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En este tema exploramos qué podemos
considerar una invencion y qué no lo es

y cémo ayudamos a nuestros clientes a
identificar aquellas invenciones que vale la
pena proteger con una patente.

¢Qué es una invencion?

Las invenciones son innovaciones técnicas,
en contraste con las creaciones artisticas
protegidas por derechos de autor, asf como
con la apariencia nueva de un producto que
se protege por derechos de disefio.

Una invencién es una solucién a un problema
técnico. Puede tratarse de un nuevo producto,
aparato, software informatico, compuesto
guimico, composicién de material, método

0 proceso o incluso un uso nuevo de un
producto ya conocido. Sin embargo, existen
algunas excepciones a la patentabilidad, como
se explica a continuacion.

Para considerarse una «invencion» segin
la leyy, por lo tanto, para ser patentable,
la innovacion debe ser novedosa (nueva),
inventiva (no obvia) y susceptible de ser
fabricada o aplicada en alguna industria,
incluida la agricultura.

Una consecuencia vital del requisito de
novedad es la importancia de guardar la
confidencialidad de cualquier invencién antes
de presentar una solicitud de patente: toda
divulgacién publica anterior podria impedir la
obtencién de una proteccién de patente.

;Qué es la novedad?

Para que una idea sea novedosa, el publico
no debe conocerla de ninguna forma, en
ningun lugar del mundo, antes de que

se presente una solicitud de patente. De
hecho, este requisito es aln mas estricto
porque no importa si el publico conoce la
idea, solo hace falta que la idea haya estado
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a disposicion del publico sin importar que
alguien la haya conocido o no. Aunque existen
ciertas excepciones en algunos paises, esta
regla se aplica en la mayoria de los paises de
todo el mundo. Por lo tanto, si quiere que
patentemos su invencién, es muy importante
que no divulgue publicamente su idea antes
de que presentemos la solicitud, ya que de

lo contrario la idea que describamos en su
patente no serfa novedosa. Le podemos
asesorar sobre como asegurarse de que

las divulgaciones necesarias se hacen de
manera confidencial.

Hay una buena razén para insistir en la
novedad. La finalidad del sistema de patentes
es fomentar la innovacion y eso se consigue
concediendo un monopolio sobre la invencion,
el cual no serfa deseable como regla general,
a modo de recompensa por describir la
invencion al publico y aumentar nuestro
conocimiento colectivo. Por el contrario, si
una idea ya ha sido difundida no existe ningun
beneficio para el publico y por lo tanto no se
concedera el monopolio.

La novedad es una prueba objetiva: si cada
caracterfstica de la invencién reivindicada se
ha divulgado previamente en una divulgacion
publica, entonces la idea no es novedosa. A
menudo nos referimos a las divulgaciones
anteriores como «estado de la técnica
anterior». La mayor parte del «estado de la
técnica anterior» proviene de otras solicitudes
de patentes.

Aunque se trate de una pruaba objetiva, es
frecuente que haya desacuerdos sobre la
novedad de la invencién reivindicada. Estos
surgen de los desacuerdos con respecto a
qué caracteristicas se divulgan mediante un
documento del estado de la técnica anterior,
por ejemplo, cuando una caracteristica se
divulga implicitamente aunque no se describa
de manera explicita.



¢Qué es la actividad inventiva?

La actividad inventiva también se conoce como
«no obviedad». En pocas palabras, para que
una idea tenga la actividad inventiva requerida,
no puede ser un desarrollo obvio de lo que el
publico conocfa anteriormente.

Para evaluar la actividad inventiva se deben
identificar la/s caracteristica/s novedosa/s

de una invencién. Después, para evaluar

si existe actividad inventiva, se deben
considerar aquellas caracteristicas nuevas que
proporcionan un efecto técnico Util, y descartar
las mejoras triviales. Se trata de asegurarse

de que la invencion sea «inteligente» y aporte
algo util al campo de la tecnologfa. Todo ello
refuerza el fomento de la innovacion del
sistema de patentes mediante la concesion
del monopolio a las partes que divulgan

su invencién al publico, con el requisito de
actividad inventiva a modo de garantia de que
la invencidn es merecedora de un monopolio.

Comparada con la novedad, el examen de la
actividad inventiva es mucho menos objetivo.
Normalmente, la actividad inventiva se evalla
preguntando lo siguiente: «;teniendo en cuenta
el estado de la técnica anterior, seria la invencion
algo obvio para un experto en la materia?» El
experto en la materia (también conocido como
el experto) es un personaje ficticio en el campo
de la tecnologia pertinente, que hace bien su
trabajo pero que carece de capacidad inventiva
(es decir, de imaginacion). El experto puede
combinar caracteristicas, sin ningun tipo de
imaginacion, a partir de diferentes documentos
del estado de la técnica anterior, pero no de
manera que requiera cualquier chispa creativa
0 experimentacion excesiva.

Cada ordenamiento juridico implementa
métodos diferentes para determinar lo que le
resulta obvio al experto. Estos métodos aplican
una serie de pasos para determinar la actividad
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inventiva de manera tan objetiva como

sea posible. La Oficina Europea de

Patentes ha desarrollado una herramienta
dtil que cualquiera puede utilizar para
evaluar la actividad inventiva. El método
«problema-solucién» de la Oficina Europea
de Patentes requiere observar el documento
del estado de la técnica anterior mas similar
a la invencién reivindicada e identificar

un problema técnico resuelto por dicha
invencion. Si se puede argumentar que la
invencion reivindicada proporciona una
solucién técnica a tal problema técnico y
que la solucién técnica no se puede hallar
en ningun otro documento del estado de

la técnica anterior, entonces es probable
que la Oficina Europea de Patentes también
entienda que existe actividad inventiva.

¢Qué se excluye de la patentabilidad?

El Derecho de patentes de todo el mundo,
incluyendo el aplicado por la Oficina

Europea de Patentes, suele ofrecer listas

no exhaustivas de lo que no se consideran
invenciones y, por tanto, quedan excluidas de
la patentabilidad, entre las que se incluyen:

- descubrimientos, teorias cientificas y
métodos matematicos;

* creaciones estéticas tales como obras
literarias, dramaticas, musicales o artisticas;

* planes, reglas y métodos para el ejercicio
de actividades intelectuales, para juegos o
para actividades econdmico-comerciales, asf
como programas informaticos; y

- las formas de presentar informacion.

Sin embargo, las exclusiones sélo se aplican
en la medida en que la invencion se refiera
exclusivamente a esa materia excluida y, por
lo tanto, se puede defender la patentabilidad
de las invenciones que incluyan tanto
elementos excluidos como no excluidos, si las



caracteristicas no excluidas son patentables (a
saber, novedosas, inventivas y susceptibles de
aplicacion industrial).

Por ejemplo, un método matematico abstracto
se excluirfa de la patentabilidad. Sin embargo,
podriamos obtener una proteccion de patente
redactando una solicitud de patente para

un método de mejora de imagenes digitales
mediante el procesamiento de software que
aplique dicho método matematico.

A modo de ejemplo adicional, no se excluiria
un programa informatico si el programa
proporcionase un efecto técnico, como una
mejor operacion fisica del ordenador (p. j.
consumo reducido de energfa) o una nueva
manera de operar. También suele tener éxito
la redaccion de una solicitud de patente que
abarque un efecto técnico ajeno al ordenador,
por ejemplo, un programa informatico que
haga funcionar un robot de forma nueva e
inventiva.

Hay mas cosas que, aunque se consideran
invenciones, quedan excluidas de la
patentabilidad. Por ejemplo, las invenciones
que se consideran inmorales o contrarias
al orden publico, tales como las minas
anti-persona, también se excluyen de

la patentabilidad. Las variedades de
animales y plantas (aunque no los procesos
microbioldgicos) también estan excluidas
de la proteccion por via de patente, ya que
son procesos bioldgicos para la produccién
de plantas o animales. Otra exclusién

esta relacionada con los métodos para el
tratamiento del cuerpo humano o animal
por medio de cirugia o terapia, ademas de
métodos de diagnostico (aunque no la cirugfa
0 la terapia estética).
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Cémo identificamos las invenciones

A menudo ayudamos a los clientes a examinar
su trabajo para identificar ideas que puedan
merecer la proteccion de una patente. Afios
de experiencia aportan a nuestros abogados el
instinto para detectar una invencién sélida.

Podemaos ofrecerle ayuda especifica mediante
la evaluacion de qué es novedoso, por
ejemplo, llevando a cabo busquedas del
estado de la técnica anterior y examinando los
documentos encontrados. También podemos
ayudar a evaluar qué tiene actividad inventiva,
mediante un estudio de cémo justificariamos
la actividad inventiva utilizando el método
problema-solucién de la Oficina Europea

de Patentes y otras pruebas de la actividad
inventiva que se aplican a nivel global.

Ademas, frecuentemente prestamos servicios
a clientes que trabajan en ambitos que estan
cerca de ser excluidos de la patentabilidad,
como el software informatico y los métodos
empresariales, para asesorarles sobre como
presentar su invencién en las solicitudes de
patentes del mejor modo posible y cémo
personalizar dichas solicitudes en diferentes
paises que aplican las normas con mayor o
menor rigor.
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