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1. INTRODUCCION

El presente documento contiene las principales directrices de procedimiento de concesion
de patentes, de conformidad con la nueva Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, y su

Reglamento de ejecucion (aprobado por Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo).

La entrada en vigor en el ordenamiento juridico espafol de la nueva Ley 24/2015 y su
Reglamento de ejecucion ha hecho necesario llevar a cabo una revision completa de las
Directrices de Examen de Solicitudes de Patente con objeto de actualizar y alinear la
practica de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (en adelante OEPM) con la

legislacion actual.

Con estas nuevas directrices, que han sido aprobadas mediante Instruccion del Director
de la OEPM, se pretende profundizar en el conocimiento, interpretacién y aplicacion de la
nueva Ley y su Reglamento. Estas directrices no tienen el caracter vinculante de un texto
juridico y se han elaborado con el objeto de proporcionar orientaciones practicas en la

aplicacion de los diferentes textos legales en vigor.

Ademas, siguiendo la practica habitual de la OEPM, se persigue dar la mayor
transparencia posible a los métodos de trabajo empleados en la tramitacion de las
patentes asi como una mejor comunicacién entre todas las partes interesadas en el
procedimiento de concesion de patentes, incluidos los procedimientos de oposicién,

limitacion y revocacién post-concesion.

Las directrices se actualizaran regularmente para tener en cuenta las modificaciones que
en el futuro surjan en la legislacién asi como en la puesta en practica de la misma por
parte de la OEPM.

Cualquier sugerencia por parte de los lectores para mejorar el texto sera muy apreciada y

podra ser enviada al correo electrénico directrices-examen-patentes@oepm.es.

Las Directrices de Examen de Solicitudes de Patente se encuentran disponibles para su

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

Enero 2019 1


http://www.oepm.es/

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

sxf ¥ NSTERIO
"\" DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

B\Y

2. NOTAS EXPLICATIVAS

2.1 ESQUEMA GENERAL

Las Directrices de Examen de Solicitudes de Patente estan compuestas por las

siguientes siete partes:

Parte A Admision a tramite, examen de oficio y publicacién de la solicitud
Parte B IET y Opinion Escrita

Parte C Examen sustantivo

Parte D Oposiciones, limitacién y revocacion

Parte E Comunicaciones y aspectos comunes del procedimiento

Parte F La solicitud de patente

Parte G Patentabilidad

La Parte A aborda los aspectos formales referidos a las primeras etapas de la tramitacién

asi como los preparativos para la publicacion e la solicitud.
La Parte B se refiere a la fase de busqueda y elaboracion del IET y la Opinion Escrita.
En la Parte C se tratan los aspectos puramente procedimentales del Examen sustantivo.

La Parte D trata de los procedimientos de oposicién, limitacion y revocacion que pueden

tener lugar tras la concesion de la patente.

La Parte E se refiere a aspectos generales del procedimiento comunes a algunas o a
todas las etapas de la tramitacion. En particular se tratan las modificaciones a la solicitud
y la correccion de errores. También se abordan distintos aspectos relacionados con los

derechos generados tanto por la solicitud como por la patente concedida:

En la Parte F se analizan los requisitos que debe satisfacer una solicitud de patente
distintos a los de patentabilidad, en particular, la unidad de invencion, la suficiencia de la

descripcion, la claridad y el derecho de prioridad.
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Finalmente, en la Parte G se tratan las cuestiones referidas a los requisitos de
patentabilidad, novedad, actividad inventiva y aplicacién industrial asi como las

exclusiones y excepciones previstas en la ley.

Cada una de las partes anteriores esta dividida en apartados y sub-apartados numerados
de la manera en que se indica en los indices generales y detallados incluidos al inicio de
cada Parte. Las paginas se han numerado de manera correlativa e independiente para
cada Parte. En los pies de pagina se incluye dicha numeracién, que consiste en la inicial
de cada parte seguida del numero de pagina (p. ej. A-10 indica la pagina 10 de la Parte
A).

Asimismo se han incluido al inicio de algunos apartados y parrafos referencias a los
articulos de la Ley y del Reglamento que dan base legal a su contenido. De esta manera,
ademas, se ha pretendido eliminar en la mayor medida posible la cita de articulos en los

textos, con objeto de facilitar su lectura.

En todo el texto se ha tratado de utilizar al maximo un lenguaje inclusivo en el uso tanto
de los articulos (p. €j. el/la, los/las, etc.) como de los sustantivos que se refieren a las

personas participes en el procedimiento.
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2.2 ABREVIATURAS UTILIZADAS

art.
BOPI
CAP
CEO
CIP
CPC
DPIT
F-terms, Fl
IET
IBI
ISA
LP

LPACAP

MPS
OEPM
PLT

PCT

RD

RP

TS

STS

Enero 2019

Articulo

Boletin Oficial dela Propiedad Industrial
Procedimiento de Concesién Acelerada de Patentes
Consulta de Expedientes OEPM

Clasificacion Internacional de Patentes

Cooperative Patent Classification

Departamento de Patentes e Informacion Tecnoldgica
Clasificaciones de Patentes de la Oficina Japonesa de Patentes
Informe sobre el Estado de la Técnica

Informe de Busqueda Internacional

Autoridad Internacional de Busqueda

Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de

las Administraciones Publicas

Método Problema Solucion

Oficina Espafiola de Patentes y Marcas

Instruccion OEPM de aplicacién del PLT de fecha 15/10/2013

Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (Patent Cooperation

Treaty)
Real Decreto

Reglamento para la ejecucion de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de
Patentes (aprobado por Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo)

Tribunal Supremo

Sentencia del Tribunal Supremo


http://consultas2.oepm.es/ceo/
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3. OBSERVACIONES GENERALES

Las presentes directrices proporcionan una guia sobre la practica en el procedimiento de
concesion de patentes ante el OEPM, de conformidad con la nueva Ley 24/2015, de 24
de julio, de Patentes, y su Reglamento de ejecucion (aprobado por Real Decreto
316/2017, de 31 de marzo). No son objeto de estas directrices ni la practica ni el
procedimiento de busqueda y examen en lo que respecta a las solicitudes PCT en la fase

internacional, que se abordan en las Directrices de Busqueda Internacional y del Examen

Preliminar Internacional del PCT, disponibles en el sitio web de la OMPI (www.wipo.int).

Las presentes directrices estan dirigidas principalmente al personal técnico y
administrativo del Departamento de Patentes e Informacién Tecnolégica (DPIT), si bien
pretenden asimismo servir como base para ilustrar la ley y su practica en los
procedimientos ante la OEPM a todas las demas partes involucradas en el sistema
nacional de concesion de patentes en cada momento de la tramitacion, incluidos los
procedimientos de oposicién, limitacion y revocacion post-concesion, es decir, a los/las
solicitantes, asi como a sus agentes o representantes y en general, a cualquier

interesado/a en el procedimiento, tales como oponentes y sus agentes o representantes.

Las directrices no pueden cubrir en detalle todos los posibles casos y excepciones que se
puedan dar, sino que deben ser consideradas como guias generales que pueden tener
que adaptarse en cada caso individual. La aplicacion de las directrices a una solicitud de
patente en particular es, en cada caso, responsabilidad del personal técnico y
administrativo del DPIT si bien, con caracter general, las partes involucradas pueden

esperar que se actue conforme a estas directrices.
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PARTE A ADMISION A TRAMITE, EXAMEN DE OFICIO Y
PUBLICACION DE LA SOLICITUD

La Parte A de estas directrices se refiere a las etapas del procedimiento de concesién
nacional de patentes, recogidas esencialmente, aunque no de forma exclusiva, en los art.
22y 32 a 35y 37 de la Ley de Patentes 24/2015y en los art. 16 a 25y 31 y 32 de su

Reglamento de Ejecucion RP. Dichas etapas son las siguientes:

- presentacion de una solicitud ante la OEPM,
- recepcion de la solicitud en la OEPM,

- admision a tramite,

- examen de oficio,

- publicacion de la solicitud y

- observaciones de terceros a la solicitud.

Las anteriores etapas se refieren fundamentalmente al examen del cumplimiento de
formalidades de la solicitud, estando atribuida la responsabilidad de las actuaciones

relacionadas al siguiente personal de la OEPM:

- Registro de la OEPM, encargado de la recepcioén de la solicitud

- Jefaturas de Area del Departamento de Patentes e Informacién Tecnoldgica,
encargadas de la admision a tramite

- Examinadores/as de oficio del Servicio de Actuaciones Administrativas, que
realizan el examen de oficio

- Servicio de publicaciones, encargado de la publicacién de la solicitud.

No obstante, una vez que la solicitud se transfiere a las Areas de Examen, la
responsabilidad del cumplimiento de aquellas formalidades relacionadas con la

publicacion de la solicitud recaera sobre los/las examinadores/as de patentes.

El contenido de esta Parte A trata de proporcionar al personal responsable de su
aplicacion una serie de conocimientos y pautas generales para proceder al examen de
formalidades correspondientes a las diferentes etapas tratadas, de una manera uniforme
y agil.

Esta parte hace referencia a otras partes de estas directrices, en particular a la Parte F,

referida a la solicitud de patente.
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A1. PRESENTACION Y RECEPCION DE LA SOLICITUD

Art. 22y 32 LP, art.16 RP
Una solicitud de patente se puede presentar tanto directamente en la sede de la OEPM
como en cualquier registro de las Comunidades Auténomas, incluidos los Centros

Regionales de Informaciéon en Propiedad Industrial. Asimismo podra presentarse en los

lugares previstos en el art. 16.4 de la LPACAP (ver apartado F2.2).

En la OEPM la presentacién de la solicitud puede realizarse tanto en formato papel como
en formato electrénico a través de la Sede Electronica de la OEPM

(https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/index.html).

La OEPM o el registro de la Comunidad Autdbnoma correspondiente, hara constar en el
momento de recibir la solicitud el numero de registro, el dia, la hora y minuto de depésito,
tanto en el lugar destinado para ello en la instancia de la solicitud, como, en su caso, en
la documentacion que la acompafe. Ademas, expedira al depositante un recibo
acreditativo de la presentacién de la solicitud con el numero de registro, el dia, la hora y
minuto de depdsito, que podra consistir en la consignacion de dichos datos en una copia

de la solicitud, en caso de que se presente esta.

El registro de dia, hora y minuto mencionado se denomina fecha de depdsito.

Cuando el érgano que reciba la solicitud sea un registro de una Comunidad Auténoma,
este remitira la solicitud junto con toda la documentacion presentada a la OEPM dentro
de los tres dias siguientes al de su recepcién. El incumplimiento por parte del érgano

receptor de la solicitud de este plazo en ningun caso perjudicara al solicitante.

Una vez recibida la solicitud la OEPM le asignara un niumero de solicitud de patente que
se notificara al solicitante y dara comienzo el siguiente paso del procedimiento que es la

admision a tramite.

Los numeros asignados por la OEPM para las solicitudes de patentes se componen de la

siguiente manera:
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ASIGNACION DE NUMEROS DE SOLICITUD
P AAAA C NNNN

P: letra que indica Patente
AAAA: ano de solicitud, p. j. 2017, 2016, 2015, etc...
C: cdodigo de control

0 presentacion en formato papel

3 presentacion electrénica

5 entrada en fase nacional de solicitud PCT en formato papel

9 entrada en fase nacional de solicitud PCT electronica
NNNN: numero de serie de cuatro digitos, asignado por orden de entrada
Ejemplos:
P 2017 0 0001 primera solicitud en formato papel del afio 2017
P 2016 3 0002 segunda solicitud electronica del afio 2016
P 2008 5 0003 tercera entrada en fase nacional del 2015 en formato papel

P 2015 9 0004 cuarta entrada en fase nacional del 2015 electrénica

A2. ADMISION A TRAMITE

Art. 24y 33 LP, art.18 RP
Dentro de los diez dias posteriores a la recepcién de la solicitud de patente, la OEPM

procedera a realizar una serie de comprobaciones para admitir a tramite la solicitud.

La admision a tramite de una solicitud de patente consiste en una serie de actuaciones
que tienen como objetivo primordial otorgar a la solicitud una fecha de presentacion, con

todas las implicaciones legales que este hecho supone:

- la solicitud con fecha de presentacion tiene valor de depdsito nacional a efectos de

reivindicar una prioridad (ver apartado F7.1)
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- la fecha de presentacion de una solicitud delimita el objeto de la misma, que no podra
modificarse posteriormente de manera que exceda el contenido de la solicitud
inicialmente presentada (art. 48.5 LP). Conviene destacar que en la LP, a diferencia de la
anterior legislacion, no se contempla en ningun caso el cambio de la fecha de

presentacién por modificacion del objeto de la solicitud (ver apartado E6.3)

- la fecha de presentacion inicia el plazo de duracion de la vigencia de la patente (art. 58
LP)

La ley define como fecha de presentacién aquel momento en que el solicitante entrega

en las oficinas autorizadas la documentacion minima que se exige (ver apartado A2.1.1).

Se consideran oficinas autorizadas la OEPM vy los o6rganos competentes cualquier

registro de cualquier las Comunidades Auténomas, incluidos los Centros Regionales de

Informacion _en Propiedad Industrial. Cuando la solicitud se presente ante otro de los

lugares previstos en el art. 16.4 LPACAP (ver apartado F2.2), la fecha de presentacion

sera aquel momento en el que la OEPM o el 6rgano competente registro de la

Comunidad Auténoma reciba la solicitud, con su documentacién minima.

Sin embargo, en los casos en los que la documentaciéon de la solicitud se entregue en
una oficina de correos se asignara como fecha de presentacion el momento de entrega
en dicha oficina siempre que se haya presentado por correo certificado y la
documentacion minima exigida esté dirigida a alguna de las oficinas autorizadas

especificadas anteriormente.

La fecha de presentacion coincidira con la fecha de depdsito cuando la documentacion
minima exigida se haya presentado correctamente en la fecha de depdsito. En caso
contrario la fecha de presentacion sera la fecha en que se subsanen los defectos

detectados en la admision a tramite.

En el marco de la legislacién nacional, alineada con la legislacion internacional de
patentes, para la fecha de presentacion solo se tienen en cuenta el dia, el mes y el afio

(véase apartado G6.3.1).

Por otra parte, con la admision a tramite se inicia el procedimiento de concesion de la

patente.

La admision a tramite consiste en realizar fundamentalmente dos comprobaciones:
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- una primera comprobacion consiste en verificar si se cumplen los requisitos para

otorgar a la solicitud de patente una fecha de presentacion (ver apartado A2.1.1).

- la segunda comprobacion consiste en verificar si se han pagado la tasa de
solicitud y la tasa del IET. La comprobacion implica la verificacion de la realizacion

del pago del importe correcto de ambas tasas.

En caso de que se superen ambas comprobaciones, la solicitud, con una fecha de
presentacion ya otorgada, se considerara admitida a tramite y se sometera a la

evaluacion de su interés para la defensa nacional (ver apartado AS).
A2.1. COMPROBACION PARA OTORGAR FECHA DE PRESENTACION

Art. 24 LP, art. 17 RP
A2.1.1. Documentacidn exigida para otorgar fecha de presentacion

Para otorgar fecha de presentacidon a una solicitud de patente, sera indispensable

comprobar que se han presentado al menos los siguientes documentos:
a) una indicacion expresa o implicita en castellano de que se solicita una patente
b) indicaciones en castellano que permitan identificar y contactar con el solicitante

En la practica estas dos indicaciones se cumplimentan si en el modelo oficial de instancia

(formulario 5101) se consignan, respectivamente, la modalidad “Patente de invencion” y

los datos de identificacion del solicitante, en los recuadros habilitados a tal efecto.

C) una parte que, a primera vista, parezca constituir una descripcion, presentada en

cualquier idioma, (en cuanto a la presentacién de la traduccién ver apartado A6.2.2.(c))

(0]

una incorporacién por referencia, es decir, una remision a una solicitud presentada con

anterioridad (ver siguiente apartado A2.1.2)

La OEPM comprobara los anteriores requisitos y en caso de advertir la existencia de
defectos, los comunicara al solicitante para que los subsane y formule alegaciones en el

plazo de dos meses a contar desde su notificacidon. Asimismo en dicha notificacion se le

informara al solicitante de que, si no subsana los defectos no se admitira a tramite la

solicitud de patente y se resolvera teniéndola por desistida.
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Si los defectos son corregidos en plazo, se otorgara como fecha de presentacion la que
corresponda al momento en que se hayan cumplido todos los requisitos anteriores y asi

se comunicara al solicitante.

Si los defectos no se subsanaran en la debida forma y en el plazo prescrito, la solicitud no

sera admitira a tramite y se tendra por desistida. La resoluciéon de desistimiento se

notificara al solicitante y se publicara en el BOPI.

A2.1.2. Incorporacidén por referencia o remision a una solicitud anterior

Art. 24LP, art. 17y 19 RP
En el supuesto de que el solicitante se remita a una solicitud anterior (ver apartado F2.5),
se comprobara que se ha indicado en castellano:

a) Que la remisién a la solicitud anterior reemplaza a la descripcion y, en su caso, a
los dibujos.

b) El niumero de la solicitud anterior, su fecha de presentacién y la oficina en la que
0 para la que haya sido presentada.

c) Que la solicitud anterior ha sido presentada por el propio solicitante, su
antecesor en derecho o su derechohabiente.

También se comprobara que el solicitante haya aportado, en el plazo de dos meses

desde la fecha del depdsito de la solicitud, una copia certificada de la solicitud

anterior y, en su caso, una traduccion al castellano, siempre y cuando dichos elementos

no obren ya en los archivos de la OEPM o estén disponibles en una biblioteca digital

aceptada por la OEPM.

Hay que senalar que en esta fase del procedimiento tan solo se exige la copia certificada
de la solicitud anterior para obtener fecha de presentacién, independientemente del
idioma en que esté redactada. La aportacion de la traduccion al castellano sera objeto de

comprobacion en la fase de examen de oficio (ver apartado A6.2.2.(c)).

En caso de que no se aporte voluntariamente la copia certificada de la solicitud anterior,

la OEPM notificara al solicitante que debe aportarla en el plazo de dos meses a contar

desde la notificacién e indicandole que, de no presentarla en plazo, no sera admitida a
tramite como solicitud de patente y se resolvera teniendo por desistida la solicitud de

patente, resolucion que sera notificada al solicitante y publicada en el BOPI.
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Sin embargo, si se presentara la copia certificada en plazo, se mantendra como fecha de
presentacion aquella en la que se hubiese cumplido con los anteriores requisitos a) b) y

c).

A2.1.3. Partes omitidas de la descripcion o dibujos omitidos

Art. 20 RP
Si durante las comprobaciones para otorgar fecha de presentacion, la OEPM detectara
que parece faltar una parte de la descripcidon o parecen faltar dibujos a los que hace

referencia la descripcion, comunicara este defecto al solicitante.

Este supuesto esta previsto para dar solucién a aquellos casos en los que, por error u
olvido, el solicitante ha omitido alguna parte de la descripcidn, por ejemplo, una pagina, o

algun dibujo.

El solicitante, en el plazo de dos meses desde la notificacion del defecto, podra proceder

de una de las siguientes formas:

i) completar la solicitud, aportando la documentacién oportuna

Si el solicitante completa voluntariamente la solicitud en el plazo de dos meses desde su
depdsito o en el plazo concedido por la OEPM se otorgara como fecha de presentacion la
fecha en la que se reciba la parte omitida o la fecha en que efectivamente se presente

toda la documentacion exigida para obtener fecha (ver apartado A2.1.1), la fecha que sea

posterior.

No obstante, tras haber aportado la parte omitida, el solicitante tiene la opcién de retirarla
en el plazo de un mes después de la aportacion con objeto de mantener, si asi lo prefiere
porque le fuera mas favorable, como fecha de presentacion la de la recepcion de la

documentacién exigida (ver apartado A2.1.1).

ii) indicar que la parte omitida esta contenida en una solicitud anterior cuya
prioridad se reivindica.

En este caso, en primer lugar, se debera constatar que en el momento de la solicitud el
solicitante ha indicado en la instancia que se reivindica una prioridad y ha aportado los
datos de la misma (pais, numero, fecha). En ningun caso sera admisible, reivindicar la

prioridad en el momento en que la oficina ha notificado un defecto de omision.
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Ademas, la parte omitida de la descripcién o los dibujos omitidos deberan estar

contenidos integramente en la solicitud prioritaria.

Para poder ejercer esta opcion el solicitante debera presentar en el plazo prescrito:

a) Una peticién para que el contenido de la solicitud anterior reivindicada se
incorpore por referencia en la solicitud.

b) Una copia certificada de la solicitud anterior y, en su caso, una traduccién al
castellano, salvo que dicho documento esté a disposicion de la Oficina.

¢) Unaindicacién del lugar en el que la parte omitida de la descripcion o el dibujo
omitido figuran en la solicitud anterior

Se mantendra, entonces como fecha de presentacion la fecha en la que se haya aportado

la documentacion minima exigida (ver apartado A2.1.1).

iii) no contestar a la notificacién de defecto de omisién

En caso de que el solicitante no conteste a la notificaciéon en el plazo sefalado, se
mantendra como fecha de presentacién la fecha en la que se haya aportado la

documentacién minima exigida (ver apartado A2.1.1) pero no se tendran en cuenta la

parte omitida de la descripcion ni los dibujos omitidos.
A2.2. COMPROBACION DEL PAGO DE TASAS

Una vez otorgada la fecha de presentacion, la OEPM procedera a examinar si se han

abonado la tasa de solicitud y la tasa de realizacién del IET.

Si se comprobara que las tasas no han sido abonadas o el pago ha sido insuficiente se le

comunicara al solicitante mediante una notificacién que dispone de un plazo de un mes

para realizar o completar el pago.

Asimismo, en la misma notificacion se le indicara al solicitante que si no realiza o

completa el pago en el plazo prescrito se resolvera teniendo por desistida la solicitud.

Dicha resolucion se notificara al solicitante y se publicara en el BOPI.

Para la comprobacion de las tasas se tendra en cuenta el régimen de reducciones vy

reembolsos, establecido en la Ley de Patentes (ver apartado E16.1).
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A2.3. NOTIFICACIONES DE LA ADMISION A TRAMITE

Art.21 RP
Los defectos que se detecten durante la fase de admision a tramite podran ser
comunicados por la OEPM al solicitante:

o separadamente, otorgando los siguientes plazos:

- 2 meses para defectos que impidan dar fecha de presentaciéon

- 1 mes para defectos en el pago de las tasas

e en una unica notificacion conjunta

Cuando la notificacidon sea conjunta se otorgara al solicitante un plazo comun de

dos meses a contar desde su notificacion para su subsanacion.

En todos los casos, en la notificacion se informara al solicitante de que si no subsana los

defectos se tendra por desistida la solicitud.
La resolucion de desistimiento se notificara al solicitante y se publicara en el BOPI.

A2.4. ADMISION EN EL PROGRAMA CAP

Disposiciéon Adicional 62 LP
Instruccion CAP__LP

En el momento de presentacién de una solicitud de patente o de entrada en fase nacional
de una solicitud PCT el solicitante puede acogerse al programa de Concesion Acelerada

de Patentes (CAP), que se encuentra descrito el apartado E15.

Durante la admision a tramite, cuando el solicitante haya solicitado acogerse al programa
CAP (y simultdneamente la solicitud de publicacion anticipada), la OEPM comprobara lo

siguiente:

- Que la solicitud de patente nacional o PCT en fase nacional sobre la que se aplica el

programa no reivindica prioridad anterior.

- Que ademas de las tasas de solicitud de patente y de realizacion del IET, ha

solicitado el examen sustantivo y ha abonado la tasa para su realizacién, segun

lo dispuesto en el art. 39 LP.
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En caso de cumplirse los requisitos anteriores, se admitira la solicitud en el programa

CAP, y asi se le comunicara al solicitante en la notificacion de admisién a tramite.

En el caso de que no se haya abonado la tasa de examen sustantivo, la OEPM se lo
comunicara al solicitante y le dara un plazo de 10 dias para que la abone. Una vez
transcurrido el plazo sin que se haya producido el abono, se considerara que la solicitud
de concesién acelerada no ha sido formulada y el procedimiento continuara por la via
habitual fuera del CAP

En la notificacion de admision a tramite la OEPM comunicara al solicitante la inadmision

en el programa indicando las causas de dicha inadmision.

En todo lo demas, estas solitudes se someteran a las mismas comprobaciones para

otorgar fecha de presentacion y del pago de tasas (véase apartado A2.1 y apartado A2.2,

respectivamente).

A3. ADMISION DE SOLICITUD DIVISIONAL

Art. 44y 45 RP
En la admision a tramite de una solicitud divisional, la OEPM verificara que el objeto de la
solicitud divisional se encuentra comprendido en la solicitud inicial, a efectos de mantener

como fecha de presentacion la asignada a la solicitud inicial.

Art. 29 RP
Ademas se verificard que se han abonado la tasa de solicitud y la tasa de IET, teniendo
en cuenta que si, durante la tramitacion de la solicitud inicial, el solicitante ya hubiera
pagado tasas adicionales, no tendra que pagar, respecto de la solicitud divisional, la tasa
de realizacién del IET, en la medida en que el objeto de la solicitud divisional ya hubiera

sido objeto de busqueda.

En el caso de que no se hubiera abonado la tasa de IET o no se hubiera abonado en su
totalidad se comunicara al solicitante la necesidad de abonar la tasa o completar el pago

en el plazo de un mes a contar desde la publicacién del defecto en el BOPI.

La notificacién informara al solicitante de que, si no abona las tasas, la OEPM resolvera

teniendo por desistida la solicitud divisional. La resolucion de desistimiento se

notificara al solicitante y se publicara en el BOPI.
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En todo lo demas, estas solitudes se someteran a las mismas comprobaciones para
mantener la fecha de presentacion otorgada a la solicitud principal y del pago de tasas

(véase apartado A2.1 y apartado A2.2, respectivamente).

El resto de requisitos formales para estas solicitudes se analizaran en el posterior

examen de oficio (ver apartado A6.22 (b2) (i)).

A4. ENTRADA EN FASE NACIONAL DE UNA SOLICITUD PCT

Art. 168y 169 LP, art. 101 RP
En virtud de la aplicacién del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), la
OEPM actuara como oficina designada ante aquellas solicitudes PCT que hayan

mencionado a Espafia con vistas a obtener una patente nacional.

La entrada en fase nacional de una solicitud internacional PCT no requiere por parte de la
OEPM el otorgamiento de una fecha de presentacion, ya que se considerara como fecha

de presentacion efectiva en Espana la fecha de presentacion internacional.

Para admitir la entrada en fase nacional de una solicitud internacional PCT, la OEPM
comprobara que el solicitante ha indicado el nimero de solicitud internacional asi como la
fecha de presentacion internacional y la fecha de prioridad, en su caso. La OEPM

comprobara entonces que la solicitud se ha presentado en el plazo maximo de 30

meses desde la fecha de presentacion o prioridad en caso de que se haya reivindicado
(art. 22 PCT). Asimismo se comprobara, en su caso, que se ha aportado la traduccién de
la solicitud con las modificaciones de los articulos 19 o 34 PCT, si las hubiera. El resto de
requisitos relacionados con la reivindicacion de prioridad se analizaran en el posterior

examen de oficio (ver apartado A6.2.2 (b7)).

Si la OEPM detectara alguna irregularidad en lo anterior se lo comunicara al solicitante
para que, en el plazo de dos meses a contar desde la publicacion del suspenso en el
BOPI, presente alegaciones o subsane las deficiencias detectadas, indicandole que, en
caso contrario, se le tendra por retirada la solicitud. La resolucién de retirada se notificara

al solicitante y se publicara en el BOPI.

Si se verifica el cumplimiento de los anteriores requisitos, se considerara iniciada la fase
nacional y se tramitard& normalmente como una solicitud nacional cuya fecha de
presentacion efectiva sera la fecha de presentacion internacional, procediéndose a

continuacion a la comprobacion del abono de las siguientes tasas:
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- Tasa de solicitud
- Tasa por realizacion del IET

Si se detectara la falta de pago de las tasas o el pago insuficiente, se comunicara al

solicitante que realice o complete el pago en el plazo de un mes a contar desde la

publicacion del defecto en el BOPI, con indicacion de que si asi no lo hiciera se tendra

por retirada la solicitud. La resolucion de retirada se notificara al solicitante y se

publicara en el BOPI.

Los defectos en los requisitos para entrar en fase nacional y en el abono de tasas podran
ser comunicados al solicitante conjuntamente mediante una unica notificacion, otorgando

un plazo comun de dos meses a contar desde su notificacion para su subsanacion, con

indicacidén de que si no lo hiciera se tendra por retirada la solicitud.

El resto de requisitos formales relacionados con este tipo de solicitudes se analizaran en

el posterior examen de oficio (ver apartado A6.2.2 (b2)(iv)).

A5. PATENTES DE INTERES PARA LA DEFENSA NACIONAL

Art. 33.1y 34 LP, art. 22 RP
Una vez admitida a tramite la solicitud, se procedera a examinar si la solicitud de patente

pudiera ser de interés para la defensa nacional.

En caso de que la OEPM determinara que el contenido de la solicitud es de interés para

la defensa nacional pondra la solicitud a disposicion del Ministerio de Defensa.

Si el Ministerio de Defensa emitiera un informe motivado considerando que la invencién
interesa a la defensa nacional, sera de aplicacion la tramitacion secreta de la solicitud de

patente (véase apartado E17.4).

Si por el contrario, la OEPM determinara que el contenido de la solicitud no es de interés
para la defensa nacional la solicitud continuara normalmente el procedimiento de

concesion.
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Y TURISMO

A6. EXAMEN DE OFICIO

A6.1. INTRODUCCION

Art.35 LP
Una vez admitida a tramite la solicitud, es decir, una vez otorgada la fecha de
presentacién y abonadas las tasas correspondientes, la OEPM procedera a la realizacion
del examen de oficio, que consiste en realizar una serie de verificaciones, que se

detallaran mas adelante.

Ademas la solicitud debera haber superado la evaluacion en relacion con el posible

interés de la invencion para la defensa nacional (ver apartado A5).

En el examen de oficio se verifican, entre otros, el cumplimiento de requisitos formales

con el fin de asegurar una publicacion uniforme.
A6.2. REALIZACION DEL EXAMEN DE OFICIO

Art. 35 LP, art. 23 RP
En el examen de oficio se deben verificar una serie de requisitos que se describen en los

siguientes apartados:

A6.2.1. Requisitos relativos a la patentabilidad

La ley exige en primer lugar verificar en el examen de oficio si el objeto de la misma no
esta manifiestamente y en su totalidad excluido de la patentabilidad por recaer en alguno
de los supuestos del art. 4.4 (no invenciones) y del art. 5 (excepciones a la
patentabilidad).

A los efectos de sefalar un defecto en el examen de oficio, el término

“manifiestamente” significa que el objeto de la solicitud debe recaer en uno de los

supuestos del art. 4.4 de forma palmaria e indubitada, no ya para un experto en la

materia, sino para cualquier persona.

La expresidon “en_su_totalidad” implica que solo se consideraran excluidas de

patentabilidad aquellas solicitudes cuyo objeto recaiga integramente, y no solo una parte,

en al menos uno de los supuestos de exclusion.

En caso de que el/la examinador/a de oficio tenga dudas sobre si se encuentra en un

supuesto de exclusion de patentabilidad sera ellla examinador/a de patentes al realizar la
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Evaluacion de la Viabilidad del IET quien se encargara de evaluar el defecto de exclusion de
acuerdo con los art. 4.4 y 5 LP (ver apartado B2.2.1 (b) y apartado B2.2.1 (c)).

A6.2.2. Requisitos formales

Durante el examen de oficio se verificara cualquier requisito referido a la regularidad
formal de la solicitud cuya comprobacion deba realizarse antes de la publicacién de la

solicitud.
(@) Idioma

Art. 23.3. LP
Como norma general debe tenerse en cuenta que tanto la solicitud como los demas

documentos que se presenten ante la OEPM deberan estar redactados en castellano.

Por tanto, cuando se realice el examen de oficio, se comprobara que en el caso de que la
solicitud y los demas documentos se hayan presentado en un idioma diferente al

castellano, se haya aportado su correspondiente traduccion.
(b) Instancia

Art. 2 RP
En relacion con el contenido de la instancia (formulario 5101), se comprobaran los

siguientes datos:
(b1) Modalidad

Se confirmara que en la instancia se ha sefalado la opcién “Patente de invencion” como

modalidad de proteccion escogida.
(b2) Tipo de solicitud

En el supuesto de solicitudes de patentes divisionales, de cambio de modalidad, de
transformacion de una solicitud de patente europea o de entrada en fase nacional de una
solicitud internacional PCT, lo que debera estar indicado en la instancia, sefalandose la

opcion correspondiente, se comprobara que se han indicado los siguientes datos:

- numero de la solicitud de la patente de origen,
- fecha de la solicitud de la patente de origen (o en el caso de un cambio de

modalidad del modelo de utilidad de origen).
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La consignaciéon de estos datos en la instancia tiene valor de declaracion de que el

solicitante tiene derecho a presentar dicha solicitud, tal y como en la instancia se indica.
Segun corresponda, habra que comprobar adicionalmente:

(i) Solicitudes divisionales

Art. 44 RP
Se comprobara que la solicitud original siga en tramitacién y que coincidan la fecha de

presentacion de la patente de origen y la fecha de presentacion de la patente divisional.

(i) Cambio de modalidad

Art. 46 RP
Se comprobara que la solicitud de cambio de modalidad es anterior a la concesion o
denegacion del modelo de utilidad de origen y que coincidan la fecha de presentacion del
modelo de utilidad consignada por el solicitante en la instancia y la fecha de presentacion
otorgada en la admision a tramite de la solicitud de patente resultante del cambio de

modalidad.
(iii) Transformacién de una solicitud de patente europea

Art. 98 RP
Se comprobara que coinciden el o los solicitantes asi como el o los inventores. En caso
de no coincidir los solicitantes de la solicitud de patente europea con los de la solicitud de
patente objeto del examen de oficio, debera comprobarse que se ha aportado el

documento de cesion correspondiente.
(iv) Entrada en fase nacional de una solicitud internacional PCT

Art. 101 RP
Se comprobara que coinciden el o los solicitantes asi como el o los inventores. Ademas
se comprobara que Espafa figura entre los paises designados. En el supuesto de que el
solicitante no coincida con el solicitante de la solicitud internacional en la fecha de
presentacion internacional, debera comprobarse que se ha aportado el documento de

cesion o que dicho cambio esta registrado de conformidad con la Regla 92bis del PCT.
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(b3) Titulo de la invencion

Se comprobara que en la instancia se ha consignado el titulo de la invencién y que no

incluya denominaciones de fantasia.
(b4) Identificacién del solicitante
(i) Personas fisicas

En el caso de que el o los solicitantes sean personas fisicas se comprobara que cada uno
de los solicitantes ha indicado:

- nombre y apellido/s,
- documento de identidad (NIF, NIE o pasaporte)

- domicilio (direccién y codigo postal, localidad, provincia y pais de
residencia) y

- nacionalidad
(ii) Personas juridicas
Cuando el o los solicitantes sean personas juridicas, se comprobara que cada uno de

ellos ha indicado:

- denominacién social completa,
- NIF

- domicilio y

- nacionalidad

(iii)  Solicitante sin domicilio/sede en Espaina

En estos casos se comprobara que el solicitante ha indicado, a efectos de notificaciones,

una direccién postal en Espafia o una direcciéon de correo electronico.
(iv) Porcentaje de titularidad

En el caso de que haya varios solicitantes, se comprobara que se ha indicado de forma
correcta el porcentaje de titularidad. En el caso de que no se haya especificado la OEPM

considerara iguales las cuotas de los solicitantes.
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(b5) Designacion del inventor o inventores

Con respecto al inventor o inventores se comprobara que en la instancia se han indicado

los siguientes datos:
(i) Nombre y apellido/s del inventor o inventores

Se tendra en cuenta que solo las personas fisicas pueden ser designadas como

inventoras, y nunca las personas juridicas.
(ii) Modo de obtencion del derecho

Si el solicitante no fuera el inventor o el Unico inventor, o si se tratara de una persona
juridica, se comprobara que en la instancia se ha consignado, en relacién con cada uno

de los solicitantes, alguno de los siguientes modos de obtencion previstos:
[]invencién laboral
[] contrato
[ ] sucesion
[ ] otros (se especificara cual)

Esta comprobacion es importante ya que la consignacion de este dato en si misma

constituye la declaracién de adquisicidon del derecho.
(iii) Renuncia del inventor

En el caso de que el inventor o inventores hubieran renunciado a su derecho a ser
mencionados como tales, y asi se haya indicado en la instancia, se comprobara:

- que la hoja de informacién complementaria de la instancia (formulario 5102) esta

firmada por el o los inventores que renuncian lo que constituira una declaracion de

renuncia o en su defecto

- que se ha aportado una declaracién de renuncia firmada por el o los inventores

correspondientes.
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(b6) Identificaciéon del representante

Art. 175 - 176 LP; art.2, 107, 108 RP
Se verificara si se cumplen los requisitos relativos a la representacién, en caso de
haberla, teniendo en cuenta que solo es obligatoria, y mediante Agente de la Propiedad

Industrial, para los no residentes en un Estado miembro de la Unién Europea.
En particular se verificara lo siguiente:

a) siel solicitante es no residente en un Estado miembro de la Unién Europea se

comprobara en la instancia que se ha designado un Agente de la Propiedad Industrial.

b) si el solicitante actua por medio de un representante se verificara que en la instancia

se ha indicado:

- si el representante es una persona fisica:
su identidad, es decir, nombre y apellido/s
documento de identidad
domicilio y nacionalidad

- si el representante es una persona juridica:

denominacion social completa
NIF
domicilio y nacionalidad

No sera necesaria la comprobacion de la entrega del poder de representaciéon en el
momento de la solicitud, ya que no es obligatoria su presentacion en este momento del
procedimiento. Asi, con la firma del representante en la instancia, se da por valida la
representacion en el momento de la solicitud, salvo que haya se haya producido un
cambio de representante después de la fecha de la solicitud o haya una duda razonable

sobre el derecho a actuar del representante.

c) en el caso de que el representante sea un Agente de la Propiedad Industrial no es

obligatoria, en general, la presentacidon de un poder de representacién y solo se

comprobara que se ha indicado en la instancia:

- nombre y apellidos del Agente si es una persona fisica o
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- denominacion social de la persona juridica a través de la cual realice su

actividad el Agente de la Propiedad Industrial, y
- codigo de Agente/Agencia otorgado por la OEPM.

En el caso particular de que el Agente o representante haya inscrito ante la OEPM un
poder general, valido para varias solicitudes o registros, se comprobara que se ha
indicado en la instancia el numero asignado por el registro de poderes generales de la

OEPM, o bien que se ha presentado una copia del mismo.
(b7) Reivindicacion de prioridad

Art. 30y 31 LP; art.13 RP
Si la solicitud reivindica la prioridad de una o varias solicitudes anteriores, nacionales o
extranjeras, se comprobara que en la instancia se ha indicado:

- el numero de solicitud atribuido a cada una de las solicitudes anteriores
- elEstadoy

- la fecha de prioridad reivindicada.

Se comprobara ademas que la prioridad o prioridades no estén esté fuera de plazo. El
plazo maximo para reivindicar una prioridad es de 12 meses a contar desde la fecha de
presentacion de la solicitud anterior cuya prioridad se reivindica. En el caso de reivindicar

prioridades multiples, este plazo se computa desde la fecha de prioridad mas antigua.

La consignacion de estos datos en la instancia tiene valor de declaraciéon de que el
solicitante tiene derecho a reivindicar la prioridad indicada, tal y como en la instancia se

indica.

Se comprobara que se ha realizado el pago de la tasa correspondiente a la reivindicacion

de prioridad.
(b8) Incorporacioén por referencia o remisiéon a una solicitud anterior

Art. 24 LP, art. 23.1 ¢) RP
En el supuesto de que el solicitante hubiera sefalado en la instancia la remisiéon a una
solicitud anterior (o una incorporacion por referencia) se identificaran los elementos de la
solicitud a que se refiere dicha remision, ya sea la descripcion y, en su caso, los dibujos

y/o las reivindicaciones.
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Ademas se comprobara que el solicitante ha aportado en el plazo de dos meses desde la
fecha del depdsito de la solicitud, la traduccién al castellano de la solicitud anterior. Si no
ha finalizado dicho plazo, se esperara a su finalizacion para la realizaciéon del examen de

oficio.

No sera necesario aportar la traduccion de la solicitud anterior al castellano si dicha
traduccion obra en los archivos de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas o si esta

disponible desde una biblioteca digital aceptada por la Oficina Espafiola de Patentes y

Marcas.
(b9) Exhibiciéon en exposiciones oficiales

Art. 15 RP
Si la instancia contiene una indicacion de que la invencién ha sido exhibida en

exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas, se comprobara lo siguiente:

i) que se trata de una exposicion contenida en el listado de exposiciones
internacionales reconocidas, publicado en la siguiente pagina web:

http://www.bie-paris.org.

ii) que se han consignado los siguientes datos:

- indicacién del nombre de la exposicién,
- lugar y fecha de exhibicion.

i) que se ha aportado una certificacion de la autoridad encargada de la
proteccién de la propiedad industrial en dicha exposicién que acredite que la
invencion ha sido exhibida en la misma con indicacién de la fecha de apertura

de la misma

iv) que no se ha superado el plazo de 6 meses entre la fecha de exhibicion y la

fecha de presentacion de la solicitud.
(b10) Lista de secuencias

Cuando en la instancia se haya indicado que la descripcidon contiene una lista de
secuencias bioldgicas en concordancia con la norma ST.25 OMPI, se comprobara que se

ha adjuntado:

- la lista de secuencias en formato electrénico, para presentaciones electrénicas,
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- un soporte de datos legible por ordenador con la lista de secuencias biolégicas, para

presentaciones en formato papel,
(b11) Relacién de documentos que acompaiian la solicitud

Se comprobara que la indicacion en la instancia de los documentos que acompafian a la
solicitud es coherente con los documentos que efectivamente la acompafan. No
obstante, esta indicacion es meramente informativa y su comprobacién sirve para

detectar posibles fallos en la entrega de documentacion.
(b12) Firma

Se comprobara que la instancia esta firmada por el o los solicitantes (todos deben

firmarla en el caso de que sean varios) o bien por su representante.

Cuando el solicitante sea una empresa y la instancia esté firmada por el mandatario de

dicha empresa debera figurar el cargo del mismo en la empresa.

(c) Descripcién

En el supuesto de que la descripcidon se haya presentado en un idioma distinto al
castellano, se comprobara que el solicitante haya aportado la correspondiente traduccion

de la misma dentro del plazo de dos meses desde la fecha de depdsito. En caso de que

en el momento de realizar el examen de oficio no se haya aportado la traduccién, aunque
no haya finalizado el plazo anterior, se le requerira al solicitante la misma en una
notificacion de defectos, otorgandole un nuevo plazo de dos meses desde la publicacion

de la notificacion de defectos en el BOPI (ver apartado A6.3).

Asimismo se revisaran todas las formalidades previstas en el apartado A6.2.2 (q).

(d) Dibujos

Se comprobara que se ha presentado el mismo numero de dibujos que se ha indicado en
la instancia. En caso de haberse presentado mas de un dibujo se comprobara que estan

numerados correlativamente.

Asimismo se revisaran todas las formalidades previstas en el apartado A6.2.2 ().
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(e) Reivindicaciones

Art. 23.1 ¢) LP, art. 23.1 ¢c) RP
Se comprobara que la solicitud contiene una o varias reivindicaciones o, en su defecto,

una incorporacion por referencia o remision a una solicitud presentada con anterioridad,
en cuyo caso, se comprobara que dicha solicitud anterior también reemplaza a las

reivindicaciones.

Asimismo, se revisaran todas las formalidades previstas en el apartado A6.2.2 (g), en
particular, que las reivindicaciones estdn numeradas consecutivamente y en numeros

arabigos.
(f) Resumen

Art. 23.1 e) LP, art.9 RP
Se verificard que se ha presentado un resumen y que incluye el titulo de la invencién tal
como viene citado en la instancia. Ademas se verificara que el texto del resumen no

supera las 150 palabras.

Asimismo, se revisaran todas las formalidades previstas en el apartado A6.2.2 (q).

() Formalidades del Anexo del Reglamento

Anexo RP
Durante el examen de oficio se revisara si la descripcién, las reivindicaciones, los dibujos
y el resumen guardan las formalidades previstas en el anexo del Reglamento,
Unicamente en la medida en que su cumplimiento sea necesario a los fines de una

publicacién uniforme.

Dichas formalidades se refieren al disefio de pagina (formato, margenes, numeracién de
pagina y lineas), parrafo y fuente, calidad de los dibujos y contenido de los documentos,

se pueden consultar en el Anexo del Reglamento.
A6.3. NOTIFICACION DE DEFECTOS

Art. 24 RP
Si la solicitud de patente presentase alguno de los defectos mencionados anteriormente,
la OEPM notificara al solicitante todas las objeciones para que este, en el plazo de dos

meses a contar desde la publicacién de la notificacion de defectos en el BOPI, los
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subsane o efectue las alegaciones que estime oportunas en defensa de la solicitud de

patente.

Este plazo de dos meses podra ser prorrogado a peticion del solicitante, que debera
solicitarlo antes de la finalizacion del plazo y por escrito, mediante la presentacion del

formulario oficial (formulario 3585X), dispuesto a tal efecto.

En la medida en la que sea necesario para corregir los defectos notificados, el solicitante
podra modificar la descripcion, reivindicaciones y dibujos o secuencias bioldgicas,

siempre de manera que el objeto de las modificaciones no exceda del contenido de la

solicitud tal y como se haya presentado inicialmente (art. 48.5 LP).

Toda modificacién debera ir acompafada de un escrito en el que el solicitante especifique
las diferencias entre el texto nuevo y el texto sustituido, indicando la razén de las
modificaciones asi como el alcance de las mismas (art. 48.3 LP). La modificacién de los
datos de la instancia no conlleva la exigencia de que el solicitante presente una nueva

instancia modificada.

La contestacion a la notificacion de defectos implicara el pago de la tasa de suspenso
(tasa [EQ8/ 1T08).

A6.4. DENEGACION DE LA SOLICITUD

Art. 23.1. e) y 25 RP
Transcurrido el plazo para la subsanacion de defectos o para la presentacion de
alegaciones tras el examen de oficio, la OEPM examinara si los defectos han sido
debidamente subsanados y si se ha pagado la tasa correspondiente. En caso contrario,
se denegara la solicitud siempre que sean defectos que afecten a la publicacion de la
solicitud ya que el objetivo es conseguir que dicha publicacion sea uniforme. Dicha
resolucion, que debera estar motivada, se notificara al solicitante, publicandose asimismo
en el BOPI una mencién relativa a la denegacién con los datos necesarios para la

identificacion de la solicitud de patente.

En el caso de que los defectos se refieran a los requisitos exigidos para la reivindicacion
del derecho de prioridad o a los requisitos para constatar que ha habido una divulgacion
inocua derivada de la exhibicién en una exposicion oficial u oficialmente reconocida (ver
apartado A6.2.2 (b7) y apartado A6.2.2 (b9), respectivamente) la OEPM notificara al

solicitante la pérdida del derecho correspondiente.
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En ningun caso, la pérdida del derecho de prioridad o de divulgacion inocua implicara la

denegacion de la solicitud de patente.

A7. PUBLICACION DE LA SOLICITUD

Art. 37 LP, art. 31 RP
Una vez superado el examen de oficio y transcurrido el plazo de dieciocho meses desde

la fecha de presentacién de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiera
reivindicado, aplicando el plazo que expire mas tarde, la OEPM publicara en el BOPI la

mencion segun la cual la solicitud de patente se pone a disposicion del publico en CEO.

No obstante, a peticidn del solicitante, la solicitud podra publicarse antes del plazo de

dieciocho meses siempre que se hubiera superado el examen de oficio.
La mencion en el BOPI de la publicacion incluira lo siguiente:

a) El numero de la solicitud y de publicacion.

b) La fecha de presentacién de la solicitud.

c¢) Los datos completos de la prioridad o prioridades reivindicadas.

d) La clasificacién internacional de patentes.

e) El titulo de la invencién.

f) La identificacion del solicitante y de su representante, en su caso.

g) La identificacion del inventor o inventores, salvo que hubieran renunciado a ser
mencionados como tales.

h) El resumen.

i) El dibujo mas representativo, en su caso.

Asimismo, se editara un folleto que contendra, ademas de todas las indicaciones
anteriores, el texto de la descripcidn con las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos o
las secuencias biolégicas. Mencionara también el numero del BOPI en el cual se publica
la solicitud de patente. Las secuencias bioldgicas se haran accesibles al publico a través

de CEOQ y asi se mencionara en el folleto.

Si ademas en el momento de la publicacion de la solicitud de patente estuviera disponible
el IET, el folleto de la solicitud de patente incluira el informe sobre el estado de la técnica
y se pondra a disposiciéon del publico la opinion escrita en CEO. La OEPM publicara en el
BOPI, simultdneamente a la mencion de la publicacion de la solicitud, la mencién de la

publicacion del IET y de la puesta a disposicién del publico de la opinién escrita.
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Art. 36.5 LP
Si se trata de una solicitud cuyo IBlI haya sido realizado por la OEPM como
administracion ISA dentro del PCT la solicitud se publicara en el BOPI una mencién a la

publicacion del informe de busqueda internacional.

Si se trata de una solicitud divisional cuyo IET se realizd6 durante la tramitacion del
expediente principal, porque el solicitante pago las tasas adicionales antes de dividir la
solicitud, se hara una mencién en el BOPI al IET de la solicitud principal (ver apartado
B2.1.2).

No tendra lugar la publicacién cuando la solicitud haya sido denegada, o se considere
retirada, o desistida, o haya sido retirada por el solicitante antes de que concluyan los

preparativos técnicos para su publicacion.
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ASIGNACION DE NUMEROS DE PUBLICACION

La asignacién del numero de publicacién se hace conforme a la norma ST.16 OMPI

ES 2NNNNNN (CP)

ES: codigo del pais

NNNNNN: numero de serie secuencial independiente del afio de publicacion

Dependiendo del tipo de publicacion de que se trate, se asignara en el folleto
correspondiente un codigo de publicacién (CP) segun lo siguiente:

FOLLETO DE PUBLICACION

A Primer nivel de publicacion: Publicacion de la solicitud
Al SOLICITUD DE PATENTE (CON INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA)

A2 SOLICITUD DE PATENTE (SIN INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA)

A9 SOLICITUD DE PATENTE CORREGIDA

R Informe de busqueda publicado separadamente
R1 INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA

R2 MENCION A INFORME DE BUSQUEDA INTERNACIONAL

B Segundo nivel publicacion. Publicacion de la concesion
B2 PATENTE DE INVENCION CON EXAMEN
B4 PATENTE DE INVENCION MODIFICADA TRAS OPOSICION
B5 PATENTE DE INVENCION LIMITADA

B9 PATENTE DE INVENCION CORREGIDA
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A8. OBSERVACIONES DE TERCEROS A LA SOLICITUD

Art. 38 LP, art. 32 RP
Una vez efectuado el anuncio de publicacion de la solicitud de patente en el BOPI,
cualquier persona podra formular observaciones debidamente razonadas vy
documentadas sobre la patentabilidad de la invencion objeto de la solicitud hasta el
momento anterior a la finalizacion del examen sustantivo. Estos terceros no se

consideraran parte en el procedimiento.

Las observaciones de terceros se presentaran ante la OEPM (formulario 5214P), no

interrumpiran la tramitacion de la solicitud y seran trasladadas al solicitante quien podra

realizar alegaciones si lo estima conveniente.
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PARTE B IET Y OPINION ESCRITA

B1. INTRODUCCION

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

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

- Evaluacion de la viabilidad del IET
- Busqueda del estado de la técnica
- Informe sobre el estado de la técnica y Opinién Escrita

- Traslado y publicacion del IET

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

realizacion del examen sustantivo (ver Parte C).

La finalidad de esta Parte B es establecer pautas con caracter general en relacion con las
cuestiones mas habituales que surgen durante la realizacién de la busqueda y la
redaccién del IET y la Opinién Escrita, sin perjuicio de que, en casos excepcionales,
pueda ser necesario apartarse de las directrices cuando no sea posible seguir la practica

general.

La responsabilidad de la realizacién de las actuaciones previas a la busqueda, de la
busqueda sobre el estado de la técnica, de la evaluacion de la unidad de invencion y de
la elaboracion del IET y de la Opinién Escrita recae en lo/as Técnico/as Superiores
Examinador/as de Patentes. Cada solicitud es asignada a un/a Técnico/a Superior
Examinador/a de Patentes, denominado en adelante “examinador/a responsable del
expediente” o simplemente “examinador/a de patentes”, en funcién de su especializacion

y del campo técnico de la solicitud.

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

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

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

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

El/la examinador/a de patentes evaluara en primer lugar si procede realizar el IET,
comprobando si es posible hacer mencion a un Informe de Busqueda Internacional (I1BI) o
a un IET realizados previamente por la OEPM. En efecto, existen dos situaciones en las
que no sera necesario realizar el IET para un expediente tal y como se expone a

continuacion.

B2.1.1 Solicitud nacional relacionada con una solicitud PCT

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

siguientes casos:

(a) Solicitud nacional prioritaria de una solicitud PCT

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

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

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

blusqueda en la fase internacional

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

publicacion del IBI en el BOPI.

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

PCT, la OEPM haya realizado observaciones o sefalado defectos.

(b) Solicitud PCT en fase nacional

Art. 169 LP, art. 101 RP
Estas solicitudes se corresponden a la fase nacional del procedimiento PCT y su
expediente se identifica por su numeracién que sigue el patron PAAAAI9NNNN, para
solicitudes electronicas y PAAAASNNNN en formato papel, representando AAAA el afo
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de entrada en fase nacional y NNNN el numero secuencial que se inicia cada afio (ver

tabla en el apartado A1).

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

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

totalmente subsanados al entrar en fase nacional.

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

nacional se tramita igual que una solicitud nacional.

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

PCT (véase apartado B3).

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

solicitudes tienen los mismos efectos que una solicitud nacional.

Es importante recordar que si ellla examinador/a tiene dudas sobre la traduccion
presentada podra solicitar una traduccién visada por un Agente de la Propiedad Industrial

o por un Traductor/a —Interprete Jurado/a (art. 169.2 LP).

B2.1.2 Solicitud divisional

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

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

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

podra encontrar con dos situaciones diferentes:

Enero 2019 B-4


http://consultas2.oepm.es/ceo/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8328&p=20150725&tn=1#a45
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-3550&p=20170401&tn=1#a4-7

L » PARTE B
SHR DonousT comenco [ i o - ~ IET Y OPINION ESCRITA
&8 Directrices de Examen de Solicitudes de Patentes (Ley 24/2015)

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

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

como en el caso de una solicitud nacional normal.

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

principal.

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

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

B2.2. EVALUACION DE LA VIABILIDAD DEL IET

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

Escrita:

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

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

- Las reivindicaciones de la solicitud comprenden una pluralidad de reivindicaciones

independientes que no se ajustan lo dispuesto en el Reglamento (ver apartado
F5.2.3).
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El/la examinador/a de patentes en cualquiera de los casos anteriores preparara una
notificacion motivada para el solicitante, recogiendo estos defectos. La existencia de
dicha notificacion se publicara en el BOPI. La fecha de esta publicacion abrira un plazo
de dos meses para que el solicitante presente las alegaciones que estime convenientes

o aporte una documentacién nueva subsanando los defectos notificados.

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

notificacion de defectos:

1. Si el solicitante solamente alega sin modificar la solicitud y se admiten las alegaciones,

se continuara el procedimiento con la documentacion originalmente presentada.

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

ésta, el procedimiento continuara con dicha documentacion como base.

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

indica a continuacién para cada caso particular.

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

significativa

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

directamente una busqueda aunque sea parcial.

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

para la evaluacién de la patentabilidad.

Una vez transcurrido el plazo dado en la notificacion (ver apartado B2.2) sin que el
solicitante haya contestado o cuando la contestacion no haya servido para subsanar los
defectos, es decir, los defectos que subsisten impiden totalmente realizar una busqueda
significativa, el/la examinador/a de patentes no realizara ni el IET ni la Opinién Escrita y

redactara una propuesta de denegacion motivada, que servira de base para la resolucion
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de denegacién. Una vez denegada la solicitud, el solicitante podra pedir el reembolso de
la tasa de busqueda abonada (Art. 183.1 LP).

La mencién de la resolucion de denegacion se publicara en el BOPI.

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

busqueda significativa aquella que permite evaluar la patentabilidad.

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

como p.ej. los pretendidos moéviles perpetuos

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

- el objeto de la reivindicacion es expresamente una invencion contraria a las leyes
fisicas bien establecidas.

- la descripcion de la invencion implica que ésta es contraria a las leyes de la fisica bien
establecidas aunque la reivindicacion no contenga expresamente ninguna referencia
a aspectos contrarios a dichas leyes.

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

establecidas.

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

hacer una busqueda significativa:

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

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

(b) No invenciones segun el art. 4.4LP

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

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

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

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

realizar la busqueda de la parte no afectada y se sefalara este defecto (ver apartado
B6.7.2 (f)).
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(c) Excepciones de patentabilidad del art. 5 LP

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

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

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

significativa.

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

procedera a realizar la busqueda de la parte no afectada y se sefalara este defecto (ver
apartado B6.7.2 (q)).

(d) FEalta absoluta de claridad

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

notificacion motivada para el solicitante recogiendo este defecto.

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

busqueda.

B2.2.2 Pluralidad de reivindicaciones independientes

Art. 28 RP
En aquellos casos en los que la solicitud comprenda una pluralidad de reivindicaciones

independientes que no se ajustan a lo dispuesto en el art. 7.2 RP (ver apartado F5.2.3) se

redactara una notificacion al solicitante, indicandole este hecho para que presente
alegaciones o aporte un nuevo juego de reivindicaciones que sirva de base para la

busqueda.

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

Escrita.

Enero 2019 B-8


https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-3550&p=20170401&tn=1#a2-10

i 5“{[ ot MINISTERIO Oficina Espafiola 4 PARTE B
b 'q 5)%:3;:15;»11;\@0»1300 de Patentes y Marcas IETY OP|N|ON ESCRlTA
) Directrices de Examen de Solicitudes de Patentes (Ley 24/2015)

B3. BUSQUEDA DEL ESTADO DE LA TECNICA

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

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

Art. 6.2 LP
Se define el estado de la técnica como todo lo que antes de la fecha de presentacién (o
de prioridad, art. 30.3 LP) de la solicitud de patente se ha hecho accesible al publico en
Espafia o en el extranjero por una descripcion escrita u oral, por una utilizacion o por

cualquier otro medio.

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

hayan publicado en dicha fecha o en una fecha posterior.

Asimismo, se consideran igualmente comprendidas en el estado de la técnica, las
solicitudes europeas que designen a Espafia y las solicitudes internacionales de patente
(PCT) que hayan entrado en fase nacional en Espafa, que hubieran sido publicadas en
espafiol y cuyas fechas de presentacién (o prioridad) y de publicacion cumplan las

mismas condiciones mencionadas en el parrafo anterior para las solicitudes espanolas.

La busqueda se llevara a cabo principalmente en colecciones de documentos o bases de
datos internas y externas, de documentos de patentes o articulos de revistas técnicas
cuyos contenidos son accesibles sistematicamente, por ejemplo por medio de palabras
clave, simbolos de clasificacion o cédigos de indexacion. En todo caso, se consultara la

documentacidon minima PCT.

En determinados casos podra ocurrir que las reivindicaciones, en parte o en su totalidad,

no puedan ser objeto de busqueda por lo que sera necesario que el/la examinador/a de
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patentes redacte una breve declaraciéon, denominada en adelante Declaracion de

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

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

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

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

dibujos al realizar la busqueda con el objeto de:

- identificar el problema técnico y su solucion;

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

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

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

se podria replegar (“fallback positions”)

Asi pues, por una parte la busqueda debe abarcar la totalidad de los elementos cubiertos
por las reivindicaciones, pero ademas, también se deben buscar aquellos elementos que,
sin estar reivindicados inicialmente, se pueda esperar razonablemente que se incluyan en

una posible modificacién posterior de las reivindicaciones.

Ejemplo “Fallback positions”

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

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

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

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

sobradamente conocidas en el estado de la técnica.

Cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de diferentes

categorias todas ellas deberan incluirse en la busqueda (siempre y cuando cumplan con
el requisito de unidad de invencion). Sin embargo, si tras la busqueda una reivindicacién
de producto (o aparato) parece ser claramente nueva y con actividad inventiva, el/la
examinador/a de patentes no debe hacer un esfuerzo especial para buscar las
reivindicaciones para un procedimiento que inevitablemente consiste en la fabricacion de

dicho producto o su utilizaciéon (o puesta en funcionamiento).

Cuando la solicitud contenga sélo reivindicaciones de una categoria puede ser

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

finales tendran que buscarse siempre, salvo que sean claramente conocidos.

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

las reivindicaciones dependientes de ella.

Sin embargo, cuando se cuestione la patentabilidad del objeto inventivo de una
reivindicacion independiente, en general sera necesario continuar la busqueda ya que en
este caso si habra que valorar si el objeto de la reivindicacion dependiente es nuevo y

tiene actividad inventiva al hacer el IET.

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

dependen.

La busqueda de las caracteristicas técnicas de una reivindicacién dependiente no sera
necesaria para caracteristicas que parezcan a primera vista triviales o que formen parte

del conocimiento general comun (véase apartado G6.1.2 ). No obstante, si se encuentra

facilmente un manual o cualquier otro documento que muestre que dicha forma parte del

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

combinacion.

B4. UNIDAD DE INVENCION

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

Escrita.

Si al iniciar la busqueda, el/la examinador/a de patentes apreciara que la solicitud de
patente no satisface la exigencia de la unidad de invenciéon emitira un IET parcial con su
correspondiente Opinion Escrita, respecto de las partes de la solicitud que se refieren a la
invencion o al grupo de invenciones mencionadas en primer lugar en las reivindicaciones
(ver apartado B6.6.1 (a))

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

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

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

- divida la solicitud modificando la memoria de la solicitud o

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

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

No obstante, al mismo tiempo que se realiza la busqueda en relacién con la invencion
principal, se podra efectuar la busqueda de una o mas invenciones adicionales, si dicha

busqueda implicara poco o ningun esfuerzo complementario. Por ejemplo, en el caso en
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el que la busqueda realizada sobre la invencién principal haya arrojado resultados sobre

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

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

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

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

situaciones:

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

Escrita iniciales se consideraran los definitivos;

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

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

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

invenciones en las reivindicaciones.

B5. INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA

B5.1. CONTENIDO DEL IET

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

El IET contiene los siguientes datos:
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1. Numero de solicitud de patente
Fecha de presentacién y fechal/s de prioridad
Simbolos de la Clasificacion Internacional de Patentes en los que se
encuadra la invencion
4. Documentos relevantes
(categoria, documentos citados, reivindicaciones afectadas)
5. Indicacién de las reivindicaciones para las que se ha realizado el informe
6. Fecha de realizacién del informe
7. Nombre del/la examinador/a de patentes
8. Documentacion minima y bases consultadas
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OFICINA ESPANOLA
DE PA:I'ENTES Y MARCAS
ESPANA 1 @ N.° solicitud:

@ Fecha de presentacion de la solicitud:

2<<

@ Fecha de prioridad:

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA

@ Int. Cl.: 3

DOCUMENTOS RELEVANTES

Categoria Documentos citados Reivindicaciones afectadas

4 4 4

Categoria de los documentos citados

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

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

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

de presentacion de la solicitud

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

Fecha de realizacion del informe Examinador/a Pagina

6 7 12

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

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

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

utilizados)

Informe del Estado de la Técnica Pagina 2/2
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B5.2. CLASIFICACION DE LA INVENCION

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

Preferentemente, esta clasificacion se asignarad después de realizar la busqueda. No
obstante, si la publicacion de la solicitud ha tenido lugar antes de realizar el IET, el/la
examinador/a de patentes habra dado ya una clasificacién provisional en dicho momento
previo que se podra modificar si se considera conveniente en el momento de publicar

separadamente el IET.

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

clasificacion adicional (Guia de Utilizacion de la CIP).

Ellla examinador/a de patentes clasificara también la invencién en el sistema de

clasificacion CPC (Cooperative Patent Classification). Esta clasificacion se cargara en las

bases de datos tanto de la OEPM como de la EPO para facilitar las busquedas, pero no

sera publicada en el IET.

B5.3. DOCUMENTOS RELEVANTES

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

columnas correspondientes a:

1. Categoria del documento
2. Documentos citados: identificacion de cada documento y de las partes relevantes del
mismo)

3. Reivindicaciones afectadas

B5.3.1. Categoria de los documentos citados

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

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

continuacion.

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

fecha de prioridad (resto de categorias).

(a) Documentos particularmente relevantes (“X”, “Y”)

Categoria “X”

Se aplica cuando el contenido de un documento, considerado por si so6lo afecta a la
novedad de al menos una reivindicacion independiente, asi como eventualmente la de

una o varias reivindicaciones que dependan de ésta.

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

conocimiento general comun.

Categoria “Y”

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

documentos debe ser evidente para un experto en la materia.

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

Categoria “A”

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

comun.

(c) Documentos potencialmente conflictivos (“E”)

Categoria “E”

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

utilidad, tal y como hubieran sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentacion
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(o de prioridad) es anterior a la fecha de la solicitud objeto del IET, pero cuya fecha de

publicacién es posterior (o la misma fecha) y que afectan a la novedad.

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

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

Espana y las solicitudes internacionales de patente (PCT) que hayan entrado en

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

presentacion (o prioridad) y de publicacién cumplan las mismas condiciones previamente

mencionadas para las solicitudes espafolas.

Art. 6.3 LP
En efecto estas solicitudes se consideran incluidas en el estado de la técnica a efectos de
valoraciéon de la novedad. Estos documentos se denominan “potencialmente conflictivos”
porque si no se considerasen parte del estado de la técnica, conducirian a la concesion

de una proteccién por patente para una invencion idéntica a otra solicitada anteriormente.

No obstante, y como mejor informacion para el solicitante y para el publico en general, en

el IET se podran citar con categoria “E” solicitudes de patente o de modelo de utilidad

presentadas en cualquier otra oficina de patentes, incluidas las solicitudes europeas y

las solicitudes PCT que no cumplan lo indicado en el parrafo anterior, cuyas fechas de
presentacion (o prioridad) y de publicacién cumplan las mismas condiciones previamente
mencionadas para las solicitudes espafolas. No obstante, estas solicitudes sélo se
citaran para una mejor informacion del solicitante y no servirdn de base para la Opinion

Escrita.

(d) Documentos intermedios (“P”)

Cateqgoria “P”

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

IET de aquellas solicitudes que hayan reivindicado una prioridad.

Los documentos “P” se consideran “documentos intermedios”, ya que su publicacion ha
tenido lugar entre la fecha de prioridad reivindicada (o prioridad mas antigua si hay

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

Estos documentos podran ser tanto documentos de patente como documentos de

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

reivindicado la prioridad de una solicitud anterior.

Enero 2019 B-18


https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8328&p=20150725&tn=1#a6

i 5“{[ ot MINISTERIO Oficina Espafiola 4 PARTE B
b 'q 5)%:3;:15;»11;\@0»1300 de Patentes y Marcas IETY OP|N|ON ESCRlTA
) Directrices de Examen de Solicitudes de Patentes (Ley 24/2015)

La categoria de estos documentos podra ser “P, X”, “P, Y” o “P,A” en funcién de su

relevancia.

(e) Divulgaciones orales (“O”)

Categoria “O”

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

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

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

relevancia.

Art. 26.4 RP
Se precisara, si existe, la fecha de la publicacion del documento y de la divulgacién no

escrita.

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

Cateqgoria “L”

Con la categoria “L” se designan aquellos documentos que pueden plantear dudas sobre
la reivindicacion o reivindicaciones de prioridad o que se citan para establecer la fecha de
publicacién de otra cita o por otra razoén especial, por ejemplo, que el documento en
cuestion afecte a elementos descritos pero no reivindicados. En la Opinién Escrita debera

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

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

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

o Cateqoria “T”

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

incorrectos.
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e Categoria “&”

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

al de otro documento que haya inspeccionado el/la examinador/a de patentes.

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

se sitda en la columna de “documentos citados del IET” y no en la columna de categoria.

Ejemplo. Citacion de documentos de la misma familia

La solicitud en estudio tiene fecha de prioridad/presentacion 3/09/1999. En la
busqueda se recupera un documento relevante WO 9912395 A1 publicado en japonés
con fecha 11/03/1999. A la misma familia pertenece el documento EP 0982974 A1
publicado en inglés con fecha 1/03/2000, es decir posterior a la solicitud en estudio.
Este segundo documento sirve para interpretar el contenido del documento en
japonés. En el IET estos documentos se citarian con categoria “&” de la siguiente

manera, en relacion con las reivindicaciones afectadas:

l:ale-ﬂﬂl‘l-a Reivindicaciones

58 Documentos citados
afectadas

X WO 9912385 A1 (SEIKD EPSON CORP ET AL.) 11/03/1539, 1-10
figura1
& EP 0982974 A1 (SEIKD EPSON CORP) 01/0372000;
figura 1, reivindicacian 1
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Ejemplo. Citacidon de una base de datos de secuencias. de documento citado con

categoria “&”

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

de la base de datos donde se haya depositado la secuencia.

Categoria Documentos citados Reivindicaciones afectadas

X EP 1013775 A1 (LUTZ, H.) 20.06.2000, secuencia n°® 42. 1-5
&

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

todo el documento

(9) Documentos citados en la solicitud (“D”)

o Categoria “D”

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

descripcion de la solicitud.

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

relevancia.

B5.3.2. Documentos citados

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

la_ OMPI en la que se recogen las recomendaciones que se deben seguir para la
identificacion de los documentos citados en los documentos de patente y en particular en

los informes de busqueda.

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

reivindicaciones de la solicitud.

En los casos en los que el documento no sea de especial relevancia, la cita de partes

relevantes se dirigira a aquellos elementos utiles con fines, bien ilustrativos del estado
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general de la técnica, bien de apoyo a una posible objecién, tal y como se ha comentado

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

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

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

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

patente original sin citar la traduccion automatica.
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B5.3.3. Reivindicaciones afectadas

Art. 26.2 RP
En la columna “Reivindicaciones afectadas” se indicaran las reivindicaciones de la

solicitud que se ven afectadas por el contenido de cada uno de los documentos citados.

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

cercano.

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

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

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

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

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

- para todas las reivindicaciones,
- para las reivindicaciones cuyos numeros indique en el formulario. Esta opcion se

podra dar en los casos previstos en el apartado B6.6.1.

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

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

busqueda en forma de lista de simbolos de clasificacion a nivel de subclase.
Se indicaran también las bases de datos utilizadas en la busqueda.

B6. OPINION ESCRITA

Art. 26.5, 34.2y 34.4 RP

La Opinién Escrita consiste en una opiniéon sobre si la invencion objeto de la solicitud de
patente parece ser nueva, implica actividad inventiva y es susceptible de aplicacién

industrial, asi como si la solicitud reune las condiciones de la Ley y de su Reglamento.
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La Opiniéon Escrita es preliminar y no vinculante, es decir, posteriormente, durante el

examen sustantivo, se podra modificar la postura adoptada en la Opinién Escrita sobre

cualquier aspecto de la solicitud.

Es muy importante, no obstante, tener en cuenta que el IET y la Opinidn Escrita se

consideran como la primera comunicacion _del examen_sustantivo por lo que la

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

inventiva por los documentos citados en el IET.

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

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

A. Numero de solicitud de patente

B. Fecha de realizacién de la Opinién Escrita
Declaracion: cuadro resumen sobre patentabilidad (novedad, actividad inventiva y
aplicacion industrial)

D. Base de la Opinion

E. Documentos considerados

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

G. Defectos detectados durante la busqueda
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OPINION ESCRITA Ne de solicitud: A

Fecha de Realizacion de la Opinién Escrita: B

Declaracion C

Novedad (Art. 6.1 LP) Reivindicaciones SI
Reivindicaciones NO

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

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

Base de la Opinion.- D

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

= La solicitud tal y como fue inicialmente presentada

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

- Descripcién

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

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

- Dibujos

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

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

- Reivindicaciones

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

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

1. Documentos considerados.- E

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

Documento Nuamero Publicacion o Identificacion Fecha Publicacion

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

F

3. Defectos detectados durante la busqueda

G
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B6.2. REDACCION DE LA OPINION ESCRITA

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

debe ser clara y concisa.

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

basicos que se deberan seguir:

e Metodologia y estructura

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

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

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

Opinidn Escrita facilita a los solicitantes su interpretacion.

e Congruencia con el IET

Los razonamientos de la Opinidon Escrita deberan ser congruentes con las categorias
asignadas a los documentos en el IET y haran referencia a todas las reivindicaciones que

hayan sido objeto de busqueda.

o Claridad del lenguaje empleado

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

utilizaran la terminologia empleada en la solicitud.

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

argumento de diferentes maneras salvo en casos excepcionales.
e Objetividad

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

Es importante el uso de la forma impersonal.
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e Fundamento legal

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

se podra hacer referencia adicionalmente a las presentes directrices.

e Sugerencias de subsanacion

El/la examinador/a de patentes podra realizar sugerencias sobre posibles modificaciones
de la solicitud para superar las objeciones por falta de novedad, actividad inventiva y/o
aplicacion industrial y para corregir los defectos sefalados en la Opinion Escrita. Aunque
la redaccion de la solicitud y las posibles modificaciones son responsabilidad del
solicitante, en ocasiones puede ser util que ellla examinador/a de patentes sugiera al
menos en términos generales, una posible modificacion que subsane dichas objeciones.
En caso de hacerlo, debera quedar claro que la sugerencia es meramente una ayuda al
solicitante, y que cualquier otra modificacién propuesta por el solicitante podra ser

considerada en momentos posteriores de la tramitacion.
B6.3. CUADRO RESUMEN SOBRE PATENTABILIDAD. DECLARACION

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

reivindicaciones de la solicitud que hayan sido objeto de busqueda.

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

que no se haya citado ningun documento en el IET.
B6.4. BASE DE LA OPINION

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

tal y como fue inicialmente presentada.

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

de presentacion, se indicara la documentacion que sirve de base a la Opinién Escrita.
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B6.5. DOCUMENTOS CONSIDERADOS

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

Declaracion motivada sobre patentabilidad.

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

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

La Opinion Escrita contendra una Declaracién motivada sobre patentabilidad en donde se

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

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

su novedad y/o actividad inventiva.

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

- Art. 4.1 para los requisitos de patentabilidad en general

- Art. 6.1 para el requisito de novedad

- Art. 8.1 para el requisito de actividad inventiva

- Art. 9 para el requisito de aplicacion industrial

B6.6.1 Declaracion de busqueda

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

adelante Declaracién de busqueda, en la que defina de la manera mas precisa posible

el objeto de la busqueda

Esta situacion podra darse, por ejemplo, en alguno de los siguientes casos:
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(@) FEaltade unidad deinvencién

Si al iniciar la busqueda, el/la examinador/a de patentes apreciara que la solicitud de
patente no satisface la exigencia de la unidad de invencion, hara una busqueda parcial
respecto a la invencidon o grupo de invenciones mencionadas en primer lugar en las
reivindicaciones y redactara una Declaracion de Busqueda indicando qué
reivindicaciones han sido objeto de busqueda. Ademas se sefalara el defecto de falta de

unidad de invencion en el apartado de Defectos.

(b) FEaltade claridad en todas las reivindicaciones

Es posible que ninguna reivindicacion pueda ser objeto de busqueda pero que el/la
examinador/a de patentes considere que de la descripcion puede deducirse un objeto
definido en términos de caracteristicas técnicas que parezca responder a la invenciéon
que el solicitante pretende proteger y que si pueda dar lugar a una busqueda significativa.
El examinador redactara una Declaracién de Blusqueda definiendo el objeto en el que ha
basado la busqueda. Ademas se sefialara el defecto de falta de claridad en el apartado

de Defectos correspondiente.

(c) FEaltade claridad parcial en las reivindicaciones

Cuando solo algunas reivindicaciones puedan servir de base para realizar una busqueda
significativa, se hara una busqueda parcial que estara limitada a dichas reivindicaciones y
se redactara una Declaracion de Busqueda indicando qué reivindicaciones han sido
objeto de busqueda. Ademas se sefialara el defecto de falta de claridad para aquellas

que no se hayan podido buscar en el apartado de Defectos correspondiente.

(d) Pluralidad de reivindicaciones independientes de la misma categoria

En aquellos casos en los que la solicitud comprenda una pluralidad de reivindicaciones

independientes que no se ajustan a lo dispuesto en el art. 7.2 RP (ver apartado F5.2.3) se

hara una busqueda parcial para la primera reivindicacién de cada categoria y sus
dependientes y se redactara una Declaracion de Busqueda indicando qué
reivindicaciones han sido objeto de busqueda. Ademas se sefalara el defecto de niumero
reivindicaciones independientes de una misma categoria en el apartado de Defectos

correspondiente.
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(e) Reivindicaciones excluidas de patentabilidad

Cuando algunas de las reivindicaciones se encuentren incluidas en alguno de los

supuestos de exclusiéon de patentabilidad del art. 4.4 y del art. 5 LP (ver apartado B6.7.2

(f) y apartado B6.7.2(g)) se harda una busqueda parcial que excluira dichas

reivindicaciones y se redactara una Declaracion de Busqueda indicando qué
reivindicaciones han sido objeto de busqueda. Ademas se sefalara el defecto de falta de
patentabilidad para aquellas que no se hayan buscado en el apartado de Defectos

correspondiente.

B6.6.2 Argumentaciones de la Declaracion motivada

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

reivindicaciones.

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

actividad inventiva.

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

reivindicacion:

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

ineludible de la falta de novedad.

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

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

Cuando se cumpla el requisito de aplicacion industrial, no sera necesario por lo general
incluir una explicacién motivada, considerandose suficiente la indicacion del cuadro
resumen. No obstante, el/la examinador/a de patentes podra incluir una explicacion
motivada sobre este requisito si lo considera conveniente, por ejemplo, por tratarse de un

caso en que pudiera ser cuestionable.
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Si, por el contrario, el/la examinador/a considera que no se cumple el requisito de

aplicacion industrial se incluira en este apartado una explicacion de los motivos.

Asi pues, en relaciéon con el contenido de la Declaracion motivada sobre patentabilidad,

se seguiran las siguientes pautas:

o Arqgumentaciones sobre la novedad o la actividad inventiva

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

uno de dichos documentos o combinacion.

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

invencion caracter inventivo.

e Objeciones por falta de novedad

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

novedad.

e Casos con mas de una argumentacion

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

proceder de forma diferente.

Por ejemplo, un caso en el que puede ser necesario exponer dos argumentaciones
diferentes para una misma reivindicacién se produce cuando de la misma dependen dos

modos de realizacion que requieren combinar diferentes documentos.

e Arqumentaciones abreviadas

En el caso de reivindicaciones dependientes de una reivindicacion con falta de novedad o

de actividad inventiva, que se consideren obvias, por ejemplo por consistir en alternativas
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de disefio del conocimiento general comun, en general sera suficiente basar la objecion

en una breve argumentacion.

Sin embargo, cuando las reivindicaciones dependientes se refieran a caracteristicas
adicionales con entidad propia, entonces si sera necesario hacer una argumentacion

detallada sobre su patentabilidad.

o Comentarios sobre aspectos no reivindicados

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

Opinién Escrita sobre dichos documentos explicando la razén de dicha cita.

B6.6.3 Metodologia y estructura de la Declaraciéon motivada

La metodologia para analizar la novedad o la actividad inventiva de cada reivindicaciéon
consiste en comparar el texto de la reivindicacién, tal y como aparece en la solicitud, con
los elementos o etapas que se describen en el documento considerado mas cercano en
el estado de la técnica. A la hora de redactar la declaracion, se recomienda utilizar la
terminologia que se emplea en la solicitud objeto del informe, para poner mejor en

evidencia la falta o0 no de novedad y actividad inventiva de la invencion.

Los elementos que constituyen la estructura de la Declaracion motivada sobre
patentabilidad son un conjunto de argumentaciones sobre la patentabilidad de cada
reivindicacion o grupo de reivindicaciones y las correspondientes conclusiones parciales,

asi como una conclusion final sobre la patentabilidad de todas las reivindicaciones.

Es importante destacar que el objeto para el que se solicita la proteccion esta definido en
las reivindicaciones y por lo tanto, se considera innecesario empezar la Declaracion
motivada sobre patentabilidad con una breve exposicion de lo que el/la examinador/a de
patentes considera que es la invencion. Ademas esta practica podria generar polémica si
la explicacion no se ajustara, en opinidon del solicitante, a lo expresado en las

reivindicaciones.

Asi pues la Declaracion motivada sobre patentabilidad comenzara directamente con el
analisis de la patentabilidad de las reivindicaciones, salvo el caso en que se considere
necesario incluir al principio una Declaracion de Busqueda, definiendo el objeto de la

busqueda (ver apartado B6.6.1).
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La estructura se basara en el arbol de dependencia de las reivindicaciones, abordandose

siempre antes una reivindicacion independiente que sus correspondientes dependientes.

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

resulta mas clara para cada solicitud.

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

reivindicaciones dependientes.

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

dependientes.

Otra opcion seria comenzar la Declaracion motivada sobre patentabilidad con aquella
reivindicacion independiente que vaya a ser objeto de una mayor objecion, por ejemplo,
por falta de novedad, para continuar después con aquellas reivindicaciones que vayan a
ser objetadas por falta de actividad inventiva. En udltimo lugar, se haria mencién a

aquellas para las que no se ha encontrado objecion.

La Declaracibn motivada sobre patentabilidad terminara con una conclusion general
acerca de la patentabilidad de todas y cada una de las reivindicaciones, que resuma las
conclusiones parciales acerca de la patentabilidad de cada reivindicacion o grupo de

reivindicaciones analizadas por separado.
B6.7. DEFECTOS DE LA SOLICITUD

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

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

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

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

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

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

que, aunque corrigiera, no subsanarian una falta de patentabilidad incuestionable.

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

exhaustiva de defectos, a la espera de que se presente dicha modificacion de la solicitud.

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

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

B6.7.1. Requisitos formales

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

en esta fase del procedimiento.

Art. 49 LP
Si se hubiera presentado una aportacion de rectificacion de errores después de superado
el examen de oficio, el/lla examinador/a debera verificar para la nueva documentacion,

ademas de los aqui expuestos, todos los requisitos exigidos en el examen de oficio (ver

apartado AG).

Art. 48 LP
Se tendra en cuenta que en este momento del procedimiento no se admitira una

presentacion de modificaciones.
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(@) Reivindicacion de prioridad

Art. 30y31lLPyart. 2.1.e) y 13RP
En el caso de que se reivindique una prioridad (véase apartado A6.2.2 (b7)) el contenido

del documento prioritario unicamente se estudiara en el momento de redactar la
Declaracion motivada sobre patentabilidad de la Opinién Escrita y solo en el caso de que
la reivindicaciéon de prioridad se considere relevante para la determinacion de la

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

(b) FEormalidades

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

del Anexo:

n) Comprobara que las secuencias biolégicas se han presentado en formato electrénico

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

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

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

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

B6.7.2. Requisitos técnicos

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

dibujos y/o secuencias si los hubiera.

(@) Titulo

Art 2.1dy art. 9.2 RP
El/la examinador/a de patentes comprobara que el titulo:
- No es una denominacion de fantasia
- Es una designacion técnica clara y concisa de la invencion a la luz de la descripcion y

de las reivindicaciones

Enero 2019 B-35


https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8328&p=20150725&tn=1#a30
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8328&p=20150725&tn=1#a31
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-3550&p=20170401&tn=1#a2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-3550&p=20170401&tn=1#a1-5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-3550&p=20170401&tn=1#an
http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/es/pdf/03-25-01.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-3550&p=20170401&tn=1#a2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-3550&p=20170401&tn=1#a9

i 5“{[ ot MINISTERIO Oficina Espafiola 4 PARTE B
b 'q 5)%:3;:15;»11;\@0»1300 de Patentes y Marcas IETY OP|N|ON ESCRlTA
) Directrices de Examen de Solicitudes de Patentes (Ley 24/2015)

- Es congruente con las reivindicaciones

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

exponen en el apartado F3.2.
(b) Resumen

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

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

- Extensién maxima 150 palabras

- Indicacién del titulo de la invencion

- Exposicion concisa del contenido de la descripcion y reivindicaciones

- Si hay dibujos, indicacion del dibujo mas caracteristico situado separado del texto. En
el texto del resumen, cuando se mencionen elementos que aparezcan en el dibujo
mas caracteristico, se incluiran entre paréntesis las referencias correspondientes

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

- Si permite la facil comprensién del problema técnico planteado, la solucién aportada y

el uso o usos principales de la invencion

Al revisar el resumen, el/la examinador/a podra tener en cuenta la lista contenida en el
estandar de la OMPI ST.12/A, que se incluye en el apartado B6.7.2(b3).

(b1) Modificacion del resumen

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

optar por:
- senalar el defecto para que el solicitante lo subsane o

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

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

No se modificara el resumen cuando cumpla los requisitos exigidos y el Unico propésito

de la modificacidn sea embellecer la redaccion.

Enero 2019 B-36


https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8328&p=20150725&tn=1#a29
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-3550&p=20170401&tn=1#a9
http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/es/pdf/03-12-00.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/es/pdf/03-12-a.pdf

o gr ¥ MisTeRIO Oficina Espafiola , PARTE B
SRS e ousTeA corercio IET Y OPINION ESCRITA
2 WY =

Directrices de Examen de Solicitudes de Patentes (Ley 24/2015)
(b2) Seleccion de la figura

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

publicacién y no sera necesario que lo indique en la Opinién Escrita.

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

texto del resumen.

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

incluir el resumen adaptado en la Opinién Escrita.

Si la solicitud se publicara antes de que se hubiera elaborado la Opinion Escrita, el
resumen que se publicara sera el que haya resultado del Examen de Oficio. En
publicaciones posteriores de la solicitud, se empleara el resumen que resulte tras la

Opinion Escrita.
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(b3) Directrices generales para la preparacion de resumenes de documentos de
patentes (Norma ST.12/A OMPI).

Si la invencioén es... Marcar El resumen debe contener: Si es asi,

aqui marcar aqui

Articulo Su identidad, uso, construccion, organizacion,

método de fabricacion

Compuesto quimico Su identidad (estructura si corresponde),

meétodo de preparacioén, propiedades, usos

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

preparacion
Maquina, aparato, Su naturaleza, uso, construccion,
sistema organizacion, operacion.
Proceso u operacion su naturaleza y caracteristicas esenciales;

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

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

de la alternativa preferida.

Numero de palabras menor de 250 (*): .......... Enelrango de 50-150: ..........

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

(*) Se tendra en cuenta que en el caso de la legislacién espafola el nUmero maximo admitido de

palabras es 150.

(c) Descripcion

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

apartado F4.
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Los principales aspectos que debe analizar el/la examinador/a de patentes se pueden

agrupar en torno a los siguientes puntos:

- Estructura y orden de la descripcion

- Claridad y concision de la descripcidn asi como congruencia con las reivindicaciones

- Suficiencia de la descripcion. La forma en que se realiza la divulgacion de la
invencion en la descripcion, debe ser lo suficientemente clara y completa (véase el

apartado F4 en general, y en particular para invenciones que se refieran a materia

bioldgica, el apartado F4.7).

(d) Reivindicaciones

Art. 28 LP; art. 7 RP
Los requisitos que deben reunir las reivindicaciones se exponen en el apartado F5 .

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

agrupar en torno a los siguientes puntos:

- Categoria de las reivindicaciones. La redaccién de las reivindicaciones debe dejar

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

caracteristicas estructurales.

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

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

- Caracteristicas _esenciales. Se comprobara que comprenden las caracteristicas

técnicas esenciales de la invencidén y que se expresan en términos de caracteristicas

técnicas.

- Claridad y concision de las reivindicaciones.

- Soporte _en la_descripcién. Se comprobara que las reivindicaciones se fundan

adecuadamente en la descripcion.

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

contienen un preambulo y una parte caracterizadora.

- Relacién de dependencia entre reivindicaciones correctamente definida.

(e) Dibujos

Anexo RP
Los requisitos que deben cumplir los dibujos se exponen en el apartado F3.5.
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Ellla examinador/a de patentes revisara los dibujos en su conjunto, centrandose

especialmente en los puntos mas relacionados con el contenido técnico del apartado 3

del Anexo del Reglamento:

i)

m)

()

En caso de desproporcion de los elementos de una misma figura, analizara si

dicha desproporcion es indispensable para su claridad.

Comprobara la correcta utilizacion de los signos de referencia: solo pueden
utilizarse signos de referencia en los dibujos si figuran en la descripcién y en las
reivindicaciones y viceversa. Los signos de referencia de los mismos elementos

deben ser los mismos en toda la solicitud.

Verificara que no existen textos en los dibujos que no sean indispensables para su

comprension.

En casos excepcionales, se pueden aceptar textos en un diagrama en la medida
en que sirvan para interpretarlo de forma mas rapida y clara. Sin embargo, estos
elementos pueden normalmente identificarse por un nudmero o letra en la

descripcién por lo que, generalmente, se evitaran.

Asi, por ejemplo, en el caso de los diagramas de flujo, se puede permitir la
explicacién esquematica mediante la inclusion de textos breves de las etapas en
el diagrama, ya que las referencias alfanuméricas no tienen un caracter
aclaratorio de la secuencia operacional. No obstante, se preferira el empleo de
signos de referencia de tipo sigla, identificados en la descripcion, ya que también

facilitan la comprension del diagrama.

No invenciones segun el art. 4.4 LP

El/la examinador/a de patentes debe valorar si efectivamente la solicitud de patente se

refiere a una invencion en el sentido del art. 4.4 LP. Aunque la LP no establece lo que se

entiende por invencion, si contiene una lista de lo que no se consideran invenciones:

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

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

cientificas.

c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para

juegos o para actividades econdmico-comerciales, asi como los programas de

ordenadores.
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d) Las formas de presentar informacion.

Esta prohibicion afectara a la patentabilidad de las invenciones mencionadas en estos
puntos solamente en la medida en que la solicitud de patente o la patente se refiera

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

de la_ solicitud caiga en uno de los supuestos anteriores, se sefalara el defecto

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

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

refiera a una de las materias anteriormente descritas, se considerara que no es posible

llevar a cabo una busqueda significativa y se procedera segun lo dispuesto en el apartado

B2.2.3(b).

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

esta cuestion.

(9) Excepciones de patentabilidad del art. 5 LP

Art. 5 LP
La Ley contempla una serie de casos en los que una invencién no podra ser objeto de
patente. El/la examinador/a debera comprobar que la solicitud no se refiere a uno de

estos tipos de invencién (consultar apartado G4) que, resumidamente, son los siguientes:

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

costumbres y, en particular:
- Los procedimientos de clonacién de seres humanos.

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

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

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

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

e Los procedimientos esencialmente bioldgicos de obtencién de vegetales o de

animales.
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e Los métodos de tratamiento quirurgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, y

los métodos de diagnéstico aplicados al cuerpo humano o animal.

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

parcial de un gen.

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

biolégica alguna.

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

senalara el defecto correspondiente y se procedera a realizar la busqueda de la parte no

afectada.

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

refiera a una de las materias anteriormente descritas, se considerara que no es posible

llevar a cabo una busqueda significativa y se procedera segun lo dispuesto en el apartado

B2.2.3(b).

B7. TRASLADO Y PUBLICACION DEL IET

Art. 36 LP, art. 30 RP
Una vez elaborados el IET y la Opinion Escrita, se dara traslado de los mismos al
solicitante. Desde el Servicio de Actuaciones Administrativas se adjuntara una nota
informativa en la que figurard un enlace con un cédigo a través del cual el solicitante
podra descargarse electrénicamente los documentos citados en el IET. De esta forma el

solicitante tendra acceso a los documentos citados en el IET.

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

expediente.

En el apartado A7 se exponen con mayor detalle los aspectos relacionados con la
publicacién tanto de la solicitud como del IET.
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PARTE C EXAMEN SUSTANTIVO

En la Parte C de estas directrices se abordan fundamentalmente las cuestiones relativas
al procedimiento de examen sustantivo. Las cuestiones de fondo relacionadas con los

requisitos que debe satisfacer una solicitud de patente se tratan en la Parte F y la Parte

G, alas que se hara referencia.

La introduccion del examen sustantivo obligatorio es una de las principales novedades de
la nueva Ley de Patentes 24/2015, cuyo objetivo es reforzar la seguridad juridica,
estableciendo como Uunico sistema para la concesion de patentes, el de examen

sustantivo de novedad y actividad inventiva.

El examen sustantivo tendra por objeto la comprobacion de que tanto la solicitud de
patente como la invencién que constituye su objeto cumplen todos los requisitos,

formales, técnicos y de patentabilidad establecidos en la Ley.

El examen sustantivo lo realiza ellla examinador/a de patentes responsable del
expediente, que en principio sera el/la mismo/a que realizé el IET y la Opinién Escrita. En
algunos casos se podra constituir una Comision de Examen (ver apartado C3) de la que
formara parte el/la examinador/a responsable, para deliberar sobre la concesion o

denegacion de la patente.

La tarea esencial de el/la examinador/a es juzgar si la solicitud de patente cumple los
requisitos sustantivos exigidos en la Ley. Los criterios por los que un/a examinador/a
juzga si dichos requisitos se cumplen se exponen con mayor detalle en la Parte F y en la
Parte G.

El primer paso sera estudiar la descripcién y dibujos, si los hay, y las reivindicaciones de
la solicitud. Normalmente, esta tarea ya se habra efectuado durante la fase de busqueda,
por lo que el/la examinador/a se concentrara en cualquier modificacion u observaciones

que haya presentado el solicitante en respuesta al IET.

En esta fase del procedimiento en la que se pueden intercambiar varias comunicaciones

con el solicitante (ver apartado E2 y apartado E3), es muy importante la actitud de el/la

examinador/a, quien tratara de tener una actitud constructiva y util para el solicitante.

El/la examinador/a no debera pasar por alto ninguna deficiencia relevante pero tampoco
debe ser excesivamente exhaustivo a la hora de sefalar objeciones menores. En

cualquier caso, el/la examinador/a debera tener siempre en cuenta que la redaccion de la
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descripcion y las reivindicaciones en una solicitud de patente es responsabilidad del

solicitante o su representante.

C1. SOLICITUD DE EXAMEN SUSTANTIVO

Art. 39 LP, art. 33 RP
Cl.1. PETICION DE EXAMEN SUSTANTIVO

Tras la realizacion del IET y la Opinién Escrita, la OEPM procedera a realizar el examen

sustantivo.

Para que pueda iniciarse el examen sustantivo de la solicitud de patente, el solicitante
tiene que realizar la peticion del mismo. La peticion de examen sustantivo debera
presentarse por escrito y podra realizarse desde el momento del depdsito de la solicitud y

hasta el transcurso del plazo de tres meses contado a partir de la fecha de publicacién

en el BOPI de la mencion de la puesta a disposicion del publico del IET. La peticion del

examen sustantivo implica el pago de la tasa correspondiente.

Junto con la peticién de examen sustantivo y hasta finalizar el plazo mencionado, el

solicitante podra:

- presentar observaciones al IET y a la Opiniéon Escrita y, en su caso, a las

observaciones de terceros (ver apartado A8) y/o

- modificar la solicitud, siempre de tal manera que su objeto no exceda del contenido de

la solicitud presentada inicialmente. Las modificaciones iran acompanadas de un escrito
en el que el solicitante especifique las diferencias entre el texto nuevo y el texto sustituido

indicando la razén de las modificaciones y el alcance de las mismas (ver apartado EG6).

En caso de que el solicitante ya hubiera pedido el examen sustantivo y pagado la tasa

correspondiente, dispondra igualmente del plazo de tres meses desde la mencién de la

puesta a disposicion del publico del IET para presentar observaciones y/o modificaciones

al mismo.

Si transcurrido el plazo para peticion de examen sustantivo el solicitante no lo hubiera
pedido o no hubiera pagado la tasa correspondiente, se entendera que su solicitud ha
sido retirada. La resolucion de retirada (ver apartado E9) se comunicara al solicitante y

se publicara en el BOPI.
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C1.2. REVOCACION DEL EXAMEN SUSTANTIVO

La peticibn de examen sustantivo se podra revocar en cualquier momento del
procedimiento y dicha revocacion equivaldra a la retirada de la solicitud de patente y asi
se publicara en el BOPI. Esta revocacién estara sujeta a las mismas limitaciones que la

solicitud de retirada (ver apartado E9).

La revocacion debe solicitarse expresamente mediante el formulario 5320P y da derecho

a la devolucién de la tasa, previa peticion (formulario 3004X).

Si la peticion de revocacion se realiza una vez iniciado el examen sustantivo, no

procedera la devolucion de la tasa de examen.

C2. CASOS DE EXAMEN SUSTANTIVO

Art. 40 LP, art. 34 RP
Una vez publicado el IET y realizada en plazo la peticion del examen sustantivo y pagada
la tasa correspondiente, se dara inicio al examen. La OEPM examinara si la solicitud de
patente y el objeto inventivo reivindicado en la misma cumplen los requisitos formales,

técnicos y de patentabilidad establecidos en la Ley (ver Parte B y Parte G).

EI' IET y la Opinion Escrita se consideran la primera comunicacion del examen sustantivo.
En el examen sustantivo se podra modificar la postura adoptada en la Opinion Escrita
sobre cualquier aspecto de la solicitud, ya que ésta es preliminar y no vinculante. En
general, esto se producira como consecuencia de las observaciones o modificaciones
aportadas por el solicitante o como consecuencia de nuevos documentos encontrados
durante la actualizacion de la busqueda (“fop up search”) o durante la busqueda

complementaria.

A la hora de revisar la solicitud, el/la examinador/a podra encontrarse con las situaciones

que se describen en los siguientes apartados.
C2.1. I No se han presentado ni modificaciones ni observaciones

Cuando el solicitante no presente ninguna documentacion, es decir, ni observaciones ni

modificaciones, el/la examinador/a actuara en funcion de las dos situaciones siguientes:
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C2.1.1 Existen objeciones en el IET y la Opinion Escrita

Dado que el IET y la Opinidon Escrita se consideran como la primera comunicacion de
examen sustantivo, cuando se hayan sefalado defectos u objeciones en dicha primera
comunicacion, si el solicitante no contesta, es decir, no realiza ningun acto para obviar las

objeciones, el/la examinador/a propondra la denegacion de la patente, que resolvera

el/la Jefe/a de Servicio correspondiente, por delegacion de el/la Director/a del DPIT.

La resolucién de denegacién debera notificarse, indicando los motivos, y se publicara en

el BOPI una mencion relativa a la denegacion.

Entre los motivos de denegacién se encuentra, por ejemplo, el hecho de que el solicitante
no limite la invencion de forma correcta tras una objecion de falta de unidad de invencién

sefalada en la Opinién Escrita (ver apartado F6.11).

C2.1.2 No existen objeciones en el IET y la Opinién Escrita

En este caso, antes de proceder a la concesion, el/lla examinador/a hara siempre una
busqueda complementaria (“Top-up search”) con el fin de descubrir la existencia de
documentos que hayan sido publicados o se hayan puesto a disposicién del publico con

posterioridad a la fecha en que se haya realizado el IET.

Si como resultado de la busqueda complementaria no aparecen nuevos documentos que

afecten a los requisitos de patentabilidad el/la examinador/a propondra la_concesion de

la_patente, que resolvera el/la Jefe/a de Servicio correspondiente, por delegacion de el/la
Director/a del DPIT.

Si, por el contrario, tras la busqueda se recuperaran nuevos documentos que afectaran a
la patentabilidad de la solicitud, se sefialaran las objeciones correspondientes en una

notificacion y se procedera segun se detalla en el apartado C2.2.2.

C2.2. Se han presentado modificaciones u observaciones

El/la examinador/a comenzara analizando las modificaciones que, en su caso, se hayan
presentado y comprobara que no se incumple ningun requisito formal o técnico. En

especial, se comprobara que:

- las modificaciones no amplien el contenido de la solicitud tal como fue inicialmente
presentada (ver apartado E6);
-y que las nuevas reivindicaciones no se refieran a materia que no haya sido objeto de

busqueda por alguno de los siguientes motivos:
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= no formar parte de un Unico concepto inventivo general (ver apartado F6)

= por falta de claridad o coherencia u otros defectos (ver apartado F5)

= por comprender una pluralidad de reivindicaciones independientes (ver

apartado F5).

Si las reivindicaciones modificadas no cumplen estas condiciones no se aceptaran y el
examen se realizard considerando las reivindicaciones para las que se realizé la
busqueda. En la notificacion del examen sustantivo se informara al solicitante de que

dichas modificaciones no han sido aceptadas y el motivo del rechazo.

Si por el contrario, las reivindicaciones modificadas fueran aceptadas, sustituiran a las del

expediente y definiran la base del examen.

Ademas, ellla examinador/a estudiara en su caso las observaciones que el solicitante
haya presentado teniendo en cuenta las indicaciones de estas directrices. A modo de
ejemplo, se incluyen a continuacion algunos aspectos sobre los que el solicitante podria

alegar, con indicacién de los apartados donde se tratan:

- la validez de la fecha o del contenido de un documento recuperado en Internet (ver
apartado G6.3)

- la validez de una traduccién automatica (ver apartado G6.4)

- la correspondencia entre los contenidos de dos documentos citados de una misma
familia, cuando uno de ellos es posterior a la fecha de presentacion (o prioridad) y se
ha citado por conveniencia de idioma y el anterior de la misma familia esta en un

idioma que el/la examinador/a no domina (ver apartado B5.3.1(f))

- la apreciacién de el/la examinador/a de que un determinado contenido técnico

pertenece al conocimiento general comun (ver apartado G6.1.2)

Tras la evaluacion de toda la documentacién aportada por el solicitante y una vez definido
el juego de reivindicaciones sobre el que se basara el examen, el/la examinador/a llevara

a cabo una busqueda complementaria a la busqueda realizada en el IET.
La busqueda complementaria puede tener dos finalidades:

- descubrir la existencia de documentos que hayan sido publicados o se hayan puesto
a disposicién del publico con posterioridad a la fecha en que se realizé el IET (“Top-up
search”). Esta busqueda complementaria no se llevara acabo cuando persistan las

objeciones por falta de novedad o actividad inventiva sefialadas en el IET.
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- buscar la materia nueva que se haya incorporado desde la descripciéon a las
reivindicaciones y que no haya sido objeto de busqueda en el IET. Esta busqueda no

tendra limitacién temporal.
Una vez finalizado el estudio anterior, se pueden presentar los siguientes casos:

C2.2.1 No hay objeciones para la concesién

Si no hay defectos ni objeciones para la concesion, el/la examinador/a, tras reunirse con
la Comisién de Examen (ver apartado C3) y cuando la Comision esté de acuerdo con

dicha concesién, propondra la concesién de la patente. Dicha propuesta la resolvera

el/la Jefe/a de Servicio correspondiente, por delegacion de el/la Director/a del DPIT.

Si, por el contrario, tras la reunion la Comision concluye que todavia existen objeciones

para la concesion, se procedera segun se detalla en el apartado C2.2.2.

C2.2.2 Hay objeciones para la concesion

Cuando haya defectos u objeciones se comunicaran estos al solicitante dandole la
oportunidad de realizar observaciones o corregir la solicitud en un plazo de 2 meses a

partir de la mencién de objeciones en el BOPI.

En caso de no recibir contestacion a esta comunicacion en el plazo establecido, el/la

examinador/a propondra la denegaciéon de la solicitud, propuesta que resolvera el/la

Jefe/a de Servicio correspondiente, por delegacion de el/la Director/a del DPIT. La
resolucion de denegacién debera notificarse, indicando los motivos, y se publicara en el

BOPI una mencion relativa a la denegacion.

Al contestar a la notificacion, el solicitante podra modificar la solicitud en los términos
previstos en la Ley (ver apartado E6). La solicitud debera ser redactada tal y como

pretenda ser concedida.

El/la examinador/a podra volver a plantear objeciones enviando nuevas notificaciones de
defectos y dando nuevas oportunidades al solicitante, si es que a pesar de sus
contestaciones no hubiera aun logrado subsanar completamente los defectos que
impiden la concesién de la patente. Todas estas acciones se llevaran a cabo siempre que
los defectos restantes se consideren subsanables y que el solicitante haya mostrado

voluntad de corregirlos.

Las nuevas oportunidades a las que se refiere el parrafo anterior podran consistir en uno

o varios tramites escritos o concentrarse en una Unica vista oral, para la cual se formara
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una Comisién de Examen (ver apartado C3). Para mas detalles sobre vistas orales,

consultar el apartado E4.

Una vez finalizadas las actuaciones anteriores, el/la examinador/a, tras reunirse con la

Comision de Examen (ver apartado C3), propondra la concesion o denegacién de la

patente, teniendo en cuenta el texto aportado por el solicitante, propuesta que resolvera

el/la Jefe/a de Servicio correspondiente, por delegacion de el/la Director/a del DPIT.

C3. COMISION DE EXAMEN

La Comision de Examen estara formada por tres miembros técnicos y, en caso de que se

estime necesario, un jurista, todos ellos designados por el/la Director/a del DPIT.

- Presidente/a: técnico elegido entre Examinador/a, Jefe/a de Area y Jefe/a de
Servicio. Tiene voto de calidad en caso de empate.

- Examinador/a Ponente: examinador/a responsable del expediente. Redacta las

notificaciones al solicitante asi como el acta de la reunién de la Comision que incluye
los acuerdos alcanzados. Es el Unico que se comunica con el solicitante.

- Secretario/a: técnico/a elegido entre Examinador/a, Jefe/a de Area y Jefe/a de
Servicio. Toma notas durante las reuniones y se las entrega a el/la Examinador/a
Ponente para que realice el acta.

- Jurista: forma parte de la Comision cuando la naturaleza del caso requiera la

intervencion de un miembro especialista en el area juridica.
La Comision de Examen se formara:

- en cualquier etapa del procedimiento, a peticidon expresa de el/la examinador/a, con el
fin de solicitar el asesoramiento de los miembros de la Comision

- en el momento en que ellla examinador/a vaya a proponer la concesion o la
denegacion, siempre que el solicitante haya presentado modificaciones u
observaciones y

- en las vistas orales.

Cuando se remita una solicitud a los miembros de la Comision, si no hay un acuerdo
completo, la diferencia de opinidon debe ser resuelta mediante votacion. Cuando la
Comision se amplie a cuatro miembros por la presencia de un jurista, el Presidente

tendra un voto de calidad si es necesario.

Las propuestas de la Comision de Examen han de ser motivadas y seran firmadas por

todos los miembros de la Comision, independientemente de si fue o no una decision
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unanime. Dichas propuestas las resolvera el/la Jefe/a de Servicio correspondiente, por

delegacioén de el/la Director/a del DPIT.

C4. PUBLICACION DE LA CONCESION

Art. 41y 42 LP, art.35 RP

La concesién de la patente y la mencion de que el expediente esta a disposicion del

publico se publicara en el BOPI, incluyendo las siguientes indicaciones:

a)
b)
c)

d)

k)

El numero de la solicitud y de publicacion.
La fecha de presentacion de la solicitud.
Los datos completos de la prioridad o prioridades reivindicadas.

La fecha de publicacion de la solicitud y, en el caso de no ser coincidentes, la
fecha de publicacion del informe sobre el estado de la técnica o de la mencién

a la publicacién del informe de busqueda internacional.

Referencia a las modificaciones introducidas en las reivindicaciones
La Clasificacion Internacional de Patentes (CIP).

El titulo de la invencion.

La identificacion del titular y de su representante, en su caso.

La identificacion de el/la inventor/a o inventores/as, salvo que hubieran

renunciado a ser mencionados como tales.
La fecha de concesion.

El resumen.

Al mismo tiempo se editara el folleto de la patente que, ademas de los datos anteriores,

contendra:

e |a descripcion, las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos, tal como hubieran

sido concedidos

e V, en su caso, la mencién de que las secuencias biolégicas se haran accesibles al
publico en CEO.
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Asimismo, en el folleto se hara constar que la patente se concede sin perjuicio de tercero
y sin garantia del Estado en cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto

sobre el que recae.

FOLLETO DE PUBLICACION DE LA CONCESION

Dependiendo del tipo de publicacion de que se trate, se asignara en el folleto
correspondiente un codigo de publicacion (CP) segun lo siguiente:

B Segundo nivel publicacion. Publicacion de la concesion, por ejemplo:
B2 PATENTE DE INVENCION CON EXAMEN

B9 PATENTE DE INVENCION CORREGIDA
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PARTE D OPOSICIONES, LIMITACION Y REVOCACION

La Parte D de estas directrices se refiere a dos procedimientos cuya regulacion es

novedosa dentro del procedimiento espanol de concesion de patentes:

- el procedimiento de oposiciones post-concesion, regulado en el art. 43 LP y en los
art. 36 a 40 RP

- el procedimiento de revocacion o limitacion a instancia del titular de la patente,
regulado en los art. 105 a 107 LP y en los art. 41 a 43 RP.

La finalidad del proceso de oposicion es dar la oportunidad al publico de oponerse a la
concesion de una patente, en los seis meses posteriores a la publicacion de la misma,
sobre la base de ciertos motivos establecidos legalmente. Dichos motivos pueden
proceder, por ejemplo, de circunstancias de las que la OEPM no tuvo conocimiento en el
momento de la concesién (por ejemplo, un determinado documento que no estaba
accesible en aquel momento). Asi, cualquier persona podra presentar una oposicion a
una patente ya concedida con objeto de que ésta sea revocada o modificada respecto al

ambito de proteccién conferido.

Todas las actuaciones relativas al procedimiento de oposicidn, excepto la resolucion,
seran atribuidas a una Comisién de Oposicién, formada a tal efecto, por tres técnicos y

opcionalmente un jurista, tal y como se describe en el apartado D2.4.

En cuanto al procedimiento de revocacion o limitacion, se da la oportunidad al titular de la
patente de revocarla o limitarla con efectos retroactivos. A diferencia del procedimiento de
oposicion, no hay limite temporal para solicitar la revocacion o limitacion, que puede tener
lugar en cualquier momento tras la concesion de la patente, después del procedimiento

de oposicion.

Estos dos procedimientos se pueden considerar alternativas administrativas a los

procedimientos judiciales, mas costosos y complicados.
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D1. PROCEDIMIENTO DE OPOSICION: CONSIDERACIONES GENERALES

El procedimiento de oposicién es un procedimiento en via administrativa que permite a
cualquier persona distinta del solicitante presentar objeciones tras la concesion de una
patente por la OEPM, con objeto de que la misma sea revocada o que su ambito de
proteccién sea limitado, dentro de un plazo y en base a unos motivos determinados

establecidos por Ley.

Por tanto, este procedimiento constituye una garantia para que cualquier interesado
pueda expresarse y manifestar su objecion a que una patente se mantenga concedida
total o parcialmente. Por su parte, el hecho de que la oposicién sea un procedimiento
post-concesién dinamiza el sistema de patentes ya que permite que la concesion de las

mismas sea mas 4agil.

Como consecuencia del procedimiento de oposicion pueden darse las siguientes

situaciones:

- Se mantiene la patente tal como fue concedida.

- Se mantiene la patente de forma modificada, en cuyo caso la proteccién conferida
por la LP se extendera retroactivamente a la patente asi modificada.

- Se revoca la patente, considerandose que ni la patente ni la solicitud que la
origind han tenido nunca los efectos previstos en la LP, aplicandose el efecto
retroactivo de la revocacion y en su caso, lo previsto en el art. 104 LP respecto de

la nulidad.

Notese que al tratarse el procedimiento de oposicidén de un procedimiento contradictorio,

no existe la posibilidad de pedir prérroga en ninguno de los plazos de este procedimiento.

D2. PRESENTACION Y TRASLADO DE LAS OPOSICIONES

D2.1. PRESENTACION DE LAS OPOSICIONES

D2.1.1 Personas legitimadas

Art. 43 LP
Cualquier persona, tanto fisica como juridica, incluidas las entidades de derecho publico,

podra oponerse a la concesién de una patente.

Una oposicion también podra presentarse en comun, pagando una Uunica tasa de
oposicion, por varias personas, pudiendo éstas tratarse de personas fisicas, juridicas o

conjuntos de ambas, de tal forma que los oponentes actuaran en comun durante el
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procedimiento de oposicion. En este caso los oponentes deberan actuar a través de un
representante comun, que sera nombrado por los propios oponentes. En caso de no
nombrar ninguno, se considerara como representante comun aquél que aparezca como

primer oponente en el escrito de oposicion.

Como excepcion a la regla general de legitimacion, nos encontramos con la imposibilidad
del titular para oponerse a su propia patente, pues en el caso de que éste pretenda la
revocacion o la limitacion del alcance conferido por la misma, la Ley prevé un

procedimiento especifico (ver apartado D3).

D2.1.2 Plazo de presentacion

Art.43 LP
El escrito de oposicidn debera presentarse dentro de los seis_meses siguientes a la
publicacion de la concesion de la patente en el BOPI. En el caso de que la patente se
encuentre sujeta al régimen de secreto por tratarse de una patente de interés para la
defensa nacional, el plazo para oponerse a la concesion de la patente no se abrira hasta

que, una vez levantado el régimen de secreto, se publique la concesion en el BOPI.

Art.37.1 RP
Podra presentarse oposicién contra una patente aunque su titular haya renunciado a la
patente o ésta haya caducado, pero siempre dentro del plazo de seis meses

anteriormente mencionado.

En caso de que la oposicion hubiera sido presentada fuera del plazo previsto, se
inadmitira la oposicion, comunicandoselo al oponente y al titular de la patente, y se

publicara dicha inadmision en el BOPI.

D2.1.3 Lugar de presentacion

Art.36.1 RP
La oposicién se podra presentar tanto directamente en la sede de la OEPM como en el
organo competente de cualquier Comunidad Autonoma. Asimismo podra presentarse en

los lugares previstos en el art. 16.4 de la LPACAP (ver apartado F2.2).
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D2.1.4 Formay contenido

Art.36.2 RP
La oposicion se presentara mediante un escrito de oposicion e implicara el pago de la

tasa correspondiente. Se debera aportar la siguiente documentacion:

a) Instancia (formulario OPO):
- ldentidad del oponente.
- ldentidad del representante (si lo hubiera).
- Numero de solicitud de patente contra la que se formula la oposicion e
identificacion del titular.
b) Escrito motivado, que incluira:
- Los motivos en los que se funda dicha oposicidn, asi como una declaracion que
especifique en qué medida la oposicion planteada afecta a la patente.
- Las reivindicaciones afectadas por la oposicion.
¢) Justificante del pago de tasa.
d) Documentos probatorios:
- Alegaciones
- Hechos

- Pruebas

e) Poder de representacion, cuando el oponente actue por medio de un representante o

de un Agente de la Propiedad Industrial.

Ejemplo de oposicién

El oponente afirma que el preambulo de la reivindicacion 1 de método se describe en el

documento A y la parte caracterizadora en el documento B.

A continuacion sostiene que el método reivindicado no implica actividad inventiva porque
el experto en la materia habria combinado A y B de tal manera que hubiera llegado de

manera obvia al objeto de la reivindicacion 1.

Los documentos A y B son las pruebas.

La falta de actividad inventiva es el motivo de la oposicion.

Las argumentaciones sobre la actuacion del experto en la materia constituyen las

alegaciones de la oposicion.
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La OEPM aplicara para la consideracién de las pruebas de las oposiciones los siguientes

criterios:

- Se admitiran documentos escritos como pruebas contra la concesion de la
patente, ya sean documentos de patente o de literatura no patente, incluyéndose
los catalogos comerciales o prospectos, asi como pruebas audiovisuales (videos,
documentos graficos...), siempre que éstos muestren sin lugar a duda que su

fecha de disposicion al publico (ver apartado G6.6) era anterior a la fecha de

presentacioén, o de prioridad en su caso, de la solicitud de patente. El oponente
debera citar expresamente en qué parte o partes del documento presentado como

prueba en que fundamenta los motivos de su oposicion.

- La prueba o divulgacion oral se admitira siempre que venga acompafada de un
documento escrito en el que se recoja el contenido de la divulgacion oral. En este
caso, se tomara como referencia la fecha de la divulgacion oral aunque el
documento escrito se haya publicado en una fecha posterior (ver apartado
G6.6.3).

En caso de que las pruebas aportadas no estuvieran en espariol, debera aportarse una
traduccion al espafol de al menos aquellos elementos relevantes para valorar la

pertinencia de la oposicion.
D2.1.5 Motivos

Art.43.1LP
Se podra presentar oposicion a la concesion de una patente por alguno de los siguientes

motivos:
a) La invencion reivindicada no reune alguno de los requisitos de patentabilidad:

¢ Que la invencion reivindicada tenga efectivamente la consideracion de invencion
(ver apartado G3)

¢ Que la invencién reivindicada no caiga en ninguna de las excepciones a la
patentabilidad (ver apartado G4)

¢ Novedad (ver apartado G7)

e Actividad inventiva (ver apartado G8)

e Aplicacién industrial (ver apartado G5)
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b) Su descripcion no es lo suficientemente clara y completa para que un experto en la
materia pueda ejecutarla, es decir, que no cumple el requisito de suficiencia de la

descripcion

c) El objeto de la patente concedida excede del contenido de la solicitud tal como fue

presentada.

Cabe destacar que se trata de una lista exhaustiva, por lo que no se admitiran como
motivo de oposicidén otros motivos distintos de los anteriores, como por ejemplo: el hecho
de que el titular no tuviera derecho a la patente, la falta de claridad en las

reivindicaciones, la falta de unidad de invencion, etc.
D2.2. ADMISION A TRAMITE Y EXAMEN FORMAL DE LAS OPOSICIONES

Art.36.4y 37.3 RP

Cada oposicion presentada sera examinada para comprobar:

- que se ha presentado en el plazo de seis meses desde la publicacion de la

concesion de la patente en el BOPI,
- que esta suficientemente motivada y

- que se aporta la documentacién necesaria.

En caso de que la oposicién se hubiera presentado en plazo, no presentara defectos y se

hubiera abonado la tasa correspondiente, la oposicién seria admitida a tramite.

Si por el contrario, la presentacion del escrito de oposiciéon se realiza fuera de plazo,

dicha oposicion sera inadmitida.

Una vez admitida a tramite la oposicion, se iniciara su examen formal. En los supuestos
en que el escrito de oposicion no se ajustara a las disposiciones previstas en a cuanto a

la forma y el contenido (ver apartado D2.1.4), o cuando no se hubiera abonado la tasa de

oposicion o el pago fuese insuficiente, se notificaran las irregularidades observadas al

oponente para que las subsane en el plazo de un mes a contar desde la publicacién de

defectos en el BOPI, con indicacion de que si asi no lo hiciera se le tendra por desistido

de la oposicion.

Si el unico defecto es la falta de poder de representacion, el plazo para subsanarlo sera
de dos meses. Si ademas hubiera otros defectos se otorgara un plazo comun de dos

meses.
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Si las oposiciones han sido admitidas se les notificara a los oponentes y se publicara una
mencion de la admision en el BOPI, al mismo tiempo que se dara traslado de las

oposiciones al titular de la patente.

Si las oposiciones se inadmiten o se tienen por desistidas, la resolucion motivada sera

notificada tanto al titular como a los oponentes y se publicard una mencién en el BOPI.

Una vez admitida a tramite la oposicion, ésta podra ser tramitada por la OEPM, aunque el

oponente falleciese o retirase la oposicion
D2.3. TRASLADO DE LAS OPOSICIONES

Art. 38.1 RP
Transcurrido el plazo de presentacién de oposiciones, y una vez realizado su examen
formal, se dara traslado al titular de la patente de todas las oposiciones admitidas a
tramite y se publicara una mencion en el BOPI. Mediante esta comunicacién se informara
al titular de la patente sobre las oposiciones admitidas a tramite y se le indicaran los
documentos que las acompanan, que podran consultarse a través de la base de datos de
la OEPM CEO.

Se otorgara un plazo de tres meses desde la publicacion del traslado de las oposiciones

en el BOPI, para que el titular de la patente presente alegaciones y si lo estima oportuno,

modifique las reivindicaciones, descripcion y dibujos o secuencias biolégicas.

Las modificaciones podran referirse a los motivos de oposicion invocados por el oponente
u oponentes pero también podra hacer modificaciones basadas en otros motivos de

oposicion no alegados por éstos (ver apartado D2.1.5). Por ejemplo, habiéndose admitido

una oposicién por falta de actividad inventiva, el titular de la patente podria presentar
modificaciones para subsanar un defecto de ampliacion del contenido de la solicitud tal

como fue presentada.

En el caso de que el titular de la patente no hubiera presentado alegaciones ni
modificaciones, la OEPM comunicara la expiracion del plazo a los oponentes y continuara

con el procedimiento de oposicion.

En caso de que el titular de la patente conteste a las oposiciones, una vez vencido el
plazo, o antes, si el titular de la patente lo solicita, la OEPM dara traslado
simultdneamente a todos los oponentes de las alegaciones y propuestas de modificacion

presentadas por el titular de la patente. Se les indicara que pueden consultar dicha
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documentacién en CEQ y se les otorgara un tramite de réplica por un plazo de dos meses

desde la publicacion del traslado de la contestacion a las oposiciones en el BOPI.

En el tramite de réplica los oponentes podran presentar documentaciéon en respuesta a la
contestacion del titular, la cual se podra consultar a través de CEO. No se permitira la
incorporacién por parte de los oponentes de nuevos motivos que no hubieran sido

alegados en el escrito de oposicién.

En casos excepcionales, la Comision de Oposicién (ver apartado D2.4) podra admitir una
presentacion de motivos, elementos de prueba o hechos adicionales de forma tardia,
siempre y cuando se considere particularmente relevante, quede perfectamente
justificado el retraso de dicha presentacién y no constituya un abuso de procedimiento.
Se trataria de casos en los que la aportacion de dicha documentaciéon provocara un

cambio en la decision ya prevista.
Una vez finalizado el turno de réplica, la OEPM iniciara el examen de las oposiciones.
D2.4. EXAMEN SUSTANTIVO DE LAS OPOSICIONES. COMISION DE OPOSICION

Art.43 LP,art. 39 RP
Una vez transcurridos los plazos para presentar las alegaciones del titular y la réplica de
los oponentes, se formara una Comision de Oposicidon que llevara a cabo el examen

sustantivo de las oposiciones.

Dicha Comisién de Oposicién estara compuesta por tres expertos de la OEPM
técnicamente cualificados, siendo uno de ellos el Presidente de la misma. Dicha
Comision se completara con un jurista si se considera que la naturaleza de la decision asi
lo exige. En caso de empate de votos, el Presidente tendra voto de calidad. Los
miembros de la Comision seran designados por el/la Director/a del Departamento de
Patentes e Informacion Tecnolégica atendiendo a criterios de experiencia y

especializacion.

La Comisién de Oposicidn se reunira para realizar el examen de toda la documentacién
presentada durante la fase de oposiciones y tomara una decision inicial, procediendo a

redactar un acta de la reunion mantenida, que se podra consultar a través de CEO.

Como resultado del examen de la oposicion, se pueden dar las siguientes situaciones:
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D2.4.1 Oposicion desestimada

Si al examinar los motivos de oposicién y las alegaciones de todas las partes, incluidas,
en su caso, las modificaciones presentadas por el titular, la Comisién considera que no
hay ningun motivo de oposicion que impida el mantenimiento de la patente tal como fue
concedida, propondra la desestimacion de la oposicién o las oposiciones. La resolucion
de desestimacion, firmada por el/la Jefe/a de Servicio correspondiente por delegacién de
el/la Director/a del DPIT, se notificara al titular y a los oponentes, con indicacién de los
motivos. Dicha resolucion se publicard en el BOPI y se incluira una mencién relativa al

mantenimiento de la patente tal como fue concedida.

D2.4.2 Oposicion estimada

(a) Patente modificada

Si, a la vista de las alegaciones de las partes y de las modificaciones presentadas por el
titular de la patente, la Comision considera que la patente puede mantenerse concedida
en una de las formas modificadas propuestas por el titular, antes de la resolucion
definitiva, otorgara un plazo de 10 dias a los oponentes para que presenten las
alegaciones finales que estimen pertinentes. Si tras estudiar dichas alegaciones finales,
la Comisiéon de Oposicion considera que la patente debe ser revocada, se procedera

segun el siguiente apartado D2.4.2 (b).

(b) Patente revocada

Cuando pese a las modificaciones o alegaciones efectuadas por el titular, persistan
motivos que impliquen la revocaciéon de la patente, se otorgara al titular un nuevo plazo
de un mes a contar desde la publicacion de su mencién en el BOPI, para presentar
nuevas alegaciones o modificaciones. Se otorgaran nuevas oportunidades de alegar o
modificar, siempre y cuando se estime que las objeciones sean subsanables y que el
titular haya tratado manifiestamente de corregirlas. Si tras el estudio de estas alegaciones
y/o modificaciones, la Comision de Oposicion considera que la patente puede
mantenerse concedida en una de las formas modificadas propuestas por el titular, se

procedera segun el anterior apartado D2.4.2 (a).

Tanto las alegaciones finales de los oponentes como las nuevas oportunidades
concedidas al titular podran consistir en tramites escritos o concentrarse en una unica
vista oral. La vista oral puede celebrarse a instancia de la Comision de Oposicién o a

peticion del oponente o del titular (ver apartado E4).
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La resolucion adoptada, firmada por el/la Jefe/a de Servicio correspondiente por
delegaciéon de el/la Director/a del DPIT, se notificara al titular y a los oponentes y se
publicara en el BOPI. Si se hubiera mantenido la patente en forma modificada, la
Comision habra verificado previamente que se cumplen los requisitos formales y técnicos

de las reivindicaciones, la descripcion, los dibujos y las secuencias biolégicas en su caso.

En el caso de revocacion de la patente, la mencion en el BOPI incluira la siguiente

informacion:

a) El numero de la solicitud y de publicacién.

b) La fecha de presentacién de la solicitud.

c) Los datos completos de la prioridad o prioridades reivindicadas.
d) La clasificacién internacional de patentes.

e) El titulo de la invencién.

f) La identificacion del titular y de su representante, en su caso.

g) ldentificacion de que la patente se ha revocado y la fecha de la resolucién de
revocacion.

En el caso de mantenimiento de la patente de forma modificada, ademas de las

menciones recogidas en las letras a) a f) anteriores, se incluira la siguiente informacion:

a) La fechas de publicacion de la solicitud y, en caso de no ser coincidentes, la fecha
de publicacion del IET o de la mencién a la publicacion del informe de busqueda
internacional.

b) Referencia a las modificaciones introducidas en las reivindicaciones.

c) La identificacion del inventor o inventores, salvo que hubieran renunciado a ser
mencionados como tales.

d) La fecha de resolucion por la que se acuerda mantener la patente de forma
modificada

e) La fecha de modificacion de las reivindicaciones

f) El resumen.

Al mismo tiempo se editara un folleto de la patente que, ademas de las indicaciones
incluidas en la mencién BOPI, contendra la descripcion, las reivindicaciones y, en su
caso, los dibujos tal y como hubieran sido modificados. Las secuencias biolégicas se
pondran a disposicién del publico en la base de datos CEO y en ese sentido se

mencionara en el folleto.
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La proteccion conferida se extendera retroactivamente a la patente asi modificada.

FOLLETO DE PUBLICACION DE LA PATENTE MODIFICADA
Se asignara en el folleto un cédigo de publicacién (CP) segun lo siguiente:

B Segundo nivel publicaciéon. Publicacion de la concesion:

B4 PATENTE DE INVENCION MODIFICADA TRAS OPOSICION

D2.5. RECURSOS

Art.44 LP
Podran interponer recurso contra las resoluciones adoptadas por la OEPM durante el

procedimiento de oposicion quienes hayan sido parte en el procedimiento de oposicion.

Los oponentes podran interponer recurso administrativo contra la resolucién de mantener
una patente tal como fue concedida o modificada durante el procedimiento de oposicion y

se dirigira contra el acto resolutorio de la oposicion planteada.

También podra el titular de la patente interponer recurso administrativo contra la
resolucion denegatoria de su solicitud o contra la resolucién adoptada por la OEPM
durante el procedimiento de oposicion. Al interponer el recurso, el titular podra modificar
su patente siempre cumpliendo con lo dispuesto en los art. 48 LP y 64 RP (ver apartado
E6).

Ademas, en el art. 54 LP, se hace una remision general a la LPACAP en relaciéon con la
revision de los actos en via administrativa, estableciendo, entre otros, que el recurso de

alzada, debera interponerse en el plazo de un mes, si el acto fuera expreso.

D2.6. CONCURRENCIA DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL Y PROCEDIMIENTO DE
OPOSICION

Art.40 RP
Si al presentar la oposicion u oposiciones contra la concesion de una patente, hubiera
algun procedimiento judicial en curso que conste inscrito en la OEPM en relaciéon con

dicha patente, la OEPM comunicara al Juez o Tribunal competente que se va a iniciar un
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proceso de oposicion, quien decidira si suspende o no el procedimiento judicial hasta que

concluya la oposicion.

Cuando haya un procedimiento de oposicidon en curso y aun habiendo transcurrido el
plazo para presentar oposiciones, cualquier tercero podra solicitar intervenir en dicho

procedimiento presentando un escrito de oposicion, siempre y cuando se acredite que:

- el titular ha entablado una accién de violacién contra él o que
- el tercero ha ejercitado una accién negatoria (art. 121 LP), después de haber sido
éste requerido por el titular de la patente para cesar en la presunta violacion de

dicha patente.

La solicitud de intervencién en el procedimiento de oposicion se presentara en un plazo

de tres meses desde la fecha en que se entable la accién judicial correspondiente.

Admitida la solicitud de intervencién de un tercero se tramitara como una oposicién. En
caso de no presentar oposicion, el demandado por infraccidon no podra ser considerado
parte del procedimiento y no se le enviara ninguna notificacion relativa procedimiento de

oposicion.

Terminado el procedimiento de oposicion, la OEPM pondra en conocimiento del Juez o
Tribunal la resolucion, aportando en su caso, la patente tal como hubiera quedado

modificada.

D2.7. CADUCIDAD O RENUNCIA DE LA PATENTE OBJETO DE OPOSICION

Art.37.2 RP
En el caso de que la patente caducara o el titular renunciase a la misma durante un
proceso de oposicion, se pondra en conocimiento de los oponentes para que indiquen si
quieren que el procedimiento de oposicion continie. Para ello, los oponentes podran
solicitar por escrito la continuacion del procedimiento de oposicion en el plazo de un mes

a contar desde la publicaciéon de la puesta en conocimiento al oponente en el BOPI.

Una vez agotado el plazo, la OEPM evaluara las posibles contestaciones de los
oponentes y decidira si el procedimiento de oposicion continia. En caso de que ninguno
de los oponentes desee continuar, se finalizara el procedimiento de oposiciéon y se
comunicara este hecho al titular de la patente. También se le comunicara al titular si

continua el procedimiento de oposicion.
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D2.8. RETIRADA DE UNA OPOSICION

El oponente podra retirar su oposicion contra la concesion de una patente en cualquier
momento de la tramitacion del procedimiento de oposicion mediante la correspondiente
solicitud (formulario 5209X).

La OEPM notificara al oponente la admision de la retirada de la oposicion. Si dicha
retirada se realiza después del tramite del traslado de oposiciones al titular, debera

también comunicarse la retirada al titular de la patente.

No obstante, en el caso en que un oponente falleciera o retirara su oposicién después de
que ésta hubiera sido formalmente admitida, la OEPM podra considerar si alguno de los
documentos citados por el oponente impide el mantenimiento de la patente concedida y

continuar con el procedimiento de oposicién.

En este caso, el oponente no se considerara parte del procedimiento y no se le enviara

ninguna notificacion relativa al procedimiento de oposicion.

D3. EL PROCEDIMIENTO DE LIMITACION O REVOCACION

Arts.105, 106, 107 LP y Arts. 41, 42,y 43 RP
El procedimiento de limitacion o revocacion es un procedimiento mediante el cual el titular
de una patente puede limitar el alcance de la proteccion conferida por la misma e incluso
su revocacion. El efecto sera del tipo “EX TUNC”, es decir, se retrotraera a la fecha de

presentacion de la solicitud.

Podra solicitarse a lo largo de toda la vida legal de la patente, incluso durante el periodo
de vigencia de los certificados complementarios. Se podran solicitar tantas limitaciones

como se desee a lo largo de la vida de la patente.

La limitacidon sélo se podra solicitar a partir del momento en que la concesién sea firme,
es decir, una vez concluido el periodo para presentar oposiciones o cuando haya
terminado la tramitacion de una oposicion presentada contra la concesion de una patente.
Tampoco se podra presentar cuando se esté tramitando una limitacion anterior de la

patente.

También se podrd iniciar el procedimiento de limitacion o revocacion de una patente que

se haya concedido bajo la legislacién anterior, es decir, segun la Ley 11/1986.
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D3.1. EXAMEN DE LA SOLICITUD DE LIMITACION O REVOCACION

Art.41 RP

La solicitud de limitacion (formulario 5388X) debe incluir:

- Laidentidad del titular de la patente.
- Laidentidad del representante, si se ha designado uno.

- Numero de solicitud, nimero de publicacion, fecha de publicacion y codigo del tipo

de documentacién cuya revocacion o limitacion se solicita.

- Las partes modificadas (descripcion y/o reivindicaciones).Se debera presentar un
juego completo de cada parte modificada. La modificacion debera ir acompanada
de un escrito en el que el solicitante identifique las diferencias entre la patente
original y la nueva version. Se indicaran las razones de la modificacion y el

alcance de la misma.

- Si existen inscritos en la OEPM derechos reales, opciones de compra, embargos,
licencias o una demanda judicial, se debera aportar el consentimiento de los
titulares. Si se encuentra inscrita en la OEPM una demanda, se debera aportar el

consentimiento del demandante.

- Firma del solicitante o de su representante.
La presentacion de una solicitud de limitacién implica el pago de la tasa correspondiente.

Durante el examen de la solicitud de revocacién, se examinara que se cumplen los

requisitos formales anteriores.

Durante el examen de la solicitud de limitacion, ademas de los requisitos formales,
también se examinara si las reivindicaciones son claras y concisas y estan basadas en la
descripcion. También se comprobara que no se amplia la proteccion que confiere la

patente. Ello podria ocurrir al eliminar alguna reivindicacién dependiente.

Si se traslada informacion contenida en la descripcidn a las reivindicaciones, habra que
comprobar que no se trata de materia que no haya sido objeto de busqueda debido a una
falta de claridad o coherencia, o a una pluralidad de reivindicaciones independientes de la

misma categoria no admisible (ver apartado B2.2).

Si se detectaran defectos, se suspendera el procedimiento y se le comunicaran al titular
de la patente para que los subsane o bien presente sus observaciones en el plazo de dos

meses desde la publicacion del suspenso en el BOPI.
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Si se subsanan los defectos, la OEPM resolvera sobre lo solicitado, publicando la
correspondiente resolucién en el BOPI. En caso contrario, se denegara la solicitud de
limitacibon o de revocacion. Si se acepta la limitacion, se publicara el folleto

correspondiente.

FOLLETO DE PUBLICACION DE LA PATENTE LIMITADA
Se asignara en el folleto un cédigo de publicacién (CP) segun lo siguiente:

B Segundo nivel publicacién. Publicacién de la concesion:

B5 PATENTE DE INVENCION LIMITADA

D3.2. PETICION DE UNA LIMITACION SI ESTA PENDIENTE UN PROCEDIMIENTO
JUDICIAL

Art.43 RP
Si se recibe una peticién de limitacion en la OEPM estando en tramite un procedimiento
judicial sobre la validez de la patente que conste inscrito en el Registro de Patentes, la
OEPM comunicara al Juez o Tribunal la peticion de limitacion, a los efectos oportunos. Si
el Juez o Tribunal deniega la peticion de limitacién el titular de la patente podra solicitar a

la OEPM la devolucion de la tasa de limitacion.

Si iniciado un procedimiento de limitacion se notifica e inscribe en el Registro de
Patentes un procedimiento judicial sobre la validez de la patente, la OEPM comunicara al
Juez o Tribunal la existencia de un procedimiento de limitacion en tramite, a los efectos

oportunos.

Una vez tramitado el procedimiento de limitaciéon, la OEPM pondra en conocimiento del
Juez o Tribunal la resolucion adoptada, trasladandole la patente tal como ha quedado

modificada.
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PARTE E COMUNICACIONES Y ASPECTOS COMUNES
DEL PROCEDIMIENTO

E1. INTRODUCCION

La Parte E contiene directrices generales sobre aspectos comunes de distinta indole
relacionados con la tramitacion del procedimiento de concesion de una patente, asi como

con la vida de la patente tras su concesion.

Se hace notar que en ausencia de provisiones concretas en la Ley de Patentes 24/2015 o
su Reglamento de Ejecucion, se hara referencia a las disposiciones recogidas en la

LPACAP, tal y como prevé la disposicion adicional primera de la LP.

En primer lugar, se abordan aspectos relacionados con las comunicaciones tanto formales
como informales que tienen lugar entre la OEPM vy los interesados en la tramitacion de una
patente, es decir, los solicitantes o sus representantes y los oponentes u otros terceros

interesados.

Se tratan también aspectos procedimentales comunes en todo el procedimiento y que
pueden ser de interés en distintos momentos de la tramitaciéon de una patente, tales como
la presentacion de modificaciones a la solicitud, la correccion de errores, cuestiones
relativas a los plazos y al pago de tasas y anualidades o la retirada y renuncia de la

patente.

Incluye también esta parte determinados procedimientos especiales, tales como el
Programa CAP, la tramitacion de patentes secretas, la presentacion de solicitudes

divisionales o el cambio de modalidad.

Por ultimo, se abordan distintos aspectos relacionados con los derechos generados tanto
por la solicitud como por la patente concedida: restablecimiento de derechos, cesiones,

licencias y modificaciones de derechos.

Se hara referencia a otras partes de las directrices en las que se desarrollan alguno de los
aspectos aqui tratados.
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E2. COMUNICACIONES FORMALES

E2.1. NOTIFICACIONES EMITIDAS POR LA OEPM

E2.1.1. Momentos en los que se deben emitir notificaciones

Con caracter general, la OEPM emitira notificaciones a los interesados en las siguientes

fases del procedimiento de concesion y/o oposicion de una patente:

- cuando una parte interesada deba ser informada de una serie de defectos en la
solicitud o en cierta documentacion aportada. En caso de que proceda, la OEPM
emitira una peticion para subsanar dichos defectos;

- cuando se desee invitar a una parte interesada a presentar observaciones a
cuestiones particulares o a entregar documentos, evidencias, etc. para aclarar
algun asunto particular;

- cuando, en opinion de el/la examinador/a de patentes o de la Comisién de
Examen/Oposicion, la patente no pueda concederse o mantenerse con la redaccion
propuesta por el solicitante o titular de la patente, pero podria posiblemente
concederse o mantenerse con un texto modificado o un alcance mas limitado;

- cuando se precise comunicar cierta informacién necesaria para continuar con el
procedimiento;

- cuando se requiera la aportaciéon de documentacién necesaria para continuar con el
procedimiento;

- antes de una Vista Oral, con objeto de preparar la documentacién para la misma.

E2.1.2. Forma de las notificaciones

Cualquier notificacion de la OEPM se realizara bien utilizando un formulario oficial o bien
mediante carta con el sello de la OEPM. Las notificaciones estaran firmadas y permitiran

identificar al funcionario responsable.

En el caso de que el solicitante o el titular de la patente actue mediante un representante,
las notificaciones iran dirigidas a este ultimo. Si existen varios representantes, sera
suficiente con enviar la comunicacion al que aparezca en primer lugar en la instancia o

solicitud.
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E2.1.3. Numero de notificaciones

Cada comunicacion debera cubrir todos los puntos que sean necesarios o importantes
para dirigir el procedimiento con el menor numero de comunicaciones posible y asi evitar

alargar el procedimiento mas de lo necesario.

Art. 50 LP
En general, hay que tener en cuenta que la presencia de defectos en la documentacion,
interrumpira el procedimiento desde que se notifique al solicitante la existencia de los
mismos, mediante el correspondiente suspenso en la tramitacion y hasta que dichos

defectos sean subsanados o expire el plazo que se otorgue en cada caso para ello.

Art. 23.2 LP
No obstante, la presencia de defectos formales en la documentacion durante el examen de
oficio no suspendera la realizacion del IET siempre que aquellos no sean de tal naturaleza
que impidan su realizacion o desvirtuen de tal modo el objeto de busqueda que su

resultado resulte inservible.

E2.1.4. Eficiencia de las comunicaciones

Existe una serie de pautas basicas que deben seguirse para realizar comunicaciones
eficientes con el solicitante:

- se debe actuar con diligencia en la transmision de comunicaciones con el
solicitante/titular e intentar no agotar los plazos establecidos. De esta forma se
agiliza el procedimiento, lo cual es ventajoso para el solicitante/titular en su toma de
decisiones.

- respecto a la admisién de documentacion, la documentacion aportada por el
solicitante se debe analizar minuciosamente para comprobar que es admisible en
plazo y forma. Si se rechaza documentacion es importante motivarlo claramente en
la comunicacién correspondiente.

- las comunicaciones deben ser claras, concisas y completas; los informes deben
estructurarse previamente ordenando por relevancia todos los aspectos que se van
a tratar para transmitir un mensaje claro y completo.

- el lenguaje empleado debe ser siempre técnico y objetivo.

- se debe contestar a todas y cada una de las alegaciones del solicitante sin dejar

ningun aspecto fuera de andlisis.
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Art.34.6, 39.4 RP
En el examen sustantivo y en el examen de las oposiciones se podra repetir la
comunicacion de objeciones enviando nuevas notificaciones de defectos para asi dar
oportunidades adicionales al solicitante o al titular de subsanar o corregir, siempre y

cuando se cumplan simultdaneamente las dos condiciones siguientes:

- que el solicitante/titular haya tratado manifiestamente de corregir los defectos y

- que la OEPM estime que los defectos restantes son subsanables.

E2.1.5. Medios utilizados por la OEPM para enviar notificaciones

La OEPM utilizara principalmente dos tipos de medios para comunicarse con el
solicitante/titular de la patente o con su representante, en su caso: correo electrénico y

correo postal.

Si el solicitante/titular hubiera indicado una direccion de correo electronico, éste sera el
medio preferente utilizado, salvo que el solicitante/titular haya indicado lo contrario. Las

notificaciones se enviaran en formato electrénico a dicha direccion electronica.

Si el solicitante/titular no hubiese proporcionado una direccion electrénica, el medio de

notificacion sera por correo postal.

En todo caso, los Agentes de Propiedad Industrial se daran por notificados mediante la
publicacion en BOPI (art. 29.3 Ley 17/2001 de Marcas, Disp. adicional segunda 3 RP).

E2.2. COMUNICACIONES DIRIGIDAS A LA OEPM POR LOS INTERESADOS

E2.2.1. Forma de las comunicaciones dirigidas a la OEPM

Las solicitudes y demas documentos se deberan presentar en los modelos oficiales que a
tal efecto establezca la OEPM. En cualquier caso, se aceptaran los formularios
internacionales tipo que a tal efecto establezca la Asamblea del Tratado de Derecho de

Patentes en virtud de la Regla 20 de su Reglamento (Regla 20, Tratado PLT).

La documentacién debera identificar claramente a qué expediente se refiere y el motivo de

la comunicacion.

Las comunicaciones deben ser claras, concisas y completas, utilizando un lenguaje lo mas
técnico y objetivo posible. Se debe evitar la utilizacion de elementos superfluos y

repetitivos.
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E2.2.2. Idioma de las comunicaciones dirigidas a la OEPM

Art.23.3LP
Tanto la solicitud como los demas documentos que hayan de presentarse en la OEPM

deberan estar redactados en espaniol.

En las Comunidades Autdbnomas donde exista otra lengua oficial, tales documentos podran
redactarse en dicha lengua debiendo ir acompanados de la correspondiente traduccién al

espanol, que se considerara auténtica en caso de duda entre ambas.

E2.2.3. Medios para presentar comunicaciones

La OEPM aceptara comunicaciones recibidas en dos tipos de formatos: formato electrénico

y formato papel.

(@ Formato electrénico

Los tramites electrénicos se realizaran a través del portal Sede Electronica de la OEPM,

que cumple con las garantias y medidas de seguridad previstas en la legislacion en

materia de proteccién de datos de caracter personal. En la Sede Electrénica figura la

relacidn actualizada de tramites que pueden realizarse.
Los tramites electronicos se registraran e indicaran la fecha del dia en que se produzcan.

El registro electronico de la OEPM garantizara la constancia, en cada asiento que se
practique indicando fecha y hora, identificacion del interesado y persona u o6rgano
administrativo al que se envia, y, en su caso, referencia al contenido del documento que se
registra. Para ello, se emitira automaticamente un recibo consistente en una copia del
documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentacion y el numero de
entrada de registro, asi como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso,

lo acompanen.

Estaran obligados a relacionarse con la OEPM a través de medios electrénicos los

siguientes sujetos (Disp. adicional segunda 3 RP):

- Los Agentes de Propiedad Industrial

- Las personas juridicas

Sin embargo, se aceptara la presentacion en papel a los solos efectos de obtener fecha de

presentacion de la solicitud de patente, o para considerar que un tramite se ha cumplido en
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plazo. Posteriormente, se debera realizar la comunicacién via electrénica para que tuviera

efecto.

(b) FEormato papel

Los documentos presentados en formato papel ante la OEPM u otros érganos acreditados
para su presentacion seran digitalizados e incluirdan los metadatos que acrediten su
condicion de copia original y que se visualizaran al consultar el documento. Los
documentos se incorporaran asi al expediente administrativo electrénico, archivandose los

originales.

Unicamente podran utilizar este formato de presentacién los solicitantes que no estén

obligados a relacionarse utilizando medios electronicos (ver apartado E2.2.3(a)).

E2.2.4. Lugares de presentacion

Las comunicaciones que los interesados dirijan a la OEPM podran presentarse en los

mismos lugares de presentacion de una solicitud de patente (ver apartado F2.2).

E3. COMUNICACIONES INFORMALES

El presente apartado contiene directrices generales respecto a comunicaciones de caracter
informal mantenidas entre la OEPM y el solicitante de la patente durante la tramitacién

hasta la concesion de una patente.

Se debe sefialar, que en el procedimiento de oposiciones, al tratarse de un procedimiento

contradictorio, no estan permitidas las comunicaciones informales.

Las comunicaciones solo tendran lugar con el solicitante de la patente. En el caso de que
el solicitante hubiese designado un representante, las comunicaciones tendran siempre

lugar entre la OEPM y el representante.

Las comunicaciones informales pueden llevarse a cabo por teléfono o mediante visitas
presenciales. En muchos casos una consulta informal, por teléfono o mediante una

entrevista presencial podran ayudar a avanzar en el procedimiento.

Cuando se lleve a cabo una conversacion telefénica o una entrevista presencial, el/la
examinador/a podra redactar un acta que resuma los puntos tratados. El acta incluira la

siguiente informacion:

- Numero de expediente
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- ldentificacion de participantes

- Asuntos discutidos y/o acuerdos alcanzados

- Otros asuntos comentados a los que no se haya llegado a un acuerdo, con los
argumentos del solicitantef/titular

- Conclusiones

- Se podra indicar si la siguiente accion debe venir del solicitante/titular o de el/la
examinador/a.

- Firma de el/la examinador/a

La redaccion del acta debe ser clara y concisa, evitando ambigliedades. El/la examinador/a
adjuntara en su caso el acta al expediente y podra enviar una copia al solicitante o su

representante.
E3.1. Consultas telefénicas

Una conversacion telefonica puede tener lugar a iniciativa del solicitante de la patente o a
instancia de la OEPM.

Situaciones en las que el solicitante podria contactar con la OEPM:

- El solicitante quiere hacer una consulta sobre un aspecto de procedimiento;
- Existe un error en una comunicacion o en la contestacion de la OEPM que dificulta

al solicitante preparar la siguiente contestacion/comunicacion;
Situaciones en las que la OEPM podria comunicarse por teléfono con el solicitante:

- Existe cierta confusion sobre algunos puntos a discutir, p.ej. el solicitante parece
haber malinterpretado los argumentos de el/la examinador/a;

- La solicitud parece estar preparada para concederse pero el/la examinador/a
necesita aclarar ciertos aspectos menores con el solicitante o le gustaria comentar

una propuesta de modificaciones para superar las objeciones encontradas.
E3.2. Entrevistas presenciales

Normalmente una entrevista se realiza a peticion del solicitante, quién debera contactar
con el/la examinador/a de patentes responsable del expediente, bien por teléfono o bien

por correo electrénico, para concertar una cita.

A la entrevista, podra asistir el solicitante de la patente o su representante, en su caso, asi

como cualquier otra persona, expresamente autorizada por el solicitante.
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Si durante el examen sustantivo se solicitara una entrevista por parte del solicitante de la
patente, en principio ésta se celebrara con el/la examinador/a responsable del expediente y

no sera necesaria la asistencia del resto de los miembros de la Comisidon de Examen.

E4. VISTAS ORALES

Art. 34.7, 39.5 RP

Se entiende por Vista Oral aquel tramite formal que se celebra a peticién de una de las
partes interesadas en el procedimiento de concesién de patentes o de oposicion, en el que
una Comision de la OEPM, en presencia de las partes, delibera sobre la concesion,
denegacion o modificacion de una solicitud de patente en fase de examen sustantivo o
sobre la revocacion, limitaciéon o el mantenimiento de una patente ya concedida, en el caso
del procedimiento de oposicion. El objeto de la Vista Oral sera el de concentrar en un Unico
acto todos aquellos aspectos que puedan resultar relevantes posteriormente para la

resolucion del expediente.

No se considera Vista Oral las comunicaciones formales o informales por cualquier otro
medio (teléfono, correo electrénico, visita presencial,...) entre el solicitante, titular,

oponente y/o la OEPM.

Durante el procedimiento de concesion de patentes en fase de examen sustantivo y en el
procedimiento de oposicion, podra tener lugar una Vista Oral Unica cuando sea solicitado
bien por el solicitante o titular de la patente o, en su caso, por el oponente u oponentes, o

bien a instancia de la OEPM cuando asi lo estime conveniente (ver apartado C2.2.2 y

apartado D2.4).

E4.1. SOLICITUD DE LA VISTA ORAL

La solicitud de Vista Oral puede ser realizada tanto a instancia del interesado
(solicitante/oponentef/titular) como a instancia de la OEPM. En este ultimo caso, solo se
recurrira a las vistas orales si tras varias comunicaciones con el solicitante/oponente/titular
persistiesen dudas relevantes para adoptar una resolucion definitiva en relaciéon con la

solicitud de patente o la patente concedida.

Durante la fase de examen sustantivo, la Vista Oral podra solicitarse siempre que haya
habido al menos una comunicacion escrita de la OEPM posterior a la Opinion Escrita que
acompana al IET (considerada primera comunicacién de examen sustantivo) y antes de

que la OEPM haya tomado la decisidon de conceder o denegar la patente.
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Durante el procedimiento de oposicidon, la Vista Oral podra solicitarse en los casos

contemplados en el apartado D2.4.
E4.2. CITACION PARA LA VISTA ORAL

Previamente al envio de la citacién oficial la Comision de Examen u Oposicidon se reunira
para valorar posibles fechas para la celebracién de la vista. Una vez concretadas varias
fechas posibles, se tratara de contactar telefonicamente con el solicitante o su
representante para que valore cual de ellas se ajusta mejor a su agenda. En caso de que

no ser posible consensuar una fecha, la OEPM la fijara unilateralmente.

La OEPM enviara la citaciéon para la celebracién de la Vista Oral a la parte o partes del
procedimiento con al menos dos meses de antelacion a la celebracion (el mes de agosto

no se considerara habil a estos efectos).

La citacidn incluira la siguiente informacion:

- Fecha, hora y lugar de celebracion (indicacion de la sala de vistas en la OEPM)

- Numero de expediente de patente o de solicitud de patente.

- Miembros que forman la Comision

- Documento anexo con los puntos que van a ser tratados, con indicacion de la
opinion previa de la Comision en relacion a los mismos. Esta opinién es preliminar y
no vinculante.

- La fecha limite de contestacion a la citacién y admision de nueva documentacioén (1

mes antes de la fecha de celebracion de la Vista Oral).

El documento anexo servird como punto de partida para las deliberaciones que tengan

lugar durante la Vista Oral.

Para las Vistas Orales sera necesaria la formacion de una Comision de Examen en el
tramite de examen sustantivo (ver apartado C3) o una Comisién de Oposicion en el caso

de la tramitacion de oposiciones (ver apartado D2.4).
E4.3. CONTESTACION A LA CITACION

Una vez recibida la citacion para la Vista Oral el solicitante/titular debera confirmar su
asistencia asi como indicar qué personas acudiran a la vista. En caso de necesitar medios
audiovisuales durante la Vista Oral deberan comunicarlo para que la OEPM disponga de

dichos medios.

Enero 2019 E-9



PARTE E
LB, COMUNICACIONES Y
SR D DEnoustua comercio [ ASPECTOS COMUNES DEL PROCEDIMIENTO
a M Directrices de Examen de Solicitudes de Patentes (Ley 24/2015)

La OEPM podra admitir la peticiéon de aplazamiento de la Vista Oral si el interesado

puede justificar causas sobrevenidas inesperadamente que le impidan asistir a la vista y

siempre que las comunique lo antes posible a la OEPM para que fije una nueva fecha.

De igual forma, la OEPM también podra aplazar la Vista Oral cuando existan causas

justificadas que impidan a los miembros de la Comisién la asistencia a la misma.
E4.4. VISTA ORAL

E4.4.1. Admision de documentacion

En el procedimiento de oposicion los oponentes solo podran aportar documentacion

adicional a la presentada en el escrito de oposicidn durante el turno de réplica posterior.

En cualquier caso, si un solicitante/titular presentase un juego de reivindicaciones
modificado antes de una Vista Oral a la que no asiste, la Comision tendra en cuenta los
hechos y argumentaciones presentados antes de la vista. En el procedimiento de
oposicidn, los oponentes seran convocados a la vista pero su ausencia no impedira la

celebracion de la Vista Oral.

E4.4.2. Admision de publico

La Vista Oral en examen sustantivo no sera publica. Por lo que se refiere al procedimiento
de oposicion, la Vista Oral sera publica aunque para asistir a la misma sera necesario
comunicarlo previamente a la OEPM. La Comision podra restringir el acceso de publico a

la sala cuando lo estime conveniente.

E4.4.3. Miembros de la Comision

La Comisién estara formada generalmente por tres miembros y, en caso que se estime
necesario atendiendo a la naturaleza del caso, podran estar asistidos por un jurista, que
también formara parte de la Comisién y tendra los mismos derechos y obligaciones que el
resto de los miembros. Los miembros y sus funciones seran las siguientes:

- Presidente/a: técnico/a que se encarga de abrir, dirigir el desarrollo y clausurar la
Vista Oral. Es el maximo responsable de la Vista Oral, establece el orden de los
puntos relevantes a tratar con el objetivo de poder tomar una decisién. Representa
a la Comision y tiene que conducir la vista de manera que se eviten discusiones y
repeticiones innecesarias.

- Ponente: técnico/a, que, siempre que sea posible, sera el/lla examinador/a que

tramité el expediente. En la fase de Examen discute los aspectos técnicos del
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expediente y redacta el acta final de la Vista Oral. En la fase de Oposicion valora
los argumentos técnicos presentados por las partes y puede pedir aclaraciones al
respecto.

- Secretario/a: técnico/a que esta a cargo de las cuestiones administrativas de la
Vista Oral, comprueba las identidades de los asistentes, se encarga de la parte
logistica para el buen desarrollo dela Vista Oral y participa en los debates que
surjan durante la misma.

- Jurista: forma parte de la Comision cuando la naturaleza del caso requiera la

intervencion de un miembro especialista en el area juridica.

E4.4.4. Preparacion de la Vista Oral

En los dias previos a la celebracién de la Vista Oral, la Comision se reunira a los efectos
de preparar el caso en profundidad. En esta reunion se estudiara el expediente, las
diferentes comunicaciones que se han intercambiado asi como las posibilidades que la/s
parte/s tienen de subsanar las posibles objeciones. También se estudiaran las alternativas
que se puedan presentar y se tratara de delimitar los cambios que se puedan llegar a

introducir durante la vista.

E4.4.5. Utilizacion de aparatos electréonicos

La grabacion, difusion o comparticion de la Vista Oral por cualquier medio esta totalmente
prohibida. Por su parte, la Comision podra grabar la vista o partes de la misma cuando lo

estime conveniente, previo consentimiento de la parte o de las partes de procedimiento.

Como regla general se permitirda el uso de ordenadores portatiles u otros medios
electrénicos equivalentes durante el desarrollo de la Vista Oral, siempre que ello no altere

el normal desarrollo de la misma.

La Comision podra autorizar el uso de elementos que ayuden en la explicacion del caso asi
como de los medios técnicos que faciliten y apoyen las intervenciones de las partes como
por el ejemplo la presentacion de diapositivas. La Comision debera cerciorarse de que la

sala cuenta con los medios técnicos necesarios para llevar a cabo la presentacion.

E4.4.6. Comienzo de la Vista Oral

Antes de la apertura de la Vista Oral, el/la Secretario/a de la Comision recibira a las partes
en la entrada de la sala de la vista, comprobara la identidad de los asistentes asi como los

poderes de representacion en su caso.
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En el caso de las vistas con asistencia de publico, se tratara de asegurar que su presencia
no afecte al normal desarrollo de la vista, se informara de la obligacién de guardar silencio
y observar el debido respeto al acto que se va a celebrar. En caso de que la Vista Oral no

pueda desarrollarse normalmente, la Comision podra desalojar la sala.

Tanto en fase de examen sustantivo como durante el procedimiento de oposicion, la
comparecencia del solicitante o titular de la patente es un requisito esencial para la
celebracién de la vista. En caso de que este no acuda se tendra por concluida la vista y se

continuara la tramitacion por escrito.

E4.4.7. Apertura de la Vista Oral

El/la Presidente/a dara comienzo a la Vista Oral haciendo referencia al numero de
expediente y presentando a todos los participantes en la misma. A continuacion el/la
Presidente/a hara un breve resumen del historial del expediente asi como del estado de
tramitacion del mismo y hara mencion al orden de los puntos a tratar durante la vista,

incluidos en el documento anexo de la citacion.

En el caso de una Vista Oral durante el examen sustantivo, tras la introduccion
anteriormente mencionada, se dara la palabra al solicitante de |la patente de manera que

exponga su postura con respecto al anexo incluido a la carta de citacion.

En el caso del procedimiento de oposicion los oponentes tendran la posibilidad de explicar
en este momento sus argumentos. Normalmente, comenzaran exponiendo el caso los
oponentes y se dara al titular de la patente la oportunidad de replicar a cada oposicion de
forma individual o de manera conjunta. No obstante, si el caso lo requiriera, ellla

Presidente/a podra comenzar dando la palabra al titular de la patente.

E4.4.8. Desarrollo de la Vista Oral

Una vez finalizadas las exposiciones generales, la Comisién comienza a analizar cada uno
de los aspectos controvertidos que ya se apuntaron en el anexo a la carta de citacion y a
tal respecto formulara las preguntas que estime oportunas. Tras debatir cada punto, la
Comision deliberara en privado y llegard a una conclusién acerca del mismo, que

comunicara a las partes.

Una vez que hayan sido tratados y analizados todos los puntos fijados en el orden del dia,
la Comision se reunira para deliberar en ausencia de las partes y realizar una propuesta de

resolucion. Si durante la deliberacion final surgen nuevas cuestiones que puedan ser
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aclaradas por las partes se retomara la vista antes de volver a reunirse para adoptar una

propuesta definitiva.

No obstante, en cualquier momento la Comision podra poner fin a la Vista Oral y realizar
una propuesta de resolucién antes de haber sido tratados todos los puntos cuando del

desarrollo de la vista se desprenda que no tiene objeto continuar con la misma.

E4.4.9. Clausura de la Vista Oral

A la hora de proponer el texto final, la Comision prestara especial atencion a la
congruencia entre descripcion y reivindicaciones, haciendo constar en este momento las

modificaciones de la solicitud/patente que se consideren necesarias.

La Vista Oral concluira con el traslado a la/s parte/s de la propuesta final acerca de la
concesion, denegacion o modificacion de la solicitud de patente, en fase de examen
sustantivo, o sobre la revocacion, limitacion o el mantenimiento de una patente ya

concedida, en el caso del procedimiento de oposicion.
La Vista Oral concluird formalmente con la clausura del/la Presidente/a.

E4.4.10. Actuaciones posteriores a la Vista Oral

De todo lo que acontezca durante la celebracion de la vista se levantara una breve acta
redactada por el Secretario de la Comisién, donde se recogeran datos como la hora de
inicio de la vista, el orden y los puntos tratados, la hora y duracién de las pausas, etc. si

bien no recogera todas las deliberaciones técnicas.

El acta sera redactada por el Secretario y se le facilitara al Ponente para que la adjunte a
las conclusiones de la Vista Oral y en su caso, a los textos acordados entre la Comisién y

el solicitante/titular de la patente.

El/la Examinador/a Ponente enviara dicha acta al solicitante/titular y a los oponentes, en su

Ccaso.

El solicitante/titular debera aportar la descripcion, las reivindicaciones y, en su caso, los
dibujos o secuencias biolégicas, tal como hayan sido acordados en la Vista Oral,
cumpliendo los requisitos formales exigidos en el RP. Dicha documentacion se debera
aportar en el plazo de diez dias habiles a contar desde el dia siguiente de la publicacion

del anuncio de la elevacion del acta en el BOPI.
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Por ultimo, la Comision se reunira para acordar una propuesta de resolucién que podra ser
estimatoria total o parcialmente, o desestimatoria, e informara a los interesados en el

procedimiento.

La resolucién que ponga fin al procedimiento debera estar motivada y se hara accesible al
publico a través de su publicacion en la base de datos CEO de la OEPM. Ademas se
publicara una mencién de la resolucion en el BOPI. La fecha de publicaciéon en el BOPI

abrira el plazo para la interposicién de un recurso de alzada.

E5. REPRESENTACION

Art.175, 176 LP; Art. 107 RP
En las actuaciones ante la OEPM en el procedimiento de concesién de una patente podran

actuar los siguientes:

- Los Agentes de la Propiedad Industrial, individualmente o a través de personas

juridicas, en ambos casos debidamente acreditados e inscritos en el Registro Especial

de Agentes de la Oficina Espafola de Patentes y Marcas.

- Los interesados con capacidad de obrar o sus representantes (art. y 5 de la LPAPAC,
si bien:
= Si no residen en un Estado miembro de la Unién Europea deberan actuar
obligatoriamente mediante un Agente de la Propiedad Industrial.
» Si no tienen sede o domicilio en Espafa deberan designar a efecto de
notificaciones, una direccion postal en Espana o alternativamente, indicar que

las notificaciones les sean dirigidas por correo electréonico.

En el caso de que existan dos o mas solicitantes con distintos representantes y no hayan
designado un representante comun, las notificaciones se enviaran al representante que

aparezca en primer lugar en la solicitud.

Por tanto, los interesados con residencia en un Estado miembro de la Unién Europea no
estan obligados a actuar mediante un representante, pudiendo actuar indistintamente por

si mismos o bien, haciéndose representar si asi lo desean.

En el caso de actuar mediante representante, éste debe estar debidamente autorizado e
identificado ante la OEPM. En el caso de existir varios solicitantes, la autorizacion al

representante debe estar firmada por todos ellos.
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E5.1. ACREDITACION DE LA REPRESENTACION

Art. 108 RP
En general, se tendra por acreditada la representacion y no sera necesario aportar el

correspondiente poder de representacién, salvo en los siguientes supuestos:
a) En caso de duda razonable sobre el derecho a actuar del representante.

b) Cuando se produzca un nombramiento o se presente cualquier documento por

un representante no indicado en la fecha de presentacién en la solicitud de patente.

¢) Cuando se solicite la inscripcidon de una transmision, cambio de nombre, licencia

u otros negocios juridicos.

d) Cuando se solicite la inscripcion de una renuncia, retirada, limitacion o

revocacion.
e) Cuando se presente una oposicion a la concesiéon de una patente.

Para los anteriores supuestos, los representantes deberan presentar ante la OEPM el
correspondiente poder firmado por el interesado para su inclusién en el expediente. El
poder podra otorgarse para una o mas solicitudes o para uno o mas registros identificados

en el poder. Se podra presentar un poder general (formulario poder general) por el que el

poderdante faculte al representante para actuar en relacion con todos los tramites relativos
a las patentes de invencion. La OEPM llevara a estos efectos un registro electrénico de

poderes generales.

En el caso de que el representante haya presentado un poder general y éste conste en el
Registro de Poderes Generales de la OEPM, debera acreditar la existencia de dicho poder,
bien aportando el numero asignado por la OEPM o bien mediante la presentacion de una

copia del mismo.

Cuando se comunique a la OEPM la designacion de un representante, el correspondiente
poder se debera presentar en el plazo de dos meses a contar desde la recepcion de dicha

comunicacion o desde la publicacion el aviso del BOPI, el plazo que expire mas tarde.

En el caso de que no se presentase el poder en los plazos prescritos anteriormente, el
procedimiento continuara con el representado. Los actos realizados por el representante

no acreditado, con excepcion de la presentaciéon de la solicitud de patente se tendran
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por no efectuados, si no son confirmados por el representado en los plazos anteriormente

citados

Todo representante, que por cualquier causa, deje de estar apoderado seguira siendo
considerado como tal hasta que no se haya comunicado la terminacion del poder a la
OEPM por parte del solicitante/titular, del propio representante o de un nuevo

representante.

Salvo que el propio poder disponga ofra cosa, su extincion por el fallecimiento del
poderdante no impedira al apoderado realizar ante la OEPM los actos de conservacion,
defensa y mantenimiento de las solicitudes y registros del poderdante que resulten
imprescindibles hasta el otorgamiento de un nuevo poder o la designacién de un nuevo

apoderado por los herederos de aquel o la comparecencia personal de éstos.

E6. MODIFICACIONES DE LA SOLICITUD O DE LA PATENTE CONCEDIDA

E6.1. MOMENTOS EN LOS QUE SE ADMITEN MODIFICACIONES

Art. 48 LP, art. 64 RP
A la hora de tratar las modificaciones de la solicitud o de la patente concedida, la LP y el
RP se refieren de manera especifica a la modificacion de las reivindicaciones y
subsidiariamente, con objeto de mantener la coherencia de la solicitud, se refieren a la
modificacion de la descripcion, y en su caso, los dibujos o las secuencias bioldgicas. Es
decir, la posibilidad de modificar las reivindicaciones incluye la posibilidad de modificar la

descripcion y los dibujos o las secuencias biolégicas.

Salvo cuando se trate de subsanar errores manifiestos (ver apartado E7), las
reivindicaciones soélo podran modificarse en aquellos tramites del procedimiento de
concesion en que asi lo permita la Ley y con sujecibn a lo que se establezca

reglamentariamente.

E6.1.1. Momentos previos a la concesién de la patente

Art. 24 RP

(a) Examen de oficio

Si tras la realizaciéon del examen de oficio, la solicitud de patente presentase defectos (ver
apartado A6.2), el solicitante podra, en la medida en la que sea necesario para corregir los
defectos notificados, modificar la descripcion, reivindicaciones y dibujos o0 secuencias

biolégicas.
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Art. 27, 28, 29 RP

(b) Fase de busqueday realizacién del IET y la Opinidn Escrita:

Al inicio o durante la busqueda pueden plantearse tres situaciones para cuya subsanacion
el solicitante tiene la opcidon de modificar la descripcion, reivindicaciones y dibujos o

secuencias bioldgicas:

(b1) Falta de claridad o de coherencia

Si la OEPM notifica al solicitante una falta de claridad o de coherencia en la descripcidn
0 en las reivindicaciones, o defectos que impidieran total o parcialmente realizar una
busqueda significativa, el solicitante podra modificar la descripcion o las

reivindicaciones y, en su caso, los dibujos 0 secuencias bioldgicas.

(b2) Pluralidad de reivindicaciones independientes

Si la OEPM notificase al solicitante que las reivindicaciones, tal como han sido
presentadas, comprenden mas de una reivindicacién independiente de cada categoria
(producto, procedimiento o utilizacién) sin que se encuentren en las excepciones

sefaladas en el art. 7.2 RP (ver apartado F5.2.3), el solicitante podra subsanar este

defecto presentando un nuevo juego de reivindicaciones y en su caso, descripcion,

dibujos o secuencias bioldgicas.

(b3) Falta de unidad de invencion

Si durante la busqueda la OEPM le comunica al solicitante que la solicitud no satisface
la exigencia de unidad de invencién, éste podra contestar dividiendo la solicitud o
modificando, con el Unico objeto de subsanar la falta de unidad de invencion, las
reivindicaciones y en su caso, descripcion, dibujos o secuencias biolodgicas (ver
apartado B4 y apartado F6).
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Art.40 LP; Art. 33,34 RP

(c) Examen sustantivo

Desde la publicacion en el BOPI de la mencién de la puesta a disposicion del publico del
IET el solicitante dispone de tres meses para modificar la solicitud de patente o formular
alegaciones, lo que podra realizar junto con la peticion de examen o independientemente

de ésta si la peticion se produjo con anterioridad a la finalizacién de dicho plazo.

Para subsanar las objeciones que durante el examen sustantivo se le comuniquen, el
solicitante podra modificar la descripcion, las reivindicaciones y los dibujos o secuencias

bioldgicas, en su caso, redactando la solicitud tal como pretenda que sea concedida.

La modificacién de la solicitud podra acordarse durante una Vista Oral. El solicitante
debera aportar la descripcién y reivindicaciones acordadas cumpliendo los requisitos
formales exigidos en el RP en el plazo de 10 dias habiles a contar desde el dia siguiente a

la publicacién de la elevacion del acta de la Vista Oral en el BOPI.

E6.1.2. Momentos posteriores a la concesion o denegacién de la patente

Art. 443 LP

(a) Recurso administrativo

Tras una resolucidon denegatoria, en el procedimiento de recurso administrativo el

solicitante/titular de la patente podra modificarla.

Art.43 LP; Art. 38 RP

(b) Procedimiento de Oposiciones

Una vez trasladadas al titular las oposiciones admitidas a tramite, éste podra modificar las

reivindicaciones, la descripcién y los dibujos o secuencias bioldgicas si lo estima oportuno.

Cuando, a pesar de las alegaciones o modificaciones efectuadas por el titular, persistan los
motivos que impidan el mantenimiento de la patente, se otorgara un nuevo plazo durante el
cual el titular podra modificar las reivindicaciones, la descripcion y en su caso, los dibujos o

secuencias bioldgicas.

La modificacion de la patente podra acordarse durante una Vista Oral, debiendo aportarse
las modificaciones cumpliendo los requisitos formales exigidos en el RP en el plazo de 10
dias habiles a contar desde el dia siguiente a la publicacion de la elevacion del acta de la
Vista Oral en el BOPI.
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(c) Procedimiento de Limitacion

Art.105.1 LP; Art. 41 RP
A peticion de su titular, la patente cuya concesion sea firme podra ser limitada en cualquier
momento de su vida legal, modificando las reivindicaciones, la descripcion y en su caso,

los dibujos o secuencias bioldgicas.

(d) Accidén de nulidad

Art.120.3 LP
Si se ejerce una accion de nulidad contra el titular de una patente, éste podra optar por
limitar la patente, modificando las reivindicaciones y en su caso, los dibujos 0 secuencias

biolégicas en su contestacién a la demanda.

(e) Renuncia parcial

Art. 110 LP
El titular de una patente podra renunciar parcialmente a la patente, es decir, renunciar a
una o varias reivindicaciones, modificando tanto las reivindicaciones como la descripcion,

si fuera necesario, asi como los dibujos y las secuencias bioldgicas, en su caso.
E6.2. ASPECTOS FORMALES DE LAS MODIFICACIONES

Art.48.3 LP, art.64 RP
Las modificaciones en el procedimiento de concesion deben estar basadas en las
objeciones emitidas por el/la examinador/a de oficio o de patentes, y ser el resultado de un
intento para salvar dichas objeciones. Las modificaciones deben estar exclusivamente

dirigidas a la subsanacion de los defectos senalados.

Durante los procedimientos de examen, oposicion y limitacion, al modificar las
reivindicaciones, el solicitante o titular podra, para mantener la coherencia, modificar la

descripcidn y, en su caso, los dibujos o las secuencias bioldgicas.

Toda modificacion debera ir acompanada de un escrito en el que el solicitante/titular
especifique las diferencias entre el texto nuevo y el texto sustituido indicando la razén de

las modificaciones y el alcance de las mismas.

Cuando el solicitante/titular realice una modificacion, debera presentar el juego completo
de reivindicaciones en sustitucion de las reivindicaciones presentadas anteriormente y en

su caso, de la descripcion, dibujos o secuencias biologicas.
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Se podran presentar propuestas alternativas (“Auxiliary requests”) a la propuesta principal

de modificacién, en un numero razonable dependiendo de cada caso.

Si la primera de las propuestas se acepta, se ignoraran las propuestas alternativas. Si
fuera rechazada la primera de las propuestas, se iran examinando las alternativas segun el

orden secuencial propuesto por el solicitante.

Una vez solicitada la realizacion del examen sustantivo, la primera ocasiéon en que se
podran presentar estas propuestas alternativas de modificacion sera en la contestacién al
IET y la Opinion Escrita que le acompana. El solicitante debe evitar presentar alegaciones
o modificaciones nada mas conocer el resultado del IET, sin haber pedido y pagado antes

el examen sustantivo.

E6.3. LIMITE MATERIAL EN LAS MODIFICACIONES

Art.48.5 LP
La solicitud de la patente o la patente concedida no podran modificarse de manera que su

objeto exceda el contenido de la solicitud tal como se haya presentado inicialmente, es

decir, no se admitiran ampliaciones de contenido.

Art.48.6 LP
Por otra parte, en_el procedimiento de oposiciéon, o en su caso en el de limitacién, la

patente concedida no podra modificarse de modo que se amplie la proteccién que

confiere, es decir, el alcance de las reivindicaciones.

Conviene destacar que en la Ley 24/2015, a diferencia de la anterior legislacion (Ley 11/86),
no se contempla en ningun caso el cambio de la fecha de presentacion por modificaciéon del

objeto de la solicitud (ver apartado A2).
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Modificaciones que exceden el contenido inicial

Ejemplo 1

La solicitud se refiere a una composicion de caucho que comprende varios ingredientes
y el solicitante busca introducir mediante una modificacion de la solicitud la informacién

de un ingrediente adicional no descrito inicialmente.

La modificaciéon no se debe admitir porque supondria una ampliacion de contenido,
contraria al art. 48.5 LP.

Ejemplo 2

La solicitud tal como se presentd inicialmente, se referia a un procedimiento para limpiar

un tejido de lana con un determinado fluido.

No se admitira una modificacion posterior en la que el solicitante afiada que el
procedimiento presenta también la ventaja de proteger al tejido frente a las polillas,

porque supondria una ampliacion de contenido, contraria al art. 48.5 LP.

E6.3.1. Modificaciones en la descripcion

El/la examinador/a no formulara ninguna objecion si el solicitante introduce informacién
adicional en el apartado de referencias al estado de la técnica en la descripcién. En realidad,
es aconsejable que si ellla examinador/a de patentes ha identificado uno o varios
documentos pertinentes para la invencion desde el punto de vista del estado de la técnica,

pida al solicitante que los mencione en la descripcion, si no los hubiera citado inicialmente.

Por otra parte, si el solicitante ha introducido una exclusién o limitacion (“disclaimer”), la
referencia al documento que la ha originado debe introducirse en el apartado de las

referencias al estado de la técnica.

Si el solicitante presenta unas modificaciones cuya base no encuentra el/la examinador/a, el
solicitante puede argumentar que el cambio introducido estaba implicito en la invencién tal y
como fue originalmente presentada. En caso de duda, la modificacion sélo sera admisible si
un experto en la materia puede derivarla de forma directa y sin ambigtedad, utilizando el
conocimiento general comun y las caracteristicas que se consideren implicitas en el resto
del documento. Si se cumplen las condiciones anteriores, es decir, si la invencion
modificada no presenta novedad con respecto a la invencion original, se considerara que la
modificacion es una aclaracion y se admitira, aunque no haya un soporte literal para la

modificacion.
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Modificacion que no presenta novedad (aclaracién)

Si la invencion consiste en un circuito agrupado por blogues, una modificacién que
implique reagrupar la etapa de entrada y la etapa de control en una sola etapa,
denominada bloque de entrada y control, no afectaria a la novedad de la invencion,
dado que la invencion no se refiere a dichas etapas en particular.

Se admitiria esa modificacion, que se consideraria como una aclaracion.
Sin embargo, sustituir el interruptor de entrada de corriente por un mando a distancia si

afectaria a la novedad.

Esta modificacion no seria admisible por que supondria una ampliacién de contenido,
contraria al art. 48.5 LP.

En el caso en el que se divulguen en la descripcion un rango general y un rango preferido
dentro de ese rango general, se admitira una modificacion que consista en afadir un rango
que sea una combinacién del rango preferido y uno de los rangos, que dentro del rango
general, se encuentran a ambos lados del rango preferido, ya que se considerara que esto

se puede derivar de la solicitud inicial tal como fue presentada.

Modificaciéon de un rango general y un rango preferido

La invencion se refiere a un proceso para la produccion de fenilisocianato liquido,

estable qgue comprende las etapas de:

- calentar fenilisocianato a una temperatura de 180° a 300°C, en presencia de 0.05
a 10 ppm de un 6xido de fosfolina 'y
- enfriar la mezcla de reaccion a 100°C o menos, una vez que se alcanza el

contenido deseado en isocianato.

Inicialmente, el rango sefialado en la descripcion era de 0,00lppm a 10 ppm,

preferiblemente de 0.05 a 5 ppm.

Mediante una modificaciéon se introduce en la descripcién el rango 0.05 a 10 ppm, que
es una combinacion del rango preferido y uno de los rangos que se encuentran a ambos

lados del rango preferido.

Esta combinacion no tendria novedad como invencion de seleccion para una persona

experta en la materia y, por tanto, se puede admitir esa modificacion en la descripcion,
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sin que se considere que supone un aumento del contenido de la solicitud tal como se

presento inicialmente.

Lo mismo se puede aplicar al rango de temperaturas. Puesto que inicialmente en la
descripcién se indicaba un rango general de 150° a 300°C, con un rango preferido de
180° a 240°C, se admitiria una modificacion para introducir en la descripcion el rango de
180° — 300°C.

Ambos casos serian admisibles por no suponer un aumento del contenido de la
solicitud, en el sentido del art. 48.5 LP.

Si una caracteristica técnica estaba descrita en la solicitud original, pero no estaba
mencionado su efecto o no lo estaba en su totalidad, aunque si se podria deducir con
facilidad de la solicitud original por una persona experta en la materia, entonces se puede

admitir una clarificacion del efecto en la descripcion.

Clarificacion de un efecto en la descripcion

La invencidn consiste en una ventana que se abre hacia el interior y en la que el
tirador dispone de un elemento de caucho. En una de las figuras se presenta la

ventana abierta con el elemento de caucho en contacto con la pared.

Se admitira que se modifique la descripcién para introducir una aclaracién indicando
que, gracias al elemento de caucho, se evitan dafios a las paredes con la apertura de

la ventana.

En ningun caso, se admitirdn modificaciones de la solicitud que supongan generalizaciones
arbitrarias de ejemplos especificos, ya que suponen una ampliacion del contenido de la

solicitud tal y como se presentd.

Modificacion para la generalizacion de rangos especificos

Si en la descripcion se hace referencia de manera repetida a la necesidad de que una
determinada pieza de un dispositivo esté fabricada en aluminio, no se admitira que
durante el procedimiento se introduzca una modificacion relativa a que la pieza podria

estar fabricada en cualquier metal.

En este caso esta modificaciéon supondria un aumento del contenido de la solicitud,
contrario al art. 48.5 LP.
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Tampoco es posible incluir nuevos modos de realizacion de la invencion, pues ello

supondria una ampliacion del contenido de la solicitud.

Ampliacion del contenido de la solicitud

La solicitud inicialmente describe un aparato “montado sobre unos apoyos resistentes”,

sin divulgar ningun tipo de “apoyo resistente”.

No se debe admitir que el solicitante afiada posteriormente informacién respecto a que

los soportes son, por ejemplo, muelles helicoidales.

Sin embargo, si el solicitante es capaz de demostrar que los dibujos, tal como son
interpretados por una persona experta en la materia, muestran unos muelles
helicoidales, si se deberia admitir la adicién de la informacion, al menos en el contexto

de la realizacién concreta donde se divulga.

En ocasiones se produce la aportacion de documentacion que se refiere a estudios
comparativos o a nuevos ejemplos y efectos técnicos que pueden ser considerados como
prueba en apoyo de la actividad inventiva. En estos casos, se tendra especial cuidado si en
la documentacion se plantean nuevos efectos para justificar la actividad inventiva. Estos
nuevos efectos s6lo podran tenerse en cuenta a la hora de valorar la actividad inventiva si
estan implicitos en el problema técnico inicialmente planteado en la solicitud original o si al

menos estan relacionados con el mismo.

El contenido de esta documentacién no puede incluirse en la descripcion, ya que constituiria
una introduccion de materia adicional y, por tanto, una ampliacién del contenido de la
solicitud originalmente presentada. Sin embargo, dicha documentaciéon se incorporara al

expediente para poder ser consultada por el publico.

Adicion de documentacion relativa al efecto técnico

La invencion se refiere a una composicion farmacéutica con una determinada actividad

y durante el examen se sefiala falta de actividad inventiva.

El solicitante puede posteriormente proporcionar nuevas pruebas que demuestren que
la composicidn tiene una ventaja inesperada por su accion antibiotica. En este caso,

se podria reformular el problema técnico incluyendo la accion antibiética, siempre que

se considere que esta nueva accién esta implicita o relacionada de alguna manera con
la actividad farmacéutica que se indicé inicialmente para la composicion Dichas

pruebas se mantendran en el expediente, pero no se pueden introducir en la
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descripcion, pues ello supondria una ampliacién del contenido de la solicitud, tal como

se presento inicialmente.

Si se realiza una modificacion con el fin de clarificar el significado de una marca o para
sustituir una marca registrada por un término técnico, el/la examinador/a debera tener
especial cuidado para evitar que la modificacién no suponga una ampliacién del contenido
de la solicitud tal como se presentd inicialmente, ya que el objeto designado por la marca

puede variar con el tiempo.

Ejemplo de clarificacion de una marca

En una solicitud de patente se indica en la descripcién que se emplea una sustancia
designada por su marca. El/la examinador/a podra objetar la existencia de falta de
claridad si la composicibn designada cubierta por la marca no es parte del
conocimiento general comin y el solicitante debera sustituir dicha marca por la

composicion de la sustancia.

Para evitar que se produzca un aumento del contenido de la solicitud tal como se
presento inicialmente, el solicitante debera justificar que esa era la composicién en la

fecha de presentacion de la solicitud.

E6.3.2. Modificaciones en las reivindicaciones

Art. 48.6 LP
En el caso de las modificaciones en las reivindicaciones, es muy importante distinguir en
qué momento del procedimiento se presentan, ya que si afectaran al alcance de la
proteccion conferida, si bien podria admitirse durante la fase de examen, en ningun caso
se admitiran ni en el procedimiento de oposicidn ni en el de limitacion, es decir, una vez la

patente se haya concedido.

Art.48.5 LP
En todo caso, las reivindicaciones tanto de la solicitud de la patente como de la patente
concedida no podran modificarse de manera que su objeto exceda el contenido de la
solicitud tal como se haya presentado inicialmente, es decir, no se admitiran ampliaciones

de contenido.

Art. 64.4 RP
Por otra parte, las reivindicaciones modificadas no podran referirse a materia que no haya

sido objeto de busqueda al no hallarse comprendida, formando un Unico concepto
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inventivo general, en la invencion o grupo de invenciones originalmente reivindicadas.
Tampoco podran referirse a materia que no haya sido objeto de busqueda por una falta de
claridad o coherencia o por una pluralidad de reivindicaciones independientes no

admisibles (ver apartado B2.2).

(A) Sustitucién o eliminacién de una caracteristica en una reivindicacion

La sustitucién o eliminacion de una caracteristica de una reivindicacién podria suponer una
ampliacion del contenido a menos que una persona experta en la materia hubiera

reconocido de manera directa y no ambigua que:

(i) la caracteristica no se ha descrito como esencial;

(i) la caracteristica no es indispensable para la funcién de la invencion, a la vista del
problema técnico que la invencion pretende resolver; y

(iii) la sustitucién o eliminacién no requiere una modificacion de otras caracteristicas para

compensar ese cambio.

En el caso de sustitucién de una caracteristica por otra, esta segunda caracteristica debera
tener soporte en los documentos de la solicitud original. En cualquier caso la sustitucion o

eliminacion siempre debe tener soporte en la solicitud original.

No se admitira la generalizacion de una reivindicacion por sustitucion de una caracteristica
particular por otra mas general, argumentando que ello habria sido obvio para un experto en

la materia.

Sustitucion o eliminaciéon de una caracteristica en una reivindicacion

Ejemplo1

La invencion se refiere a un panel laminado multi-capa y la descripcion incluye varios
ejemplos con distintas combinaciones de capas, siendo en uno de los ejemplos la

capa exterior de polietileno.

La modificaciéon en la reivindicacion para omitir la capa exterior o alterarla pasando a

ser de polipropileno, no_seria_admisible ni_en la fase de examen ni_en el

procedimiento de oposicién. En ambos casos, el conjunto del panel seria muy

diferente del que habia sido descrito originalmente y por tanto seria inadmisible (art.
48.5 LP).
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Ejemplo2

Se reivindica “Una composicion que comprende A y B”y se modifica posteriormente a
“Una composicion que comprende A y, opcionalmente, B”, teniendo esta segunda

redaccion soporte en la descripcion.

Esta modificacién seria admisible en la fase de examen pero no seria admisible en

el procedimiento de oposicidn porque se esta ampliando el objeto de la proteccién
conferida (art. 48.6 LP).

Ejemplo3

La invencién reivindicada es un sacacorchos en el que las caracteristicas técnicas que
resuelven el problema técnico planteado se refieren a la adaptacién de la longitud del
brazo de palanca al proceso de extraccion del corcho. También se incluye en la
reivindicacion una navajita destinada a cortar la cipsula que envuelve el tapén de

corcho y que es ampliamente conocida en el estado de la técnica.

Se admitiria una modificacion en la fase de examen consistente en eliminar esta

ultima caracteristica técnica, pues no es indispensable para la funcién de la invencion,

pero no_seria_admisible en el procedimiento de oposiciéon porque se esta

ampliando el objeto de la proteccion conferida (art. 48.6 LP).

(@ Inclusién de una caracteristica en una reivindicacion

Generalmente se puede evitar una falta de novedad incluyendo caracteristicas mas
especificas que las que aparecen divulgadas en el estado de la técnica que ha dado lugar
a la objecion. Una modificacién a tal efecto se admite si dichas caracteristicas estan
presentes en las reivindicaciones dependientes, en la descripcién o en los dibujos y
siempre que dichas caracteristicas no se refieran a una invencién que no haya sido objeto
de busqueda (por falta de claridad o coherencia, existir una pluralidad no admisible de
reivindicaciones independientes de la misma categoria o falta de unidad invencion, ver

apartado B2.2.1, apartado B2.2.2 y apartado B4, respectivamente).

La extraccion de la descripcion de una caracteristica especifica aislada de una

combinaciéon de caracteristicas inicialmente divulgadas y su inclusion en las
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reivindicaciones para delimitar la materia reivindicada, se admite solamente si no hay una

relacién estructural y funcional entre dichas caracteristicas.

Cuando una caracteristica se extrae de una realizacion particular y se afiade a una

reivindicacion, se tiene que establecer que:

- La caracteristica no esta relacionada o vinculada a otras caracteristicas de la
realizacion.
- Ladivulgacion general justifica el aislamiento de la caracteristica y su introduccién en la

reivindicacion.

Inclusién de una caracteristica en una reivindicacion

Se reivindica “Un motor eléctrico que comprende A, B y medios para evitar que se

queme por sobrecalentamiento”.

Se madifica a “Un motor eléctrico que comprende A, B y un fusible que previene el

sobrecalentamiento”.

La modificacion seria admisible si el fusible es uno de los medios indicados en la

descripcién para evitar el sobrecalentamiento.

Esta modificacion seria admisible tanto en la fase de examen como en el

procedimiento de oposicién porque no se estd ampliando el objeto de la proteccion
conferida (art. 48.6 LP).

(b) Limitaciones o exclusiones (“disclaimers”)

Se admite la introduccion de “disclaimers”, es decir, limitaciones negativas en una

reivindicacion que suponen que ciertas caracteristicas técnicas se excluyan del ambito de

la reivindicacién (ver apartado F5.3.13).

Los “disclaimers” pueden utilizarse para restablecer la novedad de la invencién en relacion
con una divulgacion previa, excluyendo expresamente del ambito de proteccion la materia

que afecta a la novedad de la reivindicacion.

Un “disclaimer” se aceptara solo si el objeto de proteccién no puede definirse en otros
términos o si el empleo de caracteristicas positivas en la reivindicacién limitara

innecesariamente el ambito de proteccidn.

Enero 2019 E-28



PARTE E

s * , COMUNICACIONES Y
S X D Nousta, covercio [ e ASPECTOS COMUNES DEL PROCEDIMIENTO
=

S de Patentes y Marcas
AR Directrices de Examen de Solicitudes de Patentes (Ley 24/2015)

Una reivindicacion que contenga un “disclaimer” debe cumplir con el requisito de claridad y
concision establecido para las reivindicaciones en el art. 28 LP. Ademas en la descripcion,
el solicitante debera indicar el estado de la técnica excluido, asi como la relacion entre el

estado de la técnica y el “disclaimer”.

Se puede admitir un “disclaimer” tanto si ya formaba parte del contenido de la solicitud
inicialmente presentada como si la caracteristica técnica que se excluye no estuviera

explicitamente divulgada en la solicitud tal y como se presento.

No obstante, no se admitira la introduccion de un “disclaimer” no explicitamente divulgado
en la solicitud tal y como se presentd en los siguientes casos:

- si se introduce con el fin de tratar de subsanar una falta de suficiencia de la descripcion

- si supone una contribucién técnica

- si afecta a la valoracion de la actividad inventiva.

Limitacion o “disclaimer”
Una reivindicacion originalmente presentada tiene la siguiente redaccion:
“Uso de compuesto de férmula general I....”

Mediante una modificacién se introduce un “disclaimer” y la reivindicacién presenta la

siguiente redaccion:

“Uso de un compuesto de férmula general I, con la excepcidn del compuesto A...”

La modificacién se ha utilizado para subsanar una objecién por novedad, y en el

estado de la técnica se incluia el compuesto A.

Se admitird la modificacion siempre que A sea un compuesto que caiga dentro del

ambito de definicidn de la féormula |I.

Esta modificacion seria admisible tanto en la fase de examen como en el

procedimiento de oposicién porque no se estd ampliando el objeto de la proteccion
conferida (art. 48.6 LP).

(c) Cambios en las cateqgorias de las reivindicaciones

Uno de los cambios que pueden admitirse es el de la categoria de una reivindicacion,
normalmente acompafado de un cambio en las caracteristicas técnicas de la invencion. Es

muy importante tener en cuenta que durante el procedimiento de oposicién solo se

admitird un cambio en la categoria de una reivindicacion si es imprescindible para subsanar
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alguno de los motivos de oposicion (ver apartado D2.1.5). En caso contrario no se admitira

el cambio de categoria.

Ademas incluso si esta condicion se cumpliese la Comision de Oposicién debera prestar
especial atencion para evitar que el cambio de categoria amplie el objeto de la proteccion
conferida por la patente (art. 48.6 LP). En cualquier caso siempre ha de verificarse que el
cambio de categoria no amplie el contenido de la solicitud original (art. 48.5LP) lo que no

seria admisible ni en fase de examen ni en fase de oposicion.
A continuacién, se proporcionan algunos ejemplos:
(c1) Transformacién de una reivindicacién de producto en una de uso.

Si una reivindicacién sobre un producto se sustituye por una de uso del producto basada en
un efecto técnico descrito en la patente, la modificacion esta permitida, excepto en el caso

de productos farmacéuticos (ver apartado G7.6).

Ejemplo

Si se reivindica un compuesto y en la descripcién se exponen varias utilizaciones no
reivindicadas y posteriormente se pone de manifiesto que el compuesto es conocido
pero no alguna de sus utilizaciones, la reivindicacion de producto se podra transformar

en una reivindicacién de uso.

Esta modificacion seria admisible tanto en la fase de examen como en el

procedimiento de oposicién porque no se estd ampliando el objeto de la proteccion
conferida (art. 48.6 LP).

Por el contrario, no se permite la transformacion de una reivindicacion de uso de un

producto a una reivindicacion del producto en si.

(c2) Transformacion de una reivindicacion de producto en una de procedimiento.

Se permite la transformacién de una reivindicaciéon de producto en una reivindicacién de
procedimiento si dicho procedimiento, que se habra divulgado en la descripcion, sélo da

lugar a ese producto inicialmente reivindicado.
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(c3) Transformacién de una reivindicacion de procedimiento en una de producto.

Se permite la transformacién de una reivindicacién que tiene por objeto un procedimiento de
funcionamiento de un dispositivo en una reivindicacion de producto sobre dicho dispositivo si
la reivindicacion original contenia todas las caracteristicas técnicas del producto, ya sea en

términos funcionales o estructurales.

Sin embargo, si el producto definido en la nueva reivindicacién ya no depende de las
circunstancias de funcionamiento de las que si dependia en la reivindicacion original, el
cambio no es admisible, pues en ese caso la reivindicacién original conferiria proteccion
sobre el funcionamiento del dispositivo en unas determinadas circunstancias y la nueva
reivindicacion otorgaria proteccidén sobre el producto en cualquier circunstancia, ampliando

la proteccién conferida.

Ejemplo

Si una reivindicacion se refiere a un procedimiento de funcionamiento de un dispositivo
en el cual los sensores de presion se encuentran adaptados para localizarse en una
determinada posicién, no se permite el cambio a una reivindicacién sobre el producto

donde no se sefiale la localizacién de los sensores de presion.

(c4) Transformacion de una reivindicacion de procedimiento en una de uso.

El cambio de una reivindicacién sobre un procedimiento para la obtencién de un producto a
una reivindicacion del producto para un uso distinto del que se reivindicé previamente no

esta permitido.

Sin embargo, si esta permitido el cambio de una reivindicacién sobre un procedimiento en el
que se utiliza un determinado producto a una reivindicacion sobre el uso del producto

llevando a cabo el procedimiento.

E6.3.3. Modificaciones en los dibujos

Puede ocurrir que los dibujos que se publiquen no sean los presentados originalmente,
porque los que se presentaron posteriormente eran mas adecuados para la publicacion. En
este caso se habra de comprobar que los dibujos presentados posteriormente no incluyen
ningun elemento que suponga una ampliacion de contenido respecto a los depositados

inicialmente.
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Solo podra afiadirse un dibujo totalmente nuevo si dicho dibujo se puede derivar sin ningun

tipo de ambigUedad del texto de la descripcién.

(@) Introducciéon de modificaciones derivadas de los dibujos

Debe tenerse mucha precaucion con las modificaciones en la descripcion y/o
reivindicaciones que estan basadas en detalles que sélo se pueden derivar de los dibujos

esquematicos de la solicitud original.

En particular, no debe considerarse que se excluye de la invencion una caracteristica sélo
por el hecho de que ésta no se encuentra en una figura esquematica que no representa

todos los detalles de la invencion.

El modo en que una determinada caracteristica se representa en las figuras puede ser
accidental. La persona experta en la materia debe ser capaz de reconocer claramente en
los dibujos, dentro del contexto de toda la descripcion, que la caracteristica afiadida a partir
de las figuras, es el resultado deliberado de las consideraciones técnicas que llevan a la

resolucion del problema técnico planteado.

E6.3.4. Introducciéon de modificaciones en las secuencias biolégicas

Las listas de secuencias bioldgicas que forman parte de la descripcién también pueden ser
corregidas o modificadas. El solicitante debera aportar una nueva lista de secuencias, que
contenga las modificaciones o correcciones junto con una copia de dicha lista en formato
electrénico legible por ordenador, segun los requisitos establecidos reglamentariamente

(ver apartado F3.6), acompafiada de un escrito en el que el solicitante identifique las

diferencias entre la lista original y la modificada, indicando las razones de la modificacion y
especificando que la informacion contenida tanto en papel como en formato electrénico es

idéntica y no amplia el contenido de lo presentado inicialmente.

E6.3.5. Modificaciones o adicion de la prioridad reivindicada

Art.14 RP
Es posible pedir la correccion o la adicion de una reivindicacién de prioridad respecto de

una solicitud de patente presentada ante la OEPM.

La peticibn debera presentarse dentro del plazo que expire mas tarde de entre los

siguientes:
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a) En el plazo de 16 meses a partir de la fecha de prioridad mas antigua, o cuando la
correccion o adicidn suponga un cambio en la fecha de prioridad mas antigua, en el
plazo de 16 meses a partir de la fecha de prioridad mas antigua modificada,
aplicandose el plazo de 16 meses que expire antes;

b) En el plazo de cuatro meses desde la fecha de presentacion de la solicitud de

patente.

Cuando se trate una solicitud de patente divisional, un cambio de modalidad, una
transformacion de una solicitud de patente europea o una entrada en fase nacional de una
solicitud internacional PCT, el plazo para pedir la correccion o adicién de la reivindicaciéon
de prioridad sera de cuatro meses desde la fecha de depdsito de la solicitud o de 16 meses

desde la fecha de prioridad, aplicandose el plazo que expire mas tarde.

Estos plazos para la modificacién en la prioridad no son susceptibles de prérroga ni de

peticion de restablecimiento de derechos (ver apartado E11).

Si la OEPM tiene la intencién de denegar una adiciébn o una correccion de una
reivindicacion de prioridad, se le concedera al peticionario un plazo de 10 dias a contar
desde la publicacién de la intencion de denegar en el BOPI para que formule

observaciones.
EG.4. ANALISIS DE LAS MODIFICACIONES
Art. 64 RP

Al analizar las modificaciones, la OEPM debera tener en cuenta también las siguientes

cuestiones:

- Si se cumple el requisito de unidad de invencion en el nuevo juego de reivindicaciones
(ver apartado B4 )

- Si en las reivindicaciones se ha introducido materia que no ha sido objeto de busqueda
bien por falta de claridad o coherencia, pluralidad indebida de reivindicaciones

independientes o falta de unidad de invencion (ver apartado B2.2.1, apartado B2.2.2 y

apartado B2.1.2, respectivamente), o bien porque el numero de variaciones incluidas
en la descripcion era demasiado elevado para prever el sentido de la modificacion en
las reivindicaciones, en cuyo caso dichas modificaciones en las reivindicaciones no se
admitiran.

- Si fuera necesario, el solicitante debera ajustar el titulo y el resumen al nuevo juego de

reivindicaciones.
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- Aun cuando el/la examinador/a puede pedir al solicitante que realice modificaciones en

las reivindicaciones y/o la descripcién para mejorar la claridad, en ningun caso debera
solicitar modificaciones que tan so6lo mejoren la forma de redaccién de las

reivindicaciones o de la descripcién.
E6.5. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS MODIFICACIONES

Art.48.4 LP, art. 64.6 RP
Cuando la patente haya sido modificada como consecuencia de un procedimiento de
oposicién, de limitacion o de recurso o de una resolucion judicial se editara un nuevo
folleto, que contendra el texto integro del documento de patente tal como haya quedado
modificado. La proteccién conferida por la Ley se extendera retroactivamente a la patente

asi modificada.

Art. 64.5 RP
El solicitante podra modificar las reivindicaciones sin necesidad de contar con el
consentimiento de quienes tengan derechos inscritos sobre su solicitud en el Registro de

Patentes.

La designacion de el/la inventor/a o inventores/as no podra ser modificada sin el
consentimiento de los demas inventores designados en la solicitud de patente, asi como

del solicitante o titular de la patente.

E7. CORRECCION DE ERRORES

E7.1. RECTIFICACION DE ERRORES EN DOCUMENTOS REMITIDOS A LA OEPM.

Art.49 LP; Art. 65 RP
A instancia del solicitante, la OEPM admitira las correcciones de los defectos de expresion

o transcripcién o de los errores contenidos en cualquier documento de la solicitud.

La peticion de rectificacion (formulario 3406X) podra realizarse en cualquier momento

hasta la finalizacion del examen sustantivo y durante toda la vida de la patente.

El solicitante podra corregir “errores manifiestos”. Se entendera que los errores manifiestos
son errores de tipo material o formal o de hecho y no errores conceptuales. Esto significa
que la correccién del error no debe suponer un cambio del contenido del documento que
contenia el error, de manera que este documento subsiste con los mismos efectos y

alcance una vez subsanado el error. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha precisado
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que, para que un error pueda ser calificado como error material o de hecho, ha de tener las

siguientes caracteristicas:

- poseer realidad independiente de los criterios interpretativos de las normas juridicas
aplicables;

- poder observarse teniendo en cuenta solo los datos del expediente administrativo; y

- poder rectificarse sin que padezca la sustancia juridica del acto, sin alteracion
fundamental de su contenido y sin requerir, por tanto, un juicio valorativo u
operacion juridica sobre este contenido, debiendo, por ultimo, seguirse un criterio

restrictivo en el sentido de negar la rectificacién en caso de duda.

Si la peticién de rectificacion afecta a la descripcion, las reivindicaciones, los dibujos o las

secuencias biolégicas, debe resultar evidente:
a) que se ha producido un error y
b) cual deberia ser la correccion.

Por lo que se refiere al punto a), el hecho de que se ha producido un error debe ser
reconocido de manera objetiva por un experto en la materia, a partir unicamente de los

documentos tal y como se presentaron inicialmente.

Por lo que se refiere al punto b), la rectificacion debe resultar de forma directa y sin
ambigiedad para un experto en la materia en la fecha de la solicitud a partir de la
documentacion inicialmente presentada, utilizando el conocimiento general comuan, de tal
manera que ningun otro texto mas que el texto rectificado podria haber sido propuesto por

el solicitante. En conclusidn, el error debe ser obvio.

Para valorar los puntos a) y b) anteriores no se podra tener en consideracion el documento
de prioridad. Sin embargo, el documento prioritario si se podra considerar para valorar si

se puede aceptar una correccion en cualquier otro documento de la solicitud.

El supuesto de omision de alguna pagina o parrafo de la descripcion o de las
reivindicaciones o de algun dibujo no puede considerarse como un error, ya que la

aportacion posterior de estas partes implica una modificacion sustancial de la solicitud.

A diferencia de lo que se establece en el momento de la admision a tramite de la solicitud

(ver apartado A2.1.3), posteriormente no se podran aportar partes omitidas de la

descripcion, reivindicaciones o dibujos con objeto de llevar a cabo una rectificacion de

errores.
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En cualquier caso, la rectificaciéon nunca debe ampliar el contenido de la solicitud tal como

fue presentada.

El/la examinador/a puede, por iniciativa propia, corregir errores ortograficos. Para ello,
realizara las modificaciones que considere oportunas y las incorporara al expediente para
gue sean tenidas en cuenta en la definicion del folleto de publicacion. Si el/la examinador/a
considera necesaria la intervencion del solicitante, dada la importancia del error, le

propondra que realice dicha correccién mediante una aportacion voluntaria.

Correcciones permitidas

Ejemplo 1

La sustitucion de “encima” por “debajo” en una reivindicaciéon, si ello se deriva de
manera directa y sin ambigiiedad de la descripcién y/o dibujos.
Ejemplo 2

1PN

La adicion de una “s” a un sustantivo en una reivindicacion para indicar el plural de un
elemento, cuando se deriva directamente y sin ambigledad de la descripcion y/o

dibujos que hay mas de uno.

Correcciones no permitidas

Ejemplo 1

La sustitucion de “excluida” por “incluida” en una frase no serd admitida si a lo largo de

la descripcion el término “incluida” se emplea en un mayor numero de ocasiones.
Ejemplo 2

Si en la descripcion y/o reivindicaciones se utiliza “%” sin aclarar si se refiere a % en
peso 0 % en volumen o a algo diferente, incluso si se afirma que una de las opciones

es la habitual en la industria de que se trate, no se permitira afiadir esa aclaracion.
Ejemplo 3

No se puede aceptar, basdndose en el conocimiento general comun, representado por
una enciclopedia o un libro de texto, alegar que un experto en la materia habria
reconocido que un determinado estdndar ASTM seguido de un nimero de 6 digitos no
existia antes de la fecha de prioridad de la solicitud de patente para modificar ese

namero por otro distinto.
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E7.2. RECTIFICACION DE ERRORES EN RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA OEPM

Art.66 RP
La OEPM, de conformidad con el art. 109.2 LPCAP vy a iniciativa propia o a peticion de
parte, podra rectificar en cualquier momento, los errores materiales, de hecho o aritméticos
existentes en sus resoluciones o comunicaciones, siempre que dicha rectificacion no afecte

o altere el sentido del acto.

E8. MEDIDAS EN MATERIA DE PLAZOS

E8.1. COMPUTO Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

Para el computo de los plazos previstos en la LP y en el RP, se actuara conforme a lo
dispuesto en el Capitulo Il del Titulo Il de la LPACAP.

En concreto el art. 29 LPACAP, establece que los plazos previstos en las Leyes obligan a
las Administraciones Publicas competentes para la tramitacién de los asuntos, asi como a
los interesados en los mismos. Esto implica, que los solicitantes de patentes deben cumplir
con los plazos regulados tanto por la Ley de Patentes como por su Reglamento de
Ejecuciéon, para contestar a cualquier notificacion de la OEPM asi como para la
presentacion de cualquier documentacidn. La contestacion o presentacion de
documentacién realizada fuera de plazo no se tendra en cuenta y se resolvera como si no

se hubiera presentado, comunicandoselo al interesado.

Art.68.1 RP
Respecto al pago de anualidades, el cdmputo de plazos se realizara en meses naturales.

E8.2. INTERRUPCION DE PROCEDIMIENTOS

Art.50 LP; Art. 68.2 RP
Si se interrumpe el procedimiento al naotificar al solicitante la existencia de defectos a través
de un suspenso en la tramitacién, quedara interrumpido el plazo de resolucién hasta que
los defectos correspondientes sean subsanados o hasta que el plazo expire, aplicandose

el plazo que venza antes.
E8.3. PRORROGA DE PLAZOS

Art.69 RP
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Salvo precepto en contrario y siempre que no se trate de plazos que afecten a terceros
interesados, la OEPM podra prorrogar por dos meses los plazos establecidos en la LP y en

el RP a peticion del solicitante de la patente.

Art.69.3 RP
No se podran prorrogar aquellos plazos que afecten a terceros interesados y, en particular:

a) La prérroga de un plazo ya prorrogado.
b) El plazo para solicitar la prérroga o para solicitar el restablecimiento de derechos.
¢) El plazo para abonar las anualidades.

d) El plazo para reivindicar la prioridad, asi como el plazo para la correccion, adicién

o restablecimiento del derecho de prioridad.
e) El plazo para presentar una oposicion y para interponer recurso administrativo.

f) El plazo para contestar a una comunicacién de la OEPM dentro de un

procedimiento contradictorio.

Dado que el procedimiento de oposicién regulado en la LP y el RP es precisamente un
procedimiento contradictorio, los plazos de contestacién previstos durante el mismo no

seran susceptibles de prérroga, de acuerdo con el apartado f) anterior.

La peticion de prorroga de un plazo debera solicitarse por escrito, utilizando el formulario

oficial correspondiente (formulario 3585X), antes del vencimiento del plazo de que se trate

y la resolucién sobre la misma debera producirse igualmente dentro de dicho plazo. En

ningun caso podra ser objeto de ampliacién un plazo ya vencido.

La OEPM examinara si la solicitud de prérroga es admisible y resolvera concediendo o
denegando dicha prérroga, con indicacién de los motivos en caso de denegacion. En

concreto, se evaluara si se cumplen las siguientes condiciones:

- El tramite para el que se solicita la prérroga es un plazo prorrogable
- No se trata de un plazo ya prorrogado

- No ha vencido el plazo legal para solicitar la prérroga
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La resolucién se comunicara al solicitante o su representante y se publicara un anuncio de
la resolucion en el BOPI, con indicacion de la nueva fecha legal de finalizacion del plazo.
La resolucion que deniega o concede la prérroga no es susceptible de recurso

administrativo.

E9. RETIRADA DE LA SOLICITUD DE PATENTE O DE LA PATENTE CONCEDIDA

Art.52 LP
El solicitante podra retirar la solicitud de patente en cualquier momento anterior a su
concesion. Si en el registro de patentes figurasen inscritos derechos de terceros sobre la
solicitud, ésta solamente podra ser retirada con el consentimiento de los titulares de tales

derechos.

No se publicara una solicitud de patente que haya sido retirada por el solicitante antes de

que concluyan los preparativos técnicos para su publicacién.

Se considerara que una solicitud de patente ha sido retirada cuando transcurrido el plazo
de tres meses desde la publicacion del IET, el solicitante no haya presentado la peticién de

examen sustantivo.

Art.79 LP
La fecha de resolucién y la publicacion de la mencién de resolucion por la que la solicitud

de patente ha sido retirada seran inscritas en el Registro de Patentes (CEO).

Art.67.4 LP
Se considerara que la proteccion provisional que la solicitud de patente confiere a su titular

no habra tenido nunca este efecto cuando la solicitud hubiera sido o se considere retirada.

Art.56.3 LP
En caso de retirada de una solicitud de patente, el acceso a la materia biologica
depositada quedara limitado a un experto independiente, a peticion del solicitante y por un

periodo de 20 anos a partir de la fecha de presentacion de la solicitud de la patente.

Art.55.4 LP
Los expedientes correspondientes a solicitudes retiradas que no hayan sido publicadas no

seran accesibles al publico.
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E9.1. PETICION DE RETIRADA DE UNA SOLICITUD DE PATENTE

Art. 67 RP

La solicitud de retirada se presentara ante la OEPM y debera incluir:

- Indicacién de que se solicita la retirada de la solicitud de patente.

- Numero de la solicitud de patente cuya retirada se solicita.

- Identidad del solicitante, tanto si fuera una persona fisica como juridica. En caso de
que fueran varios solicitantes, se hara constar la identidad de cada uno de ellos.

- ldentidad del representante en caso de que hubiera sido designado.

- Firma del solicitante o solicitantes o de su representante, en su caso.

Art. 52.2 LP
Cuando en el Registro de Patentes figurasen inscritos derechos de terceros, la solicitud de
retirada debera ir acompafiada de una declaracion firmada por el titular del derecho o por

su representante indicando explicitamente que acepta dicha retirada.

Art.11.3LP
Cuando se hubiera presentado una demanda dirigida a conseguir una sentencia que
reconozca el derecho a la obtencion de la patente a una persona distinta del solicitante,

éste no podra retirar la solicitud sin consentimiento del demandante.

Art.111.6 LP; Art. 53.1 RP
Cuando se trate de una solicitud o de una patente sujeta a régimen de secreto, ésta no

podra ser retirada sin la autorizacién expresa de la autoridad que declaré el secreto.

La OEPM examinara si la solicitud de retirada cumple los requisitos y condiciones
anteriores. Si existieran irregularidades se suspendera la tramitacion y se notificaran éstas
al interesado para que conteste en el plazo de 2 meses a partir de la publicacion del
suspenso en el BOPI. Si en el plazo establecido no se subsanan los defectos, se denegara

la peticion de retirada.

La OEPM comunicara al solicitante la resolucion de concesién o denegacion de retirada,

indicando los motivos, y publicara un anuncio de esta resolucion en el BOPI.

E10. RENUNCIA DE LA PATENTE

Art.110 LP
El titular podra renunciar a toda la patente o a una o varias reivindicaciones de la misma.

Cuando en el Registro de Patentes figurasen inscritos derechos de terceros sobre la
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patente, no se admitira la renuncia total ni parcial de la patente sin el consentimiento

explicito de los titulares de esos derechos.

Tampoco se admitira la renuncia si existiera en curso una accién reivindicatoria o de

nulidad sobre la patente sin consentimiento del demandante.
E10.1. PETICION DE RENUNCIA TOTAL O PARCIAL DE LA PATENTE

Art. 92 RP

La solicitud de renuncia se presentara ante la OEPM y debera incluir:

- Indicacién de que se solicita la renuncia total o parcial de la patente.

- Numero de la solicitud de patente cuya renuncia se solicita.

- Identidad del titular, tanto si fuera una persona fisica como juridica. En caso de que
fueran varios titulares, se hara constar la identidad de cada uno de ellos.

- ldentidad del representante en caso de que hubiera sido designado.

- En caso de que se solicitara una renuncia parcial, se indicaran las reivindicaciones
a las que el titular deseara renunciar.

- Firma del solicitante o solicitantes o su representante, en su caso.

Cuando en el Registro de Patentes figurasen inscritos derechos de terceros o hubiera en
curso una accion reivindicatoria o de nulidad la solicitud de renuncia debera ir acompafiada
de una declaraciéon firmada por el titular del derecho o del demandante, o por su

representante, indicando explicitamente que acepta dicha retirada.

Art. 53.1 RP
Cuando se trate de una patente sujeta a régimen de secreto, ésta no podra ser renunciada

sin la autorizacion expresa de la autoridad que declaro6 el secreto.

La OEPM examinara si la solicitud de renuncia cumple los requisitos y condiciones
anteriores. En particular, en el supuesto de que se solicite una renuncia parcial, se

comprobara que tal renuncia no supone una ampliacion del objeto de la patente.

En el supuesto en que existieran irregularidades se suspendera la tramitacion y se
notificaran éstas al interesado para que conteste en el plazo de 2 meses a partir de la
publicacion del suspenso en el BOPI. Si en el plazo establecido no se subsanan los

defectos, se denegara la inscripcién de la renuncia solicitada.

La OEPM publicara en el BOPI el acuerdo de aceptacion de la renuncia de la patente:
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- En caso de renuncia total, se procedera a caducar la patente.

- En caso de renuncia parcial, se especificaran las reivindicaciones que hubieran sido
objeto de la renuncia y aquellas para las que hubiera quedado subsistente la

patente.

En el caso de una renuncia parcial, cuando el titular de la patente hubiese aportado un
nuevo texto adecuando las reivindicaciones y abonado la tasa correspondiente (tasas 1306,

1506), se publicara un nuevo folleto con una indicacion de renuncia parcial.

Es importante sefalar que los efectos de la renuncia son del tipo “EX — NUNC”, es decir,

desde el momento de la renuncia y sin efectos retroactivos.

E11. RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

Art. 53 LP, art. 70 RP
Las actuaciones administrativas en los procedimientos en materia de Propiedad Industrial,
en particular en materia de patentes, estdan sometidas a plazos preclusivos cuya

inobservancia conlleva, en la mayoria de ocasiones, la pérdida de un derecho.

Con objeto de evitar unas consecuencias demasiado gravosas para el solicitante, la Ley
24/2015, de Patentes, prevé la figura del restablecimiento de derechos. Esta figura se
aplica a los supuestos en los que un solicitante o un titular no ha respetado un plazo en un
procedimiento ante la OEPM vy dicho incumplimiento ha generado la pérdida de un
derecho. Por lo demas, es necesario que el incumplimiento se haya producido a pesar de
que el solicitante o el titular hubiera actuado con la diligencia requerida por las

circunstancias.

Ahora bien, segun la jurisprudencia constante del TS “la restitutio in integrum no puede
entenderse como una puerta para subsanar la falta de observancia de un plazo, que
siempre son obligatorios o preclusivos, o una via para subsanar la falta de aportacién de
un documento al expediente, u otras irregularidades similares”. Por tanto, “la aplicacion de
este instituto registral de restablecimiento de derechos debe efectuarse de forma
restrictiva, en consonancia con el principio de seguridad juridica, debido a su caracter

excepcional” (véase por todas, la STS de 17 de octubre de 2016).
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E11.1. AMBITO DE APLICACION

El ambito de aplicacion del restablecimiento de derechos viene delimitado por la Ley de
Patentes de forma negativa, esto es, por via de exclusion. A este respecto los plazos a los

que no se aplica el restablecimiento del derecho son los siguientes:

El plazo para pedir el restablecimiento de derechos.

- El plazo para formular oposicion a la concesion de una patente.

- El plazo para formular oposicién a una solicitud de modelo de utilidad.

- El plazo para interponer un recurso administrativo contra un acto declarativo de
derechos.

- El plazo para pedir la correccion o la adicidon del derecho de prioridad.

Fuera de estos casos, es posible solicitar el restablecimiento de derechos en relaciéon con
los demas plazos que el solicitante deba cumplir en alguno de los procedimientos previstos
en la Ley de Patentes y sus normas de desarrollo. Por ejemplo, el plazo para validar una
patente europea, el plazo para contestar un suspenso o el plazo para reivindicar la

prioridad.

E11.2. REQUISITOS OBJETIVOS

Los elementos objetivos para que pueda aplicarse el restablecimiento de derechos son
dos:
- el incumplimiento de un plazo y

- que dicho incumplimiento conlleve la pérdida de un derecho.

El primero de estos elementos se refiere, como ya se ha indicado, a los plazos que tanto la
Ley como el Reglamento otorgan al solicitante o al titular para realizar un acto o cumplir

con un tramite.

El concepto de “pérdida de un derecho” ha de ser interpretado ampliamente, en la medida
en la que no se refiere Unicamente al derecho de propiedad industrial en si mismo, sino

gue también abarcaria cualquier posicion juridica en un procedimiento concreto.

E11.3. REQUISITOS SUBJETIVOS

Para entender cumplido el requisito subjetivo es necesario que el solicitante del
restablecimiento haya actuado con toda la diligencia requerida por las circunstancias. La
diligencia debida constituye un concepto juridico indeterminado cuya apreciaciéon ha de
realizarse caso por caso. Ello no obstante, con caracter general la diligencia exigible ha de

interpretarse como sindnimo de vigilancia razonable, es decir, un nivel de atenciéon normal

Enero 2019 E-43



PARTE E

COMUNICACIONES Y

ASPECTOS COMUNES DEL PROCEDIMIENTO
Directrices de Examen de Solicitudes de Patentes (Ley 24/2015)

?{ MINISTERIO
% 'Q DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

de un titular de patente o un representante razonablemente competente, teniendo en
cuenta las circunstancias en su conjunto. Por otro lado, en caso de error, el incumplimiento
ha de deberse a circunstancias excepcionales o a un error aislado en un sistema de
vigilancia normalmente satisfactorio. Se precisan a continuacion cada uno de estos

supuestos:

E11.3.1. Sistema satisfactorio de vigilancia

La finalidad del restablecimiento de derechos es la de evitar que un hecho aislado,
acaecido de forma imprevista en el seno de un sistema normalmente satisfactorio,
conduzca a la pérdida de un derecho. Por tanto, uno de los extremos que habra de

demostrar el solicitante o su mandatario es que posee un sistema de vigilancia eficaz.

Existen ciertos indicios que ayudan a demostrar que un sistema es satisfactorio. Por
ejemplo, si éste ha funcionado con normalidad durante varios anos (J 31/90, J 32/90, T
309/88, T 30/90). En general, el hecho de que el Agente haya puesto en marcha un
sistema conveniente de avisos que trate de prevenir las consecuencias de un hecho
imprevisto, constituye un indicio de que el Agente ha actuado con diligencia (T 869/90, T
715/91, T 111/92).

A la hora de considerar que un sistema de vigilancia es “normalmente satisfactorio” habra

de tenerse en cuenta la dimensiéon de la empresa. Asi, en relacion con una gran

empresa, en la que hay que vigilar muchos vencimientos, ha de exigirse que el sistema de
vigilancia posea un elevado grado de eficacia (J 9/86, T 223/88, T 26/92, T 828/94, T
808/03, T 1149/11); mientras que en las oficinas de reducidas dimensiones, donde los
asuntos se gestionan de forma personal, los mecanismos de vigilancia de pagos pueden
incluso considerarse superfluos (T 223/88, J 31/90, T 166/87, J 11/03, T1355/09).

Por otro lado, no es preciso que el sistema sea perfecto. Basta con que sea “satisfactorio

en _circunstancias normales” (J 31/90). En cualquier caso, es preciso tener en cuenta el

factor humano. Incluso cuando las circunstancias precisas del error no se puedan

determinar podria considerarse admisible (T 529/09).

EI' TS, en su sentencia de 17 de octubre de 2016, considera que el Agente no justifico que
actuara con la diligencia debida para respetar el plazo, al no prever un sistema o método
efectivo de comunicacion entre la compania y su agente que fuera satisfactorio, ya que no
quedaba constancia de que los recordatorios para el pago de una tasa llegasen al

representado.
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Por lo que se refiere al pago de tasas, es exigible la presencia de un sistema de
verificacion independiente, de suerte que los malentendidos personales (por ejemplo, entre
el Agente y su empleado o auxiliar) no pueden justificar el derecho al restablecimiento de
derechos (T 828/94). En este sentido, para evitar malentendidos, si hay dos personas a
cargo de un mismo expediente, ha de haber un superior que deé instrucciones claras al

empleado o auxiliar sobre la manera de proceder.

E11.3.2. Hecho imprevisto o circunstancias excepcionales

El articulo 53 de la LP no exige la concurrencia de un hecho imprevisto. No obstante, en
ocasiones solo la concurrencia de un hecho imprevisto o circunstancias excepcionales
explican que, aun actuando con toda la diligencia exigible a las circunstancias y con un
sistema de vigilancia satisfactorio, se pueda llegar a la pérdida de un derecho.
Logicamente, el concepto de “hecho imprevisto” esta estrechamente relacionado con el de

“sistema de vigilancia satisfactorio”, explicado en el apartado anterior.

Ahora bien, la cuestibn del hecho imprevisto se asocia a supuestos de caracter

excepcional. En particular, es necesario reconocer que en los casos de transmisiones de

empresas, aumenta el riesgo de hechos imprevistos (T 469/93). En el expediente de
Patente Nacional num. P201400249 se estimd el restablecimiento de derechos sobre la
base de que el representante del solicitante demostrdé que la causa de inobservancia del
plazo de peticidon del IET habia sido una incidencia informatica ocasionada por el traslado
de su despacho y consiguiente instalacién de un nuevo servidor. En este mismo sentido,
en el expediente de Patente Europea num. E03722397, se estimo el restablecimiento de
derechos por los problemas informaticos tras una mudanza que habian provocado que el
sistema informatico de control de pagos y el acceso a internet no funcionaran

correctamente.

Asimismo, en el caso de traslado de la sede de una empresa, se puede aplicar la figura

del restablecimiento si, por ejemplo, la notificacion no llega a la persona a la que estaba
destinada (T 14/89). En el expediente de patente europea num. E98105085 se desestimé
el restablecimiento de derechos por entender que, después de haber transcurrido mas de
un afio desde el traslado de Espafa a Suiza no se habia actuado de forma minimamente
diligente pues todavia permanecian documentos de patentes en Espafia cuando ya se

realizaba toda la gestion administrativa en Suiza.

En conclusién, aumentan las posibilidades de imprevistos en el supuesto tanto de traslado

de empresas como de cambio de Agente.
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Igualmente, en el supuesto de dificultades financieras que impiden el pago de una tasa
se puede estimar el restablecimiento de derechos (J 22/88, J31/89, T 822/93, J 6/14). En

estos casos, el solicitante ha de demostrar su carencia de medios. Asi, en el expediente de

Patente Nacional num. P200301839 se estimo el restablecimiento fundamentado en la falta
de medios econdémicos del titular de la patente, ocasionada por la crisis econdmica que

arruind su empresa y suprimioé la concesion de créditos bancarios.

Asimismo, en el caso de enfermedad grave se considera que puede llegar a ser

incapacitante y, por tanto, que impide al solicitante o al titular cumplir un tramite. En estos
supuestos, el solicitante del restablecimiento debera aportar la documentacion probatoria
necesaria. Por ejemplo, en el expediente de modelo de utilidad num. U200801592 se
estimo el restablecimiento de derechos considerando que una enfermedad grave del
solicitante le habia impedido realizar cualquier actividad, lo que le impidi6 ponerse en

contacto con su representante y darle instrucciones.

E11.3.3. Persona a la que se exige la diligencia necesaria

La diligencia necesaria debe concurrir tanto en el solicitante, principal obligado, como, en

su caso, en el representante. En este sentido, si el solicitante no posee conocimientos

suficientes para realizar el tramite en cuestion, ha de consultar con la persona que los
posea (J 23/87). En materia de patentes, por su especialidad y complejidad, el nivel de

diligencia exigible debe ser elevado.

Por lo que se refiere a los empleados de las Agencias de Propiedad Industrial, resulta

esencial determinar si un descuido de un empleado puede imputarse al agente. En este
sentido, el RP dispone que los Agentes de la Propiedad Industrial, ya sean personas
fisicas o juridicas, son responsables de las actuaciones realizadas por sus empleados o

con ocasion del ejercicio de sus funciones.

En relaciéon con la obligacién de vigilancia de los empleados o auxiliares, sélo puede
concederse el restablecimiento de derechos en el supuesto de negligencia de un empleado
o auxiliar cuando el mandatario demuestre que ha elegido a una persona cualificada para
realizar la funcidon de que se trata, que le ha puesto al corriente de sus tareas y que ha
supervisado la ejecucién de las mismas (J 5/80, T 221/04, T 1149/11, T 1171/13).

Ahora bien, no ha de exigirse al empleado o auxiliar el mismo nivel de diligencia que al
agente del que depende, salvo que éste haya delegado tareas no administrativas que son
normalmente competencia del agente (J 33/90, T 191/82, T 105/85, T 110/85, T 11/87,
T 176/91, T 715/91, T 43/96, T 221/04, T 1465/07, T 1663/12).

Enero 2019 E-46


http://legal.european-patent-office.org/dg3/bib/j900033.htm
http://legal.european-patent-office.org/dg3/bib/t820191.htm
http://legal.european-patent-office.org/dg3/bib/t850105.htm
http://legal.european-patent-office.org/dg3/bib/t850110.htm
http://legal.european-patent-office.org/dg3/bib/t870011.htm
http://legal.european-patent-office.org/dg3/bib/t910176.htm
http://legal.european-patent-office.org/dg3/bib/t910715.htm
http://legal.european-patent-office.org/dg3/bib/t960043.htm

PARTE E

P, , COMUNICACIONES Y
SfR D Sioustun commcio [ ASPECTOS COMUNES DEL PROCEDIMIENTO
2

<4
Wa TR Directrices de Examen de Solicitudes de Patentes (Ley 24/2015)

E11.3.4. Prueba de la diligencia debida

La estimacién del restablecimiento de derechos depende, en definitiva, de que el solicitante

pueda demostrar este extremo por cualquier prueba admitida en derecho.

Respecto de las meras declaraciones de parte, debe tenerse en cuenta que la STS de 24
de febrero de 2016 entiende que “el relato de hechos que realice la actora son meras
alegaciones de parte sin soporte probatorio alguno”. Continua diciendo esta sentencia que
“[...] no puede entenderse que puedan acreditarse dichos extremos con un escrito suscrito
por el propio Director nacional de la entidad XXXX pues se trata de una mera
manifestacion de parte que nada prueba debiendo indicarse que para que pueda
acordarse el restablecimiento de derechos, se precisa que se demuestre toda la diligencia
requerida por las circunstancias [...]". En conclusién, para que se puedan tener en cuenta
las alegaciones incluidas en una declaracion, estas deben ir sustentadas al menos por
otras pruebas indiciarias, como por ejemplo, correos electronicos, comunicaciones entre el

titular y su representante, etc.
E11.4. REQUISITOS FORMALES

Art. 53 LP, art. 70 RP
Para la obtencion del restablecimiento de derechos el interesado debera presentar la

correspondiente solicitud por escrito en el plazo que expire antes de los dos siguientes:

- dos meses a contar desde el cese del impedimento o

- doce meses a partir de la expiracién del plazo no observado.
Asimismo el tramite incumplido debera realizarse dentro de este plazo.

En el supuesto de que la peticion guarde relacién con la falta de pago de una anualidad, el
plazo sera de doce meses a partir de la fecha de expiracion del periodo de seis meses en

los que el titular puede satisfacer el pago de la anualidad con recargos.

Por su parte, cuando el restablecimiento se solicite para el plazo de prioridad, la peticion
debera presentarse dentro de los dos meses posteriores a la expiracion del mismo o antes
de que concluyan los preparativos técnicos de la publicacién de la solicitud posterior,

aplicandose el plazo que expire antes.

La solicitud se presentara ante la OEPM, abonando la tasa correspondiente (tasas 1301,

1501) y debera incluir:
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- Laidentidad del solicitante o titular del derecho cuyo restablecimiento se solicita.

- Laidentidad del representante, si procede,.

- Indicacién del plazo o tramite incumplido.

- Si procede, acuerdo y fecha de la extincién del derecho y de su publicacién o
notificacion.

- Fecha de cese del impedimento.

- Motivos del incumplimiento, justificacion, pruebas y alegaciones en apoyo de la
pretension.

- Firma del interesado o de su representante.

Tal como ya se ha indicado, con la solicitud de restablecimiento del derecho debera
cumplirse el tramite omitido, acompafnandose de la formalizacién del acto o la solicitud,
escrito o documentacion que se omitid en su dia en dicho tramite y cuya ausencia

determind la pérdida del derecho.

Art. 70 RP
La OEPM examinara si la solicitud de restablecimiento del derecho esta presentada en
plazo y cumple los demas requisitos formales, asi como, si el acto o tramite omitido ha sido
debidamente cumplido en todas sus formalidades al presentarse la solicitud de

restablecimiento.

Si se observara alguna irregularidad o defecto en la documentacion respecto de la solicitud
de restablecimiento o se apreciara que el tramite omitido no se ha cumplido, se

comunicaran estos defectos al solicitante para que en el plazo de diez dias los subsane.

De no subsanarse en dicho plazo las irregularidades o defectos senalados, la solicitud de

restablecimiento se tendra por desistida.

Cuando en la documentacién presentada no se observaran irregularidades o defectos o
éstos hubieran sido subsanados, la OEPM examinara si se ha acreditado la diligencia

debida en las circunstancias del caso.

Posteriormente se resolvera, estimando o desestimando, el restablecimiento del derecho.
En este ultimo caso, antes de desestimar el restablecimiento de derechos, se notificara al
peticionario la intencion de desestimar su peticién, concediéndole un plazo adicional de

diez dias para que formule observaciones.

La resolucién estimatoria o desestimatoria del restablecimiento de derechos se publicara

en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.

Enero 2019 E-48


https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-3550&p=20170401&tn=1#a7-2

PARTE E

COMUNICACIONES Y

ASPECTOS COMUNES DEL PROCEDIMIENTO
Directrices de Examen de Solicitudes de Patentes (Ley 24/2015)

i sxr' MINISTERIO

% 'q DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

2 =2

E11.5. EFECTOS

El restablecimiento de derechos tiene por objeto y, en caso de estimacion, por efecto de
reponer al solicitante en sus derechos o posicion juridica, de suerte que el interesado
vuelve a la situacion procedimental en la que se encontraba antes del incumplimiento del

plazo de que se trate.

Art. 53.6 y 53.7 LP
Sin embargo, el titular de la solicitud o de la patente restablecido en sus derechos no podra
invocar éstos frente a un tercero que, de buena fe, en el periodo comprendido entre la
pérdida del derecho y la publicacion de la mencion de estimacion del restablecimiento,
hubiera comenzado a explotar o realizado preparativos serios y efectivos para iniciar o
continuar con la explotacion en forma suficiente para atender las necesidades de su
empresa. Ahora bien, el tercero afectado podra interponer recurso de alzada contra la

resolucion que restablezca los derechos.

E12. CESIONES, LICENCIAS Y OTRAS MODIFICACIONES DE DERECHOS

E12.1. INTRODUCCION Y PRINCIPIOS GENERALES

Art. 82-88 LP
Los derechos de propiedad industrial en general, y las patentes, asi como las patentes
europeas validadas en Espafa, y sus respectivas solicitudes, en particular, son derechos
dotados de contenido patrimonial, estatus que les permite, por una parte, ser objeto de
negocios juridicos como los que se explicardn mas adelante y, por otra, ser gravados
mediante derechos reales de uso y disfrute, como puede ser el usufructo, y también

mediante derechos reales de garantia, como por ejemplo la hipoteca mobiliaria.

En la practica, los actos juridicos que mas frecuentemente afectan a las patentes estan
asociados a la transmision del dominio o de alguna de las facultades que lo integran. En
este sentido se habla de cesiones y de licencias, aunque también existen otros actos y

negocios juridicos que implican la modificacion de estos derechos.

Las cesiones de patentes, por tanto, pueden definirse como el negocio juridico en virtud
del cual el titular de una invencién, o cedente, transfiere a otra persona, denominada
cesionario, todos los derechos y facultades integradas en el dominio de la patente. Es
decir, mediante este negocio juridico se produce la plena traslacion de la titularidad del
cedente al cesionario. Como ejemplo, dentro de esta categoria de actos, podemos citar las
fusiones de empresas, donde se produce la cesién del derecho de la extinta sociedad a

favor de la nueva.
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Este acto juridico no incluye, no obstante, el supuesto donde se produce el cambio del

nombre o direcciéon pero no de la titularidad, siendo éste diferente y produciendo unos

efectos juridicos distintos. Asi pues, como ejemplo de cambio de nombre podriamos citar el
cambio de forma societaria de una empresa, donde no se produce la citada traslacién de la

titularidad sino s6lo un cambio en el nombre de la persona juridica.

Por su parte, la licencia se define como el negocio juridico en virtud del cual el titular de la
invencion o licenciante, autoriza a otra persona denominada licenciatario, a ejercitar alguna
o algunas de las facultades integradas en el dominio de la patente, bajo unas condiciones

determinadas, en particular, en relacién a la duracioén y el ambito territorial de aplicacion.

Como ya se ha indicado, ademas de la cesion y de la licencia, las patentes podran ser

objeto de otros actos y neqocios juridicos, como pueden ser las opciones de compra,

los usufructos, las hipotecas mobiliarias, etc. Si bien, independientemente del acto o
negocio, para que éste sea valido debera inscribirse en el Registro de Patentes de la
OEPM a instancia del interesado. Esta exigencia se justifica en la importancia de estos

derechos y en la necesidad de preservar la seguridad del trafico juridico.

Por tanto, los actos y negocios juridicos que afecten a la vida de la patente soélo
comenzaran a desplegar sus efectos frente a terceros de buena fe desde su inscripcidon en
el Registro de Patentes de la OEPM.

Ademas, para que sean validos los citados actos y negocios juridicos deben cumplir los

siguientes requisitos:

- Si_se realizan_entre vivos, es decir, no tienen origen en la muerte del causante,

deberan constar por escrito.

- No podran implicar el fraccionamiento de la patente o de la solicitud de patente a

favor de varios titulares, en virtud del principio de indivisibilidad de la patente. No
obstante, atendiendo a la naturaleza de estos derechos, tal como se ha explicado, si
existe la posibilidad de que haya varios titulares sobre el conjunto del derecho, en cuyo
caso deberan sefalarse claramente los porcentajes de cotitularidad a efectos de su

inscripcion.

E12.2. REQUISITOS FORMALES

Art. 77 RP
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La peticibn de inscripcion de los distintos actos o negocios juridicos implica la
consignacion, por cualquiera de las partes, de una serie de datos a través de una instancia
o modelo oficial, facilitado por la OEPM en cada caso, asi como el pago de las tasas

correspondientes.

E12.2.1. Solicitud de inscripcion de cesiones

Para la inscripcion de una cesién de patente debera consignarse en la instancia (formulario

3002) la siguiente informacion:

- Laidentidad del solicitante o titular del derecho que se transmite.

- Laidentidad del nuevo solicitante o titular.

- Si el solicitante de la inscripcion de la cesién no actia en su propio nombre, la
identidad del representante.

- Numero de solicitud de la patente que se transmite.

- Indicacién del documento o acto que acredite la cesion.

- Firma del solicitante o del representante.

El cambio en la titularidad de una patente puede deberse a distintas causas, en funcién de

las cuales se debera aportar una documentacion suplementaria.

(@) Celebracion de un contrato

En el caso de que la cesidn sea consecuencia de la celebracion de un contrato se debera
aportar la copia original del mismo, o bien copia simple o un extracto legitimado por

autoridad publica. La aportacion del modelo oficial (formulario 3307X) firmado por ambas

partes sustituird la obligacion de aportacion del contrato. Este modelo oficial puede

consistir tanto en un documento de cesidn como en un certificado de cesion.

(b) FEusién, reorganizacion o division; resolucion judicial

Por su parte, cuando la cesion tenga origen en una fusion, reorganizacién o divisién de una
persona juridica, o bien se produzca por imperativo de la ley o por resolucion administrativa

o judicial, el modelo oficial de inscripcion (formulario 3002) se debera acompafar de una

copia del documento que acredite el cambio legitimado por autoridad publica. En el
supuesto de una decisién judicial que implique el embargo, concurso u otras medidas

equivalentes, sera suficiente el mandamiento judicial a efectos de la inscripcion.

En ocasiones, la cesién de distintas patentes o solicitudes de patente puede tener lugar al

mismo tiempo entre las mismas partes. En este caso, se podra presentar una unica
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solicitud de inscripcion, abonandose la tasa correspondiente por cada derecho que se

transmite.

(c) Cambio de nombre, direccién o nacionalidad

Cuando el cambio no se produzca en la persona del solicitante o del titular de la patente
sino en su nombre, direccion o, en su caso, de su representante, se inscribira dicho cambio
a solicitud del interesado. De igual forma, se inscribira el cambio que afecte a la

nacionalidad del solicitante o titular de la patente.

En este contexto, al igual que sucede con las cesiones, se podran agrupar en una unica
solicitud de inscripcién todas las solicitudes o patentes que pertenezcan al interesado,

abonandose la tasa correspondiente por cada uno de ellos.

Para la inscripcion (formulario 3002) de un cambio de nombre o direccién sera necesario

aportar en la instancia la siguiente informacion:

- Laidentidad del solicitante o titular de la patente.

- Si el solicitante de inscripcion de cambio de nombre no actda en su propio nombre,
la identidad del representante.

- El numero de la solicitud o de la patente afectada.

- Laindicacion del cambio solicitado, en particular, la indicacién del nuevo nombre o
de la nueva direccion del solicitante o titular de la patente.

- Firma del interesado o del representante.

Si una vez comprobados dichos datos, la OEPM duda razonablemente de la veracidad de
los cambios solicitados, podra requerir al interesado a que presente las pruebas que

acrediten dicho cambio.

E12.2.2. Solicitud de inscripcion de licencias

En cuanto a las condiciones formales para la inscripcion de licencias, son similares a las

establecidas para las cesiones (ver apartado E12.2.1). En este sentido, se deberan

consignar en la instancia (formulario 3404X) los mismos datos relativos a la identidad de

las partes y, en su caso, del representante, el numero de solicitud de la patente que se
licencia, la indicacion del documento o acto que acredita la licencia y, por ultimo, la firma

del licenciante o representante.

Asimismo, se debera aportar la misma documentacion suplementaria que para las

cesiones cuando la licencia sea consecuencia de la celebracion de un contrato; la copia

Enero 2019 E-52


https://sede.oepm.gob.es/eSede/comun/Formularios_web/3002.pdf
https://sede.oepm.gob.es/eSede/comun/Formularios_web/3404X.pdf

PARTE E

L8, » COMUNICACIONES Y
S X D Nousta, covercio [ e ASPECTOS COMUNES DEL PROCEDIMIENTO
=

S de Patentes y Marcas
Wa TR Directrices de Examen de Solicitudes de Patentes (Ley 24/2015)

original del contrato de licencia o una copia simple o extracto legitimado por autoridad
publica y, en los demas casos, copia del documento que acredite la licencia legitimado por

autoridad publica.

También, al igual que en las cesiones, en el supuesto de aquellas licencias que tengan

origen en un contrato, la aportacion del modelo oficial (formulario 3306X) firmado por

ambas partes sustituira la obligacion de aportacién del mismo. Este modelo oficial puede

consistir tanto en un documento de licencia como en un certificado de licencia.

La inscripcion de licencias, no obstante, requiere la aportacién de otros datos por parte del
licenciante que también deberan ser consignados en la instancia. En concreto, la
indicacién de si se trata de una licencia exclusiva o no, y otras limitaciones del contrato
como la duracion de la licencia, la modalidad de explotacion, el ambito territorial, la

posibilidad del licenciatario de transmitir la licencia o de conceder sublicencias.

En el supuesto de que en la solicitud de inscripcion de la licencia no se indiquen alguno de
los extremos mencionados, se presumira, por una parte, que la licencia es no exclusiva vy,
por otra, que el licenciatario tiene derecho a realizar todos los actos de explotacion de la
patente, en todas sus aplicaciones, en todo el territorio nacional y durante toda la duracién
de la patente. Ademas se presumira, salvo pacto en contrario, la imposibilidad del

licenciatario de ceder la licencia o de conceder sublicencias.

Al igual que ya se ha mencionado anteriormente para las solicitudes de inscripcion de
cesiones y de cambio de nombre, bastara la presentacion de una unica instancia para
inscribir varias licencias de patentes o solicitudes de patente, a condicion de que el
licenciante y el licenciatario sean los mismos, abonandose la tasa correspondiente para

cada uno de ellos.

E12.2.3. Solicitud de inscripcion de otros neqgocios juridicos

Como ya se ha explicado, tanto las patentes como las solicitudes de patente son derechos
con un contenido patrimonial y, como tales, pueden ser objeto de negocios juridicos como
los que se acaban de exponer. Sin embargo, estos derechos pueden también ser objeto de
otros negocios juridicos, como las opciones de compra, darse en garantia, como la
hipoteca mobiliaria, o incluso ser objeto de medidas de ejecucion forzosa, como es el caso

de un embargo.

En cuanto a la inscripcidén de estos actos o negocios juridicos, la regla general es

nuevamente la remisién a lo establecido en el RP en materia de cesiones, con la excepcion
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de la hipoteca mobiliaria, que se regira por sus disposiciones especificas y se inscribira en
el Registro de Bienes Muebles. En este caso, el Registro de Bienes Muebles notificara las
inscripciones de patentes o solicitudes de patente a la OEPM para la inscripcion en el

correspondiente Registro de Patentes.

En el supuesto de inscripcién de embargos u otras medidas de ejecucién forzosa,

como el concurso de acreedores, no sera preciso el pago de ninguna tasa. En este ultimo
caso, la OEPM suspendera cualquier actuacion tendente a la extincion del derecho
afectado hasta que no se reciba la correspondiente autorizacion judicial de levantamiento
del concurso. Es decir, no se producira la caducidad del derecho mientras se encuentre
inscrito en el Registro de Patentes un concurso de acreedores. Una vez recibida la
autorizacion judicial, el interesado tendra un plazo de dos meses para la regularizacion del

derecho afectado.

E12.2.4.Solicitud de inscripcion de cancelacion o modificacion de cesiones,

licencias y otros negocios juridicos

Una vez expuestos los requisitos para la inscripcidén de cesiones, licencias y otros negocios
juridicos, se bordan a continuacién los requisitos formales para la solicitud de cancelacion

o modificacion de los mismos.

A este respecto, se requerira igualmente la consignacién de una serie de datos a través de

una instancia o modelo oficial (formulario 3405X), pudiendo realizarse a peticion de una de

las partes. En concreto, la instancia debera recoger las siguientes indicaciones:
- Laidentidad del solicitante
- Si el solicitante no actua en su propio nombre, la identidad del representante.
- Numero del expediente que se pretende cancelar o modificar.
- Numero de la solicitud o patente afectada por el derecho que se ha de cancelar o
modificar.
- Indicacion del derecho cuya cancelacién o modificacion se solicita.

- Firma del solicitante o del representante.

En el caso de las cancelaciones y modificaciones, seran nuevamente aplicables las
disposiciones previstas para cesiones, licencias y otros negocios juridicos, relativas a la
documentacion suplementaria que el solicitante debe aportar en funcion de la causa que

ha motivado la inscripcion del acto juridico.
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E12.2.5. Procedimiento de inscripcion

En cuanto al procedimiento de inscripcion de los actos y negocios juridicos expuestos, asi
como el procedimiento de cancelacion o modificacién de los mismos comenzara con la
presentacion de la instancia o modelo oficial por cualquiera de las partes, segun lo

expuestos en los apartados anteriores en cada caso.

Una vez recibida, la OEPM dara namero y fecha de entrada de registro y expedira un
recibo acreditativo de presentacion. La tramitacion continuara con el examen de la
documentacién aportada con objeto de comprobar que han sido consignados todos los

datos necesarios y que la inscripcién se realiza a favor de persona legitimada.

Si la OEPM apreciara algun defecto, se suspendera la tramitacién y se publicara en el
BOPI, concediéndose un plazo de dos meses desde dicha publicacién para que el
solicitante subsane o presente alegaciones. Transcurrido este plazo, la OEPM resolvera
sobre la solicitud de inscripcidn acordando la concesion o denegacién, total o parcial, y se

publicara en el BOPI. En caso de denegacion, deberan indicarse los motivos de la misma.

Como ya se comentd anteriormente en referencia a los cambios de nombre, en el
procedimiento de inscripcidn de cualquiera de estos actos y negocios juridicos, puede
ocurrir que la OEPM tenga dudas razonables acerca de la veracidad de los datos
consignados en la instancia o de los documentos aportados. En este caso la OEPM podra
exigir al solicitante la aportacion de las pruebas que acrediten la veracidad de dichas

indicaciones.

E13. CAMBIO DE MODALIDAD

Art.51 LP; Art. 46 RP
E13.1. A iniciativa del solicitante

El solicitante podra pedir la transformacion de su solicitud de patente a una solicitud de un
titulo distinto de propiedad industrial, en cualquier momento anterior a la finalizacion del
plazo otorgado al solicitante para contestar a la ultima oportunidad de subsanacién prevista

en el examen sustantivo (ver apartado C2.2).

La OEPM enviara una comunicacion al solicitante indicandole que ha concluido el plazo
anterior para solicitar la transformacion de la solicitud de patente a otra modalidad de

propiedad industrial. La finalizacién del examen sustantivo se publicara en el BOPI.
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La solicitud del cambio de modalidad se presentara mediante una instancia (formulario
5101) indicando como tipo de solicitud “Cambio de Modalidad” y el numero de expediente

de origen.

No se admitira un cambio de solicitud de patente a modelo de utilidad cuando el objeto
técnico no sea susceptible de proteccion bajo esta modalidad. Por ejemplo: un

procedimiento, una materia biolégica o un producto o una composicion farmacéutica.

Tampoco se admitira un cambio de solicitud de patente a disefio industrial cuando la

solicitud de disefo se defina Unicamente por sus caracteristicas técnicas.

La OEPM evaluara la documentacion para el cambio de modalidad y emitira la resolucion,
denegando o bien acordando el cambio de modalidad. En caso de denegacion, se

continuara la tramitacion como solicitud de patente.

El solicitante debera haber presentado la documentacién de cambio de modalidad y
abonado la tasa correspondiente. En caso de no haberlo hecho, se le indicara la
documentacién que debe presentar, otorgandole un plazo para subsanar de dos meses a

contar desde la publicaciéon de defectos en el BOPI.

La falta de presentacion de la nueva documentacion en el plazo indicado hara que se
tenga por desistida la solicitud de cambio de modalidad, en cuyo caso se anulara la
solicitud correspondiente a la nueva modalidad y se continuara la tramitacién de la solicitud
como patente. Si el solicitante aporta en el plazo la documentacion indicada, la OEPM
evaluara la documentacion concediendo o denegando el cambio de modalidad. La

resolucion se publicara en el BOPI.
E13.2. A propuesta de la OEPM

La OEPM también podra sugerir al solicitante el cambio de modalidad de la solicitud de
patente a una solicitud de un titulo distinto de propiedad industrial, como consecuencia del

examen de oficio (ver apartado A6) o del examen sustantivo (ver apartado C2).

Por ejemplo, en el caso del examen sustantivo, si las objeciones por falta de actividad
inventiva son de dificil subsanacion y van a conducir a la denegacion, se puede proponer
al solicitante un cambio de modalidad a modelo de utilidad, siempre y cuando se considere

adecuada dicha modalidad para el objeto de la solicitud

El solicitante podra aceptar o rechazar la propuesta, entendiendo que la rechaza si en el

plazo de 2 meses desde la notificacién de la OEPM no pide expresamente el cambio de
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modalidad. Si la propuesta es rechazada se continuara la tramitacion en la modalidad de

patente.

E14. SOLICITUDES DIVISIONALES

E14.1. CUESTIONES GENERALES

Una solicitud divisional es una solicitud procedente de una falta de unidad de invencion
detectada en una solicitud anterior, denominada solicitud principal (ver apartado B4 y

apartado F6) y que se encuentra en tramitacion.

Solamente el titular de una solicitud de patente nacional podra solicitar una solicitud
divisional de dicha solicitud, si bien en caso de que hubiese transferido la titularidad a otra

persona, le correspondera al nuevo titular solicitar la divisidn de la solicitud principal.

Una solicitud divisional tendra la misma fecha de presentacién que la solicitud principal,
manteniendo los mismos derechos de prioridad respecto a las caracteristicas técnicas que
se reivindican en dicha solicitud divisional. Una solicitud divisional debera referirse
unicamente a elementos técnicos que se encuentren recogidos en la originaria y no podra

incluir ningun elemento nuevo.

De una misma solicitud de patente nacional podran derivar varias solicitudes divisionales.

Asimismo, de una solicitud divisional también podran derivar otras divisionales.

En el caso de que se solicite una solicitud divisional cuya solicitud principal es a su vez una
divisional de una solicitud anterior, solamente serd necesario y suficiente que esté en

tramite la primera divisional originaria de la que deriva la divisional solicitada.

Cuando el/la examinador/a de patentes observe que la divisional o divisionales contienen
elementos técnicos no incluidos en la originaria, pedira al solicitante que modifique la
solicitud de manera tal que el objeto de la invencidon no exceda de lo contenido de la
solicitud principal; en caso de que el solicitante no modifique la solicitud la solicitud

divisional se denegara.

Cuando la solicitud principal reivindica varias prioridades, el solicitante podra reivindicar

todas o algunas de dichas prioridades para la solicitud divisional correspondiente.

Las solicitudes que no cumplan el requisito de unidad de invencion podran ser divididas por

el solicitante en dos situaciones:
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Art. 44 RP
- Cuando la OEPM comunique al solicitante que no se cumple el requisito de unidad de

invencion (ver apartado B4 y apartado F6).

- Aliniciativa del solicitante, en cualquier momento anterior a la finalizacién del examen
sustantivo. Al presentar la solicitud divisional, el solicitante debera justificar en qué
medida el objeto de proteccion de la solicitud divisional es una parte y no es

esencialmente el mismo que el de la solicitud originaria.
E14.2. PETICION DE DIVISION DE LA SOLICITUD

Art. 45.1 RP
Cuando un solicitante pida la divisiéon de una solicitud de patente, debera formalizar dicha

solicitud divisional del mismo modo que una solicitud de patente nacional (ver apartado F3)

La descripcion y los dibujos, tanto en la solicitud originaria como en cualquier solicitud
divisional, so6lo deberan referirse en principio, a los elementos que se pretenden proteger
en dicha solicitud. Sin embargo, cuando sea necesario describir en una solicitud los
elementos para los que se ha pedido proteccion en otra solicitud, debera hacerse

referencia a esta otra solicitud.

Cuando la descripcién de una solicitud divisional incluya una lista de secuencias, ésta
debera presentarse en las condiciones establecidas, junto con el resto de los documentos
de la solicitud divisional. Sin embargo, el solicitante no tendra la obligacién de incluir una
lista de secuencias en una solicitud divisional, cuando en la solicitud principal haya
presentado la correspondiente lista de secuencias en formato electrénico, segun los

requisitos requeridos (ver apartado F3.6). En ese caso, la OEPM utilizara la lista de

secuencias original para realizar la busqueda de anterioridades.
Al examinar una solicitud divisional, la OEPM debera comprobar lo siguiente:

l. Numero de la solicitud originaria

Il. Si coinciden las fechas de presentacion y de prioridad en su caso, de la
solicitud originaria y la divisional.

1. Datos del solicitante y de el/la inventor/a, los cuales deberan coincidir con el/la
sefialado/a en la solicitud originaria.

V. Que la descripcion, los dibujos y las secuencias, se refieren exclusivamente al
objeto que se desea proteger.

V. Que la solicitud originaria se encuentre en tramitacion.

VI. Si es necesario el pago de tasas y en tal caso si se han abonado.
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E14.3. TASAS

Art. 29y 45.3 RP
El solicitante debera abonar la tasa de solicitud y la tasa del IET dentro del plazo de un

mes desde el depdsito de la solicitud divisional, considerando que:

- Si en relacion con la solicitud principal ya se hubieran pagado tasas adicionales, el
solicitante no tendra que pagar la tasa de solicitud del IET cuando el objeto de la
solicitud divisional ya hubiera sido objeto de busqueda durante la tramitacién del
expediente principal. En este caso, se emitira una Opinidon Escrita respecto del objeto
de la solicitud divisional, de la cual se dara traslado al solicitante y se pondra a
disposicién del publico. Asimismo, se publicara en el BOPI una mencién a la
publicaciéon del IET realizado respecto de la solicitud principal. A partir de dicha
publicacion en el BOPI se abrira el plazo de 3 meses para solicitar el examen
sustantivo.

- Sino se ha abonado la tasa del IET o no se ha abonado en su totalidad o si, a pesar de
haberse pagado tasas adicionales resultara que el objeto o parte del objeto de la
solicitud divisional no ha sido objeto de busqueda, se le comunicara al solicitante la
necesidad de abonar la tasa en el plazo de un mes a contar desde la publicacion del
defecto en el BOPI, indicandole que si no se hiciera asi, se resolvera teniendo por

desistida la solicitud divisional.

E15. PROGRAMAS DE CONCESION ACELERADA (CAP)

E15.1. REQUISITOS

Disposicion adicional sexta LP
La disposicién adicional sexta de la Ley 24/2015 de Patentes contempla el establecimiento

mediante instruccién de programas de concesion acelerada para aquellas solicitudes de

patentes que no reivindiquen prioridad de solicitudes anteriores.

En consecuencia, se ha establecido la Instruccién CAP_LP que regulara la tramitacién y

concesion de una patente de invencién siguiendo el procedimiento CAP.

En el momento de presentacién de una solicitud CAP, la OEPM comprobara que el
solicitante haya llevado acabo las siguientes actuaciones:
- Que en la instancia de la solicitud se indica explicitamente que se ha acogido al

programa CAP.
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- Que la solicitud de patente nacional o PCT en fase nacional sobre la que se aplica el

programa no reivindica prioridad anterior.

- Que ha abonado las tasas de solicitud de patente y de realizacion del informe sobre el
estado de la técnica (art. 23.4 LP).

- Que ha solicitado el examen sustantivo y que ha abonado la tasa para su realizacion
(art. 39 LP).

- Que ha solicitado la publicaciéon de la solicitud anticipada antes de que transcurran
dieciocho meses (art. 37. 2 LP), para acogerse al Programa CAP sefalandolo en la

instancia (formulario 5101).

E15.2. TRAMITACION

Una vez establecida la fecha de presentacion, admitida a tramite la solicitud de patente y
realizado el examen de la misma a efectos de su posible interés para la defensa nacional
(art. 33 y 34 LP) la OEPM comprobara que la solicitud de patente no presenta defectos

segun lo establecido en el examen de oficio (art. 35 LP y 23 RP).

En caso de que la solicitud presentara defectos, la OEPM se lo comunicara al solicitante y
dara a éste el plazo de dos meses a contar desde la publicacion de defectos en el BOPI
(art. 24 RP), para que subsane los defectos o efectue las alegaciones que estime
oportunas. Una vez transcurrido dicho plazo sin que se hayan corregido los defectos, se
considerara que la solicitud de concesion acelerada no ha sido formulada y el
procedimiento continuara por la via habitual fuera del programa CAP, procediendo a la

denegacion de la patente.

Una vez superado el examen de oficio, |la elaboracion del IET se llevara a cabo a la mayor
brevedad posible. Realizado el informe sobre el estado de la técnica, la OEPM procedera a

publicar la solicitud de patente y el IET de forma inmediata.

Una vez publicada la solicitud, la OEPM realizara el examen sustantivo y resolvera sobre la

concesion o denegacion de la patente en el mas breve plazo posible.

El acortamiento de los plazos de tramitacion sera tanto mayor cuanta mas celeridad
emplee el solicitante, tanto en el momento de la solicitud de concesion acelerada como en
el cumplimiento de todos los tramites posteriores, sin agotar los plazos legalmente
establecidos. Por ejemplo, el plazo de tres meses para presentar alegaciones y
observaciones al IET (art. 33.2 RP) el solicitante podra acortarlo presentando lo antes
posible las alegaciones u observaciones que estime oportuno o indicando que no desea

realizar observacién alguna.
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E16. TASAS Y ANUALIDADES

E16.1. TASAS

E16.1.1. Cuantias de las tasas (bases y tipos de gravamen de las tasas)

Art. 182 LP
Las bases y tipos de gravamen de las tasas por realizacion de los servicios, prestaciones y
actividades administrativas en materia de patentes y certificados complementarios de
proteccion de medicamentos y de productos fitosanitarios seran las que figuran en el anexo

de la Ley de Patentes.

Las cuantias que figuran en dicho anexo experimentaran la actualizacién que en su caso
se establezca mediante Ley ordinaria o en la correspondiente Ley de Presupuestos

Generales del Estado.

La falta de pago de la tasa dentro del plazo legal, o reglamentariamente establecido,
privara de toda eficacia, es decir, anulara el acto para el cual haya debido pagarse.
Cuando dejara de abonarse una tasa establecida para la tramitaciéon de un expediente de

concesién de una patente, se considerara que la solicitud ha sido retirada.

(@) Reembolso de las tasas

Art. 183.1 LP
En caso de que una solicitud de patente sea retirada, denegada o se tenga por desistida
antes de iniciarse la prestacion, servicio o actividad administrativa correspondiente, se
devolveran al peticionario las tasas abonadas por estos conceptos, con excepcion de la

tasa de solicitud.

Art. 183.2 LP
Cuando la realizacion del IET pueda basarse total o parcialmente en un Informe de
Busqueda Internacional segun el PCT, se reembolsara al solicitante el 25%, el 50%, el

75% o el 100% de la tasa segun el alcance de dicho informe.

Art. 183.3 LP
Cuando la realizacién del examen sustantivo pueda basarse total o parcialmente en un
Examen Preliminar Internacional segun el PCT, se reembolsara al solicitante el 25%, el

50%, el 75% o el 100% de la tasa segun el alcance de dicho informe.

Art. 183.4 LP
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En caso de interposiciéon de un recurso, se debera abonar la correspondiente tasa de
recurso solicitando al tiempo su devolucidn, que sera acordada en la resolucién del mismo.
La devolucion de dicha tasa no procedera, excepto en casos en que el recurso fuera

totalmente estimado al acogerse razones juridicas imputables a la OEPM.

(b) Peticién de reduccion de tasas

Art. 186.2 LP
Las solicitudes o escritos presentados por medios electrénicos tendran una reduccién de

un 15% en el importe de las tasas, si dichas tasas son abonadas previa o simultaneamente

mediante dichos medios electronicos.

Art. 186.1 LP, art. 105 RP

Los emprendedores que, teniendo la condicion de persona fisica o de PYME, hayan

presentado una solicitud de patente podran a la vez solicitar a la OEPM la reduccién de
tasas prevista:

- 50% de la tasa de solicitud, de la 32, 4% y 52 anualidad y de la tasa de peticion de

IET y de examen sustantivo

Se consideraran emprendedores con la condicion de personas fisicas a las que acrediten

que estan dadas de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, o por

cualquier otro medio reconocido en Derecho.

Se consideraran emprendedores con la condicién de PYMES, a las personas fisicas o
juridicas de cualquier naturaleza que acrediten por cualquier medio reconocido en Derecho
que desarrollan actividad econdémica empresarial o profesional y tienen menos de 250
trabajadores, un volumen de negocio de menos de 50 M€/afio, y un balance inferior a 43
M€ (Recomendacién 2003/361/CE de la Comisién Europea de 6 de mayo de 2003).

Para ello, junto con la peticion, se deberan aportar los documentos que acrediten, por
cualquier medio reconocido en Derecho, que el solicitante se ajusta a la definicion de
emprendedor establecida en Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su internacionalizacion y a la definicion de pequefia y mediana empresa
(adoptada por la Recomendacién 2003/361/CE, de la Comisiéon Europea, de 6 de mayo,

sobre la definicion de microempresas, pequenas y medianas empresas).

En el caso de que se detecte alguna irregularidad o falte alguna documentacion, se
notificaran las objeciones observadas al solicitante para que en el plazo de dos meses a

contar desde la publicacion del suspenso en el BOPI, las subsane o presente sus
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alegaciones. Transcurrido este plazo se resolvera la solicitud relativa al reconocimiento del

derecho a la reduccion de tasas.

En tanto recaiga resolucion, se procedera a la tramitacion provisional del expediente de
patente, debiendo abonar el solicitante el 50 por ciento de las tasas devengadas y la

OEPM anotara el pago realizado.

La resolucion relativa al reconocimiento del derecho a la reduccion de tasas se notificara al
solicitante y se publicara en el BOPI. En el caso de ser denegatoria, se le concedera un
plazo de diez dias para que proceda a satisfacer el importe total de las tasas devengadas,

con indicacién de que si asi no lo hiciera se tendra por desistida la solicitud.

En caso de resolucion reconociendo el derecho, se tramitara el expediente procediendo a
dejar constancia de las cantidades que en cada acto administrativo se devenguen y se

vayan satisfaciendo.

(c) Bonificacion de tasas a Universidades Publicas.

Disposicion adicional décima LP

Las Universidades Publicas tendran derecho a una bonificacion del 50% del importe de las
tasas abonadas. La bonificacién sera del 100% cuando se haya producido una explotaciéon
econdmica real y efectiva de la patente, en el plazo de 4 afos desde la fecha de
presentacion de la solicitud de patente o de 3 afos desde la fecha en la que se publique su

concesion en el BOPI, aplicandose el plazo que expire mas tarde.

En el supuesto de que una Universidad Publica desee beneficiarse de la bonificacion del

100%, debera solicitarse dicha devolucion ante la OEPM.

El procedimiento y condiciones para la solicitud de devolucion seran las previstas en los
articulos 124 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en
su Reglamento de Ejecucion. Asimismo, junto con la solicitud de devolucién, el solicitante
debera acreditar que la invencién objeto de la patente o del certificado complementario de
proteccion o su prérroga respecto del cual se solicita la devolucién de tasas esta siendo

explotada econdmicamente de forma real y efectiva.

Art. 106.3 RP
Aquellas tasas que devenguen con posterioridad al reconocimiento del derecho a la
devolucién, deberan ser abonadas en un 50%, sin perjuicio de que se pueda solicitar la

bonificacion del 100% si se justifica que la patente contintia siendo explotada.
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E16.2. ANUALIDADES

E16.2.1.Pago de anualidades

Art. 184 LP
Para mantener en vigor una patente o un CCP, el solicitante o titular debera abonar las
correspondientes anualidades o tasas de mantenimiento que figuran en el anexo de la Ley
24/2015. Las anualidades deberan abonarse por adelantado siendo la fecha de devengo el

ultimo dia del mes aniversario de la fecha de presentacion de la solicitud.
La tasa de solicitud exonera del pago de las dos primeras anualidades.

El pago de las anualidades devengadas antes de la publicacién de la concesién de la
patente en el BOPI se efectuara dentro de los tres meses posteriores a la fecha de dicha

publicacion.

El pago de las anualidades devengadas en la misma fecha o después de la publicacion de
la concesién de la patente se efectuara dentro de los tres meses posteriores a la fecha de
devengo de la anualidad correspondiente.

Si ha vencido el plazo de pago de una anualidad, se podra hacer efectivo el pago de dicha

anualidad con el correspondiente recargo dentro de los seis meses siguientes.

(a) Recargos

Art. 184.3y 185 LP
Una vez transcurrido el plazo para el pago de una anualidad de patente, o de la tasa de
mantenimiento o de prorroga de un CCP sin haber satisfecho su importe, ésta se podra
abonar con un recargo del 25% durante los tres primeros meses y del 50% dentro de los

tres siguientes, hasta un maximo de seis meses de demora.

Cuando el solicitante no haya pagado la anualidad en los periodos indicados
anteriormente, aun podra regularizar el pago abonando la tasa de regularizacion prevista
en la Ley, cuyo importe se anadira al segundo de los recargos previstos en el apartado

anterior.
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E17. SOLICITUDES DE PATENTE Y PATENTES DE INTERES PARA LA DEFENSA

E17.1. SOLICITUD DE PATENTE NACIONAL QUE NO REIVINDICA PRIORIDAD
EXTRANJERA

Art. 111 LP
Durante el examen destinado a otorgar la fecha de presentacion y dar admision a tramite a
la solicitud de patente, la OEPM determinara si su contenido pudiera ser de interés para la
defensa. Si se establece que la invencion no es de interés para la defensa, el solicitante
podra presentar solicitudes de patente en el extranjero reivindicando la prioridad de dicha
solicitud, incluso si no ha transcurrido aun 1 mes desde la fecha de presentacion, lo cual se

indicara en la carta de admision a tramite.

Si se determina que el contenido de la solicitud de patente pudiera ser de interés para la
defensa, se prorrogaran las condiciones de secreto de la solicitud hasta 4 meses desde la
fecha de presentacion. La prérroga sera notificada al solicitante junto con la comunicacién
de la admision a tramite y se pondra a disposicién del Ministerio de Defensa una copia de

la documentacion técnica de la solicitud.

Si el Ministerio de Defensa considera que el contenido de la solicitud de patente es de
interés para la defensa, se lo comunicara a la OEPM, asi como el grado de clasificacién
otorgado, para que la OEPM proceda a tramitar y custodiar la solicitud bajo régimen de
secreto teniendo en cuenta las normas vigentes de los érganos competentes para la

proteccion de la informacion clasificada. En ese caso, se le natificaria al solicitante.

Si la OEPM recibiera del Ministerio de Defensa la notificacién de la desclasificacion de la
informacion objeto de una solicitud de patente o de una patente ya concedida, procedera a

levantar el régimen de tramitacién secreta.

E17.2. SOLICITUD DE PATENTE NACIONAL RECIBIDA EN VIRTUD DEL ACUERDO
DE LA OTAN PARA LA SALVAGUARDIA MUTUA DEL SECRETO DE LAS
INVENCIONES RELACIONADAS CON LA DEFENSA

Art. 111.6 LP
También se podran recibir solicitudes de patente que reivindiquen la prioridad de
solicitudes presentadas en otros estados de la OTAN o en estados con los que Espana
haya firmado un acuerdo en materia de defensa. Estas solicitudes se tramitaran bajo
régimen de secreto si el solicitante renuncia a toda reclamacion de indemnizacion por

danos o pérdidas debidos exclusivamente a la clasificacion de la informacion objeto de la
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solicitud por parte del pais de origen. En caso de que no se presente la renuncia a la

indemnizacion, la OEPM rechazara la solicitud y devolvera al solicitante los documentos

remitidos.

A estas solicitudes se les habra asignado una determinada clasificacion de seguridad y
seran manipuladas y custodiadas segun lo establecido en la normativa espafola para el

tratamiento de informacion clasificada con un grado equivalente.

El régimen de secreto se mantendra hasta que se comunique a la OEPM la
desclasificacion de la informacion por parte de la autoridad que clasificé la informacion.
Estas solicitudes o patentes solo podran ser retiradas con la autorizacidn de dicha

autoridad.
E17.3. SOLICITUDES DE PATENTES EUROPEAS

Art. 93.1 RP
Las solicitudes de patente europea que no reivindiquen la prioridad de un depésito anterior
en Espafia y no estén redactadas en esparfol deberan acompanarse de una traduccion al

espafiol de, al menos, el titulo y el resumen.

Art. 93.2 RP
Ademas cuando la OEPM considere que la invencién objeto de la solicitud pudiera ser de
interés para la defensa, requerira al solicitante para que, en el plazo de un mes, aporte una
traduccion al espafiol de la descripcion y de las reivindicaciones y una copia de los dibujos,

en su caso, aun cuando no tenga expresiones que deban traducirse.

E17.4. TRAMITACION DE SOLICITUDES DE PATENTE RELACIONADAS CON LA
DEFENSA

Art. 112 LP
Las solicitudes de patente sujetas a régimen de secreto seguiran la misma tramitacion que
el resto de las solicitudes, salvo en lo referente a la divulgacién y publicacion. Las

notificaciones se realizaran directamente al solicitante 0 a su representante.

Los plazos que se computan para el solicitante a partir de la publicacion del IET
empezaran a contar desde el momento en que la OEPM le comunique la posibilidad de

realizar las actuaciones sujetas a dichos plazos.

Art. 113y 114.1 LP
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Los tramites relativos a las solicitudes de patentes tramitadas en régimen de secreto se
anotaran en el Registro de Patentes Secretas, que soélo sera accesible al personal en

posesion de la habilitacion requerida.

La patente cuya concesion se hubiera tramitado en secreto se inscribira en el Registro
Secreto y se mantendra en ese mismo régimen durante un afio a partir de la fecha de su
concesion. La prolongacion de ese plazo debera renovarse anualmente, haciendo la
correspondiente notificaciéon al titular de la patente. Las patentes que se mantengan en

régimen secreto no estaran sujetas al pago de anualidades.

Art. 53.1 RP
Las solicitudes de patente y las patentes sujetas a régimen de secreto no podran ser
retiradas, renunciadas, revocadas o limitadas sin la autorizacion expresa de la autoridad

que declard el secreto.

Art. 79 LP
Una vez desclasificada una solicitud de patente, se levantara el régimen de secreto y la
OEPM continuara con los tramites correspondientes previstos en la Ley 24/2015 y el RP.
Las anotaciones practicadas en el Registro de Patentes Secretas se trasladaran al

Registro de Patentes publico (CEO).

Si se desclasifica una patente concedida, se levantara igualmente el régimen de secreto,

se publicara en el BOPI la concesién y se publicara el correspondiente folleto.

El plazo para formular la oposicion a la concesion de la patente no se abrira hasta que una
vez desclasificada la solicitud de patente y levantado el régimen de secreto, se publique la

concesion en el BOPI.

Una vez realizada la desclasificacion y levantado el secreto, el titular de la patente debera
abonar las anualidades que devenguen a partir de la publicacién de la concesion en el
BOPI.

E17.5. PRESENTACION EN EL EXTRANJERO DE SOLICITUDES DE PATENTES
SOBRE INVENCIONES REALIZADAS EN ESPANA

Art. 115 LP
Cuando se trate de invenciones realizadas en Espafa, no se podra presentar una solicitud

de patente como primera solicitud en el extranjero, salvo autorizacién expresa de la OEPM.
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Cuando el solicitante tenga su domicilio, sede social o residencia habitual en Espafia se

presumira salvo prueba en contrario, que la invencion se realizé en territorio espafiol.

La peticion de autorizacion debera ser presentada por el interesado en condiciones de
secreto, acompafiada de una copia de la solicitud de patente tal y como se pretenda
presentar en el extranjero, junto a la descripcion, reivindicaciones y dibujos, y en su caso,

una traduccion al espafol de dicha documentacion.

Si la OEPM considera que la invencion no es de interés para la defensa nacional y su
presentacion en el extranjero no contraviene lo previsto en los Acuerdos Internacionales en
materia de Defensa suscritos por Espafa, autorizara la presentacion de la primera solicitud
en el extranjero, en el plazo maximo de 1 mes. La autorizacion se entiende concedida si

transcurrido dicho plazo la Oficina no se hubiera pronunciado al respecto.

Si la OEPM considera, sin embargo, que la invencién pudiera interesar a la defensa
nacional denegara, en el mismo plazo de un mes del apartado anterior, la autorizacion a
presentar una primera solicitud en el extranjero y asi se lo notificara al interesado. En este
caso, sblo concedera la autorizacion si el interesado aporta autorizacién expresa del

Ministerio de Defensa.

Art. 163.2, 152.2 LP
Cuando se solicite una solicitud internacional PCT o una solicitud europea en el extranjero
sobre una invencion realizada en Espana y que no reivindique una prioridad anterior sin
autorizacion expresa de la OEPM, dichas solicitudes internacionales, asi como las patentes

resultantes de dichas solicitudes no produciran efectos en Espana.
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PARTE F LA SOLICITUD DE PATENTE

F1. INTRODUCCION

En esta parte de las directrices se recoge toda la informacién relativa a los requisitos que
debe reunir una solicitud de patente, a excepcidon de los requisitos de patentabilidad
(novedad, actividad inventiva y aplicacién industrial) y de las exclusiones y excepciones

de patentabilidad, a los que esta destinada la Parte G.

Se tratan, por tanto, en esta parte requisitos de caracter técnico como son la unidad de
invencién (art. 26 LP), la suficiencia de la descripcion (art. 27 LP) o la claridad de las
reivindicaciones (art. 28 LP), y otros de caracter mas formal como puedan ser, por
ejemplo, la forma y numeracion de las reivindicaciones o la forma de presentacion de los

dibujos.

Asimismo, se incluye un capitulo referido al analisis de los requisitos relacionados con el
derecho de prioridad (art. 30 y 31 LP), el cual requiere un examen independiente del de
los requisitos de patentabilidad, si bien normalmente se examina solo cuando esta en

cuestion la patentabilidad de la solicitud.

En esta Parte F se describen integramente todos los elementos que constituyen una
solicitud de patente de acuerdo con lo dispuesto en los art. 23, 27, 28, 29 de la LP y en
los art. 1-15 RP.
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F2. PRESENTACION DE LA SOLICITUD

F2.1. PERSONAS LEGITIMADAS PARA SOLICITAR UNA PATENTE Y DERECHO
A LA MISMA

Art. 3y 10 LP
Cualquier persona fisica o juridica, incluidas las entidades de derecho publico estan
legitimadas para solicitar una patente. La Ley no establece ninguna limitacion de
nacionalidad a los solicitantes de patentes. En este sentido, se establece que dichas
personas podran invocar la aplicacion en su beneficio de las disposiciones de cualquier
tratado internacional de aplicacion en Espafa, en cuanto les sea mas favorable respecto

de lo dispuesto en esta Ley.

Cuando se trate de invenciones realizadas en Espafa, no se podra presentar una
solicitud de patente como primera solicitud en el extranjero, salvo autorizacién expresa de

la OEPM (ver apartado E17).

En los casos en que sean varios los solicitantes se debera indicar en la instancia el
porcentaje de titularidad de cada solicitante. En el caso de que no se indique, la OEPM

considerara iguales las cuotas de los solicitantes.

La legitimacion para solicitar una patente hay que diferenciarla del derecho a la patente

que, pertenece a el/la inventor/a o a su causahabiente.

Teniendo en cuenta la distincion entre legitimacion y el derecho a la patente, en el
procedimiento ante la OEPM se presumira que el solicitante esta legitimado para ejercer
el derecho a la patente. En consecuencia, este aspecto no sera examinado de oficio por
la OEPM, sino que debera hacerse valer ante los tribunales por quien se considere

perjudicado.

Cuando la invencion ha sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a
obtener la patente pertenecera en comun a todas ellas. Sin embargo, cuando la misma
invencion haya sido realizada por varias personas de manera independiente, el derecho a
la patente sera del que presente antes la solicitud de patente, siempre que dicha solicitud

se publique de acuerdo a lo que establece la LP.
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F2.2. LUGAR DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE PATENTE

Art. 22 LP, Disposicién adicional seqgunda RP

La presentacion de la solicitud puede realizarse tanto de manera presencial en papel
como de manera telematica en formato electronico a través de la Sede Electronica de la
OEPM (https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/index.html).

Tanto los Agentes de la Propiedad Industrial como las personas juridicas y sus

representantes estan obligados a presentar electronicamente las solicitudes de patente.

La solicitud de patente se podra presentar directamente en la OEPM o en el 6rgano
competente de cualquier Comunidad Auténoma. Asimismo podra presentarse en los

lugares previstos en el art. 16.4 LPACAP, con indicacién de que se dirige a alguno de los

organos anteriores.

Por tanto, los lugares ante los que se puede presentar una solicitud de patente son los

siguientes que son los siguientes:

- Registros de cualquier 6rgano administrativo de la Administracion General del Estado,

- Centros Regionales de Informacién en Propiedad Industrial de las distintas
Comunidades Auténomas,

- Oficinas de Correos, en los casos en los que la documentacién se entregue en una
oficina de correos se asignara como fecha de presentacion el momento de entrega en
dicha oficina siempre que se haya presentado por correo certificado y la
documentacion minima exigida esté dirigida al érgano competente receptor (Art.24.4
LP).

- Representaciones diplomaticas u oficinas consulares de Espana en el extranjero.

En el caso, de que la presentaciéon de la solicitud sea telematica, sera necesario el uso de
un certificado electrénico acreditado. Ademas, los tramites presentados por Internet
llevan asociada una reduccion de tasas del 15% siempre que el pago se haya realizado

previa o simultaneamente a la solicitud y de manera telematica. (Art. 186.2 LP).
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F2.3. DESIGNACION DE EL/LA INVENTOR/A

Art.25 LP

La Ley establece que la solicitud debe designar a el/la inventor/a o inventores/as, si son
varios. En el caso de que el solicitante no coincida con el inventor o no sea el Unico
inventor, la designacién debera ir acompanada de una declaracion en la que se exprese
cdmo ha adquirido el solicitante el derecho a la patente, segun uno de los modos
previstos:

- [1invencién laboral

- [ ] contrato

- [] sucesién

- [ ] otros (especificar)

En el caso de que el/la inventor/a o inventores/as hubieran renunciado a su derecho a ser
mencionados como tales se debera aportar una declaracion de renuncia firmada por el/la

o los/las inventores/as.

F2.4. IDIOMA DE LA SOLICITUD

Art. 23.3 LP; art. 23 b) RP
Como norma general debe tenerse en cuenta que tanto la solicitud como los demas

documentos que se presenten ante la OEPM deberan estar redactados en castellano.

En las Comunidades Autonomas donde exista otra lengua oficial, dichos documentos
podran redactarse en dicha lengua debiendo ir acompafiados de la correspondiente

traduccion al castellano, que se considerara auténtica en caso de duda entre ambas.

En el supuesto de que la descripcion se hubiera presentado en un idioma distinto al
espafiol, el solicitante debera aportar la correspondiente traduccion en el plazo de dos
meses desde la fecha de depdsito de la solicitud de patente o hasta la finalizacién del
plazo de dos meses otorgado para subsanar los defectos notificados en el examen de

oficio, aplicandose el plazo que expire mas tarde.
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F2.,5. REMISION A UNA SOLICITUD ANTERIOR (O INCORPORACION POR
REFERENCIA)

Art. 24 LP; art. 23 b) RP
La Ley permite al solicitante en el momento de la solicitud, remitirse a una solicitud
anterior para reemplazar a la descripcion, y en su caso a cualquiera de los dibujos, asi

como a las reivindicaciones, lo que debera indicarse expresamente.

Esto no debe confundirse con la reivindicacién de prioridad de una solicitud anterior. De
hecho esta posibilidad esta prevista, por ejemplo, para aquellos casos en los que el plazo
de prioridad esta vencido, pero existe una solicitud anterior a la que remitirse en cuanto al
texto de la solicitud, y dibujos en su caso. En cualquier caso, son compatibles las dos

posibilidades: reivindicacién de prioridad y remisién a una solicitud anterior.

En el supuesto de que el solicitante se acoja a esta posibilidad, para obtener fecha de

presentacion (ver apartado A2.1.2) debera efectuar en el momento de la solicitud una

peticion de incorporacion por referencia a una solicitud anterior, en la que debera indicar

en espanol:

a) Que la remisién a la solicitud anterior reemplaza a la descripcion y, en su caso, a

los dibujos.

b) El numero de la solicitud anterior, su fecha de presentacion y la oficina en la que o

para la que haya sido presentada.

c) Que la solicitud anterior ha sido presentada por el propio solicitante, su antecesor

en derecho o su derechohabiente.

En la practica la remision a una solicitud anterior se llevara a cabo en el modelo oficial de

instancia (formulario 5101) consignando, el pais de origen con su cddigo correspondiente,

la fecha de la solicitud anterior y el numero, en los recuadros habilitados a tal efecto.

La consignacién de estos datos tiene caracter de declaracion en cuanto a la titularidad de

la solicitud anterior, es decir, se da por hecho que ésta es titularidad del propio solicitante.

En estos casos el solicitante debera aportar, en el plazo de dos meses desde la fecha del
depdsito de la solicitud una copia certificada de la solicitud anterior, y, en su caso, una

traduccién al espafiol.

No sera necesario aportar la copia certificada de la solicitud anterior o la traduccién al
espanol si dicha copia o traduccién obren en los archivos de la Oficina Espafiola de
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Patentes y Marcas o cuando estén disponibles desde una biblioteca digital aceptada por
la OEPM.

F3. CONTENIDO DE LA SOLICITUD (SALVO REIVINDICACIONES)

Art. 23 LP, art.11 y Anexo RP

La solicitud de patente debera contener:

(i) una instancia de solicitud; segun el modelo oficial (formulario 5101)

(ii) una descripcion de la invencion
(iii) una o varias reivindicaciones

(iv) los dibujos a los que se refieran la descripcion o las reivindicaciones y, en su caso, las

secuencias biologicas
(v) un resumen de la invencion.

Cada parte de la solicitud se iniciara en una nueva pagina con las palabras
DESCRIPCION, REIVINDICACIONES vy, si hubiera, RESUMEN, DIBUJOS Y LISTA DE
SECUENCIAS (tal y como indica el Anexo del Reglamento).

Ademas la solicitud debe cumplir los requisitos que se establezcan reglamentariamente.

En particular, la solicitud de patente no debe contener:

a) Elementos contrarios al orden publico y a las buenas costumbres (ver apartado G4.1).

b) Declaraciones denigratorias relativas a productos o procedimientos de terceros o al
mérito o validez de las solicitudes de patentes o patentes de terceros. Las simples
comparaciones con el estado de la técnica no seran consideradas en si mismas como

denigrantes.

c) Elementos manifiestamente extrafios a la solicitud o superfluos. En particular no se
aceptara ninguna declaracién u otro elemento manifiestamente no pertinente o superfluo,
es decir, si no guardan ninguna relacion con el objeto de la invencién o el estado de la

técnica en que se basa.

F3.1. INSTANCIA

Art. 2 y Disposicion adicional sequnda RP

La instancia se formalizara en un modelo oficial (formulario 5101) y contendra los

siguientes datos:
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(a) Indicacién de que se solicita una patente de invencién

(b) Ildentidad del/los solicitante/s

En cuanto a la identidad del solicitante, si hubiera varios solicitantes, se haran constar la

identidad de cada uno de ellos. Cuando el solicitante sea una persona fisica se

identificara con su nombre y apellido o apellidos, documento de identidad, domicilio y

nacionalidad; y cuando sea una persona juridica se identificara por su denominacion

social completa o de acuerdo con las disposiciones legales por las que se rija, su NIF,

domicilio y nacionalidad.

(c) Datos para notificaciones (direccion postal, correo electrénico, etc.)

Las notificaciones se realizaran al solicitante, o en su caso al representante. En la

instancia podra indicarse el medio de notificaciéon preferente: correo postal o correo

electronico. En el caso de los Agentes de la Propiedad Industrial y de las personas

juridicas es obligatorio relacionarse por medios electronicos.

En el supuesto de que el solicitante actue por si mismo y no tenga domicilio, ni residencia

habitual, ni sede o establecimiento comercial serio y efectivo en territorio del Estado

espanol, aunque si en la Unién Europea, debera designar, a efectos de notificaciones,

una direccién postal en Espafa o, alternativamente, indicar que las notificaciones le sean

dirigidas por correo electronico o por cualquier otro medio técnico de comunicacion

admitido por la OEPM.

En el supuesto de que hubiera varios solicitantes, se especificara la direccién o medio de

comunicacion de uno de ellos a efectos de notificaciones; de no hacerse asi, las

notificaciones se dirigiran al solicitante mencionado en primer lugar en la solicitud.

(d) Titulo de la invencion (ver apartado F3.2)

(e) Designacion de ellla inventor/a o inventores/as e indicacion, si no es el
solicitante, de como ha adquirido el derecho a la patente.

(f) Relacion de documentos que acompaian a la solicitud

(g) Firma del solicitante o de su representante

En aquellos casos en que proceda se completara la instancia con los siguientes datos:

(h) Identidad del representante

(i) Datos de la solicitud de origen (divisionales, cambio de modalidad, patente
europea, entrada en fase nacional PCT)

(j) Datos de una solicitud anterior, cuando la solicitud se remita a la misma

(k) Declaracion de renuncia firmada por el/la inventor/a o inventores/as cuando
renuncien a su derecho a ser mencionados como tales (ver apartado F2.3).

() Datos de la prioridad, en el supuesto de que se reivindique (ver apartado F7.7.2)

Enero 2019 F-7



ol ¥ MNisTERIO Oficina Espafiola PARTE F
Mes oo oo LA SOLICITUD DE PATENTE

aliws Y Directrices de Examen de Solicitudes de Patentes (Ley 24/2015)

(m) Datos de exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas, si la invencion hubiera
sido exhibida en alguna.

(n) Datos relativos al depdsito de materia biolégica no accesible al publico

(o) Datos de procedencia de la materia biolégica; datos sobre un recurso genético o
conocimiento tradicional (registro o certificado)

(p) Indicacion del contenido de listas de secuencias de aminoacidos y acidos
nucleicos,

(q) Indicacién de solicitud de reduccioén de tasas

(r) Indicacion de que el solicitante es una universidad publica.
F3.2. TIiTULO

Art. 21 d)y9.2RP
El titulo de la invencidn debe indicar, de la manera mas clara y concisa posible, la
designacion técnica de la invencién y debera ser congruente con las reivindicaciones. No

deben utilizarse denominaciones de fantasia.

La OEPM revisara el titulo a la luz de la descripcion y de las reivindicaciones para
asegurarse de que, ademas de ser conciso, da una indicacion clara y adecuada del

objeto de la invencidn.

Si se modifican las reivindicaciones durante el procedimiento, la OEPM comprobara si es

necesaria una modificacion en el titulo para hacerlo congruente con ellas.

En general, el titulo podra ser modificado por la OEPM cuando lo estime necesario para

mejor informacién de los terceros, notificandoselo al solicitante.
F3.3. RESUMEN

Art. 29 LP, art. 9 RP
El resumen tendra exclusivamente una finalidad de informacién técnica y no se tendra en
cuenta para ningun otro fin, tales como, por ejemplo, para determinar el ambito de

proteccién solicitada.

El resumen debe permitir una facil comprensién del problema técnico planteado, la
solucion aportada y el uso o usos principales de la invencion, ya que su principal utilidad
es en las busquedas posteriores de documentos permitir tomar una decisién sobre si es
necesario consultar el documento completo de la patente o no. Por ello ha de ser claro y
conciso, mencionando sucintamente los puntos mas importantes de la invencién y no

debe contener palabras y frases innecesarias.
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F3.3.1 Contenido del resumen

Art. 9 RP
El resumen debe cumplir con los siguientes requisitos:

(i) tener una extension maxima de 150 palabras;

(i) indicar el titulo de la invencion;

(iii) contener una explicacion concisa del contenido de la descripcion y de las
reivindicaciones redactada de forma que se entienda de manera clara el
problema técnico, la solucion aportada y el uso o usos principales de la
invencion. Asimismo, se podra indicar la férmula quimica que, entre las que
figuran en la solicitud de patente, caracterice mejor la invencion;

(iv) si corresponde, ira acompafado del dibujo mas caracteristico, situado

separado del texto, que contendra entre paréntesis las referencias del dibujo.

F3.3.2 Modificacion del resumen

El resumen inicialmente lo presenta el solicitante pero podra ser modificado por la OEPM

cuando lo estime necesario para mejor informacion de los terceros.

El contenido del resumen se revisara en dos momentos diferentes: durante el examen de
oficio y durante la realizacién del IET. Si la solicitud se publicase tras haber superado el
examen de oficio pero antes de la realizacion del IET el contenido del resumen que se

publicara sera el que resulte del examen de oficio

F3.4. DESCRIPCION

Art. 27 LP, art. 3-6 RP
La invenciéon debe ser descrita en la solicitud de patente de manera suficientemente clara
y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla (para informacién

adicional ver apartado G6.1.1 y apartado G8.4).

F3.4.1. Contenido de la descripcién

Art. 3RP
La descripcion estara redactada de la forma mas concisa y clara posible, sin repeticiones
inutiles, y en congruencia con las reivindicaciones. En la misma se indicaran los

siguientes datos:

Sector de la técnica al que se refiera la invencion.
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a) Estado de la técnica anterior a la fecha de prioridad, conocido por el solicitante y
que pueda ser util para la comprension de la invencion citando en la medida de lo
posible los documentos que sirvan para reflejar el estado de la técnica anterior.

b) Una explicacion de la invencidn que permita la comprension del problema técnico
planteado asi como la solucién al mismo, indicandose en su caso las ventajas de
la invencion en relacion con el estado de la técnica anterior.

¢) Una breve descripcion del contenido de los dibujos, si los hubiera.

d) Una exposicién detallada de, al menos, un modo de realizacién de la invencién.

e) La indicacién de la manera en que la invencion es susceptible de aplicacion
industrial, a no ser que ello resulte de una manera evidente de la descripcion o de

la naturaleza de la invencion.

La forma de presentar las diferentes partes de la descripcion y el orden que conviene
seguir deben estar en conformidad con las indicaciones anteriores, a menos que, por
causa debida a la naturaleza de la invencion, una manera o un orden diferente permitan

una mejor comprensién y una presentacién mas concisa.

Habida cuenta de que corresponde al solicitante la responsabilidad de describir la
invenciéon de forma clara y completa, correspondera a la OEPM determinar si debe
formular objeciones a la presentacion adoptada. Por ejemplo, podrian omitirse los
requisitos referentes a las ventajas de la invencidn en relacién con el estado de la técnica
anterior cuando la invencién abra perspectivas totalmente nuevas. Por otro lado, algunas
invenciones que son simples desde el punto de vista técnico pueden ser perfectamente
comprensibles incluso si solo se dispone de una descripcion reducida y con breves

referencias al estado de la técnica.

(@) Sector delatécnica

La descripcion debe comenzar con una indicacion del sector de la técnica al que
pertenece la invencién. Con ello se logra ubicar la invencidon en el campo técnico

correspondiente.

(b) Estado delatécnica

La descripcién debe mencionar el estado de la técnica anterior a la fecha de prioridad,
conocido por el solicitante y que pueda ser util para la comprension de la invencion y para
la elaboracién del informe sobre el estado de la técnica y para el examen, citando, en la
medida de lo posible, los documentos que sirvan para reflejar el estado de la técnica

anterior, tanto documentos de patentes como documentos de literatura no patente.
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Puede suceder que el estado de la técnica citado por el solicitante no sea el mas cercano
a la invencién y se podria requerir la insercion en el mismo de mas referencias, por
ejemplo los correspondientes a los documentos identificados en el informe de busqueda,
para poner la invencion en la perspectiva correcta. Su inclusién nunca debe suponer una

ampliacion del alcance de la invencion.

En general, no es necesario que el solicitante proporcione listas de los diferentes
documentos de referencia relativos a la misma caracteristica o al mismo aspecto del

estado de la técnica; basta con referirse a los documentos mas adecuados.

El formato de las citaciones se debe hacer siguiendo la norma ST14 de OMPI en la que
se recogen las recomendaciones que se deben seguir para la identificacion de los

documentos citados en los documentos de patente.
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(c) Explicacion delainvencidn: el problema técnico y su solucién

La invencion reivindicada debe estar divulgada en la solicitud de tal forma que sea
posible comprender el problema o problemas técnicos de que se trate y las soluciones
propuestas. Para cumplir con este requisito bastard con incluir en la divulgacion los

detalles necesarios para esclarecer la invencion.

A modo de ejemplo, para explicar la naturaleza de la solucion en concordancia con las
reivindicaciones, en la descripcion se podra repetir (0 hacer referencia a) bien la parte
caracterizadora de las reivindicaciones independientes o bien la esencia de las

caracteristicas de la soluciéon en concordancia con las reivindicaciones relevantes.

En aquellos casos en los que el objeto de una reivindicacion dependiente se comprenda
bien simplemente por su propio enunciado o por la descripcion de un modo de realizacion
de la invencién, no sera necesario afiadir una explicacion adicional al respecto. Sera
suficiente con mencionar en la descripcion que la reivindicacién dependiente en cuestion

define una realizacion particular.

No obstante, cuando el/la examinador/a tenga dudas sobre si ciertos detalles descritos
son 0 no necesarios no insistira en su eliminacion. Ademas no es imprescindible que la
invencion se presente explicitamente en forma de problema-solucién, si bien la
descripcion debe permitir la formulacion/definicion del problema técnico que la invencién

pretende resolver, en particular, para facilitar la realizacion de una busqueda significativa.

Por otra parte, si el solicitante considera que su invencion presenta ventajas en relacién
con el estado de la técnica debera indicarlas, pero sin denigrar ni menospreciar otros

productos o procedimientos anteriores.

(d) Breve descripcion de los dibujos

Si hubiese dibujos, estos deben primero describirse brevemente, por ejemplo, de la forma

siguiente:

Ejemplo

Figura 1: vista inferior de la caja del transformador;

Figura 2: vista lateral de la caja del transformador;

Figura 3: vista frontal en el sentido de la flecha ‘X’ de la figura 2;
Figura 4: seccion segun el eje AA de la figura 1.

Cuando sea necesario referirse en la descripciéon a elementos de los dibujos, debe

mencionarse el nombre del elemento asi como su numero.
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Ejemplo

La referencia no debe redactarse en la forma:
“(3) esta conectado a (5) por (4)”,

sino de la siguiente manera:

‘la resistencia (3) esta conectada al condensador (5) por el interruptor (4)”.

La descripcidon y los dibujos deben ser coherentes entre si, concretamente en lo que
respecta a los numeros de referencia. Todos los numeros de referencia o signos
utilizados en la descripcidon o las reivindicaciones deberan encontrarse también en los

dibujos.

(e) Exposicién detallada de al menos un modo de realizacion de la invencidn

Art27.1LP

La solicitud debe indicar por lo menos un modo previsto por el solicitante para realizar la
invencion reivindicada; esa indicacidon debe hacerse mediante ejemplos, cuando sea
adecuado, y con referencias a los dibujos, si los hubiera. Ademas, se debe divulgar de tal
manera que pueda ser realizada por un experto en la materia, de manera suficientemente
clara y completa

Para satisfacer plenamente las exigencias del art. 27.1 es necesario describir la invencién
no solo desde el punto de vista de su estructura, sino también desde el punto de vista de
su funcién, salvo que las funciones de los diferentes elementos sean evidentes. De
hecho, en algunos sectores técnicos (por ejemplo, las invenciones implementadas por
ordenador), una descripcién funcional clara puede ser mucho mas adecuada que una

descripcion demasiado detallada de la estructura.

Los modos de realizacion ofrecen soporte a las reivindicaciones y el numero de modos de

realizacion que se deben incluir esta relacionado con la amplitud de las reivindicaciones.

Enero 2019 F-13



https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8328&p=20150725&tn=1#a27

ol ¥ MNisTERIO Oficina Espafiola PARTE F
Mes oo oo LA SOLICITUD DE PATENTE

al®s e Directrices de Examen de Solicitudes de Patentes (Ley 24/2015)

(f)  Aplicacién industrial

Art. 9 LP, art. 3 RP
La descripcion ha de contener la indicacion de la manera en que la invencién es
susceptible de aplicacion industrial, a no ser que ello resulte de una manera evidente de

la propia descripcion o de la naturaleza de la invencion.

También afade que en el supuesto de que la invencion consista en una secuencia total o
parcial de un gen o de una secuencia de acido nucleico, la aplicacion industrial debera

figurar explicitamente en la solicitud de patente.
Para mas informacion se puede consultar el apartado G5.

F3.4.2. Terminologia empleada

La descripcion debe ser clara y concisa y debe evitar cualquier jerga técnica superflua.
Por regla general, solo se utilizaran términos técnicos, signos y simbolos empleados
habitualmente en la técnica en cuestion. Pueden admitirse los términos técnicos poco
conocidos o formulados de forma particular, a condicién de que hayan sido definidos
adecuadamente y que no tengan equivalente generalmente reconocido. Esta tolerancia
puede ampliarse a los términos en otro idioma, si no tienen equivalente en espafiol. Los
términos que ya tengan un significado determinado no podran utilizarse en un sentido
diferente, pues ello puede causar confusién. En ciertas circunstancias, puede tomarse
legitimamente un término de una técnica analoga. La terminologia y los signos utilizados

deben ser uniformes en toda la solicitud.

F3.4.3. Programas de ordenador

En el caso particular de las invenciones realizadas en el campo de la informatica, las
lineas de cédigo de programa expresadas en lenguajes de programacion no sirven por si
solas como divulgacién de la invencion. Al igual que para los demas sectores técnicos, la
descripcion deberia estar redactada esencialmente en lenguaje corriente, eventualmente
acompanada de diagramas u otros medios que ayuden a la comprensién, de forma que
los expertos en la materia comprendan la invencién. Pueden aceptarse breves extractos
de programas redactados en lenguajes de programacion corrientes, en la medida en que

puedan servir para ilustrar un modo de realizacién de la invencién.

F3.4.4. Unidades

En estas directrices se recomienda la utilizacion del Sistema Internacional de Unidades,

de acuerdo con la practica internacional actual.
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Los valores fisicos se expresaran segun el sistema legal de unidades de medida vigente

en Espafa, que es, tal y como establece el articulo primero del Real Decreto 2032/2009

de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida, el Sistema

Internacional de Unidades adoptado por la Conferencia General de Pesas y Medidas y

vigente en la Union Europea.

Las Unidades basicas del Sistema Internacional son:

Magnitud Nombre de la unidad Simbolo de la unidad

Longitud metro m

Masa kilogramo kg

Tiempo, duracién segundo s

Corriente eléctrica amperio A

Temperatura termodinamica kelvin K

Cantidad de sustancia mol mol

Intensidad luminosa candela cd

También son admisibles las unidades derivadas coherentes, que se forman a partir de

productos de potencias de unidades basicas en las que no interviene ningun factor

numérico mas que el 1. Las unidades basicas y las unidades derivadas coherentes del SI

forman un conjunto coherente, denominado conjunto de unidades S| coherentes.
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Ejemplos de unidades Sl derivadas coherentes expresadas a partir de las unidades

basicas

Magnitud derivada

Unidad Sl derivada coherente

Nombre Simbolo Nombre Simbolo

Area, superficie A metro cuadrado m?
Volumen \Y metro cubico m°
Velocidad \% metro por segundo m/s
Aceleracion a metro por segundo cuadrado m/s’
Numero de ondas o metro a la potencia menos uno m’
Densidad, masa en volumen p kilogramo por metro cubico kg/m®
Densidad superficial pA kilogramo por metro cuadrado kg/mZ
Volumen especifico v metro cubico por kilogramo m°/kg
Densidad de corriente j amperio por metro cuadrado A/m?
ICampo magnético H amperio por metro A/m
Concentracion de cantidad de c mol por metro cubico mol/m®

sustancia®, concentracion
Concentracion masica P,y kilogramo por metro cubico kg/m®
Luminancia Lv candela por metro cuadrado cd/m?
indice de refraccion®™ N uno 1
Permeabilidad relativa™ ur uno 1

Por conveniencia, ciertas unidades derivadas coherentes han recibido nombres y

simbolos especiales. Los nombres y simbolos especiales son una forma compacta de

expresar combinaciones de unidades basicas de uso frecuente, pero en muchos casos

sirven también para recordar la magnitud en cuestion.

Unidades Sl derivadas coherentes con nombres y simbolos especiales

Magnitud derivada

Unidad Sl derivada coherente @

Nombre Simbolo | Expresion Expresion en
mediante Unidades Sl
otras basicas
unidades Sl

Angulo plano radian®™ rad 1®) m/m
Angulo sélido estereorradian®™ | sr®® 1®) m°/m”
Frecuencia hercio' Hz — s
Fuerza newton N — mkgs™
Presion, tension pascal Pa N/m? m kgs~
Energia, trabajo, cantidad | julio J N-m m°kg s
de calor
Potencia, flujo energético | vatio W JIs m°kgs”
Carga eléctrica, cantidad culombio C - s A
de electricidad
Diferencia de potencial voltio Y W/A m°kgs> A
eléctrico, fuerza
electromotriz
Capacidad eléctrica faradio F CIV m~-kg's A’
Resistencia eléctrica ohmio o) V/A m°kgs”> A”
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Conductancia eléctrica siemens S ANV m~ kg 's’A’
Flujo magnético? weber Wb Vs m°kgs A"
Densidad de flujo tesla T Wb/m* kgs” A”
magnético™
Inductancia henrio H Wb/A m°kgs” A~
Temperatura Celsius grado Celsius® | °C — K
Flujo luminoso lumen Im cd sr™ cd
lluminancia lux Ix Im/m? m~ cd
Actividad de un becquerel® Bq - s
radionucleido”
Dosis absorbida, energia | gray Gy Jikg m’ s~
masica (comunicada),
kerma
Dosis equivalente, dosis sievert Sy Jikg m’ s~
equivalente ambiental,
dosis equivalente
direccional, dosis
equivalente individual
Actividad catalitica katal kat — s~ mol

(a) Los prefijos S| pueden emplearse con cualquiera de los nombres y simbolos especiales, pero en este caso la unidad
resultante no es una unidad coherente.

(b) El radian y el estereorradian son nombres especiales del numero uno, que pueden usarse para proporcionar
informacion respecto a la magnitud a que afectan. En la practica, los simbolos rad y sr se emplean donde sea apropiado,
mientras que el simbolo de la unidad derivada «uno» generalmente no se menciona cuando se dan valores de magnitudes
adimensionales.

(c) En fotometria, se mantiene generalmente el nombre estereorradian y el simbolo sr, en la expresién de las unidades.

(d) El hercio solo se utiliza para los fenémenos periddicos y el becquerel para los procesos estocasticos relacionados con la
actividad de un radionucléido.

(e) El grado Celsius es el nombre especial del kelvin empleado para expresar las temperaturas Celsius. El grado Celsius y
el kelvin tienen la misma magnitud, por lo que el valor numérico de una diferencia de temperatura o de un intervalo de
temperatura es idéntico cuando se expresa en grados Celsius o en kelvin. La temperatura Celsius t viene definida por la
diferencia t = T — To, entre dos temperaturas termodinamicas T y To, siendo To= 273,15 K.

(f) La actividad de un radionucléido se llama a veces de forma incorrecta radioactividad.

(g) Al flujo magnético también se le conoce como flujo de induccién magnética.

(h) A la densidad de flujo magnético también se la conoce como induccién magnética.

Cualquier valor que no pueda expresarse en el Sistema Internacional debe realizarse en
las unidades reconocidas en la practica internacional. Ejemplos de unidades no
aceptables son: los valores expresados en el sistema de unidades imperiales (por
ejemplo, pulgadas/libras), en unidades de oro (onza, quilate) o que tienen caracter local
(por ejemplo, medio-litro, arroba, fanega, etc.), porque no cumplen con el criterio de

"reconocido en la practica internacional”.

En general, se deben emplear las férmulas quimicas, los simbolos, los pesos atémicos y

las formulas moleculares de uso general.

Las reglas de escritura de los nombres y simbolos de las unidades y expresion de los
valores de las magnitudes y las reglas para la formacion de los multiplos y submultiplos

de dichas unidades se encuentran descritos en el Real Decreto 2032/2009, de 30 de

diciembre, por el gue se establecen las unidades legales de medida. De entre ellas cabe

destacar:

-Los simbolos de las unidades son entidades matematicas y no abreviaturas. Por tanto,

no van seguidos de un punto, salvo al final de una frase, ni se usa el plural.
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-No se permite emplear abreviaturas para los simbolos y nombres de las unidades, como
por ejemplo, “seg” (por s o0 segundo), “mm cuad.” (por mm? o milimetro cuadrado), “cc”
(por cm?® o centimetro cuibico) o “mps” (por m/s o metro por segundo). De esta forma se

evitan ambigledades y malentendidos respecto a los valores de las magnitudes.

-El valor numérico precede siempre a la unidad y siempre se deja un espacio entre el
numero y la unidad. Asi, el valor de una magnitud es el producto de un numero por una
unidad, considerandose el espacio como signo de multiplicacién (igual que el espacio
entre unidades). Las unicas excepciones a esta regla son los simbolos de unidad del
grado, el minuto y el segundo de angulo plano, °, 'y ", respectivamente, para los cuales
no se deja espacio entre el valor numeérico y el simbolo de unidad. Esta regla implica que
el simbolo °C para el grado Celsius debe ir precedido de un espacio para expresar el

valor t de la temperatura Celsius, por ejemplo, “32 °C” y no “32°C”.

-El simbolo utilizado para separar la parte entera de su parte decimal se denomina
«separador decimal». El simbolo del separador decimal es la coma, en la propia linea de
escritura. Si el numero esta comprendido entre +1 y —1, el separador decimal va siempre

precedido de un cero. Por ejemplo, se debe escribir “0,1 mm” y no “0.1 mm”.

F3.4.5. Nombre propios o marcas

Se debe evitar utilizar nombres propios o términos similares para designar materiales o
productos, a no ser que dichos términos estén aceptados a nivel internacional como
términos descriptivos tipicos y que hayan adquirido un significado preciso (como el cable
“Bowden”, la arandela “Belleville”). En esos casos se admitira su empleo sin que sea

necesario definir mas el producto que designan.

F3.4.6. Referencias a otros documentos

Una solicitud de patente puede incluir referencias a otros documentos que pueden
concernir bien al estado de la técnica o bien a una parte de la propia invencion objeto de

la solicitud.

En el caso de que la referencia concierna al estado de la técnica, ésta se podra incluir en
la descripcion en el momento de la presentacion de la solicitud o en una fecha posterior,

por ejemplo, tras el IET.

En el caso de que la referencia concierna directamente a una parte de la propia invencion
(por ejemplo, elementos reivindicados), ese contenido debe incorporarse en la

descripcion pues, por lo que respecta a las caracteristicas esenciales de la invencion, la
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descripcion de la patente debe ser completa, es decir, que debe poder ser comprendida

sin que haya que referirse a otro documento.

Una referencia en la descripcidn a una solicitud no publicada presentada anteriormente
(es decir, no publicada antes de la fecha de presentacion) no sera considerada como que
forma parte de la divulgacion, salvo si se ha puesto a disposicién del publico en la fecha o
antes de la fecha de publicacion de la solicitud. La referencia a tal solicitud puesta a
disposicién del publico en la fecha o antes de la fecha de publicaciéon de la solicitud
puede ser reemplazada por el texto propiamente dicho al que se hace referencia y puede
ser tomada en consideracion por el/la examinador/a. Asimismo, estan permitidas las
referencias a manuales y publicaciones periddicas en las mismas condiciones, si puede

probarse que su contenido se ha fijado antes de la fecha de presentacion.

Por lo que respecta a cualquier documento puesto a disposicion del publico después de
la fecha de publicacion de la solicitud o que nunca va a ser publicado (por ejemplo, una
solicitud retirada antes de la publicacién), el/la examinador/a no debe tener en cuenta la

referencia a ese documento a los efectos del examen sustantivo.
F3.5. DIBUJOS

Art.23.1. LP, art.8 y Anexo RP
La solicitud de patente debera contener los dibujos a los que se refieran la descripcion o
las reivindicaciones, teniendo en cuenta que los esquemas de etapas de un proceso y los

diagramas se consideran dibujos.

Las exigencias de forma relativas a los dibujos se definen en el Anexo del Reglamento,

apartado 3.

Una cuestidon que puede causar dificultad es evaluar si el texto incluido en los dibujos es
absolutamente imprescindible. Se puede considerar indispensable desde un punto de
vista practico incluir texto identificativo en un diagrama para interpretarlo rapida y
claramente. Sin embargo, estos elementos pueden normalmente identificarse por un

nuamero o letra detallada en la descripcion.

En el caso de los diagramas de flujo, se puede permitir la explicacién esquematica de las
etapas en el mismo ya que las referencias numéricas o con letras no tienen un caracter

aclaratorio de la secuencia operacional

F3.5.1 Calidad de los dibujos
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Durante el examen de oficio (ver apartado A6) se ha de comprobar que los dibujos tienen
la suficiente calidad como para publicar el folleto. Si la calidad es insuficiente, el/la
examinador/a de oficio debera requerir al solicitante que presente los dibujos con la
suficiente calidad como para que el folleto impreso sea correcto. Habra que revisar que

no se introduzca materia nueva en los nuevos dibujos que se presenten.

F3.5.2 Fotografias
En principio no se acepta la presentacion de fotografias, a no ser que sea indispensable

ya que, tal y como se indica en el Anexo del Reglamento, apartado 3.d), los dibujos

deben ser ejecutados en lineas y trazos, negros o en color, y bien delimitados.
F3.6. LISTA DE SECUENCIAS Y DEPOSITO DE MATERIAL BIOLOGICO

Anexo RP
En las solicitudes de patente cuyo objeto de la invencion sea una molécula de acido
nucleico (de diez o mas nucleétidos) o aminoacidica (de cuatro o mas aminoacidos), o
éstas sean necesarias para llevar a cabo la invencidn, sera necesaria la presentacion de

una lista de secuencias.

Las secuencias de nucleotidos y/o de aminoacidos que se describan en la memoria de la
patente deben presentarse segun el formato definido en las normas ST.25 de la OMPI
sobre presentacion de listas de secuencias (ver apartado “LISTA DE SECUENCIAS”).

Las paginas de dicha lista iran numeradas independientemente del resto de la memoria

de patente, comenzando por el numero 1.

Las listas de secuencias se presentaran en formato electrénico o en un soporte de datos
legible por ordenador. Si la lista de secuencias se presenta también en papel, el
solicitante debera presentar una declaracién indicando que la informacion contenida tanto

en papel como en formato electrénico legible por ordenador es idéntica.

Existen programas de ordenador disefados para ayudar en la preparacion de solicitudes
de patente que contienen secuencias de acidos nucleicos y aminoacidos: BiSSAP
(Biological Sequence Submission Application for Patents), programa particularmente

recomendado, o, alternativamente, Patentin.

BISSAP y Patentln se pueden descargar gratuitamente en la pagina de la EPO en el
siguiente enlace: BISSAP y Patentln (via EPO).

Patentln se pueden descargar gratuitamente en la pagina de la USPTO en el siguiente
enlace: Patentln ( via USPTO).
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Toda esta informacion puede encontrase en la pagina web de la OEPM en este enlace.

En lo referente al depdsito de material biolégico se puede consultar el apartado F4.7.

F4. SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCION

Art4y 27 LP, art.3 RP
La invencién debe ser descrita en la solicitud de patente de manera suficientemente clara

y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla.

El/la examinador/a de patentes examinara este requisito durante el procedimiento de

concesion tanto en la Opinidn Escrita que acompana al IET (véase apartado B6.7.2 (c))

como en el examen sustantivo.

La descripcion, estara redactada en la forma mas concisa y clara posible, sin repeticiones
indtiles, y en congruencia con las reivindicaciones y debera contener, entre otros (ver
apartado F3.4.1):

-una explicacién de la invencion, tal y como es caracterizada en las reivindicaciones,
que permita la comprension del problema técnico planteado y la o las soluciones
propuestas. La explicacion del problema técnico es esencial para evaluar el caracter
técnico de la invencion. Un problema técnico formulado en términos de propiedades o
caracteristicas fisicas, cuya solucién permite superar las dificultades existentes hasta
ese momento, asegura que la invencion objeto de la solicitud sea una invencion de

caracter técnico y por tanto una invencion en el sentido del art. 4 LP (ver apartado G2

y apartado G3).

-una exposicién detallada de al menos un modo de realizacion de la invencion, que

podra ilustrarse con ejemplos y referencias, en su caso, a los dibujos, si los hubiera.

Para que la invencidon esté suficientemente descrita debe presentarse una manera de
llevar a cabo la invencion que demuestre que para todas las reivindicaciones se consigue
el efecto técnico deseado. En ausencia de una divulgacion explicita, el experto en la

materia utilizara el conocimiento general comun (ver apartado G6.1.2) para ejecutar la

invencion.

Es decir, la suficiencia de la descripcién se cumple si un experto en la materia, teniendo
en cuenta las indicaciones proporcionadas en la solicitud y el conocimiento general
comun, llega a la invencion reivindicada sin una carga excesiva de experimentacion y sin

ejercer ninguna habilidad.
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Para determinar si la realizacion de la invencion reivindicada exige una experimentacion

excesiva, deben tenerse en cuenta las consideraciones siguientes:

i) la amplitud de las reivindicaciones: es un factor que permite determinar si es necesaria
una experimentacion excesiva, ya que el experto en la materia debe estar en condiciones
de realizar la invencién reivindicada en todo su alcance. El solicitante no puede
reivindicar todo lo que esté cubierto por el alcance de la invencion si la divulgacion
contenida en la solicitud solo permite realizar una parte de la invencién reivindicada. No
obstante, ni siquiera en los sectores técnicos de bajo nivel de previsibilidad, es necesario
proporcionar ejemplos que ilustren todas las variantes que pueden ser cubiertas por el
alcance de una reivindicacion. Por regla general, siempre que el experto en la materia
pueda realizar la invencion sin tener que recurrir a una experimentacion excesiva, bastara
con facilitar ejemplos representativos acompafados de una explicacion que permita

comprender como pueden aplicarse a todo el ambito de la reivindicacion;
ii) la naturaleza de la invencion;

iii) el conocimiento general comun de un experto en la materia: otro elemento
fundamental para determinar si es necesaria una experimentacion excesiva es el
conocimiento general comun del experto en la materia en el campo técnico de la
invencion reivindicada asi como el estado de la técnica relacionado con la misma. Por
ejemplo, si la seleccion de valores de diversos parametros entra en el marco normal de
las actividades de un experto en la materia, no puede considerarse que tal seleccion exija

una experimentacion excesiva;

iv) el nivel de previsibilidad en la técnica: se considera que hay previsibilidad en la técnica
si un experto en la materia puede prever facilmente el efecto de una caracteristica de la

invencion reivindicada;

v) las indicaciones proporcionadas en la solicitud: se entiende por “indicaciones
proporcionadas en la solicitud” las informaciones contenidas explicita o implicitamente en
la descripcion, las reivindicaciones y los dibujos, incluidos los ejemplos funcionales y las
referencias a otras solicitudes o documentos del estado de la técnica. Cuanto mayor sea
la previsibilidad en la técnica considerada y mas conozca el experto en la materia sobre
la naturaleza de la invencién y sobre estado de la técnica, menores seran las
indicaciones que habra que incluir en la propia solicitud para permitir la realizacién de la

invencion reivindicada; y

v) el nivel de experimentacion necesario para realizar la invencién reivindicada sobre la

base de la divulgacion: ademas del tiempo y los gastos necesarios para realizar la
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experimentacion, también debe tenerse en cuenta el caracter de la experimentacion y

determinarse, por ejemplo, si constituye una actividad normal o excede tal actividad.

La suficiencia de la descripcion esta relacionada, en definitiva, con la reproducibilidad
de la invencion contenida en la solicitud. Para evaluar la reproducibilidad de la invencion,
hay que tener en cuenta los modos de realizacion de la invencion descritos en la solicitud,
esto es, si basandose en ellos se puede extender el alcance de las reivindicaciones a
aspectos mas generales de la invencion y si el conocimiento general comun no indica o

sugiere que la invencién no es reproducible.

Una objecion por falta de suficiencia de la descripcién presupone que existen serias
dudas sustentadas en hechos contrastables. Si este fuese el caso, la responsabilidad de
demostrar que la invencion es viable y reproducible en la totalidad del conjunto

reivindicado recaeria sobre el solicitante.

Asi mismo, para satisfacer enteramente los requisitos del art. 27 LP, se requiere que la
invencion esté descrita no solo en términos de su estructura sino también en términos de
su funcién, a menos que la funcion de alguno de sus elementos se aprecie de forma
inmediata. Efectivamente, en algunos campos técnicos, por ejemplo en el campo de los
procesadores, una descripcion de la funcion puede ser mucho mas apropiada que una

descripcion demasiado detallada de la estructura.

F4.1. INSUFICIENCIA PARCIAL

Se contempla la posibilidad de que exista una insuficiencia parcial de la descripcion. En

concreto, existen tres posibilidades:

1. Alguna de las “variantes” de la invencién no se puede llevar a cabo

El hecho de que no pueda llevarse a cabo alguno de los modos de realizacion (por
ejemplo, porque no resuelve el problema técnico y, por tanto, con ese modo de
realizacion no se consigue el resultado técnico esperado) no implica que el conjunto de la

invencion no pueda llevarse a cabo.

En estos casos, bien se eliminaran de la descripcion las partes relativas a los modos de
realizacion que no sean viables, asi como las reivindicaciones que tengan por objeto
dichos modos de realizacidon, o bien se mantendran como antecedentes de la invencidn

sin formar parte de la misma.

En algunos casos particulares (por ejemplo, reivindicaciones relativas a una combinacion

de rangos o reivindicaciones Markush), el objeto de la reivindicacién puede comprender
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un amplio numero de alternativas, algunas de las cuales se corresponden con modos de
realizacion no ejecutables. Estos modos de realizacion, se admitirdn siempre y cuando la
descripcion contenga informacion suficiente sobre los criterios relevantes para identificar
aquellos modos de realizacion que sean ejecutables dentro de las distintas alternativas

reivindicadas.

2. Ausencia de detalles conocidos

A efectos de la suficiencia de la descripcion, no es necesario que el modo de realizacion
incluya una descripcidon exhaustiva de los detalles de operacion, especialmente cuando
estos son ampliamente conocidos y forman parte del conocimiento general comun. En

estos casos no se objetaria una falta de suficiencia en la descripcion.

3. Dificultades para llevar a cabo la invencion

Cuando el modo de realizacién de una invencién implique cierto grado de dificultad, no

podra considerarse que la invencidon no sea realizable.

Por ejemplo, si un fabricante de dispositivos ortopédicos protege una articulaciéon de
cadera artificial, las dificultades que encuentre un cirujano experimentado para su
implantacién en el cuerpo humano no son un motivo para considerar que la invenciéon no

sea realizable.

En estos casos tampoco se objetaria una falta de suficiencia en la descripcion.
F4.2. SUFICIENCIA VS REIVINDICACIONES NO BASADAS EN LA DESCRIPCION

Art. 28 LP
A veces, la invencion no esta lo suficientemente descrita para permitir que un experto en
la materia pueda llevar a cabo la invencién sobre todo el alcance reivindicado, aunque si
es suficiente con respecto a un alcance mas limitado. Este defecto puede interpretarse de
dos formas: falta de suficiencia de la descripcidn o reivindicaciones no basadas en la
descripcion. Ambos requisitos estan pensados para reflejar el principio de que los
términos de una reivindicacién deberian estar limitados o ser acordes con la contribucion

técnica de la invencion.

Por lo tanto, el grado en el que la invencion esta suficientemente descrita es también muy
relevante con respecto a la cuestién de si las reivindicaciones estan basadas o no en la
descripcion. Los motivos por los cuales una reivindicacion no esta basada en la
descripcion pueden ser los mismos que hacen que la solicitud no esté suficientemente

descrita, principalmente, que la invencién, sobre todo el alcance reivindicado, abarca un
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objeto que no esta disponible para el experto en la materia en la solicitud tal y como se

presento.

En el apartado F5.5 se trata con mayor detalle la cuestiéon del soporte en la descripcion.

F4.3. NOMBRES PROPIOS, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES

El uso de nombres propios, marcas, nombres comerciales o palabras similares para
referirse a materiales o articulos no es conveniente, en tanto que esos términos denotan,

meramente, su origen o su relacion con una gama de productos.

En el caso de utilizarlos, para satisfacer el requisito de suficiencia de la descripcion es
necesario que el producto esté bien caracterizado, con independencia del término
empleado, de modo que en el momento de presentar la solicitud el experto en la materia

pueda llevar a cabo la invencion.

Sin embargo, aquellos términos que son aceptados internacionalmente como términos
descriptivos habituales y que han adquirido un significado preciso podran admitirse sin
necesidad de incluir mas detalles relativos al producto al que se refiere, por ejemplo
Teflon® o Velcro®.

F4.4. REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS

Las referencias a otros documentos en la solicitud de patente pueden incluirse bien como
parte de los antecedentes de la invencion o bien como parte de la explicacion de la

invencion.

Las referencias que sirvan para reflejar el estado de la técnica anterior son siempre
admisibles y podran incluirse tanto en el momento de la solicitud como en un momento

posterior del procedimiento.

Cuando las referencias a documentos estén directamente relacionadas con la descripcion
de la invencién, por ejemplo, detalles de los componentes del aparato reivindicado, el/la
examinador/a debe primeramente considerar si el contenido de dicha referencia es

esencial para la comprension del modo de realizacion de la invencion.

Si el contenido del documento de referencia es esencial para satisfacer los requisitos de
suficiencia de la descripcion, el/la examinador/a pedira que se suprima esa referencia y
se incluya expresamente dicho contenido dentro de la descripcion, dado que el contenido
de la solicitud debe incluir todos los elementos esenciales para la comprension de la

invencion sin necesidad de recurrir a otros documentos.
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En caso de que el contenido del documento de referencia no sea esencial es muy
importante que estén claramente identificadas las partes del documento a las que se

hace mencion.

El solicitante tendra en cuenta que para la realizacion de una busqueda significativa el/la
examinador/a podria requerir la aportacion de cualquiera de los documentos citados

como referencia.

Por otra parte, si en la descripcion de la invencién se hace referencia a un documento, el
contenido de dicho documento se considerara parte del estado de la técnica a efectos de

citar la solicitud contra solicitudes posteriores.

F4.5. SUFICIENCIA VS AMPLIACION DE CONTENIDO

Art. 27 LP
Sera responsabilidad del solicitante garantizar que, en el momento de presentar la

solicitud, todas las reivindicaciones estén suficientemente descritas

Para aquellos casos en los que alguna de las reivindicaciones o elementos técnicos se
hayan definido en funcién de parametros experimentales, sera necesaria una clara
descripcion de los métodos utilizados para determinar dichos parametros, a excepcion de
los casos en los que el método empleado sea conocido por el experto en la materia o

todos los métodos posibles conduzcan a los mismos parametros.

En los casos en los que se produzca una insuficiencia de la descripcion de caracter
general, de forma que su subsanacion suponga la ampliaciéon del contenido de la solicitud
tal como se presentd inicialmente, es decir, que conlleve el incumplimiento del art. 48.5

LP, la solicitud sera denegada.

Si por el contrario, la objecién de insuficiencia se realizase tan sélo para algunos de los
modos de realizacién, cabria la posibilidad de suprimir aquellos modos de realizacién
insuficientemente descritos y limitar el objeto de las reivindicaciones a aquellos modos

que hayan sido suficientemente descritos.

En este sentido, cuando existan serias dudas con respecto a la reproducibilidad de la
invencion, la carga de la prueba o, al menos, una demostracion creible de la misma
recaera sobre el solicitante, dado que durante la fase de oposicion, se podria dar la
circunstancia de que los oponentes presentasen experimentos cuestionando los

resultados técnicos pretendidos con el objeto de la invencién.
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F4.6. REIVINDICACIONES DE USO EXTENDIDO (“REACH-THROUGH” CLAIMS)

Art. 27y 28 LP
En determinados campos técnicos (por ejemplo biotecnologia o farmacia) pueden
encontrarse lo que se denominan “reivindicaciones de uso extendido” (“reach-through”
claims). Se trata de reivindicaciones que van mas alla de la propia invencion, es decir,

buscan la proteccion de aplicaciones potenciales o previsibles de la invencion.

Seria el caso de solicitudes que tienen por objeto, por ejemplo, un nuevo polipéptido, una
proteina, un receptor o una enzima, su uso en un método de seleccién (screening) y que,
ademas, reivindican otros compuestos o usos de esos compuestos definidos en términos

del efecto técnico que pudieran ejercer sobre la molécula objeto de la invencién.

Por ejemplo cuando en una solicitud, habiendo indicado en la descripcion que un

polipéptido X se asocia con la enfermedad Y, se reivindica:

1. “Un agonista/antagonista del polipéptido X (opcionalmente identificado mediante el

método de screening de la invencién)”;

2. “Uso de un agonista/antagonista del polipéptido X (opcionalmente identificado
mediante el método de screening de la invencion) para la fabricacibn de un

medicamento”;

3. “Uso de un agonista/antagonista del polipéptido X (opcionalmente identificado
mediante el método de screening de la invencion) para la fabricacion de un medicamento

para el tratamiento de la enfermedad Y”.

En ausencia de otro tipo de informacion, el experto en la materia no seria capaz de
producir o de usar dichos compuestos, ya que tendria que llevar a cabo el método de la
invencion para saber si un compuesto determinado entraria dentro del alcance de la
reivindicacion. Esto requiere una carga excesiva de experimentaciéon para aislar,
caracterizar e identificar compuestos que tengan la actividad, la funciéon o el efecto

deseado.

Se podria concluir que este tipo de reivindicaciones buscan la proteccién de elementos
que todavia no han sido identificados en el momento de la solicitud, pero que pueden ser

identificados mediante el método de screening de la invencién.

Una reivindicacion de uso extendido pretende, en ultimo término, cubrir la investigacion
basica en que se basa una invencién o descubrimiento; es un intento de capturar el valor

del descubrimiento antes de que pueda convertirse en una auténtica y completa

Enero 2019 F-27


https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8328&p=20150725&tn=1#a27
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8328&p=20150725&tn=1#a28

il ¥ miisTeriO Oficina Espafiola PARTE F
WS o oo LA SOLICITUD DE PATENTE

aliws Y Directrices de Examen de Solicitudes de Patentes (Ley 24/2015)

invencion. Es decir, se busca proteger invenciones que aun no han sido desarrolladas,
pero que podrian inventarse en el futuro haciendo uso del objeto reivindicado en la
solicitud. En estos casos, hay que tener siempre en cuenta que no se puede reivindicar

algo que todavia no esta inventado.

En general, las reivindicaciones destinadas a definir de forma somera posibles
compuestos quimicos todavia por descubrir utilizando posibles nuevas herramientas de
investigacion estan dirigidas a invenciones para las que no estd contemplada la

proteccion.

En el caso de estas reivindicaciones de uso extendido es a la vez razonable e imperativo
que el objeto de las reivindicaciones se limite estrictamente a lo que es la contribucion

real de la invencion al estado de la técnica.
F4.7. INVENCIONES RELATIVAS A MATERIA BIOLOGICA
Art.23,27y 28 LP, art. 3,4y 5 RP

F4.7.1 Materia biolégica

Art. 4.3 LP
Se entendera por «materia bioldgica» la materia que contenga informacion genética
autorreproducible o reproducible en un sistema biolégico y por «procedimiento
microbiolégico» cualquier procedimiento que utilice una materia microbioldgica, que

incluya una intervencién sobre la misma o que produzca una materia microbioldgica.

Art. 27 LP
Las solicitudes relativas a materia biolégica estan sujetas a unas consideraciones
particulares. En concreto, cuando la invencién se refiera a una materia biolégica no
accesible al publico, o a su utilizacién, y cuando la materia biolégica no pueda ser
descrita en la solicitud de manera tal que un experto pueda reproducir la invencion, sélo
se considerard que hay suficiencia de la descripcion si concurren los siguientes

requisitos:

Art.3.21), 4y 5RP
a) Que la materia biolégica haya sido depositada no mas tarde de la fecha de

presentacion de la solicitud de patente en una institucién reconocida legalmente para ello,

en condiciones iguales a las establecidas por el Tratado de Budapest del 28 de abril de
1977.
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b) Que la solicitud, tal como ha sido presentada, contenga la informacion relevante de

que disponga el solicitante sobre las caracteristicas de la materia bioldgica depositada.

c) Que se indique el nombre de la institucion de depdsito, el numero o clave de

identificacion de dicha materia bioldgica dado por la institucién autorizada

F4.7.2 Accesibilidad al publico

Ellla examinador/a debera establecer si la materia biolégica esta o no accesible al

publico.

Se considera que la materia biologica esta accesible al publico bien porque esta
comercializada (por ejemplo, levadura de panaderia), bien porque es una cepa estandar
(por ejemplo, Escherichia coli) o bien porque se sabe que ha sido depositada con
anterioridad en una institucién de depdsito reconocida y que es accesible al publico sin
restricciones. Ademas, si una solicitud de patente, para exponer la invencién de manera
suficiente se fundamenta en un articulo cientifico que utilice ese microorganismo y que
haya sido publicado anteriormente, se presume que dicho microorganismo es accesible,
aunque no esté depositado, a partir del dia de la publicacion del articulo. Por tanto, una
solicitud de patente que se refiera a dicho microorganismo se considera descrita de

manera suficiente.

En cuanto a que la invencion pueda ser descrita de manera que un experto pueda
reproducirla, se asume que cuando el microorganismo se ha aislado del medio o se ha
obtenido mediante técnicas de mutacion utilizando agentes mutagenos (agentes fisicos o
quimicos), es necesario el depdsito, ya que las técnicas de obtencion del mismo son
técnicas aleatorias en las que se procede por tanteo, de forma que hay pocas
probabilidades de que se pueda obtener de nuevo el microorganismo. En cambio,
mediante ingenieria genética, es posible poner a punto técnicas de mutacién que
permiten una mutacion exacta, especifica y reproducible en el genoma del
microorganismo. En este caso, partiendo de un microorganismo determinado, un mutante
especifico y unico sera reproducible incluso sin haber sido depositado, es decir, estaria

suficientemente descrito, por lo que no seria necesario su deposito.

En cuanto a las abreviaturas para materia o medios biolégicos (por ejemplo, nhombre de
género y especie), estas son normalmente menos conocidas de lo que el solicitante

presupone, por lo que deberian escribirse completas al menos una vez en la solicitud.

También puede ocurrir que la materia bioldgica depositada de acuerdo con lo previsto

anteriormente, deje de estar disponible en la institucién de depdsito reconocida. En tales

Enero 2019 F-29



ol ¥ MNisTERIO Oficina Espafiola PARTE F
Mes oo oo LA SOLICITUD DE PATENTE

aliws Y Directrices de Examen de Solicitudes de Patentes (Ley 24/2015)

casos, se autorizard un nuevo depdsito de esa materia y debera ir acompafado de una
declaracién firmada por el depositante que certifique que la materia biolégica objeto del

nuevo depdsito es la misma que se depositd inicialmente.

Adicionalmente, conforme al art. 23(2) de la LP, cuando la invencion se refiera a materia
biolégica de origen vegetal o animal la solicitud debera incluir la mencién de su origen

geografico o la fuente de procedencia de dicha materia si estos datos fueran conocidos.

Finalmente, cuando la invencién se refiera a un recurso genético o a un conocimiento
tradicional asociado a dicho recurso cubierto por el Reglamento (UE) n.° 511/2014
relativo a las medidas de cumplimiento del Protocolo de Nagoya, en la instancia de la
solicitud de patente se indicara este hecho. Ademas, se hara constar el numero de
registro que justifique la presentacion de la declaracién de diligencia debida de
conformidad con el articulo 14. 3 el Real Decreto 124/2017, 24 de febrero, relativo al
acceso a los recursos genéticos procedentes de taxones silvestres y al control de la

utilizacion.

En cualquier caso, estas informaciones no prejuzgaran la validez de la patente, tal como

dispone el articulo 23.2 de la Ley.

F4.7.3 Listados de secuencias

En la solicitud se podra citar una secuencia biolégica, como parte del estado de la
técnica, proporcionando simplemente el nUmero de acceso de la secuencia y su numero
de version o de liberacién en una base de datos publicamente disponible, sin necesidad
de presentar una lista de secuencias puesto que dicha lista ya estad disponible

publicamente.

Sin embargo, se recomienda la presentacién de las listas de secuencias en aquellos
casos en los que las secuencias o bien estan recogidas en una 0 mas reivindicaciones o

bien son necesarias para la busqueda del estado de la técnica anterior.

Finalmente, en los casos en los que las secuencias constituyan caracteristicas esenciales
de la invencién es imprescindible su presentacion conforme a la Norma ST.25 de la
OMPI.

Del mismo modo, se debe presentar una lista de secuencias para aquellos casos en los
que las secuencias de nucleétidos o aminoacidos sean fragmentos o variantes de una

secuencia conocida del estado de la técnica anterior.
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Asi, por tanto, cuando la base de datos y / o las secuencias en cuestién no estén
identificadas de manera completa e inequivoca, se considerara que las secuencias no
han sido suficientemente descritas conforme al art. 27. Su presentacion posterior se
considerara una ampliacion del contenido de la solicitud original y esto constituye un

motivo de denegacion.

F4.8. SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCION Y CLARIDAD

En ocasiones una falta de suficiencia en la descripcion puede estar relacionada con una

ambigiedad o falta de claridad en las reivindicaciones.

Si bien la suficiencia de la descripcién se cumple si un experto en la materia, teniendo en
cuenta las indicaciones proporcionadas en la solicitud y el conocimiento general comun,
es capaz de ejecutar la invencion descrita, la claridad de las reivindicaciones debe

permitir la comprension del objeto reivindicado.

Cuando las reivindicaciones son demasiado ambiguas, la diferencia entre una falta de
suficiencia en la descripcién y una falta de claridad de las reivindicaciones puede ser
dificil de determinar, por lo que el/la examinador/a debera evaluar atendiendo a cada

caso en particular.

No obstante, en el caso en que las reivindicaciones sean tan ambiguas que el experto en
la materia, basandose en la descripcion y el conocimiento general comun, no fuese capaz
de comprender la solucion propuesta para resolver el problema subyacente, se trataria

inequivocamente de una insuficiencia de la descripcion.

Se debe prestar especial atencion durante la fase de oposicién, para no admitir como
objecién de suficiencia de la descripcién lo que en realidad pueda ser una falta de
claridad de las reivindicaciones, ya que la falta de claridad no estd contemplada como

motivo de oposicién en la LP, art. 43. (ver apartado D2.1.5).

F4.9. SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCION Y ACTIVIDAD INVENTIVA

Art 27 LP
La falta de reproducibilidad de una invencion puede suponer bien una falta de suficiencia

en la descripcion o bien una falta de actividad inventiva.

Si la invencion carece de reproducibilidad porque no se consigue el efecto técnico
recogido en las reivindicaciones, se consideraria una falta de suficiencia en la

descripcion, dado que el efecto es parte de la solucién propuesta en la reivindicacion.
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En el caso contrario, es decir, en las reivindicaciones no se ha recogido un efecto técnico

mejorado, existe una falta de actividad inventiva.
F4.10. SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCION Y APLICACION INDUSTRIAL

Art. 9y 27 LP
Se considera que una invencion es susceptible de aplicacién industrial cuando su objeto
puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agricola. Esto
obliga a describir de forma suficiente la invencion ya que si ésta no puede ser ejecutada,
fabricada o utilizada, la solicitud, ademas de carecer de suficiencia de la descripcion,
carece de aplicacion industrial. Por lo tanto, existe una interrelacion muy estrecha entre la

suficiencia de la descripcién y la aplicacion industrial.

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

incumplir con los requisitos de claridad y suficiencia en la descripcion.
Dos casos merecen especial atencion:

- EIl primer caso es aquel en el cual el modo de realizaciéon preferente es fortuito y
depende del azar. Es decir, el experto en la materia siguiendo las instrucciones recogidas
en el modo de realizacién encuentra que los pretendidos resultados son irreproducibles o
estos se consiguen de forma poco fiable. Un ejemplo seria un procedimiento de
obtencion de microorganismos en el que se generan mutaciones no reproducibles, por
ejemplo, una exposicion de los microorganismos a agentes mutagénicos fisicos o
quimicos. No obstante, este caso no debe confundirse con aquel en el que estas
mutaciones se consiguen de forma reproducible, pese a existir un margen de error.

- El segundo caso se refiere a aquellas solicitudes que tienen por objeto invenciones
cuyo desarrollo es inherentemente imposible puesto que incumple con las leyes de la

fisica bien establecidas. Es el caso por ejemplo de los méviles perpetuos. Cuando las

reivindicaciones de este tipo de maquinas se refieren a la funcién y no, meramente, a su
estructura no sélo estan incumpliendo con el requisito de suficiencia de la descripcion
(art.27 LP) sino también con el requisito de aplicacién industrial (art.9 LP) (ver apartado
G5.2).
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F5. REIVINDICACIONES

Art. 23y 28 LP
Una solicitud de patente debe contener una o varias reivindicaciones, que deberan

cumplir lo siguiente:

i) definir el objeto para el que se solicita la proteccion;
i) ser claras y concisas; y

iii) fundarse en la descripcion.

La claridad de las reivindicaciones es de suma importancia dado que el alcance de la
proteccién conferida por una solicitud de patente se determina por el contenido de las

reivindicaciones, interpretadas con la ayuda de la descripcién y los dibujos.
F5.1. FORMA Y CONTENIDO

F5.1.1 Caracteristicas técnicas

Art. 7.1 RP
Las reivindicaciones definiran el objeto para el que se solicita la proteccién “en términos
de las caracteristicas técnicas de la invencion". Esto, en general, significa que las
reivindicaciones no deberan contener ninguna declaracion relacionada con otros
aspectos de caracter no técnico, como por ejemplo, ventajas comerciales, aunque si se
podran admitir declaraciones relativas a los objetivos de la invencion, si contribuyen a la

definicidon de la misma.

No obstante, habra casos en que pueda haber caracteristicas no técnicas en una
reivindicacion, siempre que interaccionen con una caracteristica técnica para
proporcionar un efecto técnico. De hecho, las caracteristicas no técnicas pueden formar
parte de la formulacién del problema técnico objetivo a resolver por la invencion (ver
apartado G8.5. Pregunta 4).

Una caracteristica técnica en una reivindicacion es una expresion que define uno o varios

elementos técnicos, su interrelacion y que da lugar a un efecto técnico.

No todo elemento técnico que figure en una reivindicacion se considera per se una
caracteristica técnica. Un elemento técnico se convierte en caracteristica técnica cuando
de forma clara esta relacionado bien con otros elementos técnicos o bien con la funcién

técnica que realiza.
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Por ello, es necesario que exista un vinculo entre los elementos técnicos, el cual puede
establecerse de forma explicita, indicando la relacién que existe entre ellos, o de forma

implicita, si se deriva claramente de la descripcion o de su propio enunciado.

Un conjunto de elementos técnicos no vinculados en una reivindicacion puede crear una
falsa apariencia de caracteristicas técnicas porque utiliza un lenguaje técnico, que en una
primera impresion pudiera parecer que representa una caracteristica técnica. Sin
embargo, si no se puede establecer un vinculo entre dichos elementos, no se puede

concluir que constituyan una caracteristica técnica.

No es necesario que cada caracteristica se exprese en términos de una limitacion
estructural. Asi, as caracteristicas técnicas pueden ser fundamentalmente de dos tipos:

estructurales o funcionales.

Las caracteristicas técnicas estructurales son aquellas que definen una estructura,
composicién o forma, mientras que las funcionales son las que hacen referencia a la
funcién que realiza el elemento técnico que se pretende definir. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que las caracteristicas funcionales se pueden incluir sélo si para un

experto en la materia es evidente qué medio o medios realizan esta funcion.

F5.1.2 Forma en dos partes

Art 7.1 RP
El Reglamento recoge como forma de redaccion de las reivindicaciones la denominada

“forma en dos partes”: preambulo y parte caracterizadora, cuando sea apropiado.

Salvo excepciones, la primera parte debera contener un preambulo 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. Esta declaracion de caracteristicas técnicas conocidas se aplica Unicamente a

las reivindicaciones independientes y no a las reivindicaciones dependientes.

La segunda parte o parte caracterizadora comenzara con una expresion del tipo
“caracterizado por” que exponga las caracteristicas técnicas que, en combinacion con las

mencionadas en el preambulo, se desean proteger.

Otros tipos de expresion de transicion frecuentemente utilizadas son las denominadas de
tipo cerrado (“consiste en”) o de tipo abierto (“comprende”), cuya interpretacion se analiza

mas adelante en el apartado F5.3.14.
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F5.1.3 Formulas, tablas y signos de referencia

Art. 7.3 RP
Las reivindicaciones podran contener formulas quimicas o matematicas, pero no dibujos.
Sin embargo, se podran incluir tablas solo si el objeto definido en la reivindicacién hace

que sea conveniente incluirlas.

Por otra parte, las reivindicaciones no realizaran remisiones a la descripciéon o a los
dibujos para definir las caracteristicas técnicas de la invencién, salvo que fuera

absolutamente necesario.

Las reivindicaciones NO deben contener expresiones del tipo:
“tal como se describe en la descripcion” o

“como en la realizacion de la figura 3”

En el caso de que la solicitud de patente contenga dibujos que incluyan signos de
referencia, las caracteristicas técnicas reivindicadas deberan, preferiblemente, venir
seguidas de aquellos signos de referencia que las identifiquen, siempre que con ello se
contribuya a la comprension de la reivindicacion. Tales signos se representaran entre

paréntesis y se considerara que no limitan las reivindicaciones.

Las reivindicaciones pueden incluir referencias alfanuméricas
Dispositivo (1A; 1B) de transporte de cestas que comprende unas ruedas (100),
un elemento fijo (10, 12) y un elemento mavil (30; 30",

En ningun caso se haran referencias a dibujos completos, ya que estos podrian verse
modificados durante el procedimiento de concesion, y se podria producir una indefinicion

en el alcance de las reivindicaciones.

F5.2. TIPOS DE REIVINDICACIONES

F5.2.1 Categorias

Art7.2 RP
Se contemplan diferentes categorias de reivindicaciones: producto, procedimiento,
dispositivo o utilizacion. A veces, es necesario utilizar mas de una categoria para

conseguir la proteccion completa de una invencion.

Estas categorias pueden agruparse en dos tipos basicos: reivindicaciones de entidad

fisica y reivindicaciones de actividad. Ambas son categorias bien diferentes que se
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definen de manera distinta y que, aunque en determinados casos pueden hacer

referencia una a otra (ver F5.2.5 c¢)) nunca deben confundirse en una misma

reivindicacion.

(@) Reivindicaciones de entidad fisica (producto, dispositivo, sistema)

En esta categoria se incluyen tanto una sustancia o mezcla (un compuesto quimico o una
mezcla de compuestos), como cualquier entidad fisica (un objeto, un articulo, un aparato,
una maquina, un sistema o conjunto de aparatos que funcionan conjuntamente, etc.) que
sea producida por la habilidad técnica de una persona. Las reivindicaciones de entidad
fisica deben redactarse en términos de las caracteristicas técnicas estructurales o

funcionales que la definen.

Ejemplos de reivindicaciones de entidades fisicas

1. Sistema de refrigeracion para un altavoz que comprende...

2. Mecanismo de accionamiento de un engranaje que incorpora una rueda dentada...
3. Teclado para un dispositivo electrénico que comprende una pluralidad de elementos
tactiles...

4. Sustancia de férmula X para su uso como pesticida caracterizado por....

Aparato de iluminacion para carreteras que consiste en....

(b) Reivindicaciones de actividad (procedimiento, método y uso)

En esta categoria se incluyen los procedimientos, los métodos y los usos. En cuanto a los
procedimientos o métodos, las reivindicaciones deben estar definidas en funcién de las

etapas que llevan a la consecucion de los mismos.

Ejemplo de reivindicaciéon de método

Método de preparacion de muestras pulverulentas que comprende las etapas:

- moler una muestra del sélido a analizar;

- formar una pasta homogénea mediante adicion y mezclado del solido molido con un
liquido;

- introducir la pasta en una camara

- comprimir la pasta hasta eliminar el liquido mezclado

- moldear la pasta en forma de barrita

Las reivindicaciones de uso se consideran como reivindicaciones de procedimiento y se

estudian en mas detalle en el apartado F5.3.11.
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F5.2.2 Reivindicaciones independientes y dependientes

Art. 7.3 RP
Todas las solicitudes de patente deberan contener al menos una reivindicacion

independiente, que podra ir seguida de una o mas reivindicaciones dependientes.

Una reivindicacion independiente: es aquella que define una entidad o una actividad que

constituye la solucion técnica al problema técnico planteado en la solicitud.

Toda reivindicacién independiente debera incluir las caracteristicas técnicas esenciales
de la invencidén, es decir, todas aquellas caracteristicas que permitan llevar a cabo la

invencion.

Se considera caracteristica esencial aquella caracteristica técnica sin cuyo concurso el

objeto definido no constituiria la solucidn al problema técnico planteado.

Una reivindicacién dependiente: es una reivindicacién que toma la definicion de una
reivindicacion independiente y afiade una o mas caracteristicas técnicas adicionales de
forma que esta reivindicacién tiene un alcance mas limitado que el de la reivindicacion de

la que depende, sin modificar la naturaleza esencial de la invencion.

Cualquier reivindicacién independiente podra ir seguida de una o varias reivindicaciones
dependientes relativas a realizaciones particulares de dicha invencién. Asi, es evidente
que cualquier reivindicaciéon dependiente incluye obligatoriamente las caracteristicas
esenciales de la invencidn, es decir, todas las caracteristicas de al menos una

reivindicacion independiente.

Por otra parte, una reivindicacion independiente puede incluir caracteristicas técnicas no
esenciales, en este caso las reivindicaciones dependientes de ella también deben incluir

estas caracteristicas técnicas no esenciales.

El término "forma de realizacion particular" debe interpretarse en sentido amplio, es decir,
en el sentido de una definicién mas especifica de la invencién que el modo que define la

o las reivindicaciones independientes.

En una reivindicacion dependiente es recomendable, aunque no imprescindible, que se

utilicen expresiones del tipo "caracterizado por".

Las reivindicaciones dependientes deben hacer referencia explicitamente a la o las

reivindicaciones de las que dependen, preferiblemente al comienzo de la misma.
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Ejemplo de reivindicacion dependiente

Reivindicacion 3

Maquina para cortar hierba segun reivindicacion 1, caracterizada por que dispone de

una bateria para el suministro de energia

Una reivindicacion dependiente puede definir una caracteristica o caracteristicas
particulares que pueden afadirse a mas de una reivindicacion previa, dependiente o
independiente. De ello se desprende que hay varias posibilidades para una reivindicacion
dependiente, que podra hacer

-referencia a una o mas reivindicaciones independientes, normalmente de la

misma categoria (salvo excepciones, ver ejemplo a continuacién)

-referencia a una o mas reivindicaciones dependientes, o

-referencia a reivindicaciones independientes y dependientes.

Ejemplo de reivindicacion dependiente de distintas categorias

En una invencion que se refiere tanto a una composicion como a un uso de esa
composicién, es posible que una reivindicacibn que especifique caracteristicas
adicionales de la composicién dependa tanto de la reivindicaciéon independiente para la

composicién como de la reivindicacion independiente para su uso.

Mas adelante, en el apartado F5.2.5 (a) se explican las dependencias multiples.

F5.2.3 Numero de reivindicaciones independientes

Art 7.2y 28 RP
Una solicitud puede comprender mas de una reivindicacion independiente de una misma
categoria (producto, procedimiento, dispositivo o utilizacion) siempre que se cumpla el
requisito de unidad de invencion (art. 26 LP) y cuando el objeto de la solicitud consista

en:

a) Una pluralidad de productos interrelacionados, es decir, diferentes objetos que se
complementan o que cooperan. Algunos ejemplos son:

- un transmisor y un receptor

un enchufe y un conector

un producto quimico final y productos intermedios
- un gen, una construccion geénica, un hospedador, una proteina y un

medicamento
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b) Diferentes utilizaciones de un producto o dispositivo, tales como, por ejemplo:
-reivindicaciones dirigidas a diferentes usos meédicos cuando es conocido un

primer uso (ver apartado G7.6)

- reivindicaciones dirigidas al uso de un compuesto X para diferentes fines, por

ejemplo, cosméticos o médicos

c) Soluciones alternativas a un problema particular, sélo cuando no sea posible incluir
estas alternativas en una misma reivindicacion. Asi, debe interpretarse el término
“soluciones alternativas” en el sentido de “posibilidades diferentes o mutuamente
excluyentes”. Es el caso, por ejemplo, de:

- un grupo de compuestos quimicos

- dos 0 mas procedimientos de fabricacion de dichos compuestos

En el caso de la que ellla examinador/a considere que el numero de reivindicaciones
independientes de una categoria es excesivo y no se ajusta a los casos anteriores, lo
notificara al solicitante durante el examen de claridad y coherencia previo a la realizacion
del IET (art. 28 RP) para que éste alegue oportunamente o aporte un nuevo juego de

reivindicaciones (ver apartado B2.2).

(@) Ejemplos de una pluralidad de reivindicaciones admisibles

Pluralidad de métodos en los que interviene un polipéptido P

Reivindicacion 1

Método de obtencion del polipéptido P

Reivindicacion 2

Método de obtencién de un compuesto que usa un polipéptido aislado o células huésped
gue expresan dicho polipéptido

Reivindicacion 3

Método de seleccion de células huésped basado en si expresa o no el polipéptido P

Se trata de un caso en el que son admisibles varias reivindicaciones independientes de

método.

Envio y recepcion de datos

Reivindicacion 1

Método de envio de un paquete de datos entre una pluralidad de dispositivos conectados
por un bus de datos
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Reivindicacion 2

Método de recepcion un paquete de datos entre un pluralidad de dispositivos conectados
por un bus de datos

Se trata de un caso en el que son admisibles varias reivindicaciones independientes de

método.

Circuito y aparato

Reivindicacion 1

Un circuito caracterizado por....

Reivindicacion 2

Un aparato que comprende el circuito de la reivindicacion 1

En este caso se considerara la reivindicacion de aparato como dependiente de la de
circuito, pues el aparato comprende todas las caracteristicas del circuito, y por tanto no

se trata de reivindicaciones independientes.

F5.2.4 Orden de las reivindicaciones

Las reivindicaciones deben ordenarse de la manera mas légica posible para facilitar la
comprension del conjunto de la invencion. Aunque no existe un requisito legal al respecto,
la primera reivindicacién deberia ser la mas amplia. Especialmente, cuando hay un gran
numero de reivindicaciones, estas deben ordenarse situando la reivindicacién mas amplia

en primer lugar y organizando las siguientes de una forma congruente.

F5.2.5 Relacion de dependencia

Toda reivindicacion dependiente debe incluir una indicacion de la reivindicacion de la que
depende y debe interpretarse en el sentido de que comprende todas las limitaciones
contenidas en la reivindicacion a la que se refiere. La manera en la que se indique la
relacion de dependencia debera permitir determinar faciimente el vinculo que une las

reivindicaciones relacionadas.

Si se utiliza la forma en dos partes para una reivindicacion independiente, las
reivindicaciones dependientes pueden definir detalles de caracteristicas técnicas no solo

de la parte caracterizadora, sino también del preambulo.
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Ejemplo

Reivindicacion 1

Maquina dispensadora de café que comprende un molino con un depdésito para granos de
café, medios que proporcionan agua caliente a presion y una primera camara donde se
pone en contacto el agua caliente a presion con el café molido, caracterizada por que
dispone de una segunda camara situada antes de la boquilla de vertido y dotada de un

filtro para posos.

Reivindicacion 2

Maquina dispensadora de café segun reivindicacién 1 caracterizada por que los medios
que proporcionan agua caliente a presién son medios de calentamiento por induccion y el

filtro es metalico.

(a) Dependencias multiples

Art. 7.4 RP
En general, sera admisible una reivindicacion dependiente referida a una o mas

reivindicaciones, es decir, se admiten las dependencias multiples.

La unica objecibn que se debe poner a la existencia de varias reivindicaciones
dependientes multiples es la posible falta de claridad en la definicion del objeto de la

invencion.

Asi, todas las reivindicaciones dependientes referidas a una reivindicacion anterior Unica,
y todas las reivindicaciones dependientes que se