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EL REQUISITO DE LA NOVEDAD EN LA LEY DE
PATENTES

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

El Estado de la Técnica esta constituido por todo lo que
antes de la fecha de presentacion de la solicitud de la
patente se ha hecho accesible al publico en Espafa o
en el extranjero por una descripcion escrita u oral, por
una utilizacion o por cualquier otro medio.
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¢, Qué es el Estado de |la Técnica?

TO‘?'O lo _pl_J,eStO ==p 1000 a lo que el publico haya tenido acceso
a disposicion en cualquier parte del mundo

del publico =g |as personas (exceptuando aquellas sometidas a
confidencialidad)

por escrito ==p Cualquier documento en cualquier lengua, n° de
copias o reproducido de cualquier manera

0 de otra forma =g Cualquier forma posible de divulgar informacion

==p Producir, ofrecer, comercializar u otras formas de
explotacion de un producto, aplicacién o proceso

antes de la presentacion
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DESCRIPCION ORAL

Cuando los hechos han sido indiscutiblemente
conocidos por el publico mediante:

> unaconversacion
una conferencia

radio

>
>
» television
>

equipos de reproduccion de sonidos
(cintas o discos)
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LA PRUEBA DE NOVEDAD

Criterios basicos
v

=mmdp Se examina de novedad la invencién tal vy
como esta reivindicada no las formas de
realizacion incluidas en la descripcion

La invencién reivindicada no es nueva
cuando el estado de la técnica (1 solo
documento) tiene todas las caracteristicas de
la misma

mmmp Y es apto para resolver el mismo problema
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EXAMEN DE NOVEDAD

Lectura de las reivindicaciones

Lectura del Estado de la Técnica

Comparaciéon de las Reivindicaciones
con el Estado de la Técnica
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LECTURA DE LAS REIVINDICACIONES

Interpretacion mas amplia posible

Considerar cuidadosamente las limitaciones
Uso particular del lenguaje
“para” —“adecuado para”

“comprende” —“consiste”
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Entender la reivindicacion

el significado de la reivindicacion

¢cuales son las caracteristicas explicitas?: son claras y
precisas y estan claramente establecidas

¢cuales son las caracteristicas implicitas?: no estan
directamente sino indirectamente establecidas, como algo
gue es una consecuencia que deriva de lo establecido

el ambito de la reivindicacion (comparar la reivindicacion con los
modos de realizacion, la reivindicacion deberia ser una
generalizacion de estos)

Términos particulares (p.e.: aluminio)
Términos generales (p.e.: metal)

Lo particular anula la novedad de lo general, pero lo
contrario no es cierto
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LECTURA DEL ESTADO DE LA TECNICA

4 Interpretacion restrictiva
v’ Caracteristicas Implicitas / Explicitas

4 Divulgacion suficiente para reproducir la
invencion
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COMPARACION DE LA REIVINDICACION CON EL
ESTADO DE LA TECNICA

== Especifico - genérico

== Particular - general
== [nvenciones de seleccion
B Rangos

= | istas
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COMPARACION DE LA REIVINDICACION CON EL
ESTADO DE LA TECNICA

Lo particular anula la novedad de lo general, pero no al contrario

Es cierto para valores discretos

p. €j. el aluminio anula la novedad de los
metales, pero el metal no la del aluminio

Y el mismo principio es valido paralos rangos

Una temperatura especifica anula la novedad
de un rango, pero un rango no anula la
novedad de una temperatura especifica
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COMPARACION DE LA REIVINDICACION CON EL
ESTADO DE LA TECNICA

Si algo es a lo reivindicado, claramente no es lo
mismo. El uso de equivalentes concierne a la actividad
inventiva, no a la novedad

Si todas las caracteristicas técnicas de la invencion

, la
cuestion seria de obviedad (concierne a la actividad
inventiva)

El examinador debe ser riguroso al establecer lo que se
deriva directa e inequivocamente de los

Para una reivindicacion de producto, deben considerarse las
caracteristicas fisicas, para una de procedimiento las etapas
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e Patemtes y Marcas

RESUMEN

Divulgacion disponible

antes de la fecha de
presentacién/prioridad de hay novedad

la solicitud

Identificar las
caracteristicas técnicas
de la reivindicacion

Identificar las hay novedad
caracteristicas

técnicas divulgadas ¢ldéntico?
comunes a la
reivindicacion

No hay
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EL REQUISITO DE LA ACTIVIDAD INVENTIVA EN LA
LEY DE PATENTES

1. Se considera que una invencion implica una
actividad inventiva si aquella no resulta del
estado de la técnica de una manera evidente
para un experto en la materia.
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DIVULGACION FRENTE A AMBITO DE ACTIVIDAD
INVENTIVA

Divulgado Ambito de

actividad
inventiva

Dominio
dentro de la
habilidad del
experto en la
materia

iInvencion!

Los Lunes de Patentes, Javier Vera OEPM, 2 Octubre 2006

Directrices de Examen de Patentes

SOBRE LA DEFINICION DE ACTIVIDAD INVENTIVA
En la LP dos cuestiones basica:

< No hay ninguna mencion que pudiera ser la
base para un requisito tal como
“suficientemente inventiva” o “alto o bajo nivel
inventivo”; se trata simplemente de una
cuestion de “si” 0 “no”.

< Claramente se establece que algo es
“inventivo” cuando no es “evidente”.

Los Lunes de Patentes, Javier Vera OEPM, 2 Octubre 2006




Directrices de Examen de Patentes

DIFICULTADES A RESOLVER:

==p ., Cual seria el estado de la técnica relevante?
== ; Quién es el experto en la materia?

Decidir entre “obvio o0 no obvio” no es
necesariamente menos subjetivo que entre
“Inventivo, no inventivo”

La pregunta “¢es la invencion evidente para un
experto en la materia?” es muy general y no
tiene una respuesta facil, directa y objetiva
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EL METODO PROBLEMA-SOLUCION

Proporciona criterios muy valiosos para
la evaluacion de la actividad inventiva
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ELEMENTOS O ETAPAS BASICAS

¢ El Estado de la Técnica
¢ El problema objetivo

¢ La obviedad
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LAS CINCO PREGUNTAS DEL METODO PROBLEMA-SOLUCION

¢, Cuadl es el estado de la técnica mas proximo?

¢,Cudl es la diferencia entre la invencion reivindicada
y el estado de la técnica mas préximo?

Esa diferencia, ¢ qué efecto técnico produce?

¢, Cual es el problema técnico objetivo?

El experto en la materia:

- ¢Reconoceria el problema...?

- ¢Loresolveria de la forma indicada...?

¢,...Sin utilizar en ninglin momento actividad inventiva?
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EL ESTADO DE LA TECNICA MAS PROXIMO

y Un dnico documento

y Elque tenga mas caracteristicas en comun con la
invencion de la solicitud

<> debe pertenecer al mismo campo técnico, u otro
intimamente relacionado

<> el mismo propdsito o uso

<> ¢l problema o las propiedades relevantes deben
coincidir

<> el experto en la materia lo habria elegido como
punto de partida

Varios documentos igualmente relevantes: normalmente
se evaluara la actividad inventiva respecto a cada uno
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LA DIFERENCIA

y el estado de la tecnica mas proximo

#®» Puede estar representada por:
= caracteristicas adicionales
caracteristicas modificadas

caracteristicas del estado de la técnica ausentes en el
objeto reivindicado

Solo se pueden tener en cuenta caracteristicas contenidas
en la reivindicacion

Se ignoran las caracteristicas de una reivindicacion que no
contribuyan al efecto técnico o al resultado de la invencion
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EL PROBLEMA OBJETIVO

Resulta de un analisis “objetivo” de la diferencia
(o de los efectos adicionales) de la invenciéon con
respecto al estado de la técnica mas proximo y
del efecto técnico producido por la diferencia

Ha de ser visto sobre el fondo del estado de la
técnica mas proximo y con independencia de la
intencion subjetiva del inventor

Ha de comprobarse que esta realmente resuelto
por la invencion tal como se reivindica
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LA OBVIEDAD O EVIDENCIA

La cuestion clave es:

Partiendo del estado de la técnica
mas préoximo ¢resulta obvio para un
experto en la materia la
implementacion de las diferencias
identificadas en la etapa 1 (estado
de la técnica) para dar solucion al
problema técnico objetivo (etapa 2)?
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A LA OBVIEDAD O EVIDENCIA
cuestiones a tener en cuenta

a) El experto en la materia

» Tiene un conocimiento normal o de tipo medio en el campo técnico

» Pero si el problema sugiere soluciones en otro campo, también lo sera en
este

» En casos determinados o ciertos campos técnicos, el experto puede estar
representado por un grupo de expertos
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e LA OBVIEDAD O EVIDENCIA
cuestiones a tener en cuenta

b) Fuentes de informacion utilizables

» Estado de la técnica mas proximo

Pero ademas se pueden utilizar:
Conocimiento técnico comun
Documentos adicionales del Estado de la Técnica

Se permite la combinacion de documentos (probabilidad, campos
cercanos o remotos, vinculo razonable de combinacion)

Solo se consideran documentos e indicios en los que esté descrito
en todo o en parte el problema objetivo

Para valoracion de la Actividad Inventiva no pueden considerarse los
documentos mencionados en el articulo 6.3 LP
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S LA OBVIEDAD O EVIDENCIA
cuestiones a tener en cuenta

c) ¢Es obvialainvencién?

La pregunta correcta no es “¢ podria el experto haberlo hecho?”

sino “¢ lo habria hecho?”

N\

Argumentos e indicadores
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INDICADORES A FAVOR DE LA ACTIVIDAD INVENTIVA

Una necesidad largamente sentida

Superacion de un prejuicio técnico existente

Existencia de alternativas equivalentes, pero con solo
una materializacion particular exitosa

Un efecto técnico sorprendente
Una nueva propiedad que no ha sido aun detectada

Eliminacion en un proceso de una etapa hasta ahora
considerada necesaria, sin efecto perjudicial para el
producto final
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INDICADORES DE OBVIEDAD (CONTRA LA ACTIVIDAD INVENTIVA)

El resultado obtenido podria ser previsto por el experto

El estado de la técnica dirigia al experto a adoptar inevitablemente
una determinada solucion

La dnica diferencia entre la invencion y el estado de la técnica
radica en la implementacion de equivalentes bien conocidos

La esencia de la invencion es un nuevo uso de una sustancia
conocida mediante la explotacion de sus propiedades conocidas

Lo esencial de la invencién es la aplicacion de un producto o
proceso conocido a una situacién analoga

La invencidon proporciona solo una agregacion de los efectos de
caracteristicas conocidas, sin ningun efecto particular
consecuencia de una combinacion funcional de las caracteristicas
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VENTAJAS DE LA UTILIZACION DEL METODO
PROBLEMA-SOLUCION

Dado que es un método estructurado y sistematico, es mas facil
revisar la actividad inventiva y comparar resultados para que
los examinadores trabajen siguiendo las mismas lineas y
aplicando los mismos estandares de decision.

También ofrece el método ventajas a los usuarios, pues les
ayuda a defender mejor su solicitud en el momento del examen,
e incluso después, y a las que se oponen a encontrar mejores
argumentos.

Es el método estandar usado también en la Oficina Europea de
Patentes, lo cual es para la OEPM una ventaja evidente, ya que
las patentes con efectos en Espafia son en su mayoria
patentes europeas.
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Muchas gracias por su
atencion
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