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Presentacion

La Direccion Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) es la unidad ejecutora del
Ministerio de Industria, Energia y Mineria (MIEM) cuyo cometido sustantivo es administrar y
proteger los derechos de propiedad industrial. Se entiende por propiedad industrial el
conjunto de disposiciones que protegen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos
productos, nuevos procedimientos o nuevos disenos, como la actividad mercantil, mediante
la identificacion en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado.

La Ley de Marcas N° 17.01 1 (09/98) actualizo la normativa que rige la materia, creando
nuevos registros y adoptando nuevas figuras. Asi se generaron los registros de licencia de
marcas, de prenda industrial de marcas y de embargos, y se extendio la proteccion a signos
que anteriormente no estaban regulados: frases publicitarias, marcas colectivas, marcas de
certificacion o garantia.

En el ambito de las invenciones, la Ley N° 17.164 (09/99) ha sustituido la antigua normativa
de patentes, adecuandola a las obligaciones internacionales contraidas a partir de la
aprobacién del Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el
Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC).

El marco legal del Uruguay cuenta ahora con disposiciones mas claras sobre los derechos de
la propiedad industrial, asi como una adecuada proteccion a sus titulares, que permite a su
vez la transferencia de tecnologia como forma de favorecer el equilibrio entre derechos y
obligaciones, simplificando ademas los procedimientos administrativos, en consonancia con
el marco de armonizacion internacional en la materia.

Reconociendo que la propiedad industrial es un tema de creciente importancia para la
economia de un pais, MIEM-DNPI esta abocada a su transformacion, desarrollo y divulgacion.

En ese contexto, se diseno, y esta en ejecucion, una fuerte politica de apertura a todos los
ciudadanos, iniciada a través de comités técnicos en los que participan representantes del
Estado y de los sectores privados involucrados. En esa linea se inscribe también la edicion de “
publicaciones sobre la materia y organizacion de varios eventos a nivel nacional e @,
internacional, con el objetivo de su mayor difusion. .

Los profesionales y funcionarios que prestan servicios en la Direccion Nacional de la
Propiedad Industrial cuentan con una destacada formacion técnica, adquirida a través de una
extensa trayectoria en el area a nivel nacional, asi como también en cursos especializados,
realizados en el exterior.




Finalmente, al difundir nuestra forma de trabajo y nuestra legislacion pretendemos dotar a
todos los sectores involucrados de un instrumento de trabajo Util, para que puedan optar
por Uruguay cuando soliciten la proteccién de sus derechos.

Mision: Administrar y proteger los derechos de propiedad industrial, suministrando
servicios eficientes y confiables como elemento clave de la infraestructura nacional para
favorecer el desarrollo industrial, econémico y social del pais. A efectos de satisfacer las
necesidades de nuestros clientes, concentramos nuestros esfuerzos en instrumentar un
sistema de propiedad industrial dinamico y atento a los cambios que se operen a nivel
tecnologico y comercial, tanto en el ambito nacional como internacional.

Vision: Una oficina de Propiedad Industrial que contribuye al fortalecimiento del Sistema
Nacional de Innovacion y al desarrollo econémico y social, mediante el uso eficiente de las
herramientas de propiedad industrial y de la informacién tecnoldgica.

' . MINISTERIO DE INDUSTRIA,
ENERGIAY MINERIA

" http://www.dnpi.gub.uy/web/marcas-y-patentes
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l. ;Qué es una patente?
Una patente es un derecho exclusivo concedido por el Estado al titular de una invencién que
es nueva; implica una actividad inventiva y es susceptible de tener aplicacion industrial.

Como contrapartida, se debe divulgar toda la informacion relativa a la solicitud de patente,
a efectos de ponerla a disposicion del publico, generar conocimiento y favorecer la
transferencia de tecnologia.

También se la puede definir como un “derecho de exclusion”, debido a que confiere a su
titular la posibilidad de impedir que otras personas fabriquen, exploten, ofrezcan a la venta,
vendan o importen la materia protegida por la patente sin su autorizacion.

2. Normativa aplicable

Las patentes se encuentran reguladas en nuestro pais por la ley N° 17.164 de fecha 2 de
setiembre de 1999, que comenzé a regir el dia 18 de enero de 2000 (con las modificaciones
introducidas por las leyes nimeros 18.172 de 2007 y 19.149 de 2013); por el Decreto
Reglamentario N° |1/000, de fecha 13 de enero de 2000; asi como por diversos tratados
internacionales, entre los que cabe destacar el Convenio de Paris' para la Proteccion de la
Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio® (ADPIC).

3. ;Qué tipos de patentes se tramitan en el Uruguay?
A) Patentes de invencion:
La Ley de Patentes establece en su art. 8° que son patentables las invenciones nuevas de

productos o de procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de
aplicacion industrial.

Por ejemplo, pueden referirse a dispositivos mecanicos, articulos manufacturados, procesos
o métodos de fabricacion, composiciones y compuestos quimicos, etc.




Una patente de invencion puede vincularse con un producto o un proceso, en cualquier area
de la técnica, pero la ley establece las siguientes exclusiones de patentabilidad:

No se consideraran invenciones:
3% Los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matemiticos.

%% Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y los procedimientos
esencialmente biologicos para la produccion de plantas o animales, con excepcion de
los procedimientos no biologicos o microbiolégicos.

>
1)

2 Los esquemas, los planes, las reglas de juego, los principios o los métodos comerciales,
contables, financieros, educativos, publicitarios, de sorteo o de fiscalizacion.

3% Las obras literarias o artisticas, o cualquier otra creacion estética, asi como las obras
cientificas.

Los programas de computacion considerados aisladamente.

5 0

Las diferentes formas de reproducir informaciones.

¥3 El material bioldgico y genético, como existe en la naturaleza.

No son patentables:

¥2 Los métodos de diagnostico, terapéuticos y quirurgicos para el tratamiento de
personas o animales.

%% Las invenciones contrarias al orden publico, las buenas costumbres, la salud publica, la
nutricion de la poblacion, la seguridad o el medio ambiente.

! http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsplfile_id=288515

https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm
3 Patente UY 35566 “Dispositivo de interfaz de red hibrida apilable”; ver siguiente link:
htep://Ip.espacenet.com/searchResults?ST=singleline&compact=false&query=uy35566&locale=es_LP&DB=Ip.espacenet.com

4 Patente UY 35558 “Compuestos herbicidas, composiciones que los contienen, sus usos y un método para controlar malezas”; ver siguiente
link: http://Ip.espacenet.com/searchResults!ST=singleline&compact=false&query=uy35558&locale=es_LP&DB=Ip.espacenet.com




B) Patentes de modelos de utilidad:

Un modelo de utilidad patentable es toda nueva disposicion o conformacion obtenida o
introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos, equipos u
otros objetos conocidos, que importen una mejor utilizacion o un mejor resultado en la
funcion a que estan destinados, u otra ventaja para su uso o fabricacién.

Es importante senalar que las patentes de modelo de utilidad solo protegen objetos.
Se entendera que un modelo de utilidad es novedoso cuando no se encuentre en el estado
de la técnica.

Un modelo de utilidad, para ser patentable, debera implicar una minima actividad inventiva.
Para los modelos de utilidad rigen las disposiciones sobre patentes de invencion, en lo que
fueren aplicables.

No son patentables:

% Los cambios de forma, dimensiones, proporciones o material de un objeto, a no ser que
tales cambios modifiquen sus cualidades o funciones.

3% La simple sustituciéon de elementos por otros ya conocidos como equivalentes.
3% Los procedimientos.

¥# La materia excluida de proteccién por patente de invencion de conformidad con la ley
actual.

5 Modelo de utilidad UY 4522,“Dispositivo interlaminador de pelicula plastica ”; ver siguiente link:
http://Ip.espacenet.com/searchResults?ST=singleline&compact=false&query=uy4522&locale=es_LP&DB=Ip.espacenet.com

6 Modelo de utilidad UY 4586,“Disposicion constructiva introducida en dispositivo para preparacion de bebidas”; ver siguiente link:
http://Ip.espacenet.com/searchResults?ST=singleline&compact=false&query=uy4586&locale=es_LP&DB=Ip.espacenet.com
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Son disefnos industriales patentables las creaciones originales de caracter ornamental que,
incorporadas o aplicadas a un producto industrial o artesanal, le otorgan una apariencia
especial.

Ese caracter ornamental puede derivarse de, entre otros elementos, la forma, la linea, el
contorno, la configuracion, el color y la textura o el material.

No son patentables:

¥% Los disefos que hayan sido objeto de solicitud en el pais con fecha de presentacién o de
prioridad anterior, siempre que sean publicados.

¥# Aquellos cuyo contenido ha sido divulgado o hecho accesible al piblico en cualquier
lugar, por la publicacion, la descripcion, la explotacion, la comercializacion, el uso o
cualquier otro medio, antes de la fecha de la presentacién o de la prioridad.

3¢ Los disefios que carezcan de forma o aspecto original por presentar solamente
diferencias de caracter secundario con respecto a los modelos o a los disefos
industriales anteriores.

¥# Aquellos disefios cuya forma responda esencialmente a la obtencién de un efecto
técnico o a exigencias de orden técnico a la funcién que debe desempenar el producto.

Los disenos que carezcan de forma definida concreta.

%

%

Los disefios que consistan Unicamente en un cambio de colorido en disefios ya
conocidos.

%% Los disefios que importen realizaciones de obras de bellas artes.

3# Los disefios contrarios al orden publico o a las buenas costumbres.

7 Disefio industrial UY 4396, Dispositivo para montar en la cabeza”; ver siguiente link:
http:/Ip.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=Ip.espacenet.com&ll=| &ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20141128&CC
=UY&NR=4396S&KC=S

8 Disefio industrial UY 4376,“Configuracién aplicada a una garrafa térmica”; ver siguiente link:

http:/Ip.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=Ip.espacenet.com&ll= | &ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20140930&CC
=UY&NR=4376S&KC=S




4 ;Cuales son los derechos conferidos por una patente?
Patentes de invenciéon y modelos de utilidad: confieren a su titular el derecho de impedir
que terceros realicen sin su autorizacion cualquiera de los siguientes actos:

cuando la patente se ha concedido para un producto: fabricarlo, ofrecerlo en venta,
2% . .
%¢ venderlo o utilizarlo, importarlo o almacenarlo para alguno de estos fines.

cuando la patente se ha concedido para un procedimiento: usar este ultimo, asi como
9 . . . .
%¢ ejecutar cualquiera de los actos mencionados con los productos obtenidos por el
procedimiento patentado.

El titular de una patente no podra impedir que cualquier persona use, importe o
comercialice de cualquier modo un producto patentado, después de que este ha sido puesto
licitamente en el comercio dentro del pais o en el exterior por dicho titular, o bien por un
tercero con su consentimiento o legitimamente habilitado.

Disefios industriales: el titular de la patente de diseno industrial posee el derecho de
impedir que terceras personas, sin su autorizacion, puedan fabricar, vender, ofrecer en venta,
utilizar, importar o almacenar con fines comerciales un producto con un disefio que
reproduzca el suyo, o disenos similares al suyo, incorpore ese diseno o solo presente
diferencias menores con él.

La explotacion de la patente puede realizarse directamente por el titular de esta, o por
intermedio de terceros, a través de licencias convencionales.

También es posible transferir los derechos obtenidos, a efectos de que un tercero explote
la invencion.

5 Si patento en Uruguay, ;queda automaticamente protegido mi desarrollo en el
resto del mundo?

La proteccion es territorial, es decir que la patente es valida Unicamente en el territorio
nacional.

Debe tenerse en cuenta que cada pais tiene el derecho soberano de conceder o de rechazar
una solicitud de patente, de acuerdo a su legislacion vigente.

6 ;Las patentes tienen duracién indefinida?

Los plazos de proteccion varian segln el tipo de patente:

Patentes de invencion: tendran un plazo de duracién de 20 anos improrrogables, contados a
partir de la fecha de la solicitud.




Modelos de utilidad y disefios industriales: se conceden por un plazo de 10 afos,
contados a partir de la fecha de la solicitud. El plazo de proteccién podra ser prorrogado una
sola vez por el término de 5 afios a solicitud del titular de la patente.

7 ;Qué deberia hacer antes de ingresar una solicitud de patente?

Previo a solicitar el registro de una patente se recomienda realizar una blsqueda de
antecedentes en una base de datos de patentes, en Internet y en literatura no patente, lo que
le permitira conocer el estado de la técnica relacionado y evaluar la factibilidad de obtener
una patente para su desarrollo.

8 ;Qué utilidad tiene la busqueda de antecedentes?
La realizacién de una bisqueda de antecedentes presenta mdltiples ventajas para el inventor,
entre las que se destacan:

¥ . . . . . ]
¢ brindar un conocimiento de los logros y opciones existentes en el sector tecnologico de
su interés que le permita confeccionar o desarrollar su invencién a partir de estos;

s . 3 . .
& advertir que en ese campo técnico ya existen avances que pueden restarle novedad a su
invento;

% informar si su producto o procedimiento ya se encuentra protegido por patente en
determinados paises;

3% identificar posibles socios o competidores, a fin de definir sus posibilidades de éxito en
el mercado y con quiénes entablar negociaciones con el objeto de licenciar o asociarse
para explotar su invencién.

El propio interesado puede realizar una bisqueda acudiendo a los numerosos sitios y bases
de datos de documentos de patentes accesibles libremente por Internet, algunos de los
cuales se citan a continuacion.

Listado de bases de datos:

* Base de Marcas y Patentes de Uruguay: http://www.miem.gub.uy/web/marcas-y-patentes
* Latipat: http://Ip.espacenet.com/

* Patentscope: https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf

* Espacenet: http://worldwide.espacenet.com/

» Google patents: https://patents.google.com/

MIEM-DNPI ofrece los siguientes servicios:
« Asesoramientos personalizados en marcas y patentes’.




* Busqueda de documentos de patente por datos bibliograficos'®.
* Busqueda temética de documentos de patente''.

Si desea tener un asesoramiento técnico individual sin costo, puede solicitar que se le
agende una entrevista con un técnico del area, comunicandose al teléfono 2 900 06 58 int.
414, a través del correo electrénico dgt@miem.gub.uy o personalmente, en nuestras
oficinas ubicadas en la calle Rincon 723, piso 1.

La solicitud de busqueda se presenta ante MIEM-DNPI, completando el formulario de
solicitud de informacién tecnolégica'?, en el que deberd brindarse toda la informacion
necesaria para realizar una investigacion provechosa, procediendo al pago de las tasas
mencionadas.

Es importante tener en cuenta que, aun cuando el resultado de la bisqueda no arroje
antecedentes, ello no garantiza totalmente que la futura solicitud de patente posea novedad,
o que vaya a ser concedida, ya que durante el proceso de examen de fondo de esta pueden
surgir nuevos elementos que anticipen la invencion solicitada.

9 ;Quién puede realizar el tramite de solicitud de patente?
El tramite puede ser realizado por:

2% el titular de la solicitud;

2 a través de un tercero-apoderado, acompanando a la solicitud de Patente Carta-Poder,
con certificacion notarial de firmas. Dicha Carta-Poder debe cumplir con los requisitos
previstos en la Circular N° 10/15, de fecha 14/08/2015. Estos son estar vigente
—conforme al art. 76 del Decreto 34/99 y Circulares 1/08 de 28/10/2008 y 1/13 de
12/04/2013— y ser legible; contener el nombre y domicilio del otorgante, fecha y lugar
de otorgamiento; en caso de personas juridicas, incluir firma, aclaracion de firma y calidad
del firmante; en caso de renuncia o desistimiento, contener facultades expresas para ello;
en caso de enmiendas o testados, estos deberan estar debidamente salvados, y no se
admiten, en ninglin caso, tachaduras;y la firma del representante.

¥3 o a través de un agente de la propiedad industrial con poder suficiente. En este caso no
se requiere certificacion notarial de firmas. La presentacion de la solicitud a través de
agente de la propiedad industrial puede realizarse de manera telematica a través del
SIWEB. En la pagina de MIEM-DNPI se encuentra la némina de agentes de la PI.

9 Toda la informacién aportada es confidencial.

10 En Bases de Patentes nacionales o extranjeras, de acceso libre y pagas.
I En Bases de Patentes nacionales o extranjeras, de acceso libre y pagas.
12 http://www.dnpi.gub.uy/tramites-y-servicios. (Ver anexo llI).




10 ;Do6nde ingreso la solicitud de patente?
En la Mesa de Entrada, ubicada en las oficinas de MIEM-DNPI de la calle Rincon 723, piso |
(entre Juncal y Ciudadela), Montevideo.

Il ;Cual es el horario de atencion al publico?
La Mesa de Entrada funciona de lunes a viernes, de 9.15 a 16.00 horas.

12 ;Qué documentacion se debe presentar para solicitar una patente?

Un formulario de solicitud de patente, que se puede descargar de la pagina web de
MIEM-DNPI (ver anexo 2);la memoria descriptiva; una o mas reivindicaciones; un resumen
de la descripcion;y la constancia del pago de la tasa de solicitud.

13 ;Como y donde realizo el pago de tasas?
Las tasas se pueden abonar en los locales de la red de cobranzas Abitab (cobra una comision
del 4 % sobre el total a pagar).

También se pueden abonar en la Tesoreria del MIEM, ubicada en la calle Rincon 723, piso 1,
que funciona Unicamente de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas.

Los agentes de la propiedad industrial pueden utilizar el Sistema de pagos en linea (SPO),
previsto por la Resoluciéon N° 7/01 1 y Circular N° 10/201 I.

14 ;Qué datos se deben incluir en el formulario de solicitud de patente?

%% nombre del inventor;
¥ titulo de la invencion;

¥# datos del solicitante de la patente: nombre, domicilio, teléfono/fax/e-mail, nacionalidad.
De acuerdo al articulo 38 de la ley 17.164, en caso de tratarse de varios solicitantes,
deberan manifestar expresamente si son copropietarios, condéminos o socios. Sin esta
declaracion no se otorgara el titulo de la patente si esta resultase concedida;

¢ datos del agente de la propiedad industrial (si corresponde): nombre, domicilio,
teléfono/fax/e-mail, nUmero de agente;

3% datos de la solicitud de prioridad reivindicada: nimero, pais, fecha.




Tenga en cuenta que se debe fijar un domicilio en Uruguay, en lo posible en la ciudad de
Montevideo, donde puedan enviarse las notificaciones del tramite, en caso de que el
solicitante no concurra personalmente a MIEM-DNPI a notificarse.

{En qué consiste el titulo de la invencion?

El titulo de la invencién debe ser claro, conciso y congruente con las reivindicaciones. Se
debe evitar toda designacion excesivamente general o abstracta, y no podra contener
denominaciones de fantasia, como las marcas que identifiquen comercialmente al objeto
solicitado en el mercado.

{En qué consiste la solicitud de prioridad?

El derecho de prioridad esta consagrado en el Convenio de la Unién de Paris (CUP) para la
proteccion de la propiedad industrial, que afecta a los Estados que forman parte de este
convenio (entre los que figura Uruguay).

Con base en la fecha de una primera solicitud regular depositada en uno de los Estados
contratantes, el solicitante dispone de un periodo de |2 meses para requerir proteccion en
otros Estados contratantes, mediante solicitudes posteriores, a las que se reconocera la
prioridad de la primera.

El efecto que produce este derecho de prioridad consiste en que todas las solicitudes
posteriores se consideran como depositadas en la fecha de la primera, es decir, tendran
prioridad sobre las solicitudes presentadas por otras personas para la misma invencion, en
el periodo intermedio entre la fecha del primer depdsito y las fechas posteriores de
presentacion en las distintas oficinas nacionales.

La fecha del primer depdsito es por lo tanto la que se tendra en cuenta para delimitar el
estado de la técnica anterior cuando se realice el examen de fondo de la solicitud.

La ventaja principal es que permite disponer al solicitante de un plazo de |12 meses para
decidir en qué paises desea solicitar proteccion, sin necesidad de presentar todas las
solicitudes al mismo tiempo.

Cuando se reivindique la prioridad de una solicitud extranjera, debe presentarse el
Certificado de Prioridad expedido por la oficina receptora de la solicitud extranjera, junto a
la traduccion realizada por traductor publico, en un plazo de 180 dias desde la presentacion
de la solicitud (art. 24, Ley 17.164, modificado por art. |91 de la Ley 18.172).

Si no se presenta dicho certificado, se perdera el derecho de prioridad.




15 ;Qué datos debe contener la memoria descriptiva?
La memoria descriptiva debe ser una explicacion clara y completa de la invencion, de tal
modo que un técnico en la materia pueda ejecutarla.

Debera indicar las diferencias respecto a la solucion ya conocida (o las soluciones ya
conocidas).

El lenguaje debe ser técnico, objetivo y neutral, y si bien se deben explicar las ventajas
especialmente técnicas de la invencion propuesta, no debe caerse en formas de
“propaganda” de esta.

Debe contener la siguiente informacion:

3% el nombre de la invencion (incluido en el formulario de solicitud);
3% el sector tecnologico al que se refiere la invencion;

% la indicacion del estado de la técnica, citando los documentos conocidos que lo
divulguen;

¥z una explicacion de la invencion que permita la comprension del problema técnico
planteado;

3% la solucion propuesta por el inventor para el problema técnico planteado, expuesta en
forma comprensible para un técnico con conocimientos medios en la materia;

¥ las diferencias entre la tecnologia anterior y el aporte o progreso tecnolégico que
representa la invencion, claramente detallado;

% una exposicion de la forma de llevar la invencion a la practica;

%% la indicacién de la manera en que la invencion puede explotarse industrialmente,
producirse o utilizarse;

Se podran incluir planos, dibujos o férmulas en la memoria descriptiva, como forma de
ilustrar la invencion o el modelo de utilidad.

En el caso de las patentes de diseno industrial, podra prescindirse de la memoria descriptiva
y de las reivindicaciones, cuando estas no se adecuen a la naturaleza del disefio.

Por lo anterior, los planos o dibujos son exigibles sin excepcion en el caso de los disenos




industriales, como elemento que sustituye a la memoria descriptiva. Deben mostrar en
planta, corte y alzado, una representacion del disefo solicitado que permita un conocimiento
claro y completo del mismo.

16 ;Qué son las reivindicaciones?

Las reivindicaciones establecen los limites de la proteccion que otorga una patente, es decir,
tienen como finalidad determinar el alcance de la proteccion.

Deben definir en forma clara y concisa el objeto de la invencion para la que se solicita la
patente. No puede reivindicarse algo que no aparezca descrito en la memoria descriptiva.
Cada reivindicacion consiste en oraciones que deben contener las siguientes partes: un
preambulo (debe definir el objeto de la invencién; puede ser el nombre de la invencion, y
debe comprender todos los aspectos conocidos del estado de la técnica relacionados con
esta); una expresion de transicion (ejemplos: “caracterizado por”; “que comprende”; “que
consiste en”), y una parte caracterizadora que exponga los elementos técnicos que definen
la invencion a proteger. No se deben incluir expresiones relacionadas con las ventajas
comerciales u otros aspectos no técnicos.

La solicitud de patente puede incluir una o mas reivindicaciones, las que deben ser
numeradas correlativamente. La reivindicaciéon | se denomina reivindicacion principal e
independiente. Cuando sea necesario, para una mejor comprension, la reivindicacion
principal podra ir seguida de una o varias reivindicaciones dependientes que hagan referencia
a la reivindicacion de la que dependen y donde se precisen las caracteristicas adicionales que
se desean proteger. También se utilizan reivindicaciones dependientes para definir modos
particulares o de realizacién de una invencion.

Ademas, una solicitud puede contener varias clases de reivindicaciones (de producto, de
procedimiento) siempre que se mantenga la unidad de invencion. Pueden referirse a un
procedimiento para obtener un determinado producto, al producto en si y al aparato para
llevar a cabo el procedimiento.

A diferencia de la memoria descriptiva, las reivindicaciones pueden ser modificadas luego de
presentada la solicitud, siempre que no se incluyan elementos que no fueron previamente
descriptos en la memoria.

Ejemplo 1" :
I- Un frasco dosificador de recargas, que comprende:

13 Patente UY 35681 “Frasco dosificador de recargas”, ver siguiente link:

http://Ip.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=Ip.espacenet.com&Il=0&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT
=D&date=20141231&CC=UY&NR=3568 A&KC=A




un recipiente que define una camara que almacena una sustancia fluida viscosa y que tiene
una abertura a través de la cual la sustancia se dosifica desde la camara, y

un dosificador que comprende un cierre que cierra la abertura, un pasaje de flujo
de sustancia que conecta de forma fluida la camara a un exterior del recipiente a través del
cierre, y un orificio de ventilacién que conecta de forma fluida la camara al exterior del
recipiente a través el cierre en paralelo con el pasaje de flujo de sustancia;

donde se selecciona el area transversal del pasaje de flujo de sustancia, el area
transversal del orificio de ventilaciéon y una viscosidad de la sustancia de modo que la
sustancia a temperatura ambiente y presion atmosférica se dosifique desde el pasaje de flujo
de sustancia a una velocidad menor que 35 cc/seg. y al menos 0,5 cc/seg. con el frasco
invertido y el orificio de ventilacion desbloqueado.

2- El frasco dosificador de recargas de la reivindicacion |, donde se selecciona el
area transversal del pasaje de flujo de sustancia, el area transversal del orificio de ventilacion
y la viscosidad de la sustancia de modo que la sustancia a temperatura ambiente y presion
atmosférica se dosifique del pasaje de flujo de sustancia a una velocidad de al menos 0,9
cc/seg. con el frasco invertido y el orificio de ventilacion desbloqueado, opcionalmente al
menos 1,8 cc/seg. con el frasco invertido y el orificio de ventilacion desbloqueado. (...)

Ejemplo 2'%:

I- Una composicion no toxica que contiene uno o mas compuestos de cisteina
para reducir el riesgo de que un sujeto contraiga cancer de estdbmago, de intestino delgado
y de colon, uniendo localmente los aldehidos presentes en el estébmago y, de un modo
opcional, también por separado, los aldehidos transportados hacia el intestino delgado o el
colon, o ambos, caracterizada porque:

la composicién se formula con la ayuda de dos o mas aditivos en comprimidos de
liberacion controlada, que contienen al menos un aditivo seleccionado entre polimeros
catidnicos y formadores de gel, comprimidos estos que se forman a partir de dos o mas
capas separadas, con perfiles de liberacion diferentes y

El compuesto o los compuestos de cisteina se seleccionan entre L- o D-cisteina,
N-acetil-cisteina y sus sales farmacéuticamente aceptables, y se agregan tanto a la o las
estructuras internas como al material del comprimido que las rodea.

14 Patente UY 35382 “Composicion para unir aldehidos en el tubo digestivo, de administracion oral”, ver siguiente link
http://Ip.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=Ip.espacenet.com&Il=0&ND=3&adjacent=true&locale=es_L P&FT=D&date=20140930&CC=
UY&NR=35382A&KC=A




2- La composicion de acuerdo con la reivindicacion |, que tiene un contenido de
compuesto o compuestos de cisteina variable entre | y 40% en peso, con preferencia, entre
5y 40% en peso, con mayor preferencia, entre 10y 30% en peso y, normalmente, entre 20 y
25% en peso (...).

Ejemplo 3':
|- Una composicion liquida caracterizada por comprender:
a- lidocaina 0,30%(m/v) a 0,75%(m/v),
b- norepinefrina 0,015%(m/v) a 0,045%(m/v),
c- adrenalina 0,07%(m/v) a 0,30%(m/v) y
d- clenbuterol 0,000003%(m/v) a 0,000065 %(m/v),
todos los porcentajes expresados como base libre.

Se pueden ver otros ejemplos de redaccién de reivindicaciones, en el Manual de Redaccion
de Solicitudes de Patentes de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)'¢.

17 ;En qué consiste el resumen?

Su funcién es dar una informacion sobre la materia incluida en la patente, permitiendo asi
una facil comprension del problema técnico planteado, la solucién aportada y los principales
usos de la invencion, expresados en no mas de 100 palabras.

18 ;Cudles son las etapas del tramite de una solicitud de patente?

* EXAMEN FORMAL

Consiste en el estudio realizado por personal de MIEM-DNPI en el momento de la
presentacion de la solicitud de patente, con el fin de verificar si esta cumple con los
requisitos minimos de presentacién y con los demas requisitos formales prescriptos.

15 Patente UY 3431 |,“Composicion para dilatacion cervical y fertilizacion de ovinos”, ver siguiente link
http://Ip.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=Ip.espacenet.com&Il=0&ND=3&adjacent=true&locale=es_L P&FT=D&date=20130930&CC
=UY&NR=3431 |A&KC=A

16 http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/patents/867/wipo_pub_867.pdf




Cuando del examen formal resulte que la solicitud no cumple con los requisitos establecidos
en el art. 22 de la Ley N° 17.164, pero cumple con lo establecido en el art. 23 de la Ley N°
17.164, se otorgara vista al solicitante, por un plazo de 30 dias, para que complete los
requerimiento; en caso contrario la solicitud se declarara abandonada.

* PUBLICACION DE LA SOLICITUD

Cumplidas las formalidades y los tramites exigidos, la solicitud de patente debera ser
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial.

Segln el art. 26 de la ley 17.164, las solicitudes de patente de invencion y de modelos de
utilidad deberan ser publicadas transcurridos |8 meses contados a partir del dia siguiente al
de su presentacién o del dia siguiente al de la fecha de prioridad, en su caso.

Segln el art. 94 de la ley 17.164, las solicitudes de disenos industriales deberan ser publicadas
transcurridos 12 meses contados a partir del dia siguiente al de su presentacion o del dia
siguiente al de la fecha de prioridad, en su caso.

Para efectuar la publicacion el solicitante debera abonar la tasa de publicacion
correspondiente y presentar la respectiva constancia ante MIEM-DNPI antes de la
expiracion de los plazos senalados. En caso contrario, se considerara a la solicitud
abandonada.

La publicacién podra anticiparse a requerimiento del solicitante.
En la publicacion de las solicitudes de patente, se incluye la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP).

{Qué es la Clasificacién Internacional de Patentes?

La CIP" es un sistema jerarquico de simbolos que se utiliza para clasificar a las solicitudes
de patente segun el sector de la tecnologia a la que pertenecen. Divide a la tecnologia en 8
secciones y mas de 70.000 subdivisiones. Cada subdivision tiene un simbolo que consiste en
numeros arabigos y letras del alfabeto latino.

Es una herramienta fundamental para realizar blisquedas tematicas en bases de datos de
documentos de patente.

* OBSERVACIONES DE TERCEROS

Cualquier interesado podra presentar observaciones fundamentadas a la solicitud de
patente dentro de un plazo de 60 dias a partir de la fecha de publicaciéon de la solicitud,
previo pago de la tasa correspondiente.

17 http://cip.oepm.es/ipcpub/#lang=es&menulang=ES&refresh=page




Esas observaciones deberan contener la totalidad de los documentos y elementos
probatorios en que la observacion se apoya.
Quien presente observaciones no se convierte en parte del procedimiento.

* EXAMEN DE FONDO

El examen de fondo se iniciara luego del pago de la tasa correspondiente, la cual debe ser
abonada dentro del plazo de 120 dias, contados a partir de la fecha de la publicacion. En caso
de no realizarse dicho pago la solicitud se podra declarar abandonada.

El examen de fondo tiene por objeto determinar si el objeto de la solicitud de patente en
estudio cumple con los requisitos de patentabilidad y demas condiciones previstas en la ley.
En el caso de las solicitudes de patente de invencion y de modelo de utilidad, se evalta la
novedad, actividad inventiva y aplicacion industrial, y en el caso de las solicitudes de disefos
industriales, la novedad y originalidad.

Todas las observaciones que resultaren del examen de fondo seran presentadas en un
informe del que se dara vista al solicitante por un plazo de 90 dias. Si surgieran elementos
nuevos o supervinientes de relevancia que pudieran afectar la patentabilidad de la solicitud,

el técnico podra conceder nuevas vistas.

La no evacuacion de vistas en los plazos fijados podra considerarse como abandono del
tramite.

« RESOLUCION
Cumplidos los requisitos previstos por la ley, la Direccion Nacional de la Propiedad
Industrial resolvera seglin se muestra en el siguiente cuadro:

Concesion
Abandonada




*TASA DE CONCESION

En caso de resultar concedida, se debera proceder al pago de la tasa correspondiente en el
plazo perentorio de 60 dias. En caso de que dicho plazo transcurra sin que se efectivice el
pago, se considerara que el solicitante ha desistido.

e ANUALIDADES

Las patentes que resultaren concedidas deberan pagar cada ano las correspondientes
anualidades, dentro de los 60 dias anteriores al vencimiento; se toma como fecha de
vencimiento el aniversario de la presentacion de la solicitud.

Asimismo, se podra realizar el pago, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento, con
un recargo del 50 %.

La falta de pago de las anualidades, dentro de los plazos previstos, producira la caducidad de
la patente.

{Queé se entiende por caducidad de la patente?
Las patentes validamente concedidas caducaran, y en consecuencia la invencién quedara a la
libre disposicion del publico, por las siguientes causales:

P . .,
*" haber expirado el plazo de proteccion;

et . .
% falta de pago de las anualidades en la forma y plazo previstos por la ley.

* RECURSO ADMINISTRATIVO

La decision adoptada por la Direccion Nacional de la Propiedad Industrial podra ser
impugnada en la forma prevista por los articulos 317, siguientes y concordantes de la
Constitucion de la Republica.

PROTECCION DE LAS INVENCIONES A NIVEL INTERNACIONAL

19 ;Cémo puedo proteger una invencion en el extranjero?

i

Como se menciono en el punto 5, las patentes son territoriales, por lo tanto se debe
presentar la solicitud de patente en cada uno de los paises donde el titular desea obtener
proteccion para su invencion.

Existe un tratado internacional, denominado Tratado de Cooperacion en materia de
Patentes (PCT, por su sigla en inglés), que permite solicitar la proteccion de una invencion
en varios paises a la vez, a través de la presentacion de una solicitud internacional de patente.




20 ;Qué es el PCT (Patent Cooperation Treaty)?

El Tratado de Cooperacion en materia de Patentes es un tratado internacional administrado
por la OMPI y suscrito actualmente por 15| Estados miembros'®.

Actualmente Uruguay se encuentra en proceso de adhesion al PCT. Sin embargo, se puede
utilizar el sistema si se acredita nacionalidad o residencia en alguno de los paises que ya lo
integran.

El PCT permite al solicitante, a través de la presentacion de una Unica solicitud de patente
internacional, presentar su solicitud en todos los paises que forman parte del tratado y
postergar la decision de entrada en fase nacional, por |18 meses mas, respecto a la
presentacion que se realiza por la via tradicional establecida en el Convenio de Paris.

El procedimiento incluye la publicacion internacional de la solicitud (en la base de datos
Patentscope), la realizaciéon de un informe de bulsqueda internacional y una opinion
preliminar de patentabilidad de la invencion.

Entrada en la
Publicacion fase nacional
{meses) internacional
pCT 0 2 % 18 2 ) k,
| ] | | | |
Presentacion Presentacionde  Informe de (opcional) (opcional)
delasolicitud  lasolicitud PCT  bisqueda Presentacion de Informe de
€N un pais internacionaly  una solicitud de examen
opiniénescrita  examen preliminar  preliminar
internacional sobre la
patentabilidad

En resumen, el PCT es un tratado que ofrece varios beneficios: asiste a los solicitantes que
buscan proteccion internacional por patente para sus invenciones, asiste a las oficinas en las
decisiones sobre el otorgamiento de patentes, y ademas facilita la transferencia de
tecnologia, al poner a disposicion del publico una extensa informacion técnica relacionada
con las invenciones.

21 ;Existe la Patente Mundial?
A la fecha no existe una patente de validez mundial; si existen patentes regionales, como por
ejemplo la Patente Europea.

18 http://www.wipo.int/pct/es/




22 ;Qué es la Patente Europea (EP)?

Es una patente tramitada por la Oficina Europea de Patentes en virtud del CPE (Convenio
de Patentes Europeas, MUnich, 5/10/73) que permite al inventor, mediante una unica solicitud
de patente depositada en dicha oficina, obtener proteccion en todos y cada uno de los paises
miembros del convenio que hayan sido designados por él.

Una vez concedida, la Patente Europea se divide en un haz de patentes nacionales, sometidas
a la legislacion del pais respectivo.




Anexo | - Tasas

A) INFORMACION Ul
TECNOLOGICA (Unidades indexadas)
| Blsqueda por datos 1.1 Antecedentes nacionales 448,414233
bibliograficos
1.2 Antecedentes extranjeros 672,62135
1.3 Antecedentes nacionales 896,828466
y extranjeros
2.1 Antecedentes nacionales 672,62135
2 Basqueda tematica
2.2 Antecedentes extranjeros 896,828466
2.3.Antecedentes nacionales 1121,03558

y extranjeros

3 Copias de documentos 3.1 Nacionales 3.1.1 Hasta 10 péginas 224,207117
de patentes
3.1.2 Excedente de 11,2103558
10 paginas, por pagina
3.2 Extranjeros 3.2.1 Provenientes de ~ 3.2.1.| Hasta 10 224,207117
bases de datos paginas
extranjeras

3.2.1.2 Excedente 16,8155337
de 10 paginas por
pagina

3.2.2 Provenientes de ~ 3.2.2.| Hasta 10 224,207117

las colecciones en paginas
disco compacto

3.2.2.2 Excedente | 11,2103558
de 10 paginas por
pagina
B) ACTUACION EN
MATERIA DE PATENTES
I Presentacion de solicitud 1.1 Invencién I.1.1 Hasta 10 1.1.2 Por cada 2242,07117
de patente de: reivindicaciones reivindicacion

excedente de 10y




B) ACTUACION EN
MATERIA DE PATENTES

| Presentacion de solicitud
de patente de:

2 Publicacion de la solicitud
de patente de:

3 Presentacion de
observaciones por terceros a:

4 Solicitud de examen de fondo

5 Solicitud de proérroga
de plazos

6 Concesion de patente

I.1 Invencion

1.2 Modelos de utilidad y
disefios industriales

2.1 Invencion
2.2 Modelo de utilidad

y disefo industrial

3.1 Solicitudes de patentes
de invencion

3.2 Solicitudes de patente
de modelos de utilidad

y disefos industriales

4.1 Patentes de invencion

4.2 Modelos de utilidad
y disefos industriales

5.1 Primera solicitud
5.2 Segunda solicitud
y siguientes

6.1 Invencion

I.1.1 Hasta 10
reivindicaciones

1.1.2 Por cada reivindicacion
excedente de 10 y hasta 50

1.1.3. Por cada reivindicacion
excedente de 50

4.1.1 Hasta 10 reivindicaciones

4.1.2 Por cada reivindicacion
excedente de 10

6.1.1 Solicitud de hasta
10 reivindicaciones

6.1.2 Solicitud de || hasta
50 reivindicaciones

2242,07117

134,52427

224207117

1121,03558

1345,2427

448,414233

1121,03558

560,51779

1345,2427

224207117

448,414233

448,414233

1121,03558

1345,2427

3587,31387



7 Anualidades

8 Prorrogas de plazo de
vigencia

9 Transferencia de solicitudes

y patentes

10 Cambio de domicilio
I'1 Cambio de nombre

12 Solicitud de expedicion

de Certificado de Prioridad

s/Convenio de Paris

6.2 Modelos de utilidad
y disefos industriales

7.1 Patentes de invencion

7.2 Modelos de utilidad
y disefos industriales

8.1 Modelos de utilidad
y disefos industriales

9.1 Invencién

9.2 Modelos de utilidad
y disefos industriales

12.1 Invencion

12.2 Modelo de utilidad
y disefo industrial

6.1.2 Solicitud de 51 a 100
reivindicaciones

6.1.3 Solicitud de mas de

100 reivindicaciones hasta 200

6.1.4 Solicitudes de mas
de 200 reivindicaciones

7.1.1 1*a5®
7.126%a 10*

7.1.3 10% y siguientes

721 17a5?

7.2.2 6% y siguientes

12.1.1 Hasta 50 paginas

12.1.2 Mas de 50 paginas
y hasta 200

12.1.3 Mas de 200 paginas

4484,14233

6726,2135

9416,6989

1345,2427

2017,86405
2690,4854

3363,10675

672,62135

1121,03558

1345,2427

2242,07117

896,828466

448,414233

448,414233

672,62135

1345,2427

1793,65693

224207117




13 Solicitud de expedicion de
certificados de solicitudes de
patentes y otros documentos

14 Solicitud de certificado de
estado de tramite

15 Copias simples de
documentos de patentes por
pagina

16 Peticiones de anulacion de
patentes (art. 45)

17 Contratos

18 Embargos y prohibiciones
de innovar

13.1 Invencién 13.1.1 Hasta 50 paginas

13.1.2 Mas de 50 paginas
y hasta 200

13.1.3 Mas de 200 paginas

13.2 Modelo de utilidad y
disefio industrial

14.1 Invencion

14.2 Modelos de utilidad y
disefios industriales

16.1 Invencion 16.1.1 Hasta 10 reivindicaciones

16.1.2 Mas de ||
reivindicaciones

16.2 Modelos de utilidad y
disefios industriales

17.1 Inscripcion de 17.1.1 Solicitudes y patentes de

licencias invencion
17.1.2 Solicitudes y patentes de
Modelo de Utilidad y Disefios
Industriales

17.2 Prendas

17.3 Cancelacién de
prenda

18.1 Inscripcion

18.2 Levantamientos de
embargos y prohibiciones
de innovar

896,828466

1121,03558

1569,44982

448,414233

448,414233

224,207117

2,24207117

2242,07117

4484,14233

1345,2427

1569,44982

672,62135

672,62135

672,62135

672,62135

672,62135



19 Embargos y prohibiciones
de innovar dispuestos en
procedimientos laborales

20 Segundos titulos

19.1 Inscripcion

19.2 Levantamientos de

embargos y prohibiciones
de innovar dispuestos en
procedimientos laborales




MINISTERIO DE INDUSTRIA,
EEEEEEEEEEEEEEE

Anexo Il - Formulario de solicitud de patente

PATENTE DE INVENCION [] MODELO DE UTILIDAD [] DISENO INDUSTRIAL []

FECHA DE PRESENTACION:

N° DE ACTA N° DE PATENTE

SOLICITANTE

CODIGO PAIS:

TiTULO

I.P.C.

AGENTE

NOMBRE CODIGO




"' % MIEM

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
ENERGIAY MINERIA

‘ MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA

[ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACION|

FECHA DE SOLICITUD: N° DE SOLICITUD:
FECHA DE RESOLUCION: N° DE RESOLUCION:
FIRMA DEL FUNCIONARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE:
Cl: i i
DOMICILIO: CODIGO PAIS:

TELEFONO: CELULAR:

CORREO ELECTRONICO:

INOMBRE DEL INVENTOR

PRIORIDAD | | DIVISIONAL | ]
PAIS NUMERO FECHA

DECLARO QUE LOS DATOS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A LA REALIDAD AL DiA DE HOY

FIRMA:

ACLARACION DE FIRMA:




Anexo Ill - Formulario de solicitud de busqueda de patentes

.. MINISTERIO DE INDUSTRIA,
ENERGIAY MINERIA

SOLICITUD DE BUSQUEDA DE PATENTES

PARA USO INTERNO

FECHA DE INGRESO: N° DE BUSQUEDA:

| 1. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre del solicitante:

Direccién: Ciudad:
Teléfono Celular Fax

Correo electrénico

¢Desea recibir el informe de btisqueda por mail? (S[/NO)

¢Ha realizado una bisqueda sobre el mismo Marcar el tipo de usuario:
tema anteriormente? (S[/NO)

Empresa privada __ Inventor particular __
En caso afirmativo, por favor informar el
ntimero y/o fecha de realizada Centro de I+D __ Universidad __

Otro:

| 2. DESCRIPCION DEL OBJETO DE LA BUSQUEDA

SELECCIONAR TIPO DE BUSQUEDA

1. Buasqueda por datos bibliograficos 2. Busqueda tematica de patentes
Antecedentes nacionales Antecedentes nacionales
Antecedentes extranjeros Antecedentes extranjeros
Antecedentes nacionales y extranjeros Antecedentes nacionales y extranjeros

PERIODO DE BUSQUEDA

Desde Hasta

DESCRIPCION DE LOS ASPECTOS TECNICOS RELEVANTES (ver Anexo):




' ~ MINISTERIO DE INDUSTRIA,
ENERGIAY MINERIA

Anexo: Co6mo completar el formulario

1. DATOS DEL SOLICITANTE

v Indique el nombre de la persona solicitante del servicio; esta puede ser una persona
natural o juridica.

v" Los datos consistentes en el teléfono y correo electrénico tienen por objeto facilitar
un medio de contacto.

v’ Si ha realizado una bisqueda sobre el mismo tema anteriormente, esta informacién
es qtil para la oficina.

v Marecar el tipo de usuario: seleccione solamente una opcién.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO DE LA BUSQUEDA

V' SELECCIONAR EL TIPO DE BUSQUEDA: seleccione solamente una opcién.
. La basqueda por datos bibliograficos (por titular, inventor o solicitud de
patente equivalente a una patente extranjera) es (til para:

. Identificar las solicitudes o patentes pertenecientes a un titular determinado.

. Identificar el titular de una solicitud de patente sobre un objeto determinado.

. Conocer si el objeto de la bisqueda es de dominio publico dentro de un territorio, a
los efectos de planificar la comercializacién de un producto o una tecnologfa.

o La btsqueda temitica de patentes en antecedentes nacionales es util para

conocer si existen patentes vigentes en el pafs relacionadas con el objeto técnico.

. La btisqueda tematica de patentes en antecedentes nacionales y extranjeros
permite identificar las solicitudes o patentes relacionadas con el objeto técnico y es
atil para encausar y/o iniciar una investigacion en el 4rea o para solucionar un
problema técnico presentado.

v EL PER[ODO DE BUSQUEDA: puede ser completo o restringido si se dispone de
informacion.

v DESCRIPCION DE LOS ASPECTOS TECNICOS RELEVANTES: indicar las
caracteristicas técnicas que definen el producto o procedimiento sobre el que se desea
informacién. Si se trata de un producto, completar el tema de la busqueda
especificando su funcién, aplicacién y caracteristicas. Si se trata de un proceso
productivo, indicar las caracteristicas y etapas del procedimiento.

. En caso que corresponda agregar dibujos, esquemas, diagramas, fotos, etc. que
faciliten su comprensién, favor detalle la cantidad de hojas agregadas.

. También se pueden agregar palabras claves y/o la Clasificacién Internacional de
Patentes (CIP) que considere ttiles para orientar la basqueda.

. Serfa util indicar (en caso de conocerse) informacién adicional acerca del objeto de
busqueda: nombre del titular y/o inventor, niimeros de documentos relacionados,
fechas, etc.

Cuanto mas especifica sea esta descripcion, el resultado obtenido de la bisqueda
serd mas preciso. En caso que los espacios resulten insuficientes, podran anexarse
informacién complementaria.

COMPLETAR AL ENTREGAR EL INFORME
Retirado por: Fecha:

Firma del solicitante
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