueden resumir en que es el resultado de
procedimientos técnicos que lo han identificado, purificado, caracterizado y
multiplicado fuera del cuerpo humano, técnicas que solo el ser humano es capaz de
desarrollar y que no se presentan espontdneamente en la naturaleza (considerando
namero 21 de la Directiva 98/44/CE).

6. Una mera secuencia de acido desoxirribonucleico (ADN) sin indicacion de
funcion bioldgica alguna. Sin embargo, una secuencia parcial o total de un gen podra
ser patentable siempre que su aplicacion industrial figure explicitamente en la solicitud
de patente. En caso contrario se considerard un mero descubrimiento en el sentido del

art. 4.4 a) de la Ley (ver apartado G.5.5).
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G4.1. INVENCIONES CUYA EXPLOTACION COMERCIAL SEA CONTRARIA AL
ORDEN PUBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES

Art. 5.1 LP
El proposito de esta excepcion es denegar la proteccion de invenciones que puedan
inducir al desorden publico, conductas criminales o, en general, a un comportamiento
ofensivo y repudiable. Aunque esta es una excepcion de aplicacion general, en el
campo de la biotecnologia tiene una especial importancia por el hecho de que las
invenciones tienen por objeto materia viva, cuyo origen puede ser humano o animal,
vegetal o de microorganismos. Por ello, la ley incluye una lista no exhaustiva de

invenciones no patentables:

a) Procedimientos de clonacion de seres humanos. Abarcan cualquier tipo de
procedimiento, incluidas las técnicas de escision de embriones, que tenga por
objetivo crear un ser humano dotado de la misma informacién genética nuclear
gue otro ser humano vivo o fallecido (considerando nimero 41 de la Directiva
98/44/CE).

b) Procedimientos para modificar la identidad genética germinal del ser

humano.

c) Uso de embriones humanos con fines industriales o comerciales. Esta
exclusion no afecta a aquellas invenciones con fines terapéuticos o de
diagnéstico que se aplican al embridn y que le son Utiles (considerando nimero
42 de la Directiva 98/44/CE).

d) Procedimientos de modificacién de la identidad genética de los animales
gue supongan para estos sufrimientos sin utilidad médica sustancial para
el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos.
La utilidad médica sustancial en este caso, se refiere a cualquier beneficio en
el &mbito de la investigacion, prevencion, diagnostico o terapia del hombre o

del animal (considerando numero 45 de la Directiva 98/44/CE).

Aunque en general, en las invenciones relativas a screening (cribado) de
medicamentos potenciales para una determinada enfermedad, en las reivindicaciones
se indica que los test llevados a cabo se realizan en animales de experimentacion, y
se excluye el uso de los seres humanos en dichos test, en algunos casos, de las
reivindicaciones puede deducirse, a la vista de la descripcion, que se trata de un

ensayo clinico de un medicamento experimental que se realiza en humanos. A menos
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que haya una evidencia de lo contrario, se asumira que dichos ensayos clinicos se han
realizado bajo estrictas condiciones y que se han realizado con el consentimiento
informado de los pacientes. En estos casos, no se considera como una excepcion de
patentabilidad en el sentido del art. 5.1 de la LP.

El hecho de que la explotacion de una invencion esté prohibida por la Ley u otra norma
no implica automéaticamente que esta sea contraria al orden publico o la moralidad, ya
gue puede ocurrir que si sea posible su exportacion a aquellos paises en los que su
uso no esté prohibido.

G4.2. VARIEDADES VEGETALES Y RAZAS ANIMALES

Art. 5.2 LP
Las variedades vegetales y las razas animales quedan totalmente excluidas de
patentabilidad.

Segun el convenio UPQV (articulo 1 (vi) del Convenio UPOV de 1991) se entiende por

“variedad vegetal” cualquier agrupacion de plantas dentro de un Unico taxdn botanico
del rango taxonémico mas bajo conocido, cuya agrupacion, independientemente de
gue se cumplan plenamente las condiciones para la concesién de la proteccion de las

obtenciones vegetales, puede ser:

a) definida por la expresion de los caracteres resultantes de un Unico
genotipo o de una combinacion de genotipos determinados,

b) distinguida de cualquier otro conjunto de plantas por la expresion de al
menos uno de dichos caracteres, y

c) considerada como una unidad en lo que respecta a su capacidad para

reproducirse sin cambios.

Una agrupacion vegetal solamente quedaré excluida de patentabilidad si se ajusta a

la definicion anterior de variedad vegetal.

Aunque en la LP se excluyen de patentabilidad las variedades vegetales y las razas
animales, si se permite la proteccién de vegetales 0 animales mediante patente
cuando “la viabilidad técnica de la invencidn no se limite a una variedad vegetal 0 a
una raza animal determinada”. Es decir, no se concedera una patente si la materia

reivindicada se dirige a una o varias variedades vegetales especificas. Esto significa
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que una invencion estara excluida de patentabilidad aunque consista en un gran
ndmero de variedades, incluso si hay cientos de ellas y sélo sera admisible (patentable)
si el objeto de la invencion comprende al menos una forma de realizaciébn que no

constituya una variedad vegetal.

En resumen, las plantas son patentables si:
— el grupo de plantas no es una variedad
— la invencion puede utilizarse para obtener mas de una variedad vegetal
concreta
—  no se mencionan variedades vegetales individuales en la reivindicacion
— las plantas no se obtienen exclusivamente mediante un procedimiento

esencialmente biolégico

En conclusion, una reivindicacion relativa a plantas es patentable si no reivindica

individualmente variedades vegetales, aunque puede englobar variedades.

Asimismo, quedan excluidos de patentabilidad las plantas y animales obtenidos
exclusivamente mediante métodos esencialmente bioldgicos (ver apartado
G4.3.1). Sin embargo, si la invencion se refiere a plantas o animales que no se
obtienen exclusivamente mediante un procedimiento esencialmente bioldgico, y si la
viabilidad técnica de la invencion no se limita a una variedad vegetal o raza animal

concreta, la invencién es patentable.

El hecho de que queden excluidas totalmente de patentabilidad las variedades
vegetales, implica que la excepcion se aplica independientemente del método
mediante el cual se han obtenido, bien sea mediante técnicas de ingenieria genética
0 mediante técnicas tradicionales de cultivo o de mejora vegetal, como el cruce y
seleccion. Esto implica que las variedades vegetales que contienen genes introducidos

a las plantas parentales mediante recombinacion genética, no son patentables.

Por otra parte, una invencion cuyo objeto es un procedimiento para la obtencion de
una variedad vegetal (0 de variedades vegetales), que no sea exclusivamente
biol6gico, no estd excluido a priori de patentabilidad por el mero hecho de que el
producto resultante constituya o pueda constituir una variedad vegetal. Sin embargo,
la proteccién concedida a dicho procedimiento no se extiende al producto directamente

obtenido (la variedad vegetal).
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G4.3. PROCEDIMIENTOS ESENCIALMENTE BIOLOGICOS DE OBTENCION DE
VEGETALES O DE ANIMALES

Art. 5.3 LP
Se incluyen bajo esta definicion aquellos procedimientos que consisten integramente

en fendmenos naturales como el cruce y la seleccion.

De esta forma, un procedimiento para la obtencién de plantas o animales basado en
el cruce sexual de la totalidad de su genomay la consiguiente seleccion de las plantas
0 animales obtenidos no es patentable por ser considerado un procedimiento
esencialmente biolégico, incluso si dicho procedimiento implica etapas técnicas de
preparacion de la planta o el animal, o de tratamiento posterior, antes o después de
las etapas de cruce y seleccién. Es decir, procesos en los que los rasgos de la planta
resultante de un cruzamiento dependen del fenbmeno natural de la meiosis, 0
procesos que implicita o explicitamente, incluyen un cruzamiento sexual y el

consiguiente proceso de seleccion, no son patentables.

Por ejemplo, un método de cruzamiento o de reproduccion selectiva de animales o
plantas que Unicamente implica la selecciébn de individuos (que posean unas
determinadas caracteristicas) para la reproduccion y la unién de los mismos (bien
mediante reproduccion natural o bien mediante la fusiébn de sus gametos en un
laboratorio) se considera un procedimiento esencialmente biol6gico vy, por lo tanto, no
patentable. La autofecundacion de una planta transgénica también esta excluida de
patentabilidad, puesto que la autofecundacién, al igual que el cruzamiento, implica el
cruce sexual de la totalidad del genoma. Estos procedimientos se consideran
esencialmente bioldgicos, incluso si incluyen una etapa técnica, como por ejemplo el
uso de marcadores genéticos para la seleccion de los progenitores o de la progenie.
Aunque las etapas técnicas per se (en este caso seria el uso de marcadores genéticos
para la seleccion de los progenitores o de la progenie) si son patentables, estas no se
tienen en cuenta para determinar si el procedimiento entra o0 no dentro de la exclusién

de patentabilidad.

Sin embargo, si un proceso de cruce y seleccion sexual incluye dentro de él un paso
adicional de naturaleza técnica, que por si mismo introduce un rasgo en el genoma o
modifica un rasgo en el genoma de la planta producida, de modo que la introduccion
o modificacién de ese rasgo no es el resultado de la mezcla de los genes de las plantas
elegidas para el cruce sexual, entonces dicho proceso no estd excluido de

patentabilidad si no que supone una invencion potencialmente patentable.
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Las técnicas de ingenieria genética aplicadas a las plantas, que difieren esencialmente
de las técnicas de cultivo convencionales ya que consisten principalmente en la
insercién y/o modificacion intencionada de uno o mas genes en una planta, son
patentables. Sin embargo, en estos casos las reivindicaciones no deben incluir,

explicita o implicitamente, el procedimiento de cruce y seleccién sexual.

Ejemplo. Procedimiento patentable

Procedimiento de produccion de melones sin semillas (triploides) que consiste en la
polinizacién de flores femeninas estériles de una planta triploide (incapaz de llevar

a cabo una meiosis con éxito) con polen de la planta polinizadora diploide.

Este procedimiento es patentable porque no se produce un cruce sexual de los dos
genomas enteros de las plantas (que implicaria la meiosis y la fecundacién) ni la
posterior seleccion de las plantas, por lo que no es un procedimiento esencialmente

bioldgico y, por tanto, no esta excluido de patentabilidad.

Un proceso de tratamiento de una planta o un animal para mejorar sus propiedades o
su rendimiento o para promover o suprimir su crecimiento, por ejemplo, un método de
poda de un &rbol, no seria un proceso esencialmente bioldgico para la produccién de
plantas o animales, ya que no se basa en el cruce sexual de genomas enteros y la
posterior seleccién de plantas o animales. Esto también se aplica a un método de
tratamiento de una planta caracterizado por la aplicacion de una sustancia estimulante
del crecimiento o una radiacién. El tratamiento del suelo por medios técnicos para
suprimir o promover el crecimiento de las plantas tampoco estd excluido de

patentabilidad.

Las reivindicaciones de los métodos de obtencion de plantas o animales que omiten
una referencia explicita a una etapa de cruce o de seleccién, pero en las que dicha

etapa es una caracteristica esencial, careceran de claridad y de base en la descripcion.
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Ejemplos. Procedimientos esencialmente bioldgicos excluidos de

patentabilidad

- Método para la produccion de plantas que tienen el rasgo X que comprende
el cruce de plantas Ay By la seleccién de la progenie que tiene el marcador
X.

- Uso de una planta (que puede ser transgénica o no) para generar otras

plantas mediante cruce y seleccion.
- Ultilizacion de un animal (que puede ser transgénico o0 no) para la cria.

- Introgresion de un gen X (que puede ser transgénico o0 no) en una planta, es

decir, introducirlo en el genoma mediante cruce y seleccion.

- Métodos de mejora vegetal por cruce de genomas completos y seleccion de

plantas que comprenden la etapa de rescate de embriones.

Ejemplos. Procedimientos no excluidos de patentabilidad

- Método para producir una planta (Que puede ser transgénica o0 no) que tenga
el rasgo X que comprende la introduccion por transformaciéon de un vector
que comprenda la secuencia de la SEQ ID NO: 1.

- Método para seleccionar animales que tengan el fenotipo Y mediante la
busqueda de la presencia de un marcador que tenga la secuencia mostrada
en la SEQ ID NO: 1.

- Uso del &cido nucleico de la SEQ ID NO: 1 para seleccionar una planta que

tenga el rasgo X.

G4.3.1. Plantas y animales obtenidos mediante procedimientos esencialmente
bioldgicos

La excepcion de patentabilidad de los procedimientos esencialmente biol6gicos se
extiende a las plantas y los animales obtenidos exclusivamente mediante un
procedimiento esencialmente bioldgico. El término "exclusivamente" se utiliza aqui

para indicar que una planta o un animal originado por un procedimiento técnico o
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caracterizado por una intervencion técnica en el genoma no esta afectado por la
exclusion de patentabilidad, incluso si ademas se aplica un método no técnico (cruce
y seleccion) en su obtencion. Del mismo modo, son patentables las plantas o animales
producidos mediante un proceso técnico que modifica las caracteristicas genéticas de

la planta o el animal.

Para determinar si una planta o un animal se ha obtenido por medios exclusivamente
biol6gicos hay que examinar si en el organismo reivindicado existe un cambio en una
caracteristica heredable que sea el resultado de un procedimiento técnico que exceda
el mero cruce y seleccion. Ejemplos de procedimientos técnicos son la mutacion
dirigida (por ejemplo, con CRISPR/Cas), la mutagénesis aleatoria, y la mutacion
inducida por rayos UV. Asi, las plantas transgénicas y los mutantes inducidos
técnicamente son patentables, mientras que los productos de la cria convencional no

lo son.

Si el objeto de una invencién es una planta o un animal cuya caracteristica técnica
esencial puede ser el resultado de una invencion técnica o de un procedimiento
esencialmente bioldgico, sera necesario limitar el objeto de las reivindicaciones al
producto obtenido técnicamente, siempre que esté en la solicitud tal y como fue
inicialmente presentada. La limitacion es necesaria en estos casos, incluso si en la
descripcion so6lo se menciona un método técnico y no menciona el uso de un
procedimiento esencialmente biol6gico. Si, por el contrario, la caracteristica en
cuestion, de manera inequivoca, s6lo puede obtenerse mediante una intervencion

técnica, por ejemplo, un transgén, no es necesario limitar el objeto de la invencion.

Ejemplo. Planta/animal obtenida/o por procedimiento técnico patentable

Se reivindica una planta o un animal cuya caracteristica técnica esencial puede ser
resultado tanto de una mutagénesis dirigida (procedimiento técnico) como de una

mutacién natural que da lugar al alelo de interés.

En este caso habria que limitar las reivindicaciones a la planta o animal que presenta

la caracteristica técnica esencial obtenida por mutagénesis dirigida.

Quedan fuera del contexto de las excepciones de la LP los productos vegetales que
no son material de propagacion, como la harina, los azucares o los 4cidos grasos, que

deben considerarse Unicamente sobre la base de sus propiedades quimicas. Por lo

Marzo 2023 G-71



PARTE G
PATENTABILIDAD
Directrices de Examen de Solicitudes de Patentes (Ley 24/2015)

tanto, siempre que se cumplan los requisitos generales de patentabilidad, no sera
relevante, ni se tendra en cuenta, si la materia (por ejemplo, una molécula de azucar)
se aisla de una planta obtenida mediante un procedimiento esencialmente bioldgico o

si se produce en un laboratorio.

Ejemplos. Plantas obtenidas exclusivamente mediante un procedimiento

esencialmente bioldgico excluido de patentabilidad.

- Una planta producida por introgresion del gen A, es decir, introduciéndolo en el

genoma mediante cruce y seleccion.

- Una planta producida exclusivamente mediante cruce y seleccién, en la que se

utilizan marcadores moleculares para ayudar al proceso de seleccion.

-Una parte de la planta obtenida exclusivamente mediante un proceso
esencialmente bioldgico que es material de propagacion, por ejemplo, una semilla

0 un embrion de planta.

-Una planta de pimiento cultivada que expresa una enzima AHAS mutante.
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Ejemplos. Materia no excluida de patentabilidad

- Un mutante de una planta portadora de un intercambio heredable en una secuencia
de nucledtidos efectuado por medios técnicos, por ejemplo, mutagénesis UV o
CRISPR/Cas, con la condicién de que la planta no se obtenga exclusivamente

mediante un procedimiento esencialmente bioldgico.
- Una planta transgénica portadora del transgén X.

- Progenie de un mutante (en la que el mutante no se produce exclusivamente
mediante un procedimiento esencialmente biolégico) o una planta transgénica que

lleva la mutacion/el transgén.

- Una semilla de una planta de tipo salvaje cubierta con una sustancia quimica que

inhibe el crecimiento de los hongos.

- Harina o aceite producidos a partir de la planta X (incluso si de la descripcion se
desprende que dicha planta se ha obtenido exclusivamente mediante un método

esencialmente bioldgico).

G4.3.2. Procedimientos microbiol6gicos

Art. 4.3 LP
La ley establece que la excepcién de patentabilidad de los procedimientos
esencialmente biolégicos, no afecta a la patentabilidad de los procedimientos
microbiol6gicos ni de los productos obtenidos por dichos procedimientos y define el
procedimiento microbiolégico como “cualquier procedimiento que utilice una materia
microbioldgica, que incluya una intervencién sobre la misma o que produzca una
materia microbioldgica”. Por lo tanto, se interpreta que un procedimiento microbiol6gico

puede ser también aquél que incluye etapas microbiolégicas y no microbiolégicas.

También son patentables los productos de un procedimiento microbiolégico, incluidos
los microorganismos per se. El término “microorganismo” incluye las bacterias y otros
organismos unicelulares cuyas dimensiones estan por debajo de los limites de la
vision, que pueden ser propagados y manipulados en un laboratorio, incluyendo
plasmidos, virus, hongos unicelulares (incluidas las levaduras), algas, protozoos, v,
ademas, células vegetales y animales, incluyendo las células humanas. En este

sentido, las células vegetales o animales aisladas o los cultivos de células vegetales o
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animales in vitro se tratan como microorganismos, ya que las células son comparables

a los organismos unicelulares.

Hay que tener en cuenta que las reivindicaciones de producto para variedades
vegetales o0 razas animales no pueden admitirse, aunque la variedad o la raza se
produzca mediante un proceso microbiolégico, ya que la excepcion a la patentabilidad
se aplica a las variedades vegetales y razas animales independientemente de la forma

en que se produzcan (ver apartado G4.2).

En el caso particular de las plantas, también hay que tener en cuenta que las células
y los tejidos vegetales suelen ser totipotentes, siendo capaces de regenerar la planta
completa. Esto implica que, aunque las células vegetales o los cultivos de células
vegetales pueden considerarse el producto de un procedimiento microbiolégico, el
material vegetal capaz de propagar la planta completa queda excluido de
patentabilidad si la planta de la que procede el material se ha producido

exclusivamente mediante un proceso esencialmente biolégico.

G4.3.3. Reproducibilidad

En el caso de la materia bioldgica, para que sea patentable debe ser posible que una
persona experta en la materia pueda reproducir la invencién de forma que la materia
obtenida tenga exactamente las mismas caracteristicas que la materia reivindicada.

En este caso, la reproducibilidad sélo est4 asegurada mediante:

0] El depédsito de la materia bioldgica (en una_institucién reconocida legalmente

para ello por el Tratado de Budapest del 28 de abril de 1977) que garantiza la

posibilidad de poder obtener una muestra de la materia bioldgica (semillas,
cepas microbiolégicas) y poder reproducir la invencién partiendo de la misma.
Por ejemplo, si un nuevo rasgo o caracteristica se debe a un Unico transgeén, la
persona experta en la materia puede reproducir la invencién a partir de la
materia depositada. Si, por el contrario, el rasgo reivindicado depende de un
gran nudmero de loci estructuralmente indefinidos en el genoma, éstos se
segregaran en las siguientes generaciones y sera una carga excesiva reproducir

la invencién a partir de la muestra depositada; y

(i)  Describiendo en la solicitud la secuencia del gen responsable de la

caracteristica reivindicada junto con el modo de reproducir la introducciéon de
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dicha caracteristica mediante medios técnicos como alterar la secuencia en un

organismo diana (por ejemplo, mediante CRISPR-Cas).

Para mas informacién sobre el procedimiento a seguir a la hora de solicitar una patente

relativa a materia bioldgica, ver el apartado F4.7

G4.4. LOS METODOS DE TRATAMIENTO QUIRURGICO O TERAPEUTICO DEL
CUERPO HUMANO O ANIMAL Y LOS METODOS DE DIAGNOSTICO
APLICADOS AL CUERPO HUMANO O ANIMAL

Art. 5.4 LP
La LP no permite patentar los métodos de tratamiento quirdrgico, terapéutico y de
diagndstico aplicados al cuerpo humano o animal. Sin embargo, si se contempla la
patentabilidad tanto de los productos (sustancias o composiciones) utilizados en estos
métodos como de los aparatos o instrumentos para la puesta en practica de tales

métodos.

Hay que tener en cuenta que, para ser excluido de la patentabilidad, un tratamiento o

método de diagnostico debe ser practicado en el cuerpo humano o animal vivos.

Por lo tanto, un tratamiento o método de diagnéstico practicado en un cuerpo humano

0 animal muerto no quedaria excluido de la patentabilidad.

Las excepciones aqui previstas no abarcan los métodos de tratamiento no

terapéutico de seres humanos o animales vivos (por ejemplo, el tratamiento de una
oveja para favorecer su crecimiento, mejorar la calidad o aumentar la produccion de la
lana) u otros métodos de medicion o registro de ciertas caracteristicas del cuerpo
humano o animal son patentables, siempre que dichos métodos sean de caracter
técnico. Por ejemplo, una solicitud que contenga reivindicaciones dirigidas al
tratamiento puramente cosmético de un ser humano mediante la administracion de un
producto quimico se considera patentable. Sin embargo, un tratamiento cosmético que
implique una cirugia o una terapia no seria patentable (ver apartado G4.4.1. y apartado
G4.4.2)).
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Ejemplo. Fabricacion de prétesis o miembros artificiales.

Método de fabricacion de plantillas para corregir la postura

Método de fabricacion de un miembro artificial.

En ambos casos, la toma de la huella de la planta del pie o el moldeado del mufién
sobre el que se coloca un miembro artificial no tiene, evidentemente, caracter
quirdrgico. Ademas, tanto las plantillas como el miembro artificial se fabrican fuera

del cuerpo.

Sin embargo, un método de fabricacidon de una endoprétesis que requiera un paso
quirargico para tomar medidas, aunque la prétesis se fabrique fuera del cuerpo,
quedaria excluido de patentabilidad.

La limitacion de este articulo se refiere Unicamente a los métodos de tratamiento del
cuerpo humano o animal que impliquen cirugia o terapia y los métodos de diagndstico
practicados sobre el cuerpo humano o animal. Sin embargo, los métodos de
tratamiento de tejidos o fluidos corporales una vez que han sido extraidos del cuerpo
humano o animal no estan excluidos de patentabilidad siempre que dichos tejidos o

fluidos no se devuelvan de nuevo al cuerpo.

Ejemplo. Tratamiento de la sangre

El tratamiento de la sangre para su almacenamiento en un banco de sangre o la
realizacion de pruebas de diagndstico sobre muestras de sangre no estan excluidos
de patentabilidad.

Si lo est4, por el contrario, un tratamiento de la sangre mediante dialisis y su

posterior devolucion al cuerpo.

En contraposicion a lo que ocurre con las materias afectadas por el art. 4.4 LP
(descubrimientos, teorias cientificas, planes, etc.) que solo son excluidas cuando se
reivindican como tales, para aplicar las excepciones del art. 5.4 LP es suficiente con
gue el método reivindicado incluya una sola etapa que defina una actividad fisica o

una accion realizada sobre el cuerpo humano o animal gue constituya por si misma un
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método de tratamiento quirdrgico o terapéutico, aunque el resto de las etapas no estén

excluidas de patentabilidad.

Por otra parte, la excepcion prevista en este articulo tampoco se extiende a los nuevos

productos, en particular a las sustancias 0 composiciones, para su Uso en estos

métodos de tratamiento o diagndstico. En el caso de que dicha sustancia o
composicion ya sea conocida, la novedad (ficticia) puede derivarse de un nuevo uso

médico.

Art. 6.4 LP
Una sustancia o composicion conocida puede seguir siendo patentada para su uso en
un método quirurgico, terapéutico y/o de diagndéstico si la sustancia o composicion
conocida no ha sido divulgada previamente para su uso en dicho método ("primer uso
médico").

Art. 6.5 LP
Ademas, si la sustancia o composicion conocida fue divulgada previamente para su
uso en métodos quirdrgicos, terapéuticos o de diagndstico practicados en el cuerpo
humano o animal, aiin puede obtenerse una patente para cualquier segundo o ulterior
uso de la sustancia en estos métodos, siempre que dicho uso sea nuevo e inventivo

("segundo uso médico o uso médico ulterior").

Las condiciones especificas de este tipo de reivindicaciones de “primer uso médico” y

de “segundo uso médico o uso médico ulterior”, se detallan en el apartado G7.6.

La materia de la descripcion que se considere una excepcion a la patentabilidad debe
suprimirse, reformularse de modo que no entre dentro de las excepciones a la
patentabilidad o sefalarse de forma explicita como no conforme a la invencién

reivindicada (ver apartado F.5.3.1 (c)).

G4.4.1. Métodos de tratamiento quirtrgico

Un método de tratamiento quirdrgico se define como el tratamiento del cuerpo
mediante una operacién o manipulacion. Este término abarca tanto las intervenciones
realizadas en la estructura de un organismo mediante procedimientos conservadores
("cerrados, no invasivos" o ‘“cirugia cerrada”), como la recolocacién, alineacion de
fracturas de huesos o reduccidn de luxaciones articulares, o0 mediante procedimientos

operativos (invasivos) utilizando instrumentos, asi como la cirugia dental.
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Hay que subrayar que el término “método de tratamiento quirdrgico” empleado en la
LP no debe interpretarse como limitado a los métodos quirlrgicos que persiguen una
finalidad terapéutica. El término “quirdrgico” define la naturaleza del tratamiento y no
tanto su proposito. Asi, por ejemplo, un método de tratamiento quirdrgico con fines
cosméticos o para la transferencia de embriones queda excluido de la patentabilidad,

al igual que un tratamiento quirtrgico con fines terapéuticos.

Para determinar si un método quirargico entra o no en la exclusién de patentabilidad,
se tendra que analizar si es una intervencion fisica en el cuerpo que requiera de
conocimientos médicos profesionales para ser llevadas a cabo y que implican un
riesgo sustancial para la salud, incluso cuando se llevan a cabo con la atencion y los
conocimientos profesionales necesarios. Ejemplos de tratamientos excluidos por
cirugia son la inyeccion de un agente de contraste en el corazén, el cateterismo y la

endoscopia.

No se excluyen de patentabilidad las técnicas invasivas de caracter rutinario que se
realizan en partes del cuerpo no criticas y que generalmente se llevan a cabo en un
entorno comercial no médico. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, los tatuajes, los

piercings, la depilacion por radiacion 6ptica y la microabrasién de la piel.

Consideraciones similares se aplican a las intervenciones rutinarias en el ambito
médico. Asi, los métodos que s6lo implican una intervencion menor y sin riesgos
sustanciales para la salud, cuando se llevan a cabo con el cuidado y la destreza
necesarios, no estdn excluidos de patentabilidad. Un ejemplo es un método de
retraccion del surco de un diente que utiliza una pasta y un capuchén para preparar
una impresion del diente para fabricar una corona dental; el posible dafio se limita al
epitelio superficial, los Unicos riesgos son la hemorragia y la inflamacion superficiales
gue se curan rpidamente y la formacion especifica necesaria para realizar el método

es minima.

Sin embargo, los conocimientos meédicos necesarios y el riesgo para la salud que
conlleva no son los Unicos criterios que pueden utilizarse para determinar si un método
reivindicado que impligue una intervencién fisica en el cuerpo humano o animal
constituye realmente un "tratamiento quirdrgico” en el sentido del art. 5.4 LP, sino que
hay que analizar también otros criterios, como el grado de invasividad o la complejidad

de la operacion realizada.

Hay que tener en cuenta que un método entrar4d dentro de la exclusion de

patentabilidad por considerarse un método quirtrgico si comprende una etapa que
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implica una intervencion fisica sobre el cuerpo humano o animal que constituya por si
misma un método quirdrgico. Habra casos en que dicha etapa pueda eliminarse u
omitirse siempre que esta no forme parte esencial del método reivindicado, por
ejemplo, cuando la etapa que constituye un método quirtrgico sea una etapa previa al
método de la invencién. Esto puede ocurrir cuando es necesaria una etapa de
extraccion de muestras del paciente pero dicha etapa no forma parte del propio

método, que se realiza sobre la muestra aislada.

Si una reivindicacion define un método de tratamiento quirlrgico excluido de
patentabilidad, dicha excepcion también se aplica a la reivindicacion correspondiente
dirigida a un método quirargico asistido por ordenador. En otras palabras, los métodos
de tratamiento quirdrgicos para los que no se pueden conceder patentes no evitan la

exclusion por la mera asistencia informéatica.

G4.4.2. Métodos de tratamiento terapéutico

Se consideran métodos de tratamiento terapéutico aquellos métodos que sirven para
curar o para mitigar los sintomas de una enfermedad, asi como los métodos
profilacticos como, por ejemplo, los métodos de vacunacién, o la eliminacién de la

placa dental.

Un método de tratamiento terapéutico tiene por objeto hacer que el cuerpo pase de un
estado patologico a su estado normal y saludable o prevenir un estado patoldgico.
Cuando un método esté dirigido al tratamiento de un cuerpo humano o animal que se
encuentra en un estado normal y saludable y que, aunque esté sujeto a algunas
molestias, no es probable que desarrolle un estado patolégico debido a dichas
molestias, el proporcionar alivio a las mismas no es necesariamente un método de
tratamiento terapéutico. Por ejemplo, enfriar a un animal sometido a condiciones
climaticas calurosas, no cura ni disminuye los sintomas de ningun trastorno o mal
funcionamiento del cuerpo del animal, ni reduce la posibilidad de contraer ningun
trastorno o mal funcionamiento, ya que normalmente no se produciria ningln trastorno

o mal funcionamiento si no se enfriara al animal.

Un método con fines terapéuticos que se refiera al funcionamiento de un aparato
asociado a un cuerpo humano o animal no esta excluido de patentabilidad si no existe
ninguna relacion funcional entre los pasos relacionados con el aparato y el efecto

terapéutico del aparato en el cuerpo.
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Si una reivindicacion define un método de tratamiento terapéutico que esta excluido
de patentabilidad, esta exclusion también se aplica a la reivindicacion correspondiente

dirigida a un método terapéutico implementado por ordenador.

Al igual que en el caso de los métodos de tratamiento quirdrgico, un método entrara
dentro de la exclusion de patentabilidad por considerarse un método de tratamiento
terapéutico si comprende al menos una etapa que constituya por si misma un método
de tratamiento terapéutico. Habrd casos en que dicha etapa pueda eliminarse u

omitirse siempre que no forme parte esencial del método reivindicado.

G4.4.3. Métodos de diagndstico

En general, se entiende por diagnéstico la determinacién de la naturaleza de una
condicién médica (o veterinaria), por medio, habitualmente, de la investigacion de una
historia clinica, de la etiologia, de los sintomas y aplicando las pruebas adecuadas.
Sin embargo, el art. 5.4 LP Unicamente se refiere a la exclusion de patentabilidad de

los métodos de diagndstico practicados sobre el cuerpo humano o animal.

La determinacion del estado fisico general de un individuo no se considera diagndstico

si no se pretende identificar o descubrir la existencia de una patologia. Ademas,

hay que tener en cuenta que no se consideran como métodos de diagndéstico aquellos
métodos en los que so6lo se obtienen resultados intermedios que no permiten decidir
directamente cudl debe ser el tratamiento médico a seguir. En consecuencia, los
métodos para la mera obtencion de informacion (datos, medidas fisicas) del cuerpo
humano o animal vivo (por ejemplo, las investigaciones con rayos X, los estudios de
resonancia magnética y las mediciones de la presion arterial) no estan excluidos de la

patentabilidad.

Para determinar si un método es un método de diagnéstico en el sentido de la LP y

por tanto no patentable, primero hay que determinar si todas las etapas necesarias
estan incluidas en la reivindicacion. La reivindicacion debe incluir etapas referentes a

las siguientes fases:
i. Fase de examen y obtencién de datos.
i. Comparaciéon de los datos obtenidos con los valores estandar.

iii. Deteccion de cualquier desviacion significativa de la norma (un sintoma).
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iv.  Atribucién de dicha desviacion a un determinado cuadro clinico. Esta es la
fase deductiva de decision médica o veterinaria (diagnosis con proposito
curativo en sentido estricto). Es decir, es la determinacion de una condicion
médica o veterinaria con la intencion de identificar o descubrir una patologia,

no siendo necesaria la identificacion de la enfermedad subyacente.

Si hay etapas que pertenecen a las fases anteriores que no estan en las
reivindicaciones y son esenciales para la definicion de la invencion, deben incluirse en
la reivindicacion independiente. Algunas etapas pueden considerarse implicitas como,
por ejemplo, la comparacién de los valores obtenidos con los valores estandar. En la
préactica, si el método incluye el primer paso de obtencién de medidas y el Ultimo paso

deductivo, entonces los pasos intermedios pueden considerarse implicitos.

El método sera excluido si todas las etapas de caracter técnico que pertenecen a
las fases anteriores (i) a (iii) satisfacen el criterio de “practicadas sobre el cuerpo
humano o animal”. En la practica, en la mayoria de los casos la primera fase, de
examen y obtencion de datos, es la Unica que tiene caracter técnico y que esta
relacionada con el criterio "practicado sobre el cuerpo humano o animal”. En esta etapa
hay que tener en cuenta si es necesaria la presencia del cuerpo humano o animal,
independientemente del tipo o el grado de interaccion con él, ya que, aungque no se dé
una interaccion fisica con el mismo, la necesidad de su presencia hace que dicha etapa
se considere como realizada sobre el cuerpo humano o animal y por lo tanto, entraria
en la exclusion de patentabilidad. Cabe sefalar que no es necesario que un médico o
veterinario participe en el procedimiento, ya sea estando presente o asumiendo la

responsabilidad general del mismo.

Normalmente, aunque se cumpla que el método reivindicado conste de las 4 fases
necesarias para la identificacion de un cuadro médico, si dicho método se realiza sobre
una muestra biologica aislada, no formando parte del mismo la etapa de obtencion de
la muestra, como todas las etapas se realizan in vitro, el método de diagndstico

reivindicado no entraria en la exclusion de patentabilidad del art. 5.4 LP.

Para determinar si un método es de diagndstico, Unicamente se tendran en cuenta los
pasos que describan las fases (i) a (iv), y no se tomaran en consideracion las etapas
adicionales, preparatorias o intermedias, aunque estén incluidas en el método
reivindicado. Por ejemplo, los pasos preparatorios que se refieren al ajuste o la
preparacion del aparato con el que se realizara la recogida de datos pueden estar

incluidos en una reivindicacion de método. Sin embargo, estas caracteristicas
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adicionales no forman parte de ninguna de las fases (i) a (iii), que son esenciales para

realizar el diagnostico.

Del mismo modo, el procesamiento de datos mediante un aparato automatizado no
forma parte realmente de la fase de examen que implica la obtencién de datos, sino
gue resulta de una etapa posterior, intermedia entre la recogida de datos y la
comparacion de los datos recogidos con los valores estandar. Por lo tanto, la cuestion
de si estos pasos adicionales son o no de naturaleza técnica y si se practican en el
cuerpo humano o animal es irrelevante para la evaluacion de si un método reivindicado
es un método de diagndéstico que entra en la excepcidn de patentabilidad del art. 5.4
LP.

Las reivindicaciones relativas a métodos de diagndstico pueden estar redactadas de

distintas formas como por ejemplo “Método para adquirir datos...”, “Método para la
adquisicion de datos...” o similares. Sin embargo, si el método reivindicado consta de
todos los pasos necesarios para establecer un diagndstico se trata de un método de

diagnéstico independientemente de la redaccion.
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Ejemplo de método patentable. Deteccidn de queratocono subclinico.
Procedimiento para detectar queratocono subclinico que comprende las etapas de:

- obtener, a_partir de una topografia corneal, dos conjuntos (1,2) de datos

espaciales normalizados asociados a la superficies anterior y posterior de la cérnea,

- obtener, a partir de una topografia corneal, al menos un valor de distancia (8)

representativo de la separacion entre la superficies anterior y posterior de la cornea,

- generar una primera (3) y segunda (4) superficies a partir de los datos del primer

y segundo conjunto (1,2) mediante medios de procesamiento

- generar un modelo cerrado (7) tridimensional representativo de la morfologia
corneal, disponiendo la segunda superficie (4) sobre la primera superficie (3) con
una separacion entre ambas de al menos el valor de distancia (8) obtenido y de
forma que el centro geométrico (6) de la segunda superficie (4) coincida con el
centro geométrico (5) de la primera superficie (3), pasando por dicho centro el eje
axial comun a ambas superficies (12) y, donde ambas superficies (3, 4) estan unidas

mediante una superficie perimetral (9) para formar un modelo (7) cerrado,

y donde dicho modelo (7) proporciona al menos un primer parametro (pl) con

informacién de una primera medida de desviacién (16) correspondiente a la

distancia existente entre el punto de mayor altura (14) de la segunda superficie (4)

respecto del eje axial (12),

y donde dicha primera medida de desviacion (16) es indicativa de gueratocono

subclinico.

En la fase de examen, al indicar que la obtencién de datos se realiza a partir de una
topografia corneal, y no mediante un topografo, se evita que la etapa de toma de
datos se realice sobre el cuerpo humano ya que, en su lugar, se realiza a partir de

una imagen.

Asi, aungue la finalidad del método es claramente detectar una patologia, el hecho
de gque ninguna de las etapas técnicas se realice sobre el cuerpo humano evita que

el método caiga dentro de las excepciones a la patentabilidad de la LP.

Ejemplo. Método no patentable. Medicion auditiva
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Método de medicién auditiva que comprende los siguientes pasos:

- emitir, en al menos uno de los oidos, una sefal sonora de intensidad variable en

el tiempo y de una frecuencia perteneciente a una seleccion de frecuencias del

espectro audible por el ser humano;

- registrar, en respuesta a una indicacidn de percepcidn del usuario o de forma

continuada, la intensidad de la sefial sonora;

- emitir, durante un primer intervalo, un pulso de la sefial sonora con una intensidad

y frecuencia conocidas;

- adquirir la intensidad de la sefial sonora correspondiente al eco y a su atenuacion

durante un segundo intervalo;

- comparar tanto la intensidad de sefal registrada como la intensidad del eco y la

atenuacion con un rango de valores estandarizados y

- establecer si existe una desviacion significativa.

En este caso todas las etapas técnicas del método se hacen necesariamente en
presencia del sujeto, es decir, son practicadas en el cuerpo humano

independientemente de la mayor o menor interaccion fisica con el mismo.

Ademas, el método y sistema propuestos estan claramente destinados a establecer
“una condicion ajena a los patrones de normalidad” (segun la descripcién), es decir,
la existencia de un cuadro clinico o condicion médica que revele una patologia,
independientemente de que se identifique la patologia particular subyacente, y que

permita decidir sobre un tratamiento particular.

Por tanto, este método de medicion auditiva es un método de diagndstico en el

sentido de la LP y constituye una de las excepciones de patentabilidad.
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G5. APLICACION INDUSTRIAL

G5.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Art. 9y 27 LP
Una invencién seré considerada como susceptible de aplicacion industrial si su objeto

puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agricola.

El término “industria” debe ser entendido en el sentido mas amplio, incluyendo
cualquier actividad de caracter técnico, es decir, cualquier actividad que se enmarque
dentro de una técnica util o funcional, distinta de las artes estéticas.

En general, se requerira que en la solicitud se indique expresamente, cuando no sea
evidente, la manera en que la invencion se puede explotar en la industria, si bien las

reivindicaciones no tienen necesariamente que restringirse a la aplicacion industrial.

En cualquier caso, la invencion reivindicada debe tener una base técnica tal que una
persona experta en la materia pueda reconocer que su contribucion a la técnica podria

conducir a su explotacion practica en la industria.

El requisito de aplicacién industrial obliga a describir de forma suficiente la invencién
ya que, si ésta no puede ser ejecutada, fabricada o utilizada, la solicitud, ademas de
carecer de aplicacion industrial, carece de suficiencia de la descripcion. Por lo tanto,
existe una interrelacion muy estrecha entre la suficiencia de la descripcién y la

aplicacion industrial (ver apartado F4.10).

Ocasionalmente, se presentan solicitudes con una insuficiencia de la descripcion
fundamental, en el sentido de no ser susceptibles de llevarse a cabo por una persona
experta en la materia. Se produce, en estos casos, un defecto de la solicitud no

subsanable por incumplir los requisitos de claridad y suficiencia en la descripcion.

Este puede ser el caso de aquellas invenciones que hagan uso de técnicas o
procedimientos que, incluso a la luz del estado de la técnica en la fecha de realizacion
de la busqueda, resultan desconocidos para una persona experta en la materia en
cuanto a la manera de ponerlos en préctica o de ejecutarlos (ver ejemplo 2 en el
apartado G5.2).
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G5.2. INVENCIONES CONTRARIAS A LAS LEYES FISICAS: MOVILES
PERPETUQOS

Un tipo de “invencion” que si se excluiria por falta de aplicacion industrial son los
dispositivos o procedimientos que operan de una manera claramente contraria a las
leyes fisicas bien establecidas, ya que ello hace también imposible su funcionamiento
y por tanto su aplicacién a cualquier tipo de industria. En consecuencia, si se alega
qgue un determinado producto o procedimiento actia de manera claramente contraria
a leyes fisicas, se considerara que la reivindicacion no es susceptible de aplicacion

industrial.

Un caso concreto de este tipo de invenciones es el de los denominados méviles
perpetuos. No obstante, este tipo de dispositivos 0 procedimientos se objetaran por
falta de aplicacion industrial solo cuando se reivindique la pretendida funcién o

intencion de la invencion, es decir, el pretendido movimiento continuo.

Es decir, si un movil perpetuo es reivindicado meramente como un objeto que tiene
una determinada estructura entonces se hara una objecion con base en el art. 27 de
la LP, por no considerarse descrito de una manera suficientemente clara y completa
para que una persona experta en la materia pueda ejecutarla (ver apartado F.4.10).
Segun el art. 27 del LP, dicha falta de claridad podria incluso impedir la realizacion de

una busqueda significativa en la fase de realizacion del IET (ver apartado B2.2.1)

Pueden existir planteamientos técnicos en la definicion de la invencion que no sean
forzosamente contrarios a las leyes naturales fundamentales, pero que conduzcan a
la imposibilidad de utilizar el objeto reivindicado a los efectos del objetivo indicado por
el solicitante. En ese caso la invencién no puede ser llevada a la practica por una
persona experta en la materia y por ello se considera que la reivindicacion no es

susceptible de aplicacion industrial.
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Ejemplo 1

Una invencion relativa a un procedimiento para sincronizar con gran precision (del
orden de nanosegundos) equipos situados en tierra mediante las sefiales de los
satélites de una constelacién, en el que no se tienen en cuenta los efectos
relativistas derivados de la altura y velocidad de los satélites, sin los cuales dicha

sincronizacién resulta imposible.

Este tipo de invencion no podria ser puesta en practica por una persona experta en

la materia, resultando de aplicacién imposible en cualquier tipo de industria.
Ejemplo 2

Procedimiento para la destruccion de asteroides que puedan impactar contra la
tierra que hace uso de una nave que viaja al 99 % de la velocidad de la luz hasta

dicho asteroide para impactar contra él.

La descripcion no precisa mas sobre la manera en que se consigue dicha velocidad.
Aunque el desplazamiento de un objeto a una velocidad cercana a la de la luz no
viola las leyes de la fisica, para una persona experta en la materia resultaria
imposible poner en practica la invencion, al no existir, ni siquiera en el estado de la
técnica presente, ninguna soluciéon conocida para conseguir desplazar un objeto a

dicha velocidad.

G5.3. METODOS DE ENSAYO

Los métodos de ensayo generalmente se consideran como invenciones susceptibles
de aplicacion industrial y son patentables si la prueba o test se aplica a la mejora o al
control de un producto, equipo o proceso que es en si mismo susceptible de aplicacion

industrial.

En particular, la utilizacién de animales de experimentacién con fines industriales, es
decir, para probar productos industriales (por ejemplo, para asegurar la ausencia de
efectos pirogenéticos o alérgicos) o para probar fendmenos (por ejemplo, para

determinar la contaminacion del agua o el aire) seria patentable.
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G5.4. APLICACION INDUSTRIAL VS. ART. 4.4 LP

El término “susceptible de aplicacion industrial” no es un requisito cuyo cumplimiento
anule la restriccion establecida en el art. 4.4 c) LP sobre planes reglas y métodos para
el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades econémico comerciales,
asi como los programas de ordenador. Por ejemplo, un método administrativo para
controlar un stock no es patentable incluso cuando tenga aplicacion industrial en una

fabrica u oficina.

G5.5. SECUENCIAS TOTALES Y PARCIALES DE GENES
Art.5 LP
La aplicacién industrial de una secuencia total o parcial de un gen debera figurar

explicitamente en la solicitud de patente.

Una mera secuencia de ADN sin indicacion de funcion bioldgica alguna se considera
no patentable. En los casos en los que una secuencia total o parcial de un gen se usa
para obtener una proteina o una parte de una proteina, es necesario especificar qué

proteina o parte de la misma es producida y cudl es su funcion.

Por otra parte, cuando una secuencia de nucle6tidos no produce una proteina o parte
de ella, la funcidn que se tiene que indicar puede ser, por ejemplo, que la secuencia

presenta actividad como promotor de la transcripcion.

Asimismo, un fragmento de ADN sin indicacion de una funcién concreta no se
considera patentable. Sin embargo, un fragmento de ADN para el que se haya indicado
una funcién concreta, por ejemplo, la de utilizarse como sonda para diagndstico de
enfermedades, se considera patentable, mientras no incumpla otros requisitos de

patentabilidad.
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G6. ESTADO DE LA TECNICA

G6.1. DEFINICION Y OBSERVACIONES GENERALES

Art. 6.1 LP
Se considera que una invencion es nueva cuando no estd comprendida en el estado
de la técnica.

Art. 6.2 LP
Se define el estado de la técnica como lo constituido por todo lo que antes de la fecha
de presentacion de la solicitud de patente se ha hecho accesible al publico en Espafia
o0 en el extranjero por una descripcion escrita u oral, por una utilizacién o por cualquier

otro medio.

En el caso de que la solicitud reivindique de forma valida una prioridad, entonces la
fecha efectiva de la solicitud para la determinacion del estado de la técnica pasa a ser
la fecha de prioridad en lugar de la fecha de presentacion de la solicitud (ver apartado
G6.3.2). Esto queda recogido en el art. 30.3 LP, el cual expone que “en virtud del
ejercicio del derecho de prioridad se considerara como fecha de presentacién de la
solicitud, a efectos de lo dispuesto en los articulos 6, 10.3 y 139, la fecha de
presentacion de la solicitud anterior cuya prioridad hubiere sido validamente
reivindicada”.

Art. 6.3 LP
Ademas, a los solos efectos de la apreciacion de la novedad, se extiende el estado

de la técnica al entender igualmente comprendido en el estado de la técnica el

contenido de;:

- las solicitudes espafiolas de patentes o de modelos de utilidad,
- las solicitudes de patentes europeas que designen a Espafia 'y
- las solicitudes de patente internacionales PCT que hayan entrado en fase nacional

en Espaia,

tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentacién sea
anterior a la fecha de presentacion de la solicitud y que hubieren sido publicadas en

espaiiol en dicha fecha o en otra posterior.

La extension del estado de la técnica es necesaria para evitar una posible doble
patentabilidad (es decir, la existencia de dos titulos de patente independientes y
presuntamente validos para una misma invencion) y esta en consonancia con el art.

10.3 LP, el cual sefiala que “cuando una misma invencion hubiere sido realizada por
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varias personas de forma independiente, el derecho a la patente pertenecera a aquella
cuya solicitud tenga una fecha anterior de presentacion en Espafia, siempre que dicha

solicitud se publique con arreglo a lo dispuesto en el articulo 37”.

Art. 8 LP
Sin embargo, la extension del estado de la técnica del art. 6.3 LP no debe tenerse en
cuenta para la determinacion de la actividad inventiva, tal y como sefiala el art. 8.2 LP
al declarar que “si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados
en el art. 6.3, estos no seran tomados en consideracion para decidir sobre la existencia

de la actividad inventiva”.

De acuerdo con la definicion del estado de la técnica dada cabe destacar que no existe
ninguna restriccion con respecto a la localizacion geogréfica, el idioma o la manera en
gue la informacion relevante se hizo accesible al publico. Ademas, no se estipula
ningun limite a la antigiedad de los documentos u otras fuentes de informacion

relevantes.

Por otra parte, un documento (una descripcidén escrita) debe considerarse que se ha
hecho accesible al publico si, en la fecha de solicitud o de prioridad, fue posible para
el publico en general acceder al contenido de dicho documento y, ademas, no existia
ningun acuerdo de confidencialidad restringiendo el uso o difusion de dicho contenido.
El hecho de que dicho acceso sea previo pago no altera el caracter de accesible al

publico.

Si el solicitante cuestionase la accesibilidad publica de un documento o su supuesta
fecha de publicacion, aportando una argumentacion sélida o alguna prueba que ponga
en duda que dicho documento forme parte del estado de la técnica, la OEPM evaluara
la documentacion presentada. Si como resultado del andlisis no aparecieran
evidencias suficientes para despejar la duda planteada por el solicitante, entonces
deberia descartarse dicho documento.

G6.2. DIVULGACIONES VALIDAS

Para que pueda considerarse que una divulgacion de contenidos técnicos se ha hecho
accesible al publico y que, por tanto, forma parte del estado de la técnica, es preciso
gue la informacion suministrada a la persona experta en la materia sea suficiente para

permitirle, en la fecha relevante (ver apartado G7.1), llevar a cabo las ensefianzas de

caracter técnico contenidas en dicha divulgacion, teniendo en cuenta el conocimiento

general comun disponible en su campo en dicha fecha. En el caso de la evaluacion de
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la actividad inventiva se puede interpretar el documento a la luz del conocimiento
general comun hasta el dia anterior de la fecha efectiva de la solicitud (ver apartado
G8.3).

Por otra parte, la mera divulgacion de contenidos técnicos no implica que estos
pertenezcan al conocimiento general comun. En particular, si esa informacion técnica
solo puede obtenerse tras una busqueda exhaustiva, no puede considerarse como
perteneciente al conocimiento general comun y no puede, por tanto, emplearse al
valorar la validez de la divulgacion. En este sentido, no se consideraria una busqueda
exhaustiva el hecho de usar un diccionario o un documento similar de referencia
(publicado en la fecha relevante o con anterioridad) para interpretar un término

especial usado en la divulgacion.

Como ejemplo, si un documento divulga un compuesto quimico y un procedimiento
para su obtencién sin indicar como se consiguen los materiales de partida o los
catalizadores y la persona experta en la materia no es capaz (en la fecha relevante)
de obtenerlos apoyandose en el conocimiento general comun (por ejemplo, presente
en libros de texto), entonces la divulgacion no cuenta con suficiencia descriptiva y no
puede considerarse que forma parte del estado de la técnica. Por el contrario, si la
persona experta en la materia sabe como obtenerlos (por ejemplo, porque pueden
comprarse 0 son muy conocidos o constan en libros de texto), entonces la divulgacion
cuenta con suficiencia descriptiva y puede considerarse que forma parte del estado de

la técnica.

G6.3. FECHA DE PRESENTACION O FECHA DE PRIORIDAD COMO FECHA
EFECTIVA

G6.3.1. Concepto de fecha

El concepto de fecha en el marco de la propiedad industrial, en particular, en lo
concerniente al Derecho de Patentes, ha de interpretarse como la asignacion del dia
mes vy aio en el que una determinada solicitud de patente ha sido registrada en un

organismo a tal efecto.

Independientemente de la obligacién que la OEPM, en calidad de oficina registral
dentro de la Administracién Publica, tiene de consignar fecha (es decir, dia, mes y
afo), hora y minutos en los registros que se hagan ante ella, en virtud de la Ley

39/2015 de Procedimiento Administrativo Comun, el sentido que ha de darse al

concepto de fecha de una solicitud de patente, dentro de las competencias de la
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OEPM en materia de propiedad industrial, y en el marco de la legislacion internacional

al respecto, es el de dia, mes y afio.

Es decir, no debe considerarse para determinar el contenido del estado de la técnica,
las consignaciones que figuren en la solicitud de patente relativas a la hora y minuto

del registro.

G6.3.2. Fecha efectiva de la solicitud

Como se ha mencionado en el apartado G6.1 en el caso de que la solicitud reivindique
de forma valida una prioridad, la fecha efectiva para la determinacion del estado de la
técnica pasa a ser la fecha de prioridad en lugar de la fecha de presentacion de la
solicitud. Es preciso tener en cuenta que reivindicaciones distintas (e incluso
alternativas distintas dentro de una misma reivindicacién) pueden tener fechas
efectivas distintas si se han reivindicado prioridades mdltiples, segun recoge el art.
31.3 LP: “para una misma solicitud y, en su caso, para una misma reivindicacion
podran reivindicarse prioridades mudltiples, aunque tengan su origen en Estados
diferentes”. Por supuesto, si todo el estado de la técnica considerado relevante ha sido
divulgado antes de la fecha de prioridad validamente reivindicada mas antigua,
entonces no es necesario que ellla examinador/a se preocupe de asignar fechas

efectivas a cada reivindicacion (o alternativa dentro de una misma reivindicacion).

Por otra parte, el derecho a la prioridad de la solicitud examinada puede perderse en
el caso de que se requiera al solicitante (cuando la reivindicacion de prioridad se
considera relevante a la hora de determinar la patentabilidad de la invencién) que
aporte una copia certificada de la solicitud prioritaria y, en su caso, una traduccién al

espaniol, y el solicitante no las aporte en el plazo establecido.

Ademas, puede ocurrir que, con posterioridad a la fecha de depdsito de la solicitud, el
solicitante presente partes omitidas de la descripcion o dibujos omitidos y que se
produzca en consecuencia un cambio en la fecha de presentacion asignada a la
solicitud, de tal forma que se haga coincidente con la fecha en la que se aportaron
dichas partes omitidas de la descripcion o dichos dibujos omitidos. Aun asi, si la
solicitud de patente reivindica la prioridad de una solicitud anterior, el solicitante podra
indicar que se remite a esa solicitud anterior para incorporar la parte omitida de la
descripcion o los dibujos omitidos. En tal caso, si la parte omitida de la descripcién o
los dibujos esta contenida integramente en la solicitud anterior y el solicitante cumple
con el resto de los requisitos exigidos, entonces se mantendra la fecha de presentacion

otorgada inicialmente (ver apartado A2.1.3).

Marzo 2023 G-92



PARTE G
PATENTABILIDAD
Directrices de Examen de Solicitudes de Patentes (Ley 24/2015)

G6.4. DOCUMENTOS EN UN IDIOMA DISTINTO AL ESPANOL

Si el solicitante cuestiona, con razones fundadas, la relevancia de un documento en
un idioma distinto al espafiol que ha sido citado en el informe sobre el estado de la
técnica, el/la examinador/a evaluara las alegaciones del solicitante sobre la base de
una traduccién al espafiol del documento (o tan solo de la parte relevante si puede
identificarse facilmente). Si el/la examinador/a mantiene la opinion de que el
documento es relevante, entonces enviard una copia de la traduccién al solicitante en

la siguiente comunicacion.

G6.4.1. Traducciones automaticas

Con el fin de superar la barrera del idioma cuando un documento esta escrito en una
lengua distinta al espafol, ellla examinador/a podr4 apoyarse en una traduccion
automatica (especialmente en el caso de lenguas “lejanas” como el japonés, el chino,
el ruso etc.), la cual podra ser enviada al solicitante, teniendo en cuenta que en el IET
siempre se citard la patente en el idioma original, sin citar la traduccion automatica. Si
solo parte del documento traducido es relevante, ese pasaje en particular debe ser

identificado en el documento original (ver apartado B5.3.2).

Una traduccion debe ser capaz, fundamentalmente, de mostrar el significado del texto
en espafiol o en un idioma de amplio uso en nuestro entorno (por ejemplo, inglés o
francés), siendo admisible la existencia de errores gramaticales o sintacticos, siempre

gue no impidan la comprension del contenido del texto original.

El argumento general de que no se puede confiar en las traducciones automaticas no
es suficiente para invalidar el valor probatorio de una traduccion automética. Si una
parte interesada objeta el uso de una traduccién automatica concreta debera aportar
evidencia de algun tipo (por ejemplo, una mejor traduccion de todo el documento o de
partes de él) que muestre hasta qué punto la traduccién automética es defectuosa y
no es fiable.

Cuando la parte interesada proporcione una argumentacién debidamente fundada
para cuestionar las objeciones a la patentabilidad de la solicitud fundamentadas en el
texto traducido de forma automatica, el/la examinador/a deberé tener en cuenta dicha
argumentacién, de forma similar a cuando la fecha de publicacion del documento es
cuestionada. Es decir, en el caso de que no aparecieran evidencias suficientes para
despejar la duda planteada por el solicitante, entonces deberia descartarse el empleo

de dicho documento para objetar a la patentabilidad de la solicitud.
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G6.5. CONFLICTO CON OTRAS SOLICITUDES

G6.5.1. Extensiéon del estado de la técnica

Art. 6.3 LP
Como ya se ha sefialado anteriormente en el apartado G.6.1, el estado de la técnica

también se extiende al contenido de:
- las solicitudes espafriolas de patentes o de modelos de utilidad,
- solicitudes de patentes europeas que designen a Espafa y
- de solicitudes de patente internacionales PCT que hayan entrado en fase nacional
en Espafia,
siempre y cuando dichas solicitudes cumplan con los requisitos establecidos (ver

apartado G6.5.1.a). Igualmente, ya se comenté en el apartado G.6.1 que esta

extension del estado de la técnica debe ser tenida en cuenta cuando se evalla la

novedad de la invencion, pero no cuando se evalla su actividad inventiva.

Los documentos que forman parte de la citada extension del estado de la técnica son,

por tanto, potencialmente conflictivos en el sentido de que pueden, en su caso,

afectar a la novedad de la invencion reivindicada. De esta forma se evita, ademas, en
general, una posible doble patentabilidad, es decir, la existencia de dos titulos de

patente independientes y presuntamente validos para una misma invencion.

Sin embargo, la LP no contempla el caso segun el cual varias personas realizan una
misma invencion de forma independiente teniendo las distintas solicitudes una misma
fecha de presentacion (o de prioridad en su caso), quizas por ser bastante improbable.
En ese sentido, esos distintos solicitantes tendrian un mismo derecho a la patente. Por
tanto, en este caso especial parece que realmente existiria de hecho una doble

proteccion (ver también apartado G6.5.1.b).

El contenido que se debe tener en cuenta en el documento potencialmente conflictivo
es la memoria completa (es decir, la descripcion, los dibujos y las reivindicaciones)

incluyendo:

i) cualquier materia a la cual se renuncie explicitamente (con la excepcion de las

renuncias dirigidas a modos de realizacion impracticables);

ii) cualquier materia que se considere validamente incorporada por referencia a

otro u otros documentos; Yy
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iii) el estado de la técnica anterior indicado por el solicitante tal y como esté

explicitamente descrito.

Sin embargo, dicho contenido a tener en cuenta no incluye, de existir, ningun
documento prioritario (ya que dichos documentos prioritarios solo se tendran en cuenta
para establecer hasta qué punto la reivindicaciébn de prioridad del documento
potencialmente conflictivo es valida) y tampoco incluye el resumen, que solo sirve para

una finalidad de informacion técnica.

Por otra parte, es importante sefalar que el contenido a tener en cuenta es el del
documento potencialmente conflictivo tal y como hubiere sido originalmente
presentado. Cuando una solicitud se presenta en un idioma distinto del espafiol, puede
ocurrir que, por error, se omita materia en la traduccion de la solicitud y no esté por
ello incluida en la publicacion de dicha solicitud; en ese caso, es el contenido del texto

original el que es relevante.

(@) Requisitos

Para que una solicitud de las mencionadas en el apartado G6.5.1 pueda ser un

documento potencialmente conflictivo es preciso:

- que su fecha de presentacién (o, en su caso, su fecha de prioridad validamente
reivindicada) sea anterior a la fecha de presentacion (o, en su caso, la fecha
de prioridad validamente reivindicada) de la solicitud de patente a examen;

- que su publicacion haya tenido lugar en la fecha de presentacion (o, en su caso,
la fecha de prioridad validamente reivindicada) de la solicitud de patente a
examen, o bien en una fecha posterior; y

- que dicha publicacion esté en espafiol.

Sin embargo, si la reivindicacion de prioridad del documento potencialmente conflictivo
es abandonada o deja de ser valida por algin motivo con efectos previos a su
publicacion, entonces la fecha relevante (ver apartado G7.1) a tener en cuenta pasa a
ser la fecha de presentacién del documento potencialmente conflictivo, sin importar

gue la reivindicacion de prioridad pudiese o no ser valida en realidad.

Ademas, también es preciso que el documento potencialmente conflictivo no estuviese
retirado de facto al publicarse, es decir, si la solicitud se retiré o quedo sin efecto por
algun otro motivo antes de la fecha de publicacién y solo se publicd porque los

preparativos para la publicacion se habian completado, entonces la publicacion no
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tiene efectos en lo relativo a los documentos del estado de la técnica extendido (art.
6.3 LP) aunque si podria tenerlos con respecto al art. 6.2 LP. Asi pues, debe
interpretarse que el art. 6.3 LP se refiere a solicitudes que todavia estan siendo

tramitadas con normalidad en el momento de su publicacion.

Por otra parte, los cambios que tengan lugar con posterioridad a la publicacion, tales
como, por ejemplo, la retirada o pérdida de la reivindicaciéon de prioridad, no afectan a

la aplicacion de lo recogido por el articulo 6.3 LP.

(b) Doble proteccién

Art. 160 LP
Puede ocurrir que un Unico solicitante registre a la vez dos o0 mas solicitudes espafiolas
de patente para una misma invencion, compartiendo dichas solicitudes una misma
fecha de presentacion (o de prioridad en su caso). La LP no prohibe de forma explicita
esta posibilidad. Sin embargo, si prohibe la doble proteccion de una invencion por
medio de una patente europea y una patente nacional, dejando esta Ultima de producir

efectos.

Art. 173 LP
Ademas, se descarta la doble protecciéon de una invencién por medio de una patente
concedida sobre la base de una solicitud internacional y una patente nacional, dejando

esta Ultima de producir efectos.

Por otra parte, es un principio cominmente aceptado en la mayoria de los sistemas de
patentes que dos o mas titulos de patente no pueden concederse a un mismo
solicitante para una misma invencién. Este principio se basa en que el solicitante no
puede tener ningun interés legitimo en obtener una segunda patente para unas
mismas reivindicaciones ya presentes en una primera patente de la cual es titular. Sin
embargo, no existe ningln problema en el caso de que un mismo solicitante tramite
dos solicitudes con la misma descripcion y la misma fecha de presentacién (o de
prioridad en su caso) siempre y cuando la materia reivindicada sea distinta. Asi, por
ejemplo, el solicitante puede estar interesado en obtener rapidamente una primera
proteccion para un modo de realizacion preferido, mientras que persigue una segunda

proteccion para el caso mas general.

En el caso de que dos solicitudes con una misma materia reivindicada y una misma
fecha efectiva pertenezcan a solicitantes distintos, cada una de ellas proseguira su

tramitacion de forma independiente como si la otra no existiera.
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G6.6. ESTADO DE LA TECNICA ACCESIBLE AL PUBLICO POR UNA
UTILIZACION O POR CUALQUIER OTRO MEDIO

G6.6.1. Tipos de utilizaciones v ejemplos

La utilizacion de un producto puede tener lugar mediante la fabricacion, el ofrecimiento,
la introduccion en el comercio, o cualquier otra forma de explotacion. Por otra parte, la
utilizacién de un procedimiento puede tener lugar mediante la puesta en préactica del
mismo o su ofrecimiento o introduccion en el comercio. Dicha introduccion en el

comercio puede producirse, por ejemplo, por medio de la venta o el trueque.

El estado de la técnica puede hacerse accesible al publico también de otras maneras,
por ejemplo, haciendo una demostracion de un producto o un procedimiento en cursos
de formacién especializados 0 en demostraciones divulgadas en cualquier medio:
television, Internet, plataformas de medios online, etc. Asi mismo, se incluyen como
formas de hacer un contenido accesible al publico, todas aquellas que el progreso

tecnoldgico ofrezca con posterioridad.

Normalmente estos casos de utilizaciones o anterioridades accesibles al publico por
cualquier otro medio surgiran durante la fase de oposicidn, ya que raramente seran

detectadas en la busqueda de anterioridades efectuada en la fase de examen.

G6.6.2. Cuestiones a considerar con respecto a las utilizaciones anteriores

Ante la alegacion de que un producto o un procedimiento se ha usado con anterioridad,

es decir, pertenece al estado de la técnica, se establecera lo siguiente:

i) que la fecha en la que ocurrié la supuesta utilizacion es anterior a la fecha

relevante (uso anterior).

i) la identificacion del producto o procedimiento utilizado, con el fin de determinar

el grado de semejanza con la materia reivindicada; y

iii) todas las circunstancias relativas a la utilizacion, con el fin de determinar si la
utilizacién se hizo accesible al publico y hasta qué punto; por ejemplo, en relacion con
el lugar y la forma de la utilizacion. Estos factores son importantes en el sentido de
gue, por ejemplo, los detalles de la demostraciéon de un procedimiento de fabricacion
en una fabrica o de la entrega y venta de un producto, pueden proporcionar informacion
con respecto a la posibilidad de que la materia reivindicada haya sido efectivamente

hecha accesible al publico.
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Sobre la base de las alegaciones y de las pruebas aportadas (por ejemplo,
documentos que confirmen la venta o declaraciones juradas relacionadas con la
utilizacion anterior), se establecera primero la relevancia de la supuesta utilizacion
anterior. Si, como resultado de esta evaluacion, se considera que la utilizacion anterior
esta suficientemente fundada y es relevante, y no es cuestionada por parte del titular,
se tomara una decision teniendo en cuenta las alegaciones y las pruebas aportadas.
Si la utilizacion anterior es cuestionada por el titular de la patente, se tratara de obtener
pruebas adicionales con respecto a los hechos relevantes que no pueden adn
considerarse probados sobre la base de las pruebas presentadas hasta el momento.
Segun las circunstancias de cada caso particular, las pruebas adicionales podrian

tener que ser presentadas por las partes interesadas.

(@) _Principios generales

Un contenido técnico debera considerarse como hecho accesible al publico por medio
de una utilizacién o por cualquier otro medio si, en la fecha relevante (ver apartado
G7.1), fue posible para el publico en general obtener conocimiento de dicho contenido
técnico sin que hubiera ningun acuerdo de confidencialidad restringiendo el uso o
divulgacion de ese conocimiento. Esto ocurre, por ejemplo, cuando un producto es
vendido sin restricciones, lo que supone que el comprador adquiere posesion ilimitada
de cualquier conocimiento que pueda ser obtenido del producto. En este caso, incluso
cuando las caracteristicas especificas del producto no pueden establecerse a partir de
un examen exterior, sino solo mediante un analisis mas exhaustivo, dichas
caracteristicas son consideradas como hechas accesibles al publico. Esto es
independiente de que existan o no razones particulares que puedan inducir al analisis
de la composicion o las caracteristicas internas del producto. Lo anterior se refiere
Unicamente a las caracteristicas intrinsecas del producto. En cuanto a las
caracteristicas extrinsecas, que solo se manifiestan cuando el producto interactia en
condiciones exteriores especificas (por ejemplo, reactivos especificos) y dan lugar a
efectos o resultados particulares, estas sobrepasan la naturaleza del producto per se,
ya que dependen de elecciones deliberadas. Tipicos ejemplos son el primer o
subsiguiente uso como producto farmacéutico de una substancia o composicion
conocidas y el uso de un compuesto conocido para un propdsito particular basado en
un efecto técnico nuevo. Asi pues, tales caracteristicas extrinsecas no pueden

considerarse como hechas accesibles al publico.

Por otro lado, si un producto ha podido ser visto en un lugar tal como una fabrica, por

ejemplo, al cual tienen acceso miembros del publico no obligados a guardar secreto
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por un acuerdo de confidencialidad (incluidos aquellos con conocimientos técnicos
suficientes para determinar caracteristicas especificas del producto), se considerara
gue todo el conocimiento que una persona experta pudiese obtener por medio de un
examen exterior habra sido hecho accesible al publico. Sin embargo, se considerara
gue todas las caracteristicas ocultas que solo podrian determinarse desmontando o

destruyendo el producto no habran sido hechas accesibles al pablico.

(b) Acuerdo de confidencialidad

El principio basico que debe adoptarse es que la materia reivindicada no ha sido hecha
accesible al publico mediante una utilizacién o cualquier otra forma si existe un acuerdo
expreso o tacito de confidencialidad que no ha sido roto, o si las circunstancias del
caso son tales que tal confidencialidad deriva de una relacion de buena fe o confianza.
La buena fe y la confianza son factores que pueden tener lugar en relaciones
comerciales o contractuales. Por otra parte, es preciso tener en cuenta el caso
particular de una divulgacion inocua resultante de un abuso evidente frente al

solicitante o su causante (art. 7 LP).

(c) Utilizacién en una propiedad no publica

Como norma general, la utilizacion en una propiedad de acceso restringido, por
ejemplo, en fabricas o instalaciones militares, no se considera como una utilizacion
hecha accesible al publico (ya que los empleados de la fabrica o el personal militar
estan habitualmente sometidos al mantenimiento del secreto), salvo cuando los
productos o procedimientos utilizados son presentados, explicados o simplemente
mostrados al publico en tales lugares, o cuando personas expertas no sometidas al
mantenimiento del secreto son capaces de reconocer sus caracteristicas esenciales
desde el exterior. Claramente, la citada “propiedad de acceso restringido” no se refiere
a las instalaciones de un tercero al que le fue vendido el producto en cuestion de forma
incondicional o al lugar donde el publico pudo ver el producto en cuestiéon o determinar

sus caracteristicas.
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Ejemplo de la accesibilidad al publico de utilizaciones de un producto

Una prensa para producir paneles ligeros de construccion fue instalada en una nave
de una fabrica. Aunque en la puerta habia un aviso de que “No se admite personal
no autorizado”, algunos clientes (en particular distribuidores de materiales de
construccion y clientes interesados en comprar paneles ligeros de construccién)
tuvieron la oportunidad de ver la prensa, aunque no hubo ningun tipo de
demostracion o explicacion. No existia ninguna obligaciébn de mantener el secreto
ya gque, segun testigos, la compafia no consideraba tales visitantes como posibles
competidores. Estos visitantes no eran auténticos expertos, esto es, no fabricaban
tales paneles o prensas, pero tampoco eran completamente legos en la materia.
Dada la sencilla estructura de la prensa, sus caracteristicas esenciales eran
bastante evidentes para cualquiera que las observase. Existia, por tanto, la
posibilidad de que estos clientes (y particularmente los distribuidores de materiales
de construccion) reconociesen las caracteristicas esenciales de la prensa y, dado
gue no estaban sometidos al mantenimiento del secreto, comunicasen sus hallazgos

libremente a terceros.

Ejemplo de lainaccesibilidad al publico de un procedimiento

La materia reivindicada de la patente se refiere a un procedimiento para la
fabricacion de un producto. Como prueba de que este proceso ha sido hecho
accesible al puablico mediante una utilizacién, se adujo que un producto similar ya
conocido habia sido fabricado mediante el procedimiento reivindicado. Sin embargo,
no pudo determinarse claramente, incluso después de un examen exhaustivo, por
medio de qué procedimiento habia sido fabricado. En consecuencia, el acceso

publico al producto no implica la divulgaciéon de su procedimiento de fabricacion.

G6.6.3. Estado de la téchica accesible al publico por una descripcidn oral

El estado de la técnica se hace accesible al publico por medio de una descripcién oral
cuando la informacién es divulgada sin condiciones a miembros del publico en el
transcurso de una conversacion o una conferencia o mediante la radio, la television,

podcasts o medios de reproduccién audiovisuales.
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En el estado de la técnica no se incluyen descripciones orales hechas por y para
personas que, sometidas al mantenimiento del secreto, han respetado la
confidencialidad y tampoco las descripciones orales hechas con una anterioridad de
hasta seis meses desde la fecha de presentacion de la solicitud cuando fuesen
resultado directo o indirecto de un abuso evidente frente al solicitante o su causante

(ver méas adelante el apartado G6.7).

De nuevo, es preciso que el/la examinador/a determine las cuestiones siguientes:

i) cuando tuvo lugar la divulgacion oral;
ii) qué fue descrito oralmente; y
iii) si la divulgacion oral se hizo accesible al publico; esto dependera también del

tipo de divulgacién oral (conversacién, conferencia) y del lugar o medio donde se hizo

publico (fabrica, Internet, por ejemplo).

G6.6.4. Estado de la técnica accesible al publico de forma escrita y por otros

medios

Este apartado se refiere al caso en el que ha habido una divulgacion oral o una
utilizacion y, ademas, también existe una documentacion escrita que recoge dichas

divulgaciones anteriores.

Para este tipo de estado de la técnica, es preciso determinar cuestiones equivalentes

a las definidas en el apartado G6.6.3 si es que no estan claramente establecidas en la

documentacion escrita o en la propia divulgacién oral o la propia utilizacion, o si son

cuestionadas por una de las partes.

Si la informacién se hace accesible por medio de una descripcidn escrita y una
utilizacion o por medio de una descripcion escrita y una divulgacion oral, pero solo la
utilizacién o la divulgacion oral se hace accesible al publico antes de la fecha efectiva,
entonces puede considerarse que la descripcion escrita publicada a continuacion
proporciona un relato fiel de la divulgacion oral o de la utilizaciéon, a menos que el
solicitante o titular de la patente pueda dar razones fundadas de que no es asi. En este
ultimo caso, la Oficina o el oponente, en su caso, deben aportar pruebas en contra con
respecto a las razones aducidas por el solicitante o titular de la patente. Hay que tener
cuidado al considerar el tipo de evidencia presentada para corroborar el contenido de
una divulgacion oral. Por ejemplo, un informe de una conferencia escrito por el propio

conferenciante puede no ser un relato fiel de lo que en realidad fue transmitido al
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publico. Igualmente, un guion supuestamente leido por el conferenciante puede en

realidad no haber sido leido de forma completa y comprensible.

G6.6.5. Divulgaciones en Internet

Como norma general las divulgaciones en Internet forman parte del estado de la
técnica. La informacion divulgada en Internet o en bases de datos en linea se considera

accesible al publico en la fecha en que dicha informacién fue compartida publicamente.

(a) Establecimiento de lafecha de publicacién

Establecer la fecha de publicacion implica dos aspectos que deben evaluarse de forma
separada: si la fecha esté indicada correctamente y si verdaderamente el contenido en

cuestién se hizo accesible al publico en dicha fecha.

La naturaleza de Internet puede dificultar el establecimiento de la fecha concreta en la
gue la informacion se hizo accesible al publico ya que, por ejemplo, no todas las
paginas web mencionan cuando fueron publicadas. Ademas, aunque los sitios web
son actualizados frecuentemente, la mayoria no disponen de ningun historial del
contenido previamente mostrado, ni tampoco mantienen registros que permitan al
publico (incluidos los examinadores) establecer con precision qué fue publicado y

cuando.

Restringir el acceso a un circulo limitado de personas (por ejemplo, mediante
proteccion por contrasefia) o requerir un pago por el acceso (algo analogo a comprar
un libro o subscribir una revista) no impiden a una pagina web formar parte del estado
de la técnica. Es suficiente con que la pagina web sea, en principio, accesible sin que
exista ningun acuerdo de confidencialidad.

Por otra parte, aunque es posible en teoria manipular la fecha y el contenido de una
divulgacion de Internet (como también ocurre con los documentos en papel), a la vista
del gran tamafio y redundancia del contenido disponible en Internet, se considera muy
improbable que una divulgacion de Internet encontrada por un/a examinador/a haya
sido manipulada. En consecuencia, a menos que haya indicios especificos en contra,

la fecha de la divulgacion puede ser aceptada como correcta.

En muchos casos, las divulgaciones de Internet contienen una fecha de publicacion
explicita que normalmente se considera fiable y que se acepta tal y como figura. En
determinados casos, el/la examinador/a pueden necesitar pruebas circunstanciales

adicionales para establecer o confirmar la fecha de publicacion, si bien no es necesario
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que la veracidad de la fecha se confirme mas alla de toda duda razonable. Si
finalmente el/la examinador/a llega al convencimiento de que un documento particular
fue hecho accesible al pablico en una fecha determinada, entonces esta fecha se usa
como fecha de publicacién durante el examen de la solicitud.

Es un principio general que, cuando un/a examinador/a plantea objeciones, la carga
de la prueba le corresponde inicialmente a éste, lo que significa que las objeciones
habran de ser debidamente razonadas y sustanciadas. Si este es el caso, la carga de
la prueba pasa al solicitante, es decir, le corresponderia a este probar lo contrario.

Si un solicitante aduce razones para cuestionar la supuesta fecha de publicacion de
una divulgaciéon de Internet, entonces el/la examinador/a debera tener en cuenta
dichas razones. Si ellla examinador/a deja de estar convencido de que la divulgacion
forma parte del estado de la técnica, dicha divulgacion no serd utilizada ya como tal
frente a la solicitud, a menos que elfla examinador/a sea capaz de presentar pruebas

gue permitan mantener la fecha de publicacién en disputa.

Si un solicitante refuta la fecha de publicacién de una divulgacién de Internet sin
razonamientos o meramente con declaraciones genéricas acerca de la fiabilidad de
las divulgaciones de Internet, no se considerara una argumentacién de peso y, por

tanto, seré improbable que altere la opinion del/la examinador/a.

Aunque las fechas y los contenidos de las divulgaciones en Internet pueden aceptarse
a priori, existen diferentes grados de fiabilidad. Los apartados siguientes examinan la

fiabilidad de varios tipos habituales de divulgaciones en Internet.

(b) Revistas técnicas

Las revistas técnicas online de editoriales cientificas (por ejemplo: IEEE, Springer o
Derwent) son particularmente importantes para los/las examinadores/as. La fiabilidad
de estas revistas online es la misma que la de las revistas en papel tradicionales, esto

es, muy alta.

Cabe sefalar que la publicacion en Internet de un nimero particular de una revista
puede darse en una fecha anterior a la fecha de publicaciéon de la correspondiente
version en papel. Ademas, puede darse el caso de revistas o autores que publican
online manuscritos que todavia no han sido revisados oficialmente, y en algunos casos
antes incluso de que su publicacion haya sido aprobada (por ejemplo, la revista

“Geophysics” o del portal Arxiv). Si finalmente la revista no aprueba la publicacién del
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manuscrito, su publicacién puede constituir la Unica divulgacion de su contenido. El/la
examinador/a debera tener en cuenta que el manuscrito publicado online puede diferir

de la version final del articulo ya revisado y publicado.

Cuando la fecha de publicacion que consta en una publicacion de una revista online
es demasiado vaga (por ejemplo, solo se conocen el mes y el afio) y la posibilidad mas
pesimista (el ultimo dia del mes) es demasiado tarde, el/la examinador/a puede
solicitar la fecha de publicacion exacta. Tal solicitud puede hacerse directamente
mediante un formulario de contacto que el editor proporcione en internet, o a través de
la Biblioteca Técnica de la OEPM.

(c) Otras publicaciones equivalentes alas publicaciones impresas

Se considera que muchas otras fuentes distintas a las editoriales cientificas
proporcionan fechas de publicacion fiables. Estas incluyen, por ejemplo: los periédicos,
la television o las emisoras de radio. También se incluyen habitualmente: instituciones
académicas (como las universidades), organizaciones internacionales (como la
Agencia Europea del Espacio), organismos estatales (como ministerios o entes

publicos de investigacion) o asociaciones de normalizacion (como AENOR).

Algunas universidades mantienen archivos en los que se pueden presentar informes
sobre resultados de investigaciones de forma electrénica antes de que sean
entregados 0 aceptados para su publicacién en congresos o revistas. De hecho,
algunos de estos informes no se publican en ninguna otra parte. El archivo mas notorio
se conoce como arXiv.org (www.arxiv.org, mantenido por la Biblioteca de la
Universidad de Cornell), pero existen otros como el archivo electronico de criptologia
(eprint.iacr.org, mantenido por la Asociacion Internacional para la Investigacion
Criptologica). Algunos de estos archivos rastrean Internet con el fin de agregar
automéaticamente publicaciones que estan disponibles de forma publica en las paginas
web de los investigadores, como Citeseer o ChemXseer (citeseer.ist.psu.edu y

chemseer.ist.psu.edu, ambos mantenidos por la Universidad del estado de

Pennsylvania) o www.academia.edu. Muchas universidades espafiolas también

disponen de archivos digitales abiertos, por ejemplo la Universidad Politécnica de
Madrid (ad.upm.es), la Universidad de la Rioja (www.fundaciondialnet.es) o la

Universidad Complutense de Madrid (eprints.ucm.es).

Por ejemplo, la red ResearchGate es una red profesional de la comunidad cientifica e
investigadora en la que se comparten articulos y manuscritos de investigacion

publicados, y que resulta de gran utilidad como fuente de literatura no patente.
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Empresas, organizaciones o particulares usan Internet para publicar documentos que
solian publicarse en papel. Estos incluyen manuales para productos de software como
videojuegos, manuales para productos como teléfonos moviles, catdlogos de
productos o listas de precios, y documentacién técnica de productos o familias de
productos. Evidentemente, la mayoria de estos documentos se dirigen al publico (por
ejemplo, clientes actuales o potenciales) y, por tanto, estan destinados a la publicacion
sin restricciones. Por consiguiente, la fecha proporcionada puede tomarse como su

fecha de publicacion.

(d) Publicaciones no tradicionales

Internet se usa también para intercambiar y publicar informacién en formas que no
existian antes, por ejemplo, mediante grupos de discusién de Usenet, blogs, listas de
distribucién de correos electrénicos o paginas wiki. Los documentos obtenidos de esas
fuentes también pertenecen al estado de la técnica, aunque puede ser mas complejo

establecer su fecha de publicacién, y su fiabilidad es variable.

El contenido de un correo electrénico enviado no puede considerarse como publico

basandose en el mero hecho de que podria haber sido interceptado.

Las etiquetas o marcas temporales generadas por ordenador (habitualmente usadas,
por ejemplo, en blogs, Usenet o el historial de versiones de las paginas wiki) pueden
considerarse como fechas de publicacion fiables. Aunque dichas fechas podrian haber
sido generadas por un reloj de ordenador impreciso, esto deberia contraponerse al
hecho de que en general muchos servicios de internet dependen de una medicion
exacta del tiempo y que a menudo dejarian de funcionar si la fecha o la hora son
incorrectas. Salvo que haya indicios en contra, la fecha de la “Gltima modificacion” (“last

modified”) habitualmente usada puede considerarse como la fecha de publicacion.

(e) Divulgaciones gue no tienen fecha de publicacion o que tienen una fecha

no fiable

Cuando una divulgacién en Internet es relevante para el examen de la solicitud, pero
no existe ninguna indicacion explicita de su fecha de publicacién en el texto de la
divulgacion, o si el solicitante ha demostrado que la fecha proporcionada no es fiable,
ellla examinador/a puede intentar obtener pruebas adicionales que establezcan o
confirmen la fecha de publicacion. Especificamente, puede considerar la utilizacion de

la informacion siguiente:
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a) Informacion relativa a una pagina web disponible en un servicio de archivo de
Internet. El servicio de archivo méas importante es “Internet Archive” accesible a través

de la llamada “Wayback Machine”

El hecho de que “Internet Archive” esté incompleto no resta credibilidad a los datos
gue contiene. Cabe sefialar también que exenciones de responsabilidad legal relativas
a la exactitud de cualquier informacién proporcionada son habitualmente utilizadas en

los sitios web (incluso en fuentes de informacién reputadas como Espacenet o IEEE),

y no deberian servir de base para cuestionar la exactitud real de la informacion del sitio

web.

b) Informacion de etiquetas o marcas temporales correspondientes al historial de
modificaciones efectuadas en un fichero o pagina web (por ejemplo, como la disponible
en paginas wiki como Wikipedia y en los sistemas de control de versiones usados en

el desarrollo de software distribuido).

C) Informacion de etiquetas o marcas temporales generada por ordenador tal y
como se encuentra disponible en directorios de ficheros u otros repositorios o tal y
como se afiade automaticamente al contenido (por ejemplo, en foros de mensajes y

en blogs).

d) Fechas de indexacion que los motores de busqueda adjudican a las paginas
web. Estas fechas son posteriores a la fecha de publicacién real de la divulgacion,

dado que los motores de busqueda tardan algan tiempo en indexar un sitio web nuevo.

e) Informacion relativa a la fecha de publicacion que esta integrada en la propia
divulgacion de Internet. La informacion sobre fechas esta a veces escondida en el
codigo usado para crear el sitio web, y no es visible en la pagina web tal y como
aparece en el navegador. Los examinadores pueden, por ejemplo, considerar el uso
de herramientas informéticas para recuperar esas fechas. Con el fin de permitir una
evaluacion de la exactitud de la fecha que resulte justa tanto para el solicitante como
para el/la examinador/a, estas fechas deberian usarse solo si el/la examinador/a sabe

cdémo fueron obtenidas y puede comunicarselo al solicitante.

f) Informacion sobre copias de la divulgacion en distintos sitios (sitios espejo) o

en distintas versiones.

También es factible preguntar al propietario o el autor del sitio web al intentar

establecer la fecha de publicacién con un grado suficiente de exactitud. El valor
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probatorio de las declaraciones que se obtengan asi deberéd evaluarse por otros

medios.

Si no se puede obtener ninguna fecha de publicacién (aparte de la fecha en que el/la
examinador/a recupera la divulgacion, que serd siempre posterior a la solicitud
sometida a examen), la divulgacion no puede usarse como parte del estado de la
técnica anterior en el examen de la solicitud. Si el/la examinador/a considera que una
publicacion, aun sin fecha, es muy relevante con respecto a la invencion y puede, por
tanto, ser de interés para el solicitante o terceros, entonces puede optar por citar la
publicacién en el informe de busqueda como un documento de la categoria “L” (ver
B.5.3.1 Categoria de los documentos citados). La opinion escrita del informe de
basqueda deberia explicar por qué este documento fue citado. Ademas, citar la
divulgacion la hara a su vez citable con respecto a futuras solicitudes usando la fecha
de recuperacion del documento por parte del/la examinador/a como fecha de

publicacion.

(fy Casos problematicos

Las paginas web se dividen a veces en marcos cuyo contenido procede de fuentes
diferentes. Cada uno de estos marcos puede tener su propia fecha de publicacion, la
cual deberia ser verificada. En un sistema de archivo, por ejemplo, puede ocurrir que
un marco contenga la informacién archivada con una fecha de publicacion antigua,
mientras que otros marcos contienen anuncios generados en la fecha de obtencion de
la pagina web. El/la examinador/a deberia asegurarse de que usa la fecha de
publicacion correcta, esto es, que la fecha de publicacién citada se refiere al contenido

relevante.

Cuando un documento recuperado desde “Internet Archive” contiene enlaces, no hay
ninguna garantia de que dichos enlaces se dirijan a documentos archivados en la
misma fecha. Puede incluso ocurrir que el enlace no dirija a una pagina archivada, sino
a la version actual de la pagina web. En particular, esto puede ser el caso de imagenes
enlazadas, que a menudo no se archivan. También puede ocurrir que los enlaces

archivados no funcionen.

Algunas direcciones de internet (URLS) no son duraderas, esto es, se crean para
funcionar solo durante una sesion en particular. URLs largas con ndameros y letras
aparentemente aleatorios son indicativos de esto. La presencia de una URL asi no
impide que la divulgacion se use como un documento del estado de la técnica anterior,

pero implica que la URL no funcionara para otras personas (por ejemplo, para el
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solicitante que recibe el informe de busqueda). En el caso de URLs no duraderas, o
en otros casos si lo considera prudente, el/la examinador/a deberia indicar cémo llegd
a esa URL en particular desde la pagina principal del sitio web en cuestion (es decir,
gué enlaces se pincharon o qué términos de busqueda se emplearon).

(g) Detalles técnicos y observaciones generales

Cuando se imprime una pagina web, la URL completa deberia ser claramente legible.

Lo mismo se aplica con respecto a la fecha de publicacion de una pagina web.

Deberia tenerse en cuenta que las fechas de publicacion pueden darse en formatos
diferentes, especialmente en el formato europeo dd/mm/aaaa, el formato americano
mm/dd/aaaa o el formato ISO aaaa/mm/dd. A menos que el formato se indique de
forma explicita, sera imposible distinguir entre el formato europeo y el formato

americano para los dias 1-12 de cada mes.

Si una fecha de publicacion es cercana a la fecha de prioridad, la zona horaria de la

publicacién puede ser crucial para interpretar esa fecha de publicacion.

El/la examinador/a deberia siempre indicar la fecha en la que la pagina web fue
recuperada. Cuando se citan divulgaciones de Internet, el examinador deberia aportar
informacion relativa al documento recuperado, por ejemplo, como y dénde se obtuvo
la fecha de publicacion (por ejemplo, que los ocho digitos de la URL representan la
fecha de archivo en el formato aaaa/mm/dd), y cualquier otra informacion relevante
(por ejemplo, cuando se citan dos 0 mas documentos relacionados, decir como se
relacionan indicando, por ejemplo, que seguir el enlace “xyz” en el primer documento

conduce al segundo documento).

G6.6.6. Normas y documentos preliminares de normas

Las normas o estandares definen conjuntos de caracteristicas o calidades para
productos, procesos, servicios o materiales (por ejemplo, las propiedades de una
interfaz) y son generadas habitualmente por organizaciones para el desarrollo de
normas (organismos de normalizacién) mediante consenso entre las partes

interesadas.

En principio, las normas (los estandares) finales forman parte del estado de la técnica,
aungue hay importantes excepciones. Una de ellas se refiere a los consorcios privados
de normalizacion (por ejemplo, en el ambito de los CD-ROM, DVD y Blu-ray), que no

publican las normas definitivas, sino que las ponen a disposicién de los circulos
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interesados previa aceptacion de un acuerdo de no divulgacién (que prohibe

categoricamente a los destinatarios de los documentos divulgar su contenido).

Antes de que una organizacion de normalizacion alcance un acuerdo para el
establecimiento o desarrollo de una norma, se presentan y discuten varios tipos de
documentos preliminares. Estos documentos se tratan como como cualquier otra
divulgacion escrita u oral, es decir, para que se consideren estado de la técnica deben
haberse puesto a disposicion del publico antes de la fecha de presentacion o de
prioridad sin que exista ningun tipo de acuerdo de confidencialidad. Asi, si un
documento preliminar se cita durante la fase de busqueda o la fase del examen de una
solicitud, debe cumplir los mismos requisitos que cualquier otro tipo de divulgacion

susceptible de emplearse.

La existencia de una obligacion de confidencialidad explicita debe determinarse caso
por caso sobre la base de los documentos que presuntamente establecen esta
obligacién. Estos documentos pueden ser: pautas, directrices, directivas o principios
de la propia organizacién de normalizacion; condiciones de licencia; o un Memorando
de Entendimiento que resulte del acuerdo entre la organizacién y sus miembros. En el
caso de una clausula general de confidencialidad, esto es, una que no esta indicada
en el propio documento preliminar, debe establecerse que la obligacion general de
confidencialidad se extiende al documento en cuestion. Sin embargo, esto no requiere

que el propio documento esté explicitamente marcado como confidencial.

Si los documentos preliminares estan disponibles en las bases de datos internas de la
OEPM o en fuentes de libre acceso (por ejemplo, en Internet), el examinador podra
citarlos en el informe de busqueda y remitirse a ellos durante el procedimiento. La
accesibilidad publica de los documentos, si fuese necesario, puede considerarse
durante las fases de examen y oposicion de acuerdo con los principios expuestos

anteriormente.

Aunque los documentos en las bases de datos de la OEPM se consideran accesibles
al publico, no puede decirse lo mismo de forma general para documentos obtenidos

de otras fuentes.

Las normas son parecidas a las marcas en el sentido de que su contenido puede variar
con el tiempo. Por consiguiente, es preciso identificarlas apropiadamente por medio

de su numero de version y fecha de publicacion.

Marzo 2023 G-109



PARTE G
PATENTABILIDAD
Directrices de Examen de Solicitudes de Patentes (Ley 24/2015)

G6.6.7. Referencias cruzadas entre documentos del estado de la técnica

Si un documento (“primario”) remite a otro documento (“secundario”) que proporciona
una informacion mas detallada de ciertas caracteristicas, se considera que las
ensefianzas de este Ultimo estan incorporadas en el documento primario si el
documento secundario era accesible al publico en la fecha de publicacién del
documento primario. En cualquier caso, a la hora de evaluar la novedad, la fecha

relevante es siempre la fecha de publicacion del documento primario.

G6.6.8. Errores en los documentos del estado de la técnica

Cuando se detecta un posible error en los documentos del estado de la técnica, pueden

darse tres situaciones en funcién de si el experto, utilizando conocimientos generales:

() puede deducir directamente y sin ambigledades del documento del estado de
la técnica que contiene un error y cuél deberia ser la Unica correccién posible;

(i) puede deducir directamente y sin ambigledades del documento de la técnica
anterior que contiene un error, pero es capaz de identificar mas de una
correccion posible; o

(iii) no puede deducir directamente y sin ambigledad del documento del estado de

la técnica que se ha producido un error.

Al evaluar la relevancia de un documento para la patentabilidad en el caso (i), se
considera que la divulgacion contiene la correccion. en el caso (ii), no se tiene en
cuenta la divulgacién del pasaje que contiene el error, y en el caso (iii), la divulgacion

literal se tiene en cuenta tal cual.
G6.7. DIVULGACIONES INOCUAS

Art. 7 LP
No se tomara en consideracion para determinar el estado de la técnica una divulgacion
de la invencién que, acaecida dentro de los seis meses anteriores a la fecha de
presentacion de la solicitud, haya sido consecuencia directa o indirecta:

a) De un abuso evidente frente al solicitante o su causante.

b) Del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invencion en
exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del Convenio Relativo
a Exposiciones Internacionales, firmado en Paris el 22 de noviembre de 1928 y

revisado por ultima vez el 30 de noviembre de 1972". El listado de exposiciones
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internacionales reconocidas esta publicado en la siguiente pagina web: http://www.bie-

paris.org

Una condicién esencial en los dos supuestos para que la divulgacién sea considerada

inocua es que no debe haberse producido antes de los seis meses anteriores a la

fecha de presentacion de la solicitud. Para calcular ese periodo de seis meses se utiliza

la fecha de presentacién de la solicitud y no la fecha de prioridad (en caso de haberla).

Con respecto al abuso evidente frente al solicitante o su causante, la divulgacion puede
haber tenido lugar mediante la publicaciéon de un documento o mediante cualquier otro
medio. En particular, la divulgacién puede consistir en una solicitud de patente nacional
con una fecha de prioridad anterior. Asi, por ejemplo, una persona B que ha sido
informada de forma confidencial sobre la invencion de una persona A podria ella misma
solicitar una patente por dicha invencién. En tal caso, la divulgacion resultante de la
publicaciéon de la solicitud presentada por B seria inocua con respecto a los derechos
de una posible solicitud presentada por A hasta dentro de los seis meses siguientes a
la citada publicacién. En cualquier caso, la persona B podria no estar legitimada para

proseguir con su solicitud (art. 11LP).

Para que pueda establecerse que ha habido un “abuso evidente”, debe haber, por
parte de la persona que divulga la invencién, una intencion real de causar dafio, o bien

tener certeza de que habria o podria haber un dafio derivado de dicha divulgacion.

Con respecto a la exhibicién de la invencion en exposiciones oficiales u oficialmente
reconocidas, es decir, contenida en el listado de exposiciones internacionales
reconocidas, la LP exige que el solicitante, al presentar la solicitud, declare que la
invencién ha sido realmente exhibida y que aporte el correspondiente certificado dentro

del plazo y en las condiciones establecidas (ver apartado A6.2.2 (b9))

Por otra parte, la instancia debera contener la indicacién del nombre de la exposicion,
asi como el lugar y fecha de exhibicién.
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G7. NOVEDAD

G7.1. ESTADO DE LA TECNICA PARA EVALUAR LA NOVEDAD. FECHA
RELEVANTE.

Art. 6y 7 LP
Se considera que una invencién es nueva cuando no esta comprendida en el estado
de la técnica. Para una mayor informacion sobre el concepto de estado de la técnica

de la Ley se puede consultar el apartado G6.

Para determinar la novedad, un documento de la técnica anterior debe interpretarse
como lo habria interpretado una persona experta en la materia en la fecha relevante

del documento. Por fecha relevante se entiende la fecha de publicacién del

documento de la técnica anterior en el caso de un documento previamente publicado
o la fecha de presentacion (o fecha de prioridad, en su caso) en el caso de un
documento potencialmente conflictivo, es decir, una solicitud de patente conforme al
Art. 6.3 LP (ver apartado G6.5).

Para determinar si un documento concreto permite llevar a cabo la invencién y, en
consecuencia, afectar a la novedad, se puede tener en cuenta el conocimiento general

comun (ver apartado G8.5) disponible en el campo de la invenciéon en la fecha

relevante de dicho documento.

Un compuesto quimico cuyo nombre o férmula se ha mencionado en un documento
no se considera como algo conocido salvo que la informacion del documento,
conjuntamente con otros conocimientos generalmente disponibles para la persona
experta en la materia, permitan que el compuesto pueda prepararse y separarse o,

simplemente aislarse, por ejemplo, en el caso de un producto de la naturaleza.
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Ejemplos de estado de la técnica no valido para apreciar la novedad
Ejemplo 1

Supongamos un documento publicado en 1935 que describe el procedimiento para
enviar una sefal eléctrica. Contiene un diagrama de un circuito eléctrico (por
ejemplo, uno simple con una serie de etiquetas: detector, amplificador, etc.) y la
instruccidén “se puede emplear cualquier modo para amplificar la sefial...”. Sin
embargo, los transistores no se inventaron hasta el final de la década de los 40. Por
lo tanto, aungque hoy en dia podria ser obvio emplear un transistor en ese circuito,
la persona experta en el campo, al leer el documento cuando fue publicado en 1935,
no podia entenderlo asi. O, dicho de otra manera, ese documento no contenia
informacién suficiente para interpretarlo asi cuando fue publicado, y, por tanto, no
podria ser tenido en cuenta para cuestionar la novedad de una solicitud relativa a

un circuito eléctrico para el envio de una sefial eléctrica, basado en transistores
Ejemplo 2

Un documento divulga un sistema de teleportacion cuantica de informacion, basado
en el entrelazamiento de estados cuénticos y que funciona a temperatura ambiente.
Sin embargo, no proporciona detalles de las tecnologias y dispositivos utilizados

para mantener y modificar los estados cuanticos a dicha temperatura ambiente.

En este caso, la divulgacion no podra considerarse valida si la persona experta en
la materia no era capaz, en la fecha relevante, de obtener esta informacion a partir

del conocimiento general comun.

G7.2. EXAMEN DE LA NOVEDAD

G7.2.1. Metodologia

A efectos de la determinacién de la novedad, el/la examinador/a debera seguir los

pasos siguientes:

1. Determinar todos los elementos técnicos que constituyen el objeto reivindicado.

2. Determinar si un documento recuperado en la busqueda forma parte del estado
de la técnica.

3. Comparar el objeto reivindicado con el objeto descrito en el estado de la

técnica.
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4. Determinar si el documento, en la fecha de su publicacion, divulgaba explicita

o implicitamente (ver apartado G7.3) todos los elementos técnicos de la

invencion reivindicada.

G7.2.2. Interpretacion del término “para” en las reivindicaciones

Al valorar la novedad, el/la examinador/a debera tener en cuenta los criterios incluidos
en el apartado F5.2.6 y el apartado F5.3.9. En concreto, en el caso de invenciones
concernientes a una entidad fisica, no se tendran en consideracion aquellas
caracteristicas que no sean propias del uso reivindicado. Las caracteristicas que,
aungue no estén explicitamente mencionadas, se deriven implicitamente del uso

reivindicado deberan ser tenidas en cuenta (ver ejemplos mas abajo).

Ejemplo 1

Una reivindicacién relativa a una sustancia X para ser utilizada como catalizador no
serd considerada como nueva frente a la divulgacion de la misma sustancia
conocida como colorante, salvo que la utilizacion prevista como catalizador implique
una forma particular de esa sustancia (por ejemplo, por la presencia de ciertos
aditivos) que la distinga de la forma ya conocida como colorante. Es decir, deben
tomarse en consideracion las caracteristicas que, sin indicarse explicitamente,

estén implicitamente incluidas en el uso particular reivindicado.
Ejemplo 2

Una reivindicacion hace referencia a un “molde para acero fundido” lo que implica
ciertas limitaciones estructurales del molde. Por ejemplo, no afectaria a la novedad
de esta reivindicacion la divulgacion de un molde de plastico para cubitos de hielo,
pues éste no seria “adecuado para” moldear acero fundido, ya que el plastico tiene

un punto de fusiéon muy inferior al del acero.
Ejemplo 3

La reivindicacion de “una rueda para una bicicleta” en principio no se veria afectada
en su novedad por la divulgacion de una rueda para un vagon de ferrocarril, ya que

una rueda de ferrocarril no seria adecuada para una bicicleta.

Ejemplo 4
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Se reivindica “Un producto cosmético para el pelo con una determinada
composicion quimica”. En el estado de la técnica se divulga la misma composicion
quimica en un producto cosmético para la piel. En la medida en que para la persona
experta en la materia dicha composicién sea igualmente adecuada para el pelo, la
divulgacion anterior de la composicién para la piel si afectaria a la novedad de la

reivindicacion del producto para el pelo.
Ejemplo 5

Una reivindicacion que defina un compuesto con una determinada pureza carecera
de novedad con respecto a una divulgaciéon anterior que describa el mismo
compuesto soélo si en el estado de la técnica se indica, al menos implicitamente, la
pureza reivindicada, por ejemplo, mediante un método de preparacion de dicho

compuesto, método que da lugar inevitablemente a la pureza reivindicada.

Sin embargo, una reivindicacion de este tipo se consideraréd nueva si para alcanzar
la pureza reivindicada, el método de obtencién del compuesto descrito en la técnica

anterior debe completarse, por ejemplo, con métodos de purificacion adicionales.

En el caso de un aparato que ya es conocido para cierta funcién, una nueva solicitud

en la que se reivindicara el mismo aparato con las mismas caracteristicas

estructurales, pero para otra funcion no se consideraria nueva, aunque ambos

documentos resuelvan problemas distintos.

En el caso de reivindicaciones de procedimiento la expresion “para” puede tener

otras implicaciones, es decir, puede constituir una limitacion.

Ejemplo
Procedimiento para obtener un compuesto Z, que comprende las etapas A, By C

En este caso, para que el documento D01 afectase a la novedad, tendria que indicar
que el proposito del procedimiento descrito es la fabricacion de Z pues, aunque
describa las mismas etapas esenciales (A, B y C), puede tener etapas adicionales

que hagan que el producto obtenido no sea el mismo que en la solicitud.

Es decir, en este caso el término “para” es claramente una limitacion.
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En el apartado G7.6 se tratan las implicaciones del término “para” en las

reivindicaciones de productos farmaceéuticos y sus usos.

G7.2.3. Combinacién de documentos

Conviene sefialar que, al examinar la novedad, en contraposicion a la actividad
inventiva, no se permite combinar entre si elementos separados del estado de la
técnica. No obstante, si un documento (el documento “inicial”) hace referencia explicita
a otro documento (por ejemplo, como documento que proporciona informacién mas
detallada sobre ciertas caracteristicas), el contenido de este ultimo puede considerarse
incorporado al documento inicial en la medida indicada en dicho documento inicial

(incorporacion por referencia).

Por otra parte, no esta permitido combinar elementos separados que pertenecen a
distintas realizaciones descritas en un mismo documento, a menos que tal

combinacién esté especificamente sugerida.

Tampoco esta permitido objetar la novedad solo en base a un conocimiento general
comun en la técnica que pueda ser conocido por el/la examinador/a, a menos que

estos conocimientos se justifiguen documentalmente.

Sin embargo, para evaluar la novedad se permite el uso de un diccionario o documento
similar de referencia para interpretar un término especial utilizado en el documento

inicial en la fecha de su publicacion.

También es posible referirse a otros documentos que permitan demostrar que la

divulgacion contenida en el documento inicial era suficiente.

Igualmente pueden invocarse otros documentos para demostrar que una caracteristica
que no estaba divulgada en el documento inicial era una caracteristica implicita de ese
documento en la fecha de su publicacion (por ejemplo, documentos que demuestren

que el caucho es un material elastico).
G7.3. DIVULGACION INTRINSECA O IMPLICITA

La falta de novedad puede apreciarse a partir de lo que se enuncia explicitamente en

un documento publicado o a partir de un conocimiento intrinseco o implicito de ese

documento.
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Ejemplo

Se reivindica una determinada pieza fabricada en un material eldstico. Un
documento anterior DO1 divulga una pieza de idénticas caracteristicas estructurales
y fabricada en caucho. En DO1 no se menciona explicitamente que el caucho es un
material elastico, pero esta propiedad se considera implicita ya que es bien conocido
que el caucho es un material eldstico. Por tanto, dicho documento anterior afectaria

al requisito de novedad de la reivindicacion.

También es posible que la falta de novedad se desprenda implicitamente del
documento anterior, en el sentido de que, al aplicar las pautas dadas en dicho
documento anterior, una persona experta en la materia llegaria obligatoria e
inevitablemente a un resultado igual al de la reivindicacion. El/la examinador/a sélo
deberd llegar a la conclusién de una falta de novedad de ese tipo si no puede haber
razonablemente ninguna duda sobre el efecto practico del contenido del documento
anterior. En caso contrario, se tendra en cuenta ese documento para determinar si hay

0 no actividad inventiva.

Una situacion de este tipo se puede dar cuando las reivindicaciones definen la
invencién, o sus caracteristicas, mediante parametros (ver apartado F5.3.7). Puede
ocurrir que en el estado de la técnica se mencione otro parametro diferente o que no
se mencione ninguno. Si el producto divulgado y el reivindicado son idénticos en el
resto de sus caracteristicas (que es lo que se esperaria si, por ejemplo, el producto de
partida y el procedimiento utilizado son idénticos), el producto reivindicado carece de

novedad.

Para que haya divulgacion implicita, las pruebas explicitas sobre las que se apoye el/la
examinador/a deben establecer claramente que los elementos descriptivos que faltan
estan forzosamente presentes en el documento de referencia, y que serian
reconocidos como tales por la persona experta en la materia. No obstante, no se puede
establecer que hay divulgacién implicita sobre la base de probabilidades o
posibilidades. Por tanto, no basta con que sea posible que cierto aspecto sea
resultante de un determinado conjunto de circunstancias. Los equivalentes bien
conocidos que no se divulgan en un documento del estado de la técnica no se toman
en consideracion para la apreciacion de la novedad, pues corresponden a la cuestion

de obviedad o actividad inventiva.
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G7.4. DIVULGACIONES GENERICAS Y DIVULGACIONES PARTICULARES

Cuando una reivindicacion define una invencion en términos genéricos, la divulgacion
de un ejemplo particular que se inscriba en los parametros de la reivindicacion
genérica, a efectos de la apreciacion de la novedad, constituye una anterioridad

respecto a esa reivindicacion. Es decir, lo particular anticipa lo general.

Ejemplo 1

La divulgacion de un elemento de cobre en un documento del estado de la técnica
afectaria a la novedad de una reivindicacion de un elemento de metal, como
concepto genérico, pero no a la reivindicacién de un elemento de cualquier otro

metal distinto del cobre.

La divulgacion de remaches afectaria a la nhovedad de los medios de fijacion, como
concepto genérico, pero no la de un medio de fijacion particular distinto de los

remaches.
Ejemplo 2

La novedad de un compuesto orgénico que tenga dos sustituyentes R y R’, donde
R fuese alquilo y R” fuese aromatico se veria afectada por un documento que
describiese el mismo compuesto orgéanico que tuviese dos sustituyentes Ry R’
donde R fuese una cadena carbonada saturada que contuviese de 2 a 8 carbonos
y R” fuese fenilo o fenilo sustituido. Igualmente, el mismo compuesto donde los
sustituyentes R = C;Hs y R” fuese aromatico afectaria a la novedad del compuesto

en cuestion.

Sin embargo, en principio, o general no anticipa lo particular. Asi, un elemento del

estado de la técnica genérico generalmente no constituye una anterioridad respecto
de una reivindicacion que trate de un elemento especifico de esa categoria genérica.
En otras palabras, si una reivindicacion trata de un ejemplo particular que no se
menciona explicitamente en un elemento del estado de la técnica, pero que figura en
este como una divulgacion genérica, esto no constituye una anterioridad para la
reivindicacion, salvo que ese ejemplo particular este identificado de manera
suficientemente precisa en ese elemento del estado de la técnica, en cuyo caso, la

reivindicacién si careceria de novedad.
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Ejemplo 1

Una reivindicacién de un elemento de aluminio no se ve afectada por novedad por
la divulgacion anterior del mismo elemento fabricado en metal, que no menciona el
aluminio, ya que al ser metal el caso general no afecta a la novedad del caso

particular, que es el aluminio.
Ejemplo 2

Una expresion general como “medios para detectar...” en un documento anterior

no afectara a la novedad de una reivindicacion de un detector concreto.

Una clase genérica se puede describir de varias maneras, por ejemplo, por su nombre
(halégenos, tierras raras), por una formula (F(x) donde x es un nimero entero mayor
gue 1y menor que 10), o enumerando sus componentes (con una lista de todos los
elementos que la componen). En este caso hay que tener cuidado al diferenciar entre
una lista que es una clase genérica o simplemente una lista de ejemplos especificos

que no representan una clase.

Ejemplo

- Una expresion tal como “CyHax2 donde x = 1 a 4” refiriéndose a una familia de
compuestos, divulgada en un documento anterior, anticiparia la novedad de los
miembros explicitos de la familia, es decir, donde x = 1y 4, 0 sea, CHs y Cs-Hio.,
pero no la de los miembros intermedios x = 2 y 3, a no ser que dichos compuestos

estén especificados en otra parte del documento anterior en consideracion.

Otro caso seria aquel en el que se describe en el estado de la técnica una
caracteristica, pero se hace de tal forma que simplemente estad mencionada como una

opcion entre varias alternativas.
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Ejemplo

En un documento del estado de la técnica se menciona como aislar un compuesto
por destilacion, por cromatografia en columna o por absorcion sobre un soporte de
carbono; pero en dicho documento sélo se describe el procedimiento por absorcion.
Si la solicitud en estudio reivindicara el procedimiento de destilacion en detalle

podria considerarse nuevo frente a la técnica anterior.

Se considerara incorporada a un documento cualquier materia que esté explicitamente
excluida (disclaimer) en el mismo (salvo las exclusiones de realizaciones inviables),

asi como el estado de la técnica identificado en dicho documento.

G7.4.1. Variantes. Practica Markush

Un caso particular de divulgaciones genéricas y particulares se relaciona con la
practica de redaccién de reivindicaciones conocida como Practica Markush. Asi, en el
caso de una reivindicacién que contenga variantes, por ejemplo, las reivindicaciones
establecidas segun la Practica Markush (P1, P2, P3...Pn), cualquier variante divulgada

en el estado de la técnica determina que una reivindicacion no sea considerada nueva.
G7.5. INVENCIONES DE SELECCION

Este tipo de invenciones se refiere a materia que constituye una seleccion sobre algo
ya conocido en el estado de la técnica, es decir, una seleccion de elementos
individuales, subconjuntos o sub-rangos que no han sido mencionados o divulgados

explicitamente dentro de/solapados con un rango o0 un conjunto ya conocido.

A la hora de evaluar la novedad, debe decidirse qué parte del objeto reivindicado ha
sido puesta a disposicion del publico por medio de una divulgacion del estado de la
técnica, de forma que forme parte de este Ultimo. En este contexto, deben tenerse en
cuenta no solo ejemplos, sino la totalidad del contenido del documento del estado de
la técnica. La materia que se pueda considerar “escondida” en dicho documento, no
en el sentido de haber sido ocultada deliberadamente, sino por ser dificil de identificar

y aplicar, no se considerara como puesta a disposicion del publico.

Debe trazarse una linea divisoria entre lo que de hecho se ha puesto a disposicion del
publico y lo que permanece oculto 0 no se ha puesto a disposicion. A este respecto,

también debe hacerse hincapié en la distincion entre la falta de novedad y la falta de
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actividad inventiva: la materia reivindicada puede "haberse puesto a disposicion del
publico” (falta de novedad), o puede no haberse puesto a disposicion del publico, pero
ser evidente (novedad, pero falta de actividad inventiva), o no haberse puesto a
disposicion del publico y no ser evidente (nueva e inventiva). Asi, se puede dar el caso

de que lo que esté oculto pueda incluso ser evidente.

G7.5.1. Seleccién a partir de dos o mas listas

Para determinar la novedad de una seleccién, hay que comprobar si los elementos
seleccionados han sido divulgados de forma individualizada (concreta) en el estado de
la técnica. Una seleccion de una Unica lista de elementos especificamente divulgados
no confiere novedad. Sin embargo, si es necesaria la seleccion de entre dos 0 mas
listas de una cierta longitud para obtener la combinacién especifica de caracteristicas
reivindicadas, entonces se considera que esta combinacion de caracteristicas no ha
sido especificamente divulgada en el estado de la técnica, y, por lo tanto, es nueva

(“principio de las dos listas”).

De esta forma, compuestos quimicos que tienen una formula genérica ya conocida,
donde el compuesto reivindicado resulta de la seleccién de sustituyentes especificos
de dos o mas listas de sustituyentes, tendran novedad. Lo mismo se aplica a las
mezclas especificas resultantes de la seleccién de componentes individuales a partir
de listas de componentes presentes en el estado de la técnica. Otros ejemplos serian
la seleccién entre dos 0 mas materiales de partida para la fabricacion de un producto

final, o la seleccion de sub-rangos de parametros pertenecientes a rangos conocidos.

Ejemplo
Una solicitud reivindica una composicion de aspirina y vitamina C.

Un documento del estado de la técnica divulga una composicién que comprende

dos ingredientes activos elegidos de dos listas:

- Lista 1(Ingrediente 1): Paracetamol, aspirina, ibuprofeno, morfina, codeina o

antibioticos,

- Lista 2 (Ingrediente 2): Vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D1, vitamina

D2, cafeina o taurina.

Si no se divulga de manera especifica la combinacién aspirina con vitamina C, dicha

composicion se considerara nueva.
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G7.5.2. Rangos

La divulgacion de un rango continuo se interpreta de manera analoga a como se
interpretan las divulgaciones genéricas, es decir, se establece una distincion entre la

divulgacion de un rango, y la divulgacion de un valor concreto dentro de un rango.

Asi, al igual que la divulgacion de un ejemplo especifico afecta a la novedad de la clase
genérica a la que pertenece ese ejemplo, un rango carecera de novedad si una
divulgacion previa contiene ejemplos que caen dentro de él. Por ejemplo, en el caso
de reivindicaciones que definen un rango de composiciones de un compuesto o
aleacion, careceran de novedad si una de las composiciones esta descrita en el estado

de la técnica.

Ejemplo

Un elemento del estado de la técnica que describe una aleacion de titanio (Ti) que
contiene el 0,65% de niquel (Ni) y el 0,3% de molibdeno (Mo) afectard a la novedad
de una reivindicacion relativa a una aleacion de Ti que contenga del 0,6 al 0,7% de
Niy del 0,2 al 0,4% de Mo.

De la misma manera que la divulgacibn de una clase genérica no divulga
especificamente los miembros de la misma, la divulgacién de un rango, definido por
sus valores extremos, no divulga necesariamente de manera especifica todos los

puntos intermedios de ese rango.

La persona experta en la materia sabe que los valores numéricos asociados a unas
medidas estan sujetos a errores de las mismas, lo que supone un limite a su precision.
Por esta razon, se aplicard el criterio general utilizado en la literatura técnica y
cientifica: el ultimo decimal de un valor numeérico indica su grado de precisiéon. Cuando
no se especifique otro margen de error, este se obtendra aplicando el redondeo al
ultimo decimal. Asi, por ejemplo, para una medida de 3.5 cm, el margen de error sera
3.45 — 3.54. Cuando se interpreten rangos de valores en documentos de patente, la

persona experta en la materia procedera de la misma manera.
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(&) Sub-rangos

Para que un sub-rango se considere nuevo se deben cumplir las dos condiciones

siguientes:

- El sub-rango reivindicado es més estrecho que el rango conocido;
- El sub-rango reivindicado esta suficientemente alejado de cualquier ejemplo

especifico divulgado en el estado de la técnica;

El significado de los términos “mas estrecho” y “suficientemente alejado” debe

determinarse en cada caso particular.

En este contexto, debe valorarse si la persona experta en la materia, a la luz del estado
de la técnica, contemplaria seriamente trabajar en el sub-rango seleccionado. Si puede
suponerse razonablemente que si, dicho sub-rango no seria nuevo. También se
destruiria la novedad por la mencién a valores intermedios o0 a un ejemplo especifico
dentro del sub-rango seleccionado. Ademas, la exclusion de aquellos valores que

destruyen la novedad no es condicién suficiente para concluir que hay novedad.

El concepto de que una persona experta en la materia “contemplaria seriamente” es
en esencia diferente del concepto de que dicha persona “habria intentado, con una
expectativa razonable de éxito”, salvar la distancia técnica que media entre una
divulgacion del estado de la técnica y una reivindicacion cuya actividad inventiva es

objeto de evaluacion, ya que en el caso de la novedad no puede haber tal distancia.

Ejemplo

Una reivindicacion se refiere a una aleacion definida por su composicion, donde el
sub-rango reivindicado cae dentro de la region central de un rango divulgado por un
documento del estado de la técnica. Sin embargo, dado que dicho documento
contiene un indicador que lleva a trabajar en otra regién diferente, se considera que
la persona experta en la materia no contemplaria seriamente trabajar en el sub-

rango reivindicado.
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Ejemplo

Un documento del estado de la técnica define un procedimiento quimico que puede
llevarse a cabo en un rango de temperatura comprendido entre 10° y 100°C, dando

ejemplos que tienen lugar a 20°, 40°, 60° y 80°C.

La solicitud examinada reivindica el mismo procedimiento, indicando que en el rango
comprendido entre 68° y 72°C el procedimiento es mucho mas eficiente ya que

aumenta considerablemente el rendimiento del producto obtenido.

En este caso, el rango entre 68° y 72°C es un sub-rango del rango ya descrito de
10° a 100°C. Sin embargo, las temperaturas intermedias divulgadas (20°, 40°, 60° y
80°C) no se encuentran dentro del sub-rango reivindicado y, ademas, el documento
del estado de la técnica no menciona que en algun tramo del rango descrito el
procedimiento se comporte de diferente manera. Por lo tanto, como dicha
informacion no estaba a disposicién del publico, la reivindicacion se considera

nueva.

(b) Solapamiento de rangos

En el caso de que un rango numeérico reivindicado se solape con un rango previamente

divulgado, se aplican los mismos principios que se establecieron en el apartado G7.5.1

y el apartado G7.5.2(a). .

La novedad de una reivindicacién se vera afectada por un documento del estado de la
técnica que mencione de forma explicita un extremo del rango conocido 0 uno o varios
valores intermedios dentro del rango de solapamiento. La exclusion fuera del rango
divulgado de aquellos valores que afecten a la novedad no es condicion suficiente para
garantizar esta Ultima; asi, debe considerarse también si la persona experta en la
materia, a la vista de las caracteristicas técnicas divulgadas y teniendo en cuenta el
conocimiento general comUn en ese campo, contemplaria seriamente aplicar las
ensefianzas técnicas del documento del estado de la técnica anterior en el rango

solapado.

En lo que respecta al solapamiento de férmulas quimicas, la novedad se reconoce si
el objeto reivindicado se distingue del estado anterior de la técnica por una nueva

ensefianza técnica. Es decir, habra novedad si ciertos elementos técnicos son nuevos
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en comparacion con una divulgacion previa. Un ejemplo de ello puede ser un residuo
quimico que se encuentre cubierto en términos generales por el estado de la técnica
en la zona de solapamiento, pero que no esté especificamente e individualmente
identificado en el documento. En ese caso, deberia considerarse si la persona experta
en la materia trabajaria en dicho rango de solapamiento o si aceptaria que el area de
solapamiento esta divulgada de manera directa y sin ambigliedades en el estado de la
técnica. Si la respuesta es positiva, habria falta de novedad. Se aplican asimismo
consideraciones analogas si la férmula quimica reivindicada define un sub-rango de

una féormula conocida del estado de la técnica.

G7.6. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SU USO EN PRIMERA Y SEGUNDA
INDICACION TERAPEUTICA

Art. 5.4, 6.4y 6.5 LP
La ley contempla la patentabilidad de sustancias o compaosiciones ya conocidas para
su uso como medicamento o para nuevas aplicaciones terapéuticas (art. 6.4 y 6.5 LP).
Los métodos de tratamiento quirdrgico, terapéutico y de diagndstico estan excluidos

de la proteccién por patente segun el art. 5.4 LP (ver apartado G4.4), esto es, no

podran ser objeto de patente.

Una sustancia o composicién ya conocida en el estado de la técnica puede ser
patentable en un uso médico de acuerdo con el art. 6.4 LP. Asi mismo, si la sustancia
0 composicién es ya conocida en el ambito médico, puede ser patentable en un
segundo uso médico de acuerdo con el art. 6.5 LP, siempre que dichos usos sean

nuevos e inventivos.

Los art. 6.4 y 6.5 LP constituyen una excepcion al principio general que dice que las
reivindicaciones de producto sélo pueden ser concedidas para productos
(absolutamente) nuevos. Sin embargo, esto no significa que las reivindicaciones de
producto en el primer y siguientes usos médicos no necesiten cumplir otros requisitos

de patentabilidad, como la actividad inventiva.

Una reivindicacion redactada como “Uso de una sustancia o una composicion X para
el tratamiento de la enfermedad Y...” se considera como una reivindicacion de método
de tratamiento que entra dentro de la excepcidn de patentabilidad del art. 5.4 de la LP,

y por tanto no sera admisible.

Sin embargo, una reivindicacion redactada como “Sustancia X para su uso como

medicamento” serd patentable, incluso si la sustancia X es conocida, siempre que su
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uso en medicina sea nuevo. Ilgualmente, sera patentable una reivindicacion redactada
como “Sustancia X para su uso en el tratamiento de la enfermedad Y”, siempre que
dicha aplicacion sea nueva e implique actividad inventiva respecto al estado de la
técnica, aunque éste divulgue el uso de la sustancia X como medicamento o en otra

indicacion terapéutica.

Si una solicitud describe por primera vez un determinado numero de usos

terapéuticos, quirdrgicos o de diagndstico distintos de una sustancia o composicién
conocida, normalmente se permite una reivindicacion independiente para cada uso

descrito, sin que se pueda objetar, como norma general, falta de unidad de invencion.

En la siguiente tabla se resumen los distintos tipos de redaccion de las reivindicaciones

de producto y su patentabilidad en base a la hormativa:

Casos Reivindicacion ¢ Patentable? articulo
A Uso del producto X para el | NO 5.4
tratamiento del asma
1.Producto X para su uso como | Sl (incluso si el producto X es 6.4
medicamento [X es conocido como | conocido pero no sSu uso en
B herbicida] medicina)
2.Producto segun la R1 para su | Sl
uso en el tratamiento del asma
Producto X para su uso en el | Sl (incluso si el caso B es estado 6.5
c tratamiento del cancer de la técnica, siempre que la
reivindicacion sea  inventiva
respecto al caso B)
Producto X para su uso en el | Sl (incluso silos casos By C son 6.5
tratamiento de leucemia estado de la técnica, siempre que
D el caso D sea inventivo respecto
a By C, porque la leucemia es un
tipo especifico de cancer)

Tabla 7.6

También son admisibles las correspondientes reivindicaciones de uso con la

redaccion tipo suizo para los casos C y D. Esta redaccion seria: “Uso del producto

X para la elaboracibn de un medicamento para el tratamiento del

cancer/leucemia”.

Una reivindicacion con la redaccién de tipo suizo es una reivindicacién de

procedimiento relacionada con el objetivo de fabricar un medicamento, mientras que

una reivindicacion con la redaccion “compuesto para su uso” es una reivindicaciéon
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de producto relacionada con un fin (tratamiento). Por lo tanto, dichas reivindicaciones

tienen categorias diferentes. Esto tiene las siguientes consecuencias:

(i) Si se ha concedido una solicitud principal (inicial) con una reivindicaciéon de tipo
suizo, la concesion de una patente sobre la base de la reivindicacion de producto
relacionada con el fin en su solicitud divisional no conduciria a una doble

patentabilidad.

(i) Dado que una reivindicacion de una actividad fisica concreta (por ejemplo, método,
proceso, uso) confiere menos proteccion que una reivindicacion de la entidad fisica
per se, una reivindicaciébn de tipo suizo confiere menos proteccion que una
reivindicacion redactada como “compuesto para su uso”. Por lo tanto, no se permite
un cambio de una reivindicacion de tipo suizo a una reivindicacion redactada como

“compuesto para su uso”.

En el caso de que una solicitud describa mas de un uso terapéutico, se permite que se
reivindiquen dichos usos en la misma solicitud, siempre que haya unidad de invencién

entre los distintos usos, es decir, que formen un Unico concepto inventivo general.

Hay que tener en cuenta, que el hecho de que exista un efecto farmacéutico, no implica
necesariamente una aplicacién terapéutica. Por ejemplo, la ocupacion selectiva de un
receptor especifico por una sustancia no puede considerarse como una aplicacion
terapéutica; de hecho, el descubrimiento de una sustancia que se une a un receptor
de forma selectiva, incluso si representa un gran avance cientifico, es necesario que
tenga una aplicacion en forma de tratamiento de una condicion patolégica para que
presente una contribucién técnica al estado de la técnica y pueda ser considerado

como una invencion patentable.

El alcance de la proteccion de una reivindicacién de un producto en funcion de su uso,
se limita a la sustancia 0 composicion Unicamente en el contexto de su uso médico,
gue es lo que le confiere al producto novedad y actividad inventiva, si es que la tiene.
Esto solo se aplica a sustancias y composiciones, no a otro tipo de productos. Por
ejemplo, la reivindicacién de un aparato para su uso en medicina, debe ser redactada

como un aparato adecuado para dicho uso médico.

Un producto puede calificarse de "sustancia o composicion" en el sentido del art. 6.5
LP si es el agente o ingrediente activo en el uso médico especifico y si el efecto
terapéutico puede atribuirse a sus propiedades quimicas. Por ejemplo, consideremos

un material de relleno que se inyecta entre un primer tejido destinado a recibir
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radioterapia y un segundo tejido sensible que se desea proteger de la radiacion. Si el
efecto de proteccion del material de relleno se consigue mediante un mero
desplazamiento mecanico del tejido sensible con respecto al tejido diana, debido al
volumen que ocupa entre los dos tejidos, el material de relleno se considera un
dispositivo y no una sustancia o composicion. Por otro lado, si el material de relleno
produjera un efecto de reduccion de la radiacion en el tejido sensible que pudiera
atribuirse a sus propiedades quimicas, se consideraria una "sustancia o composiciéon"

en el sentido del art. 6.5 LP.

G7.6.1. Usos terapéuticos

Art. 6.5 LP
El tratamiento de una enfermedad con una sustancia o composicion de la que ya se
conoce su uso para dicha enfermedad, y en el que la unica diferencia con el tratamiento
conocido es la dosis (el régimen de administracion) se considera como un nuevo uso
médico. Por lo tanto, los nuevos usos de una sustancia o una composicién pueden
estar basados no solo en el tratamiento de una enfermedad distinta, sino también en
el tratamiento de la misma enfermedad mediante distintos métodos que se diferencian
unos de otros, por ejemplo, en la dosis, en el régimen de administracion, en la ruta de

administracién o en el grupo de sujetos tratados.

Una reivindicacion dirigida a un nuevo uso médico de una sustancia 0 composicion
debera indicar la enfermedad a tratar, la naturaleza del compuesto terapéutico usado
y, Si es relevante para establecer la novedad y la actividad inventiva, el sujeto o grupo
de sujetos a tratar. Si el nuevo uso se refiere a una nueva terapia para tratar la misma
enfermedad utilizando el mismo compuesto, sustancia o composicion, la reivindicacion
deberd definir ademas todas las caracteristicas técnicas de la terapia que van a

proporcionar el efecto técnico deseado.

Una reivindicacion independiente de un nuevo uso terapéutico (segundo uso) de una
sustancia o composicién que esta basado en el uso de dicho producto en el tratamiento

de una enfermedad distinta, deberé estar redactada del siguiente modo:
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Sustancia X o para su uso

Composiciéon que
comprende X

(por

en un método para el tratamiento de Y o
en laterapiade Y, o
en un método para tratar Y, o

en un método de terapia de Y, o

como medicamento definido por su funcién

ejemplo
antiinflamatorio)

como

medicamento

Tabla 7.6.1a

Los términos “para su uso” son obligatorios para cumplir con las exigencias del art.

6.5 LP.

Si la reivindicacién independiente se refiere a una composicion, la definicion de la

composicion puede ponerse antes o después del término "para su uso". Por ejemplo:

"Composicion que comprende X para su uso en la terapia de Y" o "Composicion para

Su uso en la terapia de Y que comprende X".

Si el nuevo uso terapéutico esta basado en el uso del mismo producto en un

tratamiento distinto para la misma enfermedad, la reivindicacién independiente deberéa

estar redactada del siguiente modo:

Sustancia X para su en un método para el

uso o tratamiento de Y, o
en terapiade Y, 0 en
COMESEE ) ¢lLE un método para tratar

comprende X parasu |y

uso
en un método de

terapiade Y o

como medicamento
definido por su
funcién (por ejemplo
como un

medicamento

antiinflamatorio)

caracterizado por

otras
caracteristicas
del tratamiento,
como por
ejemplo: la
sustancia o la
composicion se
administra de
forma topica,
tres veces al

dia,..

Tabla 7.6.1b
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Las reivindicaciones de producto con un determinado propdésito, que no define
exclusivamente un uso médico que entre en las exclusiones de patentabilidad (ver
reivindicacion 4 de la siguiente tabla) deberian ser redactadas como reivindicaciones
del producto per se adecuado para el uso reivindicado.

La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de reivindicaciones que incluyen un uso

médico cuya redaccion es cuestionable por los motivos que se indican:

Cuestionable porque...

1. Sustancia X o un método para el tratamiento | sin el término “para su uso” no es
composicion que de Y, o en terapia Y, o un evidente si la reivindicacion esta
comprende X método para tratar Y, o un reivindicando un producto
en/para método de terapia de Y, o el adecuado para un uso especifico
tratamiento (topico) de Y, o en | o si la reivindicacion se limita al
la terapia (topica) de Y uso médico.
2. Medicamento para el tratamiento tépico la reivindicacion no indica ni un
(antiinflamatorio), papel terapéutico ni una
gue comprende la aplicacion terapéutica del
sustancia X o producto reivindicado. Es mas,
Composicion que sin el término “para su uso” no es
comprende X evidente si la reivindicacion esta

dirigida a proteger un producto
adecuado para el uso
especificado o si la reivindicacién
se limita al uso médico.

3 Sustancia X o como agente inflamatorio sin el término “para su uso” no es
composicion que evidente si la reivindicacion esta
comprende X reivindicando un producto

adecuado para un uso especifico
o si la reivindicacion se limita al

uso médico.
4. Sustancia X o para su uso como agente la reivindicacién no define un uso
composicién que antifingico/antibacteriano médico especifico del producto
comprende X reivindicado. El alcance de la

reivindicacién incluye usos no
médicos, ya que los agentes
antifingicos/antibacterianos
también se usan por ejemplo en
agricultura para el tratamiento de
las plantas.

Tabla 7.6.1c

Si el estado de la técnica divulga el producto per se en una forma que pueda

considerarse adecuada para el uso reivindicado, o una primera aplicacion médica, las
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reivindicaciones 1-4 carecerian de novedad. Esta objecion se solventaria redactando

las reivindicaciones como se describe en la Tabla 7.6.1a.

Ejemplos de falta de novedad

Ejemplo 1

Composicién que comprende X para su uso mediante tratamiento/aplicacion topica
Ya es conocida en el estado de la técnica una composicién que comprende X

Como la reivindicacion no identifica la indicacidn terapéutica especifica para X, la
caracteristica "para tratamiento/aplicacion tépica" sigue siendo de facto puramente

ilustrativa y no limita el alcance de la reivindicacion a esa aplicacién especifica.

Por otra parte, el término "tratamiento/aplicacion tépica" podria referirse a un
tratamiento cosmético. Por consiguiente, el objeto de la composicidn reivindicada se
anticiparia si dicha composicion que comprende X ya se conoce en el estado de la

técnica.

Ejemplo 2

Composicion que comprende X para su uso en terapia por administracion topica
Ya se conoce una composicion que comprende X para un uso médico.

El modo de administracion puede ser un factor critico en un tratamiento médico y se
considera una caracteristica limitante, pero sélo en relacion con una indicaciéon
médica (especifica) adicional. La "administracion tépica" especifica Unicamente el
modo de administracion, pero no se refiere a ningun efecto terapéutico obtenido con
ella. Por consiguiente, dado que la reivindicacion no identifica la indicacién
terapéutica especifica, la caracteristica "por administracion tépica" es meramente
ilustrativa y no una caracteristica técnica restrictiva capaz de establecer la novedad.
Asi pues, el objeto de la composicion reivindicada estaria anticipado si dicha
composicion que comprende X ya se conoce en el estado de la técnica para un uso

médico cualquiera.
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G7.6.2. Usos diagnosticos

Art. 6.5 LP
Una forma de redaccion adecuada para una reivindicacion de una sustancia para su
uso en un método de diagnostico excluido de patentabilidad por el art. 5.4 LP, podria

ser:

Sustancia X o composicion que | para su uso en un | “invivo"® | de la enfermedad
comprende X método de diagndstico Y

(*) El término “in vivo” limita el alcance de la reivindicacién a métodos de diagnéstico excluidos

de patentabilidad.

Tabla 7.6.2a

La excepcién de patentabilidad establecida en los art. 6.4 y 6.5 LP se refiere
Unicamente a los métodos excluidos en el art. 5.4 LP, esto es, aquellos que se aplican

directamente sobre el cuerpo humano o animal.

Por lo tanto, si la invencion se refiere a un método de diagndstico que no esta excluido
de patentabilidad, las reivindicaciones deberian ser redactadas como reivindicaciones

de producto per se adecuado para el uso reivindicado.

Si la reivindicacion independiente se refiere a una composicion, la definicion de la

composicion puede ponerse antes o después del término "para su uso".

La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de reivindicaciones relativas a sustancias
para su uso en un método de diagndstico no excluido por el art. 5.4 LP y por lo tanto,
esta redaccion esta permitida:

1. Sustancia X o Composiciéon que | para su uso en el diagndstico de la enfermedad Y,
comprende X 0 para su uso en el diagnéstico in vitro/ex vivo de la
enfermedad Y

2. Sustancia X o Composicién que | para su uso como agente de contraste para la
comprende X observacion del flujo sanguineo

Tabla 7.6.2b

Las reivindicaciones 1 y 2 careceran de novedad si en el estado de la técnica se

encuentra divulgada la sustancia X per se en una forma que se puede considerar
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adecuada para el uso reivindicado o si se encuentra divulgada su primera aplicacion

médica.

Para evitar la objecién de novedad, la reivindicacion 1 podria ser redactada como “uso
de [...] en el diagnostico in vitro/ex vivo de la enfermedad Y”. Si la solicitud tal y como
fue presentada describe de forma implicita o explicita que el método reivindicado tiene

que llevarse a cabo in vivo, la reivindicacion 1 deberia limitarse a los métodos in vivo.

La reivindicacion 2 podria redactarse como “uso de [...] como agente de contraste para

la observacion del flujo sanguineo”.

Las reivindicaciones 1 y 2 podrian también redactarse como reivindicaciones de

método:

o “Método para el diagndstico in vitro/ex vivo de la enfermedad Y usando la
sustancia X [...]" o

o “Método para el diagnostico de la enfermedad Y en una muestra usando la
sustancia X [...]" o

e “Método de imagen del flujo sanguineo usando la sustancia X [...]".

G7.6.3. Usos quirurgicos

Art. 6.5 LP
Una forma de redaccion adecuada para una reivindicacion de una sustancia para su
segundo uso en un método quirargico excluido de patentabilidad por el art. 5.4 LP,

podria ser:

Ejemplo
Sustancia X para su uso en un método de cateterismo intracardiaco como protector

de las paredes de los vasos sanguineos.

Si la reivindicacién independiente se refiere a una composicion, la definicion de la

composicion puede ponerse antes o después del término "para su uso".

Como se ha comentado anteriormente, la excepcion de patentabilidad establecida en
los art. 6.4 y 6.5 LP se refiere Unicamente a los métodos excluidos en el art. 5.4, esto
es, aquellos que se aplican directamente sobre el cuerpo humano o animal. Dentro de

los métodos quirdgicos (ver apartado G4.4.1) se permiten aquellos que, en general, no

implican un riesgo para la persona o aquellos que se realizan en un ambito comercial.
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Por lo tanto, si la invencion se refiere a un método de tratamiento quirargico que no
esta excluido de patentabilidad, las reivindicaciones deberian ser redactadas como
reivindicaciones de producto per se adecuado para el uso reivindicado. La siguiente
tabla muestra algunos ejemplos de reivindicaciones relativas a sustancias para su uso
en un método de tratamiento quirargico no excluido por el art. 5.4 LP, y por lo tanto,

esta redaccion esta permitida:

1. Sustancia X o Composicion que para su uso en un método de eliminacién de pelo
comprende X por radiacién laser
Tabla 7.6.3

La reivindicacion 1 carecera de novedad si en el estado de la técnica se encuentra
divulgada la sustancia X per se en una forma que se puede considerar adecuada para

el uso reivindicado o si se encuentra divulgada su primera aplicacién médica.

Esta objecion se solventaria redactando la reivindicacion como “uso de [...] para la
eliminacion del pelo mediante radiacion por laser” o como “método para la eliminacion

del pelo mediante radiacién por laser usando la sustancia X [...]".

G7.6.4. Reivindicaciones dependientes de acuerdo con el art. 6.5 LP

La redaccién de las reivindicaciones dependientes debe reflejar claramente su

dependencia de la reivindicacién independiente. Una formulacion adecuada puede ser

la siguiente:
Sustancia (X) o para su uso en la | donde otras

terapia  de la caracteristicas (por
Composicion (que .

P @ enfermedad Y ejemplo, se

comprende X) , -

segun la suministra  como
segun la| .. .
(seg reivindicacion # granulado soluble
reivindicacion #)

en agua)
o]

para su uso segun

la reivindicacion #

Tabla 7.6.4
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Ejemplo de reivindicacién dependiente incocorrectamente formulada.
Reivindicacion 1: Composicion que comprende X para su uso en el tratamiento de
Y.

Reivindicacion 2: Composicion segun la reivindicacion 1, que comprende 5 mg de
X.

La categoria de la reivindicacién 2 no esta clara y la dependencia es dudosa. La

reivindicacion parece depender de una reivindicacion dirigida a un producto per se.

La reivindicacién también careceria de novedad con respecto a la técnica anterior
que divulga una composicién que comprende 5 mg X, 0 una primera aplicacion

médica de la misma.

La reivindicacion debe reformularse como se ha indicado anteriormente insertando

"para su uso" entre "Composicion" y "segun".

Una reivindicacion referida al uso de un compuesto conocido para un proposito
particular (segundo uso no-médico) que estd basado en un efecto técnico, se interpreta
que dicho efecto técnico esta incluido en la reivindicacion como una caracteristica
técnica funcional. De esta forma, dicha reivindicacion serd nueva siempre que dicha
caracteristica técnica no haya sido divulgada con anterioridad (no se haya hecho
accesible al pablico). La novedad del uso de un compuesto conocido para un método
conocido de obtencion de un producto conocido puede no ser deducida de una nueva
propiedad del producto obtenido. En este caso, el uso de un compuesto para la
obtencion de un producto, tiene que interpretarse como un procedimiento de obtencion
del producto a partir del compuesto, y so6lo puede ser considerado como nuevo si el

propio proceso de obtencion es nuevo.

Sin embargo, una caracteristica de una etapa dentro de un proceso quimico, que
Unicamente sirve para explicar el efecto técnico obtenido, no es una caracteristica
técnica funcional que podria hacer que la reivindicacién sea nueva respecto al mismo
proceso divulgado en el estado de la técnica que tiene la misma etapa que produce el
mismo efecto, incluso si no esté indicado en el estado de la técnica dicho efecto

técnico. Esto seria considerado un descubrimiento.
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G7.7. NOVEDAD DE LAS REIVINDICACIONES TIPO “REACH-THROUGH”

Las reivindicaciones tipo “reach-through”, o de uso extendido, se definen como
aquellas reivindicaciones que tratan de obtener proteccién para un compuesto quimico
(y también para sus usos, sus composiciones, etc.) definiendo el producto
funcionalmente en términos de su accion (por ejemplo, agonista, antagonista) sobre
una diana bioldégica como una enzima o un receptor (ver apartado F4.6). En muchos
casos, la funcion reivindicada define compuestos quimicos mediante referencia a
nuevas dianas biolégicas. Sin embargo, compuestos que se unen a 'y que realizan su
accion sobre dicha diana biolégica no tienen por qué ser necesariamente nuevos
simplemente porque la diana sobre la que actian sea nueva. De hecho, en muchos
casos, el propio solicitante proporciona test o pruebas en la solicitud, que muestran
gue compuestos ya conocidos ejercen su accidn sobre la nueva diana bioldgica,
demostrando que estos compuestos que caen dentro de una definicion funcional o
reivindicacion de tipo “reach-through” ya son conocidos en el estado de la técnica vy,
por lo tanto, las reivindicaciones que se refieren a estos compuestos carecen de

novedad.
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G8. ACTIVIDAD INVENTIVA

G8.1. DEFINICION DE ACTIVIDAD INVENTIVA

Art. 8.1 LP
Se considera que una invencion reivindicada implica actividad inventiva si no resulta

del estado de la técnica de manera evidente para una persona experta en la materia.

La cuestion de si existe actividad inventiva solo surge si se ha determinado
previamente que la invencion es nueva. Para valorar la actividad inventiva puede
utilizarse un Unico elemento del estado de la técnica o bien, una combinacion de varios

elementos del estado de la técnica, incluido el conocimiento general comun.

Si durante la evaluacion de la actividad inventiva se sefiala que un determinado
elemento se considera perteneciente al conocimiento general comudn, no sera preciso
presentar una prueba documental salvo si alguna de las partes pone en duda que se

trata efectivamente de conocimiento general comuan (ver apartado G8.5).

G8.2. ;QUE SE CONSIDERA EVIDENTE?

La cuestion que hay que considerar, es la de si, el dia anterior a la fecha de
presentacion, o de prioridad en su caso, de la reivindicacién en estudio hubiera sido
evidente para una persona experta en la materia llegar a las caracteristicas técnicas
contenidas en dicha reivindicacion, teniendo en cuenta la técnica conocida en ese
momento. En caso afirmativo, se considera que la reivindicacion carece de actividad

inventiva.

El término evidente significa algo que no va mas alla del progreso normal de la
tecnologia, sino que se deduce de forma simple o l6gica del estado de la técnica, es
decir, que no supone el ejercicio de ninguna habilidad o capacidad mas alla de la que

se espera de una persona experta en la materia (ver apartado G8.4).

La invencion en su conjunto es evidente si, el dia anterior a la fecha de presentacion,
o de prioridad en su caso, un elemento del estado de la técnica o sus propios
conocimientos generales hubieran incitado o impulsado a la persona experta en la
materia a reemplazar, combinar o modificar los contenidos de uno o varios elementos
del estado de la técnica con una esperanza de éxito razonable en el objetivo de llegar

a la invencion reivindicada.
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En biotecnologia, la obviedad se considera “cercano” no so6lo cuando los resultados
son claramente predecibles, sino también cuando hay una razonable expectativa de
éxito. A la hora de llegar a una solucion obvia, es suficiente establecer que la persona
experta en la materia habria seguido las ensefianzas del estado de la técnica con una
expectativa razonable de éxito. Del mismo modo, una mera actitud de “try and see” a
la luz del estado de la técnica mas cercano no lleva necesariamente a una solucion

inventiva.

Por otra parte, una “expectativa razonable de éxito” no debe confundirse con la
“esperanza de éxito”. Si los investigadores son conscientes cuando se embarcan en
su investigacion de que, para llegar a una solucién técnica no so6lo necesitan
habilidades técnicas sino también habilidad en la toma de decisiones no triviales
durante toda la investigacién, respecto a la invencion resultante no puede considerarse

gue hubiera una expectativa razonable de éxito.

G8.3. ESTADO DE LA TECNICA PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD INVENTIVA

El estado de la técnica para valorar la actividad inventiva, al contrario que en el caso
de la novedad, no incluye el contenido de las solicitudes espafiolas de patentes o de
modelos de utilidad ni las solicitudes de patente europea o PCT que designen a
Espafia, previstas en el art. 6.3 LP (ver apartado G6.1).

Las consideraciones fundamentales para determinar el estado de la técnica pertinente

a la hora de evaluar la actividad inventiva son las siguientes:

- la invencién reivindicada debe ser considerada como un todo, es decir, se deben
considerar el objeto reivindicado, el problema técnico planteado y la solucion
propuesta de forma global y no las caracteristicas técnicas individuales de forma
aislada, con el fin de evitar que la obviedad de dichas caracteristicas por separado
pueda llevar a concluir la del conjunto, sin tener en cuenta el efecto sinérgico de
su combinacion.

- los documentos pertinentes del estado de la técnica deben ser considerados como
un todo y deberian inducir a la persona experta en la materia a combinar el
contenido de esos documentos de una forma que conduzca al objeto reivindicado

con una probabilidad razonable de éxito; y
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- se deben estudiar los documentos de referencia sin tener en cuenta los
conocimientos aportados por la invencion reivindicada, ya que estos conocimientos

no forman parte del estado de la técnica.

Cuando se estudia la actividad inventiva, al contrario que cuando se estudia la
novedad, se permite interpretar cualquier documento a la luz de los conocimientos
existentes hasta el dia anterior a la fecha efectiva (fecha de presentacién o fecha de
prioridad) aunque sean posteriores a la fecha de publicacién del documento del estado
de la técnica. Esto es, el documento recuperado del estado de la técnica se interpreta
como lo hubiera hecho la persona experta en la materia el dia anterior de la fecha
efectiva de la solicitud cuya actividad inventiva se evalla. Se trata de considerar todos
los documentos pertinentes recuperados en la busqueda a la luz del conocimiento
general comun a disposicion de la persona experta en la materia el dia anterior a la
fecha efectiva de la solicitud. En efecto, ese es el conocimiento de que hubiera

dispuesto la persona experta en la materia para tratar de llegar a la invencion.

Cuando se identifica la contribucién técnica que una determinada invencién realiza al
estado de la técnica, a fin de determinar si existe una actividad inventiva, debe tenerse
en cuenta, en primer lugar, lo que el mismo solicitante reconoce como conocido, tanto
en la descripcion como en las reivindicaciones. No obstante, el estado de la técnica
adicional citado en el IET o en cualquier otro documento, podria situar la invencion
reivindicada en una perspectiva totalmente diferente de la que ha mostrado el
solicitante y, de hecho, este estado de la técnica citado podria hacer que el solicitante

corrigiera voluntariamente sus reivindicaciones para replantear su invencion.

Ademas de los conocimientos especializados propios de la persona experta en la
materia, también puede formar parte del estado de la técnica pertinente el

conocimiento general comun (ver apartado G8.5).

Con el fin de llegar a una conclusién final sobre si una determinada reivindicacion
implica o no actividad inventiva, es necesario establecer |a diferencia entre el objeto
de dicha reivindicacion en su conjunto y el conjunto del estado de la técnica conocido.
La apreciaciéon de la actividad inventiva partira del estado de la técnica mas cercano
gue se haya identificado. Se tendran también en cuenta los contenidos implicitos, es
decir, aquellos que una persona experta en la materia podria deducir razonablemente
de la divulgacion explicita, asi como los conocimientos generales de la persona
experta en la materia el dia anterior a la fecha de presentacion, o de prioridad en su

caso.
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G8.4. LA PERSONA EXPERTA EN LA MATERIA

La persona experta en la materia es una figura ficticia, una persona o un equipo de
personas, por ejemplo, un equipo de investigacién, que hipotéticamente tiene acceso
a todo el conocimiento comudn en su campo técnico, con competencias normales en la

técnica y que esté al corriente de lo que era el conocimiento general comun (ver

apartado G8.5) en dicho campo técnico en la fecha de presentacion, o de prioridad en

su caso. Debera suponerse igualmente que ha tenido acceso a todo lo que contiene el
estado de la técnica, en particular, a los documentos citados en el informe sobre el
estado de la técnica, y que ha tenido a su disposicion los medios y capacidad normales

para una experimentacion de rutina.

Si un problema lleva a la persona experta en la materia a buscar su solucién en un
campo técnico diferente del inicialmente planteado, el/la especialista en dicho nuevo
campo pasa a ser la persona cualificada para resolver el problema. La persona experta
en la materia puede buscar sugerencias de soluciones en campos técnicos préximos
0 generales, o incluso en otros mas alejados, siempre que se vea inducida o motivada

a ello.

Si el problema formulado tras la comparacion con el estado de la técnica mas cercano

que debe resolver la invencion (ver apartado G8.6) impulsa a la persona experta en la

materia a buscar su solucién en otro campo técnico, el especialista de ese campo sera
la persona cualificada para resolver el problema. La persona experta en la materia
puede buscar sugerencias de soluciones en campos técnicos proximos o generales, o
incluso en otros mas alejados, siempre que se vea inducida o motivada a ello. En
consecuencia, los conocimientos y las aptitudes de ese especialista serviran de base
para apreciar si la solucion implica una actividad inventiva. En ciertas circunstancias,
puede ser mas adecuado considerar la figura de la persona experta en la materia como
un grupo de personas, por ejemplo, un equipo de investigacién o de produccion, en
vez de como una sola persona. Este puede ser el caso, por ejemplo, de ciertas
tecnologias de vanguardia y de procedimientos altamente especializados. Asimismo,
debe tenerse presente que la persona experta en la materia dispone del mismo nivel
de conocimientos y aptitudes a la hora de evaluar tanto la actividad inventiva como la

suficiencia descriptiva.

Marzo 2023 G - 140



PARTE G
PATENTABILIDAD
Directrices de Examen de Solicitudes de Patentes (Ley 24/2015)

G8.5. EL CONOCIMIENTO GENERAL COMUN

El conocimiento general comun es aquel que la persona experta en la materia (ver

apartado G8.4) tiene a su disposicién de forma inmediata bien porque lo conoce, bien

porque sabe dénde se encuentra. En general, no es preciso que este conocimiento
general comun se encuentre disponible por escrito, aunque es frecuente que adopte

la forma de un libro de texto, una enciclopedia o un manual.

Para determinar qué puede ser considerado conocimiento general comun, se pueden

seguir los siguientes indicios:

- La persona experta en la materia debe ser capaz de seleccionar la enciclopedia,
estudio relevante, publicacion cientifica o solicitud de patente donde se encuentra

dicha informacion.

- Una vez seleccionada la fuente, debe ser capaz de identificar la informacién sin

esfuerzo excesivo.

- La informacion encontrada no debe ser ambigua y debe ser utilizable de forma

directa, sin dudas y sin necesidad de una investigacion adicional.

El conocimiento general comin puede estar redactado en cualquier idioma, a

semejanza de lo que ocurre con el estado de la técnica.

Los libros de texto y monografias pueden ser considerados como representativos del
conocimiento general comun, incluidas las referencias que puedan contener a otros
articulos o bibliografia. En este sentido, debe tenerse presente el principio de que la
informacion no adquiere el caracter de conocimiento general comdn por el hecho de
figurar en un libro de texto concreto, sino que, al contrario, es porque tiene este
caracter, que aparece en los libros. Por ello, debe seguirse la regla de que lo publicado
debe haber sido parte del conocimiento general comudn con cierta antelacién a la fecha

de la publicacion del texto citado.

En general, una Unica publicacion (por ejemplo, un documento de patente o un articulo
cientifico) no puede ser considerada como conocimiento general comun, si bien en
ciertos casos, algunos articulos de publicaciones técnicas, en especial los de caracter
recopilatorio o de panoramica del estado del arte, si pueden constituir una fuente
valida. Este puede ser el caso también de literatura (patente o no patente) relativa a
campos de la técnica tan novedosos que todavia no han sido tratados en libros de

texto.
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El conocimiento general comun puede provenir de distintas fuentes y no depende
necesariamente de la publicacion de un documento especifico en una fecha
determinada. La afirmacion de que algo es conocimiento general comun solo necesita
ser respaldada mediante pruebas documentales (un libro de texto, por ejemplo) si es

puesta en cuestion.

En el caso particular de las invenciones basadas en inteligencia artificial, se asumira
que dicho conocimiento general comun incluye las herramientas sobradamente

conocidas en dicho campo.

El conocimiento general comun puede tener especial relevancia a la hora de evaluar

el requisito de actividad inventiva.
G8.6. EL METODO PROBLEMA SOLUCION (MPS)

El método recomendado en estas Directrices para evaluar la actividad inventiva es el
Método Problema Solucién, o en sus siglas MPS. Este método se seguira siempre,
salvo en casos excepcionales que el/la examinador/a deberd justificar debidamente.

El MPS se divide en tres etapas principales:

Determinar el estado de la técnica mas préximo.
Establecer el problema técnico objetivo a resolver.

3. Analizar si la invencién reivindicada hubiera sido o no evidente para la persona
experta en la materia, partiendo del estado de la técnica mas proximo y el problema

técnico objetivo.

G8.6.1. Desarrollo del MPS

Una manera de aplicar el MPS consiste en responder estas cinco preguntas:

1. ¢Cudl es el estado de la téchica mas proximo?

2. ¢Cual es la diferencia, en términos de caracteristicas técnicas, entre la invencion

reivindicada y el estado de la técnica mas proximo?

3. ¢ Qué efecto técnico se deriva de esa diferencia?

4. ;Cuél es el problema técnico objetivo subyacente?

5. La persona experta en la materia, sin emplear su capacidad inventiva:

- ¢hubiera reconocido dicho problema?
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- ¢lo hubiera resuelto de la manera reivindicada?

Prequnta 1: s Cudl es el estado de la técnica mas préoximo?

El estado de la técnica mas cercano es aquel elemento Unico del estado de la técnica
a partir del cual resultara mas convincente el razonamiento por el cual se argumenta
la falta 0 no de actividad inventiva. A la hora de seleccionar el estado de la técnica mas
proximo, es preciso considerar que debe estar dirigido al mismo propésito o efecto que
la invencion reivindicada o, por lo menos, pertenecer al mismo campo técnico 0 a uno
cercano. En general, ser4 aquel elemento que, correspondiendo a un uso o aplicacion
similar, requiera el minimo de modificaciones estructurales o funcionales para llegar a

la invencion reivindicada.

En algunos casos pueden existir diversos documentos del estado de la técnica que
constituyen puntos de partida igualmente validos para la aplicacion del método. En el
caso de existir actividad inventiva, puede ser necesario aplicar el MPS a partir de cada
uno de dichos documentos considerados igualmente préximos. Sin embargo, esto solo
sera necesario cuando se tenga el convencimiento de que dichos documentos del
estado de la técnica constituyen puntos de partida igualmente validos. En particular,
en procedimientos de oposicidn, no debe entenderse que la estructura del método
MPS permite al oponente desarrollar durante el procedimiento tantas objeciones a la
actividad inventiva como desee, con la esperanza de que alguna pueda resultar

exitosa.

No obstante, en el caso de no existir actividad inventiva, si se dispone de diferentes
elementos con igual proximidad al estado de la técnica, no sera necesario que el/la
examinador/a entre en la cuestién de cual es el mas cercano, sino que solamente
deber& considerar si el documento que utiliza constituye un punto de partida valido

para valorar la actividad inventiva.

En consecuencia, el solicitante no puede refutar la falta de actividad inventiva sobre la
base de un mejor documento del estado de la técnica mas proximo: un elemento del
estado de la técnica a partir del cual se concluya que la invencién reivindicada tiene
actividad inventiva no puede ser “mas préximo” que otro a partir del cual la invencion
carezca de dicha actividad inventiva, ya que, en este caso, resulta evidente que el

primero no representa el punto de partida mas prometedor para llegar a la invencion.

A la hora de identificar el estado de la técnica mas proximo se tendrd en cuenta lo que

el solicitante reconoce en la descripcion y las reivindicaciones como ya conocido, que
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el/la examinador/a consideraré correcto, salvo que el solicitante notifique algun error

al respecto.

Prequnta 2: ;/Cudl es la diferencia, en términos de caracteristicas técnicas, entre

lainvencioén reivindicada y el estado de la técnica mas proximo?

Es importante analizar las diferencias entre las caracteristicas técnicas reivindicadas
en la solicitud, por una parte, y el estado de la técnica méas cercano, por la otra. Se
trata de concentrar la atencion en los términos precisos de la reivindicacion, que son
los que definen el objeto para el que se solicita la proteccion y establecer las
“caracteristicas diferenciadoras” (estructurales o funcionales) entre la invencion
reivindicada y el estado de la técnica mas préoximo. Se evitan asi errores relacionados

con una incorrecta apreciacion de la causalidad.

Aquellas caracteristicas de las que no pueda establecerse que aportan alguna
contribucién al caracter técnico de la invencion, ya sea independientemente o en
combinacién con otras, no seran tenidas en cuenta para la apreciacion de la actividad
inventiva. Esta situacién puede darse, por ejemplo, si una caracteristica contribuye
solamente a la solucion de un problema no técnico, como pueda ser uno perteneciente

a una materia excluida de patentabilidad (ver el apartado G8.16 sobre ejemplos del

tratamiento de reivindicaciones que comprenden una mezcla de caracteristicas
técnicas y no técnicas). En el apartado G.3 se explican, para el caso de las materias
excluidas de patentabilidad, los criterios a seguir para determinar cuando una
caracteristica contribuye a un efecto técnico en el contexto de la invencion, aunque no

posea caracter técnico cuando se considera aisladamente.

Prequnta 3: ;Qué efecto técnico se deriva de esa diferencia?

e Causalidad
Es necesario considerar el efecto técnico que se deriva de y es directamente atribuible
a la diferencia entre la invencién y el estado de la técnica mas cercano, formulada en

términos de caracteristicas técnicas.

Es muy importante ser muy riguroso ya que el efecto técnico deber ser causado por
dicha diferencia. No se tendran en cuenta las afirmaciones del solicitante en la
descripcion sobre diversas ventajas de la invencién, si dichas ventajas no se derivan
directamente de la diferencia con el estado de la técnica en términos de las

caracteristicas técnicas reivindicadas.
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e /Y sino hay efecto técnico?

En determinadas ocasiones no es posible para el/la examinador/a formular un efecto
técnico o dicho efecto técnico no es claro. Es una situacion normal que se resuelve en
la siguiente etapa del método en el momento de definir el problema técnico como se

vera a continuacion.

Prequnta 4. ; Cual es el problema técnico objetivo subyacente?

e Equivalencia entre efecto técnico y problema técnico.

En el contexto del método problema-solucién, el problema técnico se refiere al
propésito y la tarea de modificar o adaptar el estado de la técnica mas proximo para
conseguir los efectos técnicos que la invencién aporta con respecto del estado de la
técnica mas préximo. El problema técnico asi definido se denomina “problema

técnico objetivo”.

El problema técnico objetivo derivado de esta forma puede no ser el mismo que el
solicitante planted en su solicitud. Este ultimo puede requerir una reformulacion dado
que el problema técnico objetivo se basa en hechos objetivamente establecidos, en
particular con relacién al estado de la técnica encontrado durante la basqueda, que
puede ser diferente del estado de la técnica del que era consciente el solicitante en el
momento de presentar la solicitud. De hecho, el estado de la técnica citado en el
informe de busqueda puede llevar a apreciar la invencion bajo un punto de vista
diferente del obtenido a partir de la mera lectura de la solicitud, lo que puede dar lugar
a que el problema técnico objetivo tenga un alcance mas limitado o diferente del

sugerido inicialmente en la solicitud.

Un ejemplo de ello se daria cuando el problema original enunciado es la provision de
un producto, proceso o método que consigue una mejora, pero no existe evidencia de
gue la materia reivindicada sea ventajosa con respecto al estado de la técnica mas
préximo revelado tras la busqueda. En este caso, el problema debe reformularse como

la provisién de un producto, proceso o método alternativos.

El problema técnico objetivo se define basdndose en el efecto técnico producido por
las caracteristicas diferenciadoras. Se debe evitar, no obstante, formular el problema

técnico objetivo de manera que contenga indicaciones que apunten hacia la solucién.

Cualquier efecto proporcionado por la invencion puede ser utilizado como punto de
partida para la reformulacion del problema técnico objetivo, en tanto en cuanto dicho

efecto se derive de la solicitud tal y como fue originalmente presentada, y a la luz del
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estado de la técnica méas proximo. También es posible basarse en nuevos efectos
presentados posteriormente por el solicitante, siempre que el experto en la materia
reconozca estos efectos como implicitos o relacionados con el problema técnico

sugerido inicialmente.

Ejemplo de nuevo efecto presentado posteriormente

La solicitud de una invencién tal como se presenta originalmente se refiere a una
composicion farmacéutica que presenta una actividad especifica. A primera vista, a
partir del estado de la técnica, la composiciébn carece de actividad inventiva.
Posteriormente, el solicitante aporta nuevas pruebas que muestran que la
composicion reivindicada presenta una ventaja inesperada en cuanto a que posee

una baja toxicidad.

En este caso se permite reformular el problema técnico con el fin de incluir la
cuestion de la toxicidad, ya que esta se encuentra relacionada con su actividad
farmacéutica, en el sentido de que una persona experta en la materia consideraria

siempre ambos aspectos conjuntamente.

La expresion "problema técnico" se interpreta en sentido amplio; no implica
necesariamente que la solucion técnica sea una mejora del estado de la técnica. Por
lo tanto, el problema podria consistir simplemente en buscar una alternativa a un
dispositivo 0 proceso conocido que proporcione los mismos o similares efectos o que
sea mas eficaz. Un problema técnico sélo puede considerarse resuelto si todas las
realizaciones reivindicadas presentan los efectos técnicos en los que se basa la

invencion.

A veces, el problema técnico objetivo debe considerarse como una agregacion de una
pluralidad de "problemas parciales". Este es el caso cuando no se consigue un efecto
técnico con todas las caracteristicas distintivas, sino que hay una pluralidad de
problemas parciales que son resueltos de forma independiente por diferentes

conjuntos de caracteristicas distintivas.
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Ejemplo 1. Formulacion del problema técnico

Un solicitante reivindica un procedimiento A que tiene un paso adicional X gracias
al cual se obtiene un incremento de la produccién con respecto al procedimiento B

descrito en el documento D01, que constituye el estado de la técnica mas préximo.

El planteamiento inicial del analisis mediante el MPS se expone esquematicamente

a continuacion:
1. Estado de la técnica mas proximo: D01, procedimiento B

2. Diferencia formulada en términos de caracteristicas técnicas reivindicadas: etapa

adicional X

3. Efecto técnico de dicha diferencia: incremento de la produccion con respecto al

procedimiento B
4. Problema técnico objetivo: cdmo incrementar la produccién del procedimiento B

Quedaria pendiente de contestar la quinta pregunta para determinar si realmente la
invencion consistente en afiadir la etapa X al procedimiento B tiene actividad

inventiva o no.

No obstante, lo anterior, si una reivindicacion incluye un objetivo no técnico, este podra
formar parte de la formulacion del problema técnico objetivo, ya sea como parte del
marco en el que se inscribe el problema técnico a resolver o, en particular, como una
restriccion que debe cumplirse, tal como, por ejemplo, puede ser un pliego de
condiciones no técnicas que se le proporciona a la persona experta en la materia, y

gue, en cualquier caso, es conocida por ella.
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Ejemplo 2. Formulacion del problema técnico

Una reivindicacion tiene como objeto un aparato de fax con medios para seleccionar
los emisores de un fax de entre un repertorio de nombres pre-registrados, de manera
gue, tras su transmision, registra el emisor y el coste de la conexién, permitiendo

supervisar los costes en que incurre cada usuario del dispositivo.

El estado de la técnica mas préximo DO1 divulga un aparato de fax capaz de ser
utilizado por diferentes personas de una organizacion, que comprende medios para
seleccionar, de entre un repertorio de nombres pre-registrados, el del emisor, que se

afade automaticamente al mensaje.

La diferencia con el estado de la téchica mas proximo es la monitorizacion de costes.
Una definicién del problema técnico podria ser “cédmo afiadir funciones a una maquina

de fax como la descrita en DO1 para incrementar la eficiencia y la eficacia de costes”.

Esta definicion del problema técnico, sin embargo, no poseeria méas aspecto técnico
que la referencia a una méaquina de fax, y ademéas no mencionaria la monitorizacién

de costes.

Por ello, en este caso si seria correcto definir el problema técnico objetivo como “cémo
proponer medios para supervisar los costes en que incurre cada usuario de una
magquina de fax como la de DO1” (esto es, medios para almacenar el nombre del

emisor y el coste de la comunicacion).

En este caso se considera que el objetivo de supervisar los costes constituye la
motivacion esencial para la parte técnica (modificar una maquina de fax), y por ello
se puede incluir como parte de la formulacion del problema técnico, si bien no tiene

caracter limitante en cuanto a la valoracion de la actividad inventiva.

El objetivo de formular el problema técnico segun estos principios es garantizar que la
actividad inventiva solo se reconozca sobre la base de caracteristicas que contribuyen
al caracter técnico de la invencién. Los efectos técnicos utilizados para formular el
problema técnico objetivo han de poder deducirse de la solicitud tal como se presento,
considerada a la luz del estado de la técnica mas proximo y deben lograrse en todo el
ambito de la reivindicacion. Por lo tanto, una reivindicacion debe limitarse de tal manera
gue sustancialmente todas las realizaciones incluidas en la reivindicacion muestren

estos efectos.
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Para aquellos efectos técnicos que no son directamente conseguidos por la invencion

reivindicada, sino que son solo “efectos técnicos potenciales”, ver apartado G3.3.2 (d)

y apartado G3.7.2. Asimismo, con respecto a efectos técnicos procedentes de

implementaciones técnicas especificas, donde el disefio de los algoritmos esta
motivado por consideraciones asociadas al funcionamiento interno de un ordenador,

ver el apartado G3.3(b).

En el caso de reivindicaciones concernientes a una implementacion técnica de un
método o plan no técnico, como pueda ser un método comercial 0 un juego, una
modificacion del método no técnico con la intencidn de evitar un problema técnico, se
considera que no supone contribucidén técnica alguna. Antes bien, constituye una
modificacion de las condiciones de contorno no técnicas que se le dan a la persona

experta en la materia a cargo de la implementacion técnica de dicho método o plan.

En tales casos, debe considerarse cualquier ventaja o efecto técnico asociados a la
implementacién técnica, mas alla de los efectos y ventajas inherentes al método o plan
no técnico que, como mucho, tienen un caracter fortuito con respecto a la
implementacién, y no deben tenerse en cuenta como efectos técnicos sobre los que

fundamentar la definicion del problema técnico objetivo.

Ejemplo. Implementacién técnica de un método o plan no técnico

En un juego online en una red informética distribuida, el efecto de reduccion del
trafico generado mediante la reduccion del nimero maximo de jugadores no puede
servir para fundamentar el problema técnico objetivo. Esto es mas bien el resultado
de modificar el pliego de condiciones relativas al juego, que no son técnicas. El
problema del trafico no se aborda mediante una solucion técnica, sino que se evita
mediante una solucién no técnica. Dicho nUmero maximo de jugadores es parte del
pliego de condiciones que se entrega a la persona experta en la materia (p.ej. un/a
ingeniero/a software) para la implementacion técnica del juego. Por lo tanto, lo Unico
gque habria que valorar es si la implementacion técnica especifica habria sido obvia

0 no para dicho experto en la materia.

e (/Y sino hay efecto técnico o el efecto técnico no es claro?
En estos casos, el problema técnico se define como la bausqueda de una alternativa a
lo que esté reflejado en el estado de la técnica.

La expresion “problema técnico” deberia interpretarse en sentido amplio; no implica
necesariamente que la solucién constituya una mejora técnica en relacion con el

estado de la técnica. Podria ocurrir que el problema consista simplemente en buscar
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una solucion alternativa a un dispositivo o0 a un procedimiento conocido que produzca

efectos idénticos o similares.

Esta claro que en este caso la contestacion a la pregunta ¢hubiera reconocido la
persona experta en la materia el problema planteado? sera siempre afirmativa. En
efecto, la persona experta en la materia estad generalmente interesada en hallar
alternativas y en buscar nuevas maneras de hacer las cosas. La cuestion de si hubiera
resuelto dicho problema de la misma manera que en la invencion, basandose en el

estado de la técnica disponible, queda sin embargo pendiente.

. Las caracteristicas técnicas reivindicadas a tener en cuenta deben

contribuir a solucionar un problema técnico

Si se han identificado caracteristicas en la invencién no recogidas en el estado de la
técnica mas préximo pero que aparentemente no contribuyen a solucionar ningun
problema técnico que el/la examinador/a pueda identificar basandose en sus
conocimientos y en lo indicado en la solicitud, dichas caracteristicas no seran tenidas

en cuenta para el andlisis posterior de la actividad inventiva.

Esta es una situacion que puede darse cuando, por ejemplo, una caracteristica
contribuye solamente a la solucién de un problema no técnico, como pueda ser uno
relativo a una materia excluida de patentabilidad (articulos 4.4 y 4.5 de la LP, apartado
G3).

Si se tendran en cuenta todas aquellas caracteristicas que contribuyan al caracter
técnico de la invencion, incluidas aquellas que tomadas de forma separada puedan
tener un caracter no técnico, pero que interaccionen con alguna caracteristica técnica

para proporcionar un efecto técnico.
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Ejemplo. Caracteristicas no técnicas per se que contribuyen ala solucién
Sistema para diagnosticar la presbicia que comprende:

a) Un dispositivo que captura una imagen de la cara de un sujeto y genera un
fichero digital de la misma.

b) Un ordenador configurado para ejecutar un algoritmo de inteligencia artificial
gue analiza la imagen y la clasifica como correspondiente 0 no a un sujeto con
presbicia.

¢) Donde el algoritmo es entrenado con un repertorio de rostros a los que se ha
asociado un diagnostico sobre la presbicia.

En este caso, aunque un algoritmo matematico, como es el caso de uno de inteligencia
artificial, no posee caracter técnico per se (tomado aisladamente), en el caso de la
invencion, si que esté clara y causalmente relacionado con el proposito técnico de la

invencion (diagnosticar una condicion fisioldgica, como la presbicia).

Ejemplo. Caracteristicas no técnicas que no contribuyen ala solucion

Método de realizacion de un pedido implementado por ordenador, que consta de los

pasos:

. Introducir la informacion del pedido en un ordenador, identificado por un codigo
de pedido.

o Almacenar dicha informacion en el ordenador.

. Transmitir el cdédigo del pedido a un sistema central de gestion para su

procesamiento.

El hecho de utilizar un ordenador, introducir y almacenar en él datos, asi como
transmitirlos a otro ordenador son aspectos técnicos. A su vez, el almacenamiento de
una orden de pedido, el que ésta contenga un cédigo identificativo, y que se envie a un
punto central de procesamiento constituyen un plan, regla o método para el ejercicio de
una actividad econémica-comercial, y por tanto no poseen caracter técnico. Los datos
involucrados en dicho plan no guardan relacion con ningn parametro operacional o

técnico del ordenador, ni afectan a su funcionamiento.

Por lo tanto, se concluye que estos aspectos no técnicos no estéan involucrados en la
generacion de ningun efecto técnico y, en consecuencia, no deberan ser tenidos en

cuenta a la hora de evaluar la actividad inventiva.
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Algunas cuestiones que, por ejemplo, el/la examinador/a puede plantearse con

respecto a una posible contribucién al efecto técnico de una caracteristica son:

1. ¢Aporta un mero contenido cognitivo dirigido a un usuario observador o tiene algin
impacto en alguna funcion técnica de un método o un aparato?

2. ¢ Describe o modela entidades en un plano légico o define una implementacion técnica
concreta?

3. ¢Contribuye a evitar o a solucionar un problema técnico?

Ejemplo. Pelota de tenis con color
Se reivindica una pelota de tenis que es de un determinado color.

El color, en general, puede ser tanto una caracteristica técnica como una

caracteristica estética

Para la evaluacion de la actividad inventiva sélo se tendré en cuenta el color si en
la solicitud o en el estado de la técnica se determina que dicho color produce un
efecto técnico, como por ejemplo mejorar su visibilidad cuando se retransmite un

partido.

De la misma manera tampoco seran tenidas en cuenta caracteristicas reivindicadas
gue sean la mera expresion de una idea o de un deseo, aunque respondan a la
existencia de un problema técnico, puesto que dichas caracteristicas deberian estar
expresadas por medio de caracteristicas técnicas que permitieran conseguir el objetivo

de la invencion en la practica.

Por ejemplo, “un sistema de identificacion biométrica caracterizado por permitir
identificar a las personas mientras caminan sin que deban detenerse” no se
considerard que tenga caracteristicas técnicas que lo diferencien de ningln otro
sistema de identificacién biométrica descrito en el estado de la técnica, aunque en el
estado de la técnica no se diga que permiten identificar a las personas al pasar, si no
se menciona ninguna caracteristica técnica particular que permita obtener el resultado

reivindicado.

En ocasiones no es posible identificar un Gnico problema técnico si no que las
caracteristicas técnicas diferenciales contribuyen a resolver varios problemas técnicos

relacionados con una misma invencion que sera preciso analizar por separado.
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Pregunta 5: ¢sLa persona experta en la materia hubiera reconocido vy resuelto el

problema?

o ¢Hubierareconocido y hubieraresuelto el problema?

La cuestidon es si la persona experta en la materia hubiera llegado a un resultado
comprendido dentro del objeto reivindicado sin usar su capacidad inventiva. No es
suficiente con demostrar que la persona experta en la materia hubiera podido llegar a

dicho resultado.

En efecto, la pregunta que el/la examinador/a debe responder es si existe una
ensefianza en el estado de la técnica, considerado globalmente, que hubiera inducido
(no que hubiera podido inducir, sino que realmente habria inducido) a la persona
experta en la materia, enfrentada al problema técnico planteado, a maodificar o a
adaptar dicho estado de la técnica, teniendo en cuenta dicha ensefianza, y llegar a un
resultado que esté comprendido en el ambito de las reivindicaciones, consiguiendo asi
el mismo fin que la invencioén. Incluso seria suficiente una incitacion implicita o un
incentivo reconocible de forma implicita para demostrar que la persona experta en la

materia habria combinado los elementos del estado de la técnica.

La cuestion a responder no es si la persona experta podria haber llegado a la invencion
adaptando o modificando el estado anterior de la técnica més proximo, sino si lo habria
hecho porque el estado de la técnica le hubiera inducido a ello, con la esperanza de
resolver el problema técnico objetivo, 0 al menos de conseguir una cierta mejora o

ventaja.

Se debe pues resaltar la importancia de buscar indicadores en el estado de la técnica

gue apunten en la direccion de la invencién.

Cuando una invencion requiera varios pasos para llegar a la solucion del problema
técnico, se considerara no obstante que no hay actividad inventiva si el problema
técnico conduce a la persona experta en la materia a su solucion a través de varios
pasos, donde cada uno de ellos resulte evidente (bien con un Unico documento o con
la combinacién con otro) a la vista, tanto de los aspectos o tareas resueltos como de

los pendientes de resolucion.
e ¢(Sin emplear su capacidad inventiva?

Hay que evitar en la respuesta a la pregunta 5 que el conocimiento previo de la

invencion que tiene el/la examinador/a le induzca a considerar que los conocimientos
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de la invencion ya eran conocidos por la persona experta en la materia, ya que se

trataria de un analisis ex post facto (ver apartado G8.12)

G8.6.2. Esquema de aplicacion del MPS

Los pasos detallados a continuacion resumen la aplicacion del método problema-
solucion. Con el fin de que sea lo mas general posible, se ha supuesto que las
reivindicaciones son mixtas, esto es, que contienen caracteristicas técnicas y no

técnicas.

1. Determinacién de las caracteristicas que contribuyen al caracter técnico de la
invencion, sobre la base de los efectos técnicos conseguidos en el contexto de
la invencion.

2. Seleccién de un punto de partida dentro del estado de la técnica como el mas
préximo a la invencion, teniendo en cuenta las caracteristicas que contribuyen
al caracter técnico, identificadas en 1.

3. Identificacion de las diferencias con el estado de la técnica mas préximo,
determinando, en el contexto de la totalidad de la invencién, cuéles contribuyen
al cardcter técnico de la invencién y cuales no.

a. Si no hay diferencias (incluso no técnicas), se sefialara una falta de
novedad.

b. Si las diferencias no suponen contribucion técnica alguna, se sefialara
una falta de actividad inventiva. La justificacion de esta conclusion
reside en que una reivindicacion no puede ser inventiva si no supone
una contribucion técnica sobre el estado de la técnica.

c. Silas diferencias incluyen caracteristicas que suponen una contribucion
técnica, entonces:

i. El problema técnico objetivo se formula sobre la base de los
efectos técnicos proporcionados por dichas caracteristicas. Si
ademas las diferencias incluyen caracteristicas que no suponen
contribuciones técnicas, estas, lo mismo que cualquier efecto no
técnico conseguido por la invencién, podran ser utilizadas en la
formulacion del problema técnico objetivo, como parte de lo que
le es “dado” a la persona experta en la materia, en particular,
como una condicién de contorno conocida, que debe cumplirse.

ii. Sisolucién técnica al problema técnico objetivo es obvia para la

persona experta en la materia, entonces se sefialara una falta
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de actividad inventiva. En caso contrario, se concluira que existe

novedad y actividad inventiva.

La determinacion de las caracteristicas que contribuyen al caracter técnico de la
invencién ha de hacerse en el paso 1 para todas las caracteristicas de las
reivindicaciones. Sin embargo, en la préactica, debido a la complejidad de la tarea, el/la
examinador/a podra realizar en el paso 1 una primera determinacion somera, a primera
vista, realizando el analisis pormenorizado al comienzo del paso 3. En el paso 3, donde
se determinan los efectos técnicos proporcionados por las diferencias con el estado
de la técnica mas préoximo, analizard, con relacion a dichos efectos técnicos, hasta qué
punto las diferencias contribuyen al caracter técnico de la invencién. Este analisis, al
estar limitado a las diferencias, puede realizarse de una manera mas detallada y sobre
una base mas concreta que el que se haria para el paso 1. Como resultado de ello
podria revelarse que algunas de las caracteristicas consideradas en 1 que inicialmente
parecian no suponer una contribucién técnica, finalmente si que la aportan. O,
alternativamente, podria darse el caso contrario; que una caracteristica inicialmente
considerada técnica, se constate posteriormente que no presenta realmente ninguna
contribucién técnica. Como resultado de ello podria ser necesario revisar la seleccion

del estado de la técnica méas proximo del paso 2.

Debe prestarse especial atencion durante la realizacion de los pasos 1y 3, tratando
de no obviar ninguna caracteristica que pudiera contribuir al caracter técnico de

cualquiera de las reivindicaciones.

G8.7. ACTIVIDAD INVENTIVA AFECTADA POR UN SOLO DOCUMENTO

El contenido de un solo elemento del estado de la técnica puede determinar la falta de
actividad inventiva. Se puede cuestionar la actividad inventiva de una reivindicacion
independiente y, en su caso, de una o varias reivindicaciones que dependan de ella

conun unico documento del estado de latécnica. Dicho documento seria, por tanto,

base suficiente para motivar una falta de actividad inventiva.

A continuacion, se citan, como ejemplo, algunas situaciones en las que con un solo

documento se podria motivar una falta de actividad inventiva:
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- la diferencia que existe entre el contenido del documento y el objeto
reivindicado es suficientemente conocida para que sea innecesaria la prueba
documental adicional;

- el objeto reivindicado trata sobre la utilizacion de un producto conocido, y esa
utilizacion es evidente a partir del documento que divulga las propiedades del
producto;

- la invencion reivindicada difiere de la técnica conocida debido simplemente a
la utilizacién de equivalentes que son suficientemente conocidos para que sea
innecesaria la prueba documental adicional.

- una caracteristica técnica conocida en un documento de un determinado
campo técnico se aplica en otro campo y esa aplicacion se considera que

hubiera sido evidente para una persona experta en la materia;

Sin embargo, aunque las diferencias con el documento del estado de la técnica sean
aspectos de la invencién suficientemente conocidos, estos se podran ilustrar haciend

o referencia a un segundo documento (ver apartado G8.3)
G8.8. COMBINACION DE ELEMENTOS DEL ESTADO DE LA TECNICA

En el contexto del MPS para evaluar la actividad inventiva (al contrario que en el
estudio de la novedad), esta permitido combinar el contenido del estado de la técnica
mas préximo con el contenido de dos o mas documentos del estado de la técnica,
partes de documentos u otros elementos del estado de la técnica (por ejemplo, un uso

anterior o una divulgacion no escrita).

Sin embargo, la necesidad de combinar mas de dos divulgaciones para componer el
conjunto de caracteristicas que definen una invencion puede suponer una indicacion
de la presencia de actividad inventiva, siempre que la invencion reivindicada no

consista en una mera yuxtaposicion de caracteristicas (ver apartado G8.9).

Una situacién diferente ocurre cuando la invencion es una solucién a una pluralidad de
problemas parciales independientes. En tal caso, es necesario evaluar de forma
separada, para cada problema parcial, si la combinacién de caracteristicas que
resuelve dicho problema parcial se deriva del estado de la técnica de forma evidente.
Asi pues, para cada problema parcial es posible combinar un documento distinto con
el documento mas cercano del estado de la técnica. Debe tenerse en cuenta, no
obstante, que, si al menos una de esas combinaciones parciales no es evidente para
la persona experta en la materia, entonces la materia reivindicada implica actividad

inventiva.
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Para determinar si hubiera sido evidente combinar dos 0 mas elementos diferentes

del estado de la técnica, el/la examinador/a considerara lo siguiente:

- si la naturaleza y el contenido de los documentos son tales que hacen probable o
improbable la combinacion de esos documentos para la persona experta en la materia,
cuando se enfrenta con el problema resuelto por la invencion. Por ejemplo, si la
combinacion de dos divulgaciones consideradas en su conjunto no pudiese en la practica
llevarse a cabo sin problemas debido a una incompatibilidad con las caracteristicas
esenciales de la invencion, entonces dicha combinacion no deberia normalmente
considerarse como obvia;

- silos documentos proceden de_campos técnicos similares o cercanos vy, si éste no

fuera el caso, si presentan una relacion suficiente con el problema particular de que trata

la invencion.

El hecho de combinar dos 0 méas partes de un mismo documento se considerara

evidente si existe una posibilidad razonable de que la persona experta en la materia
hubiese podido asociar esas partes entre ellas. Se considera evidente que la persona
experta en la materia pueda combinar un documento del estado de la técnica con un
libro de texto o con un diccionario comun; se trata Unicamente de un caso particular
del principio general segun el cual es evidente combinar las ensefianzas contenidas
en uno o varios documentos con el conocimiento general comdn en el campo técnico
considerado. Por regla general, también seria evidente para la persona experta en la
materia combinar los contenidos de dos documentos en los que uno se refiere al otro

de forma clara e inequivoca.

La combinacion, el reemplazo o la modificacion de los contenidos de uno o varios
elementos del estado de la técnica s6lo pueden conducir a la falta de actividad
inventiva si el estado de la técnica o los conocimientos generales propios de la persona

experta en la materia le hubieran motivado razonablemente a proceder a esa

combinacién, ese reemplazo o esa modificacion. Por el contrario, cuando no cabe
esperar que la persona experta en la materia llegue a tal combinacién, se considera
gue se cumple el requisito de actividad inventiva, incluso si cada elemento,

aisladamente, hubiera sido evidente.

Conviene observar que las razones que llevan al solicitante a una invencion no tienen
por qué ser necesariamente las mismas que las que hubieran llevado, en el analisis
realizado por el/la examinador/a, a la persona experta en la materia a realizar las

modificaciones del estado de la técnica para obtener un resultado que afecte a la
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actividad inventiva del objeto reivindicado. En efecto, el/la inventor/a y la hipotética
persona experta en la materia no han tenido por qué considerar forzosamente la misma

documentacion.
G8.9. COMBINACION FRENTE A YUXTAPOSICION O AGREGACION

La invencion reivindicada debe considerarse normalmente en su conjunto, es decir,

como una combinacién de caracteristicas técnicas.

Se considera que un conjunto de caracteristicas técnicas es una combinaciéon de
caracteristicas si la interaccion funcional entre ellas consigue un efecto técnico
combinado que es distinto a la suma de los efectos técnicos de las caracteristicas
individuales. En otras palabras, las interacciones de las caracteristicas individuales

deben producir un efecto sinérgico.

Por el contrario, se considera que un conjunto de caracteristicas es una_mera

yvuxtaposicion o agregacion de caracteristicas técnicas, si no existe tal efecto

sinérgico.

Cuando una reivindicacion consiste en una combinacion de caracteristicas, no es
correcto argumentar que las caracteristicas individuales consideradas en si mismas
son conocidas o0 evidentes y que, en consecuencia, el conjunto de la materia

reivindicada es obvio.

Sin embargo, cuando la reivindicacion es una mera yuxtaposicion o agregacion de
caracteristicas y no una auténtica combinacion, es suficiente con mostrar que las
caracteristicas individuales son evidentes para demostrar que dicha agregacion de

caracteristicas no implica actividad inventiva.

G8.10. REIVINDICACIONES DEPENDIENTES

Si el objeto de una reivindicacidn posee actividad inventiva, no sera necesario analizar la
actividad inventiva de sus reivindicaciones dependientes, salvo en aquellos casos donde
la fecha efectiva de dichas reivindicaciones dependientes sea posterior a la fecha de la

independiente, y existan documentos intermedios que deban considerarse.
G8.11. REIVINDICACIONES DE DISTINTAS CATEGORIAS

Si la materia de una reivindicacion de producto tiene actividad inventiva, no hay
necesidad de evaluar la actividad inventiva de una reivindicacion de procedimiento que

tenga como resultado inevitable la obtencién de dicho producto, ni tampoco la de una
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reivindicacion de uso de dicho producto. En particular, aquellos procedimientos que
por si mismos no implicarian una actividad inventiva pero que proporcionan un

producto nuevo e inventivo, seran patentables.

Cabe, no obstante, sefialar que en los casos donde las reivindicaciones de producto,
procedimiento y uso tienen distintas fechas efectivas, puede ser necesario un examen

separado de la novedad y la actividad inventiva si existen documentos intermedios.

G8.12. INVENCIONES DE SELECCION

La materia de las invenciones de seleccion difiere con respecto al estado de la técnica
mas proximo en que define una seleccion de subconjuntos o subrangos. Si esta
seleccidn estd vinculada a un efecto técnico particular, y si no existen indicios que
guien a la persona experta en la materia hacia la seleccion, entonces se acepta que
hay actividad inventiva. Este efecto técnico que ocurre en el rango seleccionado puede
también ser el mismo efecto obtenido en el rango més amplio ya conocido, pero que

tenga lugar de manera inesperada.

No deberia confundirse el criterio de “contemplar seriamente aplicar lo ya conocido en
el estado de la técnica en el intervalo de solapamiento” mencionado en relacién con el
test sobre la novedad de rangos que se solapan (ver apartado G7.5.2 (b)) con la
valoracion de la actividad inventiva. Para la actividad inventiva, debe considerarse si
la persona experta en la materia habria hecho la seleccion o habria escogido el rango
qgue se solapa con la esperanza de resolver el problema técnico subyacente o con
vistas a alguna mejora o ventaja. Si la respuesta es negativa, entonces la materia

reivindicada implica una actividad inventiva.

El efecto técnico inesperado debe darse en el rango entero reivindicado. Si solo ocurre
en parte del rango reivindicado, la materia reivindicada no resuelve el problema
especifico relacionado con dicho efecto, sino solo un problema més general, como,

por ejemplo, obtener “un producto X adicional” o “un proceso Y adicional”.

El requisito para un sub-rango de representar una seleccion deliberada no es

necesario para evaluar la novedad, pero si para evaluar la actividad inventiva.

G8.13. ANALISIS EX POST FACTO

Es importante tener en cuenta que una invencion reivindicada que, a primera vista, parece
evidente, podria implicar de hecho una actividad inventiva. Una vez formulada una nueva
idea, a menudo se puede demostrar tedricamente el modo en el que se podria llegar a

ella, a partir de algo conocido, a través de una serie de etapas aparentemente faciles. El/la
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examinador/a debe evitar el uso de un andlisis ex post facto de este tipo. Es decir, el estado
de la técnica se debe examinar sin el beneficio del conocimiento ofrecido por la invencion
reivindicada. La indicacion o la sugerencia que permita llegar a la invencion reivindicada
debe proceder del estado de la técnica o de los conocimientos generales de la persona

experta en la materia, y no basarse en la divulgacion del solicitante.
G8.14. INDICIOS SECUNDARIOS

Existen una serie de indicios secundarios que pueden apoyar la existencia o no de

actividad inventiva:

si la invencion reivindicada satisface una necesidad existente desde hace tiempo, si

la invencion reivindicada supera un prejuicio cientifico o ha habido intentos anteriores,

no finalizados con éxito, para lograr el resultado alcanzado por la invencion

reivindicada;

- sila invencion reivindicada proporciona una desventaja previsible, una modificacion
no funcional o se basa en una eleccion arbitraria;

- silainvencion reivindicada conduce a un resultado inesperado; y

- silainvencion reivindicada ha obtenido un éxito comercial notable.

(@) Valor técnico, necesidades existentes desde hace tiempo, superacion de

un prejuicio cientifico

Cuando se demuestra que una invencién reivindicada tiene un valor técnico
considerable y, especialmente, si proporciona una ventaja técnica que es nueva y
sorprendente, y esto puede relacionarse de manera convincente con una o mas de las
caracteristicas incluidas en la reivindicaciéon que define la invencion, el/la examinador/a
deberia dudar en objetar la actividad inventiva. Lo mismo es aplicable cuando la
invencion reivindicada resuelve una necesidad o un problema técnico que los
especialistas han estado intentando resolver desde hace mucho tiempo o supera un

prejuicio cientifico.

(b) Desventaja previsible; modificacion no funcional; eleccién arbitraria.

Si la invencion es el resultado de una modificacion del estado de la técnica mas
préximo que la persona experta en la materia podria prever con claridad y valorar como
previsiblemente desfavorable, y si esta desventaja previsible no se ve acompafnada
por una ventaja técnica inesperada, entonces la invencién reivindicada no implica
actividad inventiva. En otras palabras, un simple y previsible empeoramiento

(invenciones de paso atras) del estado de la técnica no implica actividad inventiva. Sin
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embargo, si este empeoramiento viene acompafiado de una ventaja técnica
inesperada, podria haber actividad inventiva. Serian aplicables consideraciones
similares para el caso en el que una invencion es simplemente el resultado de una
modificacion no funcional arbitraria de un aparato del estado de la técnica o el resultado

de una mera eleccién arbitraria dentro de un conjunto de posibles soluciones.

(c) Efecto técnico inesperado; efecto adicional.

Otro indicador de actividad inventiva puede ser la existencia de un efecto técnico
inesperado. No obstante, este efecto debe derivarse de la materia reivindicada, no
meramente de algunas caracteristicas adicionales que solo se mencionan en la
descripcioén. El efecto debe derivarse de las caracteristicas de la parte caracterizadora
de la reivindicacién (en combinacién con las caracteristicas del preambulo), no
meramente de las caracteristicas que ya estan comprendidas en el estado de la

técnica.

Sin embargo, si, teniendo en cuenta el estado de la técnica, le habria resultado ya
evidente ala persona experta en la materia llegar a algo comprendido dentro del objeto
definido por la reivindicacién, por ejemplo, debido a una falta de alternativas que
forzase a un desarrollo de “direccion (nica” (esto es, un desarrollo que es
consecuencia inevitable del estado anterior de la técnica, sin que quepa la posibilidad
de elegir entre varias opciones), entonces el efecto inesperado es meramente un
efecto adicional que no confiere actividad inventiva a la materia reivindicada. Si la
persona experta en la materia tuviese que escoger entre una gama de posibilidades,
no habria un desarrollo de “direccién Unica” y el efecto inesperado podria ciertamente

llevar a reconocer la existencia de actividad inventiva.

Se deberia describir la propiedad o efecto inesperados en términos precisos. Una
declaraciéon vaga como “los nuevos compuestos han mostrado de forma inesperada
buenas propiedades farmacéuticas” no puede sustentar la presencia de actividad

inventiva.

No obstante, no es preciso que el producto o el proceso sean “mejores” que productos
0 procesos ya conocidos. Es suficiente con que la propiedad o el efecto sean

inesperados.
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(d) Exito comercial

El éxito comercial por si solo no debe considerarse como indicacion de existencia de
actividad inventiva, pero si que serian aplicables la prueba de un éxito comercial
inmediato junto con los indicios de una necesidad existente desde hace tiempo, a
condicion de que el/la examinador/a pueda asegurarse de que el éxito y su alcance se
derivan de las caracteristicas técnicas de la invencion reivindicada, y no de otras

influencias (por ejemplo, técnicas de venta o publicidad).
G8.15. EJEMPLOS: EVALUACION DE LA ACTIVIDAD INVENTIVA

A continuacion, se dan varios ejemplos de valoracion de actividad inventiva que han

sido extraidos de las Directrices de Busqueda y Examen del PCT.

(@) Aplicacion de medidas conocidas de manera evidente

(i) El contenido de un documento anterior es incompleto respecto de la invencion
reivindicada en su conjunto y al menos uno de los medios posibles para cubrir esa
laguna podria ocurrirsele de manera natural o facilmente a la persona experta en

la materia, dando como resultado la invencion reivindicada.

Ejemplo de existencia de un documento anterior para cubrir una laguna

La invencion reivindicada se refiere a una estructura de edificio realizada con

aluminio.

Un documento anterior expone la misma estructura y afirma que es de material
ligero, pero sin mencionar el uso del aluminio. Sin embargo, como el aluminio es un
material ligero cuya utilizacion en la construccion es muy conocida en la técnica, la

invencion carece de actividad inventiva.

(i) Lainvencién reivindicada difiere del estado de la técnica simplemente en el uso de
equivalentes (mecanicos, eléctricos 0 quimicos) muy conocidos y que tienen la
misma finalidad, siendo reconocida esta equivalencia en el estado de la técnica.
Ahora bien, puede ser, que, aunque el solicitante haya reconocido en la solicitud
gue un elemento es equivalente a otro elemento que se habia utilizado hasta ahora
con un objetivo diferente, ello no implique necesariamente que fuera evidente

utilizar ese elemento en lugar del otro.
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Ejemplo de equivalente conocido
La reivindicacion se refiere a una combinacién de bomba-motor que

Difiere de una combinacién conocida de bomba-motor por el hecho Unicamente de
que el motor es hidraulico en lugar de ser un motor eléctrico. En este caso la mera
sustitucion de un elemento por otro se consideraria obvia y por tanto carente de

actividad inventiva.

(i) La invencion reivindicada consiste simplemente en un nuevo uso de un material

ya conocido que emplea las propiedades conocidas de dicho material.

Ejemplo de reivindicacién de una propiedad ya conocida

Una composicion para lavado que contiene como detergente un compuesto
conocido que tiene la propiedad de reducir la tensién superficial del agua,

Como es conocido que esta propiedad es algo esencial para los detergentes, la

composicion no presentaria actividad inventiva.

(iv) La invencién reivindicada consiste en la sustitucidén, en un dispositivo conocido, de
un material recientemente desarrollado, cuyas propiedades lo hacen claramente

apropiado para ese uso (sustitucion analoga).

Ejemplo del uso de un material conocido recientemente desarrollado

Un cable eléctrico comprende una vaina de polietileno pegada a un apantallado
metélico por medio de un adhesivo.

La invencion reivindicada reside en el uso de un adhesivo concreto, recientemente
desarrollado y conocido, del que se sabe que es adecuado para el pegado entre
polimero y metal.

(v) La invencidn reivindicada consiste Unicamente en el uso de una técnica conocida

en situacion muy parecida (uso analogo).
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Ejemplo de uso de unatécnica conocida en situacion analoga

La invencion reivindicada consiste en aplicar una técnica de control por pulsos al
motor eléctrico que acciona los mecanismos auxiliares de una carretilla industrial,

por ejemplo, una carretilla elevadora

Como ya es conocido el uso de esta técnica para el control del motor eléctrico de

propulsion de la carretilla, la invencion no presenta actividad inventiva.

(b) Aplicacion de medidas conocidas de manera no evidente

(i) Un procedimiento o medio de trabajo conocido, cuando se utiliza para una

finalidad diferente que consigue un efecto nuevo y sorprendente.

Ejemplo de aplicacion de medidas conocidas de manera no evidente
Método de soldadura conductiva a tope aplicado a una tira enrollada.

Es conocido en el estado de la técnica que la corriente eléctrica de alta frecuencia

puede utilizarse para la soldadura inductiva a tope.

En principio seria, pues, evidente que dicha energia de alta frecuencia pudiera

utilizarse igualmente en la soldadura conductiva a tope con efecto similar.

No obstante, en este caso existiria actividad inventiva si la energia de alta
frecuencia se utilizara para la soldadura a tope conductiva y continua de una tira
enrollada, pero sin eliminar las adherencias, ya que normalmente es necesaria
dicha eliminacién para evitar que se formen arcos entre el contacto de la soldadura

y la tira de material.

Por tanto, existe un efecto inesperado consistente en que no es necesario retirar
dichas adherencias porque, a altas frecuencias, la corriente se suministra de
manera basicamente capacitiva, a través de las adherencias, que forman un

dieléctrico.
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(i) Un nuevo uso de un dispositivo o material conocido representa la solucion
inventiva a dificultades técnicas que no pueden resolverse por técnicas de rutina,
siempre que estén definidos en la reivindicacion los medios utilizados para superar
las dificultades técnicas.

Ejemplo de nuevo uso de un dispositivo ya conocido

La invencién reivindicada se refiere a un dispositivo para soportar y controlar la

subida y caida de recipientes de gas,

La solucion reivindicada permite que se pueda prescindir del bastidor exterior de
guia empleado anteriormente. Se conocia un dispositivo similar para soportar
muelles o pontones flotantes, pero, para aplicar el dispositivo a un recipiente de
gas, debian superarse dificultades practicas que no se encontraban en las

aplicaciones conocidas.

(c) Yuxtaposicién de caracteristicas

La invencion reivindicada consiste simplemente en la mera yuxtaposicion o asociacion
de dispositivos o procedimientos conocidos que funcionan de manera normal y que
producen interrelaciones de funcionamiento evidentes. En este caso, aunque se
reivindiquen diferentes caracteristicas, estas no interaccionan entre si para producir
efectos técnicos diferentes de los conseguidos por la mera suma de todas ellas (esto

es, no hay ningun efecto sinérgico).

Ejemplo de yuxtaposicidén de caracteristicas

Una maquina para producir salchichas consta de una maquina de picar carne y una

maquina de relleno, dispuestas una a continuacion de otra.

Ambas méaquinas de picar y de rellenar son conocidas en el estado de la técnica y
se utilizan en la invencion también de manera conocida. Se considera que la
invencion es una yuxtaposicion de elementos conocidos, y por tanto no tiene

actividad inventiva.
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(d) Combinacién no evidente de caracteristicas

Las caracteristicas combinadas se apoyan mutuamente en sus efectos, hasta el punto
de que se obtiene un nuevo resultado técnico. En este caso, el hecho de que cada

caracteristica individual sea total o parcialmente conocida por si misma es irrelevante.

Ejemplo de combinacion no evidente de caracteristicas

Una mezcla de medicinas consiste en un producto para eliminar el dolor (analgésico)

y un tranquilizante (sedante).

Se ha comprobado que, al afiadir el tranquilizante, que por si mismo no parecia
tener efecto analgésico alguno, se intensificaba el efecto analgésico del producto
para eliminar el dolor de una manera que no se hubiera podido prever por las

propiedades conocidas de las sustancias activas.

(e) Seleccidn evidente entre una serie de posibilidades conocidas

(i) La invencién reivindicada consiste Unicamente en elegir entre una serie de

alternativas igualmente probables.

Ejemplo de seleccién evidente entre una serie de posibilidades conocidas

La invencion reivindicada se refiere a un procedimiento quimico en el que se aplica

calor a la mezcla de reaccion mediante alimentacion eléctrica.

El procedimiento quimico es conocido y existe una serie de sistemas alternativos ya

conocidos para suministrar asi el calor,

Se considera que la invencion reivindicada consiste meramente en la eleccion de

una alternativa.

(i) Lainvencion reivindicada consiste en elegir dimensiones, concentraciones, gamas
de temperatura u otros parametros concretos entre una gama limitada de
posibilidades, y es evidente que estos parametros o gamas Utiles estaban
cubiertos por el estado de la técnica y que podria llegarse a ellos por tanteos de
rutina o por la aplicacion de procedimientos normales de disefio. Cuando las

condiciones generales de una reivindicacién estan descritas en el estado de la
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técnica, el descubrimiento de las gamas éptimas o Utiles por tanteos de rutina no

implica una actividad inventiva.

Ejemplo de eleccion entre una gama limitada desde la que se llega a la

invencién por tanteos de rutina

La invencion reivindicada se refiere a un procedimiento para desarrollar una

reaccion y se caracteriza por un caudal especificado de un gas inerte.

La reaccion es conocida y los caudales establecidos son simplemente los que

obtendria necesariamente cualquier experto en la materia.

(iii) La invencion reivindicada es una simple extrapolacion, a la que se llega de manera

directa, del estado de la técnica.

Ejemplo de simple extrapolacién

La invencién reivindicada se caracteriza por el uso de un contenido minimo
especificado de una sustancia X en un preparado Y a fin de mejorar su estabilidad

térmica.

El aspecto caracterizador se puede obtener simplemente por extrapolacion
mediante un ajuste lineal, que puede obtenerse de la técnica ya conocida, que

relaciona la estabilidad térmica con el contenido de la sustancia X.

(iv) La invencion reivindicada consiste simplemente en elegir un pequefio nimero de
compuestos quimicos (un subgénero o una especie), de un amplio campo de

compuestos quimicos (un género).
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Ejemplo de eleccion de un reducido numero de compuestos quimicos de un

amplio campo

El estado de la técnica incluye la divulgacion de un compuesto quimico
caracterizado por una formula genérica que incluye un grupo sustituyente
designado como “R”. Este sustituyente “R” se define de manera que abarque gamas
completas de grupos radicales ampliamente definidos, tales como todos los
radicales alquilo o arilo, sustituidos o no sustituidos por halégeno y/o hidroxi. Sé6lo
se expone en el estado de la técnica un nimero muy reducido de modos de

realizacion especificos dentro de los grupos radicales ampliamente definidos.

La invencion reivindicada consiste en la seleccién de un radical o pequefio grupo
de radicales concretos contenidos en los grupos radicales ampliamente definidos

en el estado de la técnica como sustituyente “R”.

En la medida en que el estado de la técnica induzca a seleccionar cualquier
miembro bien conocido de esos grupos de radicales definidos de manera general,
la persona experta en la materia estaria motivada para proceder a las

modificaciones necesarias para lograr el/los compuesto/s reivindicado/s.
Ademas, para los compuestos resultantes:

- no se describe ni se demuestra que tengan ninguna propiedad ventajosa que no

poseyeran los ejemplos del estado de la técnica;

- 0 se describen propiedades ventajosas, comparadas con las de los compuestos
citados especificamente en el estado de la técnica, pero estas propiedades son del
tipo que cualquier experto en la materia esperaria que poseyeran tales compuestos,

por lo que lo mas probable es que se sintiera impulsado a realizar esta seleccion.

(f)  Seleccién no evidente entre una serie de posibilidades conocidas

(i) La invencion reivindicada supone la seleccion especial en un procedimiento de
condiciones particulares de funcionamiento, por ejemplo, temperatura y presion

dentro de una escala conocida, produciendo dicha seleccién efectos inesperados
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en el funcionamiento del procedimiento o en las propiedades del producto

resultante.

Ejemplo de seleccién no evidente entre posibilidades no conocidas

En un procedimiento en el que la sustancia A y la sustancia B se transforman a
temperatura elevada en la sustancia C, es conocido en el estado de la técnica que,
a medida que aumenta la temperatura en la escala situada entre 50° y 130°C, se

produce en general un rendimiento cada vez mayor de la sustancia C.

En la invencion se ha comprobado que, en la escala de temperaturas de 63° a 65°C,
que anteriormente no habia sido explorada, el rendimiento de sustancia C fue

notablemente superior al que se esperaba.

(i) La invencion reivindicada consiste en elegir compuestos quimicos concretos
(subgénero o especie) de un amplio campo de compuestos (género), presentando

los compuestos elegidos ventajas imprevistas.

Ejemplo de eleccién de compuestos quimicos de entre un amplio campo, con

ventajas imprevistas

En el ejemplo de un compuesto quimico sustituido citado en el apartado e) iv)
anterior, la invencién reivindicada reside igualmente en la seleccion del radical

sustituyente “R” del campo total de posibilidades definidas en el estado de la técnica.

En este caso, sin embargo, la invencidn no sélo abarca la seleccion de compuestos
especificos del posible campo genérico de compuestos, y da lugar a compuestos
gque se describe y se demuestra que poseen propiedades ventajosas, sino que no
hay ninguna indicacion que impulsara a una persona experta en la materia a esta
seleccién concreta, en lugar de cualquier otra, a fin de conseguir las propiedades
ventajosas descritas.

(g) Eliminacion de un prejuicio técnico

Por regla general, existe actividad inventiva si el estado de la técnica lleva a una
persona experta en la materia lejos del procedimiento propuesto por la invencion

reivindicada. Esto se aplica, en particular, cuando a la persona experta en la materia
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ni siquiera se le ocurriria la realizacion de experimentos para determinar si son

alternativas al medio conocido para eliminar un obstaculo técnico real o imaginado.

Ejemplo de eliminacién de un prejuicio técnico

Una vez esterilizadas, las bebidas que contienen diéxido de carbono se embotellan
en botellas esterilizadas mientras estan calientes. La opinibn general es que,
inmediatamente después de retirada la botella del dispositivo de relleno, la bebida
embotellada debe ser protegida automaticamente del aire exterior, a fin de impedir

la salida a chorro de la bebida embotellada.

Un procedimiento que incluyera los mismos pasos, pero en el que no fuera
necesario tomar precauciones para proteger la bebida del aire exterior (porque, de

hecho, no se necesita ninguna) podria representar, pues, una actividad inventiva.

G8.16. EJEMPLOS DE APLICACION DEL MPS EN REIVINDICACIONES CON
CARACTERISTICAS TECNICAS Y NO TECNICAS

A continuacion, se dan varios ejemplos de la aplicacion del MPS para casos en los que

la evaluacién del cardcter técnico de la invencion es esencial para la valoracion de

actividad inventiva.

Ejemplo 1

Reivindicacion 1

Método para la ayuda a la compra presencial mediante un terminal mavil, que

comprende las siguientes etapas:
a) Un usuario selecciona uno o mas productos para su adquisicion.

b) Su terminal mavil transmite los datos sobre dichos productos, asi como la

ubicacion del terminal, a un servidor.

c) El servidor accede a una base de datos de vendedores para identificar los
correspondientes a los productos seleccionados.
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d) El servidor determina, a partir de la localizacién del terminal, una ruta 6ptima
para la compra de los productos, mediante el acceso a una memoria caché

en la que se almacenan las rutas de anteriores solicitudes.
e) El servidor transmite la ruta 6ptima al terminal movil para su visualizacion.

Previamente a la aplicacién del MPS, habr& que considerar la cuestion del carécter

técnico de la invencion.

En este caso, las caracteristicas que contribuyen al caracter técnico de la invencién

gue se identifican a primera vista consisten en un sistema distribuido formado por

un terminal movil conectado a un servidor con una memoria caché, conectado

asuvez aunabase de datos.

La aplicacion del MPS conforme a las preguntas del apartado G8.6.1 se hara a

continuacion:

i) El documento D01 del estado de la técnica méas préximo divulga un método para

facilitar la compra con ayuda de un terminal movil en el que el usuario selecciona un
solo producto y el servidor determina tras la consulta a una base de datos, el
vendedor ubicado més cerca del usuario, informacién que se transmite al terminal

movil.

ii) Las diferencias entre el objeto reivindicado y el documento D01 son:
1) El usuario puede seleccionar mas de un producto.
2) Se proporciona al usuario una ruta éptima.

3) La ruta 6ptima la determina el servidor mediante al acceso a una memoria

caché que almacena el historico de rutas.

Las diferencias (1) y (2) constituyen modificaciones a un plan comercial, ya que
proporcionan una lista ordenada de tiendas visitables para la adquisicion de
productos. No existe por tanto ningln propésito técnico al que estas diferencias
contribuyan, ni tampoco efectos técnicos que puedan identificarse a partir de ellas.
Por lo tanto, ninguna de estas diferencias aporta contribucién técnica alguna sobre
DO1.
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Por otro lado, la diferencia (3) si supone una contribucién técnica, ya que esta
relacionada con la implementacion técnica de las diferencias (1) y (2).

i) El efecto técnico que se deriva de la diferencia (3) es una rapida determinacién

de la ruta 6ptima, gracias al acceso al historico de rutas anteriores.

iv) El problema técnico objetivo debe formularse desde el punto de vista de una

persona experta en la materia sin conocimientos en cuestiones comerciales. En este
caso, se puede considerar que se trata de un experto en tecnologias de la
informacién al que se le proporciona informacién sobre las cuestiones comerciales
(1) y (2), como parte de la formulacion del problema técnico a resolver, tal y como
ocurriria en un caso real. Dicha informacion tendra la forma de una especificacion

de requisitos.

El problema técnico objetivo seria por tanto como modificar el método descrito

en DOl para implementar de una manera técnicamente eficiente el método

comercial definido por las diferencias (1) y (2), planteadas como una condicion de

contorno a cumplir.

v) Actividad inventiva: A partir del requisito (1), para una persona experta en la

materia es una cuestion obvia la adaptacion del dispositivo mévil utilizado en D01
con el fin de permitir al usuario seleccionar mas de un producto en lugar de uno solo.
También lo seria realizar la tarea (2) de seleccionar la ruta Optima mediante el
servidor, por analogia a la tarea de determinar la ubicacién mas cercana al usuario
en DO1. Ya que el problema exige una implementacion eficiente, el experto habria

buscado dicha eficiencia en la determinaciéon de la ruta.

Un segundo documento D02 presenta un sistema de planificacion de viajes, basado
en una lista de emplazamientos a visitar, y aborda el mismo problema mediante el

acceso a una memoria caché, que almacena el resultado de busquedas anteriores.

Una persona experta en la materia habria, pues, considerado las ensefianzas del
documento D02 y habria adaptado el servidor de DO1 para acceder a una memoria
caché en la forma descrita en D02, con el fin de conseguir una implementacion
eficiente de la determinacion de la ruta Optima, esto es, cubrir la diferencia (3). En

consecuencia, no se cumple el requisito de actividad inventiva.
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En este ejemplo se aprecia como en el paso (ii) se realiza un analisis detallado de
los efectos técnicos, con el fin de ver las diferencias con el estado de la técnica méas
proximo. Este andlisis constituye un refinamiento del analisis previo realizado, de
forma que no se requiere indicar explicitamente su contenido en el razonamiento.
En el paso (iv), las modificaciones al plan comercial se introducen como
restricciones que deben respetarse en la implementacién técnica, siendo irrelevante
si dicho plan como tal es innovador o no, ya que la evaluacién de la actividad
inventiva ha de realizarse sobre la base de las caracteristicas de la implementacion

técnica.

Ejemplo 2

Reivindicacion 1

Un método implementado por ordenador para la transaccion de ofertas y demandas

en el campo del transporte de mercancias, que comprende los siguientes pasos:

a) Recepcion de ofertas o demandas de transporte procedentes de usuarios, que

incluyen datos sobre tiempo y ubicacion.

b) Recepciéon de la ubicacién de los usuarios, procedente de terminales GPS

portados por estos.

¢) Unavez recibida la solicitud, se verifica si hay alguna solicitud previa no satisfecha

todavia que pueda responder a la misma.

d) En caso afirmativo, se selecciona aquella de las ubicaciones que se corresponda

con el usuario mas cercano.
e) En caso negativo, se almacena la solicitud.

Previamente a la aplicacion del MPS, se considera la cuestion del caracter técnico

de la invencidn y se identifica el siguiente método comercial subyacente al método

reivindicado:

i) Recepcion de ofertas o demandas de transporte procedentes de usuarios, que
incluyen datos sobre tiempo y ubicaciéon
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ii) Recepcion de la ubicacion de los usuarios

i) Una vez recibida la solicitud, se verifica si hay alguna solicitud previa no

satisfecha todavia, que pueda responder a la misma

iv) En caso afirmativo, se seleccionar aquella de las ubicaciones que se corresponda

con el usuario mas cercano
v) En caso negativo, se almacena la solicitud

Semejante plan comercial carece de por si de cardcter técnico y esta excluido de
patentabilidad conforme el articulo 4.4.c) LP, puesto que la transaccién de ofertas
es una actividad comercial tipica. El uso de la informacién geogréfica es el tipo de
criterio que un comercializador de transportes especificaria como parte de un plan
comercial basado exclusivamente en consideraciones comerciales no técnicas. Asi
pues, este método comercial no sirve a ningan propdésito técnico en el contexto de

la invencion y no contribuye a su caracter técnico.

Por lo tanto, solo las caracteristicas relativas a la implementacion técnica de este
método comercial pueden ser identificadas como contribuciones a su caracter

técnico. Estas son:
- EI método comercial es ejecutado por un ordenador.
- La ubicacion es recibida de terminales GPS.

Una vez hechas las consideraciones anteriores, se procede a la aplicacion del MPS

conforme las preguntas del apartado G8.6.1.

i) El documento D01 del estado de la técnica mas préximo divulga un método de

gestion de érdenes conforme el cual un servidor recibe informacion de la ubicacion

de terminales GPS.

ii) La diferencia entre el objeto de la invencién y DO1 es por tanto la implementacion

por ordenador de los pasos del método reivindicado.

i) El efecto técnico de semejante diferencia es meramente la automatizacion del

método comercial subyacente a la reivindicacion. Esto supone que la conclusién
alcanzada previamente se mantiene, ya que la Unica caracteristica técnica distintiva

es la implementacién técnica del método comercial.
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iv) El problema técnico objetivo se formula como la adaptacion del método

divulgado en DOl para implementar el método comercial de transaccion de
solicitudes de transporte en funcion de la ubicacion del usuario. En este caso, puede
considerarse a la persona experta en la materia como el equivalente a un equipo de
desarrollo software, al que se le proporciona el método comercial como una

especificacion de requisitos.

v) Actividad inventiva: adaptar el método divulgado en DO1 con el fin de ejecutar

los pasos del método comercial es obvio y requiere, para una persona experta en la
materia, la realizacién de una actividad conocida de programacion. Por lo tanto, la

invencién no cumple el requisito de actividad inventiva.

En este caso, ya desde el inicio se observa la existencia de un método comercial
subyacente a la reivindicacion, con unas caracteristicas claramente no técnicas
diferenciadas de las técnicas, relativas a su implementacion por ordenador. Se trata
de una linea de argumentacion aplicable sobre todo a los métodos comerciales
implementados por ordenador, que podria no ser adecuada en otros tipos de

invenciones.

Ejemplo 3

Reivindicacion 1

Un sistema para la transmision de canales de radiodifusion a un cliente remoto a través

de una conexion de datos, que incluye:

a) Medios para el almacenamiento de un identificador del cliente remoto y una
indicacion de la tasa de bit disponible en su conexion, que ser4 menor que la maxima

de dicha conexion.

b) Medios para determinar la tasa a la cual se transmitiran los datos, basada en la

indicacién de la tasa disponible.

¢) Medios para transmitir los datos al cliente remoto, a la tasa determinada en el paso

anterior.

Todas las caracteristicas identificables a primera vista son técnicas. Se aplica a

continuacion el MPS conforme a las cinco preguntas del apartado G8.6.1.
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i) El documento D01 del estado de la técnica mas préximo divulga un sistema para la

difusion de video sobre una conexion XxDSL, hasta los terminales del cliente. El sistema
comprende una base de datos con los identificativos de los ordenadores de los
abonados y, asociados con ellos, indicaciones de la tasa maxima de bit para la conexién
de cada uno de estos ordenadores. El sistema ademas comprende medios para
transmitir el video a un ordenador de un abonado a la maxima tasa almacenada para

dicho ordenador.
ii) Las diferencias entre la invencion reivindicada y DO1 son:

1) Almacenar la indicacién de la tasa disponible para la conexion con el cliente remoto,

que sera menor que la maxima de dicha conexion.

2) Utilizar dicha tasa para determinar la tasa a la cual los datos se transmitiran al cliente

remoto (en lugar de a la maxima consignada en la base de datos).

i) A fin de determinar si hay algin efecto técnico que se desprenda de estas

diferencias, se tiene en cuenta la siguiente afirmacion contenida en la descripcion:
“conforme ciertos esquemas tarifarios, un abonado puede elegir pagar menos a cambio
de disponer de una menor tasa de bit que aquella que le permite su linea.
Consecuentemente, la calidad que recibe el abonado viene determinada por la calidad
gue este adquiere, y no por la disponible en la linea contratada”.

La caracteristica relativa a “la tasa disponible menor que la maxima” es el resultado de
una implementacion técnica de un esquema tarifario que permite al abonado elegir entre
varias tasas, cada una de ellas asociada a un determinado nivel de calidad y a un precio.
Por lo tanto, el Unico efecto técnico proporcionado es la determinacién de la tasa de

acuerdo a las tarifas. Estas representan un objetivo a conseguir en un campo no técnico
que puede incluirse en la formulacion del objetivo técnico, como una restriccion a

cumplir.

iv) El problema técnico objetivo se formula como la implementacion en el sistema

divulgado por DO1 de un modelo de precios que permita al abonado elegir un pago
menor a cambio de recibir los canales de difusién con una menor calidad que la maxima
posible. Dicho esquema de precios se considera que es un dato proporcionado a la

persona experta en la materia como parte del problema técnico objetivo.
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v) Actividad inventiva: Planteada la tarea de implementar dicho esquema de precios,

seria obvio para una persona experta en la materia tener en cuenta la tasa maxima
comprada por un abonado (esto es, la “tasa disponible” de la reivindicacion 1), el
almacenamiento de dicho valor para cada abonado y su uso por el sistema para
determinar la tasa a la que transmitir los datos. Por lo tanto, no se cumple el requisito

de actividad inventiva.

Este ejemplo ilustra una mezcla compleja de caracteristicas técnicas y no técnicas.
Aunque a primera vista, todas las caracteristicas parecian técnicas, tras la comparacion
con D01 y un analisis detallado de la contribucion de la invencion con respecto a dicho
documento, se revela que el propdsito de transmitir los datos a una tasa basada en un
valor previamente almacenado, menor que el maximo posible, es comercial pero no
técnico. Como la contribucién de la invencion sobre D01 es la implementacion técnica
de un concepto no técnico (el modelo de precios), la incorporacion de dicho modelo en

la formulacién del problema técnico resulta especialmente apropiada.

Ejemplo 4

Este ejemplo ilustra un caso en el que una caracteristica que, a pesar de carecer de
caracter técnico cuando se considera aisladamente, en el contexto de la invencion
produce un efecto técnico relacionado con el propdsito técnico de la invencién y, por
tanto, debe ser tenida en cuenta a la hora de apreciar la existencia o no de la

actividad inventiva.
Reivindicacion 1

Un método implementado por ordenador para determinar areas en la superficie de
un edificio en las que hay un riesgo mayor de condensacion, que comprende los

pasos siguientes:

(a) Controlar una cdmara de infrarrojos (IR) para que capture una imagen de la
distribucion de temperatura en la superficie.

(b) Recibir los valores medios de la temperatura del aire y de la humedad relativa
medidas dentro del edificio en las dltimas 24 horas.

(c) Calcular, basandose en dichas temperatura y humedad relativa medias, una
temperatura de condensacién a la cual hay riesgo de condensacién en la

superficie.
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(d) Comparar la temperatura en cada punto de la superficie con el valor
calculado en (c).

(e) Identificar aquellos puntos de la imagen con una temperatura menor que la
calculada de condensacién, como areas en las que hay un mayor riesgo de
condensacion.

(f) Modificar la imagen mediante el coloreado de los puntos identificados en el
paso anterior, en particular asignando un color a las areas con mayor riesgo

de condensacion.

La aplicacién del MPS conforme el esquema del apartado G8.6.2 seria como sigue:

Paso (i): El control de la cdmara IR en (a) claramente contribuye al caracter técnico
de la invencion. La cuestion es si los pasos (b) a (f) contribuyen también al caracter

técnico del objeto reivindicado.

Considerados aisladamente, los pasos (b) a (e) se corresponden con los pasos de
un algoritmo matematico, mientras que el paso (f) define una presentacion de
informacién. Sin embargo, la reivindicacion no esta enfocada a un acto mental, un
método matematico o una presentacion de informacion como tales, porque el objeto

reivindicado incluye medios técnicos como un ordenador y una camara.

Por lo tanto, debe valorarse si los pasos del algoritmo y de la presentacion de
informacién contribuyen, en el contexto de la invencion, a producir un efecto técnico,

y por tanto al caracter técnico de la invencion.

Dado que los pasos (b) a (e) se utlizan para predecir un estado fisico
(condensacion) de un objeto real existente (superficie) a partir de medidas de unas
propiedades fisicas (imagen IR, medidas de la temperatura del aire y de la humedad
relativa), estos contribuyen a un efecto técnico al servicio de un propadsito técnico.
Esta conclusion es valida independientemente del uso que se le dé a la informacién

producida sobre el riesgo de condensacion.
La cuestion de la posible contribucién técnica del paso (f) se analizara mas adelante.

Paso (ii): El documento DO1 divulga un método para monitorizar una superficie para
determinar el riesgo de condensacién, que se determina sobre la base de la
diferencia entre una lectura de temperatura obtenida con un pirdmetro IR para un
solo punto de la superficie, y la temperatura de condensacion, calculada a partir de

la temperatura y humedad relativa actuales. El valor numérico de la diferencia se
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muestra al usuario como una indicacion de la probabilidad de condensacion en dicho

punto. Este documento se considera el estado de la técnica mas proximo.
Paso (iii): Las diferencias entre la invencion reivindicada en 1 y DO1 son:

(1) El uso de una camara IR (en lugar de un pirometro IR, que solo captura la
temperatura en un Unico punto).

(2) La recepcion de los valores medios medidos de temperatura y humedad
relativa dentro del edificio durante las ultimas 24 horas.

(3) El calculo de la temperatura de condensacion sobre la base de la
temperatura y humedad relativa promedio, y de la comparacién con la
temperatura en cada punto de la imagen de la superficie.

(4) Los puntos gue tienen una temperatura menor que la de condensacion
previamente calculada se identifican como areas con mayor riesgo de
condensacion.

(5) El uso de colores para indicar las areas con mayor riesgo de condensacion.

Las cuatro primeras caracteristicas diferenciales contribuyen al caracter técnico
del objeto reivindicado, y deben ser tenidas en cuenta para la formulaciéon del
problema técnico objetivo. Estas producen el efecto técnico de una prediccion
mas precisa y fiable del riesgo de condensacion, como resultado de que se
considera la totalidad de las superficies (por oposicion a un solo punto en D01),

asi como la totalidad de las variaciones de temperatura durante el dia.

La quinta caracteristica define una manera particular de presentar informacion a
un usuario, gue no produce un efecto técnico, ya que la presentacién con colores
en lugar de, por ejemplo, con nimeros depende de una preferencia subjetiva del
usuario (que hace que unos prefieran una u otra). Por lo tanto, esta caracteristica
no supone una contribucién técnica. No puede ser tenida en cuenta para la

valoracién de la actividad inventiva y, por tanto, no se menciona en adelante.

Paso (iii) (c): el problema técnico objetivo se formula, por tanto, en la forma
“coémo determinar el riesgo de condensacion en una superficie de una manera

mas precisa y fiable”.

Actividad inventiva: el uso de la cadmara IR para obtener las lecturas de
temperatura sobre una superficie puede considerarse un desarrollo normal en el
campo de la termografia, que no supone actividad inventiva: las camaras IR eran

ya muy conocidas en la fecha de la solicitud. Utilizar una camara IR es una
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alternativa evidente a la medida de temperatura con un pirémetro IR, con la que
una persona experta en la materia obtendria la distribucion de temperaturas en

la superficie.

Sin embargo, D01 no sugiere el uso de la distribucion de temperatura en la
superficie, ni el calculo de los valores medios de temperatura y humedad relativa,
dentro del edificio y durante las ultimas 24 horas. Tampoco sugiere tener en
cuenta diferentes condiciones que pueden, de una manera realista, aparecer

dentro del edificio a lo largo del tiempo, y afectar al riesgo de condensacion.

Asumiendo por tanto que no hay ningan documento del estado anterior de la
técnica que sugiera una solucion al problema técnico definido por las

caracteristicas (1) a (4), se concluye que la invencion reivindicada en 1 cumple

con el requisito de actividad inventiva.

Ejemplo 5

Reivindicacion 1

Un método para barnizar una pieza mediante un proceso de barnizado térmico con

espray, que comprende:

(a) Aplicar, utilizando un chorro de espray, un material a la pieza.
(b) Monitorizar el proceso en tiempo real mediante la deteccién de las
propiedades de las particulas en el chorro, expresadas como valores reales.

(c) Comparar los valores reales obtenidos en (b) con los valores buscados.
Y, en el caso de que se produzca una desviacion entre ambos,

(d) Ajustar automaticamente por un controlador los parametros del proceso,
mediante una red neuronal, siendo dicho controlador del tipo neuro-borroso,
en el que se combina una red neuronal con reglas de Idgica borrosa, y que
establece unas relaciones estadisticas entre variables de entrada y de salida

de dicho controlador.

Esta invencion se aplica al control de un proceso industrial. El material utilizado para
el barnizado se inyecta con ayuda de un gas portador dentro de un chorro a gran

temperatura, donde es acelerado o fundido. Las propiedades del barnizado estan

Marzo 2023 G -180



PARTE G
PATENTABILIDAD
Directrices de Examen de Solicitudes de Patentes (Ley 24/2015)

sujetas a fuertes fluctuaciones, incluso cuando los parametros del barnizado
parecen mantenerse constantes. El chorro se monitoriza visualmente con una
camara CCD. La imagen capturada por la camara se envia a un sistema de
procesado digital, con el cual pueden derivarse las propiedades de las particulas
(por ejemplo, velocidad, temperatura, tamafio etc.). Un controlador neuro-borroso
es un algoritmo matemético que combina un algoritmo de red neuronal con reglas

de légica borrosa.

A continuacion, se desarrolla la aplicacién del MPS conforme el esquema del
apartado G8.6.2:

Paso (i): EIl método se refiere a un barnizado térmico por espray, esto es, un proceso
técnico concreto, que comprende varias caracteristicas técnicas, como por ejemplo

particulas, pieza y un dispositivo de barnizado por espray (implicito).

Paso (ii): El documento D1 divulga un método para el control de un proceso de
barnizado térmico con espray, mediante la aplicacion de material a una pieza con
un chorro en espray, detectando desviaciones en las propiedades de las particulas
en dicho chorro y ajustando autométicamente dichas propiedades sobre la base del
resultado de un analisis mediante red neuronal. Este documento se adopta como el

estado de la técnica mas proximo.

Paso (iii): La diferencia entre el método de la reivindicacion 1y DO1 concierne al uso
de un controlador neuro-borroso, que combina una red neuronal con reglas de I6gica

borrosa, como se especifica en la segunda parte del paso (d).

Los modelos computacionales y los algoritmos relacionados con la inteligencia
artificial son, per se, de naturaleza matematica abstracta. La caracteristica fruto de
combinar una red neuronal con l6gica borrosa define un método matematico cuando
se toma aisladamente. Sin embargo, en combinacion con la caracteristica del ajuste
de los parametros del proceso, contribuye al control del mismo. Por lo tanto, la salida
del método matematico se utiliza directamente en el control de un proceso técnico

concreto.

Dicho control constituye una aplicacion técnica. En conclusion, esta caracteristica
diferencial contribuye a producir un efecto técnico, que sirve a un propasito técnico,
y que por tanto contribuye a su vez al caracter técnico de la invencién. Por lo tanto,

ha de tenerse en cuenta a la hora de evaluar la actividad inventiva.
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Paso (iii)(c): El problema técnico objetivo debe derivarse de efectos técnicos
basados en hechos objetivamente establecidos, directa y causalmente relacionados

con las caracteristicas técnicas de la reivindicacion.

En este caso, el mero hecho de que los parametros se calculen mediante la
combinacion de una red neuronal y una légica borrosa, no puede asegurar la
produccion de un efecto técnico, mas alla de una forma diferente de ajustar los
parametros del proceso. En particular, no es posible encontrar pruebas que
demuestren que se consigue una mejora de la calidad de las propiedades del
barnizado o del proceso de espray térmico. A falta de tales pruebas, el problema
técnico objetivo es como proporcionar una solucion alternativa a la proporcionada

por DO1 al problema de ajustar los parametros del proceso.

Por lo tanto, una persona experta en la materia, partiendo de las ensefianzas de
D01 y enfrentada al problema técnico objetivo, buscaria una solucién alternativa

para controlar los parametros del proceso.

Un segundo documento D02 divulga una combinacion de una red neuronal con
reglas de légica borrosa, para conseguir un controlador neuro-borroso en el campo
técnico de la ingenieria de control. A partir de este estado anterior de la técnica,
resulta claro que, en la fecha de la solicitud, los controladores neuro-borrosos eran
bien conocidos en el campo de la ingenieria de control de procesos. Por lo tanto, se
concluye que la solucion reivindicada constituye una alternativa obvia para una

persona experta en la materia, y que carece por tanto de actividad inventiva.

Este ejemplo ilustra el caso en el que una caracteristica técnica que, considerada
aisladamente, no posee caracter técnico, en el contexto de la invencion si contribuye
a producir un efecto técnico al servicio de un propdsito técnico. La caracteristica
relativa a la combinacion de una red neuronal con légica borrosa para ajustar los
parametros del proceso contribuye al caracter técnico de la invencion y puede servir

de base para apoyar la existencia o no de actividad inventiva.

El hecho de que el uso de controladores neuro-borrosos en el campo de la ingenieria
de control forme parte del conocimiento general comun, se traduce en que el
controlador reivindicado en 1 constituye una alternativa obvia. Dicha objecién podria
haberse evitado si la reivindicacion contuviese caracteristicas adicionales que
asociasen el método basado en el control mediante I6gica borrosa con algunas
propiedades del proceso de barnizado por spray. Por ejemplo, si algunas
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propiedades buscadas fueran el resultado de entradas y salidas especificas del
controlador neuro-borroso, de como este se entrena o de cémo su salida es utilizada
en la regulacion de los parametros del proceso, estas propiedades habrian tenido
que ser incluidas en la reivindicacidén. La descripcion y las figuras de la solicitud
como fue originalmente presentada podrian haber proporcionado pruebas de que
dichas propiedades se consiguen de hecho. Tal y como se ha reivindicado, el
controlador neuro-borroso no esta adaptado para la aplicacion concreta del
barnizado térmico con espray. No existe, por tanto, prueba de efecto técnico alguno
que pueda ser obtenido de manera creible sobre la totalidad del ambito de la
reivindicacion, mas alla de proporcionar unos parametros de entrada al controlador

diferentes.
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