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Presentacion

Desde el afio 2007, los paises
de Centroameérica:

— Costa Rica,

— El Salvador,

— Guatemala,

— Honduras,

— Nicaraguay

— Panama3,

y la Republica Dominicana,
cuentan con el

Manual de Organizacion vy
Examen de Solicitudes de
Patentes de Invencion.
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Objetivos

 El objetivo fundamental del Manual es de
disponer de un instrumento practico que sirva
como referencia comun en relacion con la
gestion y examen de solicitudes de patentes
en la Subregion, en aras de crear una cultura
homogénea en |la administracion, la gestion y
el uso del sistema de patentes en los siete
paises.




Objetivos

Los objetivos especificos perseguidos
en el marco de este proceso de
armonizacion son:




Objetivos

e el fortalecimiento de las oficinas
nacionales de patentes;

el establecimiento y desarrollo de
mecanismos de acceso a la informacion
tecnologica en la Subregion;



Objetivos

* |a consolidacion de esfuerzos que
faciliten el intercambio de experiencias
entre los siete paises, en aras de un
mayor aprovechamiento del sistema
de patentes como una herramienta
que favorezca el desarrollo econdmico
de la Subregion; y




Objetivos

el acceso a documentacidon sobre

criterios, normas y referencias técnicas,
de aplicacion comun, que facilite el
proceso de examen de patentes en los
siete paises.



Naturaleza y Uso del Manual

* No es vinculante, sino unicamente referencial.

* No sustituye ni prevalece por sobre las
legislaciones nacionales, todo lo contrario,
recoge lo que cada una de las legislaciones
dispone en su legislacion de patentes.

* Es una herramienta para las Oficinas de
Patentes tanto para el examen como para la
sensibilizacion y formacion en la materia.



e Las 7 Oficinas de la Sub-region lo utilizan a lo interno y
algunas lo han puesto a disposicion general en sus sitios web,

donde esta disponible para descarga :

— El Salvador: www.cnr.gob.sv
http://www.cnr.gob.sv/manual-de-patentes-registro-de-propiedad-intelectual/

— Costa Rica: www.registronacional.go.cr
http://www.registronacional.go.cr/propiedad industrial/Documentos/Pl Servicios Fo

rmularios/Pl Manualpatentes.pdf

— Panama: www.digerpi.gob.pa
https://www.digerpi.gob.pa/pls/portal/docs/PAGE/DIGERPI/COMO TRAMITAR/PATENTES/MANUALE

XAMINADOR/MANUAL%20DEL%20EXAMINADOR%20%20DE%20PATENTES 0.PDF

— Republica Dominicana: www.onapi.gob.do
http://www.onapi.gov.do/images/pdf/Invenciones/Requisitos invenciones/Manual e

xaminador.pdf
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Contenido

* El Manual cuenta con

— un capitulo sobre las formalidades y los aspectos
procedimentales

—se le agregd un capitulo relacionado con la
tramitacion de las solicitudes PCT.

— Luego tiene dos capitulos sobre el examen de
fondo, uno mas general “Directivas para el
examen de fondo” y otro capitulo sobre “Aspectos
técnicos del Examen de Fondo”.
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Contenido

* El Manual cuenta también con un anexo que
contiene herramientas importantes como

— la informacion de contacto de las Oficinas,
— las tasas,
— los formatos de solicitud,

— Informacion y formato de las publicaciones,
— Ejemplos de casos,
— entre otros.
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Mantenimiento

* Desde su adopcion, el Manual se ha ido
actualizando de acuerdo a las
necesidades impuestas por el desarrollo
juridico, cientifico y tecnologico.
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Mantenimiento

* Las actualizaciones y la formulacion de los
anexos técnicos se realiza a través de
reuniones periodicas de expertos en materia
de patentes, con el apoyo de la OMPI, lIa
Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina
Espanola de Patentes y Marcas (OEPM).

* En estas reuniones los examinadores de las 7
oficinas intercambian conocimientos, casos vy
experiencias en la aplicacion del Manual y de
las legislaciones nacionales pertinentes.



Mantenimiento

* También se ha contado con la colaboracion de
expertos del Instituto Mexicano de Propiedad
Industrial (IMPI).

* El IMPI ha acompanado el proceso de elaboraciony
actualizacion del Manual, y en este marco cred vy
puSo a disposicion de las Oficinas
centroamericanas y dominicana el portal CADOPAT,
a través del cual se comparten los resultados de los
examenes de fondo de patentes.

* Actualmente, el portal se ha ampliado tanto en
cuanto a su contenido como a la participacion de
Oficinas de otros paises fuera de |la Subregion.



NIVEL INVENTIVO



Nivel Inventivo

* Ademas de hacer una presentacion basica del
proyecto del Manual como parte de un
esfuerzo de mejora de la capacidad técnica en
la Subregion, queremos hacer un pequeino
esbozo del tema del nivel inventivo contenido
en el Manual, en seguimiento de |la propuesta
presentada por Espana en el documento
SCP/24/3, aunque sin profundizar mucho en
los conceptos.



Manual dé organizacion y axamsan de solicitudes de patentss de Invencion de tas Oficinas de Propladad
Industrial de los patess Centroamericancs y la Repablica Dominlcana

Sdlo para el efecio de la determinacion de la novedad, tamkisn se considerara dentro del
estado de [a técnica, el contenido de una solicitud de patents en tramite en la Oficina Nacional,
cuya fecha periinente =ea anterior a la fecha pertinenie de la zoliciud de patente bajo examen,
y que dicho contenido estd incluido en [a solicitud de fecha anterior, siempre y cuando haya
sido publicada el mismo dia o después del dia de presentacion de la solicthud bajo examen.

328 Laevaluacion de la novedad

Para determinar 21 una invencion es novedosa, habiéndose va determinado el estado de
la técnica, ze deben seguir los siguientes pasos:

. Comparar elemento por elemenio lo gue se encuenira en el estado
de la téonica v la solucion propuesta, comparando, en pamer lugar, la renvindicacion
independients con el conterido entero de cada publicacion
(u otra divulgacion), tomada aizladaments;

. comparar sila invencion reivindicada es idéntica a bo revelado en el estado de la
tecnica en un Onico documenio. 3i la matena, por =i sola, contiene el conjunto de las
caracteristcas de la revindicacion analizada, == conzidera que no tiens novedad;

. venficar si existen ofras revindicaciones independientes bajo el mismo analisis
anterior y revizar laz reivindicaciones dependientes para examinar ¢i hay elementos nuevos;

. considerar, deniro del estado de |a temica, el contenido de una solicitud de patente
en framite ante la oficina nacional y cuya fecha de presentacion o de priondad sea anterior a
la fecha de presentacion o de prondad de |a solicitud que se esté estudiando; v

v.  laevaluacion de |a unidad de la invencion se realizara luego de conocer el estado
de la téonica (ver detalles en el Capitulo V).

329  Laevaluacion del nivel inveniivo

El examinador de fondo debe seguir los pasos que se indican a confinuacion:

i.  Definir el ectado de la t2cnica mas prisamo. Dicha determinacion ze efectuara en
funcian de antecedentes que resuelvan el mismo problema y, a falta de ello, de los
antecedentes gue comparian el mayor numero de caracterizticas tecnicas;

. identficar las caracteristicas diferentes respecto al estadao de a Bonica mas
proximo;

.  evaluar =i la existencia de la caracteriztica técnica diferencial para zolucionar 2
problema ez evidente para un experto en la materia;

. evaluar 51 existe alguna mdicacion en ofro documento que sugiera al t2cnico medio
en la matena la posibilidad de combinar la ensefianza del documento mas proximo con &l
segundo, para llegar a la solucion propuesta; v

v.  laevaluacion de la unidad de la invencion se realizara luego de conocer el eztado
de la téonica (ver detalles en el Capitulo V).




329  Laevaluacon del nivel nventivo
El exammnador de fondo debe seguir los pasos que se indican a continuacion:

|

i.  Defirur el estado de la técrica mas procomo. Dicha determinacion se efectuara en
‘funcion de antecedentes que resuelvan el mismo problema y, a falta de ello, de los
\antecedentes que compartan el mayor numero de caracteristicas técnicas;
| n dentficar las caracteristicas diferentes respecto al estado de la técruca mas
proXamo,
| m evaluarsi la existencia de la caracteristica técnica diferencial para solucionar el
problema es endente para un experto en la matena;
| v, evaluar si existe alguna ndicacion en otro documento que sugiera al técnico medio
\en la matena la posibiidad de combinar la ensefianza del documento mas préximo con el
\segundo, para llegar a la solucon propuesta; y
I v. laevaluacion de la unidad de la invencion se realizara luego de conocer el estado
de la técmica (ver detalles en el Capitulo IV).

x
i




Nivel Técnico
7.1 Requisitos

« Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo
cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en
forma evidente para un técnico con conocimientos medios en
la materia, en la fecha de presentacion de la solicitud o de Ia
prioridad reconocida.

e La cuestion para el examinador es si la invencion reivindicada
es 0 no evidente para un técnico en la materia. La existencia o
la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto
para reconocer un nivel inventivo. El examinador no debe
determinar que “cantidad” de nivel inventivo existe. El nivel
inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.

 El examinador no debe basarse en apreciaciones personales;
toda objecion respecto a la falta de nivel inventivo de una
invencion debe probarse a partir del estado de la técnica.



Para juzgar si la invencion definida por las reivindicaciones
realmente se deriva de manera evidente del estado de Ia
técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo
cuando se consideran las diferencias entre esta y el estado de
la técnica mas cercano. El examinador tiene |la carga de probar
gue la invencion carece de nivel inventivo y no solo limitarse a
establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de
la técnica.

Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invencion,
no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen
diferencias entre la invencion y el estado de la técnica.

Normalmente el estado de la técnica mas cercano se
encuentra en el mismo campo de la invencion o trata de
solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo,
en el area quimica, el estado de |la técnica mas cercano puede
ser aquel que describe un producto estructuralmente
semejante al producto de la invencion o un uso o actividad
semejante al de la invencion.



Método para la evaluacion del
nivel inventivo

Para determinar si el objeto de |Ia
reivindicacion resulta obvio o se deriva de
manera evidente del estado de |a técnica se
recurre, siempre que es posible, al método
problema solucion.



Etapas:

e |a identificacion del estado de la técnica mas
cercano;

* |a identificacion de las caracteristicas técnicas
de la invencidon que son diferentes con
respecto a la anterioridad; y

* |a definicion del problema técnico que se
desea solucionar sobre |la base del estado de
la téchica mas cercano.



La pregunta es:

e ique problema resuelven las diferencias
técnicas entre la invencion y el estado de Ia
técnica mas cercano?



 Dichas diferencias, en términos de
caracteristicas técnicas, entre la invencion y el
estado de la técnica mas cercano, representan
la solucion al problema técnico en cuestion.

* Se debe definir el problema sin incluir
elementos de la solucion, porque entonces la
solucion seria evidente.



7122  Andlisiz Problema-Solucion (diagrama)

iHay n el estado de I3 ticnica un antecedente que descriva fodos los efectns técnicos de la
invencion pero los consigna de un modo diferente?

e

Seleccionar este antecedents
como £l mas proximo

El problema técnico 220 “como
proporcionar un () attemativo®

La solucion es el estado de la
fECnica mas Cercano

si

[ no

Selecconar el que propordone bos efecios
técnicos mas similares

L 4

El proklema técnico e “como
proporcionar los efectos t&cnicos de la

imencion”

L3

;1 Extado de la Técnica (ET) iene

¥

iHay en el estado de |a tonica
alguna indicacion para modifcar
el antecedents mas cefcano y
llegar a la solucion del imvento
reivindicado?

Ej

¥

Mo hay nivel inventivo

una sohucion?
NO 5
w ¥
i Es evidente la La misma
solucion? solucidn
NO
b

;Indicacion en el Eztado de la
Técnica para combinar la
mizma solucion y llegar ala
invencian?

g MO

Sihay nivel invento




T4 Indicios de la ewistencia de nivel inventvo

£n [a prachica del examen de fondo se puede ublizar una seng de mdicios para dentficar
\a existencia de nvel inventvo, tales como:

¢l caracter Inesperado del resultado

¢l hecho de haber supetado un prejuicio tEchico anienar
|3 sorprendenie sencilez de la solucion propuesta;

¢l hecho de haber superado dificulfades tecnicas reales;

|3 onginalidad de |3 solucion, que se aparta del caming conocido y abre una via

< w % ow

fUEVE, §
v el hecho de que la mvencion responda 2 una necesidad ya andigua, permanente y
aun nsatizfecha.




15 Indicios de |a falta de nivel nveniivo
Son indicics de falta de nivel Inventivo:

r  agregar efapas conocidas en procesos o colocacion de aparatos conocdos,
funcionando sin alieracion y sin efecto mesperado (ywdaposicion);

r  exirapolacion simple y directa de hechos conocidos;

» cambio de tamafio, forma, o proporcion, obtenido por mero ensayo
sin efecto inesperado;

»  Intercambio de matenal por otro analogo conocido;

r  usode equivalentes tecmicos conocidos; y

»  seleccon entre un numero de posibilidades conocidas sin nimgun
efecto inesperado.

Esta enumeracion no es exhaustva y debe servir solamente como guia, temiendo en
cuenta las circunstancias de cada caso. S existen dudas razonables sobre |3 presencia de
nivel mventivo en la invencion en cueston, se debera formular la objecion comespondiente.



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION



