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Proceso:
Asunto:

Consultante:

Expediente de Origen:

Expediente interno
del Consultante:

Referencia:

Magistrado Ponente:

VISTOS

36-1P-2019
Interpretacion Prejudicial

Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la
Reptblica de Colombia

13-098843

11001032400020160010900

Patente "MONQOHIDRATO DE DERIVADOS
DE AZA-ADAMANTANO”

Luis Rafael Vergara Quintero

El Oficio N° 0626 del 21 de febrero de 2019, recibido via correo electrénico el 25
del mismo mes y afio, mediante el cual la Seccion Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Repuablica de Colombia,
solicito la Interpretacion Prejudicial de los Articulos 14, 18 y 45 de la Decisién 486
de la Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N°

11001032400020160010800, y;

El Auto de 8 de octubre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitio a tramite
la presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

Demandante:

) Demandada:

ABBVIE INC.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO - SIC — DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

18/12/2019 2 de 37
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B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revision de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto
del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos
son los siguientes:

1. 8i la patente "MONOHIDRATO DE DERIVADOS DE AZA-
ADAMANTANO" solicitada por AABBVIE INC, cumple con los
requisitos de patentabilidad, en especifico con el requisito del nivel
inventivo respecto de los documentos probatorios D1 y D2.

2. Sila SIC cumplié o no con lo regulade en el Articulo 45 de la Comision
de Comunidad Andina al presuntamente no haber realizado un
segundo examen de patentabilidad sobre los documentos probatorios
D1y D2, reivindicaciones presentado por ABBVIE INC.

3. S8i en el examen realizado scbre la solicitud de patente
MONOHIDRATO DE DERIVADOS DE AZA-ADAMANTANO” |a SIC
estudio el papel del técnico medio en la materia. Proscripcion del
analisis tipo “hindsight” o “ex post facto”

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitd la Interpretacion Prejudicial de los Articulos 14,
18 y 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina’', los
cuales proceden por ser pertinentes.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Concepto de invencion y requisitos de patentabilidad.
El nivel inventivo y el estado de la técnica.
Notificacion de informes técnicos.

W =

| Decisidn 486 de la Comision de la Comunidad Andina. -

“Articulo 14.- Los Paises Miembros otorgaran patentes para las invenciones seat de producto o
de procedimiento en fodos los campos de la lecnologia, siempre que sean nuevas, lengan nivel
inventiva y sean susceplibles de aplicacion industial”

“Artfeulo 18.- Se considerard que una invencidn tiene nivel inventive, si para una persana del affcio
nomalments versada en fa matena fécrica comespondients, esa invencion no hubiese resultado obvia
i se hubiese dernvado de manera evidente del estado de la féonica.”

“Articulo 45.- 5i la oficina nacicnal competenfe encontrara gue fa invencidn no es patenfable o que
o cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisian para la concesion do la patents,
lo nofificard al solicitante. Este debera responder a la nolificacion dentro del plazo de sesenta dias
confados a parir de la fecha de la notificacidn. Este plazo podra ser prorrogado por una sofa vez por
un perindo de freinta dias adicionales.

Cuandg la oficina nactorral compefente estimara que ello 85 necesaro para los fines del examen de
—___ patentabilidad, podrd notificar al solicitante dos o mas veces conforme al parrafo precedente.

™ E:_.. "‘--L__.-l‘_\
" & g;m‘mmme no respondiera a fa notificacion dentro del plazo sefalada, o sia pesarde la respuesta
stibgictieran fos impedimentos para la concesidn, la offeina nacional competente denegard la patente”
o\
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4. El papel del técnico medio en la materia. Proscripcion del analisis tipo
“hindsight” o “ex post facto”.

E. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION
1. Concepto de invencion y requisitos de patentabilidad

1.1. En el proceso interno, la SIC considerd que la patente de invencion
‘MONOHIDRATO DE DERIVADOS DE AZA-ADAMANTANQ" solicitada a
registro por ABBVIE INC no cumplia con los requisitos de patentabilidad
necesarios para su otorgamiento respecto a los documentos probatorios D1
y D2; por lo tanto, se procede al analisis e interpretacion del Articulo 14 de
la Decision 486, que establece:

“Articulo 14.- Los Paises Miembros otorgaran patentes para las invenciones
sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnologia,
siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de
aplicacion industrial.”

1.2. Es importante que consideremos la definicién de invencién como aquel nuevo
producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa
del hombre, implica un avance técnico.

1.3. Segun lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que
un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y
ser susceptible de aplicacion industrial®.

1.4. Se debera considerar que toda solicitud de invencion debe cumplir con los
requisitos de novedad, nivel inventivo y la aplicacion industrial, los cuales

La novedad de la invencian. - Es ¢l alribule que toda solicitud de invencion debe poseer, la misma
gue esta determinada porla ausencia de fa fecnologia reivindicada en ef estado de Ja técnica; es decir,
que esta fecnologia no haya sido accesible al piblico por una descrpcion oral o escrifa, par su
utilizacion, comercializacion o cualguier ofro medio antes de la presentacion de una solicifud o
priciidad reconocida. En el ordenamiento jurfdice comunitano anding, la novedad que se predica de
los inventos debe ser absolula o universal, esto o5, on relacidn can of estade de fa tdenica a nivel
mundial (Froceso 580-IP-2015 de 18 de agostfa de 2076).

Nivel inventiva. - Una invencion goza de nivel inventive al no dervar de manera evidente el estado
de fa técnica, ni resuftar obvia para una persona entendida o versada en la malens. Este reqguisilo,
ofrece al examinador la posibifidad de determinar s con les conocimientos técnicos gue existian al
momento de {3 invencidn, se hubiese podido legar de manera evidenfe a la misma, o si el resultado
hubiese sido obvio para un experfo medio en la matera de que se frate, es decir, para una persona
del oficio nomalments versada en ef asunto técnico comaspondienie.

En pste orden de ideas, se pueds concliir gue una invencion goza de nivel inveniivo cuando a los ofos
de un experto medio en ef asunfo de que se frate, se hecesila algo mas que la simple aplicacidn de
los conocimientos tEonicos en la matenia para legar & effa, es decir, que de conformidad con el estado
de fa técnica el invenio no sea consecusncia clara v directa de dicho estado, sino que signifigue un
avance o salto cusalitativa en la elaboraciin de la regla lécnica (Proceso 580-1P-2015 de 18 de agosio
de 2016).

—— . Aplicacidn industrial. - Significa gue un invento pueds ser producido o uliizado en cualguier actividad
DE -2 ~1}.::ommrwa a de senvicias. Este requisito de la invencidn encuentra su justificacian en el hecho de que
Jila goncesidn de una palente eslimula el desamollo y crecimiento. industrial, pmt.umndn beneaficios
ntimicos a quienes la exploten, por osto, sdlo son susceptibles do patentabifidad las invenciones
qm;:pﬁedan ser llevadas a fa praciica (Proceso 583-1P-2015 de 9 de sepliembre de 207186).
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constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de
obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invencion,
sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de |a tecnologia.

2. Elnivel inventivo y el estado de la técnica

2.1. En el presente caso, la patente de invencién “MONOHIDRATQ DE
DERIVADOS DE AZA-ADAMANTANO" solicitada a registro por ABBCIE
INC. fue denegada porque no habria cumplido especificamente con el
requisito de nivel inventivo, en ese sentide se desarrollara dicho concepto a
fin de conocer los alcances de este requisito.

2.2. En relacion a 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 nomalmente versada en [la materia lécnica
correspondiente. esa invencidn no hubiese resultado obvia ni se hubiese
derivado de manera evidente del estado de la técnica.”

2.3. 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 invencion, se hubiese
podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido
obvio para un experto medio en la materia de que se trate; es decir, para una
persona del oficio normalmente wversada en el asunto técnico
correspondiente,

2.4. En este orden de ideas, se puede concluir que una invenciéon goza de nivel
inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se
necesite algo mas gue 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 elaboracion de la regla
técnica ?

2.5. Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invencion el
Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion en las
Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina
sefiala los siguientes criterios®:

a) El nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia
tecnica de la invencion reivindicada cuya proteccion se pretende no
debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un técnico

3 De modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 141-1P-2015 del 20 de julio
de 2015.

__ Manual para el Examen de Sdlicitudes de Palentes de Invencion en las Oficinas de Propiedad
~Industrial de los Paises de la Comunidad Andina. Secrefaria General de la Comunidad Andina,
/Drganizacion Mundizl de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Segunda edicion,
Eﬁtmm Abya ‘Yala, Cluito, 2004, Po. 76-78. Disponible &nt
hitetAuvew. comunidadandina. org/public/patentes. pdf. {Consulta: 18 de agosto de 2016).

—
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b)

con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la presentacion
de la solicitud o de la prioridad reconocida.

Proceso 36-IP-2019

o no; no hay respuestas intermedias. La existencia o inexistencia de
alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no
el nivel inventivo.

c)

El examinador debe determinar si la invencion reivindicada es inventiva

tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invencion
cercano.

d)

El examinador al efectuar el analisis debe evitar cualquier tipo de
subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales. En

carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la
invencion definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica mas

Si se ha determinado que la solicitud de patente de invencion no

cumple con el requisito de novedad, ya no sera necesario evaluar el
el estado de |a técnica.

e)

nivel inventivo, debido a que no existen diferencias entre la invencion y

En la mayoria de los casos, el estado de |a tecnica mas cercano al que
debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo, se

encuentra en el mismo campo de la invencién reivindicada o frata de
solucionar el mismo problema o uno semejante.

2.6. Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar si
la invencion reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica,
se debe recurrir en lo posible al metodo problema - solucidn, el cual
contempla las siguientes etapas:
(1)

Identificacion del estado de la técnica mas cercano:

En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta:
;qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invencion y
el estadlo de la técnica mas cercano?

(i)

Identificacion de las caracteristicas técnicas de la invencion gue son
diferentes con respecto a la anterioridad:

Las diferencias, en términos de caracteristicas técnicas, que advierta
invencion.

—
- S,
E

el examinador entre la invencion reivindicada y el estado de la {écnica

(i) Definicién del problema técnico a solucionar sobre |a base del estado
u’li;"
(5

mas cercano constituye la solucién al problema técnico que plantea la

de la técnica mas cercano:

Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de la
solucion, porque elio determinaria que la solucidon sea evidente.
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- En determinadas circunstancias, el problema técnico debera ser

replanteado en funcion de los resultados de la blsqueda de
anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partio el
solicitante puede ser diferente al estado de la técnica mas cercano
utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo.

(9

La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la
técnica en su conjunto existe alguna indicacién que lleve a la persona
versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica
mas cercano para resolver el problema técnico, de lal forma que
lleque a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s)
reivindicacion{es).

Una informacién técnica tiene siempre que ser considerada en su
contexto, no debe extrasrse ni interpretarse fuera de éste. Es decir,
que la caracteristica técnica que se esta analizando debe buscarse
en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el
oficio consideraria de todos mados (...)".*

La busgueda de informacion y/o documentos técnicos considerados
como antecedentes que se efectia debe ser a posteriori, tomando
como referencia la misma invencion. 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 la invencion.

La invencion 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 invencion 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 relacion técnica entre las distintas
caracteristicas...”®

“ .. Una composicion novedosa de AB donde A y B son conocidos de
manera independiente, serd 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 tal sentido, el examinador dehe plantearse las siguientes
preguntas:

l:l' HE(TF{E'T'J ;{I
&
\%

\ -__":::,

e "’/
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¢ Jestaba un técnico con conocimientos medios en la
materia en condiciones de plantearse el problema?;

o ;de resolverlo en la forma en que se reivindica?; y

e« ;de prever el resultado?

Si la respuesta es afirmativa en los fres casos, no hay nivel inventivo.

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

3. Notificacion de informes técnicos

3.1. Teniendo en cuenta lo sefalado en el presente proceso por el demandante
sobre la no realizacion de un segundo examen de patentabilidad luego de
haber presentado un nuevo capitulo reivindicatorio, resulta pertinente
desarrollar el presente tema.

3.2. A efectos de realizar el examen de patentabilidad, la norma andina preve la
posibilidad de que el examinador pueda solicitar informacion adicional; en
este contexto los Articulos 45 y 46 plantean dos supuestos que se explican
a continuacion:

3.3. El supuesto que se preve en el Articulo 45 es muy diferente del previsto en
el Articulo 46%. Con la notificacion inicial prevista en el Articulo 45, que es
obligatoria, se busca que el solicitante en base a su derecho de contradiccion
pueda responder al analisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de
patentes, siendo potestativo notificar al solicitante dos o mas veces "Cuando
la oficina nacional competente estimare que ello es necesario para el
examen de patentabilidad” (segunda parte del Articulo 45).

3.4. Elsupuesto del Articulo 46 no contempla obligacion de notificar al solicitante
los informes requeridos a expertos u organismos cientificos o tecnoldgicos;
sin embargo, en el marco del debido proceso es pertinente que el solicitante
pueda manifestar su opinion ante un informe técnico de una persona u
organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia
e influencia que tendrian dichos informes en el analisis de fondo, el Tribunal
hace primar el derecho de contradiccion del solicitante, advirtiendo que
siempre que se den estos informes tecnicos deben ser notificados a este
ultimo.

g El Articulo 46 de la Decisidn 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina, no indica expresamentes
que se debe notificar al peticionario el informe contentive de la experticia; sin embargo, de una lectura

- '|_ E‘ istematica v armonica de la mencionada Decision, asi como de una aplicacion consecuente del
/;} ‘}fkp‘ jihmpm de contradiccidn en el trdmite administrativo de concesién dé patentes, se desprends que
/4 @-.- |¢rnpre que s pidan informes en el marco del Aticulo 46 se debe dar traslado al solicitante.
| & i & 2 \
I~ an 0)
S‘E{;RET& Ria ||
. ‘,':- ks ¥ | ?
W2, -
b f":.‘u i 3 ..
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3.5. No obstante lo anterior, el Tribunal advierte que si la oficina de patentes
solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en
relacion con el primer informe, es obligatoria la notificacién al solicitante si
dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los
contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la
conclusion ya planteada. A contrario sensu, si el segundo o posteriores
reproducen la conclusion del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos
o diversos elementos, no existe la obligacion de notificacion, ya que no
habria ninguna vulneracion al derecho de contradiccion.

3.6. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se
sigue la regla anterior en relacion con el ultimo o Unico informe rendido en
primera instancia; es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se
genera la obligacién de notificacion; pero si contiene elementos nuevos o
diversos asi se reitere la conclusion, es obligatoria la naotificacién al
solicitante para salvaguardar el derecho de contradiccion. Lo mismo
ocurriria en relacion con el primer informe en segunda instancia si se solicitan
subsiguientes.

3.7. En consecuencia, la oficina de patentes siempre que pida dichos informes
debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados,
preservando el derecho de contradiccion en los tramites administrativos, ya
gue se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la
oficina de patentes.

3.8. Es importante resaltar que en que el marco del Articulo 46, un experto
externo es aquel gue no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse
contratos de prestacion de servicios, o cualguier otro gue no tengan relacion
de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico.

3.9. Ademas de lo anterior, el Tribunal considera importante resaltar que tampoco
serfa necesaria la notificacion del segundo o posteriores informes técnicos
cuando la autoridad nacional competente advierta que la solicitud que origind
el requerimiento de nuevos informes técnicos fue presentada con propdésitos
eminentemente dilatorios.

3.10. En efecto, si el solicitante de una patente, cada vez que estuviera frente a un
informe técnico desfavorable, insistiera una y otra vez, presentando nuevas
reivindicaciones que modifican la solicitud de patente anterior, el
procedimiento se volveria interminable y con evidente propdsito dilatorio, sin
embargo, la oficina nacional competente tiene que resolver, lo gue implica
en estos casos dejar de notificar el Gltimo informe técnico.

4, El papel del técnico medio en la materia. Proscripcion del analisis tipo
“hindsight” o "ex post facto”

4.1. En el proceso interno ABBVIE INC. sustenia que en el estudio de
patentabilidad realizado por la autoridad nacicnal competente analizd el

,ﬁ’—;; _requisito de actividad inventiva evaluando la invencién en base a la
/{-._,;"*' o i retrospectlwdad En tal sentido, es pertinente analizar el tema sefalado.
.":"j;.? r "‘1\"
| =
[

SECRETARIA ”I 5

N ‘z‘."‘f O
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4.2.  ElTribunal considera que es importante resaltar el papel del técnico medio
en la materia, o aquel sujeto formado en un area técnica con conocimientos
normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo
siguiente para un adecuado analisis del nivel inventivo.

4.3. El analisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendria un
genio 0 un personaje con un conocimiento e instruccion mas alla de la "media
normal” en la materia que se trate. Esto tiene una importante razén, se esta
buscando que no exista “obviedad”, y esto s¢lo se logra si se parte de
conocimientos estandares para una persona de oficio en el campo técnico
respectivo.

4.4. El analisis del nivel inventivo en relacién con la figura del técnico medio en
la materia, impone la “ficcién” para el examinador de ubicarse en el estado
de la técnica que existia al momento de la solicitud de la patente de invencién
o de la fecha de prioridad. Esto es de suma importancia, ya que se debe
generar un mecanismo idoneo para que esto se logre; es decir, es imperativo
para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientacion adecuada,
de conformidad con la situacién del arte al momento de la solicitud, para que
un técnico de "hoy en dia” pueda retrotraerse faciimente a dicho momento.
Por lo tanto, el analisis de patentabilidad debe mostrar claramente el
mencionado analisis retrotraido del nivel inventivo.

4.5. En tal sentido, el analisis de tipo hindsight o ex post facto es unc de los
inconvenientes que existen durante la evaluacion de una solicitud de
patentes, para determinar si esta cumple con el requisito de nivel inventiva;
debido a que el analisis que efectia el técnico medio en la materia es
particularmente subjetivo®, siendo necesario que los conocimientos en el
estado del arte que este posee sean determinados al momento de la
solicitud de patente de la invencidn o de |la fecha prioridad y no cuando se
efectiia el analisis del nivel inventivo.

4.6 En relacion con lo antes expuesto, el analisis de patentabilidad realizado por
la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos. Es decir,
que para analizar el nivel inventive de la patente solicitada se use la figura
del técnico medio en la materia y un analisis retrotraido del nivel inventivo,
que no resulte a posteriori; esto es, hindsight o ex post facto

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por la Sala
consultante al resolver el proceso interno 11001032400020160010900, la que
debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto
en el Articulo 35 del Tratado de Creacién del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.

2 QUINLAN, Zacary. Hindsight Bias in Patont Law: Comparing the USPTQ and the EPO. Fordham

e

=\ D gn International Law Journal (2014) Volume 37, Issue 8, Article 3. New York, pp. 1794-1795.
//.;; Qii'-?' & < ,fgigpunible en hitp:/fir lawnet. fordham.edu/cgifviewcontent.cgi?aricle=23604&context=ili. (Consulta; 18
La] g ggosto de 2016),
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La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopcidn de acuerdo con lo dispuesto en el ultimo parrafo del

Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

é‘l [ T
Cecilia Luisa Ayllén Quinteros uis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADA MAGISTRADO
IL |
( \
é? [.’Z{ﬁq I RL \
mbrano Hugo Ramire-Gomez-Apac
MAGISTRADO

Hernan ?f igo R
STRADO

De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
Interpretacion Prejudicial el Presidente (e) y el Secretario.

presents

Luis Rafael Vergara Quintero Luié_FeIipe J’;\gu'ilar Feijod
PRESIDENTE (e) SECRETARIO

MNotifiquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretacion
Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion

en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

| PROCESO 36-IP-2019 |
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 23 de octubre de 2019

Proceso : 172-1P-2019
Asunto : Interpretacion Prejudicial
Consultante : Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa

y Social Administrativa Primera del Tribunal
Supremo de Justicia del Estado Plurinacional

de Bolivia
Expediente de origen 1 168687-C
Expediente interno
del consultante : 04/2018-CA
Referencia : Nulidad del registro de la marca LIX2 (mixta)
Magistrado Ponente : Hugo R. Gémez Apac

VISTOS

El Oficio N® 93/2019 del 11 de abril de 2019, recibido via courier el 22 del mismo
mes y afio, mediante el cual, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa
y Social Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado
Plurinacional de Bolivia solicitd Interpretacion Prejudicial del Literal a) del
Articulo 136, y Articulos 137 y 172 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N® 04/2018-CA; vy,

El Auto del 26 de junio de 2019, mediante el cual este Tribunal admitio a tramite
la presente Interpretacién Prejudicial.
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Proceso 172-1F-2018

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante :  Embotelladora América S R.L.

Demandado 1 Servicio Nacional de Propiedad Intelectual
—5SENAPI— del Estado Plurinacional de
Bolivia

Tercero interesado ;. Gianfranco Pallagcro Macif

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revision de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto
del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos
son los siguientes:

1. Si el sefior Gianfranco Pallaoro Nacif al solicitar y obtener el registro de la
marca LIX2 (mixta), tendria la intencién de realizar actos de competencia
desleal por confusion con los productos LIX2 presuntamente
comercializados por Embotelladora America S.R.L. desde el afio 2013.

2. Si procede declarar la nulidad de la marca LIX2 (mixta) por haber sido
presuntamente obtenida de mala fe.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitd Interpretacion Prejudicial del Literal a) del

Articulo 136, y Articulos 137 y 172 de la Decision 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina.’ Procede la interpretacion solicitada con excepcion del

! Declsion 486 de la Comision de la Comunidad Andina, -

‘Artlculo 136.- No podrén registrarse como marcas aqguellos sigros cuyo use en el comercio afectars

indabidaments un derecho de fercero, en parficular cuando;

&) sgean dénticos o se asemaojon, a una marca anfariormente solicifada pars registro 0 registradsa
par wn lercerg, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto
da los cuales af use de ls marca pueds causar un nesgo de confusicn o de asociacidn;

(-

“Artlewle 137.- Cuando la oficing nacional competenta fenga indicios razonables que le permitan
infarir gua un regisiro se hubiese solicitado para perpefrar, faciifar o consolidar un aclo de
compelfencia desleal, podré denegar dicho registro.”

“Arfleulo 172.- La sutondad nacional competente decratard de oficio o & solicilud de cualguier
persona ¥ en cualguier momento, la nulided absolufs de un regisfro de marca cuando se hubiess

/,,-— congedido en contravencian con lo dispuesta an los artfeulos 134 primer pérrafo y 135,
L \
Ly

{// a auterdad nacional campelente decrelsrsd de oficio o & solicifud de cualguier parsona, la nulidad
14 ) (1os -t ativa de un registra de marcs cuando se hubisse concedido en confravencidn de lo dispuesto en
i E b O H'l,I
II. t ; \
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Literal a) del Ariculo 136 de la Decisidn 486 de la Comisidon de la
Comunidad Andina, por cuanto no es materia controvertida |a
irregistrabilidad de un signe por confusién con una solicitud o registro
marcario previo.

2. De oficio, se interpretaran el Articulo 258 y el Literal a) del Articulo 259 de
la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina? a fin de
desarrollar el tema sobre competencia desleal por actos de confusion, por
ser objeto controvertido dentro del proceso interno, y, ademas, para dar
respuesta a las preguntas realizadas por la Sala consultante,

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia
desleal.

2. Lanulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe.

3 Respuestas a |las preguntas formuladas por la Sala consultants.

E. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de
competencia desleal

1.1. Embotelladora América SR.L. sefiald en su demanda que el sefior
Gianfranco Pallaoro Nacif habria obtenido el registro de la marca LIX2
(mixta) con la intencion de perpetrar un acto de competencia desleal en su
contra, debido a que la marca obtenida seria confundible con los productos
presuntamente comercializados desde el afio 2013, por lo que resulta

af articulo 136 ¢ cusndo éste se hubiera efectuads da mala fa. Esta accidn prescribird s los cinco
afios contados desde fa facha de concasidn del regisiro impugnads.

Las scciones pracedenfes ne afecfardn las que pudisran corresponder por dafos y peruicios
conforme a fa legisfacién intama.

No podrs declararse la nulidad del registro da una marca por causales gue hubiesen dejsdo de ser
aplicables al empo de resolverse la nulidad.

Cuando uns causal de nuiidad sdlo se aplicars 8 uno o a alguncs de les praductos o servicios para
lps cuales ls marca fue regisfrada, se declarard la nulidad dnicaments pars esos productos o
servicins, v se eliminaran del registro de la marca.”

ra

Declsién 486 de la Comision de la Comunidad Andina, —

“Artlewle 258.- Se considers deslesl todo acfo vinculads a la propiedad industnal reslizado en ef
ambifo empresarial gue sea confrario & los Usas ¥ préclicas honestos.”

“Articulo 253 - Constituyen sclos de competenoa desleal vinculados a la propiedad industnal, entre

e olros, los siguientes:.
.-' e T
“DE Q
1,::'.T'tjb‘ cualquier acto capaz de crear una confusidn, por cuslgwer medio gue sea, respecto dal
C:I : '-J:J_; -‘" \\ \ establecimiento, los productos o I achivided induslial o comercial de un competidar (..)"
:E—“ Y A
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1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.8.

pertinente analizar el presente tema.

El Articulo 137 de la Decision 486 dispone que:

"Cuando fa oficina nacional competente tenga indicios razonables que le
permitan inferir que un registro se hubjese solicitadlo para perpetrar, facilitar
o consolidar un aclo de competencia desfeal, podrd denegar dicho regisiro.”

Definicidén de competencia desleal

Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe
empresarnal, confrario al normal desenvolvimiento de las actividades
econdmicas basado en el esfuerzo empresarial legitimo. Sobre el particular,
el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y practicas
honestos aguellos que se producen con |a intencion de causar dafio o de
aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidors.

Un empresario puede captar mas clientes si ofrece en el mercado
productos o servicios a8 menores precios, de mejor calidad, en mayor
variedad y/o de mas facil acceso, todos estos beneficios que pueden
resumirse en un solo concepto: eficiencia econémica. Esta eficiencia se
logra mejorando la administracion de la empresa; investigando e
innovando; reduciendo |os costos de produccién; optimizando los canales
de comercializacion; contratando a los mejores trabajadores, proveedoras
y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa idéneos y oportunos, ete.

El esfuerzo empresarial legitimo, expresado como eficiencia econémica, da
como fruto |la atraccion de clientes y el incremento de las ventas. El dafio
concurrencial licito ocurre precisamente cuando un empresario atras una
mayor clientela —lo que supone |a perdida de clientes de otro u otros
empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en &l mercado algo mas
atractivo de que lo que ofrecen sus competidores. Y esta es la virtud del
proceso competitivo: la presion existente en el mercado por ofrecer las
mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en beneficio de
los consumidores.

Lo ilicito, v gue constituye un acto desleal o de competencia desleal, es
atraer clientes o danar al competidor, no sobre la base del esfuerzo
empresarial legitimo (eficiencia economica), sino debido a actos contrarios
a la buena fe comercial, actos que atentan contra el nomal
desenvolvimiento de las actividades economicas que pueden perjudicar
igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la induccian
a error (actos de engafio y de confusion), la denigracion al competidor (con
informacién falsa), la explotacion indebida de la reputacion ajena, la
violacién de secretos comerciales, entre otros similares.

v

e

G»

. Al respecto, ver Proceso 38-IP-98, publicado en la Gaceta Cficial del Acuerdo de Cartagana N>

'-3;\419. de 17 de marzo da 1939,

L
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1.7. De conformidad con lo establecido en el Articulo 258 de |a Decision 486, se
considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en
el ambito empresaral que sea contrario a los usos y practicas honestos.
Segun lo establecido en el Literal a) del Articulo 259 de la nomma
comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la
propiedad industrial, entre otros;

"cualguier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio gue sea,
respecto del establecimiento, los productos o Ja aclividad industrial o
comercial de un competicdor."

1.8. De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuales
actos se consideran desleales. Sera desleal todo acto vinculade a3 la
propiedad indusirial que realizado en el ambito empresarial sea contrario a
los usos y practicas honestos®.

1.9. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y practicas honestos, el
Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente,
cuando se actia con la intencion de causar dafio o de aprovecharse de
situaciones que puedan perjudicar al competidors,

1.10.El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe
comercial, es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe gue debe
prevalecer entre los comerciantes y que responde a una praclica que
atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad v
sinceridad®.

1.11. La doctrina juridica sefiala gue para que un acto pueda ser constitutivo de
competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales:
un acto de competencia (la finalidad concurrencial del acto), y que este acto
de competencia sea calificable como dasleal (el medio empleado para
competir vy atraer la clientela es desleal)’. Veamos en detalle ambos
elementos:

a}l Es un acto de competencia porque la realiza un competidor en &l
mercado con la finalidad de atraer clientes.

b) Es desleal porque en lugar de atraer clientes sobre |a base de la
eficiencia economica (esfuerzo empresarial), o hace a través de

e meodo referencial, ver Interpretacion Frejudicial recaida en el Proceso 217-IP-2015 dol 24 de
agosto de 2015,

g Ifederm.

i

Jorge Jaeckel Kovaks, Apuntes sobre Competencia Desleal, Seminarios 8. Cenfro de Estudios de
Derscho de fa Competencia, Universidad Javeriana, Bogota, 1995, p. 45.

— 0 é'::l'ﬁ L Jorge Jasckel Kovaks y Claudia Montoya MNaranjo, La desisalfad en la competencia dasfeal. Qué as,
:-;;lrs'" '-"'{; “o. como se establece en las nommas, qud se debe probar y quidn Iz deba probar En, Rev. Darecho
s A 9 Compatencia, Bogotd, vel. 8, N° 8, enere-diclembre 2013, p. 143,
/ ! P\
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métodos deshonestos, contrario a la buena fe empresarial, como la
induccién a error (actos de engaiio y de confusion), el descrédito o
denigracion del competidor (con informacion falsa), la explotacién
indebida de la reputacion ajena, la comparacion indebida, la imitacion
sistematica, |la viclacion de secretos comerciales, entre otros.

El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento
de las actividades econdmicas en el mercado, por lo que afecta (dafio
efectivo o dafio potencial) al competidor o competidores, a los
consumidores y al interés general. La competencia desleal afecta el normal
desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe.

1.12.La legislacién andina trata de prevenir conductas que atenten contra los
usos mercantiles honestos: por tanto, la proteccion a los competidores, al
publico consumidor y al interés general, en relacién con una competencia
deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un
correcto funcionamiento del sistema competitivod.

1.13.En el Articulo 259 de la Decision 486 se consideran los actos de
competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual que, como ya se
dijo, no configuran una lista taxativa los siguientes:

*a) cualquier acto capaz de crear una confusién, por cualquier medio
que sea, respecto del establecimiento, los producfos o la actividad
industrial o comercial de un competidor;

h) las aseveraciones falsas, en el gjercicio del comercio, capaces de
desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial
o comercial de un competidor; o,

&} las indicaciones o aseveraciones cuyo emplec, en &l gjercicio del
comercio, pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el
modo de fabricacion, las caracteristicas, I3 aptitud en el emplec o Ia
cantidad de los productos.”

1.14 Los actos de competencia desleal por confusion, recogidos en el Literal a)
previamente citado, gozan de las siguientes caracteristicas®:

(iy Mo se refiere propiamente al analisis de confundibilidad de los signos
distintivos, aungue pueden presentarse siluaciones en que |a
imitacion de un signo distintivo genere riesge de confusion o
asociacion en el publico consumidor. No se trata de establecer un
analisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que
esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de
determinar si dichos actos, en relacién con un competidor

L Ibidem.

—
o v D Eﬁ"‘h"a Wera mado refarencial la Interpretacion Prejudicial expedida en al Procaso 110-1P-2010 de facha 11

sabk S . de noviembre de 2010
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1.15.

determinado, generan confusion en el publico consumidor respecio
del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial
de un competidor.

(i) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusion por
cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar
diversas maneras de crear confusion respecto de los productos o la
actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto,
darse en forma de arificios, engafios, aseveracionas, envio de
inforrmacion, imitacidn, productos, envases, envolturas, etc. En este
sentido, la utilizacion de un signo distintive ajeno para hacer pasar
como propios productos ajenos es considerada como una practica
desleal.

I:iii} Para c:atalogar un acto como desleal, es condicion necesaria gue los
campetidor&s CONCUITaN &n un mismo mercado, puestﬂ que, 51 No hay
cnmpetenc‘ra; es decir, si los actores no concurren en un mismo
mercado no s podria hablar de com petencia desleal. En ralacion con
aste punto, el Tribunal ha manifestado:

‘En todo caso, procede tener en cuenia gue, a los fines de juzgar sobre
la deslealtad de jos actos capaces de crear confusion, es necesario
que los establecimientos, los productos o la aclividad industrial o
comercial de los compelidores concurran en un mismao mercado. En
la doctrina se ha dicho sobre el particlilar que "para que un acto sea
considerado desleal, es necesario que la actuacién se haya producido
en el mercado, esta acluacion sea incorrecta y pueda perjudicar a
cualquiera de los paricipanfes en el mercado, consumidores o
empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio
sistema competitivo. (...) para que el sistema competitive funcione hay
que obligar a compelir a los empresarios e impedir gue al compelir
utilicen medios que desvirfuen el sistema competitivo en s (..)"
(FLINT BLANCK, FPinkas: “Tratado de defensa de la libre
comﬁg:‘encia"; Pontificia Universidad Cafdlica del Pera, Lima, 2002, p.
i 7 Rk

El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la
Decision 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad
industnal, ha manifestado: "En un regimen de libre competencia, se justifica
gue, en el encuentro en el mercado entre |a oferta de productores y
comerciantes y la demanda de cdlientes intermedios y consumidores, un
competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestacion de sus
Servicios, una posicion de ventaja frente a ofro u otros, si ha obtenido dicha
posicion a través de medios licitos (...)""

a

Bk ﬁ
Ve LN
7D .

Y

De modo referencial, ver Interpretacion Prejudiosl recaida en el Froceso 116-1P-2004 de fechs 13
de enerode 2005.

Ver a2 modo referencial la Interpretacion Prajudicial expadida en el Procese 110-P-2010 de facha 11

A '{che noviembie de 2010
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1.16. La licitud de medios, en el ambito vinculado con la propiedad industrial,
significa que la conducta competitiva del agente econdmico debe ser
compatible con los usos y practicas consideradas honestas por quienes
participan en el mercado, toda vez que la realizacion de actos constitutivos
de una conducta contraria al citado deber de correccion provocaria
desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaria negativamente
los intereses de competidores y consumidores,

1.17.La disciplina de estos actos encuentra asi justificacion en la necesidad de
tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por |a via de
ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios gue
pudieran derivar de su ejercicio abusivo.

1.18.Con relacion a los actos de competencia desleal por confusion, cabe
reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad
entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez
que tal situacion se encuentra sancionada por un régimen especifico, sino
a la confusion que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo
que concierne al establecimiento, los productos o la actividad economica
de un competidor determinado, impidiéndale elegir debidamente, segun sus
necesidades y deseos.

1.19.En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del Articulo 137,
debera probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar
o consolidar un acto de competencia desleal.

2.  La nulidad relativa del reglstro de marca obtenido de mala fe

2 1. Embotelladora América S5.R.L. solicitd que se declare la nulidad de la marca
LIX2 (mixta) por mala fe en la solicitud del registro. Por consiguiente, resulta
pertinente analizar el presente tema.

2.2 El segundo péarrafo del Articulo 172 de |a Decision 488, establece lo
siguiente:

“Articulo 172.- (..}

La autoridad nacional competente decretard de oficio o a solicitud de
cualguier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se
hubiese concedido en contravencion de lo dispuesto en el artfculo 136 0
cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta accion prescribira a
los cinco afios contados desde la fecha de concesién del registro
impugnado.”

Enfasis agregado.

e 3, La nulidad relativa, contemplada en el segundo parrafo del Articulo 172 de
e las DE v la Decision 486, puede ser iniciada de oficio o por cualquier persona
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interesada, y ante cualquiera de los siguiente dos supuestos:

() El primero esta referido al registro otorgado gue contraviene alguna
de las causales establecidas en el Articulo 136 de |la Decision 486.

(i) El sequndo esta referido al registro otorgado que ha sido formulado
de mala fe.

2.4. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el dmbito del
derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha
consagrado como un principio general y basico de los sistemas juridicos;
es aquella maxima fundamental que permea todo el sistema juridico. El
ordenamiento juridico comunitario andino no escapa de esto, asi que
también se encuentra montado sobre dicho principio. 2

2.5. El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho
como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin
causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden juridico que
como tal, debe regir no sélo las relaciones contractuales sino también
cualquier actuacion en la vida de relacion de los sujetos de derecho. Se trata
de un postulado gue, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no
contempla excepciones en su aplicacion. La buena fe es concebida como la
conviccion o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo
contrario de la actuacién de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por
medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente
concebidos y, sobre todo, con la intencién de actuar en provecho propio y en
perjuicio del interés ajeno.’?

2.6. Para determinar si una persona obrd con mala fe es necesario que su
actuacion sea consecuencia de la intencién o de la conciencia de violar una
disposicién legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.™

2.7. Se presume gue todo comportamiento estd conforme con los deberes que
se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme
inobservancia debe probaria, para con base en elle deducir las especificas
consecuencias juridicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume
ademas, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con
la intencidén de causar dafio, de violar una disposicién normativa o de
abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda
afirmar |o contrario debe probarlo. '™

= Véase, de modo referencial, Procsso 67-1P-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 18,
B Ibidem

14 i
2 Ibidem.
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2.8. Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada.
Ademas, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento
andino de Propiedad Industrial propugna por el disfrute de los derechos de
manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro debe
estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas juridicas
de concesidn de derechos de la marca.’®

2.9. Lamencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier
conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento juridico, la
competencia en el mercado o hacer dafio a un competider determinado.'”

2.10.La buena fe es un principio general de derecho que debe gobemnar todas
las actuaciones en el ambito comunitario, de manera que la autoridad
nacional competente, al analizar el caso bajo estudio, debe determinar si la
actuacion se surtié de buena fe o mala fe y, en consecuencia, establecer la
nulidad del registro de marca.'®

2.11.De otro lado, el aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno
puede ser el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego
todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el
mercado. En este sentido, el ordenamiento juridico comunitario no puede
validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de mala fe, el
envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es
notorio en cualquiera de los paises miembros.™®

2.12. El andlisis que se realice debe partir de "indicios razonables" que permitan
llegar a la conclusién de que el solicitante del registro actud de mala fe, es
decir, con la clara intencidn de aprovecharse de manera indebida del
posicionamiento o de la capacidad de distintividad, de penetracion en el
mercado o de recordacion del correspondiente signo distintivo.?

2 13. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisién del
que, por via de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el
registro se solicitd con el animo de aprovechar toda la carga economica, de
penetracion en &l mercado vy de calidad de los productos y servicios que
conlleva una marca, sobre todo si dicho signo distintivo ha generado
recordacion el pablico consumidor o ha alcanzado el estatus de notono. Por
tal razon, se debera analizar, entre ofros factores, el conocimiento previo
que tenia el solicitante del signo idéntico o similar a la marca, lo que se
podria concretar con compras realizadas del producto o visitas a los sitios

el \féaze, de modo referencial, el Froceso §7-IP-2015 del 13 do mayo de 2015
H Itridarm.
i Véasa, de modo referancial, el Proceso 12-1P-2015 del 21 de agoste de 2015,

- 18 Wégse, do modo referencial, el Proceso 67-1F-2015 del 13 de mayo de 2015,
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web de la marca; inclusive este conocimiento previo se podria inferir de la
participacion de los productos amparados por esa marca en espectaculos
de alto impacto masive mundial, como un mundial de futbol, unos juegos
olimpicos, conciertos televisados, entre otros. Esto tiene su razon de seren
la facilidad con que el mundo de la informacion genera datos al instante y
al detalle para la generalidad de la poblacidn y, porlo tanto, el conocimiento
de los productos y servicios es de muy facil acceso, inclusive en paises
donde no se han ingresado empresarialmente,?’

2.14_En consecuencia, el Tribunal advierte que si el solicitante de un registro
conocia perfectamente |a capacidad de distintividad, de penetracion en el
mercado, de funcion publicitaria y de recordacion que genera el signo que
pretende registrar, se configuraria asi un tipico acto de mala fe de
conformidad con lo expresado en |a presente providencia.

2.15.De acuerdo con lo expuesto, se debera analizar si |a solicitud de registro
de la marca LIX2 (mixta), incurrié en la causal de nulidad relativa referida a
la solicitud de registro presentada de mala fe, contemplada en el segundo
parrafo del Articulo 172 de la Decision 488,

3. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante

Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar
gue este Tribunal no brindara respuestas que resuelvan el caso concreto,
siendo que se limitara a precisar el contenido y alcance de las normas que
conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, asi como
tampoco calificara los hechos materia del proceso.

3.1. "2Cual es el alcance de los signos idénticos o semejantes para impedir
un registro y considerarlo de mala fe?’

Para responder a esta pregunta la Sala consultante debera remitirse a lo
sefalado en los Temas 1 y 2 del Apartado E de la presente Interpretacion
Prejudicial.

3.2. "sDe conformidad al art. 137 y 172 de la Decision 486, es valido
descartar documentacion especifica que demuestra las causales de
irregistrabilidad, argumentando solo su origen administrative?”

Con relacién a los medios probatorios se aplica el principio de |a "libre
valoracion de la prueba”, lo que significa gue no hay pruebas tasadas
(pruebas superiores) ni pruebas disminuidas (o pruebas de inferior
categoria). La autoridad tiene gue analizar y merituar en conjunto y de

manera integral todos los medios probatorios aportados y actuados.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7

3.8.
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"¢ Qué documentos o elementos probatorios son considerados como
indicios razonables?’

Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante debera remitirse a
lo sefialado en los Parrafos 2.12. a 2.13. del Tema 2 del Apartado E de la
presente Interpretacion Prejudicial

"6Qué se entiende por competencia desleal en el marco de la
normativa Andina?

Para responder a esta pregunia la Sala consultante debera remitirse a lo
sefnalado en los Parrafos 1.3. a 1.10. del Tema 1 del Apartado E de la
presente Interpretacion Prejudicial.

‘¢Para la procedencia de la competencia desleal, es necesario la
contraposicion de otro registro previo?

MNo.

‘¢ Que tipo de prueba o elementos de conviccién, configuran la
existencia de la mala fe prevista en el art. 172 de la Decisién 486, para
la procedencia de la mala fe como causal de irregistrabilidad?

Para responder a esta pregunta la Sala consultante debera remitirse a lo
sefalado en el Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretacidn
Prejudicial.

“2El hecho de registrar una marca como propia, de un producto que
ya se encuentra posicionado en el mercado por otra firma comercial,
es considerado conducta desleal?

Al tratarse de una pregunta que resuelve directamente el caso, no le
corresponde a este Tribunal pronunciarse al respecto. No obstante, la Sala
consultante debera remitirse a lo explicado enlos Temas 1 y 2 del Apartado
E de la presente Interpretacion Prejudicial.

‘¢ Es posible configurar como competencia desleal o mala fe los actos
de una tercera persona que habiendo sido antes dependiente de una
firma comercial, se encuentre trabajando con la firma competidora o
con la que registro la marca como propia?’

Al tratarse de una pregunta gue resuelve directamente el caso, no le
corresponde a este Tribunal pronunciarse al respecto; no obstante, la Sala
consultante debera remitirse a lo explicado enlos Temas 1 y 2 del Apartado
E de la presente Interpretacion Prejudicial.

N
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En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por la Sala
consultante al resolver el proceso interno 04/2018-CA, el que debera adoptarlo
al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo
35 del Tratado de Creacidn del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretacién Prejudicial se firma por los Magistrados que

participaron de su adopcién de acuerdo con lo dispuesto en el tltimo parrafo del
Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

/

Cecilia Luisa Aylion Quinteros uis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADA MAGISTRADO

i ¢\
| \
| \
Hugo R. Gémez Apac '
MAGISTRADO

De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secretario.

)
S

K\ph

uis Rafael Vergara Quintero Luis Felipe Agullar Feijoo

PRESIDENTE (E) SECRETARIO
\

Notifiquese a la Sala consultante y remitase copia de la presenté Interpretacion
Prejudicial a la Secretarfa General de la Comunidad Andina para su publicacion
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 23 de octubre de 2019

Proceso : 251-1P-2019
Asunto : Interpretacion Prejudicial
Consultante : Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa

y Social Administrativa Primera del Tribunal
Supremo de Justicia del Estado Plurinacional

de Bolivia
Expediente de origen ¢ SP-5 200009-2013
Expediente interno
del consultante ¢ 32/2017-CA
Referencia : Patente de invencion "US0 DE UN EXTRACTO

VEGETAL COMO PRINCIPIO ACTIVO PARA
LA ELABORACION DE UN PRODUCTO CON
ACTIVIDAD FARMACOLOGICA PARA EL
TRATAMIENTO DE LESIONES TISULARES Y
PROCEDIMIENTO DE OBTENCION DEL
EXTRACTO"

Magistrado Ponente : Hugo R. Gomez Apac

VISTOS

El Oficio N°® 193/2019 del 4 de junio de 2019, recibido via courier el 25 del mismo
mes vy afo, mediante el cual, 1a Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa
y Social Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado
Plurinacional de Bolivia solicito Interpretacion Prejudicial sin mencionar la
normativa comunitaria pertinente, a fin de resolver el proceso interno N°
~ *;1__135 ;Q2f2ﬂ1T -CA Y,
74 ‘l e
ha\-“ Ot EP}&M::: del 25 de seliembre de 2013, mediante el cual este Tribunal admitio a
& 4 tréﬁl’te la presente Interpretacion Prejudicial.
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A. ANTECEDENTES
Partes en el proceso interno

Demandantes : Adrian A, 5ainz Gutierrez
\aleria Lucia Sainz Prestel

Demandado ¢ Servicio Nacional de Propiedad Intelectual
—SENAPI— del Estado Plurinacional de
Bolivia

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revision de los documentos remitidos por |a Sala consultante respecto
del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos
son los siguientes:

1.  Silasalicitud de patente de invencion "USO DE UN EXTRACTO VEGETAL
COMO PRINCIPIO ACTIVO PARA LA ELABORACION DE UN
PRODUCTO CON ACTIVIDAD FARMACOLOGICA PARA EL
TRATAMIENTO DE LESIONES TISULARES Y PROCEDIMIENTO DE
OBTENCION DEL EXTRACTO" solicitada por Adrian A. Sainz Gutiérrez y
Valeria Lucia Sainz Prestel, cumpliria con los requisitos de patentabilidad,
especificamente con el requisito de novedad.

2.  Si |a patente de invencion "USO DE UN EXTRACTO VEGETAL COMO
PRINCIPIO ACTIVO PARA LA ELABORACION DE UN PRODUCTO CON
ACTIVIDAD FARMACOLOGICA PARA EL TRATAMIENTO DE
LESIONES TISULARES Y PROCEDIMIENTO DE OBTENCION DEL
EXTRACTO" solicitada ante el SENAP] el 22 de agosto de 2013 por Adrian
A Sainz Gutierrez y Valeria Lucia Sainz Prestel, seria o no una divulgacion
inocua, al haberse publicado en Espania otra patente con el mismo objeto
de invencion y por los mismos solicitantes, cuya fecha de publicacion es 12
de septiembre de 2012

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicité Interpretacién Prejudicial sin mencionar la
normmativa comunitaria pertinente.

2. De los asuntos controvertidos se desprende que |as normas involucradas
son los Articulos 14 y 16 de la Decisidn 486 de la Comisidon de la
Comunidad Andina', los cuales se interpretaran de oficio por cuanto la

e

Declslan 4868 de Ja Comision de la Comunidad Andina. -
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patente fue denegada por presuntamente no cumplir con los requisitos de
patentabilidad, especificamente el requisito de novedad.

3. Asimismo, de oficio se realizara la interpretacion del Ardiculo 17 de la
Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina,? a fin de desarrollar
el tema sobre las divulgaciones inocuas, por ser objeto de controversia en
el proceso intemo.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1.  Concepto de invencién y requisitos de patentabilidad.

2. Lanovedad: el estado de la técnica y la reivindicacion de prioridad.

3. Lasdivulgaciongs inocuas en el marco del procedimiento de registro de una
patents.

E. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

1. Concepto de invencién y requisitos de patentabilidad

1.1. En el proceso interno, la SIC considerd que la patente de invencion
solicitada por Adrian A. Sainz Gutiérrez y Valeria Lucia Sainz Prestel, no

cumplia con los requisitos de patentabilidad necesarios para su
otorgamiento; por lo tanto, se procede al analisis e interpretacion del

pracedimienta, en todos los campos de le tecnologia, siempre que sean nuevas. lengen nivel
invaniive y sean susceplibles de aplicacién industnal

“Articulo 16.- Una invencion se considerard nuevs cuando no estd comprendics en of esfado de Ja
técnica.

El estado de la técnica comprendera fode lo que haya sido accesible al pdblico por una dascripeion
azcfita v oral, utiizacidn, comercializacicn o cuslquier ofro medio anfes de s fecha de presanfacidn
de |3 solicifud d2 patente o, en su caso, de ls proridad raconocida,

Sdlo para el efacty do la doterminacion de la novedad, tambien se considerara dentro del astada de
la técnica, el contenido de una solicitud de patente en tréamile ante |5 oficina nacional compatente,
cuya fecha de presentacidn o de prioridad fusse anterior a fa facha de presentacion o de priondad
da la salicitud de patente que se esfuviese examinando, slempre que diche contanida esfd incluido
e la soliciud de fecha anleror cusndo ella se publiqus o hubjeso transcurido ef plazo previslo en
el articuio 40.7

= Decision 436 de la Comision de la Comunldad Andina. -

*Articulo 17.- Para efectos de deternynar la pafenfsbiided, no se tomard en consideracidn la
divufgacidn ocurnde deniro del afio precedente a la fagha de la presentacion de la soficitud en ef
Paiz Mismbro o dentro del affo precedente a la fecha da prondad, s ésta hubiese sido invocads.
siegmpre gue fal divilgacicn hubiese provenido de:

a) el inventor o su causahabiente;
b}  una oficing nacional competente que, en contravancidn de la norma que nge ls mafera,

’,._W publique el confenido de 1a solicifud de patente presentada por elinvenfor o su causahabianie;
VRN a,
O "xﬂ_ c)  un lercere gue hubiese obfenido Ja informacidon directa o indirecfaments del invenlor o su
":‘,"-,; causahabients.”
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Articulo 14 de la Decision 486, que establece:

“Articulo 14.- Los Paises Miembros otorgardn patentes para las
invenciones sean de producto o de procedimiento en fodos los campos
de fa tecnologia, siempre que sean nuevas, lengan nivel inventivo y sean
susceplibles de aplicacion industrial”.

1.2. Esimportante que consideremos la definicion de invencion como aquel nuevo
producto o procedimiento gue, como consecuencia de la actividad creativa
del hombre, implica un avance técnico.

1.3. Segun lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para gue
un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo
y ser susceptible de aplicacion industrial®.

1.4. Se debera considerar que toda solicitud de invencion debe cumplir con los
requisitos de novedad, nivel inventivo y |la aplicacion industrial, los cuales
constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de
obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invencién,
sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de |a tecnologia.

2. Lanovedad: el estado de la técnica y la relvindicacién de prioridad
2.1. Dado que en el presente caso se discute los alcances del estado de la

técnica al momento de analizar el requisito de novedad de una solicitud de
patente que reivindica prioridad, corresponde desarrollar el tema

La novedad de la invencion. - Es af atrbulo que lods solicilud de invencidn dehe poseer, la mismia
que esta determinada por la susencia de la tecnologla reivindicada en &l estade da g Menics, &3
decir, gue esta fecnoiogia no haya sido accesible al publice por wna descnpoidn oral o esonts, por
su ulliizacian, comercializacidn o cialguier ofro madio anfes de la presantacidn de una solicitied o
proridad raconocida, En ef ordenamients juridice comunidans anding, la novedad que se predica de
los inwenios debe ser absolufa o univorsal, osto es, en ralacidn con ef estado de la Eonica a mivel
mundial {Procaso S80-IP-2015 de 18 de agosto de 20716).

Nivel inventiva, - Urnta invencian gora da rivel inventive al ne denvar de manera evidente &l eslado
de ia fécnica, ni resulfar obvia para una persona entendids o versada en le maleria. Esfe requisito,
ofrece al exanunader la posthilidad de deferminar =i con los conacimientos fécnicos gue existian al
momento de fa invencién, so hubiese podido Negar ds manars evidente a la misma. o 31 el resuitado
hubiese sido obvio para un experfo medio en ls matera de que so frate, os docir, para una persona
del aficio normalmants versada an el asunfe ldenice correspendisnte

Ern osto orden de ideas, se puede concluir gue Una invencion goze de nivel inventivo cuando a los
gjos de un experto medio en el asunto de que sa frale, So necasita algo més que la simple aplicacian
da loz conocimienfos tdomicos en la malteris para legar a ells, ez decir, que de confornudad con ef
estado dz lg fécnica el invenfo no sea consecuancia clara v directa de diche sstade, sine que
signifique un avance o salto cualitalivo en la elaboracion de fa regla técnica (Proceso 580-1F-2075
de 18 de agosto de 2016).

Aplicacion indusfrial. - Significa gue un inventa pueds ser producido o wlilizade en cuslguier
aclividad productiva o de servicios. Esfe reguizito de la invencidn encusnira su justificacidn en af

:};,--:;—_;; - hacho do qua la concesidn de una patents astimula &l desarrollo y crecimiente industnal, procurando
;, pL OE _: . beneficios econdmicos a8 quienes la exploten, por esto. sdlo son susceplibles de patentahilidad las
i L s invenciones que puedan ser fevadas a s préctics (Procese 583-1P-2015 de § de zeptiembre do
Ay 2 B
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2.2.

2i3;

2.4,

2.5

propuesto.

Conforme a lo dispuesto por el Articulo 14 de la Decision 4864, los paises
miembros otorgaran patentes para las invenciones® (de producto o de
procedimiento) siempre que cumplan con los siguientes tres requisitos: ser
novedosa, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicacién industrial.

En esa linea, el Articulo 16 de la Decisién 4866 dispone que una invencidn
sera considerada nueva cuando no esté comprendida en el estado de Ia
técnica; es decir, que esta no haya sido accesible al pablico por una
descripcion oral o escrita, por su utilizacién, comercializacion o cualquier
otro medio con anterioridad a la presentacion de una determinada solicitud
de patente o pricridad reconocida.

El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion en las
Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina
define al estado de |a técnica en los siguientes términos:

"...el estado de la tecnica comprende el conjunto de las informaciones que,
a la fecha de presentacion o de prioridad, hubiere sido accesible al publico
por cualquier medio.™

En el ordenamiento juridico comunitario andino, la novedad que se predica
debe ser absoluta o universal, esto es, en relacién con el estado de Ia

i

Degision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.-

“Artieulo 14.- Loz Paises Miembros oforgardn patontos para las invenciones sean de producto o de
procedimiento en lodos log campos de ls tecnologia, siempre gue sean nuevas, tengan nival
inveniivo y sean suscoplibles de aplicacidn indusidial”

Aquelios nuevos productos o procadimientos gus, come consecuencia de la aclividad creativa del
hombre, suponen un avance tecnico.

Decisién 488 de [a Comlislén de la Comunidad Andina.-

“Articulo 16.- Lina invencidn se considerard nuevs cuando no estd comprandida en of estada de la
técnica.

Ef aztado da i2 léchica comprenderd todo o gue haya sido accesible al piblico por una deseripcion
escnls u oral, utilizacidn, comarcializacién o cualguier olre medio anles de la fecha de pressniacidn
da la soficilud de patente o, en su caso. de la prondad reconocida.

Sdélo para ef efecto de fa delerminacidn de la novedad, también se considerarad dentro del estado de
Ia técnica, el confenido de una soliciiud de patente en lrémile anle le oficina necional compelente,
cuya facha de pragentagiin o de priondad fuese anfenor 8 la fecha de presentacidn o de priordad
de a solicitud do patente que se estuviese examinando, siempre que dicho confenido esté incluido
en g solicitud de fecha anterior cuando ella so publigue o hubless franscurrido & plazo previsto en
el articulo 40.7

Manual para sl Examen de Soliciiudes de Patentes de Invencidn en las Oficinas de Propiedad
Industrial de los Paizes de la Comunidad Andina, Secrataria General de la Comunidad Andina,
Organizacidn Mundial de |a Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patertes. Segunda edicidn,
editorial Abya Ydla, Quita, 2004, . 54 Dizponible en:
http: ffenwir. comunidadandina.ora/StaticF iles/201 1661 8592 5libre_patentas pdf.

[Consulta: 25 do marzo da 2015),
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técnica a nivel mundial®,

2.6. En ofras palabras, para que una invencion sea novedosa se requiere gue
no este comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la
fecha de presentacion de la solicitud de patente o de la prioridad
reconocida, ni la innovacion ni los conocimientos técnicos que de ella se
desprenden hayan sido accesibles al publico, entendiendo que la difusion
de la informacion que se menciona debe ser detallada y suficiente para que
una persona versada en la matena pueda utilizar esa informacion a fin de
explotar la invencion®.

2.7. La fecha de presentacion de la solicitud de patente determina el momento
que la oficina nacional competente debe tener en cuenta para apreciar la
novedad, en el sentido de que tal fecha constituye un término ad-guem, o sea,
un momento hasta el cual la divulgacion del invento afecta el derecho a
obtener el privilegio de la patente. Si el invento que se desea patentar se hizo
accesible al ptiblico antes de |a fecha de presentacion de la solicitud, la oficina
nacional competente no puede otorgar Ia patente ya que el invento careceria
de novedad.

2.8. Adicionalmente, I3 fecha de presentacion de la solicitud de patente no solo se
refiere a la que constare en la solicitud, sino también a la de la priondad
reconccida por el Articulo 9 de la Decisién 486. La oficina nacional
competente tiene la obligacidon de determinar en primera instancia la fecha a
partir de la cual se podra realizar el analisis comparativo de la invencién con
el estado de la técnica existente.

2.9. El derecho de prioridad podra basarse en una solicitud anterior, validamente
presentada ante la oficina competente siempre y cuando en esa solicitud
no se haya invocado un derecho de prioridad previo. En caso de
presentarse este supuesto, la presentacion de la solicitud posterior
implicara el abandono de la solicitud anterior respecto a |la materia coman
de ambas solicitudes.

3. Las divulgaciones inocuas en el marco del procedimiento de registro
de una patente

3.1. Dado que en el presente caso se discute si la publicacion de la solicitud
extranjera —realizada por Adrian A. Sainz Gutiérrez y Valeria Lucia Sainz
Prestel— es o no una divulgacién inocua comprendida dentro de las
excepciones contempladas en el Articulo 17 de la Decisién 486,
corresponde desarrollar el tema propuesto.

: Wer, do modo referencial, la Interpretacian Prejudicial 380-1P-2015 del 18 de agosto de 2016

.:-.-"'E‘ F"L‘ DE d‘:}t\\ Wer Interpretacion Prejudizial recaida an el Proceso 9-1P-2014 del 13 de mayo de 2014,
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2

3.3.

3.4

3.5

Conforme a lo dispuesto por el Articulo 14 de la Decision 4867°, los paises
miembros otorgaran patentes para las invenciones'' (de producto o de
procedimiento) siempre que cumplan con los siguientes tres requisitos: ser
novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicacion industrial.

En esa linea, el Articulo 16 de |la Decision 486 dispone que una invencion
sera considerada nueva cuando no esté comprendida en el estado de la
técnica; es decir, que esta no haya sido accesible al publico por una
descripcion oral o escrita, por su utilizacion, comercializacion o cualquier
otro medio con anterioridad a la presentacion de una determinada solicitud
de patente o prioridad reconocida.

El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invencién en las
Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina
define al estado de la técnica en los siguientes términos:

* el estado de la técnica comprende el conjunto de las informaciones
que, a la fecha de presentacién o de prioridad, hubiere sido accesible
al publico por cualquier medio.”?

En el ordenamiento juridico comunitario andine, la novedad que se predica
debe ser absoluta o universal; esto es, en relacion con el estado de la

Decision 488 de la Comlislén de la Comunidad Andina.

“Articulo 14.- Los Pafses Miembras olorgardn patentes pars las invencionss sean de productc o de
procedimionto en fodos los canpos de fa lecnolegia, sempre gue sean huevas, lengan nivel
invenfivo y sean suscephibles de aplicacidn industaal.”

Aquelios nuevos producios o procedimisntos que, como consscuencia de la actividad creativa del
hombre, supanen un avancea tconico.

Declsian 4868 de la Comision de la Comunidad Andina.

“Artleufo 16.- Ung invancidn se considerard nweva cuando no esta comprendida en sl sslado de iz
técnica.

El'astade de la Monica comprenderd todo lo que haya sido accesible &l pliblice por una descripeion
escrita u oral, ulilizacion, cormercializacian o cualguiar otro medio antes de la fecha de presentscidn
de la soficiiud de pafents o, on su caso, de la pricridad reconocids,

Sdlo para &l afecte de la detorminacion de [z novedad, lambien se considerard denlro del estado do
la técrica, el confenide de una soficifud de patente en frdimife anle la oficing nacional compelents,
cuya fechs de presentacidn o de prioridad fuese anteror g lg fecha de presenfacitn ¢ da prordad
de la solicitud de paiente que se estuvisse sxaminande, siampre que dicho contenido esté incluido
e la solisitud de fecha anteror cuando ella se publigue o hubiese franscurrido =/ plaza pravisio an
el artfeula 40,7

Manual para &l Examen de Solicihudes de Patentes de Invencién en las Oficinas de Propiedad
Industrial de los Paisés de la Comunidad Andina. Secrataria General de la Comunidad Andina,
Organizacidn Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes, Segunda edicidn,
editorial Abya Yala, Quuito, 2004, p- 54. Disponible e
hwtwiw comunidadanding. org/StaticFles201 1661 65825(bra_ patantas pdf.

neulta: 19 de febrero de 2018).
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técnica a nivel mundial4.

3.6. En consecuencia, también se considerara dentro del estado de |a técnica,
el contenido de una solicitud de patente en tramite, presentada ante
cualquier oficina nacional competente —en cualquier fugar o idioma—. En
efecto, en virtud del caracter absoluto o universal de la novedad requerida,
se dehe tener en cuenta toda divulgacion realizada con anterioridad a la
solicitud objeto de examen™.

3.7. Sinembargo, el Articulo 17 de la Decision 486 establece las siguientes tres
excepciones o también denominadas “divulgaciones inocuas”

() Cuando la divulgacion hubiese provenido del inventor o su
causahabients;

(i) Cuando la divulgacion se efectie mediante la publicacion, por parte
de una oficina nacional competente, en contravencién de la norma
que rige la materia, del contenido de la solicitud de patente presentada
por el inventor o su causahabiente; o,

(i) Cuando la divulgacion provenga de un tercero que obtuvo la
informacion directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.

3.8. La primera excepcion hace referencia a cuando la divulgacion hubiese
provenido directamente de inventor o su causahabiente y la tercera
excepcion a cuando hubiese provenido de un tercero que la obtuvo de los
primeros (directa o indirectamente).

3.9. Porsu parte, la segunda excepcion hace referencia a cuando la divulgacion
hubiese provenido de una oficina nacional competente pero en
contravencion de la norma que rige la materia®®.

3.10. La publicacién del contenido de una solicitud de patente en tramite por parte
de una oficina nacional competente sera considerada como una divulgacion

i \er, a modo referencial, |a Interpretacion Prejudicial 580-1P-2015 dei 18 de agoste de 2016,

Al respecte, ol Manual para 2l Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion an |2 Oficinas de
Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina sefiala que:

“Divulgacion implica la posibiidad de que ef piblico se informe. por clalguier medio ¥ en
cualquiar lugar, del contenido de una divulgeeidn aun cuando éste no se fublers entorado
sfoctivameants del confenida.”

Wer nota a pie de paging 11 de |a presante interpretacién prajudicial.

Una lectura integral del Articulo 17 de la Decision 486 penita afirmar que no cabe interpretar que
la publicacion por parte de una oficina nacional competente se encuentre comprendida en los
r__ﬂ_,d-—-_.,___x\ literales a} o-c) del referide arficule, pues resulta claro que al incerporar el literal b}, 12 intencidn del

/:f/m\!ngisladur ha sido dejar en claro que solo serd considerada come divulgacidn inccua la publicacian
.Iff" B ) \ﬂctuada por parte de una oficina nacienal competante en contravencién de la narma gque figa la
f fia.
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inocua unicamente si se efectud “"en contravencion de la norma que rige la
materia™’.

3.11. A contrario sensu, sila referida publicacion se realizd sin vulnerar la norma
aplicable, dicha divulgacion sera considerada dentro del estado de la
técnica a efectos de examinar la novedad de la invencion que se pretende
patentar.

3.12. A diferencia de lo que ocurre en otras legislaciones, como el caso de
Estados Unidos de Ameérica que de manera expresa incluye como
divulgacion inocua las publicaciones de solicitudes de patentes hechas por
las oficinas de patentes de otros palses, la legislacion andina se adhiere a
la posicion gue descarta como inocuas a tales publicaciones, a menos que
provengan de un error o contravencion de la norma, posicién gue es
compartida por las legislaciones de México, Guatemala y Honduras?®,

3.13.El texto del Articulo 17 de la Decisidn 486 sugiere una intencién clara de
proteger al inventor de las divulgaciones accidentales, incluyendo la
publicacion de su solicitud de patente pero en la medida que esta se haya

Asl por ejemplo, si la oficing nacional competente publica una solicitud de patente antes de que se
cumpla al plazo establecido por la norma comaspondiante, dicha publicacion estarila enmarcada
dantro del segundo supussio de excepoion del Articulo 17 de la Decision 486G, puss se habria
realizado par Ia referida oficina en contravencién de la npoma [antes de que se cumpla el plazo para
sy publicacion)

Las legislaciones de Meaxico, Guatemala ¥ Honduras s2 encuentran en la misma linea del Articulo
17 de la Decisidn 486, tal y como se pusde apreciar a cantinuacidn;

Ley de la Propiedad Industrial, México {1991).-
“Articulo 18- {..)

La publicacidn de ung invencidn conlerida en una solisilud de palents 0 en una palenle concedida
por una aficing exfranjera, no se considerara incluide dentro de fos supuesios a que s refizre esle
arfleuln,”

Ley da Propledad Industrlal aprobada por Degreto 57-2000, Guatemala (2000).-
ad. ()

Para deterrminar 2t estado de fa téomica (...)

Tampoco 28 formard an cuanta la divulgacidn resuifante de una pubilicacidn hecha por una oficina da
propiedad industinal en el extranjere, 8 raiz de un procedimiento de conceson de una patente; si la
solicifud objate de azs publivacidn hubjase side presentads por quisn no fenfa derecho a obfenerfs
patente; o que la publicacion se hubiese hecho por un emor imputable a esa oficing de propredad
indusfrial”

Ley de Propiedad Industrial aprobada por Decreto 12-99-E, Honduras (1999).-

“Articulo 3.4 (.. )

La divulgacion resultante de una publicacion hecha por una Oficing de Propiedad [ndustrial dentro
del progedimiento de concesion de una patente ne queds comprendids en la excepidn del pérrafo
pracedanfs, salvo gue fa soliciivd sa hubless presentado por guian no fenfa derecho a la pafenie o
que la publicacidén se hubiese hecho indebidamente porla Oficing de Propedad Industral ”

A L DE ?\\Comu agquellas realizadaz en un evenio (cientifico, académico u oficial} o en el marco de la
) A \5\) _Fﬂciacir&n da la invancian,

e, }
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realizado en contravencion de la norma que rige la materia. Las
publicaciones realizadas como parte de un procedimiento anterior de
registro —en el extranjero— de la patente de invencidn Unicamente seran
consideradas como divulgaciones inocuas en la medida que hayan sido
llevadas a cabo en contravencion de la normativa aplicable; es decir, que
sean accidentales.

3.14. De ofro lado, es importante destacar que la normativa comunitaria andina
(Articulo 9 de la Decision 486), de conformidad con lo establecido en el
Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, consagra
el denominado derecho de prioridad; esto es, establece el derecho de
reivindicar prioridad en una solicitud posterior si esta es presentada dentro
de los doce meses siguientes 3 la fecha de [a solicitud prioritaria®®.

3.15.En esa linea, de la redaccion del Articulo 17 de la Decision 486 no se deriva
una interpretacion que permita concluir que la intencion del legislador haya
sido la de permitir a guien ya inicio un proceso de patente, subsanar porla
via del penodo de gracia un posible emor en la reivindicacion o acreditacidn
del derecho de prioridad. Todo lo contrario, la redaccion de dicha norma
sugiere una intencion clara de proteger al inventor unica y exclusivamente
de "divulgaciones accidentales” —incluyendo |la publicacion de solicitudes
de patentes, pero solo en |a medida que esta haya sido realizada en
“contravencion de la norma que rige la materia™—.

3.16.La redaccion del Articule 17 de la Decisidén 486 sugiere la intencién clara
de proteger al inventor Unica y exclusivamente de “divulgaciones
accidentales®, incluyendo la publicacion de solicitudes de patentes, pero
solo en la medida que esta haya sido realizada en contravencion de la
norma gue rige la materia. Las publicaciones inocuas son publicaciones
accidentales ¢

3.17.Es asl como debe considerarse que los supuestos previstos en los Literales
a). b) y c) del Articulo 17 de la Decision 486 son “divulgaciones
accidentales”. El inventor o su causahabiente debe haber divulgado |a
patente por accidente (supuesto del Literal a); la publicacion proviene del
tramite de una solicitud de patente en el que la oficina nacional competente
ha contravenido la norma que rige la materia (supuesto del Literal b); y una
divulgacion efectuada por accidente por parte de un tercero que hubiese
obtenido la informacion directa o indirectamente del inventor o su

La proteccion qua logra af inventor por la via del reconocimiento del derecho de prondad es lo
suficientermente amplia, ya gue la prioridad blinda a la solicitud contra todo hecho ocurride en sl
intervalo de tempo. entre ellos, las publicaciones de solicitudes de patentes realizadas por otras
oficinas.

Ver Interprotacién Prejudicial N7 203-1P-2012 da facha 28 de [ulio de 2019, publicada &n la Gacsta
Oficial del Acuerdo de Cartagena M® 3751 del 5 de setiembre de 2019,

\\
|| 10
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causahabiente (supuesto del Literal c) 22

3.18.Como se ha sefialado anteriormente, las publicaciones realizadas como
parte de un procedimiento anterior de registro (en el exiranjero) de la
patente de invencion unicamente seran consideradas como divulgaciones
inocuas en la medida que hayan sido llevadas a cabo en contravencion de
la normativa aplicable. 5i no hay contravencion alguna, no hay “divulgacion
accidental”; y si no hay divulgacién accidental, no hay divulgacion inocua 22

3.19. Por tanto, si se trata de la publicacion de la patente efectuada en el marco
del tramite normal de una solicitud de patente, e independientemente de si
es la oficina nacional competente, o el solicitante previa autorizacion de la
oficina nacional competente, el que entrega la publicacion al diario o gaceta
oficial, no estamos ante |a presancia de una publicacién inocua, pues no s
una “divulgacién accidental” y por tanto no se encuentra en ninguno de los
supuestos previstos en el Articulo 17 de la Decision 486 24

3.20. Toda publicacion efectuada en el marco de un procedimiento de solicitud
de patente parte de la premisa de que dicho procedimiento fue iniciado de
manera voluntaria por el solicitante de la patenie. Pero esto no significa que
se trate del supuesto a) del Articulo 17 de la Decision 486, como tampoco
del supuesto ¢) de dicho Articulo. No se puede argumentar que como &l
solicitante inicio el tramite, la diwigacion la hizoe el inventor o su
causahabiente; como tampoco se puede alegar gue como el diario o gaceta
oficial efectud la publicacion, la divulgacion la hizo un tercero que hubiese
obtenido la informacidn directa o indirectamente del inventor o su
causahabiente 2

3.21.Para estar en el ambito del supuesto b) del Articulo 17, son dos los
requisitos:

a) Que la publicacion se efectie en el marco del procedimiento de
solicitud de obtencion de patente, e independientemente de si quien
envia la publicacion al diario o gaceta oficial es el solicitante o la
oficina nacional competente.

b) Que haya una contravencién a la norma que rige la materia.

3.22.En ese sentido, si la publicacion se efectia en marco del tramite de una

= Ibidem
2 Ibidam.
oy Ibidem.
2 Ibidem.
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solicitud de patente, y no hay contravencion a la norma que rige la materia,
no estamos ante la presencia de una divulgacién inocua.?”

3.23.Por lo expuesto, en el proceso interno, la autoridad consultante debera
determinar si la publicacidn efectuada como parte del procedimiento de
registro de la patente de invencion (solicitud extranjera) se efectud en
contravencién o no de la norma a efectos de determinar si constituye o no
una divulgacion inocua. Para ello, debera aplicar el Literal b) del Articulo 17
de la Decision 486, de conformidad con los criterios indicados en la
presente interpretacion prejudicial,

En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por la Sala
consultante al resolver el proceso interno 32/2017-CA, el que debera adoptarlo
al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo
35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
concordancia con el Articule 128 parrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopcion de acuerdo con lo dispuesto en el Ultimo parrafo del
Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

[

-

Al T s
Cecilia Luisa Aylton Cluinteros Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADA MAGISTRADO

17 W\E | \

trigo ro-Zambrand Hugo R. Gémez Apac\
E ISTRADO GISTRADD—

12




GACETA OFICIAL @ 18/12/2019 37 de 37

Proceso 251-1P-2018

De acuerdo con el Articulo 80 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secretario.

___—'-__"'——;_‘ .f'f l )
O AN TAN
i~ Ak
Luis Rafael Vergara Quintero Luis Felipe Aguilar Feijod
PRESIDENTE (E) SECRETARIO

Notifiquese a la Sala consultante y remitase copia de la preser!yte Interpretacion
Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacién
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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