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2012

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

Con la finalidad de continuar fortaleciendo los criterios legales y administrativos
existentes, conforme la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y su Reglamento de
Aplicacion, fue creado este documento que tiene por objetivo recopilar aquellos
aspectos en los que, fruto de la practica, 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 Aplicacion.

Conforme fue dispuesto en la aprobacion del afio 2011, estos lineamientos serian
revisados anualmente, no obstante en afio 2012, los mismos fueron revisados Por
tanto siendo este un compromiso, hemos preparado esta segunda revisién, que igual
gue la anterior 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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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 tramitacion 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 ningun
espacio que aplique en blanco).

e Memoria Descriptiva: titulo, descripcion, reivindicacion 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 debera indicarlo en el apartado titulado
Observaciones, pudiendo consignar en este espacio cualquier nota que
considere pertinente dependiendo el caso.

¢ 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 firmard 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 automaticamente un ndmero de solicitud Esta solicitud
serd enviada nuevamente al Oficial de Servicio al Cliente, quien le pondra en el
espacio correspondiente del formulario, el nimero 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 presentaciébn 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.




EXAMEN DE FORMA
(ARTS. 19 (11, 12y 13)

Articulo 19.- Examen de forma.

Este examen es realizado por un colaborador cuya designacion es Examinador de
Forma, el cual debera 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 subsanacion de ciertas deficiencias que pudieran haber sido detectadas.
Por tanto verificara los siguientes aspectos:

1)

2)

3)

4)

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 11y 13y
las disposiciones reglamentarias correspondientes.

En caso de observarse alguna omision o deficiencias, se notificara al solicitante para
que efectle la correccién 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 correccién en el plazo indicado, la Oficina Nacional de la Propiedad
Industrial har& efectivo el abandono mediante comunicacion motivada.

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 omisién.

Si la descripcion hace referencia a dibujos y éstos no se han acompafiado al presentar
la solicitud, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial notificard al solicitante para
gue los presente. Si se subsana la omision dentro del plazo indicado en el numeral 2),
se tendra como fecha de presentacion de la solicitud aquella en que se reciban los
dibujos. En caso contrario, se considerara como no hecha la referencia a los dibujos.

Articulo 11.- Solicitud de patente.

1)

2)

3)

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 invencidn debe presentarse ante la Oficina Nacional de la
Propiedad Industrial. Comprendera 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
demas datos requeridos por esta ley y su reglamento.

La solicitud incluird una descripcion, una o mas reivindicaciones, los dibujos que
correspondan, un resumen, y el comprobante de pago de la tasa de presentacion.
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4) La solicitud debe indicar la fecha, el nimero y la oficina de presentacion de toda
solicitud de patente u otro titulo de proteccién que se hubiese presentado, o del titulo
que se hubiese obtenido ante otra oficina de propiedad industrial, y que se refiera total
0 parcialmente a la misma invencion reivindicada en la solicitud presentada en la
Republica Dominicana.

5) Asimismo, la solicitud debera 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 Republica Dominicana.

En los casos en que se presenten solicitudes que reclamen prioridad de una solicitud anterior,
presentada, tanto al amparo del Convenio de Paris, como del Tratado de Cooperacion en
Materia de Patentes, deberd pagar la tasa establecida por el reclamo de la prioridad invocada,
conforme las tasas de servicio aprobadas y puestas en vigencia en el afio 2013,.

La tasa relativa al pago de prioridad de las solicitudes presentadas al amparo del Tratado de
Cooperacién en Materia de Patentes (PCT), seran cobradas a partir de la aprobacién de los
presentes lineamientos, conforme la tasa establecida.

Articulo 12.- Admisién y fecha de depdsito de la solicitud.

Se considerara 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 Republica Dominicana para efectos de
notificaciones;

b) Un documento que contenga una descripcion de la invencion y una o mas reivindicaciones,

c) El 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 descripcién de la invencion indicara el nombre de la invencién e incluird la siguiente
informacion:

a) El sector tecnolodgico, 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 invencién, y referencias a los
documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnologia;

c) Descripcion de la invencion en términos que permitan la comprension del
problema técnico y de la soluciéon aportada por la invencion, y exponer las
ventajas que hubiera con respecto a la tecnologia anterior;

d) Breve descripcion de los dibujos, de haberlos;
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3)

4)

e) La mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la practica
la invencidn, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos;

f) La manera en que la invencién es susceptible de aplicacién industrial, salvo
cuando ello resulte evidente de la descripcion o de la naturaleza de la
invencion.

Cuando la invencion se refiere a material biolégico que no puede ser descrito de
manera que la invencién 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 depoésito de dicho material en una institucién de depésito
previamente designada por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial.

Cuando se efectle un depdsito de material biolégico para complementar la descripcion,
esta circunstancia se indicara en la descripcién junto con el nombre y direccion de la
institucion de depésito, la fecha del depdsito y el nimero 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 verificara que el formato de redaccion de la memoria
descriptiva depositada adjunto de la solicitud cumpla con los siguientes
requisitos de redaccion:

tipo de letra: Arial.

tamaiio: 12.

hoja: 8 ,,x11

hojas separadas: descripcién, reivindicacion, resumen y dibujos.

la memoria descriptiva no debe contener cddigos o numeros de
identificacion 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 invencion, descripcion de la
invencion, sintesis de ejemplos de la invencion (casos quimica —
farmacéutica), descripcion del protocolo y datos de experimentos
biolégicos y resultados, forma de realizacion de la invencion,
reivindicacion y resumen.

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

los dibujos, planos y representaciones graficas deben estar explicados en la
descripcion. 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 mayuscula 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

1.

2.
3.

10.

11.

12.

13.

14.

La identificacion de las partes de cada dibujo se sefalizara mediante
numeracion de las mismas.

Deben estar en hojas separadas y colocados como anexo a la descripcion.

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

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

Cada elemento de una figura debera guardar una proporcion 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 proporcién
diferente.

La identificacion de las partes de cada dibujo se sefializard& mediante
numeracion de las mismas.

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 grafica deberan ser tales,
gue una reproduccion fotografica con reduccion lineal a dos tercios permita
distinguir sin dificultad todos los detalles.

Cuando en casos excepcionales figure la escala de un dibujo, debera
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.

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

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.

Una misma hoja de dibujos podra contener varias figuras. Cuando las figuras
gue aparezcan en dos o mas hojas formen en realidad una sola figura
completa, deberdn presentarse de tal forma que se pueda ensamblar una
figura completa sin ocultar ninguna parte de alguna de dichas figuras.

Las diferentes figuras deberan estar dispuestas en una o varias hojas,
preferentemente en presentacion vertical y claramente separadas unas de las
otras pero sin espacios perdidos.
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15. Cuando las figuras no estén dispuestas verticalmente, deberan presentarse
horizontalmente situdndose la parte superior de las figuras en el lado izquierdo
de la hoja.

16. Las diferentes figuras deberan numerarse consecutivamente en numeros
arabigos, e independientemente de la numeracion de las hojas.

17. Los signos de referencia que no se mencionen en la descripcion, no deberan
aparecer en los dibujos, y viceversa.

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

19. 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.

Terminologiay Signos

Las unidades de pesos y medidas se expresaran segun el sistema métrico o también
segun ese sistema, 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
Férmulas matematicas y las unidades eléctricas, se observaran las normas de la
practica internacional; para las férmulas quimicas, deberdn emplearse los simbolos,
pesos atdmicos y formulas moleculares de uso general.

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

Cuando la solicitud internacional o su traduccion haya sido redactada en chino, inglés
0 japonés, los decimales deberan 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 certificacion de intérprete judicial no debe estar en la memoria descriptiva; sino
como un documento aparte.

La memoria descriptiva no debe contener codigos o numeros de identificacion
particulares.
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Criterios aplicados:

El examen lo realiza un examinador de forma y verifica lo siguiente: para todas las
solicitudes incluyendo las PCT en fase nacional: Nombre correcto del 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 ndmero de
publicacion, calculo del plazo de los treinta (30) meses para la entrada en fase
nacional, a partir de la fecha de prioridad.

Es el examen que realiza el examinador de forma, en virtud del articulo 19, en el cual
verifica si la solicitud cumple con los requisitos establecidos, especificamente, en |los
articulos 11-13 de la ley 20-00, para lo cual dispone de un plazo de 60 dias desde la
fecha de la solicitud. Por tanto el examinador de forma se limitard conforme su
competencia de acuerdo con la legislacion a verificar el cumplimiento del Art. 11
relativo a la solicitud y los documentos que conforme este articulo deben acompafiar la
misma. En cuanto al Art. 13, comprobar que en la descripcion se divulgue la invencién
de manera suficientemente clara y completa para poder evaluarla y para que una
persona versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. Asimismo
determinar si la misma contiene los detalles que este mismo Articulo exige.

Los requerimientos de forma deberan contener la siguiente coletilla: De no responder a
todo lo requerido en esta notificacion en el plazo antes indicado (sin haber solicitado
prérroga motivada dentro del plazo), se considerara su solicitud como abandonada,
segun sea el caso, y se emitira la resolucién motivada segun lo dispone el Art.19,
numeral 2 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial

Si la solicitud cumple con los requisitos de forma expresados, se le informara al
solicitante que se ha concluido satisfactoriamente el examen y que en el plazo de los
18 meses, contados desde su presentacion podra realizar el pago la publicacion de su
solicitud. Art. 21 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

El examen de forma se hara via el sistema IPAS.
OBSERVACIONES
Observaciones dentro del plazo

En los casos de Observaciones realizadas por terceros a una solicitud en
trdmite, dentro de los plazos previstos en el articulo 21 de la Ley 20-00 sobre
Propiedad Industrial, el examinador de fondo evaluaré tales observaciones, asi
como la respuesta a estas depositadas por el solicitante, dentro del tramite de
valoracion de fondo, y verificara si en esa respuesta se ha modificado alguna
reivindicacion o parte de la memoria descriptiva depositada al momento de la
solicitud, a fin de evaluar si se ha ampliado la divulgacién respecto de su
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solicitud inicial. En caso de que sea aceptada tal modificacién 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 publicacion 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.

EXAMEN DE FONDO
(ART. 22, numerales del 1 al 11)

Adicionalmente a las funciones contempladas en los lineamientos anteriores
debidamente aprobados en el afio 2011, un abogado/a verificara, en coordinacién con
la coordinadora de los examinadores de fondo, todas las solicitudes que vayan a ser
asignadas a los examinadores de fondo, comprobando la existencia de los siguientes
pagos, dentro de los plazos previstos en la ley, a saber:

e Pago de publicacion
e La Publicacion
e Pago de anualidades

Se establecera una hoja control que monitoreara el abogado/a mientras que el
expediente se encuentre en examen de fondo, para comprobar la ocurrencia de
cualquier caducidad durante el examen de fondo.
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Articulo 22.- Examen de fondo.

1)

El solicitante debera pagar la tasa de examen de fondo de la solicitud de patente,
dentro del plazo de doce meses contados desde la fecha de aparicién del aviso de
publicacién de la solicitud. Si venciera ese plazo sin haberse pagado la tasa, la solicitud
caera de pleno derecho en abandono y se archivara 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 o6rgano oficial de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Una vez
realizado este pago, el expediente estara en condiciones de pasar a examen de fondo,
y ser& asignado por el coordinador, conforme el area técnica de que se trate.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

La solicitud de patente se examinara para determinar si su objeto constituye una
invencion conforme a los Articulos 1 y 2 numeral 1), si la invencién es patentable
conforme al Articulo 2 numeral 2) y a los Articulos 3, 4, 5y 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.

El examen podra 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 debera ser cubierto por la tasa
prevista en el numeral 1.

El examen podra tener en cuenta los documentos relativos a los examenes de novedad
0 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 podra reconocer los resultados de tales examenes
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 notificara al solicitante para que dentro de
un plazo de tres meses complete la documentaciéon 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 proporcionara, a pedido de la
Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, con la traduccion correspondiente cuando
asi se requiera, uno o mas de los siguientes documentos relativos a una o mas de las
solicitudes extranjeras referidas a la misma invencion que se examina:
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7

8)

9)

a) Copia de la solicitud extranjera;

b) Copia de los resultados de examenes de novedad o de patentabilidad
efectuados respecto a la solicitud extranjera;

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

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 podra pedir
en cualquier momento al solicitante o al titular de una patente que presente los
siguientes documentos relativos a una solicitud o titulo de proteccion extranjeros
referido a la misma invencion:

a) Copia de cualquier resolucién 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 disposicién la informacion o el documento requerido, no
cumpliese con proporcionarlo dentro del plazo indicado en la notificacién, que no sera
inferior a tres meses contado desde la fecha de la notificacién, se denegara la patente.

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

10) El solicitante podra presentar observaciones y comentarios sobre cualquier informacion

o0 documento que proporcione en cumplimiento de este articulo.

Lo relativo a la verificacion del pago por derecho a examen de fondo, recaera
sobre un personal designado a estos fines designado por la Direccion de
Invenciones.

Respecto de la Memoria Descriptiva:

En este documento debera verificarse todo lo siguiente:

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

o 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. Compuesto caracterizado por tener la férmula estructural X para tratar asma.

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

Uso, Compuesto Nuevo e inventivo.
1. Uso de X para preparar (para la fabricacion de) un medicamento.

2. Uso de X para preparar (para la fabricacion de) un medicamento destinado al
tratamiento de enfermedad/es Y.

3. Una composicion farmacéutica segun la reivindicacion x para la fabricacion de un
medicamento Util en terapia.

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 deberd realizar ningln 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 divulgacion. No
obstante estas Ultimas 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
deber& solicitar la modificacion de los documentos restantes que forman la memoria
descriptiva y al mismo tiempo solicitar dos ejemplares de la memoria corregida.
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En los requerimientos de fondo de manera expresa se deberé referir a la fecha de
presentacion y a los nimeros y fechas de las prioridades debidamente revisadas.

Los requerimientos de fondo deberan contener la siguiente coletilla: Usted tiene un
plazo de tres (03) meses a partir del recibo de esta comunicacion para contestar. Al
no responder a las observaciones hechas anteriormente y en el plazo antes indicado,
se denegard mediante resolucion 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, comprobara 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 céalculo que dispone el
articulo 28 de la ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, considerando para las
solicitudes presentadas al amparo del Convenio de Paris, 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
comunicacion de respuesta con la fecha de depdsito y luego expresar la aceptacion, el
rechazo o la reiteracion de los aspectos que le fueron requeridos y que el cliente
respondié en el mismo orden del requerimiento.

Antes de conceder, verificar los siguientes aspectos: redaccion 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 aceptacion o el rechazo de cualquier
modificacion que se haya realizado en todo el proceso de la solicitud.

Los examinadores quedan autorizados para resaltar uno de los dos ejemplares de la
memaoria 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 hi se pronuncie sobre aspectos
requeridos y no contestados, se actuard en virtud de los articulos 19.2 y 22.6, 9 y el
Art.8 numeral 10 de la ley 424-2006.

Limite de requerimientos:
Examen de Forma y Examen de Fondo: Tres (03).
En el caso de examen de forma y fondo, se contempla la posibilidad de que, segun

sea el caso, y dada la discrecionalidad de la Direccion de invenciones, se podra
realizar otro requerimiento, siempre y cuando sea estrictamente necesario.
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PRORROGAS
(ART. 153)

Articulo 153.- Prérroga de plazos.

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

Criterios aplicados:

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

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

Las comunicaciones de solicitud de prorrogas deberan presentarse por separado, de
aguellas que se depositan en respuesta a algun requerimiento, que no puede ser
satisfecho en su totalidad. Asi se evitan confusiones en los servicios, que puedan
generar algun incumplimiento en los plazos legales, administrativos o previstos en la
Carta Compromiso.

Limite de las prérrogas:

Las prérrogas estaran limitadas a un maximo 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 sera de la manera siguiente:

Forma: Dos (02) meses:

Primera prorroga: Dos (02) meses

Segunda prérroga: Sesenta (60) dias
Tercera prorroga: Treinta 30 dias
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Fondo: Tres (03) meses:

Primera proérroga: Tres (03) meses
Segunda prérroga: 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 prérroga: Treinta (30) dias.
Segunda prérroga: Quince (15) dias
Tercera prorroga: Diez (10) dias.

Prorroga para responder observaciones:

Primera prérroga: Sesenta (60) dias
Segunda prérroga: Treinta (30) dias
Tercera prorroga: Quince (15) dias

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

COMPUTO DE PLAZOS

Todos los plazos establecidos en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y aquellos
que se establezcan administrativamente serdn computados de la siguiente manera:

Los dias calendarios conforme a la ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, su computo
iniciara el dia siguiente al que fue recibido conforme al plazo concedido. Si concluyera
en dia feriado o dia inhabilitado tendra posibilidad de ser transferido al siguiente dia
habil.

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 haran antes de comenzar el periodo anual
correspondiente. La primera tasa anual se pagara antes de comenzar el tercer afio
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2)

3)

contado desde la fecha de la solicitud de patente. Podran pagarse dos o mas tasas
anuales por anticipado.

Se concedera 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, segun el caso, mantiene su vigencia plena.

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, segun 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.

SOLICITUD DIVISIONAL:

En el caso de las solicitudes divisionales y en la medida de lo posible, la
solicitud divisional sera examinada por la misma persona que tiene la
asignacion de la solicitud originaria. Para garantizar coherencia en el enfoque y
mayor eficiencia.

El aviso de divisional sera publicado en el érgano oficial de la ONAPI y su pago
por derecho a examen de fondo debera realizarse, en el mismo plazo legal
establecido en la 20-00, tomando en cuenta la fecha del aviso de publicacién

Pago de anualidades de divisional, deberan realizar el pago de mantenimiento
a partir de su solicitud de divisional, es decir las anualidades que se cumplan a
partir de su solicitud de divisién, conforme la fecha en que fue presentada la
originaria.

RECURSOS Y ACCIONES LEGALES ANTE EL DEPARTAMENTO DE

INVENCIONES

NULIDAD PATENTE Y EVALUACION TECNICA:

En los casos de Nulidad de Patente el examinador al cual se le asigne la evaluacién
técnica de la Patente concedida, objeto de la accion indicada, Unicamente analizara lo
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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 enviard solamente la accion 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 electronico.

RECONSIDERACION PATENTE Y EVALUACION TECNICA:

En los casos de Reconsideracion de patente denegada por no cumplir con los
requisitos de patentabilidad, el examinador que denegé la misma debera realizar la
evaluacién técnica a fin de que emita su opinion en un plazo de 10 dias laborables a
partir de recibir la comunicacion via correo electronico.

Para los casos de denegacion por no responder a un requerimiento sera evaluada por
un abogado del departamento de invenciones.

NULIDAD Y ANULACION DEL REGISTRO DE DISENO INDUSTRIAL

A los fines de enriquecer y fortalecer las decisiones que esta direccién tome en estos
casos hemos considerando oportuno solicitar la opinién técnica de oficinas homdélogas
con las cuales tenemos convenios o0 acuerdos, haciendo constar que estas opiniones
nunca seran vinculantes a nuestras decisiones.

OPOSICION A REGISTRO DE DISENO INDSUTRIAL:

Durante el proceso de solicitud Disefio Industrial, se podra interponer una oposiciéon 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 resolucién de concesion del registro o
denegacion del mismo, este departamento de invenciones notificara tanto al solicitante
como al opositor, la referida decisién, segln sea el caso.

MODIFICACION Y CORRECCION DE UNA SOLICITUD EN TRAMITE Y 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, segun el caso, el
solicitante deber& depositar la documentacion en original que justifique la modificacion
o cambio requerido, y la misma debera ser emitida por la autoridad competente, en el
lugar de su emision y legalizada conforme los requerimientos vigentes sobre el
particular en Republica Dominicana, con el correspondiente pago de la tasa
establecida.
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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 SERAN APLICADOS A TODAS LAS SOLICITUDES
PRESENTADAS ANTE ESTA DIRECCION LA CUAL CONSERVARA LA

DISCRECIONALIDAD EN LA APLICACION DE LOS MISMOS.

FIN DEL DOCUMENTO
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