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Mediante Interpretacién Prejudicial 371-IP-
2021 del 21 de septiembre de 2022, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
nam. 5059 del 19 de octubre Gltimo, el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina ha
establecido criterios juridicos interpretativos
con relacion al nivel inventivo y el estado de la
técnica, tal como se aprecia a continuacion:

«...El nivel inventivo y el estado de la técnica

(..)

...En relaciéon con este requisito, el Articulo 18
de la Decision 486 establece lo siguiente:

«Articulo 18.- Se considerara que una invencion
tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio
normalmente versada en la materia técnica
correspondiente, esa invencién no hubiese
resultado obvia ni se hubiese detivado de manera
evidente del estado de la técnica.»

...Conforme se desprende de esta disposicion
normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece
al examinador la posibilidad de determinar si con
los conocimientos técnicos que existian al
momento de la invencién, se hubiese podido
llegar de manera evidente a la misma, o si el
resultado hubiese sido obvio para un experto
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medio en la materia de que se trate; es decir, para
una persona del oficio normalmente versada en
el asunto técnico que se analiza.

...En este sentido, el Manual Andino para el
Examen de Patentes (en adelante, el Manual)’
dispone que el nivel inventivo implica un
proceso creativo, por lo que la materia técnica de
la invencién reivindicada cuya proteccion se
pretende no debe derivar del estado de la técnica
en forma evidente' para un técnico con
conocimientos medios en la materia’, en la fecha

Secretaria General de la Comunidad Andina, Manual Andino
para el Examen de Patentes, patrocinado por la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), primera
edicion, Lima, 2022, p. 184. Disponible en:
https://www.comunidadandina.org/wp-

content/uploads/2022/08/Manual ANDINO CAN 202

2 tv por paginas .pdf (Consulta: 7 de septiembre de
2022).

«El término “evidente” significa que algo no va mas alla del
progreso normal de la tecnologfa, sino que se deduce simple
o loégicamente del estado de la técnica, es decir, que no
supone el ejercicio de alguna habilidad o capacidad mas alla
de la que se espera de un experto en la materia.»

Op. Cit., pp. 185.

«La persona del oficio normalmente versada en la materia
es una figura hipotética. Sus conocimientos y aptitudes
serviran de base para apreciar si la solucién reivindicada
implica nivel inventivo. Esta persona es aquella
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normalmente versada en el ambito tecnolégico al que se
refiere el invento, con un nivel de conocimientos mas
elevado que el publico en general, sin exceder lo que puede
esperarse de una persona debidamente calificada. La
persona del oficio debe reunir las siguientes caracteristicas y
capacidades:

— Contar con suficientes conocimientos en el respectivo
campo técnico.

— Conocer y comprender los conocimientos generales
comunes de dicho campo técnico en la fecha en que se
presenta la invencion.

— Que tenga acceso al contenido del estado de la técnica.

— Haber tenido a su disposicion los medios y capacidades
para una experimentacion de rutina.

— Estar constantemente involucrada en el desarrollo del
campo técnico al que pertenece y orientarse a la
busqueda de antecedentes en campos técnicos
relacionados, areas técnicas generales y en aspectos de
propiedad intelectual.

Si el problema derivado del estado de la técnica mas cercano
que debe resolver la invencién impulsa a la persona del
oficio o experto en la materia a buscar su solucién en otro
campo técnico, el especialista de ese campo sera la persona
cualificada para resolver el problema. En consecuencia, los
conocimientos y las aptitudes de ese especialista serviran de
base para apreciar si la soluciéon implica nivel inventivo. En
ciertas circunstancias, puede ser mas adecuado considerar a
la figura del experto en la materia como un grupo de
personas, por ejemplo, un equipo de investigaciéon o de
produccion, mas bien que a una sola persona. Este puede
ser el caso, por ejemplo, para ciertas tecnologias de
vanguardia como la de los ordenadores o las redes
telefénicas y para procedimientos altamente especializados
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de la presentacion de la solicitud o de la
prioridad reconocida.

...En este orden de ideas, se puede concluir que
una invencion goza de nivel inventivo cuando
para un experto medio en el asunto de que se
trate, se necesite algo mas que la simple
aplicacion de los conocimientos técnicos en la
materia para llegar a ella; es decir, que de
conformidad con el estado de la técnica, el
invento no sea consecuencia clara y directa de
dicho estado, sino que signifique un avance o
salto cualitativo en la elaboraciéon de la regla
técnica.’

...Para determinar el nivel inventivo de una
solicitud de patente de invencién el Manual
sefala los siguientes criterios:

a) El examinador debe determinar si la
invencion reivindicada es inventiva o
no; no hay respuestas intermedias. El

como los de la produccién comercial de circuitos integrados
o de sustancias quimicas complejas.»
Lhidem.

De modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial No 141-
IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena Ne 2588 del 5 de octubre
de 2015.



b)
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examinador debe ubicarse en la posicion de
la persona versada en la materia para definir
si la solicitud fuese obvia o se detrivaria de
manera evidente del estado de la técnica. La
existencia o inexistencia de alguna ventaja
técnica no es un criterio absoluto para
reconocer o no el nivel inventivo.

Al efectuar el analisis, el examinador debe
evitar cualquier tipo de subjetividad y
no basarse en sus propias apreciaciones
personales. En tal sentido, el examinador
tiene la carga de probar que la invencién
carece de nivel inventivo, considerando las
diferencias entre la invencién definida por
las reivindicaciones y el estado de la técnica
mas cercano.

Si se ha determinado que la solicitud de
patente de invenciéon no cumple con el
requisito de novedad, ya no sera
necesario evaluar el nivel inventivo. En
este punto, el Manual explica que es
importante examinar el nivel inventivo
después de la novedad, pues el requisito de
novedad es facil de cumplir, dada que
modificaciones superficiales o banales
hacen nueva a una invencidn, pero las
modificaciones deben ser tales que no
resulten de modo obvio de la técnica
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anterior, es decir, no hayan sido hechas
“facilmente” por la persona versada en la
materia. Si la invencidon tiene nivel
inventivo, significa que tiene una o mas
caracteristicas que involucran un avance
comparado con el conocimiento ya
existente.’

d) En la mayoria de los casos, el estado de la
técnica mas cercano al que debe recurrir el
examinador para evaluar el nivel inventivo
se encuentra en el mismo campo de la
invencion reivindicada o trata de
solucionar el mismo problema o uno
semejante. Por ejemplo, en el area de la
quimica el estado de la técnica mas cercano
puede ser aquel que describa un producto
estructuralmente semejante al producto de
la invencién o un uso o actividad semejante
al de la invencion.®

...Cabe precisar que para determinar si la
invencion reivindicada deriva de manera
evidente del estado de la técnica, el Manual
plantea que se debe recurrir en lo posible al

«Método problema — soluciény, el cual
Op. Cit., p. 186.
Lbidem.
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contempla los siguientes pasos:

- Paso 1: Identificar el estado de la técnica
mas cercano a la invencion reivindicada.

El estado de la técnica mas cercano es un
documento que debe ser del mismo campo
técnico que la invencion, en el que se debe
verificar una funcién, propésito, problema
a resolver o actividad semejante al de la
invencién y suele ser el que tiene mas
caracteristicas en comun con la invencién. ’

- Paso 2: Determinar la diferencia entre la
invencion y estado de la técnica mas
cercano.

Al aplicar este paso, el experto en la materia
debera determinar las diferencias existentes,
en términos de caracteristicas técnicas, entre
la invencién reivindicada y el estado de la
técnica mas cercano. En esta etapa se
analiza lo que constituye la solucion al
problema técnico que plantea la invencién.

- Paso 3: Definir el efecto técnico causado
y atribuible al elemento diferencial.

Lbidem.
10
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El analisis que realiza el examinador debe
centrarse en la o las diferencias existentes
entre la invencién reivindicada y el estado
de la técnica mas cercano, tomando en
cuenta el efecto técnico causado por cada
una de estas.

Paso 4: Deducir el problema técnico
objetivo.

a)

b)

Para definir el problema técnico, el
experto en la materia no debe incluir
los elementos de la solucién, porque
ello podria determinar que la solucion
sea evidente.

En determinadas circunstancias, el
problema  técnico  debera = ser
replanteado en funcién de los
resultados de la buasqueda de
anterioridades, debido a que el estado
de la técnica del cual partié el
solicitante puede ser diferente al estado
de la técnica mas cercano utilizado por
el examinador para evaluar el nivel
inventivo.

Para deducir el problema técnico
objetivo, el  examinador  debe
preguntarse «como modificar o
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adaptar el estado de la técnica mas
cercano para obtener el efecto técnico
que la invencién proporcionary. El
problema técnico objetivo se sustenta
en hechos objetivos concretos del
estado de la técnica y en los resultados
logrados por la invencién.

d) Sobre la interpretacion de la expresion
«problema técnico objetivoy el Manual
dispone lo siguiente:

«la expresion “problema técnico
objetivo” debera interpretarse en
sentido amplio; no implica
necesariamente que la  solucion
constituya una mejora técnica en
relacion con el estado de la técnica;
dado que puede ocurrir que el problema
consista simplemente en buscar una
solucién de reemplazo a un dispositivo
o a un procedimiento conocido que
produzca  efectos  idénticos o
similares.»'”

Paso 5: Evaluar si la invencion
reivindicada, partiendo del estado de la
técnica mas cercano y del problema
técnico objetivo, habria sido obvia para

10

Lbidem.
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la persona medianamente versada en la
materia.

2)

b)

En esta etapa, el examinador debe
preguntarse st del contenido del estado
de la técnica, en su conjunto, existe un
segundo documento que le indicaria
como modificar o adaptar el estado de
la técnica mas cercano para resolver el
problema, de la forma reivindicada, sin
realizar un esfuerzo inventivo. Si se
responde que si, la invencién seria
obvia y en consecuencia no tendria
nivel inventivo; si, por el contrario, la
respuesta es no, la invencién tendria
nivel inventivo.

La informacién técnica debe ser
interpretada y analizada como un todo
y no de forma aislada, al respecto el
Manual establece lo siguiente:

«Una informacion técnica tiene siempre
que ser considerada en su contexto, no
debe extraerse ni interpretarse fuera de
este. Hs decir, que la caracteristica
técnica que se esta analizando debe
buscarse en el mismo campo técnico o
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en uno que la persona versada en el
oficio consideraria de todos modos.x».!!

La busqueda de informacién y/o
documentos técnicos considerados
como antecedentes que se efectiia debe
set a  posteriori, tomando como
referencia la  misma invencion
reivindicada. Ello implica que el
examinador debera hacer el esfuerzo
intelectual de ponerse en el lugar que
tuvo el técnico con conocimientos
técnicos en la materia en un momento
en que la invencién no era conocida; es
decir, antes del desarrollo de Ia
invencion reivindicada.

La invencién reivindicada debe ser
considerada en  su  conjunto.
Tratandose de una combinacion de
elementos, no se puede alegar que cada
uno es obvio de manera aislada, pues la
invencién reivindicada puede estar en
la relacién (caracter técnico) entre ellos.

«...La excepcion a esta regla es el caso
de yuxtaposicion en el que los
elementos se combinan sin que haya

11

Lbidem.
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relacion técnica entre las distintas
caracteristicas. ~ Una  composicion
novedosa de AB donde A y B son
conocidos de manera independiente,
serda inventiva si existe un efecto
inesperado. Si el efecto se reduce a la
suma de los efectos de A y B, no habra
nivel inventivo.»!?

...En consecuencia, a efectos de examinar el
nivel inventivo, se fijara en el estado de la técnica
existente y en lo que ello representa para una
persona del oficio normalmente versada en la
materia. Esto es que, de conformidad con
conocimientos existentes identificados en el area
técnica correspondiente, se vera si para un
experto medio en esa materia técnica —sin que
llecue a ser wuna persona altamente
especializada— pueda derivarse de manera
evidente la regla técnica propuesta por la
solicitante de la patente...»

okokokok
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Lbidem.

15



Se considerard que una invencion tiene nivel
inventivo, si para una persona del oficio
normalmente versada en la materia técnica
correspondiente, esa invencion no hubiese
resultado obvia ni se hubiese derivado de
manera evidente del estado de la t€cnica.

Fuente: Articulo 18 de la Decision 486 -
Régimen comiin sobre propiedad industrial




