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El presente documento contiene los Lineamientos para el tramite de las
solicitudes de Patente de Invencién, Modelo de Utilidad y Disefio Industrial,
presentadas ante el Departamento de Invenciones de la Oficina Nacional de la
Propiedad Industrial (ONAPI).

Este documento fue creado con la finalidad de continuar fortaleciendo los
criterios legales y administrativos existentes, conforme la Ley 20-00 sobre
Propiedad Industrial y su reglamento de aplicaciéon. El objetivo principal es
recopilar aquellos aspectos en los que, fruto de la préctica, hemos detectado y
considerado que la Ley es ambigua u obscura, y que siendo de vital importancia
para el tramite de las solicitudes en un marco de absoluta transparencia y
legalidad, ha sido necesario establecer.

Es importante tener en cuenta que los presentes Lineamientos no sustituyen las
disposiciones establecidas en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, ni su
reglamento de aplicacién o ni acuerdo o tratado internacional vigente.

Estos Lineamientos serfan revisados anualmente, igual que la anterior version,
pretende ser amplia, mas no concluyente, dado el elemento evolutivo e
innovador que caracteriza el tema de las Invenciones a nivel practico.

Por tanto declaramos el compromiso de continuar analizando y actualizando
los criterios técnicos y legales nuevos que puedan presentarse y que incidan en
la valoracion de las solicitudes presentadas ante la oficina.

Atentamente,

Licda. Luisa A. Castillo Bautista
Directora del Departamento de Invenciones
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Criterios Legales y Administrativos
Departamento de Invenciones

Examen Preliminar de Forma

Es el examen que realiza el oficial de la plataforma de servicio al cliente, antes
de que la solicitud de que se trata sea recibida en la seccién de caja, donde se le
asigna un namero de entrada para su tramitaciéon al Departamento de
Invenciones, a través del sistema IPAS. En este examen debe verificarse que la
solicitud contiene los siguientes documentos:

e Formulario de solicitud debidamente llenado (no se debe dejar ningtn
espacio que aplique en blanco).

e Memoria descriptiva: Titulo, descripcién, reivindicacién y resumen,
verificando que la secuencia en la numeracién de las paginas es correcta.

e En caso de observarse alguna deficiencia o falta de informacion, el oficial
de servicio al cliente deberd indicarlo en el apartado titulado
observaciones, pudiendo consignar en este espacio cualquier nota que
considere pertinente dependiendo el caso.

e Comprobante de pago.

e Para los casos de solicitudes realizadas en el marco del PCT, en fase
nacional, se verificara todo lo anterior.

Concluido el examen preliminar, el oficial firmara como recibido el formulario
y entregard al solicitante todos los documentos. La solicitud es depositada en el
area de recaudaciones, donde el solicitante procedera a realizar el pago
correspondiente, y le serd recibida la solicitud mediante el sistema IPAS
(Industrial Property Automation System), siendo asignado autométicamente un
nimero de solicitud esta solicitud sera enviada nuevamente al oficial de
servicio al cliente, quien le pondra en el espacio correspondiente del formulario,
el namero asignado, la fecha y hora de solicitud.

La fecha que es otorgada por el oficial de servicio al cliente es la fecha de
solicitud, la de fecha de presentacion sera otorgada por el examinador de forma
del departamento de Invenciones, una vez compruebe que la solicitud cumple
con los requisitos establecidos en el art. 12 de la Ley 20-00 sobre Propiedad
Industrial.
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Examen de Forma

(Arts. 19 (11,12 y 13)

Examen de Forma.

Este examen es realizado por un colaborador cuya designacion es examinador
de forma, el cual deberd evaluar la parte formal de la solicitud, comprendida en
los articulos 11, 12 y 13 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, y
determinar si cumple o no con los mismos, emitiendo, en los casos que sea
necesario, comunicaciones que requieran la subsanacién de ciertas deficiencias
que pudieran haber sido detectadas. Por tanto wverificard los siguientes
aspectos:

Articulo 19.-

1. La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial examinard, dentro de sesenta
(60) dias de la fecha de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de los
articulos 11 y 13 y las disposiciones reglamentarias correspondientes.

2. En caso de observarse alguna omision o deficiencias, se notificard al solicitante
para que efectiie la correccion necesaria dentro de un plazo de dos meses, a
reservas de considerarse abandonada la solicitud y archivarse de oficio. Si el
solicitante no cumple con efectuar la correccion en el plazo indicado, la Oficina
Nacional de la Propiedad Industrial hard efectivo el abandono mediante
comunicacion motivada.

3. Si se ha omitido alguno de los elementos indicados en el articulo 12, pero se
subsana la omision dentro del plazo previsto en el numeral anterior, se asignard
como fecha de solicitud aquella en que se subsana la omision.

4. Si la descripcion hace referencia a dibujos y éstos no se han acompariado al
presentar la solicitud, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial notificard
al solicitante para que los presente. Si se subsana la omision dentro del plazo
indicado en el numeral 2), se tendrd como fecha de presentacion de la solicitud
aquella en que se reciban los dibujos. En caso contrario, se considerard como no
hecha la referencia a los dibujos.
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Articulo 11.- Solicitud de Patente.

El solicitante de una patente puede ser una persona natural o una persona
juridica. Si el solicitante no es el inventor, la solicitud debe contener la
documentacion que justifique su derecho a obtener la Patente. (cesion del o los
inventores)

La solicitud de Patente de Invencion debe presentarse ante la Oficina Nacional
de la Propiedad Industrial. Comprenderd una instancia con los datos relativos al
solicitante, al inventor y al mandatario, si lo hubiera, asi como el nombre de la
invencion y los demds datos requeridos por esta Ley y su reglamento.

La solicitud incluird una descripcion, una o mds reivindicaciones, los dibujos
que correspondan, un resumen, y el comprobante de pago de la tasa de
presentacion.

La solicitud debe indicar la fecha, el niimero y la oficina de presentacion de toda
solicitud de Patente u otro titulo de proteccion que se hubiese presentado, o del
titulo que se hubiese obtenido ante otra Oficina de Propiedad Industrial, y que se
refiera total o parcialmente a la misma invencion reivindicada en la solicitud
presentada en la Repiiblica Dominicana.

. Asimismo, la solicitud deberd incluir la copia certificada de toda solicitud de
Patente u otro titulo de proteccion que se hubiese presentado, o del titulo o
certificado que se hubiese obtenido en otro pais y que se refiera total o
parcialmente a la misma invencion reivindicada en la solicitud presentada en la
Repiiblica Dominicana.

En los casos en que se presenten solicitudes que reclamen Prioridad de una
solicitud anteriormente, presentada, al amparo del convenio de paris, debera
pagar la tasa establecida por el reclamo de la Prioridad Invocada, conforme las
tasas de servicio aprobadas y puestas en vigencia.

Articulo 12.- Admision y Fecha de Depdsito de la Solicitud.

Se considerard como fecha de presentacion de la solicitud la fecha de su presentacion
ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, siempre que dicha solicitud
contenga al menos los siguientes elementos:

a) La identificacion del solicitante y su domicilio en la Reptiblica Dominicana para
efectos de notificaciones.
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b) Un documento que contenga una descripcion de la invencion y una o mds
reivindicaciones.
c) EI comprobante de pago de la tasa de presentacion.

Articulo 13.- Descripcion.

1. La descripcion debe divulgar la invencion de manera suficientemente clara y
completa para poder evaluarla y para que una persona versada en la materia
técnica correspondiente pueda ejecutarla.

2. La descripcion de la invencion indicard el nombre de la invencion e incluird la
siguiente informacion:

a) El sector tecnologico, agricola, cientifico etc., al que se refiere o al cual se

aplica la invencion.

b) La tecnologia anterior conocida por el solicitante que pueda considerarse

util para la comprension y el examen de la invencion, y referencias a los
documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnologia.

c) Descripcion de la invencion en términos que permitan la comprension

d) Breve descripcion de los dibujos, de haberlos.

del problema técnico y de la solucion aportada por la invencion, y
exponer las ventajas que hubiera con respecto a la tecnologia anterior.

e) La mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la

prdctica la invencion, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos.

f) La manera en que la invencion es susceptible de aplicacion industrial,

salvo cuando ello resulte evidente de la descripcion o de la naturaleza de
la invencion.

3. Cuando la invencion se refiere a material biologico que no puede ser descrito de
manera que la invencion pueda ser ejecutada por una persona versada en la
materia, y dicho material no se encuentra a disposicion del publico, se
complementard la descripcion mediante un depdsito de dicho material en una
institucion de deposito previamente designada por la Oficina Nacional de la
Propiedad Industrial.
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4. Cuando se efectiie un depdsito de material biologico para complementar la

descripcion, esta circunstancia se indicard en la descripcion junto con el nombre
y direccion de la institucion de deposito, la fecha del depdsito y el niimero de
orden atribuido por la institucion al depdsito. También se describird la
naturaleza y caracteristicas del material depositado, cuando ello fuese relevante
para la divulgacion de la invencion.

El examinador de forma verificard que la memoria descriptiva depositada
cumpla con los siguientes requisitos de redaccién:

Tipo de letra: arial

Tamafio: 12

Hoja: 8 1. x11

Hojas separadas: descripcién, reivindicacién, resumen y dibujos.

La memoria descriptiva no debe contener cédigos o numeros de
identificacién particulares.

Se recomienda numerar de cinco en cinco las lineas de cada hoja de la
descripcion y las reivindicaciones.

Los temas a desarrollar en la memoria descriptiva deben ser resaltados
en negrita, tales como: antecedentes de la invencién, descripcion de la
invencién, sintesis de ejemplos de la invencién (casos quimica-
farmacéutica), descripcion del protocolo y datos de experimentos
biolégicos y  resultados, forma de realizacion de la invencion,
reivindicacion y resumen.

Numeracién de paginas: consecutivo, colocarlos en el centro del margen
superior o inferior.

Los dibujos, planos y representaciones gréficas deben estar explicados en
la descripciéon. En el caso de los graficos deben de contener las leyendas
al pie de pagina con las definiciones de las leyendas estrictamente
necesarias.

El titulo de la invencién debe escribirse en maytscula y en negrita.

Las reivindicaciones deben estar numeradas.

El resumen no debe sobrepasar de 150 palabras, debe estar encabezado
por el titulo.
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Dibujos y/o Férmulas

Esquema, diagrama de flujo o grafico que tiene como finalidad servir de apoyo
para el entendimiento de la invencion.

1.

10.

Los dibujos deberdn realizarse en lineas y trazos duraderos, negros,
suficientemente densos y entintados, uniformemente espesos y bien
delimitados, sin colores.

Todas las lineas de los dibujos deberdn trazarse normalmente con ayuda
de instrumentos.

Deben estar en hojas separadas y colocados como anexo a la descripcién.
Las diferentes figuras deberan numerarse consecutivamente en ntimeros
arabigos, e independientemente de la numeracién de las hojas.

Cada elemento de una figura deberd guardar una proporcién adecuada
con cada uno de los demas elementos de la figura, salvo cuando fuera
indispensable para la claridad de la figura la utilizacion de una
proporcion diferente.

La identificacion de las partes de cada dibujo se sefializara mediante
numeracién de las mismas.

La explicacién del significado de las partes que estan identificados con
nameros se desarrolla en la descripcion.

Los signos de referencia que no se mencionen en la descripcién, no
deberan aparecer en los dibujos.

Para los mismos elementos, los signos de referencia deberan ser idénticos
en todas las partes de la solicitud internacional.

Los cortes transversales se indicaran mediante lineas oblicuas que no
obstaculicen la facil lectura de los signos de referencia y de las lineas
principales.

La escala de los dibujos y la claridad de su ejecucion gréfica deberan ser
tales, que una reproduccién fotografica con reduccion lineal a dos tercios
permita distinguir sin dificultad todos los detalles.
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11.

12.

13.

14.

15.

Cuando en casos excepcionales figure la escala de un dibujo, deberé
representarse graficamente.

Todas las cifras, letras y lineas de referencia que figuren en los dibujos
deberan ser sencillas y claras. No se deberan utilizar corchetes, circulos
ni comillas asociados con cifras y letras.

La altura de las cifras y letras no sera inferior a 0,32 cm, para la leyenda
de los dibujos debera utilizarse el alfabeto latino y cuando sea usual el
alfabeto griego.

Cuando las figuras no estén dispuestas verticalmente, deberan
presentarse horizontalmente situdndose la parte superior de las figuras
en el lado izquierdo de la hoja.

Si los dibujos contienen un gran numero de signos de referencia, se
recomienda adjuntar una hoja separada con la relacién de todos los
signos de referencia y todos los elementos designados por ellos.

Figuras/ Fotografias

Representacion grafica que tiene como finalidad requerir informacién de apoyo
para el entendimiento de la invencion. Estas seran permitidas siempre que no
sea posible la ilustracion de la invencién mediante los dibujos antes indicados,
cuando la invencién se ilustre mejor mediante las mismas o adicionalmente a
estos. En caso de emitir alguna figura fotogréfica, o representacion grafica que
difiera con las especificaciones dispuestas para los dibujos, las mismas deben de
apegarse a las siguientes caracteristicas:

1-

Deben tener una buena resolucién que mantenga la claridad de la figura,
por ejemplo en una fotocopia o impresion.

No pueden aparecer segundos ni terceros elementos (personas, tubos de
ensayos) que no vayan incluidos en la invencion.

No se aceptan fotocopias que no permitan el claro entendimiento de la
imagen.

Debe de aportar todas las perspectivas de la invencién que permita el
tacil y amplio entendimiento del mismo.
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5- Deben estar en hojas separadas y colocados como anexo a la descripcién.

6- Deben estar numeradas en el mismo formato de los dibujos y
brevemente descritas en la descripcién.

Lista de Secuencias de Nucle6tidos y Aminoacidos

Cuando la invencién contenga informacioén sobre secuencias bioldgicas, estas
deben presentarse como un anexo independiente de la descripcién e iniciar en
una nueva pagina en formato acorde con la norma st.25 de la Organizacién
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), “norma para la presentacion de
lista de secuencias de nucle6tidos y aminoacidos en solicitudes de Patente en
virtud del Tratado de Cooperaciéon en Materia de Patentes (PCT)”. También
debe depositarse una copia en soporte electrénico.

Terminologia y Signos

Las unidades de pesos y medidas se expresardn segun el sistema métrico, si
inicialmente se hubieran expresado en un sistema diferente. Las temperaturas
se expresaran en grados celsius.

Para las indicaciones de calor, energia, luz, sonido y magnetismo, asi como para
las féormulas matematicas y las unidades eléctricas, se observaran las normas de
la practica internacional; para las férmulas quimicas, deberdn emplearse los
simbolos, pesos atémicos y férmulas moleculares de uso general.

En general, s6lo deberén utilizarse los términos, signos y simbolos técnicos que
se acepten generalmente en la respectiva técnica.

Cuando la solicitud internacional o su traduccién haya sido redactada en chino,
inglés o japonés, los decimales deberdn indicarse por un punto; cuando la
solicitud internacional o su traduccion haya sido redactada en un idioma que
no sea chino, inglés o japonés, los decimales deberan indicarse por una coma.

La memoria descriptiva no debe contener c6digos o nimeros de identificacion
particulares.

Criterios Aplicados:

El examen lo realiza un examinador de forma y verifica lo siguiente: para todas
las solicitudes incluidas las PCT en fase nacional: nombre correcto del
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solicitante, (persona fisica o juridica con sus generales), nombre correcto de los
inventores (verificando nacionalidad, domicilio). Memoria descriptiva: cantidad
de paginas de la misma y secuencia, titulo.

En cuanto a las solicitudes PCT ver que todo este conforme a la publicacion
internacional datos de la solicitud internacional: nimero de la misma y nimero
de publicacion, calculo del plazo de los treinta (30) meses para la entrada en
fase nacional, a partir de la fecha de prioridad, en su defecto a partir de la fecha
de presentacion internacional.

Observaciones

Observaciones dentro del plazo

En los casos de observaciones realizadas por terceros a una solicitud en tramite,
dentro de los plazos previstos en el articulo 21 de la Ley 20-00 sobre Propiedad
Industrial, el examinador de fondo evaluara tales observaciones, asi como la
respuesta a estas depositadas por el solicitante, dentro del tramite de valoracién
de fondo, y wverificard si en esa respuesta se ha modificado alguna
reivindicacién o parte de la memoria descriptiva depositada al momento de la
solicitud, a fin de evaluar si se ha ampliado la divulgaciéon respecto de su
solicitud inicial. En caso de que sea aceptada tal modificacion se le informara al
solicitante sobre el pago de la tasa correspondiente por la modificacion
realizada.

Observaciones fuera del plazo

Las observaciones de solicitudes de Patente de Invencién que sean presentadas
fuera del plazo de 60 dias contados a partir de la fecha de publicacién en el
6rgano oficial, establecido en el articulo 21 numeral 2 de la Ley 20-00 sobre
Propiedad Industrial, seran recibidas, mas no reposaran en el expediente
correspondiente, por lo que seran archivadas en una carpeta que ha sido
designada a tales fines, y no seran comunicadas al solicitante.

En estos casos se le informard a la parte que presente las observaciones, fuera
del plazo establecido en el articulo 21, numeral 2 de la Ley 20-00 sobre
Propiedad Industrial, que sus observaciones no seran notificadas al solicitante,
ni tampoco reposaran en el expediente, ya que no fueron presentadas conforme
lo dispone la Ley vigente.
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Division de la Solicitud/Patente

Division de Solicitud y Patente:

Articulo 18 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial

1. El solicitante puede dividir su solicitud en dos o mds solicitudes fraccionarias,

pero ninguna de las solicitudes fraccionarias podrd ampliar la divulgacion
contenida en la solicitud inicial.

Se atribuird a cada solicitud fraccionaria la fecha de presentacion de la solicitud
inicial.

Cada solicitud fraccionaria devengard la tasa establecida para la presentacion de
una solicitud de Patente, computindose como un crédito lo pagado por la
solicitud inicial.

En base al art. 18 numeral 1) de la Ley 20-00 el cual expresa que al momento de

dividir una solicitud de Patente, la solicitud (es) fraccionaria (as) no podra

ampliar la divulgacién de la solicitud inicial, cuando se realice la solicitud

divisional la materia objeto de la solicitud divisional o fraccionarias debe ser

claramente distinguible de la materia de la solicitud originaria para evitar una

duplicidad del derecho cuando este fuere otorgado. Por lo que se recomienda

indicar de manera escrita las paginas de la memoria descriptiva de la solicitud

originaria en las cuales estdn basadas las reivindicaciones de la (s) solicitud (es)

fraccionaria (as), a fin de agilizar el estudio en el examen de fondo.

Articulo 38.- Division de la Patente.

1. El titular de una patente podrd pedir en cualquier momento que se divida la

Patente en dos o mas patentes fraccionarias. En su caso, la Oficina Nacional de
la Propiedad Industrial dividird el registro de la Patente y expedird nuevos
certificados para cada una de las Patentes fraccionarias resultantes de la
division. La division se anunciard en el érgano de publicidad oficial.

El plazo de vigencia de las Patentes fraccionarias se computard desde la fecha de
presentacion de la solicitud de la Patente original.

La peticion de division devengard la tasa establecida para cada Patente
fraccionaria que deba expedirse.
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Articulo 30 del Reglamento de Aplicacion Solicitud Division de la Patente.

1. La peticion de division de una Patente incluird la descripcion, reivindicaciones,
dibujos y resimenes de las Patentes fraccionarias que deba expedirse como
resultado de la division.

2. El aviso que anuncia la division de una Patente contendrd los elementos
indicados en el aviso de concesion de una Patente.

3. Las Patentes fraccionarias se constituirdin duplicando el documento de Patente
inicial y abriendo nuevos asientos registrales para cada una. Cada Patente
fraccionaria se numerard con base en el niimero de la Patente inicial, agregando
el numeral que distinga a cada una.

4. Efectuada la division, cada Patente fraccionaria serd independiente de las demds.
Cada una de ellas devengard la tasa anual que corresponda a la Patente inicial,
que debera pagarse a partir del ario siguiente al de la division.

En aplicacion de lo antes sefialado, tanto la Ley como el reglamento contemplan
la posibilidad de que la solicitud de la Patente en trdmite, como aquella que
fuera concedida pueda ser dividida.

La division de la solicitud podra ser presentada tanto por iniciativa del

solicitante o bien como resultado de una recomendacion en la fase de examen
de fondo.

Para el caso de las Patentes la division serad siempre a solicitud del titular.
El plazo para presentar una division:

e Para la divisién de una solicitud de Patente, serd durante el tiempo en
que la originaria que da lugar a esa division se encuentre en tramite.
e Para las Patentes serd durante su tiempo de vigencia.

Tramitacion de la solicitud divisional en la fase de forma:

e Cuando se refiere a un examen de forma de una solicitud divisional,
debe tomarse en cuenta durante el examen la solicitud originaria, pero
recordando que cada expediente debe ser visto como tnico, y por tanto
debe evaluarse conforme al art. 19 de la Ley 20-00.
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Es importante considerar que para el caso de la divisién de una solicitud,
la originaria debe estar en tramite y vigente.

El cliente debe indicar de manera escrita las paginas de la memoria
descriptiva de la solicitud originaria en las cuales estdn basadas las
presentes reivindicaciones, a fin de agilizar el estudio en el examen de
fondo.

En aplicaciéon de lo antes sefialado, tanto la Ley como el reglamento
contemplan la posibilidad de que la solicitud de Patente, en tramite,
pueda ser divida ya sea a solicitud de parte o a partir de la
recomendacion que pudiera surgir del examen de fondo, dado que se ha
verificado la falta de unidad de la Invencién.

Cuando se refiere a un examen de forma de una solicitud divisional,
debe tomarse como referencia la solicitud originaria, pero recordando
que cada expediente debe ser visto como tunico, pues obviamos
informaciones que muchas veces no vienen claras en la divisional, y
asumimos la de la originaria, sin emitir un requerimiento al cliente.

Importante considerar que la originaria se encuentre vigente y en
tramite, pues si se ha producido algtin evento que haya generado un
abandono, denegacion o caducidad, de la misma ya no procede tramitar
la divisional, ya que la originaria conforme la decisién, pudiera haber
pasado al dominio publico en el caso de que la misma ya ha sido
publicada.

Para el caso de la divisién de una Patente, la misma sera remitida a la
coordinacién de examen de fondo a fin de sea asignada para su
evaluacion. La misma debera ser evaluada por el mismo examinador que
ha realizado la concesion.

En ambos casos la solicitud de division se aceptara, bajo la condicién de que en

fondo se determine que la misma no esta ampliando la divulgacion inicial.
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Examen de Fondo

(Art. 22, Numerales del 1 al 11)

Previo a la asignacién de los expedientes a los examinadores para la realizaciéon
del examen de fondo un abogado/a, verificara los siguientes tramites y tasas:

e Pago de publicaciéon

e La publicacion

e Pago de anualidades

e Pago de examen de fondo

e Solicitud de modificaciones solicitadas y con su pago correspondiente

El responsable realiza un seguimiento periédico de esta actividad para avalar el
estado del expediente.

Articulo 22.- Examen de Fondo.

1. El solicitante deberd pagar la tasa de examen de fondo de la solicitud de Patente,
dentro del plazo de doce meses contados desde la fecha de aparicion del aviso de
publicacion de la solicitud. Si venciera ese plazo sin haberse pagado la tasa, la
solicitud caerd de pleno derecho en abandono y se archivard de oficio.

Criterios Aplicados:

En virtud el art. 22, numeral 1 de la Ley 20-00, el solicitante debera pagar la tasa
de examen de fondo dentro de los 12 meses contados desde la fecha de
aparicion del aviso en el 6rgano oficial de la Oficina nacional de la Propiedad
Industrial. Una vez realizado este pago, el expediente estard en condiciones de
pasar a examen de fondo, y sera asignado por el coordinador, conforme el drea
técnica de que se trate.

1. La solicitud de Patente se examinard para determinar si su objeto constituye una
invencion conforme a los articulos 1 y 2 numeral 1), Si la invencion es
patentable conforme al articulo 2 numeral 2) y a los articulos 3, 4, 5 y 6, y se
cumple lo dispuesto en los articulos 13, 14, 15, 16, 17 y, cuando fuese el caso,
articulos 18 numeral 1) y 135, y en las disposiciones reglamentarias
correspondientes.
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El examen podrd ser realizado por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
directamente o mediante el concurso de expertos independientes o de entidades
publicas o privadas, nacionales o extranjeras, en el marco de acuerdos
internacionales, regionales o bilaterales. El costo de este examen deberd ser
cubierto por la tasa prevista en el numeral 1.

El examen podrd tener en cuenta los documentos relativos a los exdmenes de
novedad o de patentabilidad efectuados por otras Oficinas de Propiedad
Industrial o dentro del procedimiento previsto por el Tratado de Cooperacion en
Materia de Patentes (PCT), referidos a la misma materia reivindicada en la
solicitud que se examina. La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial podrd
reconocer los resultados de tales exdmenes como suficientes para acreditar el
cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invencion.

En caso de no cumplirse alguno de los requisitos para la concesion de la Patente,
la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial notificard al solicitante para que
dentro de un plazo de tres meses complete la documentacion presentada, corrija,
modifique o divida la solicitud o presente los comentarios o documentos que le
convinieran.

Si el solicitante no respondiera a la notificacion dentro del plazo establecido, o si
a pesar de la respuesta la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial encontrara
que no se satisfacen los requisitos para conceder la Patente, la denegard mediante
resolucion fundamentada.

. A efectos del examen de patentabilidad, el solicitante proporcionard, a pedido de
la  Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, con la traduccion
correspondiente cuando asi se requiera, uno o mds de los siguientes documentos
relativos a una o mds de las solicitudes extranjeras referidas a la misma
invencion que se examina:

a) Copia de la solicitud extranjera.

b) Copia de los resultados de exdmenes de novedad o de patentabilidad
efectuados respecto a la solicitud extranjera.

c) Copia de la patente u otro titulo de proteccion que se hubiese concedido
con base en la solicitud extranjera.

7. Cuando ello fuese necesario para mejor resolver una solicitud de Patente o la

validez de una Patente concedida, la Oficina Nacional de la Propiedad
Intelectual podrd pedir en cualquier momento al solicitante o al titular de una
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8.

9.

10.

Patente que presente los siguientes documentos relativos a una solicitud o titulo
de proteccion extranjeros referido a la misma invencion:

a) Copia de cualquier resolucion o fallo por el cual se hubiese rechazado o
denegado la solicitud extranjera.

b) Copia de cualquier resolucion o fallo por el cual se hubiese revocado,
anulado o invalidado la Patente u otro titulo de proteccion concedido con
base en la solicitud extranjera.

Si el solicitante, teniendo a su disposicion la informacion o el documento
requerido, no cumpliese con proporcionarlo dentro del plazo indicado en Ia
notificacion, que no serd inferior a tres meses contado desde la fecha de la
notificacion, se denegard la Patente.

A pedido del solicitante, o de oficio, la Oficina Nacional de la Propiedad
Intelectual podrd suspender la tramitacion de la solicitud de Patente cuando
algiin documento que deba presentarse conforme a este articulo estuviese atin
pendiente ante una autoridad extranjera.

El solicitante podrd presentar observaciones y comentarios sobre cualquier
informacion o documento que proporcione en cumplimiento de este articulo.

Lo relativo a la verificaciéon del pago por derecho a examen de fondo,
recaerd sobre un personal designado a estos fines designado por la
Direccién de Invenciones.

Respecto de la Memoria Descriptiva:

En este documento debera verificarse todo lo siguiente:

Titulo: debe comprender el tipo de invencién a que se refiere, si es un
producto, un procedimiento o ambos. Verificar arts. 14, 15 y 16 de la Ley
20-00y 7, 8, 9 del reglamento de aplicaciéon 599-01 en caso de que el titulo
de la Invencion esté redactado de forma general, el examinador requeriré
al solicitante, a modo de sugerencia, que este sea modificado acorde con
el objeto de invencién, a razén de que el actual art. 7 del reglamento es
muy limitativo.
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Cada parte de la solicitud debe iniciar en hojas diferentes para la
correspondiente digitalizacion e indexacion (descripcion, reivindicacion
resumen, dibujos, listado de secuencias).

Establecer en los requerimientos un lenguaje llano a fin de que los
solicitantes puedan asimilar mejor la informacion.

Formato de Redaccién Reivindicaciones por la Utilidad Terapéutica.

1.

2.

Compuesto caracterizado por tener la férmula estructural x para tratar
asma.

Compuesto, de acuerdo con la reivindicacién 1, caracterizado por ser
para tratar asma.

Uso, Compuesto Nuevo e Inventivo.

=

Uso de x para preparar (para la fabricacion de) un medicamento.

Uso de x para preparar (para la fabricaciéon de) un medicamento
destinado al tratamiento de enfermedad/es y.

Una composicion farmacéutica segun la reivindicaciéon x para la
fabricaciéon de un medicamento ttil en terapia.

Criterios de Evaluacion para Reivindicaciones Markush.

De acuerdo con los arts. 13 y 15 de la Ley 20-00 sobre propiedad industrial, en
lo que concierne a la evaluacién de solicitudes que contengan férmulas
Markush seran aplicadas las siguientes pautas:

La descripciéon debe contener al menos un ejemplo por cada clase de
sustituyente, sino hay ejemplos de sustituyentes no hay capacidad de
reproduccion de la invencion.

Cuando el sustituyente sea un heterociclo se aceptaran solo los obtenidos
especificamente mediante ejemplos en la descripcion.

La caracterizacion de los compuestos quimicos tinicamente por el punto
de fusién no es aceptable; también debe ser por uno o maés de los
siguientes métodos: Espectro de absorcion infrarroja (IR), espectrometria
de masas, resonancia magnética nuclear (RMN), cromatografia liquida.
La actividad biolégica debe ser demostrada mediante ensayos para los
compuestos reivindicados.
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Articulo 22 numeral 6 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

En examen de fondo, si se llegaran a producir modificaciones en la solicitud
producto de los ajustes y recomendaciones que realice el examinador, el
solicitante las acogera y no deberéa realizar ningtin pago por este concepto. En
cambio si surgen voluntariamente de éste, las mismas seran aceptadas, siempre
sujetas al examen de fondo, en cuya fase se determinard si las mismas no
amplian la divulgacién, no obstante estas tltimas estaran sujetas al pago de la
tasa establecida.

En examen de fondo, respecto de las modificaciones se le requiere identificar
expresa y especificamente los ajustes o las modificaciones que realice a su
solicitud, mediante una instancia o una fotocopia del documento modificado
resaltando los cambios, a los fines de facilitar y agilizar el estudio de los
documentos.

En examen de fondo cuando se hayan aceptado las reivindicaciones y/o
modificaciones de las mismas en la etapa final del examen de fondo, el
examinador debera solicitar la modificacién de los documentos restantes que
forman la memoria descriptiva y al mismo tiempo solicitar dos ejemplares de la
memoria corregida.

En los requerimientos de fondo de manera expresa se debera referir a la fecha
de presentacién y a los nimeros y fechas de las prioridades debidamente
revisadas.

Los requerimientos de fondo deberdn contener la siguiente coletilla: “usted
tiene un plazo de tres (03) meses a partir del recibo de esta comunicacién para
contestar”. Al no responder a las observaciones hechas anteriormente y en el
plazo antes indicado, se denegara mediante resoluciéon fundamentada su
solicitud de acuerdo a lo establecido en el articulo 22, numeral 6 de la Ley 20-00
sobre Propiedad Industrial.

Redaccion de los requerimientos de fondo:

El examinador de fondo, previo a emitir un requerimiento, comprobaré en el
formulario de control de pagos que emite el abogado (a), que el pago
correspondiente a las anualidades hasta ese momento estén vigentes, conforme
el calculo que dispone el articulo 28 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial,
considerando para las solicitudes presentadas al amparo del convenio de paris,
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la fecha de presentacién ante la oficina, y al Tratado de Cooperacion en Materia
de Patentes (PCT), la fecha de solicitud internacional.

Una vez es respondido por el cliente un requerimiento, comenzar enunciando la
comunicaciéon de respuesta con la fecha de depésito y luego expresar la
aceptacion, el rechazo o la reiteracién de los aspectos que le fueron requeridos y
que el cliente respondi6 en el mismo orden del requerimiento.

Antes de conceder, verificar los siguientes aspectos: Redacciéon y ortografia,
cumplimiento de los plazos, las tasas correspondientes (anualidad) dentro de
los plazos correspondientes, asi como cualquier modificacion.

Incluir en el requerimiento de examen de fondo la aceptacién o el rechazo de
cualquier modificacién que se haya realizado en todo el proceso de la solicitud.

Los examinadores quedan autorizados para resaltar uno de los dos ejemplares
de la memoria descriptiva siempre que lo consideren necesario.

Respuestas parciales a los resultados de los examenes de forma y de fondo en
los cuales el solicitante no solicite de manera expresa y ni se pronuncie sobre
aspectos requeridos y no contestados, se actuard en virtud de los articulos 19.2 y
22.6, 9y el art.8 numeral 10 de la Ley 424-2006.

Limite de requerimientos:

En el caso de examen de forma y fondo, se contempla la posibilidad de que,
segtn sea el caso, y dada la discrecionalidad de la Direccién de Invenciones, se
podra realizar otro requerimiento, siempre y cuando sea estrictamente

necesario.

Examen de forma tres (03)
Examen de fondo: dos (02)
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Prorrogas (Art. 153)

Articulo 153.- Prorroga de Plazos.

A peticion de la parte interesada, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial puede,
en caso debidamente justificado, prorrogar prudencialmente los plazos serialados en esta
Ley o en sus disposiciones reglamentarias para contestar una accion o responder una
notificacion.

Criterios aplicados:

El otorgamiento de las prorrogas estard sujeto a lo previsto en el articulo 153 de
la Ley 20-00.

Cuando el solicitante responda parcialmente un requerimiento, deberd
presentar una solicitud de prérroga motivada debidamente justificada previo al
vencimiento del plazo.

Las comunicaciones de solicitud de prérrogas deberan presentarse por
separado, de aquellas que se depositan en respuesta a algin requerimiento, que
no puede ser satisfecho en su totalidad. Asi se evitan confusiones en los
servicios, que puedan generar algin incumplimiento en los plazos legales,
administrativos o previstos en la carta compromiso.

Limite de las Prérrogas:

Las prorrogas estardn limitadas a un méaximo de tres (03) para los
requerimientos del examen de forma y fondo de solicitudes de Patente de
Invencién, Modelo de Utilidad y Disefio Industrial.

En cuanto a las Patente de Invencion y Patente de Modelo de Utilidad, el
otorgamiento de los plazos serd de la manera siguiente:

Forma: dos (02) meses:

Primera prérroga: dos (02) meses
Segunda prorroga: sesenta (60) dias
Tercera prorroga: treinta 30 dias
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Fondo: tres (03) meses:

Primera prorroga: tres (03) meses
Segunda prorroga: sesenta (60) dias
Tercera prorroga: treinta (30) dias

En cuanto a las solicitudes de Registro de Disefio Industrial, el otorgamiento de
los plazos sera de la manera siguiente:

Primera prorroga: treinta (30) dias.
Segunda proérroga: quince (15) dias
Tercera prorroga: diez (10) dias.

Prorroga para responder observaciones:

Primera proérroga: sesenta (60) dias
Segunda prorroga: treinta (30) dias
Tercera prorroga: quince (15) dias

En virtud de la discrecionalidad de la Direccién de Invenciones, se podra
conceder una prorroga fuera del limite, segin sea el caso, siempre y cuando la
misma esté debidamente justificada.

Computo de plazos

Los dias calendarios conforme a la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, su
computo iniciard el dia siguiente al que fue recibido conforme al plazo
concedido. Si concluyera en dia feriado o dia inhabilitado tendré posibilidad de
ser transferido al siguiente dia habil, siguiente conforme lo establece el articulo
20 parrafo i de la Ley 107-13.

Mantenimiento de Vigencia
(Art. 28)

Articulo 28.- Tasas anuales.

1) Para mantener en vigencia una Patente o una solicitud de Patente en tramite
deben pagarse tasas anuales. Los pagos se hardin antes de comenzar el periodo
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anual correspondiente. La primera tasa anual se pagard antes de comenzar el
tercer atio contado desde la fecha de la solicitud de Patente. Podrin pagarse dos o
mds tasas anuales por anticipado.

2) Se concederd un plazo de gracia de seis meses para el pago de una tasa anual,
mediante el pago de la sobretasa establecida. Durante el plazo de gracia, la
Patente o la solicitud de Patente, segiin el caso, mantiene su vigencia plena.

3) La falta de pago de alguna de las tasas anuales de conformidad con lo dispuesto
en el presente articulo produce de pleno derecho la caducidad de la Patente o de
la solicitud de Patente, segtin fuese el caso.

Considerar los casos en los que el solicitante haya realizado el pago de la
anualidad dentro del plazo de gracia, sin haber pagado la sobre tasa
correspondiente a los fines de que previo andlisis y aprobacion de la
Departamento de Invenciones, se le comunique por la via mas expedita que
debe realizar el pago faltante. Todo esto en aras de contribuir con el fomento de
las solicitudes de Patentes, pudiendo en algunos casos subsanar cualquier falta,
que no conlleve un incumplimiento formal de la Ley.

Calculo de Mantenimiento de Vigencia:

El calculo de mantenimiento de vigencia para las solicitudes presentadas bajo
el amparo del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), se
realizara conforme dispone la resoluciéon No.001-2011, emitida por el directorio
de la oficina, en su articulo sexto que dispone:

e La solicitud depositada en fase nacional en el marco del Tratado de Cooperacion
en Materia de Patentes (PCT), deberd realizar el pago de las tasas de
mantenimiento de vigencia vencidas, antes de cumplirse el primer aniversario de
la fecha de entrada en fase nacional de la solicitud. Se aplicard el plazo de gracia
de seis (6) meses que establece la Ley nacional para el pago de las tasas de
mantenimiento de vigencia.
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Recursos y Acciones Legales ante el Departamento de Invenciones

Nulidad Patente v Evaluaciéon Técnica:

En los casos de nulidad de Patente el examinador al cual se le asigne la
evaluaciéon técnica de la Patente concedida, objeto de la accién indicada,
Unicamente analizaréa lo relativo a los requisitos de patentabilidad de la misma,
basado en lo establecido en el articulo 22, numeral 2 y siguiente de la Ley 20-00
sobre Propiedad Industrial, por lo que se enviara solamente la acciéon en
nulidad, escrito de defensa y la memoria descriptiva concedida en formato
digital a fin de que emitan una opinién en un plazo de 10 dias laborables a
partir de recibir la comunicacion via correo electrénico.

Reconsideracion Patente y Evaluacion Técnica:

Para los casos de interposicion de este recurso se tomara en cuenta el tipo de
resolucién que se ataque mediante este recurso, en vista de que el propio
articulo 35 de la Ley dispone que: a) solo procede el recurso de reconsideracion
contra la resolucién que rechace o anule una Patente. Por tanto en aquellos
casos en los cuales la decision atacada no corresponda a ninguna de las
indicadas en este articulo, dicho recurso sera respondido mediante resolucion
motivada declarando la improcedencia del mismo.

En los casos de reconsideraciéon de Patente denegada por no cumplir con los
requisitos de patentabilidad, el examinador que deneg6 la misma debera
realizar la evaluacién técnica a fin de que emita su opinién en un plazo de 10
dias laborables a partir de recibir la comunicacién via correo electrénico.

Para los casos de denegacién por no responder a un requerimiento serd
evaluada por un abogado del Departamento de Invenciones.

En aquellos casos en los que proceda, como es el caso de una denegacion, y el
solicitante mediante su recurso aporte pruebas o criterios que permitan, a través
de medidas de instruccién variar o revertir de manera sustancial la decisiéon
atacada, se llevardn a cabo las mismas (requerimiento de fondo).

En estos casos los plazos serdn los mismos que establece la Ley 20-00 sobre
Propiedad Industrial.
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Nulidad v anulacidon del registro de disefio industrial

A los fines de enriquecer y fortalecer las decisiones que esta Direccién tome en
estos casos hemos considerado oportuno solicitar la opinién técnica de oficinas
homologas con las cuales tenemos convenios o acuerdos, haciendo constar que
estas opiniones nunca seran vinculantes a nuestras decisiones.

Oposicion a Registro de Diseno Industrial:

Durante el proceso de solicitud Disefio Industrial, se podra interponer una
oposicion a dicha solicitud, conforme el procedimiento previsto en la Ley 20-00
sobre Propiedad Industrial en sus articulos del 61 al 66, derogado y sustituido
por el articulo 8 de la Ley 424-06 del 20 de noviembre de 2006.

Sobre este particular, una vez emitida la resolucion de concesion del registro o
denegacion del mismo, este departamento de Invenciones notificard tanto al solicitante
como al opositor, la referida decision, segiin sea el caso.

Modificacion v Correccidon de una Solicitud en Tramite v Patente:

Conforme los articulos 149 y 150 el solicitante podra modificar o corregir su
solicitud y Patente, sin que ello implique en ninguno de los casos una
ampliacion de la divulgacién contenida en la solicitud inicial.

A los fines de inscribir el correspondiente cambio solicitado, segtn el caso, el
solicitante deberd depositar la documentacién en original que justifique la
modificacion o cambio requerido, y la misma deberd ser emitida por la
autoridad competente, en el lugar de su emisién y legalizada conforme los
requerimientos vigentes sobre el particular en Reptiblica Dominicana, con el
correspondiente pago de la tasa establecida.

Debera ser depositada en fisico y digital (en formato Word):

Todos los escritos de acciones en nulidad, defensa, réplica y contrarréplica,
instancia en solicitud de restablecimiento de plazo y todo escrito en repuesta a
una accién interpuesta ante el Departamento de Invenciones.

Estos Lineamientos serdn aplicados a todas las solicitudes presentadas ante
esta Direccién, la cual conservard la discrecionalidad en la aplicaciéon de los
mismos.

Fin del documento
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