GUIA PARA PRESENTAR UNA SOLICITUD DE PARTICIPACION EN
EL PROCEDIMIENTO ACELERADO DE EXAMEN DE PATENTES
(PPH) EN ECUADOR DE ACUERDO A LO CONVENIDO EN EL
MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO SOBRE EL PROGRAMA
PILOTO DEL PROCEDIMIENTO ACELERADO DE PATENTES ENTRE
LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL QUE INTEGRAN EL
SISTEMA DE COOPERACION PROSUR-PROSUL.

. ANTECEDENTES

La presente guia se acuerda entre las partes dentro del contexto del Programa Piloto del
Procedimiento PPH acordado por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), el
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la Republica Argentina (INPI), el Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial de la Republica Federativa de Brasil (INPI), la
Superintendencia de Industria y Comercio de la Republica de Colombia (SIC), el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial de la Republica de Chile (INAPI), la Direccidn Nacional de
Propiedad Intelectual (DINAPI) de la Republica del Paraguay, el Instituto Nacional de la
Defensa de la Competencia y la Proteccion de la propiedad Intelectual de la Republica del
Pera (INDECOPI), y la Direccion Nacional de la Propiedad Industrial de la Republica Oriental del
Uruguay (DNPI) de conformidad al “Memorandum de Entendimiento sobre el Programa Piloto
del Procedimiento Acelerado de Patentes entre las oficinas de Propiedad Industrial que
integran el sistema de Cooperacion en Propiedad Industrial PROSUR-PROSUL” suscrito en Rio de
Janeiro, Brasil, el 6 de mayo de 2016, firmado por los representantes de los organismos
anteriormente mencionados.

El Programa Piloto PPH fue establecido para que cuando la Oficina de Examen Anterior (OEA)
haya evaluado la patentabilidad de una solicitud, la Oficina de Examen Posterior (OEP),
asegure que el solicitante cuente con el beneficio de un examen acelerado de la solicitud
correspondiente, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en el presente
instrumento.

El propésito de este documento es definir detalladamente el procedimiento y los requisitos
necesarios para acogerse al Programa Piloto PPH Mottainai y PCT-PPHlen cualquier pais que
integra el sistema de cooperacion PROSUR-PROSUL de acuerdo con el Memorandum de
Entendimiento (MdE).

1Considera los productos del trabajo internacional PCT del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial de la Republica de Chile (INAPI) o del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de
la Republica Federativa de Brasil (INPI) en su calidad de Administracion encargada de la
BUsqueda Internacional o International Searching Authority / Administracidn encargada del
Examen Preliminar Internacional o International Preliminary Examination Authority (ISA/IPEA).



Cada pais publicara estas guias, asi como los formularios necesarios para solicitar la
participacion en el Programa Piloto PPH en las respectivas paginas web de sus oficinas, sobre la
base del contenido de este documento.

Il. VIGENCIA DEL PROGRAMA PILOTO PPH.

El programa piloto del PPH comenzara el y se extendera por un periodo de tres afios.
Su vigencia podra prorrogarse hasta por un periodo de un afo, si existe un acuerdo entre las
partes.

Durante su vigencia el Programa Piloto PPH tendra el caracter de un programa de prueba, de
tal forma que los paises que integran el sistema evaluaran los resultados del programa piloto
para determinar cuando y como el programa debera ser implementado en su totalidad una
vez que haya terminado el periodo de prueba.

Los Participantes podran suspender el programa piloto PPH, si el volumen de participacion
excede de un nivel manejable y dicho mecanismo sélo podra ser activado si la decision de
suspender el programa piloto es comunicada formalmente a los demas Participantes tres (3)
meses antes de que dicha suspension se haga efectiva.

Las Oficinas de comin acuerdo podran reactivar el programa piloto PPH una vez superada la
causa de la suspensidn en la fecha mutuamente acordada.

lll.  PARTICIPACION EN EL PROGRAMA PILOTO PPH UTILIZANDO LOS
TRABAJOS ELABORADOS POR LOS PARTICIPANTES.

1.- REQUISITOS PARA REQUERIR EL EXAMEN ACELERADO DE PATENTES BAJO EL
PROGRAMA PiLOTO PPH.

Para poder participar en el examen acelerado del PPH se deben cumplir los siguientes
requisitos:

A) LA soLicitub EN LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE EN MATERIA DE
DERECHOS INTELECTUALES EN LA CUAL SE SOLICITA EL PPH Y LA(S) SOLICITUD(ES) DE LA
OEA, QUE FORMA(N) LA BASE DE LA PETICION PPH, DEBEN SER SOLICITUDES CORRESPONDIENTES
QUE TENGAN LA MISMA FECHA INICIAL (YA SEA LA FECHA DE PRIORIDAD O LA FECHA DE

PRESENTACION).

El solicitante debe entregar la informacidon necesaria para determinar la relacion entre la
solicitud para la cual se requiere el examen acelerado presentada ante la OEP, y la solicitud
presentada ante la OEA.



Se entiende por solicitud presentada ante la OEA Uunicamente lo siguiente:

a) La solicitud de la OEA, siempre que las solicitudes de familias de patentes de
invencion o de modelo de utilidad cuya solicitud de patente mas antigua (de depbsito
o prioridad) haya sido depositada en alguno de los paises miembros de PROSUR; o,

b) La solicitud internacional PCT ante la OEA que haya sido depositada en alguno
de los paises miembros de PROSUR como organismo receptor en el ambito del PCT,
donde el INAPI o el INPI han actuado como ISA/IPEA.

El producto del trabajo mas reciente de la fase internacional de una solicitud PCT
correspondiente a la solicitud, denominado como "Opinidbn escrita de la Autoridad de
busqueda Internacional (ISA)", la Opinidn Escrita de la Autoridad de Examen Preliminar (IPEA) o
el Informe de Examen Preliminar Internacional (IPER) debe indicar al menos una reivindicacion
admisible (desde el analisis de los requisitos de patentabiidad novedad, nivel inventivo y
aplicacioén industrial)

Ejemplos ilustrativos de solicitudes de patentes donde se puede requerir al examen acelerados
bajo el PPH se indican en el Anexo I.

Al momento de ingresar la solicitud de PPH el solicitante debe adjuntar el comprobante de
pago correspondiente.

B) QUE LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE HAYA SIDO EXAMINADA SUSTANTIVAMENTE Y TENGA
UNA O MAS REIVINDICACIONES QUE HAN SIDO CONSIDERADAS PATENTABLES/OTORGABLES POR
LA OEA.

La(s) reivindicacion(es) considerada(s) como patentable(s)/otorgable(s) deben estar
explicitamente identificada(s) como tal(es) en la patente concedida o en la acciéon oficial
emitida por la OEA.

Las reivindicaciones claramente identificadas como patentable(s)/otorgable(s)en el ultimo
examen disponible por la OEA correspondiente, pueden servir de base para la peticion de
participacion en el programa piloto PPH, aunque la solicitud que incluya dicha(s)
reivindicacioén(es) no haya(n) sido todavia concedida(s).

Si la accion oficial de la OEA correspondiente no indica explicitamente que una reivindicacion
en particular es patentable/otorgable, el solicitante debe incluir una explicacion que
acomparie a la solicitud de participaciéon en el programa piloto PPH que contenga el analisis
técnico de dicha reivindicacion con respecto al estado de la técnica citado, indicando que no
ha existido objecion por parte de la OEA correspondiente respecto de esa reivindicacion, y por
lo tanto, la reivindicacion se considera patentable/otorgable.

Las acciones oficiales de |la OEA son:

. Decisién de otorgamiento en firme.

. Notificaciéon de razones para conceder o no conceder.



. Decisién de negativa en firme.

. Decisiébn de resolucion de recursos en firme.

C) TODAS LAS REIVINDICACIONES EN LA SOLICITUD -COMO SE PRESENTARON ORIGINALMENTE O
MODIFICADAS- PARA PODER SER EXAMINADAS POR LA OEP BAJO EL PPH DEBEN SER
SUFICIENTEMENTE CORRESPONDIENTES CON UNA O MAS DE LAS REIVINDICACIONES
CONSIDERADAS COMO PATENTABLES/OTORGABLES POR LA OEA, CON EL FIN DE QUE LA
SOLICITUD PUEDA TENER DERECHO AL EXAMEN ACELERADO EN EL MARCO DEL PPH.

Se considera que las reivindicaciones son "suficientemente correspondientes’, cuando,
considerando las diferencias debidas a la traduccion y/o al formato de reivindicaciones, las
reivindicaciones ante la OEP tienen el mismo o menor alcance que las reivindicaciones en la
OEA 0 en la solicitud internacional PCT. Por ejemplo, una reivindicacion tiene menor alcance
cuando se le agrega una caracteristica técnica que esta soportada en la especificacion
(descripcion vy reivindicaciones) y limita el campo de proteccion.

Una reivindicacion en la solicitud que introduce una nueva/diferente categoria respecto a
aquella(s) reivindicacion(es) consideradas patentable(s)/otorgable(s) por la OEA o en la
solicitud internacional PCT no seran consideradas suficientemente correspondientes. Por
ejemplo, si la solicitud ante la OEA Gnicamente contiene reivindicaciones de un proceso para la
manufactura de un producto, y las reivindicaciones presentadas ante la OEP introducen
reivindicaciones de producto dependientes de las reivindicaciones del proceso, éstas no se
consideraran suficientemente correspondientes.

Sera aceptada cualquier reivindicacion modificada o afadida posteriormente a la
presentacion de la solicitud de participacion en el Programa Piloto del PPH cuando
corresponda suficientemente con la(s) reivindicacion(es) indicada(s) como
patentable(s)/otorgable(s) en la solicitud de la OEA y ésta reivindicacion modificada/afiadida
se presente antes de la expedicidon de la resolucion sobre la procedencia de la patente
solicitada. No se requiere incluir “todas” las reivindicaciones consideradas como
patentables/otorgables por la OEA o en la solicitud internacional PCT (se permite la eliminacion
de reivindicaciones). Por ejemplo, en el caso en donde la solicitud en la OEA contiene 5
reivindicaciones determinadas como patentables/otorgables, la solicitud en la OEP puede
contener solamente 3 de estas 5 reivindicaciones.

Ejemplos ilustrativos de reivindicaciones que se consideran como “suficientemente
correspondientes” y reivindicaciones que no se consideran “suficientemente correspondientes”
se acomparfian en el ANEXO II.

Cualquier reivindicacion enmendada o afiadida después de la presentacién de la peticiéon
para participar en el Programa Piloto de PPH pero antes del nombramiento de perito en la OEP
debe corresponder suficientemente a las reivindicaciones indicadas como
patentables/otorgables en la solicitud ante la OEA o en la solicitud internacional PCT para
poder beneficiarse del examen acelerado PPH.



D) LA SOLICITUD ANTE LA OEP DEBE HABER SIDO PUBLICADA.
La solicitud objeto del PPH debera haber sido publicada, haber vencido el plazo para formular
oposiciones y estar en condiciones para que sea nombrado el perito.

E) QUE EL PERITO NO HAYA SIDO NOMBRADO, ES DECIR NO HAYA INICIADO EL EXAMEN DE
FONDO DE LA SOLICITUD DE PATENTE AL MOMENTO DE PRESENTAR LA SOLICITUD PARA
PARTICIPAR EN EL PROGRAMA PILOTO DEL PPH.

2.- DOCUMENTOS NECESARIOS ANTE LA OEP PARA EL EXAMEN ACELERADO

DENTRO DEL PROGRAMA PILOTO PPH.

El formulario de solicitud de examen acelerado ante la OEP dentro del programa piloto del PPH
se debe acompaiar de los siguientes documentos:

a) Una copia de todas las acciones oficiales correspondientes a la solicitud en la
OEA o a la solicitud internacional PCT que sean relevantes para determinar la
patentabilidad;

b) Una copia de la(s) reivindicacion(es) que se ha(n) considerado
patentable(s)/otorgable(s) por la OEA,;

c) Una tabla que muestre la correspondencia entre las reivindicacion(es) de la
solicitud presentada en la OEP para el examen acelerado dentro del PPH, y la(s)
reivindicacion(es) de la correspondiente solicitud en la OEA o en la solicitud
internacional PCT, la cuales ha(n) sido considerada(s) patentable(s)/otorgable(s) por
dicha OEA; Cuando las reivindicaciones sean una traduccion el solicitante podréa indicar
en la tabla unicamente "son lo mismo", cuando las reivindicaciones no sean soélo la
traduccioén literal, sera necesario explicar la suficiente correspondencia de cada
reivindicacion con base al criterio 1 (c)

d) Copias de los documentos citados como relevantes por el examinador de la
OEA. Si éstos son documentos de patente, no serd necesario acompafarlos
materialmente, dado que en la mayor parte de los casos estan publicamente
disponibles. Si la OEP no tiene acceso a los documentos de patentes relevantes, el
solicitante debera suministrarlos a peticion de la OEP al igual que la literatura no
patente, los documentos correspondientes a literatura no patente deberan ser
presentados siempre, con sus respectivas traducciones al espafiolo inglés.

Si alguno de los documentos citados como relevantes por la OEA ya han sido presentados en la
solicitud de la OEP, antes de la patrticipaciéon en el programa piloto PPH, no sera necesario que
el solicitante vuelva a presentar estos documentos con la peticion de participacion en el
programa piloto PPH. En este caso, bastarad que el solicitante cite el/los documentos/s con sus
datos bibliograficos indicando la fecha en la que los mismos fueron presentados dentro de la
solicitud de participacion en el programa piloto PPH ante la OEP.



3. PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESENTACION DE UNA SOLICITUD ANTE LA OEP
PARA EL EXAMEN ACELERADO BAJO EL PROGRAMA PiLOTO PPH.

El solicitante debe presentar el formulario de solicitud de examen acelerado dentro del
programa piloto del PPH, accesible en la pagina web de la OEP, y adjuntar todos los
documentos de apoyo relevantes.

Si la peticion para la participaciéon en el programa piloto PPH cumple todos los requisitos
establecidos anteriormente, ésta sera aceptada y la solicitud de patente en la OEP podra
adelantarse para el examen, siempre y cuando haya sido publicada y esté en condiciones de
ser nombrado el perito a cargo del examen sustantivo.

En aquellos casos en los cuales la peticion para participar en el programa piloto del PPH no
cumpla con todos los requisitos establecidos anteriormente, sera rechazada, notificandose al
solicitante los defectos en que incurrié la peticioén. El solicitante tendra la oportunidad, por una
sola vez, de presentar nuevamente la peticiéon para participar en el programa piloto PPH
corrigiendo los defectos que motivaron el rechazo.

Si la segunda peticion presentada tampoco se acepta porque no son homologables con las
reivindicaciones presentadas en la OEA, el solicitante sera notificado y la solicitud esperara su
turno normal de examen. Aquellas reivindicaciones que sean negadas por no cumplir los
criterios de patentabilidad seran directamente negadas y ya no sera necesario un
pronunciamiento de la autoridad sobre las mismas, en la decisibn que resuelva sobre las
reivindicaciones que no formaron parte del examen acelerado.

Las solicitudes de patentes de invencion y modelos de utilidad que contienen materia
considerada como no patentable de conformidad con la Constitucion de la Republica del
Ecuador, los Tratados Internacionales de los cuales Ecuador es parte y el ordenamiento juridico
nacional vigente no son sujeto de participacion en el presente programa.

La aceptacion de la peticién de participacion en el programa piloto PPH en una solicitud de
patente basica no se trasladara a su(s) solicitud(es) divisional(es). En efecto, el solicitante debe
presentar una nueva solicitud de participacion en el programa piloto PPH para la(s) solicitud(es)
divisional(es) y cumplir con todas las condiciones establecidas anteriormente a efecto de ser
aceptada.

Toda la correspondencia o comunicacion relativa al procedimiento de examen acelerado que
sea presentada en la OEP, debe ser claramente identificada como relativa a una peticion PPH
para asegurar que sea adecuadamente procesada. Para estos efectos, en la primera pagina
del escrito, en el encabezado del mismo se debera individualizar la solicitud e indicar de forma
notoria el término “PPH”.

El solicitante faculta a la OEP a mantener procesos de validacién directa con la OEA de tal
manera que pueda transferirse toda la informacién requerida en virtud del PPH.



Se recomienda que cuando sea solicitado el examen acelerado en el marco del PPH, los
solicitantes no solo se enfoquen en las reivindicaciones, sino en la solicitud como un todo. El
solicitante debera revisar la solicitud completa y hacer las enmiendas necesarias a fin de que
sea congruente toda la informacién en la solicitud, sin agregar materia adicional a lo
originalmente presentado.

Se hace notar que todas las enmiendas realizadas a la solicitud a fin de que sean examinadas
en el marco del PPH se tendran por realizadas independientemente de que la peticion para
participar en el programa piloto del PPH sea aceptada o no.

El programa PPH no exime a los solicitantes de todas sus obligaciones en atencion a lo
dispuesto en la Constitucidon de la Republica del Ecuador, los Tratados Internacionales de los
cuales Ecuador es parte y el ordenamiento juridico nacional vigente. El solicitante debera
actuar de buena fe, lo cual incluird el suministro de informacion a la OEP sobre cualquier
documento que sea considerado relevante para determinar la patentabilidad, caso contrario
se estara a lo dispuesto en el ordenamiento juridico nacional.



ANEXO |

EJEMPLOS DE SOLICITUDES DE PATENTES QUE PUEDAN REQUERIR EL
EXAMEN ACELERADO BAJO EL PROGRAMA PILOTO PPH.
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ANEXO I

EJEMPLOS DE CASOS QUE SE CONSIDERAN “SUFICIENTEMENTE CORRES-
PONDIENTES” Y CASOS QUE NO SE CONSIDERAN ““SUFICIENTEMENTE
CORRESPONDIENTES”.

1. Las reivindicaciones en los casos siguientes (caso 1 a

correspondientes”:

4) se consideran “suficientemente

Caso

Reivindicacion(es)

“patentable(s)/otorgable(s)”

Reivindicacion(es)

en la OEP

No. Contenido

No. | Contenido

Explicacion

Caso

1 A

1 A

La reivindicacion 1 en la OEP es la
misma que la reivindicaciéon
1“patentable/otorgable”.

Caso

2 A+a

La reivindicacion 1 en la OEP es la
misma que la reivindicacion 1
“patentable/otorgable”.

La reivindicacion 2 en la OEP es
creada afadiendo una
caracteristica técnica descrita en
la especificacion a la
reivindicacion 1
“patentable/otorgable”.

Caso

2 A+a

3 A+b

2 A+b

3 A+a

La reivindicacion 1 en la OEP es la
misma que la reivindicacion 1
“patentable/otorgable”.

Las reivindicaciones 2, 3 en la OEP
son las mismas que las
reivindicaciones 3, 2
“patentables/otorgables”,
respectivamente.

Caso

1 A+a

La reivindicacion 1 en la OEP tiene
una caracteristica técnica




adicional “a” descrita en la

especificacion.

2. Las reivindicaciones en los casos siguientes (casos 5 y 6) NO se consideran “suficientemente
correspondientes”:

Reivindicacion(es) Reivindicacion(es)
Caso “patentable(s)/otorgable(s)” | en la OEP Explicacion
No. Contenido No. | Contenido
Caso |1 A 1 A’ La reivindicacion 1 en la OEP
5 reivindica un método en donde
Producto Metodo la reivindicacion 1

“patentable/otorgable”
reivindica un producto.
La caracteristica técnica de la
reivindicacion
“patentable/otorgable” es la
misma que la reivindicacion en la
OEP pero las categorias de
ambas son diferentes.

Caso |1 A+B 1 A+C La reivindicacién 1 en la OEP es

6 diferente de la reivindicacién 1
“patentable/otorgable” en un
componente de la invencion
reclamada.
La reivindicaciéon en la OEP se
crea alterando parte de las
caracteristicas técnicas de la
reivindicacioéon
“patentable/otorgable”.
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