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Ricardo Oltra-Garcia

Ingeniero por la UPM vy Fisico por la UNED.

Trabajo para Robert Bosch en Madrid y para John Deere
en Espana y Alemania.

Se unio a la EPO en junio de 2002, como examinador.
Amplia experiencia en procedimientos de oposicion y en

formacion de nuevos examinadores.
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Jefe de Equipo del area técnica de Agricultura.
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Descripcidon general del contenido

» Tipos de derecho de propiedad intelectual o industrial
= Criterios de patentabilidad
- ¢, Qué es una invencion?

- ¢, Qué NO es una invencion?

* |[nvenciones de tipo mixto: CII
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Propiedad intelectual

Disefio industrial

» Laforma del
iPhone

» Deslizar para
desbloquear

Marca comercial

* Hecho por “Apple”
* Producto “iPhone”
« Software “i0OS”

Patentes
: + Pantalla : :
Copy'rlght . Circuitos internos Secretos industriales
« Caodigo del software . Bateria . ?
* Manual de . Etc

instrucciones
* Musica, libros, etc.
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Patentes

Se hacen A cambio de
publicos los A & | obtener

detalles de S ™ " derecho de

lainvencion exclusividad

Y de este modo otros aprenden de la
invencion y pueden aportar mejoras.

|
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Particularidades de las Patentes

= Es un monopolio que se otorga para proteger creaciones con un caracter técnico (invencion), e
iImpide que otras personas fabriquen, usen, vendan o importen productos que infringen la patente

en el pais donde la patente ha sido concedida.

= Los derechos de las patentes se pueden comprar o vender. También se pueden vender licencias

parciales.

= La duracion de la proteccion es hasta un maximo de 20 afios desde la fecha de solicitud.
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El procedimiento de concesidon europeo con mas detalle

Solicitud Rechazo 0 Validacién en
SIHIENI=Y  de patente > retirada Estados
europea de la designados
solicitud
A A
_ Procedimientos
: = parala
limitacion o v
Requisitos Busqtfeda e informe Concesion de T -
formales y de bdsqueda junto Examen : Procedimientos
S _ —> —> patente -
de Art. 52y con opinién preliminar de fondo curonea de recurso
53 EPC sobre la patentabilidad P > )
Procedimientos
l l de oposicion
e Publicacion del
solicitud y del informe
# folleto de la patente
de busqueda
Puablico
Los terceros pueden
presentar
observaciones
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Criterios formales y de patentabilidad

Denegacion o

Solicitud . Validacién en
Solicitante] = de patente retirada Estados

europea de la designados

solicitud
Procedimientos
parala
. limitacién o
Requisitos Busqgeda e mforme Concesioén de revocacion o
OEP formales y de busqueda junto Examen patente Procedimientos
de Art. 52y con opinién preliminar de fondo e de recurso
53 EPC sobre la patentabilidad P
Procedimientos
de oposicion
E’gbllcamon -de . Publicacion del
solicitud y del informe
g folleto de la patente
de busqueda
Publico
Los terceros pueden
presentar
observaciones
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Limite: material patentable=> €no patentable

¢ Es patentable el material?

Exclusiones: art. 52(2) del CPE
Excepciones: art. 53 del CPE

Criterios de patentabilidad

= Novedad
= Actividad inventiva

= Aplicabilidad industrial
= Divulgacion suficiente
» Claridad

Oficina Europea de Patentes
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no patentable

EXCLUSION EXCEPCION

Invenciones técnicas pero no

Sin caracter tecnico patentables por otras razones

« Las EXCLUSIONES y EXCEPCIONES a la norma general son interpretadas en sentido
ESTRICTO (T356/93, T19/90, T315/03 G1/04)
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¢, Qué es unainvencion?
EXCLUSION

Sin caracter técnico

De acuerdo al articulo 52(2) EPC no se consideran invenciones
todo aquello que carezca de caracter técnico, y en particular:

= Descubrimientos, teorias cientificas y métodos matematicos;

= Creaciones estéticas;

= Esquemas, reglas y métodos para realizar actos mentales, jugar juegos o hacer negocio, asi
como programas de ordenador (codigo);

= Presentacion de informacion.

European Patent Office
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Excepciones a la patentabilidad
EXCEPCION

Invenciones técnicas pero no
patentables por otras razones

De acuerdo al articulo 53 EPC no se concedera una patente europea a aquellas invenciones:

= a) Cuya explotacion sea contraria a la moral o al orden publico;

» b) Variedades de plantas o animales, asi como los procesos esencialmente bioldgicos para la
produccion de plantas o animales;

= ¢) Métodos para el tratamiento del cuerpo humano o de animales por medio de cirugia, asi como

métodos de terapia y diagnosis practicados en el cuerpo humano o en animales.
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Excepciones a la patentabilidad / Articulo 53a EPC

v'La patentabilidad se deniega solo si el propésito general de lainvencién es contrario a el
orden publico o la moralidad. El hecho que la invencién pueda tener un uso “concebible”
contrario a los principios de moralidad y orden publico no afecta la patentabilidad.

v El efecto econémico del monopolio concedido por la patente no se toma en consideracion. El
monopolio es un beneficio derivado del derecho de exclusividad concedido por la patente. Este
derecho esta arraigado en el sistema de patentes.

v’ Si se toma en consideracion el beneficio potencial en comparacion con los aspectos negativos
(test utilitario).
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Fase de busqueda
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Invenciones mixtas

Con respecto al criterio de exclusion, la OEP evalla las
reivindicaciones como un todo:

» Solamente se considera que la reivindicacion no trata una
iInvencion, y debe por tanto ser excluida bajo el Art. 52(2) EPC, si
No contiene ninguna caracteristica técnica.

Oficina Europea de Patentes
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Mezcla de caracteristicas técnicas y no técnicas

Aunque el caracter técnico de una invencion es un requisito explicito para obtener una patente,

una reivindicacion puede contener una mezcla de caracteristicas técnicas y no técnicas:

» La presencia de actividad inventiva, sin embargo,
debe de estar basada siempre en las caracteristicas :

técnicas. l

A veces se puede dar un caracter técnico a una actividad no técnica a través del uso de medios
técnicos para llevar a cabo el método o proceso (ejemplo: métodos implementados por una
computadora).
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Ejemplo

Ejemplo 1:

» Método para calcular perfiles métricos de acero mediante la aplicacion de un coeficiente de
tolerancia sobre la medida nominal, caracterizado en que el coeficiente de tolerancia se calcula
como: t = 1+ sin (c), siendo c igual a [definicibn geométrica de c].

Acto mental, no hay referencia a ninguin medio técnico, y
método matematico — definicibn geométrica. ¢ Algoritmo?

European Patent Office
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Ejemplo

Ejemplo 2:

»= Método para calcular perfiles métricos de acero mediante una computadora, en el cual se aplica
automaticamente un coeficiente de tolerancia sobre la medida nominal, caracterizado en que el
coeficiente de tolerancia se calcula como: t = 1+ sin (c), siendo c igual a [definicion geométrica de c].

Mezcla técnica — no técnica. La contribucion sobre el estado de
la técnica no es técnica — no hay actividad inventiva.

European Patent Office



Ejemplo

Ejemplo 3:

» Método para calcular perfiles métricos de acero mediante una computadora, en el cual se aplica
automaticamente un coeficiente de tolerancia sobre la medida nominal, caracterizado en que el

coeficiente de tolerancia se calcula como: t = 1+ sin (c), siendo c igual a [definicibn geométrica de c],
y ¢ es medido automaticamente mediante un sensor laser.

Mezcal técnica — no técnica. La contribucion sobre el estado de
la técnica es técnica — sensor laser.

European Patent Office
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Invencion implementada en una computadora

= Su implementacion implica el uso de una computadora, red
informatica u otro aparato programable

= Una 0 mas caracteristicas de la invencion se realizan total o
parcialmente por medio de un programa informatico

Invenciones que involucran caracteristicas fisicas o de hardware, asi como pasos
algoritmicos o matematicos, son las llamadas invenciones de "tipo mixto" y se
aplican consideraciones especiales con respecto a la evaluacion de la exclusion de

la patentabilidad y la actividad inventiva.

European Patent Office
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Ejemplo

Ejemplo 4:

» Programa de computadora conteniendo instrucciones que, cuando es ejecutado en un ordenador

conectado a un sensor laser, lleva a cabo el método de la reivindicacion anterior.

De acuerdo a la legislacion europea este tipo de reivindicacion
es patentable.

European Patent Office
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Invencion implementada en una computadora

La OEP distingue:

= Casos en los que todos los pasos del método se pueden implementar
por completo mediante medios genéricos de procesamiento de datos

= Casos en los gque los pasos del método definen dispositivos adicionales
y/o medios especificos de procesamiento de datos

= Casos en los que la invencion se realiza en un entorno informatico
distribuido

European Patent Office
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Medios genericos

Una computadora normal, smart-phone, etc.

= “Método implementado por computadora que comprende...”
= “Aparato de procesado de datos que comprende...”

» “Programa de computadora que comprende...”

= “Medio legible por una computadora que comprende...”

= “ _.instrucciones para llevar a cabo el método...”

Referencia directa a otra reivindicacion o especificar los pasos del
método

European Patent Office
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Medios especificos

Se requiere un tipo de aparato de procesado de datos especifico.

= El tipo de aparato especifico debe de estar especificado:
Oximetro, GPS para guiar de manera autobnoma, etc.

= Asi como su posible interaccion con los componentes técnicos
necesarios.
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Entorno informatico distribuido

Servidor, network, cloud, etc..

= Aspectos de Blockchain y Natural Language

= Requieren la presencia de un transmisor y un receptor de la senal

= Hay que especificar como interactuan los diferentes componentes.

European Patent Office
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Turno de preguntas
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