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Presidencia

del Consejo de Mjh_istros

DIRECCION DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS

RESOLUCION N° 000269-2016/DIN-INDECOPI

Lima, 23 de marzo de 2016

Lineamientos para la aplicacién del Procedimiento Acelerado de Examen de
Patentes (PPH) entre la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas (OEPM) y el Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccién de la Propiedad
Intelectual (INDECOPI)

1. Antecedentes

Con fecha 5 de octubre de 2015, el Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)
suscribi6 un Memoradndum de Entendimiento relativo al establecimiento de un
Procedimiento Acelerado de Examen de Patentes (PPH) con la Oficina Espafola de
Patentes y Marcas (OEPM), el cual comenzé a regir el 1° de enero de 2016, con una
vigencia de dos afos prorrogables automaticamente.

El PPH permite que los peruanos que hayan presentado
una solicitud de patente en Per( y en Espafia, y que hayan obtenido la patente en el Pert
antes que en Espafia puedan solicitar ante la OEPM que se tenga en cuenta el examen
de patentabilidad realizado en Perd para que se adelante el examen de la solicitud
correspondiente y que estos resultados sean tenidos en cuenta en la OEPM.

En ese sentido, cuando el INDECOPI sea la Oficina de
Primera Presentacién (OPP) y la solicitud presentada contenga reivindicaciones que son
determinadas como patentables u otorgables, el solicitante podra requerir un examen
acelerado ante la OEPM para dicha solicitud presentada en esta tltima como Oficina de
Segunda Presentacion.

Del mismo modo, cuando el INDECOPI sea la Oficina de
Segunda Presentacién (OSP) y la solicitud correspondiente presentada en la OEPM
como Oficina de Primera Presentacién (OPP) contenga reivindicaciones que son
determinadas como patentables u otorgables, el solicitante podra pedir un examen
acelerado ante el INDECOPI.

2. Procedimiento para solicitar el Examen Acelerado de Patentes (PPH)

El procedimiento a seguir para presentar el pedido para
que se efectle el examen acelerado de patentes es el siguiente:

2.1 La solicitud peruana presentada en el INDECOPI debe ser:
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a) Una solicitud nacional presentada de conformidad con el Convenio de Paris, o que
reivindique validamente la prioridad de una solicitud en virtud del articulo 9 de la
Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, para una o més solicitudes
presentadas ante la OEPM, o

b) una solicitud que se encuentre en fase nacional en virtud del PCT a partir de una
solicitud internacional PCT que reivindique vélidamente la prioridad de una solicitud
nacional presentada ante la OEPM de conformidad con el Convenio de Paris o

articulo 9 de la Decision 486, para una o mas solicitudes presentadas ante la OEPM,
0

c) una solicitud que se encuentra en fase nacional en virtud del PCT cuya solicitud
internacional no reivindica prioridad, o

d) solicitud nacional que reivindique vélidamente como prioridad una solicitud
internacional PCT que no contenga reivindicacion de prioridad, o

e) una solicitud nacional sobre la que la OEPM haya realizado actuaciones de busqueda
y/o examen en su calidad de Administracién Internacional del PCT, o

f) una solicitud fase nacional PCT cuya correspondiente solicitud internacional PCT
haya reivindicado prioridad valida de una solicitud PCT sin reivindicaciones de
prioridad, o

g) una solicitud divisional de las solicitudes mencionadas.

2.2 Al momento de solicitar el examen de patentabilidad ante el INDECOPI, si el
solicitante pide que se reconozca el examen de patentabilidad de la OEPM como
OPP, debera aportar junto con el formato correspondiente (Anexo 1), los siguientes
documentos:

a) Copia de la resolucién, examen o decisién que ha sido relevante para la
determinacion de la patentabilidad de la solicitud en la OEPM que contienen las
reivindicaciones patentables u otorgables que son la base de la peticin.

b) Copia de todas las reivindicaciones que han sido determinadas como patentables
u otorgables en la OEPM.

c) Copia de los antecedentes, informacién o documentos citados por el examinador
de la OEPM en el examen de patentabilidad, en la resolucién o decisidn
correspondientes, incluyendo la literatura no patente. Los documentos de patente
deberan presentarse siempre y cuando no estén disponibles para el INDECOPI
mediante el acceso a bases de datos gratuitas.

d) Una tabla de correspondencias de las reivindicaciones que han sido determinadas

como patentables u otorgables en la OEPM y las que se han presentado en el

INDECOPI como OSP. Se debera indicar de qué manera todas las

gép reivindicaciones de la solicitud presentada en el INDECOPI como OSP
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corresponden a la (s) reivindicacion (es) patentable (s) u otorgable (s) en la
solicitud de la OEPM como OPP.

e) En los casos en los que la solicitud publicada por la OEPM no sea accesible para
el INDECOPI, el solicitante debera responsabilizarse de proporcionar la
documentacién necesaria al INDECQPI.

2.3 La solicitud examinada por la OEPM como OPP debe corresponder con la presentada

ante el INDECOPI, esto es, que las reivindicaciones de la solicitud inicial o su
divisional sean correspondientes a las de la solicitud peruana.
Todas las reivindicaciones de cada solicitud presentada en el INDECOPI como OSP,
deben corresponder a las reivindicaciones patentables u otorgables de la solicitud de
la OEPM como OPP. Si no hay correspondencia entre las reivindicaciones deberan
solicitarse las modificaciones a las que haya lugar pagando la tasa correspondiente.

Las reivindicaciones se considerardn como correspondientes cuando, tengan un
alcance igual o similar, o las reivindicaciones en el INDECOPI tengan un alcance
menor a las reivindicaciones presentadas en la OEPM.

Se entendera que una reivindicacién tiene menor alcance cuando la reivindicacién en
la solicitud presentada en el INDECOPI es modificada para limitarla con una
caracteristica técnica que esté soportada en la solicitud originalmente presentada
(descripcién y/o reivindicaciones).

Una reivindicacion en la solicitud presentada en el INDECOPI que introduzca una
nueva o diferente categoria de reivindicacion (es) a aquella (s) determinada (s) como
patentable (s) u otorgable (s) en la OEPM como OPP, no serd considerada
suficientemente correspondientes.

2.5 Si la resolucién o decisién de la OEPM no establece explicitamente que una
reivindicacion es patentable, el solicitante deberd anexar una declaracion que
contenga el analisis técnico de dicha reivindicacién con respecto al estado de la
tecnica citado por el examinador de la OEPM, indicando que no ha existido objecion
por parte de esa oficina respecto de esa reivindicacién y, por lo tanto, la
reivindicacion se considera patentable.

2.6 Para que una solicitud sea aceptada en el PPH entre la OEPM como OPP y el
INDECOPI como OSP, se requiere que no haya comenzado el examen de
patentabilidad de que habla el articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina.

2.7 El reconocimiento del examen de patentabilidad emitido por la OEPM como OPP no
se podra transferir a una solicitud divisional. El solicitante podra presentar una nueva
peticién para la solicitud divisional y cumplir con todas las condiciones establecidas
anteriormente.

2.8 El PPH entre la OEPM como OPP y el INDECOPI como OSP no aplica para las

% fp solicitudes de patentes de modelos de utilidad y las solicitudes de registro de disefio
industrial.
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No procedera el reconocimiento de las reivindicaciones de solicitudes de patente que
contengan asuntos que se encuentren comprendidos en los articulos 15, 20 y 21 de la
Decision 486, asi como en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina en el Proceso 89-Al-2000 publicada en la Gaceta Oficial N° 22 del 12 de
octubre del 2001, referida a la no patentabilidad de los usos. Si el INDECOPI
encuentra que algunas reivindicaciones estan comprendidas en los articulos
mencionados, procederé a conceder aquellas reivindicaciones, si las hubiere, que no
estdn comprendidas en los citados articulos.

2.9 Si se cumplen todos los requisitos para el examen acelerado dentro del PPH, se le
notificara al solicitante que la solicitud ha sido admitida en el procedimiento PPH.

Si no se admite la solicitud de examen acelerado, se notificara al solicitante que la
solicitud de patente seguira el trdmite conforme a su estado.

3. El procedimiento PPH no exime a los solicitantes de todas sus obligaciones
establecidas en virtud de la legislacién aplicable.

Los presentes Lineamientos se emiten en aplicacién de
las facultades conferidas por los articulos 35 numeral 3, 37 y 40 de la Ley de
Organizacién y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Proteccion de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) sancionada por Decreto Legislativo N°
1033, concordante con el articulo 4 del Decreto Legislativo 1075 que aprueba las

disposiciones complementarias a la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina.

3. RESOLUCION DE LA DIRECCION DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS

APROBAR los Lineamientos para la aplicacion del
Procedimiento Acelerado de Examen de Patentes (PPH) entre la Oficina Espafola de
Patentes y Marcas (OEPM) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Proteccion de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

Comuniquese, publiquese y archivese

MANUE/CASTRBO CALDERON
Director {e) de Invenciones y
Nuevas Tecnologias
INDECOPI
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ANEXO 1

SOLICITUD PARA EL
PROCEDIMIENTO ACELERADO DE EXAMEN PATENTES (PPH)



SOLICITUD DE PARTICIPACION EN
EL PROCEDIMIENTO ACELERADO DE EXAMEN PATENTES (PPH)

A. Datos Bibliograficos

Numero de Solicitud (si se conoce)

Titulo

Fecha de presentacion de la solicitud

Referencia

B. Solicitud

El solicitante pide participar en PROCEDIMIENTO ACELERADO DE EXAMEN PATENTES (PPH) con base en:

Oficina de primera presentacién (OPP)

Nuamero de Solicitud de la OPP
{Incl. Nimero de Solicitud PCT)

O Actuacidn{es) de Oficina Nacional/Regional

Tipo de tarea realizada por la OPP
[J WO-ISA, WO-IPEA o IPER

C. Documentos requeridos

I. Documentos/actividades/tareas realizadas por la OPP y, si se requiere, Traducciones

1. [ Seadjunta copia de los documentos/actividades/tareas realizadas por la OPP; 0
[ Se pide a la Oficina que recupere los documentos a través del Sistema bases de datos de patentes y/o

PATENTSCOPE

2. [ seadjunta traduccién de los documentos de 1 en un idioma aceptado por la Oficina; o
O Se pide a la Oficina que recupere los documentos a través del Sistema de Acceso a los Expedientes o

PATENTSCOPE

Il. Reivindicaciones Patentables/Admisibles determinadas por la OPE vy, si se requiere, Traducciones

3. [0 Se adjunta copia de todas las reivindicaciones que se ha determinado que son Patentables/Admisibles

por la OPP; o
[J Se pide a la Oficina que recupere los documentos a través del Sistema bases de datos de patentes y/o

PATENTSCOPE

4. [ Seadjunta traduccidn de los documentos de 3 en un idioma aceptado por la Oficina; o
U Se pide a la Oficina que recupere los documentos a través del Sistema debases de datos de patentes y/o

PATENTSCOPE

lll. Documentos Citados en las tareas realizadas por la OPP (si se requiere)

5. [ Se adjunta copia de todos los documentos citados en las tareas realizadas por la OPP (excepto los

documentos de patente); o

O No se citan referencias




IV. Documentos aportados previamente

6. [ Especifique si alguno de los documentos mencionados en el apartado anterior han sido aportados

anteriormente:

D. Correspondencia de Reivindicaciones

O Todas las reivindicaciones de la solicitud se corresponden suficientemente con las reivindicaciones

patentables/admisibles de la solicitud OPP; o

La correspondencia de reivindicaciones se explica en la siguiente tabla

Reivindicaciones de Reivindicaciones

Explicacidn relativa a la correspondencia
la solicitud correspondientes de la OPP

Nombre(s) del/de los solicitante(s) o

representante(s)

Fecha

Firma(s) del solicitante/representante
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Solicitudes que retinen los requisitos para acceder al Procedimiento Acelerado de
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ANEXO 2

Solicitudes que reunen los requisitos para acceder al Procedimiento Acelerado de
Examen de Patentes

1. Solicitud peruana en INDECOPI como OSP con reivindicacién de prioridad
conforme a la Decision 486 y/o Convenio de Paris para una solicitud
presentada en la OEPM como OPP

Sodicitud
ES

Indicacidn dereivindicacitn]es)
patentable{s] u cbogamiento,

5

comunicado enun falloo
decision

ivindicacion de
Prioridad

¥
\
'3
Solicitud Solicitud

de PPH

2. Solicitud peruana en INDECOPI como OSP con multiples reivindicaciones de
prioridad de conformidad con la Decision 486 y/o el Convenio de Paris de
solicitudes presentadas en la OEPM como OSP.

Indicacionde
Soficitud reivindicaddnes)
ES1 patentablelsju
otorgamiento, comunicadn
enun fallo o dedsitn
Solicitud
ER2

e e i i s e

Reivindicacién de

Prioridad
¥ ¥
Solicitud Solicitud
PE ge PPH




3. Solicitud presentada via Convenio de Paris con prioridad nacional

Solicitud
ES1
Reivindicacion de
Prioridad nacional
indicacion de
reivindicacion{es}
Selicitud patentsble(sju
ES2 i otorgamienta,
' : comunicado enun fallo
b | Reivindicadidn de o decisidn
| Priaridad
i
SN
Sofickud Solickud
PE de PPH

4. Solicitud presentada via Convenio de Paris de solicitudes divisionales

Indicacion de
reivindicacidnes)
Solicitud patentsbla{sju
ES otorgamiento,
Reivindicatidn de comunicado enun
Prioridad fallo o decision
Solicitud
PEL1 v |
"
| Soficitud
| Divisional
|
i
¥
Solicitud Solictud
PEZ de PPH

5. Solicitud peruana en INDECOPI como OSP con reivindicacién de prioridad
de una solicitud PCT de conformidad con el Convenio de Paris

Indicacitn de
reivindication{es)

Soficirud patentatialsiu
™ ESfOD otorgamienta,
comunicado enun
fatio o decisidn
PCY
Salicitud .
|
1
| Reivindicacidn de
| Prigridad
!
&
Soliciud Saiicitud
PE de PPH

g) OD: Oficina designada de acuerdo con el Tratado PCT.
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6. Solicitud presentada en Peru en fase nacional de una solicitud PCT que

reclama la prioridad de conformidad con el Convenio de Paris de una
solicitud PE

@

Indicadtnde
reivindicacionfes)
Soficitud patentablelsiu
ES H otorgamiento,
;‘ comunicade enun
E Reivingicacion de fallo o decision
: Prioridad
i
3
Sodicitud Sofictud Solicitud
PCY PEJOD de PPH
7. Solicitud via PCT
Solicitud
ES1 3
| Reivindicacién da indicaciénde
| Prioridad reivindicacion{es)
! Solicitud patentabiz{siu
: ES2/0D [T| otorsamiema,
= comunicado enun
} falip o decision
4
Solicitud
PCT
Solicitud Solicitud
PESOD de PPH

8. Solicitud presentada en Peru que se encuentra en fase nacional de una
solicitud PCT, la cual reclama el derecho de prioridad de conformidad con el
Convenio de Paris de otra solicitud PCT.

Indicadtnde

{ S‘;!Ej’:g;d reivindicacion{es)
— patentablafsiu
Solicitud . otorgamianto,

ES comunicado enun
fallo o decision

[
'
i
! Reivindication da
2 Prioridad

4
¥

Solicitud W.-Imw Solicitud Solicitud

PCT " PE/OD de PPH

9. Solicitud PCT Directa y via PCT
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Sinrevindicacionde prioridad

Solicitud
PCT

s e o

| Reivindicacion de Indicacién de

| Prioridad reivindicadtnes)

Solicitud patentablefsju
ES/OD otorgamiants,

comunicado enun
falio o decision

Y o e o e . 0

g
=
(=
c
a

g

Solicitud Solicitud
PESOD de PPH

10. Solicitud presentada en Perii que se encuentra en fase nacional de una
solicitud PCT sin reivindicacion de prioridad

Indicaciénde
reivindicacign{es)
Salictud patentablefsiu

ES/OD otorgamianto,
comunicado enun
fallo o decisitn

Soldicitud
PCY

Solicitud Solicitud
PEJOD de PPH

11. Solicitud nacional presentada en Peru sobre la que la OEPM haya realizado
actuaciones de busqueda y/o examen en su calidad de Administracion
Internacional del PCT.

PO

Wl s s s oy

ISA-IPEA: Administracion Internacional del PCT en Bldsqueda o Examen.
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