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Resumen

Este articulo tiene como objetivo principal ser un instrumento de referencia para las
personas interesadas en conocer |0s requisitos y procedimientos, establecidos en la
legislacion mundial y costarricense, para la inscripcion de una patente de invencion.
Se dan a conocer las definiciones mas importantes, asi como las leyes que delimitan
los criterios de patentabilidad y documentos técnicos que deben presentados. Una
conclusion relevante del estudio es que en Costa Rica existe toda la normativa juridica
necesaria para poder inscribir con éxito una patente. Ademas, se recomienda el
asesoramiento por medio de expertos para que el proceso culmine con un resolucion
positiva, de manera tal que la Oficina de Patentes del Registro Nacional elabore la
resolucion de inscripcion concediendo un numero de patente, se emita un aviso de
inscripcion y se confeccione un certificado.

Abstract

The main objective of this article is to be a reference tool for people interested in knowing
the requirements and procedures established in the world and Costa Rican legislation for the
registration of a patent of invention. The most important definitions are disclosed, as well as the
laws that define the patentability criteria and technical documents that must be presented. A
relevant conclusion of the study is that in Costa Rica there are all the legal regulations necessary
to be able to successfully register a patent. In addition, expert advice is recommended so that
the process ends with a positive resolution, so that the Patent Office of the National Registry
draws up the registration resolution granting a patent number, a registration notice and also a
certificate is issued.
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Introduccion

Durante el primer semestre del 2015, dio inicio el Programa de Doctorado Académica en
Ingenieria (PDAI) el cual es el primer doctorado interuniversitario en ingenieria de Costa Rica, las
instituciones involucradas son: la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Instituto Tecnolégico de
Costa Rica (ITCR). En el documento denominado “Regulaciones del programa interuniversitario
de Doctorado en Ingenieria” se han establecido las definiciones y articulos que enmarcan todo
el proceso, desde los mecanismos de ingreso hasta los requisitos académicos de graduacion
que se detallan a continuacion: (1) aprobaciéon de la malla curricular incluyendo una tesis,(2)
un examen doctoral y (3) la aceptacion para publicar al menos tres articulos cientificos o en su
defecto una patente comprobada por indicadores especificos, los cuales seran establecidos
por el Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo es el maximo érgano académico del PDAI
formado por representantes de los Consejos de Unidad Responsables [1].
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Dado que una de las posibles opciones de salida del PDAI es una patente, el presente articulo
explora especificamente los requisitos y procedimientos de inscripcion de una patente de
invencion en Costa Rica. Para el logro de este objetivo se ha organizado el documento de la
siguiente manera, en el marco conceptual se define de manera general ;qué es propiedad
intelectual?, sus categorias, entes que lo regulan y sus diferentes aristas hasta llegar a
las patentes. Posteriormente, se presentan las definiciones relacionadas con patentes e
invenciones, que elementos no son susceptibles de patentar, requisitos de patentabilidad, y
la estructura del documento técnico que debe ser presentado para optar por una patente. Por
ultimo, los requisitos para inscribir una patente en Costa Rica son explicados y se detallan las
conclusiones y recomendaciones.

Propiedad intelectual — marco conceptual

Propiedad Intelectual (P.I.)

La propiedad intelectual se refiere a las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y
artisticas, asi como simbolos, nombres e imagenes utilizadas en el comercio. En el Reglamento
para proteccion de la P.l: del ITCR [2] es definida como el “conjunto de doctrinas y normas
que regulan lo referente a la apropiacion e interrelacion de los bienes juridicos inmateriales
qgue se deriven del intelecto”. Es el término genérico que encierra en principio las patentes, los
derechos de autor, las marcas, la informacion no divulgada, las indicaciones geograficas y la
competencia desleal.

P.l. es un concepto en el que interviene la creatividad, la originalidad y el sello personal de
cada creador; se ha establecido un mecanismo regulatorio internacional como un medio de
proteccion para los inventores de manera tal que exista un marco juridico que ampare |0s
derechos de explotacion de sus invenciones.

Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI)

Creada en 1967 y establecida en 1970, la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), con sede en Ginebra, Suiza, es un ente internacional cuyo objetivo primordial es
velar por la proteccion de los derechos de los creadores y todas aquellas personas fisicas o
juridicas titulares de propiedad intelectual a nivel mundial y, por consiguiente, contribuir a que
se reconozca y se recompense el ingenio de los inventores, autores y artistas [3].

En el afio 1974 paso a ser un organismo especializado de la Organizacion de las Naciones
Unidas (ONU) la cual trabaja estrechamente con sus Estados miembros y demas sectores
interesados; esto con el fin de asegurar la proteccion internacional y de esta forma estimular la
creatividad humana, ensanchando las fronteras de la ciencia, tecnologia, literatura y las artes.
En pocas palabras, la OMPI se enfoca en crear un marco estable para la comercializacion de
los productos de la propiedad intelectual y facilitar el comercio internacional. Ademas, es el
responsable de promover la proteccion de la Propiedad Intelectual en el mundo.

Actualmente, la OMPI cuenta con 188 Estados miembros, es decir, mas del 95% del total de
paises del mundo pertenecen a esta organizacion.
Propiedad Intelectual en Costa Rica

Costa Rica esta adscrita a la OMPI desde el afio 1981, la institucion responsable del tema de
P.l. es el Registro Nacional, ya que es el unico ente gubernamental autorizado para inscribir,
proteger y divulgar acciones en materia de Propiedad Intelectual.



‘ Tecnologia en Marcha, Vol. 32 Especial. Abril 2019
46 M VIIl Encuentro de Investigacion y Extension

En Costa Rica, al igual que a nivel mundial, el tema de P.I. ha sido dividido en dos grandes
ramas: propiedad industrial y derechos de autor. En la figura 1 se evidencian dichas areas.

La propiedad intelectual se divide en dos areas
I

! I

La propiedad industrial: incluye patentes, El Derecho de Autor: se aplica a obras literarias
marcas, dibujos y modelos industriales e y artisticas como, por ejemplo, novelas, poema,
indicaciones geogréficas y denominaciones obras de teatro, peliculas, obras musicales y de
de origen. arte, entre otras.

En esta drea también existen los Derechos
Conexos, que son aquellos que involucran a las
personas que participan en el proceso de
creacion, como, por ejemplo, en la produccion,
grabacidn o difusién de una obra.

Figura 1. Division en areas de la Propiedad Intelectual [4].

En el Registro Nacional se han creado dos areas de trabajo especializadas: [4]

Registro de Derechos de Autor y Conexos

Dentro de los objetivos de este departamento se encuentra la inscripcion de las obras literarias
y artisticas, actos y contratos relacionados con el derecho de autor y los derechos conexos, asi
como la divulgacion del Derecho de Autor y los Derechos Conexos.

Registro de Propiedad Industrial

En este departamento se llevan a cabo las inscripciones relacionadas con marcas de ganado,
patentes de invencion, dibujos, modelos industriales, modelos de utilidad, nombres comerciales,
marcas comerciales, expresiones o0 sefales de publicidad comerciales y otros signos distintivos.

Tomando en consideracion que el tema a desarrollar en la presente investigacion son las
patentes de invencién en Costa Rica, se procede a mencionar las leyes nacionales que regulan
el gquehacer de la Propiedad Intelectual:

Ley de Patentes de Invencion, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, numero
6867 del 05 de abril de 1983.

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos nimero 7978, del 1° de febrero del 2000.

El Registro de la Propiedad Industrial es la administracion nacional competente adscrita al
Registro Nacional, para la concesion y el registro de los derechos de propiedad industrial
(patentes, disefios industriales, modelos de utilidad, marcas industriales y otros signos
distintivos). Actualmente esta compuesto por: la Oficina de Marcas Industriales, Oficina de
Patentes de Invencion, Modelos Industriales y de Utilidad y la Oficina de Marcas de Ganado.[5]

A nivel mundial la OMPI administra acuerdos internacionales relacionados con la proteccion de
la propiedad industrial. En el cuadro 1 se resumen, especificamente, los acuerdos existentes
para la proteccion de patentes y modelos de utilidad [6].
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Cuadro 1. Proteccion de la propiedad industrial: instrumentos y acuerdos internacionales administrados por la OMPI

Proteccion de la propiedad industrial

Instrumentos de Lo que : :
v Acuerdos internacionales
proteccion protegen
Patentes y Invenciones Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial
modelos de (1883).
utilidad Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (1970).

Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional
del Deposito de Microorganismos a los fines del Procedimiento
en Materia de Patentes (1977).

Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificacion Internacional
de Patentes (1971).

Tratado sobre el Derecho de Patentes (2000).

Definiciones y requisitos de patentabilidad

Antes de poder establecer los requisitos y procedimientos para la inscripcion de una patente de
invencion en Costa Rica es preciso definir algunos términos importantes como o son: invencion,
patentes e invencion patentable.

« Invencion: toda creacion del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria,
como puede ser un producto, una herramienta o un procedimiento de fabricacion.

« Patente: constituye el titulo, certificado o documento oficial que emite el Estado, a través
de la Oficina de Patentes, para acreditar los derechos exclusivos que corresponden al
inventor, o bien, a quien ha adquirido de éste los derechos respectivos.

« Invencion Patentable: producto, maquina, herramienta o procedimiento de fabricacion
que reune los tres requisitos de patentabilidad, con excepcion de las invenciones
indicadas por la legislacion nacional: novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial.

« La legislacion costarricense establece ademéas aquello que no se considera una
invencion (Art. 1.2 Ley), asi como lo que se excluye de patentabilidad (Art. 1.4 Ley).

No son consideradas invenciones

En el documento “Informacion de patentes de invencion, modelos de utilidad y disefio
industrial” [7], elaborado por el Registro Nacional, se detallan aquellas invenciones que no son
consideradas invenciones por la legislacion costarricense (Art. 1.2 Ley):

« Los descubrimientos, ya que no son producto de la actividad innovadora del hombre; por
ejemplo: el diamante tal y como se le conoce en la naturaleza.

« Las teorias cientificas, ya que son principios puramente abstractos que no representan
una contribucion técnica; por ejemplo: la teoria de la Evolucion de las Especies de
Charles Darwin.

« Los métodos matematicos, ya que son principios puramente abstractos que no
representan una contribucion técnica; por ejemplo: el Teorema de Pitagoras.

« Los programas de ordenador (software) ya que es materia de derechos de autor.
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« Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artisticas ya que se protegen
por derechos de autor; por ejemplo las obras escritas por Carmen Lyra.

« Losplanes, principios o métodos econémicos de publicidad o de negocios y los referidos
a actividades puramente mentales, intelectuales o a materia de juego; como por ejemplo
el juego de ajedrez o el método para resolver crucigramas.

o La yuxtaposicion de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su
variacion de forma o uso, dimensiones o materiales; como por ejemplo las recetas de
cocina.

P.I. es un concepto en el que interviene la creatividad, la originalidad y el sello personal de
cada creador; se ha establecido un mecanismo regulatorio internacional como un medio de
proteccion para los inventores de manera tal que exista un marco juridico que ampare l0s
derechos de explotacion de sus invenciones.

Que se excluye de la patentabilidad

En la legislacion costarricense, especificamente el articulo 1.4 de la Ley 6867, se detalla lo que
se excluye de patentabilidad [8]:

« Las invenciones cuya explotacion comercial deba impedirse objetiva y necesariamente
para proteger el orden publico, la moralidad, la salud o la vida de las personas o los
animales o para preservar los vegetales o evitar dafos graves al ambiente.

» Los métodos de diagnostico, terapéuticos y quirdrgicos para el tratamiento de personas
0 animales.

o Las plantas y los animales.
« Los procedimientos esencialmente bioldgicos para la produccion de plantas o animales.

Asi reformado por el articulo 2.a) de la Ley 7979 del 6 de enero del 2000.

Requisitos de Patentabilidad

En el articulo 2 de la Ley se establecen los requisitos que debe reunir una invencion para que
pueda ser protegida mediante una patente:

« Novedad: la invencion debe ser nueva; es decir, que no exista en el estado de la técnica
antes de la fecha de la solicitud.

El estado de la técnica comprende todo lo divulgado o hecho accesible al publico en
cualquier lugar del mundo y por cualquier medio antes de la fecha de presentacion en
Costa Rica o de la fecha de prioridad aplicable.

Es importante destacar que el concepto de novedad es absoluto; es decir, que la
invencion debera ser nueva a nivel mundial y no solo en el pals donde se solicita la
patente.

« Nivel Inventivo: una invencion tendra nivel inventivo si para una persona de nivel medio,
entendida en el campo técnico de la invencion, esa invencion no hubiese resultado obvia
ni evidente, tomando en cuenta el estado de la técnica conocido.

« Aplicacion Industrial: la invencion debe tener una utilidad especifica, sustancial y creible.
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« La aplicacion industrial no implica que deba garantizarse que la invencion en cuestion
haya sido efectivamente producida o utilizada de manera industrial. Basta que con la
descripcion de la invencion se deduzca que pueda serlo.

Documento técnico de una patente

El documento técnico de una patente esta conformado por Descripciéon o Memoria Descriptiva,
Reivindicaciones y Resumen.

Descripcion (Art. 6.4 Ley, Art. 7 Reglamento). La descripcion de la invencion cumple la funcion
importante de divulgar la invencion. Ello significa que la invenciéon debe estar descrita en una
forma suficientemente clara y completa para que sea posible su comprension y para que una
persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ponerla en practica.

Caracteristicas de la Descripcion:

« Suficiencia: La descripcion debe contener la suficiente informacion técnica para que
una persona con conocimiento medio en el arte pueda poner en practica la invencion.
Esta divulgacion debe ser suficiente para conocer el aporte que se esta haciendo a la
tecnologia.

« Claridad: La divulgacion de la invencion debe realizarse en términos que permitan la
comprension del problema técnico y la solucion aportada por la invencion. Se pueden
exponer asimismo las ventajas que se tienen con respecto al estado de la técnica. Es
responsabilidad del solicitante suministrar la informacion en la descripcion de forma clara.

Reivindicaciones (Art. 6.5 Ley, Art. 8 y 9 Reglamento). Las reivindicaciones establecen la
materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar
enteramente sustentadas por la descripcion, ya que estas definen la invencién que debe ser
protegida y delimitan el alcance de esa proteccion. Deben contener todas las caracteristicas
técnicas esenciales de la invencion que definen la invencion y la hacen, o pudieran hacerla,
distintiva del estado de la técnica.

Caracteristicas de las Reivindicaciones:

« Claridad: El significado y alcance de las palabras de las reivindicaciones debe ser el
que normalmente se les da en el area técnica de la solicitud, y tiene que ser claro para
la persona versada en la materia con la sola lectura de las reivindicaciones.

« Concision: Se debe evitar una excesiva complejidad para el examinador a la hora de
analizar las reivindicaciones, y evitar que terceros no puedan ver claramente cual es el
alcance de las reivindicaciones por el excesivo numero y complejidad de éstas.

« Soporte: Las reivindicaciones tienen que estar sustentadas en la descripcion. Esto
significa que el objeto de cada reivindicacion tiene que tener su fundamento en la
descripcion y que su alcance no debe exceder mas alla de lo justificado por el contenido
de la descripcion y los dibujos.

Resumen (Art. 6.6 Ley, Art. 10 Reglamento). El resumen debe indicar el campo técnico al
que pertenece la invencion, 1o esencial del problema técnico y de la solucion aportada por la
invencion, asi como el uso principal de esta. El resumen, servira solo para fines de informacion
técnica.

La forma en que deben ser presentados los “Dibujos” han sido establecidos en el Manual de
organizacion y examen de solicitudes de patentes de invencion, los dibujos, planos, figuras
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y representaciones graficas tienen como finalidad contribuir a una mejor comprension y
divulgacion de la invencion.

Caracteristicas de los Dibujos:

« Tener una relacion directa con la descripcion

o La relacion entre la descripcion y los dibujos se debe hacer por medio de signos de
referencia que se encuentren en ambos elementos y guarden una correspondencia.

« Sienladescripcion se mencionan figuras, estas deben, obligatoriamente, estar incluidas.
« Enlo posible, no deben incluirse textos o letreros.

o Deben ser numerados individual y consecutivamente.

En la figura 2 se muestra la estructura general del documento técnico de una patente de
invencion.
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Figura 2. Estructura del documento técnico para la presentacion de una patente de invencion [7]

Procedimientos para la inscripcidén de una patente

Dentro de los procedimientos que han sido establecidos para la inscripcion de una patente de
invencion, se deben considerar los siguientes pasos o requisitos:

Requisitos de forma

A continuacion se detallan todos los requisitos que deben ser cumplidos en el proceso:

Entregar el “Formulario de solicitud” en cual esta disponible en [9] y debe contener:

« Nombre y calidades del titular, inventor o creador y del representante
o Titulo de la invencion
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« Sector tecnoldgico

« Lugar o medio para atender notificaciones

« Firma del inventor o solicitante autenticada (Timbre)

« Timbre de ¢20 de Archivo Nacional

« Descripcion de la invencion , Reivindicaciones y Resumen

« Dibujos , cinco (5) representaciones graficas, diferentes angulos

« Mandato (si se requiere) Art. 34 y 34bis Ley y 6 Reglamento, el Reglamento esta
disponible en [10].

o Documento idoéneo para corroborar titularidad (cesion de derechos) Art. 6.3 Ley y 5.5
Reglamento.

Publicacion de la solicitud

Una vez cumplidos todos los requisitos formales, se emite un aviso que se le entrega al solicitante
para su publicacion. Debe ser publicado por tres veces consecutivas en el diario oficial La
Gaceta y una vez en un diario de circulacion nacional, esto para efectos de mantenerse los
tiempos que permitan recibir oposiciones dentro del término de ley.

El solicitante debe aportar dentro del mes siguiente al retiro del aviso, los comprobantes de
pago de las publicaciones antes indicadas.

Oposiciones

Cualquiera que considere que no debe concederse una patente, porque la solicitud no cumple
los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicacion industrial, puede interponer oposicion en
el plazo de tres meses, contados a partir de la tercera publicacion de la solicitud en el diario
oficial La Gaceta.

La oposicion deberé estar debidamente fundamentada, acompanada de las pruebas pertinentes
y del comprobante de pago de la tasa establecida para las oposiciones.

Examen de fondo

El examinador analizara si la invencion es patentable y determinara si la solicitud presentada es
considerada una invencion o si la materia que se pretende proteger se encuentra dentro de las
exclusiones de patentabilidad. Ademas, evaluara el cumplimiento de los requisitos de novedad,
nivel inventivo y aplicacion industrial, asi como si la solicitud satisface el requisito de unidad de
la invencion; es decir, que la solicitud incluya solo un objeto inventivo.

El evaluador también examinara si la solicitud presentada tiene correspondencia con la
prioridad invocada, es decir, si la descripcion cumple con las caracteristicas de suficiencia y
claridad vy si las reivindicaciones son claras, concisas y estan soportadas en la descripcion. Al
finalizar, el examinador emitira un informe técnico que puede dar lugar a la inscripcion parcial o
total de la Patente de Invencion, lo cual dependeréa de las reivindicaciones aprobadas; o bien,
a la denegatoria de la solicitud presentada.

Costos relacionados con la inscripcion de una patente de invencion

Tasa de presentacion

Toda tramite de solicitud de patentes debera realizar el pago de quinientos dolares americanos
US$500, pagaderos en colones al tipo del cambio del dia, excepto en el caso de personas
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fisicas, micro o0 pequefias empresas, instituciones de Educacion Superior Publicas o institutos
de investigacion cientifica y tecnolégica del Sector Publico, cuya tasa es por la suma de ciento
cincuenta doélares americanos (US$150).

Estudio de fondo o examen de fondo

El monto a pagar por parte del solicitante para que se realice el estudio de fondo de su solicitud
es la suma de US$525,00.

Otras tasas

« Cada solicitud fraccionaria: US$500,00.

« Inscripcion y expedicion del certificado de registro de la patente: US$500,00.
« Solicitud de extensién de la vigencia del plazo de la patente: US$150,00.

« Tasas anuales: US$500,00.

« Oposicion: US$25.

« Sobretasa por pago dentro del periodo de gracia: treinta por ciento (30%) de la tasa
anual correspondiente.

Procedimiento de concesion o denegacion

En caso de que en el estudio de fondo el examinador emita un informe técnico positivo, en
el que se aprueban la totalidad de las reivindicaciones, la Oficina de Patentes elabora la
resolucion de inscripcion concediendo un numero de patente, se emite un aviso de inscripcion
y se confecciona un certificado.

Si se trata de un informe técnico negativo, porque se aprueban solo algunas reivindicaciones o
se rechazan todas, se emite una resolucion que se notifica al titular de la solicitud otorgandole
el plazo de 1 mes para que presente sus aclaraciones al respecto. Estas manifestaciones se
remiten nuevamente al examinador para que emita el informe técnico concluyente, el cual sera
el fundamento técnico para la elaboracion de la resolucion de inscripcion o de la resolucion de
denegatoria, la cual generara el archivo de la solicitud.

Plazo de vigencia de la patente

La patente tendra una vigencia de veinte (20) afos improrrogables, contados a partir de la
fecha de presentacion de la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial o, para el caso
de patentes tramitadas bajo el Tratado de Cooperacion en Materia de patentes, desde la fecha
de la presentacion internacional.

La proteccion que otorga la patente de invencion es territorial; es decir, si la solicitud se
presenta en Costa Rica, solo queda protegida en Costa Rica. Expirado el plazo de proteccion,
la invencion pasa a pertenecer al dominio publico, quedando disponible para la explotacion
comercial por parte de terceros.

Derecho del titular

La patente confiere al titular el derecho a explotar, en forma exclusiva, la invencion y conceder
licencias a terceros para la explotacion. Asimismo, la patente conferira a su titular los siguientes
derechos exclusivos:
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« Si se trata de un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen
actos de fabricacion, uso, oferta para la venta, venta o importacion del producto objeto
de la patente.

« Si es un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen el
procedimiento o el producto obtenido directamente mediante dicho procedimiento, asi
como la oferta para la venta, venta o importacion de dicho producto.

Conclusiones y recomendaciones

A nivel mundial existe un marco juridico regulatorio, establecido por la OMPI, que ha establecido
las definiciones, requisitos y procedimientos relacionados con la inscripcion de la Propiedad
Intelectual y sus dos categorias: Propiedad Industrial la cual abarca las patentes de invencion
y Derechos de Autor y Conexos.

En Costa Rica, el Registro Nacional es el Unico ente gubernamental autorizado para inscribir,
proteger y divulgar acciones en materia de Propiedad Intelectual.

En el Registro Nacional existe el Centro de Apoyo a la Tecnologia y la Innovacion (CATI), ubicado
en el Registro de Propiedad Industrial, en este centro se ofrece al inventor la informacion vy el
apoyo necesario, para realizar la busqueda de antecedentes para tramitar la inscripcion de una
invencion. Se recomienda a los interesados hacer uso de dicho centro.

También se recomienda a los inventores que recurran a las instancias universitarias destinadas
a la Propiedad Intelectual, en el caso del ITCR se ha asignado el Centro de Vinculacion
Universidad Empresa, departamento adscrito a la Vicerrectoria de Investigacion y Extension
(VIE) para que se involucren e instruyan a los investigadores en esta tematica.

Al realizar la busqueda se puede hacer por distintas vias, como por ejemplo: nombre del
inventor, nombre del solicitante, palabra del titulo o del resumen de la invencion, clasificacion
internacional de patentes, entre otras.

Son muchas las bases de datos existentes para la busqueda de informacion relacionada con
patentes, se sugiere iniciar con las mas importantes:

« Oficina Espafola de Patentes y Marcas: http://www.oepm.es
« Oficina Europea de Patentes: http://ep.espacenet.com

« Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos: http://www.uspto.gov
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