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Modificacion de Datos en la
Solicitud de Patente

SOLICTTUD DE REGISTRO DE PATENTE
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Solicitud de Patente

SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE

(1)

W Indecopi

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE L A
COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA (22)
PROPIEDAD INTELECTUAL

DIRECCION DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS

A la Direccion de Invenciones v Nuevas Tecnologias se solicita el registro de la concesion. conforme a las sigumientes
especificaciones, de:
(12) Patente de Invencion [ ] Modelo de Utdilidad [ ]

(71) Solicitante (s), domicilio (s), ¥ pais (es)

Teléfono (s) Telefacsimil (es)

(72) Inventor (es). domicilio (s) ¥ nacionalidad (es)

(74) Representante / Apoderado v domicilio

N Agente Poder N° Anexo a:

Teléfono (s) Telefacsimil (es)




Modificacion de Datos en la
“ Solicitud deﬁPatente

(54) Titulo de la invencion

(51) Clasificacion internacional sugerida (CEP."}

{(30) Reivindica prioridad Si ] No ]

(31) Numero (s) {32) Fecha (s) (33) Pais (es)

RECAUDOS ANEXOS:

[] Descripcion: hojas { gjemplares) Fecha: de de
[] Reivindicaciones: hojas { gjemplares)
[ ] Resumen { ejemplares)
[IDibujos o Planos: - numerados de N° alN®
(____ ejemplares) .
- se sugiere dibujo N° _ para la publicacién Firma

[] Poder o documento de personeria
[ ] Documento(s) de prioridad

[] Certificado de exhibicién

[] Comprobante de pago de tasa

[ ] Informe(s) de biasqueda o de patentabilidad extranjero(s) Nombre del firmante
[] Reducciones del plano o dibujo principal
[] Documento de cesion

[ ] Otros. especificar:

F-DIN-01/1A




Reivindicacion de Prioridad

Si desea solicitar proteccion en otros paises,
dicha proteccion se debe solicitar en el plazo
de 12 meses contados a partir de la fecha de
la primera solicitud validamente presentada.




Modificacion de Datos en la
Solicitud de Patente

- Modalidad de Proteccion: Convertir una
patente en modelo de utilidad y viceversa.

- Solicitante: En caso se trasfiera o adiciona
un nuevo titular

- Inventor: En caso de error, omisidn u otros
casos.

{



Modificacion de Datos de la
Solicitud de Patente

- Representante: Las veces que sea
necesario

- Titulo de la Invencidon: En caso de ser
necesario

- Reivindicacién de Prioridad




Examen de Forma

Documento de Poder. Documento simple, en caso
de empresa, Indicar la calidad del poderdante en
caso de persona juridica, en caso de desisitimiento
el poder debe encontrarse legalizado

Documento de Cesion: La firma del inventor debe
ser legalizado ante notario publico, si es expedido
en el extranjero, debe estar apostillado.



Publicacion en el Diario el

Peruano
- Adelanto de publicacion.

- Esperar la Orden de publicacion luego del
plazo legal.

- Se puede sugerir un nuevo titulo de la
Invencion.

- Tener en cuenta el plazo legal. li




Pago del examen de fondo

- Generalmente se notifica junto con la
publicacion

- Tener en cuenta el plazo legal ==>
Apercibimiento de caer en abandono.




ANUALIDADES
(Art. 80 — Decision 486)

Para el mantenimiento de vigencia de la
patente de invencion se debe cumplir
con efectuar el pago por anualidad y
presentar el comprobante respectivo.




El Texto Unico de Procedimientos Administrativos
(TUPA) vigente, en el procedimiento de mantenimiento
de vigencia de solicitud o registro de patente, establece

un esquema de pago escalonado

Solicitudes en tramite a partir del primer afio y
hasta el otorgamiento. (S/ 140.00)

Desde el otorgamiento hasta el décimo afio. (S/
274.93)

Entre 11 y 20 afnos. (S/ 405.95)




Resolucion

Frente a la resolucion que pone fin al
procedimiento, cabe Interponer los siguientes
medios impugnatorios:

- Reconsiderar. Presentando nuevas pruebas
(1ra Instancia)

- Apelacion: Cuestiones de hecho y derecho
(2da Instancia, Tribunal) li



Informe Técnico

Subsanar las observaciones indicadas:

a) Claridad de la descripcion (Art. 28 de la
Decision 486).

b) Claridad, Concision y sustento de las
reivindicaciones (Art. 30 de la Decision 486).

c) No invenciones y Exclusiones a la
Patentabilidad (Art. 15, 20y 82). li




Informe Técnico

d) Unidad de Invencion (Art. 25 de la Decision
486 de la Comunidad Andina)

e) Novedad: (Art. 16 de la Decision 486 de la
Comunidad Andina).

Refutar, reformular en funcion de aclarar
aspectos no mencionados, obviados, poco
especificos, etc.

{



Informe Técnico

f) Nivel Inventivo: (Art. 18 de la Decision 486
de la Comunidad Andina).

Refutar, reformular; se puede incluir
algunas pruebas complementarias para
sustentar los argumentos.




Caso Practico - Claridad

REIVINDICACION OBJETADA:

"Contenador dosificador alindrico portdul caractenzado por ser un dispositvo que sirve para almacenar y
simuftdneamente dosificar cualquier dosis de productos esféricos, cubicos, dlindricos, o de cualguier otra
forma que permita su deslizamiento de manera tal que una a la vez sea expuesta al exterior del contene-
dor por un simple movimiento de vaivén vertical de dicho dispositivo...” (Revindicadon |)

AMNALISIS REALIZADO: El examinador safialo en su informe t&cnico gue la mencion a la reivindi-
cacion esta definida en funcién al resultado a alcanzar, al hacer mencién a “que sirve para almacenar
y simuftdneamente dosificar cualquier dosis de  que permita su deslizamiento de manera tal que una

a la vez sea expuesta al exterior del contenedor por un simple movimiento de vaiven vertical de dicho
dispositivo ”, 5e sugiers al solictante incorporar las caracteristicas tBconicas esenciales del contenedor
las gue se encuentran descritas en la memaoria desariptiva de la solicitud.

CONCLUSION: La reivindicacion al estar definida en funcién al resuttado a alcanzar no es dara. La
invencion debe estar definida incluyendo sus caracteristicas esenciales, tales como -en este caso- las
partes y configuracion del contenedor objeto de la invencion, de modo que pueda ser comparada
con el estado de la tBonica de manera clara y objetiva.

BASE LEGAL: Articulo 30 de la Decision 486|



Caso Practico - Uso

N® Expediente: 000 160-2007/CIN Yy Y
Solicitante: BASF AKTIENGESELLSCAHFT R R
Tiwlo: “PIRIDIN-4-ILMETALAMIDAS™ e
CIP: CO7D 213/70; ADIN 43/40 = [ Lo
Fecha de publicacion: 18/04/2008 N e

REIVINDICACIONES OB|ETADAS: N d

“E uso de pindin 4imetil-amidas de la farmula (1) y sus N-dxides o sus sales aceptables en agnicultura, de
acuerdo con la reivindicacion |, para combatir hongos fitopatogenos” (Reivindicacion | 3).

“Un método para combatir hongos fitopatdgenos que comprends e tratamiento de los hongos o los
matenales, las plantas, el suelo o las semillas por proteger de un ataque flngico, con al Menos un compuesto
de pindin-4-ilmeti-amida de la formula (1) y/o un N-Gxido o una de sus sales aceptables en agncultura de
acuerdo a la revindicacion |.” (Renindicacion | 6)

OBJECION PLANTEADA:

Usos: Bl contenide de la reivindicacién |3 comresponde al uso del producto de farmula (1). La
reivindicacion | 6, al describir un método para combatir hongos fitopatogenos o plagas de artropodos
con derivados de pindin-4-ilmetil-amida de f&rmula (1), también esta referida al use de un producto
(en este caso el use del dervado de pinidin-4-iimetil-amida de farmula (1)),

BASE LEGAL: Interpretacion del articulo 14 de la Decision 486 por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina en el Proceso N°B9-Al-2000.




Caso Practico - Claridad

Reivindicacion objetada:

1. Un electrodoméstico caracterizado porque comprende una tinta termocromatica aplicada en
una o mas zonas de dicho electrodoméstico que son de alta visibilidad para el usuario.

Andlisis realizado:
Uuso

Se esta enmascarando el uso de la tinta termocromatica toda vez que aunque no se menciona el
término “uso”, dicha reivindicacion caracteriza una tinta termocromatica aplicada en una o mas
zonas de un electrodoméstico, es decir, una tinta termocromatica en un electrodoméstico, por lo
cual NO ES SUSCEPTIBLE DE PATENTARSE.

CLARIDAD

Lo solicitado esta referido a un electrodoméstico al cual se le aplica tinta termocromatica en una o
mas zonas de dicho electrodoméstico, sin embargo dicha aplicacion de la tinta no cambia la forma,
configuracion o disposicidn de elementos que conforman el electrodoméstico, tal como se establece
para los modelos de utilidad en el Art. 81 de la decision 486....

Ademas no se menciona cuales son las zonas de alta visibilidad, ni se describen las caracteristic
esenciales que define a la tinta termocromatica.



Caso Practico — Metodo terapeutico

4 N

N® Expediente: 000978-2007/OIN
Solicitante: BASF AKTIENGESELLSCAHFT

Tiwlo: “DERIVADCOS DE 2-OXO-ETIL-AMINO-PROPIONAMIDA-PIRROLIDIN-2-IL-SUSTITUI-
DOS COMO INHIBIDORES DEL ENLACE DE LA PROTEINA DE APOPTOSIS”

CIP,: CO7K 5/06; A6lIK 31/427; A6IK 31/4439; A6IK 31/4427; A6IP 35/00

Fecha de publicacion: | 1/09/2008

REVINDICACION OBJETADA: "El método para el tratamiento de un mamifero que suffa de una en-
fermedad proliferativa, el cual comprende administrar al mamifero que necesite & tiatamiento, UNG cant-
dad terapeuticamente efectiva de un compuesto de acuerdo con la revindicacidn 1.7 (Renvindicacion 21)

OBJECION PLANTEADA:
Método terapeutico: Un metodo para tratar a un mamifero de una enfermedad es un metodo tera-
peutico que no es patentable.

BASE LEGAL: Articulo 20 d) de la Dedsién 486,

) v




Caso Practico — Unidad de Invencion

R I: Un procedimientn de fabncacion que comprende las etapas Ay B.
R 2: Aparato especificamente disefiado para levar a cabo la etapa A
R 3: Aparato especificamente disefiado para levar a cabo la etapa B,

Conclusion:
- Baste unidad de invencion entre las revindicaciones | y2,y | y 3.

- No eiste umidad de invenaion entre las revindicaciones 2 y 3, pues no tienen elemento

tecnico particular comdn,
- Dado que existe unidad de invencion entre las revindicaciones | v 2: 52 objetaria la revind-

cacion 3 por no guardar unidad de invencin con el primer grupo inventive (cuyo elemento
comun g5 |a etapa A)

J/

{



Caso practico

« Reivindicacién 1: * Antecedente D1:
Composicion que Composicion que
comprende comprende
lbuprofeno + Ketoprofeno +
Loratadina Loratadina

SI ES NUEVA




* D1:revista 2003-12-01
Composicion A+ B

Fecha de
Presentacion

2005-01-01

Reivindicacion 1:
Una composicion
deA+B+C

D3 destruye la

novedad !!!!

* D2: exposicion sobre una
composicion A+ B + C el

2005-01-31

 D3: Articulo del inve
Composicion A+ B + C
2003-06-30

r

|




COMPARACION REIVINDICACION vs ESTADO DE LA TECNICA:

REIVINDICACION | DOCUMENTO DI

Método para recuperar cobre desde un mineral

. Proceso de lixiviacién de cobre a partir de una mena
de sulfuro de cobre, en un reactor, que incluye los

gue comprende sulfuro de cobre, el cual comprende

pasos de

Lixiviar &l mineral en una pulpa de cloruro acido

o pulpa mixta de cloruro/sulfato, en presencia de Lixiviar la calcopirita en presencia de oxigeno disuelto,
oxigeno disuelto. en un medio de lixiviacion acuosa acida que contiene

sulfato y cloruro.

Mantiene el potencial de la superfice del mineral
por debajo de 600mV (vs. SHE), para causar la
disolucion del sulfato de cobre.

Mantiene el potencial de oxidacidon del medio entre
540mV y 660mV (vs. SHE)

ANALISIS: el contenido de la reivindicacion | se encuentra descrito en el documento D, pues todas
las caracteristicas esenciales de la reivindicacion se hallan presentes en el documento D1, tal como se
observa del cuadro comparativo.

CONCLUSION: el contenido de la reivindicacion | esta anticipado por el contenido de DI, por
tanto la reivindicacion | NO es nueva.




EJEMPLO DEL NIVEL INVENTIVO

* D1 caramelo que

* Reivindicacion 1
Chocolate que

contiene un extracto
de Ginkgo

* El extracto de Ginkgo
es amargo y el
chocolate enmascara
el sabor

contiene extracto
de Ginkgo

e D2: chocolate
gue contiene
extracto de
Ginseng

ginseng=amargo el

chocolate enmascar i
sabor




Caso Practico — Nivel Inventivo

 Reivindicacion 1

Acido metil
salicilico

« Con efecto
analgeésico

 test comparativo:
El mismo efecto
analgeésico gue
D1

D1

Acido acetil
salicilico (ASPIRINA)

« Con actividad
analgeésica

NO TIENE NIVEL
INVENTIVO




Gracias!

Liliam Cervantes Meneses
patenta@indecopi.gob.pe

l' Indecopil

Tel: +51 1 2247800 Anexo 3816
Calle De La Prosa 104, San Borja

www.indecopi.gob.pe/din
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