ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS
JURIDICAS DE BOLIVIA

PROYECTO
DE
LEY UNIFORME DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL
SURAMERICANAY LATINO
AMERICANA

- Fundamentos del Proyecto de Ley
- Manual de Conceptos, Doctrina y
Jurisprudencia sobre temas de
Derecho Industrial

Propuesta Borrador de Caratula
Academia Nacional Ciencias Juridicas de Bolivia
Trabajo elaborado por:
Dr. Walter Kaune Arteaga
Académico Fundador


http://hemisferiozero.com/wp-content/uploads/2012/03/Mapa-Latinoamérica.gif
http://www.google.com.bo/url?url=http://www.imagenesdeposito.com/tags/3/continente+africano+con+nombres+en+espacaeccccccccccccccccccccc+ccc.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=n6aSVa2OEsLFggTG4JqwCQ&ved=0CCIQ9QEwBg&sig2=AFXxiXLjs0D5slEoOPT56g&usg=AFQjCNElvw1GxuriMQ5tCivMuSiIHkN3cg
http://hemisferiozero.com/wp-content/uploads/2012/03/Mapa-Latinoamérica.gif
http://www.google.com.bo/url?url=http://www.imagenesdeposito.com/tags/3/continente+africano+con+nombres+en+espacaeccccccccccccccccccccc+ccc.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=n6aSVa2OEsLFggTG4JqwCQ&ved=0CCIQ9QEwBg&sig2=AFXxiXLjs0D5slEoOPT56g&usg=AFQjCNElvw1GxuriMQ5tCivMuSiIHkN3cg
http://hemisferiozero.com/wp-content/uploads/2012/03/Mapa-Latinoamérica.gif
http://www.google.com.bo/url?url=http://www.imagenesdeposito.com/tags/3/continente+africano+con+nombres+en+espacaeccccccccccccccccccccc+ccc.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=n6aSVa2OEsLFggTG4JqwCQ&ved=0CCIQ9QEwBg&sig2=AFXxiXLjs0D5slEoOPT56g&usg=AFQjCNElvw1GxuriMQ5tCivMuSiIHkN3cg

SUMARIO

( propuesta)

Fundamentos de Ley Uniforme de Propiedad Industrial Sudamericana y
Latinoamericana - Version reducida y puntualizada en temas.

. Manual de Conceptos, Doctrina y Jurisprudencia sobre temas de Derecho Industrial
Derecho de Propiedad Intelectual — Conceptos Derecho Propiedad Intelectual y
Derecho Propiedad Industrial.

Breve Presentacion

Proyecto de Ley Uniforme de Propiedad Industrial Suramericana y Latinoamericana

- Libro Primero De las Patentes de Invencién. Desarrollo de Conceptos, Doctrina y
Jurisprudencia.

Bibliografia

. Jurisprudencia

*kkkhkkkhkkhkkhkkkhkkikk



PROYECTO DE LEY UNIFORME DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL SUDAMERICANA'Y LATINOAMERICANA

Version reducida y puntualizada en temas

FUNDAMENTOS

DE LA NECESIDAD DE LEY UNIFORME DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
SURAMERICANA Y LATINOAMERICANO, QUE ARMONICE Y UNIFIQUE LAS
DISTINTAS CORRIENTES Y NORMATIVAS Y CONTRIBUYA A LA
INSTITUCIONALIDAD DE UNASUR.

El presente proyecto de ley uniforme de propiedad industrial para Suramérica y
Latinoamérica, constituye un importante aporte para armonizar e integrar las distintas
corrientes y normativas existentes en los Estados parte y en los procesos de
integracion de Suramérica y de Latinoamérica, que de por si justifica su aprobacion y
pronta vigencia, toda vez que los temas que comprende: patentes de invencion,
modelos de utilidad, modelos y disefios industriales, esquema de trazado de circuitos
integrados, datos de prueba, secretos industriales o comerciales, proteccién de la
obtencién de variedades vegetales, marcas y otros signos distintivos, indicaciones
geograficas, indicaciones de procedencia y otros, motorizan gran parte del
movimiento econdémico de los Estados.

Como destaca el Dr. José Carlos Tinoco Soares Académico Correspondiente del
Brasil en la Academia Nacional de Ciencias Juridicas de Bolivia, coautor del referido
proyecto, al hacer un seguimiento y resumen de la normativa consultada, sostiene
que son ...todos los tratados, acuerdos y convenios ya aprobados y que, en sus
respectivos aspectos, también se convirtieron en textos Unicos, como, por ejemplo, el
Convenio de la Unién de Paris, la Clasificacién de Niza, las Leyes- tipo para los
paises en desarrollo, etc...

Resalta que todo comenzé con la Ley de Venecia de 19/03/1474 sobre
invenciones...

Siglosdespués se instituyeronlosEstatutos de losMonopolios de A.D. 1623, (An Act
conceming Monopolies and Dispensations with Penal Laws, and the Forfeitures
thereof)..... Se llegb a la Ley Norteamericana (Chap. VII AnAct to
promotetheprogress of usefulArts) de 10/04/1790... la LeyFrancesa de 23/06/1857,
Sur les marques de fabrique et de commerce... el CONVENIO DE LA UNION DE
PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, 20 de marzo de
1883. EIl texto pas6 por innumerables revisiones hasta alcanzar la ultima, de
14/07/1967, en Estocolmo



El dia 14/04/1891 aprobaron e instituyeron el ARREGLO DE MADRID relativo al
registro internacional de marcas de fabrica o de comercio....Convencion en la ciudad
de Berna, Suiza, en 1953. Los estudios y debates continuaron hasta alcanzar la
Conferencia de Niza, entre los dias 04 y 15 de junio de 1957 que no solo realiz6 la
debida revision del mencionado acuerdo, sino también establecié el ARREGLO DE
NIZA CONCERNIENTE A LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS

A partir de...la Ley Francesa de 1857 todos los paises pasaron a proteger sus
marcas de fabrica y comercio por medio del establecimiento de una ley propia.

Con el objetivo de uniformizacion en todos los demas paises y, légicamente,
partiendo para lo mas facil, se establecié en Locarno, el dia 08 de octubre de 1968,
el ARREGLO DE LOCARNO CONCERNIENTE A LA CLASIFICACION
INTERNACIONAL DE DISENOS INDUSTRIALES-... el ARREGLO DE
ESTRASBURGO CONCERNIENTE A LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE
PATENTES de 24/03/1971...

Destaca que...Los primeros intentos de uniformizacién de leyes fueron hechos por el
BIRPI - BureauxInternationauxRéunispour la Protection de la Propriétéintellectuelle,
hoy denominado OMPI - Organizacion Mundial de Proteccion a la Propiedad
Intelectual, a través de la elaboracion de las varias leyes-tipo... La primera ley-tipo
fue publicada en el afio 1965 - intitulada LEY-TIPO SOBRE INVENCIONES PARA
LOS PAISES EN DESARROLLO.... La segunda ley-tipo fue publicada en 1967, con
el nombre de LEY-TIPO SOBRE MARCAS. NOMBRES COMERCIALES Y ACTOS
DE COMPETENCIA DESLEAL PARA LOS PAISES EN DESARROLLO... La tercera
ley-tipo fue publicada en 1970 y se refiere a la LEY-TIPO PARA LOS PAISES EN
DESARROLLO

SOBRE DISENOS Y MODELOS INDUSTRIALES

Ante... innumerables tentativas esparcidas que tenian por objetivo acuerdos,
convenios y tratados, los interesados se reunieron una vez mas, esta vez en
Washington, EEUU, en fecha de 19/06/1970, en nimero de cuarenta y ocho paises y
con la idea de aportar al desarrollo de la ciencia y la tecnologia, de perfeccionar la
proteccion legal de las invenciones... finalmente, convencidos de que la cooperacion
internacional ayudaria considerablemente a la realizacion de estos objetivos,
concluyeron el tratado...PATENT COOPERATION TREATY. Este tratado entr6 en
vigor por ocasion de la realizacion del Congreso de AIPPI -
Associationinternationalepour la Protection de la Propriétéindustrielle, en Mdunich,
Alemania, en 1978.

Para resolver de una vez por todas las cuestiones relativas a los derechos de la
propiedad industrial, los derechos de autor y los derechos conexos como resultado



de la promulgacion del Acta Final que incorpora los Resultados de la Ronda Uruguay
de Negociaciones Comerciales Multilaterales de GATT, fue sancionado el TRIPs -
Trade-RelatedAspects of IntellectualPropertyRights y/o ADPIC - Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio,
del 15/04/1994....

Con relacién a las Investigaciones realizadas y la base legal para el Proyecto de Ley
Uniforme, dice...Por los estudios comparativos que hemos hecho en todos los
paises de las tres Américas, constatamos que cada uno tiene su legislacion propia
para la proteccion y defensa de las patentes y sus sucedaneos, de las marcas y
congeéneres.... todos esos diplomas legales que acabamos de ver tiene por objetivo
la aproximacion de los pueblos, la interconexion de los derechos de propiedad
industrial y, de manera incontestable, la unificacion e identidad de procedimientos
para que la extension de la proteccion y la defensa de derechos, mas alla de sus
fronteras, sea igual a la original y para que los interesados no sean privados de la
proteccion anhelada por la falta de amparo a la misma en el pais electo. Urge, por lo
tanto, que tengamos una proteccion adecuada para todos los derechos de propiedad
industrial por intermedio de una LEYUNIFORME DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
LATINOAMERICANA

Para tal efecto se adoptd...como base legal las Decisiones del Pacto Andino:- a) N°
345, sobre proteccion de los derechos de los obtentores de variedades vegetales y
b) N° 486, sobre patentes, marcas, nombres comerciales, competencia desleal,
medidas de frontera, etc...Analizamos las leyes de todos los paises de América,
excepto de Canadd y Estados Unidos de Ameérica, pero incluyendo la Ley de
Espafia, por su profundidad. Hicimos las debidas comparaciones, de texto por texto,
para resultar en uno UuUnico, es decir;- PROYECTO DE LEY UNIFORME DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL SUDAMERICANA Y LATINOAMERICANA

Asimismo este proyecto de ley uniforme es un valioso instrumento que contribuird
eficazmente a la institucionalizacion de la UNION DE NACIONES SURAMERICANA,
y al pleno logro de sus objetivos y finalidades.

La idea de elaborar este proyecto surge del intercambio de criterios y opiniones que
se dieron con motivo del ingreso del mencionado Dr. José Carlos Tinoco Soares,
como Académico Correspondiente del Brasil a la Academia Nacional de Ciencias
Juridicas de Bolivia, la que en su permanente funcion de investigacion juridica al
servicio del Derecho y de la sociedad, viene apoyando el trabajo de su académico
Fundador Walter Kaune Arteaga, sobre la tematica de la INTEGRACION, quien en
uno de sus libros: TEMAS DE INTEGRACION Y DERECHO COMUNITARIO,editado
bajo los auspicios de la Universidad Andina Simén Bolivar, le dedica especial
atencion a los procesos de integracion: Supranacional o Comunitaria, (CAN), y a la
Intergubernamental (MERCOSUR), estudia sus caracteres afines y diferenciales, su



convergencia y posible integracion mixta, como apoyo a UNASUR , que a su juicio,
dentro del proceso de su desarrollo aspira se proyecte y convierta en una integracion
mixta: Inter y supranacional, lo que conlleva una serie de medidas, bases normativas
como es este proyecto de Ley Uniforme de Propiedad Industrial y mecanismos que
se sugieren en la presente fundamentacion,

En la consecucién de este objetivo hace énfasis en sostener que, no obstante los
caracteres diferenciales que tipifican ambos procesos: la generacion normativa, su
ambito de aplicacién, su interpretacion, la declaracion del Derecho y la solucion de
controversias, entre otros, que en la integracion Supranacional conlleva la cesion de
competencias y parte del ejercicio de la soberania, aunque sin disminuirla y mas bien
para incrementarla en favor de los Estados parte, la aplicacion inmediata de la norma
comunitaria en sentidode que tan pronto se la aprueba automatica e inmediatamente
se incorpora al derecho interno de los Estados miembros, formando parte de su
derecho positivo, sin necesidad de ninguna formalidad, su efecto directo de crear
derechos y obligaciones no solo para los Paises Miembros sino, en especial para los
particulares, personas naturales o juridicas, la supremacia del Derecho Comunitario
sobre el derecho interno y otras particularidades, lo que no sucede en la integracion
intergubernamental en donde no se cede competencias y en consecuencia no hay
aplicacion inmediata, efecto directo ni primacia, resultando que la generacién
normativa es mas lenta y llena de formalidades, asi como su ambito de accibn mas
limitado. La interpretacion y declaracion del derecho que en la Comunidad Andina
corresponde al Tribunal Andino y que persigue no solo tener una normativa comun
sino también su sentido y alcance igualmente comun aplicable a todos los Paises
Miembros, en cambio este efecto tan importante es limitado en la integracion
intergubernamental lo que obstaculiza su desarrollo. La solucion de controversias, en
la integracion supranacional, es por la via del 6rgano judicial en tanto que en la
integracion intergubernamental es por la via arbitral.

Sin embargo estos sistemas no son irreductibles, exclusivos ni excluyentes, sino que
admiten su combinacién, articulacién, complementariedad y union, dando lugar a un
sistema mixto que, en todo caso, puede servir para tender puentes comunicantes
entre ambos procesos de integracién que podrian facilitar el cumplir con uno de los
propdsitos y principios insertos en el preambulo del Tratado de Creacion de la
UNASUR, que dice: “... ENTIENDEN que la integracion suramericana debe ser
alcanzada a través de un proceso innovador, que incluya todos los logros y lo
avanzado por los procesos de MERCOSUR y la CAN, asi como la experiencia de
Chile,Guyana y Suriname, yendo mas alla de la convergencia de los mismos;”

A proposito, nos preguntamos, ¢el Tratado Constitutivo de la Union de Naciones
Suramericanas, a cual de los sistemas de integracion pertenece y cual su
proyeccion? ¢Sera posible la convergencia y uniébn de estos sistemas de
integracion?



La respuesta es positiva, toda vez que, si hacemos un estudio integral y dentro del
contexto de los principios de integracion, confrontando la parte motiva o
considerativa con la dispositiva del Tratado Constitutivo de UNASUR de 23 de mayo
de 2008, suscrito en la ciudad de Brasilia por los paises: Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perd, Suriname, Uruguay Yy
Venezuela, no obstante que algunas de sus normas se orientan mas por el sistema
de integracién intergubernamental tales como los contenidos en los articulos 11, 12y
21 que se transcriben, puesto que no cuenta con los principios de aplicacion
inmediata, efecto directo, primacia y otros que caracterizan a la integracion
supranacional, cuyos principios, sin embargo, son indispensables para construir una
identidad y ciudadania suramericanas y desarrollar un espacio regional integrado en
lo politico, econdmico, social, cultural, ambiental, energético y de infraestructura
entre sus pueblos, como se proclama en el preambulo de dicho Tratado Constitutivo
y en sus articulos 1 y 2 del mismo, que también se transcriben, requiere de su
proyeccion supranacional tanto mas si se considera que su propio nomen iuris, asi
como la interpretacion integrativa de la parte motiva o considerativa con la parte
dispositiva del mismo Tratado asi lo reclaman; en consecuencia se encuentra abierto
el camino de UNASUR hacia la integracién supranacional, lo que conlleva una
integracion mixta completa.

Al respecto, dichos articulos que originalmente ubican a UNASUR dentro de la
integracion intergubernamental, disponen:‘(...)

Articulo 11. Fuentes Juridicas.-Las fuentes juridicas de UNASUR son las siguientes:
1. El Tratado Constitutivo de UNASUR y los demas instrumentos adicionales;

2. Los Acuerdos que celebren los Estados Miembros de UNASUR sobre la base de
los instrumentos mencionados en el punto precedente;

3. Las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno;

4. Las Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores; y
Las Disposiciones del Consejo de Delegadas y Delegados

Articulo 12. Aprobacién de la normativa.-

Toda la normativa de UNASUR se adoptara por consenso (...) los actos normativos
emanados de los oOrganos de UNASUR, seran obligatorios para los Estados
Miembros, una vez que hayan sido incorporados en el ordenamiento juridico de cada
uno de ellos, de acuerdo a sus respectivos procedimientos internos (...)

De este articulo resulta que la creacion de las normas de la Unién caen bajo el
sistema de la integracion intergubernamental, lo que no permite ad initio contar con
un ordenamiento juridico autbnomo y propio, toda vez que no goza de los principios



de Aplicacion Inmediata y Primacia, aunque a posteriori, es decir una vez
incorporado al Derecho Positivo interno de los Estados parte, aparece el Efecto
Directo, de crear también derechos y obligaciones para los particulares: personas
fisicas o juridicas, lo que, inicialmente, no garantiza un ordenamiento juridico
uniforme y comun para todos los Estado parte de la Union.

Articulo 21. Solucién de Diferencias.-

Las diferencias que pudieren surgir entre Estados Partes respecto a la interpretacion
o aplicacion de las disposiciones del presente Tratado Constitutivo serén resueltas
mediante negociaciones directas.

En caso de no lograr una solucion mediante la negociacion directa, dichos Estados
Miembros someteran la diferencia a consideracién del Consejo de Delegadas y
Delegados, el cual, dentro de los 60 dias de su recepcion, formulara las
recomendaciones pertinentes para la solucion de la misma.

En caso de no alcanzarse una solucion ésta instancia elevard la diferencia al
Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, para su consideracién en
su préxima reunion (...)".

Este articulo ademéas de ser muy limitativo e incompleto, puesto que las diferencias
que pudieran surgir solo se refieren a los Estados partes no incluyendo a los
particulares que en los procesos de integracién son los mas importantes, cae en una
limitada apreciacion de las normas que integran elDerecho Comunitario al referirse
Unicamente al Tratado Constitutivo, es decir a la norma originaria, ignorando las
normas derivadas que, por las propias competencias que le atribuye el Tratado a sus
diferentes 6rganos, constituyen la fuentes juridicas y consiguientemente la estructura
del proceso, como ser: Los Acuerdos que celebren los Estados Miembros de
UNASUR sobre la base de los instrumentos mencionados en el punto precedente;
Las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno; Las
Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores; y Las
Disposiciones del Consejo de Delegadas y Delegados, cuya normativa constituye la
parte mas dinamica e importante del desarrollo del proceso de integracion y
consecuentemente, con relacién a ellas, es que pueden surgir las diferencias o
controversias entre los Estados Partes asi como con los particulares, lo que sin
embargo no se lo toma en cuenta.

De todo ello se desprende que la UNASUR al no contar con un érgano jurisdiccional
de solucion de controversias propio, tampoco garantiza la declaracion del Derecho,
la interpretacion y aplicacion uniforme y comun de su normativa juridica.

Sin embargo, reiteramos que de su propio nomen iuris, de los principios Yy
fundamentos contenidos en su preambulo y los objetivos y fines contemplados en
sus primeros articulos, dentro de una interpretacion dogmatica juridica y teleologica,



se concluye que esté abierta la posibilidad de que se pueda, y es mas se la deba
complementar con la integracion supranacional, con su érgano jurisdiccional de
solucion de diferendos o controversias que conlleva una integracion mixta completa.

Al respecto, la parte considerativa contenida en dicho preambulo dice:

“‘“APOYADAS en la historia compartida y solidaria de nuestras naciones, multiétnicas,
plurilinglies y multiculturales, que han luchado por la emancipacion y la unidad
suramericana, honrando el pensamiento de quienes forjaron nuestra independencia
y libertad a favor de esa unién y la construccién de un futuro coman; (...)

AFIRMAN su determinacion de construir una identidad y ciudadania suramericanas y
desarrollar un espacio regional integrado en lo politico, econémico, social, cultural,
ambiental, energético y de infraestructura, para contribuir al fortalecimiento de la
unidad de América Latina y el Caribe;(...)

ENTIENDEN que la integracion suramericana debe ser alcanzada a través de un
proceso innovador, que incluya todos los logros y lo avanzado por los procesos de
MERCOSUR y laCAN, asi como la experiencia de Chile, Guyana y Suriname, yendo
mas alla de la convergencia de los mismos;(...)

A su vez la parte normativa dispone:
Articulo 1. Constitucion de UNASUR

Los Estados Parte del presente Tratado deciden constituir la Union de Naciones
Suramericanas (UNASUR) como una organizacion dotada de personalidad juridica
internacional.

Articulo 2. Objetivo

La Union de Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir, de manera
participativa y consensuada, un espacio de integraciéon y union en lo cultural, social,
econdémico y politico entre sus pueblos, otorgando prioridad al dialogo politico, las
politicas sociales, la educacion, la energia, la infraestructura, el financiamiento y el
medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconémica,
lograr la inclusién social y la participacién ciudadana, fortalecer la democracia y
reducir las asimetrias en el marco del fortalecimiento de la soberania e
independencia de los Estados (...)".

En consecuencia, se puede aseverar que lo indicado precedentemente, en sentido
de su proyeccion hacia la integracion supranacional y consecuentemente a una
integracion mixta, no es una mera especulacién, ni siquiera una excesiva aspiracion,
sino la consecucion del propio proceso de integracion denominado, precisamente,
Union de Naciones Suramericanas (UNASUR), que asi lo reclama, toda vez que
para alcanzar la Union cultural, social, econdmica y politica entre sus pueblos,
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perseguida por este proceso, es indispensable avanzar en la direccion sugerida que
permita contar con los principios, 6érganos e instituciones de caracter supranacional
al lado de los de caracter intergubernamental y asi lograr una integracion completa
mixta, que incluya todos los logros y lo avanzado por los procesos de MERCOSUR y
la CAN, asi como la experiencia de Chile, Guyana y Suriname, mas alla de su
convergencia, como lo sefiala la parte pertinente de su preambulo arriba transcrito, lo
gue conlleva, reiteramos, la integraciéon de ambos sistemas en uno mixto.

De la institucionalidad y necesidad de contar con una normativa comun o comunitaria
y con sistema mixto de solucidn de controversias en UNASUR.

Por esas razones y las que surgen al responder la pregunta: ¢a qué tipo de
integracion pertenece la UNASUR?, es que fundamentamos las reflexiones y
sugerencias que hacemos respecto a la necesidad de contar con NORMATIVA
COMUN vy con un sistema de solucion de controversias mixto, maxime si se
considera que se deben articular, armonizar e integrar los dos sistemas de
integracion: supranacional (CAN) e intergubernamental (MERCOSUR), més alla de
su convergencia, hasta lograr su integracién mixta, lo que requiere de un sistema
debidamente estructurado e institucionalizado, vigoroso y sélido, que permita
avanzar en esa armonizacion y unién, no solo en la integracion econémica, en sus
diferentes etapas: zona de libre comercio, uniébn aduanera, mercado comun,
comunidad econdémica y unidn econémica; sus principios, mecanismos e institutos
qgue les son propios: normas de origen, trato nacional, nacibn mas favorecida,
salvaguardia y otras, sino también cumplir con el mandato de lograr ese espacio de
integracion y union en lo cultural, social, econémico y politico entre sus pueblos,
como lo manda expresamente el Tratado Constitutivo de UNASUR.

Para dicho objeto, a fin de crear los mecanismos que garanticen la plena
institucionalidad de UNASUR, en su proyecciéon hacia la Integracion Mixta:
Intergubernamental y Supranacional, se sugiere que se le dote, con las normas que
ya son de uso comun, de una base sustantiva normativa comun, asi como de un
organo mixto de solucién de controversias con la creacion del Tribunal Suramericano
de Justicia, con base a la fusion de las funciones del Tribunal Andino de la CAN, en
especial su funcién arbitral, con las funciones del Tribunal Permanente de Revision
de MERCOSUR.

Con relacion a la base sustantiva normativa comun , se sugiere que el Consejo de
jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR, con fundamento en las
normas que ya son comunes para todos los Estados Partes, como las de propiedad
industrial, cuyo proyecto de Ley Uniforme de Propiedad Industrial Suramericano y
Latinoamericano, ha sido elaborado con los auspicios de la Academia Nacional de
Ciencias Juridicas de Bolivia y con el concurso de los Académicos: José Carlos
Tinoco Soares, Académico Correspondiente del Brasil, Ramiro Moreno Baldiviezo,
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Presidente de la Academia y Walter Kaune Arteaga, Académico Fundador, asi como
con las normas de derechos de autor, telecomunicaciones, transporte, seguros,
medio ambiente, biodiversidad y otras, que serian recopiladas y sistematizadas por
la Secretaria General de UNASUR, con cuyo informe técnico juridico, mediante
Decision expresa, las declare normas comunes 0 comunitarias, las que
conjuntamente con otras que con tales caracteres también las apruebe a futuro, se
conformaria el ordenamiento juridico supranacional de UNASUR, cuyas
controversias serian resueltas por la Sala Judicial del Tribunal Suramericano de
Justicia, mientras que las otras de caracter intergubernamental, corresponderian a la
Sala Arbitral del mismo.

Como se puede concluir, estan sentadas las bases para configurar y materializar un
sistema mixto de integracion con base a la normativa comdn o comunitaria sugeridas
y las normas intergubernamentales, que a la vez sustentaria un sistema mixto de
solucion de controversias para la Union de Naciones Suramericanas, “UNASUR”, a
través de un Tribunal Suramericano de Justicia el que con sus respetivas Salas se
encargue de declarar el Derecho de Integracion Intergubernamental y Supranacional,
asegurar su interpretaciéon y aplicaciéon uniforme de sus normas, garantizar la
legalidad e institucionalidad del sistema asi como solucionar las diferencias o
controversias que puedan surgir al respecto; solo resta cumplir con el mandato
contenido en el citado preambulo y primeros articulos del Tratado de la UNASUR, y
en consecuencia realizar los trabajos de articulacion, armonizacién, convergencia e
integracion mixta de ambos procesos de integracién: intergubernamental
(MERCOSUR) y supranacional(CAN) con su consiguiente sistema mixto de Solucién
de Controversias a través de la creacion del referido Tribunal Suramericano de
Justicia

Consideramos importante y de mucha utilidad tener presente la contribucion que
sobre esta tematica hace el distinguido tratadista Dr. Oswaldo Salgado Espinosa,
Académico Correspondiente del Ecuador de la Academia Nacional de Ciencias
Juridicas de Bolivia, cuyas valiosas ideas y sugerencias cursan en el Citado libro
Temas de Integracion y Derecho Comunitario, y en especial cuando se pregunta:
“(...) ¢cuéndo utilizar la Integracion Comunitaria?, respondiendo, cuando los Paises
Miembros estén convencidos que, en determinados ambitos especificos, se debe
avanzar de manera agil y no hay inconvenientes en delegar a un Organo Facilitador
competencias, decision soberana de cada Pais Miembro. En cambio, se utilizaria la
Integracién Intergubernamental, cuando los Paises Miembros no estén convencidos
aun en ceder determinadas competencias, avanzar de manera lenta, coordinada y
consensuada cada paso. La ventaja seria que se pueda romper los mitos y miedos,
cuando se puede revertir la delegacién y la modalidad supranacional a una
intergubernamental y viceversa...”
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Coincidiendo con nuestros criterios y sugerencias precedentes, dice que “(...) EL
NEO SISTEMA INTEGRADO DE JUSTICIA Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS
SURAMERICANO que propone, recogeria las mejores experiencias de la CAN-
MERCOSUR vy de los otros sistemas jurisdiccionales y/o mecanismos alternativos,
tanto regionales como mundiales.

Estaria conformado por un Organo Rector, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
SURAMERICANO, que manejaria el sistema integral de solucion de controversias
suramericanas y garantizaria la validez y eficacia del ordenamiento juridico, tanto
intergubernamental como comunitario, asi como los ambitos de controversias
internacionales relacionados con determinados negocios, como las controversias en
materia de inversiones.

Estaria integrado por 4 salas: SALA DE JUSTICIA DE LA UNASUR; SALA
ARBITRAL; SALA DE CASACION Y NULIDADES DE LAUDOS ARBITRALES, Y
SALA CENTRO DE ARBITRAJE DE LA UNASUR (...)".

En todo caso y como corresponde, la organizacién y funciones de este importante
organo Jurisdiccional debera ser objeto de un riguroso y amplio estudio, asi como de
una reglamentaciéon altamente especializada, teniendo presente que la solucion de
las controversias que surjan con motivo de la interpre interpretacion y aplicacién de
las normas comunes convertidas en normas comunitarias, correspondera a la
competencia de la Sala de Justicia, y las otras, derivadas de las normas
intergubernamentales sera de competencia de la Sala Arbitral.

Como testimonio de todas estas reflexiones, preocupaciones y sugerencias para
apoyar y lograr la éptima institucionalidad de UNASUR, transcribimos el ARTICULO
TRANSITORIO, del referido proyecto de LEY UNIFORME DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL SURAMERICANO YLATINOAMERICANO, cuya fundamentacion de la
necesidad de su pronta aprobacion esta contenida en esta breve presentacion

Art. 680 — (Declaracion del derecho, interpretacion, aplicacion y solucion de
controversias) Mientras se constituya el Tribunal Suramericano de Justicia u otro
Organo Jurisdiccional, la declaracion del derecho, la interpretacion, la aplicacion
uniforme de esta normativa comun asi como la solucidén de controversias, estara bajo
la responsabilidad de los 6rganos jurisdiccionales de integracion que correspondan,
o de las autoridades jurisdiccionales internas de cada Estado parte.

La Paz-Bolivia, junio de 2016.
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS JURIDICAS DE BOLIVIA
Proyectistas:

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS JURIDICAS DE BOLIVIA



Dr. José Carlos Tinoco Soares — Académico Correspondiente
Dr. Ramiro Moreno Baldivieso — Presidente

Dr. Walter Kaune Arteaga — Académico Fundador
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MANUAL DE CONCEPTQOS, DOCTRINA Y
JURISPRUDENCIA SOBRE TEMAS DE DERECHO
INDUSTRIAL

DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Concepto.- Es una rama del Derecho conformado por normas juridicas, principios y
practicas comerciales e industriales que regulan y protegen la actividad creativa del
ser humano, bien inmaterial, que se adhiere a las cosas y genera productos o
procedimentosutiles, en todas sus categorias: derechos de autor y derechos
conexos, derechos de propiedad industrial: patentes de invencién, modelos de
utiidad , esquema de trazado de los circuitos integrados, datos de prueba,
proteccion de la informacion no divulgada, secretos industriales, el patrimonio
bioldgico y genético, proteccion de la obtencion de variedades vegetales, marcas,
modelos y disefios industriales los conocimientos tradicionales, las denominaciones
de origen, indicaciones geogréaficas, indicaciones de procedencia, la competencia
desleal y otros signos, que motorizan gran parte del movimiento econémico de los
Estados

Segunel documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI, la
“propiedad intelectual” abarca todas las categorias de propiedad intelectual que son
objeto de las Secciones 1 a 7 de la Parte Il del Acuerdo sobre los ADPIC, Dichas
Secciones se refieren: 1 Derecho de autor y derechos conexos, 2 Marcas de
fabrica o de comercio. 3 Indicaciones geogréficas, 4 Dibujos y modelos industriales,
5 Patentes, 6 Esquemas de trazado (topografias), 7 Proteccion de la informacién no
divulgada.

El Tratadista y Profesor Peruano, Baldo Kresalja, en su obra los Derechos
Intelectuales en el Peru Republicano, en la Pag. 15 numeral 1.1. Dice:

“...Para el propdsito perseguido para este estudio, utilizamos la denominacion
derechos intelectuales, que no es de aceptacion pacifica ni universal, pero si de uso
extendido y creciente en el campo internacional para abarcar aquellos derechos
sobre bienes inmateriales sobre creaciones intelectuales que se encuentran en el
ambito de las artes- la llamada propiedad intelectual Derechos de Autor — como los
de la industria y el comercio — la propiedad industrial. En efecto esos bienes
inmateriales son aquellos creados por la mente humana (idea = corposmysticum)
que se hacen perceptibles y utilizables econdmicamente a través de un instrumento
que los materialice (corpusmechanicum) puente material que permite su
identificacion, conocimiento y utilizacion y que estan dotados de una tutela
juridicaespecial. EI nombre derechos intelectuales tiene dice Baylos“la capacidad
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para aludir conjuntamente a los dos grandes serctores en que se ha solido dividir la
materia que son, como es sabido, la propiedad intelectual y la propiedad industrial’2
asi como “manifestaciones de un género de proteccion caracteristico de las
sociedades modernas: la proteccion de ideas y concepciones en el arte y en la
técnica, en la industriay en el comercio” 3

DERECHO DEPROPIEDAD INDUSTRIAL.-

Concepto.- El Derecho de Propiedad Industrial, como parte del Derecho de
Propiedad Intelectual, esta constituido por normas, principios y practicas que regulan
y protegenlas patentes de invencion, modelos de utilidad, esquema de trazado de los
circuitos integrados, datos de prueba, proteccion de la informacion no divulgada,
secretos industriales, el patrimonio biolégico y genético, proteccion de la obtencion
de variedades vegetales, marcas, modelos y disefios industriales los conocimientos
tradicionales, las denominaciones de origen, indicaciones geograficas, indicaciones
de procedencia, la competencia desleal y otros temas, producto de la actividad
creativa del ser humano, bien inmaterial, que adhiere a las cosas, generando
productos y procedimiento utiles, que contribuyen al progreso tecnoldgico, a la
dinamica del comercio y de la industria y al consiguiente desarrollo econdémico de
los Estados.
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PRESENTACION

Fundamentado en abundante doctrina, reiterada jurisprudencia sentada por el
Tribunal Andino, el trabajo elaborado por el Magistrado Guillermo Chahin Lizcano
sobre “Criterios Jurisprudenciales en Materia de Propiedad Industrial”, con motivo de
su asistencia al Segundo Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para
Jueces y Fiscales para América Latina, afio 2003, auspiciado por la Organizacion
Mundial de Propiedad Intelectual, la ponencia preparada y presentada por el
Magistrado Walter Kaune ante el Tercer Seminario Regional para Jueces y
Fiscales de América Latina, auspiciado por la Organizacion Mundial de Propiedad
Intelectual, que se realizo en la Ciudad Antigua - Guatemala, en el afio 2004, en las
ponencias y conclusiones de dichos seminarios; como también en el libro
“Testimonio Comunitario”, editado y publicado en el afio 2004,con motivo de la
celebracion de los 25 afios de Creacion del Tribunal Comunitario, que contiene la
contribucion del Tribunal Andino , en Materia Doctrinaria y Jurisprudencia, a la
Institucionalizacién del proceso de Integracion de la Comunidad Andina y otras
obras.

Asi como dentro del marco normativo de las Decisiones que sobre Propiedad
Industrial aprobd y puso en vigencia la Comunidad Andina, en especial la Decision
486, que norma también, el trato nacional, el trato de nacibn mas favorecida, el
patrimonio bioldgico y genético, los conocimientos tradicionales, el otorgamiento de
patentes de invencién, disefios industriales, los secretos industriales, las marcas de
fabrica, las denominaciones de origen, la competencia desleal y otros, como
tambémel"Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion en las
oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina".Segunda
medicino, editorial Aba YaleQuito,004, pp.76-78, que, como sostiene el Tribunal
Andino en el proceso 57-IP-2016, (...) “constituye una Fuente de consulta y
sustento para el examinador; en si no es de caracter obligatorio ni vinculante
para el funcionario. Lo que si marca la pauta interpretativa es la jurisprudencia
proveniente del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina y no el
Manual como tal. Al ser incorporado dentro de las interpretaciones prejudiciales
en asuntos particulares es cuando toma cierto aval conferido por este Tribunal,
mas no cuando es utilizado por si solo...” da un vasto campo de critérios
jurisprudenciales y doctrinarios contenidos en sendas sentenciasdictadas por dicho
Tribunal al dar curso a las solicitudes de interpretacion prejudicial que hacen los
jueces nacionales, convertidos en jueces comunitarios cuando conocen
controversias referidas a esta matéria ,y sustentadas en normas comunitarias,
deseamos dotarle a este proyecto de ley Uniforme de Propiedad Industrial para
Suramérica y Latinoamericano de algunos conceptos, fundamentos doctrinarios y
jurisprudenciales que contribuyan a una mejor comprension del sentido y alcance,
de su contenido.W.KA Walter KauneArteagamayo 2017.
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PROYECTO DE LEY UNIFORME DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
SURAMERICANA'Y LATINOAMERICANA

LIBRO PRIMERO

DE LAS PATENTES DE INVENCION

PATENTES DE INVENCION, PATENTES DE ADICION o CERTIFICADOS DE
ADICION, MODELOS DE UTILIDAD, MODELOS Y DISENOS INDUSTRIALES,
VIOLACIONES DE LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LA PATENTE Y EL
MODELO DE UTILIDAD (delitos y acciones), VIOLACION DE LOS DERECHOS
CONFERIDOS POR LOS MODELOS Y DISENOS INDUSTRIALES (delitos e
acciones), ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS, SECRETOS
INDUSTRIALES O COMERCIALES Y DATOS DE PRUEBA, LA PROTECCION DE
LAS OBTENCIONES DE VARIEDADES VEGETALES.

TITULO |
DE LAS PATENTES DE INVENCION
Capitulo | — DE LOS TITULARES DE LA PATENTE

Art. 01 — (Concepto y otorgacion) Se otorgaran patentes para todas las invenciones,
en caracter de propiedad, 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. Las invenciones se consideran secretas cuando
estan relacionadas con la defensa del Estado o cuando los intereses del mismo lo
exijan.

Podr& ser excluida la patentabilidad de las invenciones cuya explotacion comercial
en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden publico o la
moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los
animales o para preservar los vegetales, o para evitar dafios graves al medio
ambiente.

Fundamentos doctrinarios y jurisprudenciales de la patente de invencién

El instituto de Derecho de la patente, norma los requisitos objetivos, subjetivos y
formales que debe cumplir todo invento: Novedad, de Nivel inventivo y de
aplicacién industrial, cualidades del inventor, el procedimiento para obtener la
concesion de la patente, los derecho y obligaciones que genera su otorgamiento, asi
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como las acciones para su defensa y proteccion y otros aspectos que derivan de
este importante tema.

Patente de invencion
Concepto

La patente de invencion es el derecho de exclusiva que concede el Estado al
inventor industrial o su causahabiente sobre su invencion novedosa, de nivel
inventivo y  susceptibles de aplicacion industrial, que contribuye al progreso
tecnolégico, para explotar de manera exclusiva su actividad creativa contenida
ennuevas herramientas o mecanismos de nivel inventivo, no obvios ni evidentes,
para la solucién de un problema técnico aun no resuelto que constituye un avance
tecnoldgico, susceptibles de aplicacion industrial, actividad productiva o de servicios,
para obtener y disponer de nuevos productos o procedimientosutilesque genera
para la satisfaccion de las necesidades humanas, por un determinado plazo al
término del cual pasa a ser de dominiopublico.

Doctrina

Si bien el presente proyecto de ley no da una definicién de patente, sin embargo la
doctrina y la jurisprudencia nos ensefian:

“La patente es la concesion que otorga el Estado a un inventor o a su causahabiente
para explotar exclusivamente una invencion industrial durante un plazo determinado,
al cabo del cual pasa a ser de dominio publico”. (Metke Méndez, Ricardo. Lecciones
de Propiedad Industrial (Il). Editor Raisbeck, Lara, Rodriguez & Rueda (Baker
&McKenzie). Bogota, 2002, p. 22).

“(...) patente de invencién es un derecho exclusivo a la explotacion de una invencion
durante un tiempo determinado...”. (CABANELLAS, GUILLERMO. Derecho de las
Patentes de Invencion. Tomo |. Buenos Aires: Heliasta. 2001. p.17)

Jurisprudencia

El Tribunal Andino, en sucesivas sentencia ha dado los siguientes criterios
jurisprudenciales: citando a Robert M. Sherwood “... la patente es el derecho
temporario a excluir a otros a utilizar una invencion nueva y util...” (Proceso 06-IP-
94 Gaseta N° 170 23 enero 1995.

Asimismo ha dicho, (...) “El otorgamiento de la patente, acto constitutivo del derecho
gue el ordenamiento juridico confiere a su titular y, en consecuencia, impeditivo del
aprovechamiento, por parte de terceros, de la invencién protegida, presupone la
verificacion de la conformidad a derecho de la respectiva solicitud de
patentamiento...”"PROCESO 110-1P-03
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Invencién
Concepto

Cabe advertir que la patente se concede para una invencion y no obstante que las
normas tampoco dan un concepto de invencion, ésta ha merecido la atencion de
muchos autores y tratadistas, conbase a los cuales, se puede dar el siguiente
concepto:

La invencion es un producto de la actividad creativa del ser humano, contenido en
herramientas o mecanismos técnicos, no obvios ni evidentes, de nivel inventivo
para la solucién de problemas adn no resueltos por la técnica, que constituye un
avance tecnologico, susceptibles de aplicacion industrial,actividad productiva y de
servicios,para  obtener nuevos productos o procedimientos Utiles para la
satisfaccion de las necesidades humanas.

Doctrina

‘la solucion de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la
posibilidad de obtener un cierto resultado util” (BaylosCorroza, Hermenegildo.
Tratado de Derecho Industrial.

“(...) la invencion es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la
gue se indica la solucién para un problema técnico".OTERO LASTRES, José
Manuel. Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. "La invencién y las
excepciones a la patentabilidad en la Decision 486 del Acuerdo de Cartagena". Mayo
de 2001. CORPIC.

(...)‘una regla para el obrar humano que contiene la solucién a un problema técnico
hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria (OTERO LASTRES,
José Manuel: Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina: “La invencion y las
excepciones a la patentabilidad en la Decision 486 del Acuerdo de Cartagena”.
Quito, 9 de mayo de 2001, CORPIC).

Metke Méndez, Ricardo, en la citada obra, dice:(...) “una regla técnica para la
soluciéon de un problema industrial...”

En la ley-tipo sobre invenciones de la OMPI para los paises en desarrollo se define
en los siguientes términos:

“Se entendera por invencion la idea de un inventor que permite en la préactica la
solucion de un problema determinado en la esfera de la técnica...”
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GOmezSegade(...) “Si bien el legislador no definié que es invencion, ello no quiere
decir que exista total libertad para tipificar la invencion, por el contrario lo que se
pretende es que el concepto de invencion sea aséptico despojado de juicio de valor,
los cuales solo se admiten para los efectos de determinar que es o no patentable” (
GomezSegade, José Antonio y Fernandez Novoa Carlos .La modernizacion del
Derecho Espafiol de Patentes. De Montecorvo S.A. Madrid Espafia 1985, paginas
50-51)

Jurisprudencia

El Tribunal Andino,en reiteradas y sucesivas sentencia ha dado criterios
jurisprudenciales sobre la invencién, diciendo:

Proceso N° 9-1P-99

(...) “la‘invencion es una creacion del hombre que da origen a un nuevo producto o a
un nuevo procedimiento destinado a operar el campo de la técnica...es una regla

técnica establecida para solucionar un problema relacionado con las reformas que el

hombre impone a la naturaleza con el fin de satisfacer sus necesidades”. *

Proceso N° 21-1P-2000

(...) “El concepto de invencion, a efectos de ser objeto de una concesion de
patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como
consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliqguen un avance tecnolégico
—y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica'—, y
ademas sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de
industria” (Sentencia dictada en el Proceso N° 21-1P-2000, del 21 de octubre de
2000, publicada en la G.O.A.C. N° 631, del 10 de enero de 2001, caso “DERIVADOS
DE BILIS HUMANA”")...”

De estos conceptos se desprende quela invencion presupone un problema
especifico que es resuelto por la técnica...

El estado de la técnica
Proceso N° 9-1P-99.

(...) “El estado de la técnica es el conjunto de elementos técnicos que se han hecho
publicos antes de la fecha de presentacion de la patente, Se reconoce que hay

! TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 11 de junio de 1999. Proceso N° 9-

IP-99. Patente de Invencién “COMPOSICION DE PSYLLIUM Y COLESTIRAMINA CON SABOR
MEJORADO” Publicado en Gaceta Oficial N° 462 de 23 de julio de 1999.
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invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez
en forma tal, que de su combinacion deriva un resultado distinto del dado por cada
uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas... También existe la
posibilidad de que el resultado sea conocido, pero se llegue a €l a través de nuevos
medios. El titular de una patente no tiene el derecho de evitar que un tercero obtenga
el mismo resultado por medios distintos”?.

Persona experta en la técnica en cuestion.- (...) “El experto en la técnica es una
figura ficticia a la que se recurre con el propdsito de obtener un parametro objetivo
que permita distinguir la actividad verdaderamente inventiva de la que no lo es. Se
tratara de una persona normalmente versada en el ambito tecnoldgico a que se
refiere el pretendido invento. Su nivel de conocimientos es mas elevado en
comparacién con el nivel de conocimientos del publico en general, pero no excede lo
gue puede esperarse de una persona debidamente calificada. Se busca la figura de
un técnico de conocimientos medios, pero no especializados...”

Art. 02 — (Proteccién) La actividad inventiva, como trabajo creador y como factor
importante del progreso cientifico-técnico y del desarrollo de la economia, disfruta de
proteccion

Proteccién de lainvencién
Concepto

La proteccion de la invencién, tanto como obra creativa asi como parte integrante
de una patente de invencion, se encuentra protegida por las normas del Derecho
de Propiedad Industrial, con todos los derechos y facultades que le otorga, que son
previstos y desarrollados en este manual

El Tribunal Andino,respecto al tema, dice:
Proceso N° 21-1P-2000,

(...)" el concepto de invencion, a efectos de ser objeto de una concesion de patentes,
comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como
consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliqguen un avance tecnoldgico
—y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica'—, y
ademas sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de
industria” (Sentencia dictada en el Proceso N° 21-IP-2000, del 21 de octubre de
2000, publicada en la G.O.A.C. N° 631, del 10 de enero de 2001, caso “DERIVADOS
DE BILIS HUMANA”)

2Zuccherino Daniel. “Marcas y Patentes en el Gatt”. Ed. AbeledoPerrot. Pag.: 150. 1997.
3Zuccherino Daniel. “Marcas y Patentes en el Gatt”. Ed. AbeledoPerrot. Pag.: 153.
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Art. 03.-(Derecho que concede) El derecho de la patente pertenece al inventor. Este
derecho podra ser transferido por acto entre vivos o por via sucesoria. Los titulares
de patente podran ser personas naturales o juridicas. Si varias personas hicieren
conjuntamente una invencion, el derecho a la patente corresponde en comun a todas
ellas. Si varias personas hicieren la misma Invencion, independientemente unas de
las otras la patente se concedera a aquella o a su causahabiente que primero
presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha mas
antigua.

DERECHO QUE CONCEDE.-
Concepto

Respecto a los derechos que concede la patente, siguiendo a ilustres tratadistas y a
la jurisprudencia, se puede aseverar que: el titular de la patente posee un
“iusprohibendi” para que terceros no puedan explotar, sin su autorizacién, la
tecnologia patentada, siendo este o sus causahabientes los Unicos que tienen la
exclusividad de hacerlo.

Doctrina
Para el tratadista Astudillo

“La patente es un titulo emitido por el Estado que confiere a su titular el derecho
de explotar exclusivamente la invencion de que es objeto por un lapso determinado.
Esto le permitird excluir a terceros no autorizados de la produccion vy
comercializacién de la citada invencién, durante el lapso de vigencia de la patente.”

El tratadista y expositor David Garcia Lépez, Jefe de Servicio, Relaciones
Internacionales UE-OEP, Departamento de Coordinacion Juridica y Relaciones
Internacionales, OEPM, Madrid, en el documento presentado al TERCER seminario
regional sobre propiedad INTELECTUAL para jueces y fiscales de américa latina,
Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004 sobre EXTENSION Y LIMITES
DEL DERECHO DE PATENTE... sobre el tema y con base en la legislacion
Espafiola, expone:

“(...) Los derechos de patente son monopolios temporalmente limitados y se
extinguen cuando termina el plazo de la vida legal para el que han sido concedidos...

Derechos que confiere la patente:

*ASTUDILLO Francisco. “LA PROTECCION LEGAL DE LAS INVENCIONES” Editado por La Universidad de
los Andes. Venezuela 1995. P4g.63.
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Los articulos 50 y 51 de la LP enumeran el conjunto de facultades de que goza el
titular de la patente teniendo en cuenta que el derecho se enuncia en un sentido
negativo, ya que el titular tiene la facultad de prohibir una serie de actuaciones a
terceras personas que no cuenten con su consentimiento. Sin embargo, engloba
ambos tipos de facultades:

Facultades positivas: entre las que se encuentran las de explotar industrial y
comercialmente el objeto de la invencion.

Facultades negativas: que se concretan en el “iusprohibendi”, desdoblandose a su
vez en la facultad de oponerse a la concesion de una patente sobre una invencion
anticipada por la suya y en la posibilidad de ejercer las correspondientes acciones
contra el tercero no autorizado que infrinja su derecho de exclusiva.

Proteccién directa:

El articulo 50 establece el “iusprohibendi” o prohibicion de la explotacion directa de la
invencion. Prohibe los actos siguientes sin el consentimiento del titular:

a) La fabricacién, el ofrecimiento, la introduccion en el comercio o la utilizacion
de un producto objeto de la patente o la importacion o posesion del mismo para
alguno de los fines mencionados.

Ello quiere decir que la importacion y la posesion son licitas cuando se realizan para
que el importador o el poseedor puedan llevar a cabo actos a los que no se extiende
el derecho de patente, por ejemplo, una utilizacion con fines privados.

b) La utilizacion de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de
dicha utilizacién, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente, que la
utilizacion del procedimiento esta prohibida sin el consentimiento del titular de la
patente

C) El ofrecimiento, la introduccién en el comercio o la utilizacion del producto
directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importacion o
posesion de dicho producto para alguno de los fines mencionados.

La Ley distingue entre el procedimiento y el producto directamente obtenido por el
procedimiento patentado. Este Ultimo apartado recoge una tesis doctrinal y
jurisprudencial segun la cual se protege el producto directamente obtenido por la
patente de procedimiento. El derecho no recae sobre todos los productos, solo
sobre los que han sido obtenidos directamente por el procedimiento patentado, lo
cual introduce una garantia para los terceros y una mayor seguridad juridica frente a
los titulares de patentes que quisieran extender su derecho a productos similares
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Proteccién indirecta:

El titular de la patente tiene la posibilidad de prohibir explotar indirectamente la
invencion, lo cual fortalece su posicion juridica al permitirle perseguir como violacion
del derecho de exclusiva actos que preceden a la reproduccion ilegal de la invencién
patentada.

Confiere al titular de la patente el derecho a impedir que sin su consentimiento
cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en practica de la
invencion patentada relativa a un elemento esencial de la misma a personas no
habilitadas para explotarla.

Deben concurrir los requisitos siguientes:

El tercero debe saber o las circunstancias hacen evidente que tales medios son
aptos para la puesta en practica de la invencion y estan destinados a ella. Se
pretende evitar que a través de esta norma se amplie abusivamente el ambito del
derecho de patente.

Para que una persona que entregue u ofrezca entregar medios ya comercializados
infrinja el derecho de patente, ademas de dicha entrega u oferta se precisa un
elemento ulterior, es preciso que el que efectla la entrega conozca que con esos
medios ya existente en el mercado se puede fabricar o producir un elemento
esencial de la invencion patentada y que entregue esos medios con la necesaria
informacion a un tercero

Los medios entregados para la puesta en practica de la Invencion deben estar
relacionados con un elemento esencial de la invencién, entendiéndose por
esenciales aquellos que resultan imprescindibles para la ejecucion de la invencién
segun la descripcién adjunta a la solicitud de patente.

La prohibicién no se aplica si los productos que se entregan u ofrecen se encuentran
habitualmente en el comercio...”

Jurisprudencia

El Tribunal Andino, respecto a los derechos que confiere, en el PROCESO 106-IP-
200, dice:

(...) “LOS DERECHOS QUE CONFIERE LA SOLICITUD DE PATENTE...EI titular de
la patente posee un iusprohibendi para que terceros no puedan explotar, sin su
autorizacion, la tecnologia patentada; con esto los derechos que se derivan de la
nueva invencidn crean para la empresa gue la posee una licita ventaja competitiva,
pues la patente constituye un activo de la empresa que debe ser protegido.
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La patente confiere derecho sobre una invencion y su titularidad se acredita con el
otorgamiento de la misma; la solicitud de patente implica que el inventor lleva la
invencion al publico y recibe un monopolio temporal sobre ella.

Constituye un derecho exclusivo sobre la obra o invencion patentada, en cuanto
impide a terceros explotarla o beneficiarse de este conocimiento.

El titular de la patente posee derecho de explotacién sobre la invencion que ha sido
patentada, este derecho no nace del otorgamiento de la patente ya que el inventor
antes pudo explotarla, el propdsito al patentar la invencion es lograr la proteccién al
impedir que terceros exploten la invencion patentada...

Derecho de transferir

El Tribunal Andino, en reiterada jurisprudencia, respecto a la cesion o transferencia
de derechos dice:

Proceso 02-Al-2008

“(...) la oficina nacional competente debe exigir entre los requisitos de forma de las
solicitudes de patente, la presentacion de la copia simple del documento en el que
conste 0 se acredite la cesion de derecho de patente. Este documento de cesion,
obviamente, debe cumplir con las formalidades necesarias, es decir, debe cumplir
con la legalizacion de las firmas ante notario publico y, tratandose de documentos
que se expiden en el extranjero, con la correspondiente legalizacion ante funcionario
consular (...)".

De lo anterior, se desprende que basta con presentar una copia simple del
documento de cesidon para que éste sea aceptado por la Oficina Nacional
Competente, conforme a lo dispuesto en el referido articulo 26 literal k). Sin
embargo, hay que tener presente que ese documento, en el que consta la cesion de
derechos sobre la solicitud de patente, debe ser expedido conforme a derecho para
gozar de validez.

En consecuencia, la regulacién contenida en el articulo en referencia permite
concluir al Tribunal que la Oficina Nacional Competente debe requerir la copia simple
del documento de cesion; sin embargo, no se refiere a cualquier documento, es
decir, este documento de cesion debe cumplir con las formalidades pertinentes...”

PROCESO 47-1P-2010

El articulo 26 de la Decision 486, determina los requisitos que la solicitud de patente
debe contener. El literal k) establece que la solicitud de patente de invencion debera
contener, de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesion del
derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.
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Al respecto, dentro del Proceso 02-Al-2008, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“(...) la oficina nacional competente debe exigir entre los requisitos de forma de las
solicitudes de patente, la presentacion de la copia simple del documento en el que
conste 0 se acredite la cesion de derecho de patente. Este documento de cesion,
obviamente, debe cumplir con las formalidades necesarias, es decir, debe cumplir
con la legalizacion de las firmas ante notario publico y, tratandose de documentos
que se expiden en el extranjero, con la correspondiente legalizacién ante funcionario
consular (...)".

Proceso 55-LP-2011

(...) -"El articulo 56 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
establece la posibilidad de transferir una patente, ya sea de producto o de
procedimiento, por acto entre vivos o mortis causa. Disponiendo, ademas, que este
acto juridico, para gozar del derecho de oponibilidad frente a terceros, debe
necesariamente constar por escrito y estar registrado en la Oficina Nacional
Competente.

En este sentido y tomando en cuenta que la patente otorga un derecho erga omnes
para el titular, definido no en relacion con un objeto fisico, sino respecto de un
elemento abstracto, como puede ser una invencién, una obra o un procedimiento, se
puede afirmar que el objeto de este derecho es un bien inmaterial, susceptible de ser
objeto de relaciones y actos juridicos licitos, particularmente de relaciones contrac-
tuales, no existiendo mas limitacion que las consecuentes de los requisitos generales
de validez de los contratos y las derivadas del contenido propio de la patente.

Los bienes inmateriales presentan determinadas caracteristicas, que los diferencian
de los bienes materiales, una de ellas es que pueden ser de propiedad plena y
simultanea de varias personas, por ejemplo en el caso de los secretos industriales,
aspecto que se diferencia de las formas de copropiedad referidas a bienes
corporales, de igual forma, los bienes inmateriales, pueden ser disfrutados
materialmente por varias personas.

De esta forma, es facil colegir que la persona que cuenta con la titularidad del
registro de una patente podra transferir los derechos emergentes de aquella,
asimismo, sus derechohabientes gozan de una expectativa sobre estos bienes
inmateriales.

Por otra parte, la potestad de transferencia de derechos de patente que tiene el
titular, no solo se refiere a la cesion de la totalidad de derechos, en este sentido debe
considerarse también la posibilidad de ceder o transferir el usufructo de la patente a
una tercera persona a través de la concesion de licencias de explotacion, actos
previstos en el articulo 57 de la norma comunitaria en examen.
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Es necesario considerar que, si el titular hace oponible ante terceras personas su
derecho exclusivo sobre la patente, desde el momento de su concesion por
autoridad competente, los actos de transferencia o licencia de estos derechos,
naturalmente gozaran de oponibilidad, de igual forma desde el momento de su
registro.

La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de transferencia,
empero, expresa, que debe constar por escrito y que debe registrarse ante la Oficina
Nacional Competente. Es importante destacar que el contrato de transferencia, en lo
no regulado por la normativa comunitaria andina se rige por la norma nacional
pertinente de cada Pais Miembro.

La parte CONCLUYE de dicho Proceso 55-IP-2011, dispone:

3-El titular de una patente y de los derechos que ésta conlleva, considerados como
bienes inmateriales, podra transferir a un tercero la totalidad o una parte de estos
derechos exclusivos, observando las normas de orden publico y las inherentes a la
naturaleza intrinseca de los derechos de patente; al efecto y con el fin de que este
acto surta efectos frente a terceros, es necesario su registro en la Oficina Nacional
Competente.

4 -Para que el documento de cesion de derechos sobre la solicitud de patente tenga
aceptacion y validez, debe cumplir con determinadas formalidades; la Oficina
Nacional Competente debe solicitar copia simple del mismo....

En caso de que los documentos presentados estuvieren en idioma extranjero, el
solicitante debera acompafar la traduccion respectiva al idioma castellano para que
la Oficina Nacional Competente pueda hacer una evaluacién de los mismos. Tanto
los documentos presentados como las traducciones al castellano deben ser legibles
para que no queden dudas del contenido de los mismos y la Autoridad Competente
pueda realizar eficazmente su analisis. La Oficina Nacional Competente podra
exonerar de la presentacion de las traducciones cuando estime que no son indis-
pensables dependiendo de cada caso...”

Art. 11 — (Derecho moral a ser mencionado) El inventor tendra derecho a ser
mencionado como tal en la patente y podra igualmente oponerse a esta situacion.

Derecho de paternidad
Respecto al tema el Proceso 55-1P 2011 dice:

(...) “el titular legitimo del derecho a la patente... lo puede ceder a favor de un
tercero, en cuyo caso podra ser una persona natural o juridica; pero no por ello
pierde su autoria, conserva el derecho de la paternidad de la invencion, la cual es
inalienable, por lo que el cesionario del derecho de patente debera expresar en su
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caso, de quién ha provenido la cesion, quién ha sido el inventor cedente de los
derechos a su favor. Sélo el inventor puede oponerse a su mencién en la patente si
asi lo desea (Art. 11) (...)" generalmente, la cesion de los derechos de la patente es
posterior a la obtencibn de la misma, de manera que el inventor puede
posteriormente transferir la titularidad de la patente a otra persona natural o juridica”
*“ Proceso 43-1P-2001

Art. 12 — (Concepto de invencidén) Se considera invencion toda creacion humana,
que permita transformar la materia o la energia que existe en la naturaleza, para su
aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.

Invencion.- Concepto de Invencion

La invenciéon es un producto de la actividad creativa del ser humano, contenidoen
nuevas herramientas o mecanismos técnicos, no obvios ni evidentes, de nivel
inventivo para la solucion de problemas técnico aun no resuelto por la tecnica, que
constituye un avance tecnoldgico, susceptibles de aplicacion industrial, actividad
productiva o de servicios, para obtener nuevos productos o procedimientos Utiles
para la satisfaccion de las necesidades humanas

Doctrina
Para el tratadista (OTERO LASTRES) la define a la invencion:

(...) “como una regla para el obrar humano que contiene la solucion a un problema
técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria (OTERO
LASTRES, José Manuel: Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina: “La
invencion y las excepciones a la patentabilidad en la Decision 486 del Acuerdo de
Cartagena”. Quito, 9 de mayo de 2001, CORPIC).

Para el tratadista Carlos Fernandez-Novoa

(...) “La invencion de productos “comprende todas las variedades de entidades
estructurales hechas por el ser humano. ... puede referirse principalmente a cosas,
substancias y medios de trabajo (en particular aparatos y dispositivos)...”
(Fernandez-Novoa, Carlos. La modernizacion del Derecho espafiol de patentes.
Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 64).

Para el tratadista Horacio Rangel Ortiz

(...) “La invencién de procedimientos consiste en que “su objeto verse sobre un modo
de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un
resultado. ‘Es decir, se trata de una sucesion de operaciones o actuaciones a
realizar con determinadas materias o energias’ (Horacio Rangel Ortiz, Usurpacién de
Patentes, Universidad Panamericana, México DF, 1994, pag. 85)” (Metke Méndez,
Ricardo. Ob.cit., p. 32).
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“..La invencién puede recaer sobre una entidad fisica (producto, dispositivo,
maquina, sustancia, composicion) o sobre una actividad (procedimiento, método,
utilizacion).

En el caso de la invencion de producto, el objeto inventivo se halla constituido por un
cuerpo cierto, destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica
no ha podido satisfacer. En cambio, en el caso de la invencién de procedimiento, el
objeto inventivo se halla constituido por “una serie o0 sucesion de operaciones que
inciden sobre una materia (sdlida, liquida o gaseosa) que se encamina a la obtencion
de una cosa o de un resultado” (OTERO LASTRES, José Manuel: op. cit.)....”

El tratadista y expositor D. Miguel Hidalgo Llamas,Jefe, Area Juridico-Administrativa,
Departamento de Patentes e Informacioén Tecnoldgica, Oficina Espafiola de Patentes
y Marcas (OEPM), Madrid en documento presentado en el SEMINARIO REGIONAL
SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMéRICA
LATINA Madrid, 18 a 22 de noviembre de 2002, sobre el tema,dice(...)

“Las leyes de patentes no contienen, por lo general, una definicién de lo que es una
invencion. Tampoco aparece en los tratados internacionales sobre la materia...

Es preciso distinguir entre invencion y descubrimiento. EIl descubrimiento es el
reconocimiento de un objeto, de un fenbmeno, de una propiedad de un cuerpo que
nadie ha conocido hasta un determinado momento, pero que ya existia en la
naturaleza.

Por el contrario, la invencion consiste en producir nuevos efectos técnicos
combinando y utilizando las fuerzas de la naturaleza. La invencion exige que el
hombre participe en su concepcién o realizacion: no se puede inventar mas que
aquello que no existia. En la invencién, la actividad del hombre es productiva, en el
descubrimiento es sélo receptora...

En la doctrina espafiola A. Bercovitz, en un examen conjunto de diversas
definiciones de la doctrina extranjera, ha sefialado las notas esenciales que debe
reunir una invencion.

Estas caracteristicas serian las siguientes:

a) la invencion es una regla para el obrar humano, es decir, la materializacién de
una idea que tiende a la consecucion de un fin;

b) debe tener caracter industrial, es decir, perteneciente al campo de la industria
en su sentido mas amplio;

C) atil, porque tiende a la satisfaccion de necesidades humanas;

d) ejecutable, o que pueda ser puesta en practica,
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e) nueva, es decir, no comprendida en el estado de la técnica;

f) sorprendente e inesperada, lo que equivaldria al requisito de actividad
inventiva; y

s)] progresiva, en el sentido de que debe suponer un avance frente a lo
anteriormente conocido. ..”

Jurisprudencia

El Tribunal Andino, en reiteradas sentencias, haciendo conocer los criterios
interpretativos, sobre el tema, dice:

Proceso 21-1P-2000

“(...) el concepto de invencién, a efectos de ser objeto de una concesion de patentes,
comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como
consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliguen un avance tecnoldgico
—Vy por tanto no se deriven de manera evidente del "estado de la técnica'- v,
ademas, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de
industria”.® Proceso 21-1P-2000, sentencia de 21 de octubre de 2000.

Proceso 13-1P- 04

(...) “En el ambito de la doctrina, la invencion ha sido considerada como “la solucion
de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de
obtener un cierto resultado util”..., (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: Tratado de
Derecho Industrial, segunda edicién, Editorial Civitas, 1993, p. 695).

(...) “Ala pregunta ¢qué se entiende por invencion?, este Tribunal enuncia que el
concepto de invencién, a efectos de ser objeto de una concesién de patentes,
comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como
consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliqguen un avance tecnolégico
—Y por tanto no se deriven de manera evidente del 'estado de la técnica'- y, ademas,
sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industrias...”

Proceso 36-1P-2004,

(...) “La invencion, de producto o de procedimiento, constituye una obra creadora que
provee solucion a un problema técnico, y que, al ser aplicada en el ambito de la
industria, procura la obtencion de un resultado atil. La invencion de producto se
materializa en un cuerpo cierto destinado a dar satisfaccion a una necesidad
industrial que el estado de la técnica no ha podido cubrir, mientras que la invencion
de procedimiento consiste en una serie de operaciones que inciden sobre una
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materia y se encaminan a la obtencion de un objeto o de un resultado. En todo caso,
la invencion deberé constituir un avance técnico significativo en el desarrollo de la
industria... (Proceso 36-1P-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1098 del 27 de julio de
2004, Preparados Farmacéuticos que contienen Acidos Disfosfénicos para la
aplicacién por via oral)...”

PROCESO 153-1P-2015 al referirse a la invencion, reitera:

(...) “La Jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser
consideradcomo invencion, entre los cuales puede destacarse aquel segun el cual
"... la invencién es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la
que se indica la solucién para un problema técnico".>OTERO LASTRES, José
Manuel. Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. "La invenciéon y las
excepciones a la patentabilidad en la Decision 486 del Acuerdo de Cartagena”. Mayo
de 2001. CORPIC. 153-IP-2015 Patente: "NUEVA SAL DE PERINDOPRIL Y
COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LA CONTIENEN G.O.A.C. N° 631, de
10 de enero de 2001, caso:"DERIVADOS DE BILIS HUMANA". TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Art. 13 — (Presuncion de inventor) Se presume inventor a la persona o0 personas
fisicas que se ostente como tales en la solicitud de patente.

Capitulo Il — DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

Art. 14 — (Requisitos indispensables) Son requisitos indispensables de
patentabilidad:

a) Novedad:
b) Nivel inventivo;

c) La susceptibilidad de aplicacién industrial

Requisitos de patentabilidad-
Concepto

Respecto a los requisitos de patentabilidad, el contenido de este articulo sera
enfocado de manera general; el desarrollo puntual se lo hard en el lugar que
corresponda.

Una invencién es patentable si cumple con los requisitos y exigencias previstos por
ley, es decir cuando el producto de la actividad creativa del inventor: herramientas o
mecamismosysus productos o procedimientos no ha sido divulgado, no se ha hecho
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accesible al publico nacional e internacional, no se encuentra dentro del estado de la
técnica, consecuentemente es nuevo; constituye una herramienta para la solucion
de un problema técnico, aun no resuelto, creado por la actividad transformadora del
ser humano, en sentido de que para una persona versada en la materia no es obvio
ni deriva de manera evidente del estado de la técnica, y consiguientemente es un
salto en el avance tecnoldgico,lo que significa que tienenivel inventivo; y cuando el
objeto de la invencién ( producto o procedimiento util) pueda utilizarse o aplicarse a
todo tipo de industria o actividad productiva, asi como en los servicios, en
consecuencia es susceptible aplicacion industrial.

La observancia de estos tres requisitos objetivos,mas las exigencia subjetivas
referidas al inventor y al solicitante de la patente y las formales que hacen al
procedimiento del tramite, viabilizan la concesién de la patente,

Doctrina

El citado tratadista y expositor D. Miguel Hidalgo Llamas, sobre el tema, en su
referida disertacion sobre Derecho de patentes... expone:

(...) “En el derecho de patentes, la concesion tiene caracter atributivo lo que implica
que el derecho sélo puede ejercerse validamente si concurren todos aquellos
requisitos exigidos por las leyes correspondientes.

Siguiendo a A. Bercovitz podemos dividir estos requisitos en tres categorias:
objetivos, subjetivos y formales.

Dentro de los requisitos objetivos el mas importante sin duda es el que alude al
objeto de la patente en si, es decir, la existencia de una invencién que redna las
caracteristicas o exigencias establecidas para que sea patentable, a saber, que sea
nueva, tenga actividad inventiva y sea susceptible de aplicacion industrial.

Los requisitos subjetivos son los que se refieren al solicitante de la patente, es decir,
la persona que ejercera como titular el derecho de patente una vez expedido el titulo
de concesién. Cualquier persona, fisica o juridica, puede ser solicitante de una
patente si bien el derecho, de manera originaria, pertenece al inventor o a su
causahabiente y cuando la invencion ha sido realizada por varias personas
conjuntamente, el derecho a la patente pertenece en comun a todas ellas.

El requisito subjetivo no se examina en el procedimiento ante las oficinas de
patentes dado que las leyes, con el fin de no demorar de manera injustificada la
concesion de la patente, establecen una presuncion de legitimidad en favor del
solicitante. Asi, en los procedimientos ante las oficinas se presume que el solicitante
esté legitimado para ejercer el derecho a la patente. (Art. 10. 4 de la Ley 11/1986).
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Los requisitos formales guardan relacion con la serie de actos, exigencias o
formalidades de caracter administrativo que es necesario desarrollar ante el 6rgano
competente para la concesion de la patente. Asi, y hasta tanto no se implanten otras
formas de presentacién, la solicitud ha de presentarse por escrito y el solicitante
debe aportar los documentos requeridos: una instancia, una descripcion, las
reivindicaciones, los dibujos y el resumen asi como satisfacer las tasas establecidas
y, en general, debe dar cumplimiento a todos aquellos tramites y actuaciones
necesarios para que el procedimiento de concesion pueda llevarse a cabo en la
forma determinada por la Ley y su Reglamento de ejecucion.

Los requisitos de patentabilidad constituyen, por tanto, las condiciones basicas
necesarias para que pueda llegar a nacer un derecho de patente...”.

Jurisprudencia

El tribunal Andino, respecto a los requisitos de patentabilidad, en reiteradas
sentencias, dice:

Proceso 36-IP-2004
(...) “Concluye

1° La invencion, de producto o de procedimiento, constituye una obra creadora
gue provee solucién a un problema técnico, y que, al ser aplicada en el ambito de la
industria, procura la obtencion de un resultado atil. La invencion de producto se
materializa en un cuerpo cierto destinado a dar satisfaccion a una necesidad
industrial que el estado de la técnica no ha podido cubrir, mientras que la invencion
de procedimiento consiste en una serie de operaciones que inciden sobre una
materia y se encaminan a la obtencion de un objeto o de un resultado. En todo caso,
la invencion debera constituir un avance técnico significativo en el desarrollo de la
industria. ...En consecuencia tiene que ser nueva...

20 La invencioén, de producto o de procedimiento, carecera de novedad si, antes
de la fecha de presentacién de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se
ha encontrado al acceso del publico por cualquier medio, con independencia del
lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del nimero de
personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan
obtenido, salvo que la divulgacion se haya llevado a cabo en los términos
excepcionales previstos en el articulo 3 de la Decision 344. Tampoco sera novedosa
la invencién si el contenido de la solicitud de patente en tramite, de fecha de
presentacion o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina,
ha sido publicado.



34

3° La invencién tendra nivel inventivo si no resulta obvia para un experto medio,
y si no deriva de manera evidente del estado de la técnica. El experto medio debera
hallarse provisto de experiencia, de un saber general en la materia técnica de que se
trate, y de una serie de conocimientos en el campo especifico de la invencion.

A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido,
sera necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la
técnica, el experto medio habria alcanzado la solucion reivindicada para el problema
técnico de que se trate.

No tendré nivel inventivo el objeto de la invencion que reproduzca, en lo sustancial,
la funcion, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica.
Tampoco lo tendré la combinacion que busque obtener un efecto conocido, sobre la
base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que
no bastard la sustitucion de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas
como productoras de aquel efecto...”. ( Proceso IP 13 04, Proceso 36-1P-2004,
publicado en la G.0.A.C. N°. 1098).Ademas sean susceptibles de ser producidos o
utilizados en cualquier tipo de industria” (Sentencia dictada en el Proceso N° 21-IP-
2000, del 21 de octubre de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 631, del 10 de enero
de 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”)

Proceso 584-1P-2015

(...)....“ Requisitos de patentabilidad...Los requisitos que deben ser cumplidos para la
obtencion de una patente de invencion se encuentran establecidos en el Articulo 14 de
la Decision 486, y desarrollados por los Articulos 15 a 19 de la misma normativa....

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

Del nivel inventivo. De conformidad con el Articulo 18 de la Decision 486, una
invencion goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la
técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este
requisito, 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 versada en el
asunto técnico correspondiente.

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

De la susceptibilidad de aplicaciéon industrial. Igualmente, para que un invento pueda ser
protegido a traveés de una patente debe ser susceptible de aplicacién industrial, es decir,
gue pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios,
como lo manifiesta el articulo 19 de la norma comunitaria que se interpreta

Proceso 120-IP-2016 (con base a la Decision 486 y el "Manual para el Examen de
Solicitudes de Patentes de Invencion en las Oficina de Propiedad Industrial de los
Paises de la Comunidad Andina)

(...) “El Articulo 14 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina establece
los requisitos que debe cumplir toda invencion, sea de producto o de procedimiento, para
gue pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de
aplicacion industrial. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales
gue debe reunir toda invencion para que sea patentada, siempre que ademas no se
encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mencion...

Respecto a la novedad, (...) “para que una invencion sea novedosa se requiere que no
esté 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, tanto la innovacion
como losconocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles
al publico, por cualquier medio, entendiendo que la difusion debe contener informacion
suficiente sobre la invencién para que una persona versada en la materia pueda
utilizarla para disefar el invento.®

En relacion al requisito de nivel inventivo, el Articulo 18 de la Decision 486 establece
lo siguiente:

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

Conforme se desprende de esta disposicién 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 versada
en el asunto técnico correspondiente.®
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En virtud a lo expuesto, resulta pertinente, definir qué se entiende por "obvio" y por
"evidente" a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo. De modo
referencial, ver Proceso 157-1P-2014 de fecha 13 de mayo de 2015, p. 8.

Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo "(...) que se
encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad". Lo
evidente consiste en la "(...) certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar;
cierto, claro, patente y sin la menor duda."’

Esta circunstancia debera ser analizada por el experto en la materia técnica quien
es la "figura ficticia a la que se recurre con el propésito de obtener un parametro
objetivo que permita distinguir la actividad verdaderamente inventiva de la que no
lo es.

Se tratard de una persona normalmente versada en el @mbito tecnolégico a que
se refiere el pretendido invento. Su nivel de conocimientos es mas elevado en
comparacion con el nivel de conocimientos del publico en general, pero no
excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada..."®"

Para negar o conceder una patente que se encuentra definida por las reivindicaciones se
procederd a verificar si realmente existen diferencias entre estas y el estado de la técnica
mas cercano (documentos patentes y no patentes). La existencia o falta de cualquier
ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo, sin que
puedan existir respuestas intermedias ya que el nivel inventivo existe o no...”

El "Manual para el Examen de Solicitudes Patentes de Invencién en las Oficina de
Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina" sefiala los siguientes
criterios para determinar el nivelinventivo"...Se considera el nivel inventivo como un
proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para
un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentacion de la solicitud o
de la prioridad reconocida.La cuestion para el examinador es si la invencion reivindicada es o no
evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no
son un criterio absoluto para reconocer 0 no un nivel inventivo. EI examinador no debe
determinar qué cantidad de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay
respuestas intermedias. ..

2 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.

17 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion en las
Oficinas de Propiedadindustrial de los Paises de la Comunidad Andina. Secretaria
General de la Comunidad Andina, Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual
y Oficina Europea de Patentes. Ailo 2004. Pags. 76 a 78. Disponible en httpi/www
comunidadandina oro/public/patentes pdf
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Articulo 18.- Se considerard que una invencion tiene nivel inventivo, si para una
persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa
invencion no hubiese resultado obvia ni se hubiese denvado de manera evidente del
estado del té

Diccionario de la lengua espafola. Vigésima segunda edicidn, editorial Espasa.
Madrid, 2001. "Tomos 5y 7", pp. 686 y 1089.

Zuccherino Daniel. Marcas y Patentes en el Gatt. Ed. AbeledoPerrot. Buenos Aires.
pag. 153.

Secretaria General de la Comunidad Andina, Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual y Oficina Europea de Patentes

"Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion en las oficinas de
Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina".Segunda edicion,
editorial Abya Yala, Quito, 2004, pp. 76-78

.En:http://www.comunidadandina.org/publicipatentes.pdf (Consulta: 19 de julio de 2
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En relacién a la susceptibilidad de aplicaciéon industrial, es necesario que para que
un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser producido o
utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, de conformidad con lo
establecido en el Articulo 19 de la Decision 486.

Este requisito de la invencidon encuentra su justificacion en el hecho de que la
concesion de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando
beneficios econdmicos a quienes la exploten, por esto, s6lo son susceptibles de
patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la practica...”

El citado profesor y tratadista peruano Baldo Kresalja, en su mencionada obra Pag.
91 al referirse a la Decision 486 de Comunidad Andina adecuada por la Decision
689, y relacién a su aplicacion normativa dice: “(...) En diciembre de 2000 y como
consecuencia de la entrada en vigencia de los acuerdo ADPIC la Comunidad Andina
publica la decision 486, la cual adapta su contenido a lo dispuesto en los
mencionado a acuerdos... Asimismo dice: ... es importante mencionar también que,
en agosto de 2006 la Comunidad Andina..., atendiendo a la propuesta del gobierno
peruano - propuesta que obedece también al contenido del acuerdo de libre
comercio suscrito con los Estados Unidos de Ameérica- promulgo la Decision 689.
Esta Decisidon tiene como proposito “adecuar” las disposiciones de la Decision 486 y
en tal sentido se pronuncia muy breve y concretamente respecto a ciertos temas de
patentes y marcas... en cuanto a las patentes, se ‘pronuncia respecto a los temas
de: restauracion del plazo de prioridad, claridad de la descripcién y divulgacion de
la invencién, remision al documento de prioridad sin que ello se considere
ampliacion, la compensacién por retraso irracional en el tramite de la patente y el
uso de materia protegida con el fin de generar informacion para obtener la
aprobacion de un producto...”

En la aplicacion articulada de la Deicision 486 y su indicada adecuacion prevista en
la Decision 689, en el Capitulo IV Legislacion Vigente, Concordada, con
Antecedentes y Decisiones Jurisprudenciales, a partir de la pagina 253 a pagina 425
de su indicada obra, desarrolla los temas de Derecho de Propiedad Industrial entre
ellos los que se refiere a las patentes, invenciones y otros.

Art. 15 — (Novedad. Divulgacién excluida) Una invencion se considerara nueva
cuando no esta comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica
comprendera todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al publico en
cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, mediante una descripcién oral o
escrita, por la explotacién o por cualquier otro medio de difusion o informacion en el
pais o en el extranjero, antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente
0, antes de la fecha de prioridad aplicable. Sélo para el efecto de la determinacion de
la novedad, también se considerara dentro del estado de la técnica, el contenido de
una solicitud de patente en tramite ante la oficina nacional competente, cuya fecha
de presentacion o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentacién o de
prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho
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contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o
hubiese transcurrido el plazo de dieciocho meses contados a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud nacional.

Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomara en consideracion la
divulgacion ocurrida del afio precedente a la fecha de la presentacion de la solicitud
en el Pais, o dentro del afio precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido
invocada, siempre que tal divulgacion hubiese prevenido de:

El inventor o su causahabiente;

De un abuso evidente frente al solicitante o su causante;

Una oficina nacional competente que, en contravencion de la norma que

rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el
inventor o su causahabiente;

d) El tercero que hubiese la informacion directa o indirectamente del inventor o su
causahabiente.

Novedad
Concepto

La novedad, resulta cuando el producto de la actividad creativa del inventor no ha
sido divulgado, no se ha hecho accesible al publico nacional e internacional, no se
encuentra dentro del estado de la técnica, y consecuentemente es novedoso.

Doctrina

El tratadista ZUCCHERINO Daniel R, al respecto ensefia: “Un invento es novedoso
cuando la relacién causa a efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido
no era conocido.” °

Guillermo Cabanellas indica que las caracteristicas del concepto de novedad son las
siguientes:

a) “Objetividad. La novedad de la tecnologia ser patentada no se determina en
relacion con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relacién
con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado.”

b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad.” “...una vez que una tecnologia pierde
su caracter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa
pérdida de novedad se hace irreversible.”

c) “Caracter Universal de la Novedad” “... la novedad de la invencién se determina en
relacion con los conocimientos existentes en el pais o en el extranjero.”

ZUCCHERINO Daniel R. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. Régimen Legal” Editado por AbeledoPerrot.
1997. P4g. 150.
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“... no puede pretenderse una patente respecto de una tecnologia ya conocida en el
extranjero, aunque fuera novedosa en el pais.

d) “Caracter publico de la novedad.” “...Ia invencién patentada pasara a ser conocida
a partir de su publicaciéon implicita en su patentamiento, y posteriormente entrara en
el dominio publico La novedad resulta, cuando el producto de la actividad creativa
del inventor no ha sido divulgado, no se ha hecho accesible al publico nacional e
internacional, no se encuentra dentro del estado de la técnica, en consecuencia es
novedoso.

El citado tratadista. D. Miguel Hidalgo Llamas, sobre el tema de la novedad dice:

(..)

La novedad

Constituye el primero de los requisitos positivos depatentabilidad de una invencion.
En el derecho espafiol de patentes, este requisito esta expresamente establecido en
el articulo 4.1 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes (LP en adelante):

“son patentables las invenciones nuevas, que impliquen una actividad inventiva y
sean susceptibles de aplicacion industrial”

Dado que la invencién supone un avance en relacidon con la técnica existente y
conocida en un determinado momento, la novedad no puede ser subjetiva, es decir,
considerada desde la perspectiva del inventor. Si hubiera de atenderse al
conocimiento subjetivo que el inventor pueda tener de la novedad de Ila
invencion, la inseguridad juridica que se crearia en torno a los requisitos de
patentabilidad de la invencion seria insuperable. Por tanto, es un requisito que ha de
determinarse de una manera objetiva. Y la medida de lo que es objetivamente
nuevo la establecen las leyes de patentes. El requisito de novedad no puede fijarse
de forma autébnoma sino que es preciso complementarlo con el de estado de la
técnica.

Caréacter absoluto de la novedad

Una de las notas definitorias de la novedad en materia de patentes es su caracter
absoluto. Esto significa que la novedad exigida a una invencion no tiene limites ni en
el tiempo ni en el espacio. Asi los establece el articulo 6.2 LP cuando dice ‘lo que se
ha hecho accesible al publico en Espafia o en el extranjero. Al concepto de novedad
absoluta se contrapone el de novedad relativa que contempla la divulgacion
pertinente bajo determinadas limitaciones, por ejemplo, el territorio, si ha tenido lugar
en el territorio nacional o en el extranjero; la fecha o la época de la divulgacion. En
la vigente legislacion espafiola se establece para los modelos de utilidad un criterio
de novedad relativa conforme al articulo 145 LP, a efectos de la novedad y de la
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actividad inventiva referidas a un modelo de utilidad, solo se consideran las
divulgaciones hechas en Espana,,,

El estado del técnico: conceptoy delimitacion
El concepto de novedad va ligado de manera indisoluble al estado de la técnica.

El estado de la técnica designa en un sentido amplio a un conjunto dado de
conocimientos referidos a un momento determinado. El estado de la técnica se toma
como referencia para determinar la novedad de una invencion.

Conforme sefiala el articulo 6.2 LP, el estado de la técnica, “esta constituido por todo
lo que antes de la fecha de presentacién de la solicitud de patente se ha hecho
accesible al publico en Espafia o en el extranjero por una descripcion escrita u oral,
por una utilizacion o por cualquier otro medio”.

El estado de la técnica comprende, por tanto, informaciones, llamadas
“anterioridades” las cuales han llegado al publico bajo formas distintas de
divulgacion. La forma més comdn como se hace accesible al publico un
conocimiento es a través de un documento escrito. Sin embargo, no es la Unica
dado que existen otras formas de divulgacion como pueden ser las utilizaciones,
divulgaciones orales, exposiciones etc...

En cuanto a la fecha de referencia para determinar el estado de la técnica el articulo
6.2 de nuestra Ley de Patentes establece como momento determinante para
apreciar el estado de la técnica a efectos de la novedad de la invencion, la fecha de
presentacion de la solicitud de patente. Esta fecha es decisiva tanto para apreciar el
estado de la técnica como para determinarla vida legal de la patente...”.

Jurisprudencia

El Tribunal Andino en reiterada jurisprudencia, sobre el tema de la novedad, ha
sentado los siguientes criterios interpretativos:

Proceso 1-Al-96

(...) “El requisito de novedad, exige que el objeto de la invencion no esté
comprendido en el estado de la técnica...

Estado de la técnica.- Conjunto de conocimientos técnicos accesibles al publico
antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente o, de la prioridad
reconocida.

La invencidn deja de ser nueva si el publico por cualquier medio ha tenido acceso a
ella, independientemente del lugar en que se haya producido y del nimero de
personas a que haya alcanzado.
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Lo novedoso, es lo que no esta comprendido en el estado de la técnica, es decir que
ese conocimiento no ha sido objeto de divulgacion oral o escrita, la que resulta del
uso o explotacion, o por cualquier otro medio; la difusion debe ser detallada y
suficiente para que una persona del ramo pueda utilizar esa informacion para
ejecutar o explotar la invencion. Un invento que esta siendo explotado y que ya fue
patentado es del dominio publico y objetivamente ha perdido novedad...

Asi mismo, sostiene: “...Una invencion es nueva cuando no esta comprendida en el
estado de la técnica, entendiéndose por tal todo conocimiento que haya sido
accesible al publico a través de cualquier medio, en tiempo anterior a la fecha de
presentacion de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida.

Para efectos de la determinacion de la novedad se considera dentro del estado de la
técnica, el contenido de una solicitud de patente que se encuentre en tramite y cuya
fecha de presentacion fuere anterior a la fecha de la solicitud de la que se estuviere
examinando, siempre que dicho contenido se haya publicado....

Con relacion a la novedad absoluta contindia diciendo:

... El concepto de novedad absoluta respecto de una invencién implica que para que
un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber
sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningan otro
pais. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta
que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado,
sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el afio de prioridad...

... La invencién deja de ser nueva si el publico por cualquier medio ha tenido acceso
a ella, independientemente del lugar en que se haya producido y del nUmero de
personas a que haya alcanzado....Asi mismo dice: “...Cuando la invencion se
encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser
conocido en el estado de la técnica, no se exigira la novedad en cada uno de ellos
sino en su combinacion, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificacion esencial
en que ha de consistir aquélla....®.

Asimismo en dicho proceso indica que: Segun el criterio de las Camaras de
Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), la falta de novedad de una
invencion se configurard si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado
de la técnica, y si en éste son conocidas todas las caracteristicas de aquélla.

En lo que concierne a la interpretacion del estado de la técnica, las Camaras han
desarrollado algunos principios: “(i) Reglas generales de interpretacion; (ii)
Combinaciones en un documento anterior; (iii) Apreciacidbn de caracteristicas

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 1-Al-96. Sentencia de
30 de octubre de 1996.En G.O.A.C. N° 234 de 21 de abril de 1997.
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implicitas; (iv) Apreciacion de caracteristicas intrinsecas; (v) Apreciacién de lo
equivalente; (vi) Apreciacion de dibujos; (vii) Apreciacion de ejemplos; (viii)
Apreciacién de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgacion
defectuosa; (xi) Divulgacion fortuita; (xii) Posibilidad de puesta en practica”. En
cuanto al principio relativo a las “combinaciones en un documento anterior”, las
Camaras han precisado que “cuando un documento comprendido en el estado de la
técnica hace referencia a una ‘manera habitual’ de preparar un producto, estara
permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o
diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido
a la fecha de presentacion de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida”
(Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD
interactivo “SpecialEdition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 42 edicion, 2001),,,”.

Proceso 57-1P-2016

(...) “ElArticulo 16 de la Decision 486 enuncia que: "Una invencion se considerara nueva
cuando no estd comprendida en el estado de la técnica". En el ordenamiento juridico
comunitario andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o
universal, esto es, en relacién con el estado de la técnica a nivel mundial...

Para que una invencion sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de
la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentacién de la solicitud de patente o de la
prioridad reconocida, tanto la innovacién como los conocimientos técnicos que de ella se
desprenden no hayan sido accesibles al publico, por cualquier medio, entendiendo que la
difusién debe contener informacion suficiente sobre la invencién para que una persona
versada en la materia pueda utilizarla para disefiar el invento®...

Este Tribunal, recogiendo criterios expuestos por la doctrina para delimitar el
concepto de novedad, ha concluido':

"Guillermo Cabanellas indica que las caracteristicas del concepto de novedad son
las siguientes:

Objetividad. La novedad de la tecnologia a ser patentada no se determina en
relacion con personas determinadas ni con elpretendido inventor, sino en relacién
con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado.

b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad. (...) una vez que una tecnologia pierde
su caracter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa
pérdida de novedad se hace irreversible.

c) Caracter Universal de la Novedad (...) la novedad de la invencion se determina en
relacion con los conocimientos existentes en el pais o en el extranjero.
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(...) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnologia ya conocida en el
extranjero, aunque fuera novedosa en el pais

d) Caracter publico de la novedad. (...) la invencion patentada pasara a ser conocida
a partir de su publicacion implicita en su patentamiento, y posteriormente entrara en

el dominio publico al expirar la patente”.® .

CABANELLAS, Guillermo. "DERECHO DE LAS PATENTES DE
INVENCION". Tomo 1. EditorialHeliasta. Buenos Aires 2001. P4gs. 702
Nivel inventivo

Concepto

Con base a criterios de distinguidos tratadista, se puede resumir que: el nivel
inventivo constituye una herramienta para la solucion de un problema técnico aun
no resuelto, creado por la actividad transformadora del ser humano, en sentido de
gue para una persona versada en la materia, el objeto de la solicitud de la patente,
no deriva de manera evidente del estado de la técnica, no es obvio, en
consecuencia es un salto en el avance tecnolégico.

Al respecto, la Decision 486 en su articulo 16, dispone:

Art. 16 — (Nivel inventivo) Se considerara que una invencion tiene nivel inventivo si,
para una persona capacitada en la materia técnica correspondiente, la misma no
resulta obvia ni se habria derivado de manera evidente del estado de la técnica
pertinente, ni por el método empleado, ni por su aplicacién, ni por la combinacion de
métodos, ni por el producto a que se refiere, ni por el resultado industrial que
obtiene.

En cuanto a la fecha de referencia para determinar el estado de la técnica el articulo
6.2 de nuestra Ley de Patentes establece como momento determinante para
apreciar el estado de la técnica a efectos de la novedad de la invencion, la fecha de
presentacion de la solicitud de patente. Esta fecha es decisiva tanto para apreciar el
estado de la técnica como para determinar la vida legal de la patente...”.

En cuanto a la fecha de referencia para determinar el estado de la técnica el articulo
6.2 de nuestra Ley de Patentes establece como momento determinante para
apreciar el estado de la técnica a efectos de la novedad de la invencion, la fecha de
presentacion de la solicitud de patente. Esta fecha es decisiva tanto para apreciar el
estado de la técnica como para determinar la vida legal de la patente...”.

Para el tratadista Gomez Segade (obra citada), “...el inventor debe reunir los méritos
gue le permitan atribuirse una patente, solo si la invencion fruto de su investigacion y
desarrollo creativo constituye ‘un salto cualitativo en la elaboracion de la regla
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técnica’, actividad intelectual minima que le permitira que su invencidn no sea
evidente (no obvia) del estado de la técnica. Es decir, que con el requisito del nivel
inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le
permita afirmar o no si a la invencion objeto de estudio no se habria podido llegar a
partir de los conocimientos técnicos que existian en ese momento dentro del estado
de la técnica...” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-98, ya citada).

Doctrina

Sobre el tema el citado tratadista D. Miguel Hidalgo Llamas en su referido trabajo,
dice:

(..)

“b)La_actividad inventiva constituye el segundo de los requisitos de patentabilidad
de una invencion. Hasta una época relativamente reciente, no figuraba mas que en
un limitado nimero de legislaciones nacionales principalmente en aquellas cuyos
procedimientos de concesion tienenestablecido el examen previo de requisitos de
patentabilidad.

En la legislacion espafiola, el requisito de la actividad inventiva aparece con la
Ley 11/1986 que lo toma del Convenio de Munich de 1973 sobre de patentes
europeas. El articulo 8 de dicha Ley lo enuncia en los siguientes términos: “Se
considera que una invenciéon implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del
estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia’...

Respecto al término“evidente”, dice:

...Al definir la actividad inventiva, las leyes de patentes ponen el acento en el
concepto de no evidencia. Lo evidente es aquello que aparece de una manera clara
e inmediata a nuestra percepcion. Por ello, en el campo de la proteccion de las
invenciones algo es evidente si el experto en la materia puede llevarlo a cabo
utilizando sus conocimientos normales mediante sencillas operaciones de ejecucion.
Las Directivas de Examen de la Oficina Europea de Patentes se refieren a la
evidencia de la siguiente forma:

“El término evidente hace referencia a aquello que no va mas alla del progreso
normal de la técnica y no hace sino derivar manifiesta y l6gicamente del estado de la
técnica, es decir, no supone una cualificaciéon o habilidad superior que la que es
normal esperar del hombre del oficio.”

La actividad inventiva nos desvela la aportacién que la invencién introduce en el
estado de la técnica. Debe ser no una aportacion cualquiera, insignificante, sino una
aportacion caracterizada por su no-evidencia, con relacion a los conocimientos
anteriores....
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Con relacion a la frase “experto en la materia”, también dice:

Las distintas legislaciones, entre ellas la espafiola, como acabamos de ver en la
definicion del articulo 8, han adoptado la expresion de “experto en la materia” u
“hombre del oficio (sistema francés) como referencia a la persona con respecto de la
que una invencion no debe ser evidente.

El experto en la materia serd siempre un técnico medio, un especialista, que no debe
estar necesariamente a la vanguardia de la investigacion cientifica en ese sector,
una persona que conoce bien su trabajo y posee aptitudes para ejercerlo. “Su grado
de capacidad —sefala P.Mathely— esta en relacion con la naturaleza de la técnica.
Si la técnica es compleja, el experto en la materia tiene un nivel elevado; si la técnica
es simple, el experto en la materia posee un nivel ordinario.”

Por oficio hay que entender la técnica a que pertenece la invencion. Hombre del
oficio o experto en la materia es la persona que posee la competencia ordinaria con
respecto de la técnica de la que deriva la invencion...”

Jurispruidencia
El Tribunal Andino, en reiterada jurisprudencia respecto al nivel inventivo, dice:
Proceso 1-Al-96

(...)“El inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, solo si
la invencion fruto de su investigacion y desarrollo creativo constituye ‘un salto
cualitativo en la elaboracion de la regla técnica’, actividad intelectual minima que le
permitird que su invencién no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica™ .

El requisito del nivel inventivo proporciona al examinador un elemento que le
permitird deducir si a la invencion se podia llegar con conocimientos ya existentes
dentro del estado de la técnica...

Las Camaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica mas préoximo
a la invencién reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la
base de toda la informacion disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habria
tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de
partida(Office européen des brevets, op.cit.).

Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya
resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo
de nuevo. A la vez, si el objeto de la invencion reproduce, en lo sustancial, la
funcién, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica,
aguél no tendra nivel inventivo. Tampoco lo tendrd, dicen las Camaras, una nueva
combinacion que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de
procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en
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ausencia de todo efecto inesperado, no bastara la simple sustitucién de un elemento
por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto
(Office européen des brevets, op.cit.)...”".

Proceso 153- IP-2015

(...) “Para el propésito indicado, se transcribe lo expuesto por este Tribunal en la
interpretacion prejudicial No. 198-1P-2006 de 25 de enero de 2007 que hace
referencia a este tema®®;

El Tribunal Andino en el Proceso 153- IP-2015, al referirse al Manual Andino de
Patentes y su valor Juridico, dice

(...) “El Tribunal estima oportuno referirse al valor juridico del Manual Andino de
Patentes. Para esto reitera lo expresado en la Interpretacion Prejudicial de 13 de
mayo de 2014, expedida en el proceso 09-IP-2014, magistrado ponente José
Vicente Troya Jaramillo:

"En un esfuerzo conjunto de la Secretaria General de la Comisiéon de la
Comunidad Andina con las oficinas nacionales de patentes de los cinco Paises
Miembros®® y el apoyo de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, la
Oficina Europea de Patentes se publicé en el afio 2004, la segunda version del
Manual para el examen de solicitudes de patentes de invencion en las Oficinas de
Propiedad Industrial de los paises de la Comunidad Andina, cuya finalidad es
armonizar los procesos y practicas llevadas a cabo en la tramitacién de patentes
en las oficinas de los paises andinos, el cual incorpora normas andinas,
jurisprudencia comunitaria, constituyendo una fuente de consulta importante para
los examinadores.

Conforme se lo determina en el propio preambulo del Manual, "(...) es una guia
practica para la realizacion del examen de solicitudes de patentes de invencién
presentadas en cualquiera de los cinco paises de la Comunidad Andina (Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perd y Venezuela). Las directivas del Manual han sido
elaboradas de acuerdo al Régimen Comun Andino vigente en materia de propiedad
industrial (Decisidon 486). En tal sentido, su contenido se debe considerar como una
instruccion general para la tramitacion y examen de las solicitudes de patente que se
presenten ante las respectivas Oficinas andinas."”

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 1-Al-96.
Sentencia de 30 de octubre de 1996.En G.O.A.C. N° 234 de 21 de abril de 1997.

13 Proceso 153- IP-2015 Patente: "UNA COMPOSICION FARMACEUTICA
UTILIZADA EN UN METODO PARA LA PREVENCIONY TRATAMIENTO DE LA
ENFERMEDAD AMILOIDOGENICA".
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(...)El Manual para examen de Patentes es una guia que sirve al examinador de
patentes de las oficinas de la Comunidad Andina, para consultar sobre el
procedimiento y el examen de las solicitudes que se presentan por parte de los
administrados, entregando al examinador tanto normativa andina como
jurisprudencia del TICA.

En este sentido, al tratarse de una fuente de consulta, el funcionario que examina la
solicitud, puede considerar este importante texto y utilizarlo para la emision de su
resolucion como una fuente de apoyo doctrinario para la tramitacion de la solicitud
presentada...”

Proceso 57-1P-2016

(...) “De conformidad con el Articulo 18 de la Decision 486, una invencion goza de nivel
inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una
persona entendida o versada en la materia. Este requisito, 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 versada en el asunto técnico correspondiente. ..

Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un
elemento que le permita afirmar o no si a la invencion objeto de estudio no se habria podido
llegar a partir de los conocimientos técnicos que existian en ese momento dentro del estado
de la técnica.

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto
de la novedad Yy otro el que se efectla con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se
utiliza como parametro ...referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la
invencion con las 'anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno por separado,
mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el
examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y
realizar el cotejo comparativo con su apreciacién de conjunto, determinando si con tales
conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invencién. ™

Ahora bien, para los efectos del Articulo 18 de la Decision 486 resulta pertinente definir qué
se entiende por "obvio" y por “evidente" y, en consecuencia, determinar qué se debe
entender por nivel inventivo....

Lo obvio es "que se encuentra 0 pone delante de los 0jos; muy claro o que no tiene
dificultad. Mientras que lo evidente "certeza clara y manifiesta de la que no se puede
dudar...".
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Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo
que es evidente, es también obvio™...

En este orden de ideas, se puede concluir que una invencion goza de nivel inventivo
cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo
mas que la simple aplicacion de los conocimientos técnicos en la materia para llegar
a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea
consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto
cualitativo en la elaboracién de la regla técnical6

El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion en las Oficinas
de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina, establece ciertos
criterios para determinar el nivel inventivo que es importante transcribir:

"Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se
deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con
conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentacion de la solicitud o de
la prioridad reconocida. La cuestion para el examinador es si la invencion
reivindicada es o0 no evidente para un técnico en la materia.

La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no son un criterio absoluto para
reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué "cantidad"”
de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas
intermedias.

El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objecion respecto
a la falta de nivel inventivo de una invencion debe probarse a partir del estado de la
técnica. Para juzgar si la invencién definida por las reivindicaciones realmente se
deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de
nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la
técnica mas cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invencion carece
de nivel inventivo y no sélo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y
dicho estado de la técnica...

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

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

“Técnico medio en la materia”...
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El Tribunal considera importante resaltar el papel del técnico medio en la materia, 0
aquel sujeto formado en un &rea técnica con conocimientos normales o corrientes en el
asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado analisis del nivel
inventivo": El andlisis 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 solo se logra si se parte de conocimientos estandares para una
persona de oficio en el campo técnico respectivo

El andlisis del nivel inventivo en relacion con la figura del técnico medio en la materia,
impone la "ficcion” para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existia
al momento de la solicitud de la patente de invencion o de la fecha de prioridad. Esto es
de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idéneo para que esto se
logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una
ambientacién adecuada, de conformidad con la situacion 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..."En relacién con los requisitos atinentes al nivel
inventivo y a la novedad de la invencion, se presentan algunos casos dudosos que
merecen un analisis especial, ya que al aplicar las reglas arriba citadas no es tan
facil determinar su novedad y su altura inventiva....

12 Proceso 13-IP-2004, sentencia de 31 de marzo del 2004. Caso: solicitud de
patente "TRIHIDRATO DE(2R.3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-
3- FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPDXI-1, 78, 10B-
TRIHIDROXI-9- OXO-TAX-11-EN-13-1L0", publicado en la G.O.A.C. No. 1061 de 29
de abril de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINAI

” 13 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invencién en las Oficinas
de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina. Secretaria General
de la Comunidad Andina, Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina
Europea de Patentes. Ao 2004. Disponible en
http://www.connunidadandina,orahmblidoalentes.edf,12

Proceso N' 12-1P-98.

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPANOLA. Vigésima Segunda Edicién. Madrid —
Espafa. 2001. "DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO'. Pags. 686 y
1089

Uno de esos casos es el que se relaciona con la combinacion o mezcla de medios o
elementos conocidos, que impone que en primer lugar el examinador establezca si


http://www.connunidadandina,orahmblidoalentes.edf,12/
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lo que se trata de patentar es una combinacion o una simple agregacion de
elementos. Al efecto, vale la pena citar que:

"Se podria diferenciar la combinacion de elementos de la simple agregacion. La
primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo
con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento soélo es
resultado de dicha combinacion sin que puedan determinarse los elementos por
separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en
cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles
unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinacion intrinseca de los
elementos"."*

En relacion con combinacion o mezclas de elementos conocidos no puede llegarse a
priori a una conclusion, ya que no se puedepredicar instantaneamente falta de nivel
inventivo de una o de otra, porque en ambos cabe analizar siempre el caso
concreto....

Daniel R. Zuccherino, en su libro "PATENTES DE INVENCION", trata el tema y
reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado:

"Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero
combinados por primera vez en forma tal, que de su combinacion deriva un
resultado distinto del dado por cada uno de los medios, 0 por otras combinaciones
conocidas.

Claro esta que en la practica, resulta a veces dificil determinar si existe un 'nuevo
resultado’, porque éste puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido
(por ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto con un disco de vinilo). Si el
aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribucién novedosa y Uutil, se
considera que hay invento."

4Esta distincion la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la
Doctora ZAMUDIO,

Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Publicado en la péagina
www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm.

Art. 17 — (Susceptibilidad de aplicacién industrial) Se considerara que una invencion
es susceptible de aplicacién industrial, cuando su objeto pueda ser producido o
utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a
cualquier actividad productiva, incluidos los servicios. A estos efectos la industria se
entendera en sentido amplio e incluira, entre otros, la artesania, la agricultura, la
ganaderia, la manufactura, la construccion, la mineria y la pesca.


http://www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm.
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Se considera también que una invencion es susceptible de ser aplicada
industrialmente, si puede ser fabricada o utilizada ventajosamente en la economia, la
produccion, la ciencia, la cultura, la salud, la agricultura o la defensa del pais.

Susceptibilidad de aplicacion industrial
Concepto

Este requisito se configura cuando el objeto de la invencion:producto o
procedimiento util, pueda aplicarse a  cualquier tipo de empresa industrial,
incluyendo a la artesanal y consecuentemente sea susceptible de ser producido o
utilizado en cualquier actividad productiva o en los servicios,

Al decir de los tratadistas, la concesién de una patente estimula el desarrollo y
crecimiento industrial, procurando beneficios econdmicos a quienes la exploten y al
publico en general que utiliza su producto o procedimiento, por lo que solo son
patentables los inventos susceptible de ser aplicados, dentro de la practica, en la
actividad industrial en general o en los servicios.

Doctrina
Al respecto el citado tratadista D. Miguel Hidalgo Llamas, expresa:

()

“c)La aplicacion industrial

Constituye el tercero de los requisitos de patentabilidad. El articulo 9 LP la define en
los siguientes términos: “Se considera que una invencion es susceptible aplicaciéon
industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de
industria, incluida la agricola’.

Asi expresado, el contenido del precepto quiere sefialar que el objeto de la invencion
tiene que poder ser fabricado o utilizado en cualquier género de industria no
teniendo en este caso el término industria un sentido juridico o econémico sino el
sentido primario de actividad o empresa capaz de utilizar, adaptar y moldear el
medio natural y la materia ..."

Jurisprudencia

El Tribunal Andino en el citado proceso 57-IP-2016, con relaciéon a la susceptibilidad
de aplicacion industrial, dice:
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(..))

“lgualmente, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser
susceptible de aplicacion industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en
cualquier actividad productiva o de servicios como lo manifiesta el Articulo 19de la norma
comunitaria

Este requisito de la invencion encuentra su justificacion en el hecho de que la concesion
de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios
econdmicos a quienes la exploten; por esto, s6lo son susceptibles de patentabilidad las
invenciones que puedan ser llevadas a la practica...".

O como sostiene el mismo Tribunal, (...) “con este requisito se pretende que la actividad
inventiva del ser humano tenga por objeto una actuacion del hombre  sobre la
naturaleza, destacando el proceso industrial y de avance tecnoldgico cuyos beneficios
econdmicos se obtendran para quienes los exploten obedecien do a que una idea para el
obrar humano solo es util si se puede poner en practica...la concesion de patente de
invencion debe ser una actuacion que constituya un verdadero estimulo para incentivar
el desarrollo de la industria y la tecnologia... Sentencia en el Proceso 11- IP- 95.”

Art. 18 — (Prohibicion de nueva patente o patente doble) Los productos o procedimientos ya
patentados, comprendidos en el estado de la técnica, no seran objeto de nueva patente, por
el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente
inicial.

Prohibicion

Jurispridencia

El Tribunal Andino, en reiterada jurisprudencia, sobre el tema de la prohibicion, dice:
Proceso 89- Al-2000, (con base a la Decision 344, articulo 16), dice: (...)

“Para este Tribunal resulta claro, a partir de esta disposicion que el Legislador
Andino determina con la misma una condicién adicional a los requisitos fijados en los
primeros articulos de la Decision 344, al excluir de la posibilidad de patentamiento a
los productos o procedimientos que gozan ya de la proteccion que confiere la
patente .’por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al
originalmentecomprendido por la patente inicial”... y en consecuencia se han ubicado
en el estado de la técnica por haberse hecho accesible al puablico...Al Tribunal le
resulta claro que todo aquello que es nuevo puede ser protegido por una
patente...por lo que conceder proteccién aprodutos o procedimientos carentes de
novedad resultariaatentatoriotanto alpropdsito sefialado como a la misma funcion
social asignada al Derecho de Propiedad Industrial...y del principio de que no podra
reclamarse patente para usos distintos del invento o de la invencion comprendidos
y protegidos ya por la patente inicial o primigenia...” Proceso 89- Al-2000. En
G.O.A.C N° 722 de octubre de 2001.
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Proceso: 272-1P-2015,(con base a la Decision 486) dice: (...)

“‘En el ordenamiento juridico comunitario andino Unicamente se pueden patentar
invenciones de productos o procedimientos...los usos no son patentables. Los usos
en general y los segundos usos por lo tanto forman parte también de las exclusiones
de patentabilidad fijadas en los articulos 15 y 20de la Decision 486...”

Art. 19 — (Divulgacion que no afecta su novedad) La divulgacion de una invencion no
afectara su novedad, cuando dentro de (1) un afio previo a la fecha de presentacion
de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o sus
causahabientes hayan dado a conocer la invencion por cualquier medio de
comunicacion o la hayan exhibido en una exposicion nacional o internacional.

Art. 21 — (Excepciones) No se consideraran invenciones:

a) Los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos mateméticos;

b) Las variedades vegetales y las razas animales;

c) El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los
procesos bioldgicos naturales, el material bioldégico existente en la naturaleza o
aguel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo
natural;

d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividadesintelectuales,
deportivas, recreativas, juegos o actividades econdmico-comerciales y de publicidad
o de negocios;

e) Los métodos y sistemas de organizacion y direccién de la economia;

f) La forma de presentacion de informacion;

g) Los programas de ordenadores aisladamente considerados o el suporte légico,
como tales, y, las formas de presentar informaciones; h) Los proyectos y esquemas
de los planes de construcciones;

i) Los métodos y sistemas de educacion, ensefianza y estudio;

j) Las ideas, los principios cientificos y los problemas basicos de la ciencia;

k) El cambio de forma, dimensiones, proporciones o materia de un objeto, a no ser
gue modifique esencialmente las propiedades de éste;
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[) ElI descubrimiento de materias existentes en la naturaleza y los descubrimientos
que consistan en dar a conocer leyes, fendmenos o propiedades del universo
material;

m) Las solicitudes que estén en contra de los intereses sociales, de los principios de
humanidad o de la moral socialista;

n) Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artisticas;

0) La yuxtaposicion de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su
variacion de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad
se trate de su combinacion o fusién de tal manera que no puedan funcionar
separadamente o que las cualidades o funciones caracteristicas de las mismas sean
modificaciones para obtener un resultado industrial 0 un uso no obvio para un
técnico de la materia;

p) Los que contradigan los principios cientificos y las leyes que rigen los fenbmenos
y propiedades establecidos en la ciencia.

Excepciones
Concepto

Con relacion al tema de las excepciones, se puede decir que por razones de no
constituir invencién en el sentido estricto del término: en ciertas circunstancias por
no ser una actividad creativa, y otras por no cumplir con los requisitos de
patentabilidad, no son susceptibles de patentamiento los casos previstos en este
articulo.

Doctrina

El referido Tratadista y expositor D. Miguel Hidalgo Llamas, fundamentado en
previsiones de la legislacibn Espafola, al referirse alas exclusiones de
patentabilidad, dice:

(...) “No tienen caracter industrial, ni son, por tanto, consideradas invenciones...
i) “los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos”

El descubrimiento de una ley natural, como por ejemplo la gravedad o de un
producto natural, podra dar lugar a una patente cuando pueda ser utilizado
industrialmente en cuyo caso la patente protege la aplicacion o utilizacion pero no el
producto natural.

ii) “las obras literarias o artisticas o cualquier creacién estética, asi como las obras
cientificas”
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Este tipo de creaciones tienen su proteccion bajo las leyes que protegen la
propiedad intelectual y, si se trata de creaciones estéticas, pueden asimismo ser
protegidas bajo la modalidad de modelo o dibujo industrial.

iii) “los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para
juegos o para actividades econdmico-comerciales, asi como los programas de
ordenador”.

Los programas de ordenador son excluidos de la patentabilidad cuando se trata del
software puro o programa en cuanto tal.

iv) “las formas de presentar informaciones”

En esta exclusion se comprende cualquier representacion de informacion cuya
caracterizacion es el contenido de la informacion como tal, por ejemplo, por medios
acusticos, palabra escrita, exposicién visual etc.

Todas estas exclusiones se aplican en la medida en que se trate de obtener una
patente para una de estas creaciones o elementos de las mismas en cuanto tales.
Asi lo viene a establecer el articulo 4.5 LP.

v)Métodos de tratamiento quirdrgico

El apartado 6 del articulo 4 LP excluye también de la patentabilidad, por no tener
caracter industrial, los métodos de tratamiento quirdrgico o terapéutico del cuerpo
humano o animal y los métodos de diagndstico aplicados al cuerpo humano o animal.
Conforme a dicho articulo, esta disposicion no es aplicable a los productos,
especialmente a las substancias o composiciones ni a las invenciones de aparatos o
instrumentos para la puesta en practica de tales métodos...

Art. 22 — (Materia excluida de patentabilidad) No son patentables:
a) Los animales y sus razas;

b) Los métodos de diagndstico, terapéuticos y quirdrgicos para el tratamiento de
personas o animales;

c) Las plantas, sus variedades y los animales excepto los microorganismos, y los
procedimientos esencialmente bioldgicos para la produccion de plantas o animales,
gue no sean procedimientos no biolégicos o microbioldgicos. Sin embargo, otorgaran
proteccion a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un
sistema capaz sui generis 0 mediante una combinacion de aquéllas y éste. Se
entiende por microorganismos los transformados por intervencion humana directa en
Su composicion genética con un material genético exdégeno, que expresen una
caracteristica que normalmente no alcanza la especie en condiciones naturales. Se
exceptuan el todo o las partes de plantas y animales;
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d) Una invencidon cuya explotacion seria contraria al orden publico o la moral,
entendiéndose que la explotacion no se considerara contraria al orden publico o la
moral solamente por razon de estar prohibida, limitada o condicionada por alguna
disposicion legal o administrativa;

e) Las soluciones cuya explotacion comercial en el pais deba impedirse
necesariamente para proteger la salud o vida de las personas o de los animales,
para preservar las plantas o vegetales o para evitar dafios graves al medio
ambiente, siempre que esa exclusién no se haga meramente porque su explotacion
esté prohibida por la legislacién nacional;

f) Clonacién de seres humanos y los de 6rganos, tejidos y sus partes o elementos;

g) Los procedimientos de modificacion de la identidad genérica germinal del ser
humano;

h) Los usos de embriones humanos con fines industriales o comerciales;

i) El cuerpo humano, en los diferentes estadios de su constitucion y desarrollo, asi
como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia o la
secuencia parcial de un gen. Sin embargo, un elemento aislado del cuerpo humano
u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia
total o parcial de un gen, podra considerarse como una invencion patentable, aun en
el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento
natural. La aplicacion industrial de una secuencia total o parcial de un gen debera
figurar explicitamente en la solicitud de patente;

j) Los procedimientos de modificacion de la identidad genérica de los animales, que
supongan para estos sufrimientos sin utilidad médica sustancial para el hombre o el
animal y los animales, resultantes de tales procedimientos;

k) Una invencion que sea evidentemente contraria a la salud o la vida de las
personas, animales y plantas o puedan causar dafos graves al medio ambiente;

m) Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza;

n) La totalidad del material biolégico y genético existente en la naturaleza o su
réplica, en los procesos bioldgicos implicitos en la reproducciéon animal, vegetal y
humana, incluidos los procesos genéticos relativos al material capaz de conducir su
propia duplicacién en condiciones normales y libres tal como ocurre en la naturaleza;

0) Los procedimientos esencialmente biologicos de obtencion de vegetales o de
animales. A estos efectos se considerardn esencialmente bioldgicos aquellos
procedimientos que consistan integralmente en fenbmenos naturales como el cruce
o la seleccion. Lo dispuesto en el parrafo anterior no afectara a la patentabilidad de
las invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiolégico o cualquier otro
procedimiento técnico o un producto obtenido por dichos procedimientos.
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Exclusion de patentabilidad
Concepto

Este tema a diferencia del anterior, se refiere a casos en los que si bien se trataria
de productos o procedimientos, que en principio pudieran ser susceptibles y objeto
de invencion y por tantopatentables, sin embargo por razonesmorales, éticas, de
orden publico y otras, impiden que los mismos puedan ser objeto de apropiacion
exclusiva con fines lucrativos e industriales y consiguientemente, son excluidos de
patentabilidad.

Doctrina
Eltadotratadista y expositor D. Miguel Hidalgo Llamas, al respecto dice: (...)
‘Invenciones no patentables.

En la nueva redaccion del articulo 5LP conforme a la Ley 10/2002, antes citada, se
impide el acceso al registro a las siguientes invenciones:

)] Las invenciones cuya explotacion comercial sea contraria al orden publico o a
las buenas costumbres. En particular, no se consideran patentables: los
procedimientos de clonacion de seres humanos;los procedimientos de modificacion
de la identidad genética germinal del ser humano; las utilizaciones de embriones
humanos con fines industriales o comerciales; y los procedimientos de modificacién
de la identidad genética de los animales que supongan sufrimientos sin utilidad
médica o veterinaria sustancialpara el hombre o el animal y los resultados de tales
procedimientos.

1)) Las variedades vegetales y las razas animales

Seran, sin embargo, patentables las invenciones gque tengan por objeto vegetales o
animales si la viabilidad técnica de la invencion no se limita a una variedad vegetal o
a una raza animal.

iii) Los procedimientos esencialmente biologicos de obtencion de vegetales o de
animales.

Se consideran esencialmente biolégicos aquellos procedimientos que consistan
integramente en fenbmenos naturales como el cruce o seleccién. Esta prohibicion
no se aplica a un procedimiento microbioldgico ni al producto obtenido por dichos
procedimientos.
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iv) El cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitucion y desarrollo
asi como el simple descubrimiento de uno de sus elementos incluida la secuencia o
la secuencia parcial de un gen.

Sin embargo, un elemento aislado del cuerpo humano obtenido de otro modo
mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia total o parcial de un gen
puede considerarse como una invencién patentable...”.

Jurisprudencia
El Tribunal Andino, en reiterada jurisprudencia, sobre el tema,dice:

PROCESO N° 26-1P-2002(...)

“El juzgador o la Oficina Nacional Competente deberan entonces tomar en
consideracion, de manera prevalente, las implicaciones morales, éticas y de orden
publico que puedan suscitarse, principales criterios a ser tenidos en cuenta para
denegar la patente”.(PROCESO N° 26-IP-2002. PATENTE: PROCEDIMIENTO
PARA PREPARAR TETRAHIDRO-BENZOTIAZOLES. G.O.A.C. No. 798 de 28 de
mayo de 2002).

Proceso 190-IP-2015 (...)

“El articulo 15 de la Decision 486, en su literal e), manifiesta expresamente qué los
programas de ordenadores o el soporte l6gico como tales no son consideradas
invenciones, por lo tanto, y, tomando en cuenta que la norma comunitaria andina
s6lo concede patentes a las invenciones (ya sean de producto o de procedimiento)
los programas de ordenadores o el soporteldgico como tales no son patentables.

Es necesario aclarar, que de conformidad con el ordenamiento juridico andino, los
programas de ordenador son objeto de proteccién dentro del &mbito de los derechos
de autor, contenidos en la Decision 351 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena. A
la que se haré referencia de manera ilustrativa.

La disposicion del articulo 4 de la Decisién 351 incluye, entre las obras objeto de
proteccién, como si se tratase de obras literarias (articulo 23), a los programas de
ordenador (literal I), entendidos tales programas (Software) como la expresion de un
conjunto de instrucciones mediante palabras,cédigos, planes o en cualquier otra
forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz
de hacer que un ordenador —un aparato electronico o similar capaz de elaborar
informaciones— ejecute determinada tarea y obtenga determinado resultado. El
programa comprendela documentacion técnica y los manuales de uso (articulo 3).

Los programas de ordenador, en tanto que obras expresadas por escrito,gozan de la
proteccion por el derecho de autor desde su creacién, aunque ésta se haya
producido antes de la fecha de entrada en vigencia de la Decision (articulo 58).


http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/43-IP-2002.htm
http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/43-IP-2002.htm
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En el caso de los programas de ordenador, cuya proteccion, caso de constituir
creaciones originales, se extiende tanto a los programas operativos como a los
aplicativos, tengan la forma de cédigo fuente o de codigo objeto, su modificacién
para la utilizacion correcta (articulo 23), y su reproduccion, incluso para uso
personal, exigen la autorizacion del titular del derecho, salvo que se trate de la copia
de seguridad (articulo 25). Sin embargo, la introduccion del programa en la memoria
del ordenador, a los efectos del exclusivo uso personal, no sera un caso de
reproduccion ilegal; en cambio, si lo serd el aprovechamiento no consentido del
programa por varias personas, mediante la instalacion de redes, estaciones de
trabajo u otro procedimientoanélogo (articulo 26).

Por lo demés, no hay lugar a confundir ambos objetos de proteccion: como ha
sefialado el Tribunal, un mismo programa de ordenador puede ser utilizado para la
elaboracion de varias bases de datos, y la elaboracién de una base de datos puede
ser el resultado del uso de varios programas de ordenador.

La norma comunitaria prevé la posibilidad de que las legislaciones internas de los
Paises Miembros establezcan limitaciones y excepciones a la proteccion por el
derecho de autor, pero somete tales limitaciones y excepciones a la exigencia de
que se trate de usos honrados, es decir, de usos que no atenten contra la
explotacion normal de las obras y que no causen perjuicio injustificado a los
intereses legitimos del titular o titulares de los derechos(articulo 21).

En el orden comunitario, tales limitaciones y excepciones significan la posibilidad de
realizar licitamente, sin la autorizacion del autor y sin el pago de remuneracion
alguna los actos enumerados en el articulo 22 de la Decision 351”.
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Capitulo 11l - DERECHO DE PRIORIDAD

Art. 23 — (Principio y aplicacién) El derecho de prioridad comienza a partir de la
fecha, hora y minuto en que la solicitud de patente se presenta ante la oficina. Los
solicitantes tienen el derecho de invocar, en el momento de presentar su solicitud, el
derecho de prioridad derivado de la primera solicitud que tenga el valor de una
presentacion nacional o regional regular. Los solicitantes, para invocar el derecho de
prioridad derivado de una solicitud anterior o primera solicitud presentada en
cualquier pais, tienen que indicarlo en el correspondiente documento de solicitud y
en el momento de su presentacion, siempre que se haga en los plazos contados a
partir de la fecha de presentacion de la primera solicitud. La solicitud de patente para
la cual se invoque el derecho de prioridad no sera denegada, revocada ni anulada
por razon de hechos ocurridos durante el plazo de prioridad, realizados por el propio
solicitante o por un tercero y tales hechos no daran lugar a la adquisicion de ningan
derecho de tercero respecto a la invencion conforme las reivindicaciones contenidas
en la primera solicitud. La prioridad se reconocera Unicamente respecto a la materia
gue se encuentre en la solicitud cuya prioridad se invoque.

Derecho de Prioridad
Concepto

La prioridad es un concepto de gran importancia juridica, toda vez que permite
establecer y determinar a quién le corresponde un mejor derecho y, en
consecuencia, obtener el reconocimiento o proteccion de la ley

Doctrina

El Tratadista Guillermo Cabanellas dice: “Anterioridad en el tiempo en el orden de
una persona 0 cosa con respecto a otra. Precedencia. Antelacion. Privilegio.
Prelacion. Preferencia.””’

En cuanto a sus efecto la “ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA sefiala que,: “...en el
reconocimiento de determinados derechos tienen prioridad los més antiguos sobre

CABANELLAS DE TORRES Guillermo. “DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL”.
Editorial Heliasta. Buenos Aires. 1979. Pag. 257.
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los posteriores “Quipriusest tempore potiorest iure” (quien es primero en el tiempo es
mejor en el derecho)”

Con relacién al tema de las patentes, el derecho de prioridad tiene que ver con la
proteccion que se da a la invencion, y se toma en cuenta para considerar lo que se
encuentra dentro del estado de la técnica; siendo considerado por su alcance, un
derecho excluyente.

La prioridad como sin6nimo de prelacion sobre solicitudes posteriores acerca de la
misma invencién es un derecho inherente a la obtencion de una patente;

El Tratadista  Francisco ASTUDILLO, dice: “Es de suma importancia para el
inventor obtener la prioridad, por cuanto generalmente e el derecho de patente opera
la presuncion “iuris tantum” de que quien solicita primero es quien tiene legitimo
derecho para ello.”

Respecto al mismo tema de la prioridad, en el documento preparada por la Oficina
Internacional de la OMPI y presentado al Seminario para jueces Y fiscales, Antigua,
Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004, sobre La proteccion internacional de las
marcas: Tratados administrados por la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI). Su regulacion en el Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los
ADPIC), respecto al Derecho de prioridad (Articulo 4), dice:(...)

“El derecho de prioridad significa que, sobre la base de la presentacion regular de
una solicitud para proteger un derecho de propiedad industrial en uno de los paises
miembros, el mismo solicitante o su causahabiente puede, durante un plazo
determinado (6 o0 12 meses) tener ciertos derechos al solicitar proteccion para el
mismo objeto en todos los demas paises miembros. Estas solicitudes posteriores se
tratan, para efectos de determinar la prelacién en el derecho, como si se hubieran
presentado el mismo dia que la primera solicitud (la solicitud anterior). Esas
solicitudes posteriores gozan de un derecho de prioridad respecto de los todas las
solicitudes relativas a la misma invencion, presentadas con posterioridad a la fecha
de la primera solicitud. Gozan también de un derecho de prioridad con respecto a
todos los actos realizados después de esa fecha que normalmente serian aptos para
anular los derechos del solicitante respecto a la proteccion deseada....

8 “ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA” Tomo XXIII. Editado por DRISKILL. S.A. 1986.
Pag.159.

’ASTUDILLO Francisco. “LA PROTECCION LEGAL DE LAS INVENCIONES” Editado por La
Universidad de los Andes. Venezuela 1995. Pag. 127.
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El derecho de prioridad puede basarse sélo en la primera solicitud del mismo
derecho de propiedad industrial, que debe haberse presentado en un pais miembro.
No es posible, por lo tanto, presentar después de la primera solicitud una segunda,
eventualmente mejorada, y utilizar entonces la segunda como base de la prioridad.
La razon de esta regla es evidente: no puede permitirse una cadena indefinida de
sucesivas reivindicaciones de prioridad para el mismo objeto, pues en los hechos
ello podria prolongar considerablemente el plazo de proteccion que le
corresponderia....

El Articulo 4A.1) del Convenio de Paris reconoce expresamente que el derecho de
prioridad puede invocarse también por el causahabiente del primer solicitante. El
derecho de prioridad puede transferirse a un causahabiente sin que se transfiera a la
vez la solicitud prioritaria. Es un derecho independiente que puede transferirse a
diferentes personas respecto de distintos paises, practica bastante usual....

La solicitud posterior debe referirse al mismo objeto que la primera, cuya prioridad se
reivindica. En otras palabras: el objeto de las dos solicitudes debe ser una misma
invencion, modelo de utilidad, disefio industrial 0 marca. No obstante, puede
utilizarse una primera solicitud de patente de invencion como base de prioridad para
el registro de un modelo de utilidad, y viceversa. El mismo cambio de modalidad de
proteccion es posible también, en ambos sentidos, entre los modelos de utilidad y
los disefios industriales.

La primera solicitud debe haber sido “presentada en regla” para que dé lugar al
derecho de prioridad. Cualquier solicitud equivalente a un depdésito nacional regular
constituye una base valida para el derecho de prioridad. Un depdsito nacional
regular significa la presentacién de una solicitud adecuada para obtener una fecha
de presentacion valida en el pais respectivo. Vale como presentacion “nacional” la
presentacion de una solicitud efectuada con ese efecto en virtud de tratados
bilaterales o multilaterales concluidos entre paises miembros.

El retiro, abandono o denegacion de la solicitud prioritaria después de su
presentacion valida no destruye su aptitud para servir como base de la prioridad. El
derecho de prioridad subsiste aun cuando la solicitud prioritaria haya dejado de
existir.

El efecto del derecho de prioridad esta regido por el Articulo 4B. Este efecto puede
resumirse indicando que como consecuencia de la reivindicacion de prioridad, la
solicitud posterior debe ser tratada como si hubiera sido presentada en la fecha de la
primera solicitud cuya prioridad se reivindica. En virtud del derecho de prioridad,
ningln acto cumplido durante el intervalo transcurrido entre las fechas de
presentacion de la primera solicitud y de la posterior, es decir, durante el periodo de
prioridad, puede destruir los derechos que son objeto de la solicitud posterior.
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La duracion del plazo de prioridad varia segun los tipos de derechos de propiedad
industrial. Para las patentes de invencién y los modelos de utilidad el plazo de
prioridad es de 12 meses; para los disefios industriales y las marcas es de seis
meses. Al determinar la duraciébn del plazo de prioridad, se tomaron en
consideracion los intereses contrapuestos de los solicitantes y de los terceros. Los
plazos de prioridad fijjados actualmente por el Convenio de Paris pretenden
establecer un equilibrio entre esos intereses...”

Jurisprudencia
El Tribunal Andino, respecto a la prioridad, en el Proceso N° 25-IP-2002, dice: (...)

El derecho de prioridad ocasiona un “efecto de bloqueo” por medio del cual se
protegen los intereses del inventor impidiendo que se pueda plagiar su obra. De
igual forma, en el caso de que se haya ideado una invencion por varias personas,
este derecho beneficiard a quien de ellos presente primero la solicitud de patente. La
justificacion se puede encontrar en el hecho de que el segundo inventor ya no tiene
nada que ofrecer a la sociedad a cambio de la proteccion que pide, comprobandose
asi, que la preeminencia de la proteccion juridica al inventor tiene un interés
social.”*®

“...La oficina nacional competente no puede otorgar patente para una invencion que
haya sido divulgada en el afio anterior a la presentacién de la solicitud, sin antes
considerar las excepciones... y que determinan las situaciones en las cuales un
invento no pierde novedad...”

“...El titular de la patente posee un iusprohibendi que le confiere un derecho
exclusivo sobre la obra o invencién patentada ya que excluye a terceros de
explotarla o de beneficiarse de este conocimiento,

El derecho de prioridad es concedido bajo ciertos parametros y ocasiona un efecto
de bloqueo en la concesién de patente para una solicitud posterior a la fecha de
prioridad de otra...”( mismo proceso IP N° 25 de 2002) **

Art. 24 — (Prioridades multiples) El solicitante de una patente puede invocar
prioridades multiples, aun cuando estas procedan de paises diferentes, si su
solicitud incluye elementos que constituyeron solicitudes independientes
presentadas en diferentes momentos anteriores, siempre que exista unidad de
invencion de conformidad con lo establecido en esta Ley. Si se invocan prioridades
multiples, los plazos que hayan de computarse a partir de la fecha de prioridad se
cuentan desde la fecha de prioridad invocada mas antigua.

10TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de abril del 2002. Proceso N° 25-IP-
2002. Patente “IMINODERIVADOS CICLICOS”Gaceta Oficial Andina No 796, de 24 de mayo del 2002.
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Prioridades multiples

Con relaciéon al tema, el referido documento preparada por la Oficina Internacional
de la OMPI, al respecto dice:

“...El derecho de prioridad permite reivindicar “prioridades multiples” y “prioridades
parciales”. En consecuencia, la solicitud posterior puede reivindicar no sélo la
prioridad de una solicitud anterior, sino también combinar la prioridad de varias
solicitudes anteriores, correspondientes a diferentes caracteristicas del objeto de la
solicitud posterior. Asimismo, en la solicitud posterior, los elementos para los cuales
se reivindica la prioridad pueden combinarse con elementos respecto de los cuales
no se reivindica prioridad alguna. En todos estos casos la solicitud posterior debe
satisfacer el requisito de unidad de invencion.

Estas posibilidades responden a necesidades practicas. Con frecuencia, después
de una primera presentacion, la invencion es objeto de perfeccionamientos y
adiciones que son materia de nuevas solicitudes en el pais de origen. En esos
casos, resulta sumamente practico que se puedan combinar esas solicitudes
anteriores en una unica solicitud posterior, al presentarla en otro pais miembro antes
del vencimiento del afio de prioridad. Esta combinacion es posible aunque las
prioridades multiples provengan de diferentes paises miembros....”

Art. 25 — (Prioridad de solicitud anterior en otro pais. Requisitos) El solicitante de una
patente que quiera prevalerse de la prioridad de una solicitud anterior en otro pais
debera adjuntar a su solicitud una declaracién escrita en que indique la fecha y el
namero de la solicitud anterior, el pais en el que la haya efectuado él mismo o su
predecesor en derecho y el nombre del solicitante, asi como, en un plazo maximo de
tres meses contados desde la fecha de la solicitud ulterior, una copia de la solicitud
certificada por la Oficina del pais donde haya sido solicitada.

El derecho de prioridad se invocara dentro del plazo de doce meses contado desde
la fecha de presentacién de la primera patente en el pais de origen. Los plazos de
prioridad fueron establecidos por el Art. 4 del Convenio de Paris para la Proteccion
de la Propiedad Industrial del 20-03-1883, revisado en Estocolmo el 14-07-1967.

Prioridad de solicitud
Doctrina

Con relacion al tema, el Tratadista Pachoén, citado en el Proceso IP N° 25 de 2002,
dice:(...)

“‘uno de los derechos que concede la solicitud de patente es el de “prioridad”
conforme al cual, presentadas dos solicitudes en paises distintos por el mismo
titular, puede éste “invocar el derecho a que la segunda solicitud en el tiempo, se
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juzgue, en cuanto a la viabilidad de concesién del registro, no por la fecha de
presentacion en el segundo pais, sino por la fecha de la primera solicitud, por lo
cual, los hechos ocurridos en el periodo entre la presentacién de la solicitud en el
extranjero y en el pais donde se invoca la prioridad no afectan la registrabilidad y las
solicitudes presentadas por terceros en ese intervalo no pueden dar lugar al
nacimiento de un derecho valido”.
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Capitulo IV — DE LAS SOLICITUDES DE PATENTE

Art. 26 — (Solicitud: Extension y unificacién) La solicitud de patente sélo podra
comprender una invencion un grupo de invenciones relacionadas entre si, de
manera que conformen un Unico concepto inventivo. Se permite la unificacion en una
sola solicitud de dos o mas objetos de invencidn diferentes, tales como un equipo,
un procedimiento y un producto, si los mismos sirven para un fin Gnico y si, en el
momento en que se presenta la solicitud, se encuentran indisolublemente
relacionados.

Requisitos formales
Solicitud de patente
Concepto

Entre los requisitos formales para la obtencion de la patente, se encuentra la
solicitud de la patente, que es el inicio y primer acto, de una serie de actos y
formalidades del procedimiento, que se debe cumplir para obtener la patente, por el
cual el inventor, sus cesionarios o causahabientes requieren al Estado la concesion
de un derecho sobre su invencion, o conjunto de Invenciones relacionadas entre si
y que conforman una unidad y un solo concepto inventivo y sus consiguientes
reivindicaciones que definen la invencion, que debe sernovedosa, de nivel inventivo y
susceptibles de aplicacion industrial, para explotar de manera exclusiva su actividad
creativa de nuevos productos o procedimientos utiles que genera, por un
determinado plazo al término del cual pasa a ser de dominio publico.

Doctrina
El citado tratadista y expositor Miguel Hidalgo, sobre el tema, dice: (...)

“Los requisitos formales guardan relacién con la serie de actos, exigencias o
formalidades de caracter administrativo que es necesario desarrollar ante el 6érgano
competente para la concesion de la patente. Asi, y hasta tanto no se implanten
otras formas de presentacion, la solicitud ha de presentarse por escrito y el
solicitante debe aportar los documentos requeridos: una instancia, una descripcion,
las reivindicaciones, los dibujos y el resumen asi como satisfacer las tasas
establecidas y, en general, debe dar cumplimiento a todos aquellos tramites y
actuaciones necesarios para que el procedimiento de concesion pueda llevarse a
cabo en la forma determinada por la Ley y su Reglamento de ejecucién....”

Jurispudencia
El Tribunal Andino, en reiterada jurisprudencia,respecto altema de la solicitud, dice:

Proceso 190-IP-2015
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(...) -"Segun la normativa andina, articulo 26 de la Decision 486, “la solicitud para
obtener una patente de invencion se presentara ante la oficina nacional competente
y debera contener lo siguiente: (...) b) La descripcién”.

El articulo 28 de la Decisién 486 anade que: “La descripcion debera divulgar la
invencion de manera suficientemente clara y completa para su comprension y para
que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda
ejecutarla”...

Se puede determinar entonces que, la descripcion y los dibujos constantes en la
solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la
descripcion de la invencidn constituye la memoria descriptiva del ejercicio
investigativo que tuvo como fruto la invencién cuya patente se solicita. El inventor
tiene la tendencia a ampliar excesivamente la proteccion industrial de su producto o
procedimiento, razon por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la
descripcion por ser precisamente las que delimitaran el alcance de dicha proteccion.

La observancia de los requisitos permitira determinar el “objeto”, caracteristicas
principales y demas elementos constitutivos de la invencidn cuya patente sea
solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el
alcance de la solicitud. Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar,
podra determinarse si es o no patentable...”.

“Articulo 25.- La solicitud de patente so6lo podrd comprender una invencion o un
grupo de invenciones relacionadas entre si, de manera que conformen un Unico
concepto inventivo.

Articulo 30.- Las reivindicaciones definirdn la materia que se desea proteger
mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas
por la descripcion.

Las reivindicaciones podran ser independientes o dependientes. Una reivindicacion
sera independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a
otra reivindicacién anterior. Una reivindicacion sera dependiente cuando defina la
materia que se desea proteger refiriéendose a una reivindicacion anterior. Una
reivindicacién que se refiera a dos o mas reivindicaciones anteriores se considerara
una reivindicacion dependiente multiple.

Reivindicaciones claras y completas,

Respecto a las reivindicaciones claras y completas, en el mismo Proceso 190-I1P-
2015, con base a la norma contenidas enlos articulos 26 y 28 dela Decision 486,
dice:
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(...) -"Segun la normativa andina, articulo 26 de la Decision 486, “la solicitud para
obtener una patente de invencion se presentara ante la oficina nacional competente
y debera contener lo siguiente: (...) b) La descripcién”.

El articulo 28 de la Decisién 486 anade que: “La descripcion debera divulgar la
invencion de manera suficientemente clara y completa para su comprension y para
que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda
ejecutarla”...

Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una
caracteristica esencial, que permite referirse a la descripcion para interpretar una
reivindicacion... En cuanto a la unidad de la invencion, el Tribunal advierte que la
solicitud sélopodra referirse a una invencibn o a un grupo de invenciones
relacionadas entre si,de tal manera que conformen un Unico concepto inventivo
general o unidad de invencion.

Proceso 57-1P-2016(...)

“Segun la normativa andina, Articulo 26 de la Decision 486, "la solicitud para obtener
una patente de invencion se presentara ante la oficina nacional competente y debera
contener lo siguiente: (...) b) La descripcion". El Articulo 28 afiade que "La
descripcion debera divulgar la invencion de manera suficientemente clara y completa
para su comprension Yy para que una persona capacitada en la materia técnica
correspondiente pueda ejecutarla”...

La claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una caracteristica
esencial, que permite referirse a la descripcion para interpretar una reivindicacion....

Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas

de manera que sean de facil comprension y que se pueda distinguir lo que hay en
32

ellas™.

Como las reivindicaciones definen la invencion a proteger, deben ser analizadas
teniendo en cuenta su presentacion sistematica, es decir, tomandolas como un
conjunto que persigue el mismo fin.

Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones
individualmente consideradas y en conjunto, para asi determinar la unidad y
coherencia del objeto patentable, y ademas para que se pueda hacer un adecuado
analisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo...
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Art. 27 — (Tramite y requisitos) La solicitud para obtener una patente de invencion se
presentara ante la oficina nacional competente y deber& contener lo siguiente:

a) E|3I7P‘;yt$mﬁ@)’ceso 243-1P-2013, ya citado
b) La descripcion;
c) Una o mas reivindicaciones;

d) Uno o mas dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invencion, los
gue se consideran parte integrante de la descripcion;

e) El resumen;

f) El titulo de la invencion;

g) Los poderes que fueren necesarios;

h) El comprobante de las tasas establecidas

i) De ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o
procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir
de recursos genéticos o de sus productos derivados;

j) De ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorizacion de
uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indigenas, afro
americanas o locales de un pais, cuando los productos o procedimientos cuya
proteccion se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos
conocimientos;

k) De ser el caso, el certificado de depdsito del material bioldgico;

I) De ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesién del derecho a la
patente del inventor al solicitante o a su causante.

Requisitos y tramites de la solicitud de patentes
Concepto

El solicitante de patente tiene que cumplir con todos los requisitos, exigencias y
formalidades previstos en el articulo 27 de este proyecto de ley, y en tratandose de
la Comunicad Andina, la normativa juridica prevista en los articulos 26 y 27 de la
Decision 486.

La solicitud se presenta a la oficina nacional competente sefialando de manera clara
y precisa el titulo o nombre de la invencién, las reivindicaciones que determinan el
alcance de la solicitud y otras previstas en dichas normas.

Jurisprudencia

El Tribunal Andino, respecto al tramite para obtener la concesion de la patente, en
reiterada jurisprudencia, dice:
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PROCESO 55-1P-2011

(...) “Para obtener una patente, es necesario presentar una solicitud. Una vez que
dicha solicitud es admitida a trdmite se examinara si cumple con los requisitos
formales y se verificard si su objeto es patentable.

La solicitud de patente debe estar acompafiada de los documentos sefialados en los
articulos 26 y 27 de la Decision 486 - segun corresponda, tales como: los poderes
necesarios en el caso de que el titular de los derechos sea una persona distinta al
solicitante o si el inventor y el titular de los derechos son personas distintas; de ser el
caso, copia del documento en el que conste la cesion del derecho a la patente del
inventor al solicitante 0 a su causante; copia de la primera solicitud de patente en el
caso de que se requiera expresamente reivindicar la prioridad y otros requisitos que
establezca la legislacién interna del respectivo Pais Miembro...”

Proceso 43-1P-2014

(...) “Lo primero que se advierte, es que las reivindicaciones son fundamentales
para el analisis de registrabilidad.

Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, ademas, deben estar
soportadas por la descripcion (articulo 30 de la Decisién 486), que en ultimas sirve
como de parédmetro interpretativo de aquellas.

Ademas, es importante resaltar que la descripcion pueda estar compuesta por
dibujos (articulos 26 literal d) y 28 literal d), y complementada con el depdsito del
material biol6gico, de conformidad con lo expresado en el articulo 29 de la Decision
486. Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de mirar la
solicitud de patente de manera integral y sistematica...”

Proceso 272-1P-2015

(...) “La descripciobn clara y completa de la invencion, tiene las siguientes
funciones:

Mediante la misma los interesados acceden a la informacion acerca de las reglas
técnicas que constituyen la invencion y, en consecuencia, es la forma de poder
ejecutar la invencion cuando estén legalmente habilitados para ello....Es un factor
imprescindible para delimitar el ambito de la patente....

Constituye un elemento para la interpretacion de las reivindicaciones. Este punto es
de suma importancia, ya que son éstas las que definen lo que constituye el
contenido técnico inventivo sobre el cual la patente otorgara un derecho exclusivo...

La norma estudiada también regula el contenido minimo de la descripcion, a saber:
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El nombre de la invencion...
El sector tecnoldgico al que se refiere o al cual se aplica la invencion...

La tecnologia anterior conocida por el solicitante que fuese util para la comprension
y el examen de la invencion, y las referencias a los documentos y publicaciones
anteriores relativas a dicha tecnologia...

Una descripcion de la invencion en términos que permitan la comprension del
problema técnico y de la solucion aportada por la invencion, exponiendo las
diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnologia anterior....

Una resefia sobre los dibujos, cuando los hubiera....

Una descripcion de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar
a la préactica la invencion, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser
éstos pertinentes...

Una indicacion de la manera en que la invencién satisface la condicion de ser
susceptible de aplicacion industrial, si ello no fuese evidente de la descripcion o de la
naturaleza de la invencion...”

Reivindicaciones
Doctrina
La tratadista Alicia Alvares, sobre las reinvindicaciones dice:

(...) “las reivindicaciones tienen como funcién delimitar el campo de la patente, a fin
de concretar la regla técnica que se desea patentar. Por tal motivo, las
reivindicaciones deben ser lo suficientemente claras y concisas, debiendo
especificar el invento por si solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos
técnicos, como son la descripcion, los dibujos o los ejemplos. (Alvarez Alicia. Como
obtener una patente.)...” Guia de Procedimientos y estrategias para la solicilud de
palentes en biolecnologia. Genoma, Espafia Patentes. Garrigues Agencia de
Propiedad Industrial e Intelectual S.L., 2004 P. 48.Revisar Proceso 104-1P-2013.

Jurisprudencia
El tribunal Andino, en reiterada jurisprudencia, dice:
Proceso 190-1P-2015

(...) “Para determinar la unidad de la invencion, se entendera que existe tal unidad
aun cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas
categorias, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de
un mismo conjunto inventivo 0 concepcion inventiva Se entendera que hay unidad
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de la invencién en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en
las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa:

a) Un producto y un procedimiento para la fabricacion de dicho producto.

b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en practica de ese
procedimiento.

c) Un producto, un procedimiento para la fabricacion de dicho producto y un aparato
o0 medio para la puesta en practica de ese procedimiento....”

Asimismo dice: ...A la solicitud de patente se debe acompafiar... los poderes
necesarios en el caso de que el titular de los derechos sea una persona distinta al
solicitante o si el inventor y el titular de los derechos son personas distintas; copia de
la primera solicitud de patente en el caso de que se requiera expresamente
reivindicar la prioridad y otros requisitos que establezca la legislacion interna del
respectivo Pais Miembro...”

Proceso 57-1P-2016

(...) “Segun la normativa andina, Articulo 26 de la Decision 486, "la solicitud para
obtener una patente de invencion se presentara ante la oficina nacional competente
y debera contener lo siguiente: (...) b) La descripcion”. El Articulo 28 afiade que "La
descripcion debera divulgar la invencion de manera suficientemente clara y completa
para su comprension y para que una persona capacitada en la materia técnica
correspondiente pueda ejecutarla"®...

Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una
caracteristica esencial, que permite referirse a la descripcion para interpretar una
reivindicacion®°...

(...) “En adicion, se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se
hace una apropiada interpretacion de éstas, esto es, soportandola en la descripcion
y en sus complementos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.
Si una vez realizado esto no se observan nitidamente las caracteristicas técnicas de la
invencién para la cual se reclama la proteccion, estariamos en frente de unas
reivindicaciones que no cumplen con el requisito de claridad®:.

El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion en las Ofici- nas
de Propiedad Industrial de los paises de la Comunidad Andina, sefala: ...

“Las reivindicaciones son la parte mas importante de la solicitud, pues definen la invencion a
proteger y delimitan el alcance de esa proteccion (Art. 51).
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Es fundamental que sean claras y concisas (Art. 30), para que:

Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los
requisitos de patentabilidad; y

Puedan determinar sin ambigtedad hasta donde llegan los derechos del titular de la
patente...

El requisito de claridad y concision se aplica a cada reivindicacion,individualmente
consideradas, asi como al conjunto de todas."...

Es oportuno mencionar que el requisito de concision va de la mano con el de claridad.

Las reivindicaciones son concisas si son precisas, Si estan escritas en un lenguaje
especificamente orientado a definir la invencion. La concisién se dirige establecer la
simplicidad en el entendimiento del objeto a patentarse, teniendo en cuenta un analisis
individual de cada una de ellas, como un analisis sistematico y en conjunto. El Manual Andino
de Patentes expone esto de manera acertada:...

"El requisito de concision del Art. 30 D 486 se aplica tanto a cada reivindicacion individual
como al conjunto de reivindicaciones. La finalidad de este requisito es evitar una excesiva
complejidad para el examinador a la hora de analizar las reivindicaciones, y evitar que
terceros no puedan ver claramente cuél es el alcance de las reivindicaciones por el exceso
numero y complejidad de éstas...”.

29 Revisar Proceso 47-1P-2014.3° Revisar Proceso 190-1P-2015

Art. 28 — (Formulario) El petitorio de la solicitud de patente estara contenido en un
formulario y comprendera lo siguiente:

a) El requerimiento de concesion de la patente;
b) El nombre y la direccion del solicitante;

c) La nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuanto éste fuese una persona juridica,
debera indicarse el lugar de constitucion;

d) El nombre de la invencion;

e) El nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo solicitante;

f) De ser el caso, el nombre y la direccion del representante legal del solicitante;
g) La firma del solicitante o de su representante legal;

h) De ser el caso, la fecha, el numero y la oficina de presentacion de toda solicitud
de patente u otro titulo de proteccion que se hubiese presentado u obtenido en el
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extranjero por el mismo solicitante o0 su causante y que se refiera total o
parcialmente a la misma invencion reivindicada en la solicitud presentada en otro
pais.

i) La patente podrd ser solicitada directamente por el inventor o por su
causahabiente o a través de sus representantes.

Formulario
Respecto al formulario el articulo 27 de la Decision 486, dispone:

Articulo 27.EI petitorio de la solicitud de patente estara contenido en un formulario y
comprendera lo siguiente:

-el requerimiento de concesion de la patente;
-el nombre y la direccion del solicitante;

-la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona juridica,
debera indicarse el lugar de constitucion;

-el nombre de la invencion;
-el nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo solicitante;
-de ser el caso, el nombre y la direccion del representante legal del solicitante;

-la firma del solicitante o de su representante legal; y, de ser el caso, la fecha, el
namero y la oficina de presentacion de toda solicitud de patente u otro titulo de
proteccion que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo
solicitante 0 su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invencion
reivindicada en la solicitud presentada en el Pais Miembro.

Art. 29 — (Solicitud hecha en otros paises. Prioridad) Cuando se solicite una patente
después de hacerlo en otros paises se podra reconocer como fecha de prioridad la
de presentacion en aquel en lo que lo fue primero, siempre que se presente a la
Oficina, dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su
defecto, dentro de los doce meses siguientes a la solicitud de patente en el pais de
origen.

Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros paises se reconocera
como fecha de prioridad la fecha en que hubiese sido presentada la primera solicitud
de patente, siempre y cuando no haya transcurrido mas de un (1) afio de la
presentacion originaria.
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Para reconocer la prioridad se deberan satisfacer los requisitos siguientes:

a) Que al solicitar la patente se reclame la prioridad y se haga constar el pais de
origen y la fecha de presentacién de la solicitud en ese pais;

b) Que la solicitud presentada no pretenda el otorgamiento de derechos adicionales
a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero.

Si se pretendieren derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud
presentada el en extranjero considerada en su conjunto, la prioridad debera ser solo
parcial y referida a esta solicitud;

c) Que dentro de los tres meses siguientes a la presentacion de la solicitud, se
cumplan los requisitos o que sefalen los Tratados Internacionales;

d) Debera presentar una declaracion de prioridad y con copia certificada por la
oficina de origen de la solicitud anterior acompafiada de su traduccion al castellano,
cuando esa solicitud esté redactada en otro idioma.

Solicitud hecha en otro pais

Doctrina

El Tratadista Pachoén, citado en el Proceso IP N° 25 de 2002, con relaciéon al tema,
dice:

(...) “uno de los derechos que concede la solicitud de patente es el de “prioridad”
conforme al cual, presentadas dos solicitudes en paises distintos por el mismo
titular, puede éste “invocar el derecho a que la segunda solicitud en el tiempo, se
juzgue, en cuanto a la viabilidad de concesién del registro, no por la fecha de
presentacion en el segundo pais, sino por la fecha de la primera solicitud, por lo
cual, los hechos ocurridos en el periodo entre la presentacion de la solicitud en el
extranjero y en el pais donde se invoca la prioridad no afectan la registrabilidad y las
solicitudes presentadas por terceros en ese intervalo no pueden dar lugar al
nacimiento de un derecho valido”

Art. 30 — (Prioridades multiples) El solicitante de una patente puede invocar
prioridades multiples, aun cuando estas procedan de paises diferentes, si su
solicitud incluye elementos que constituyeron solicitudes independientes
presentadas en diferencies momentos anteriores, siempre que exista unidad de
invencion.

Si se invocan prioridades multiples, los plazos que hayan de computarse a partir de
la fecha de prioridad se cuentan desde la fecha de prioridad invocada mas antigua.
Cuando se invoquen una o varias fechas de prioridad, se reconoce el derecho de
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prioridad respecto a los elementos que contienen la solicitud o solicitudes, cuya
prioridad se reivindica, aun cuando uno o varios elementos de la solicitud presentada
no estuvieran contenidos en la solicitud o solicitudes anteriores, siempre que exista
unidad de invencién. En lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la
solicitud o solicitudes cuya prioridad es invocada, el depdsito de la solicitud posterior
da origen a un derecho de prioridad en las condiciones normales. Aun cuando uno o
varios elementos del objeto de la solicitud no figuren entre las reivindicaciones
formuladas en la solicitud presentada en el pais de origen respecto de la cual se
invoca un derecho de prioridad, se reconoce dicho derecho, si el conjunto de los
documentos de aquella solicitud posterior revelan, de manera clara y precisa, la
existencia de tales elementos.

Prioridades multiples
Jurisprudencia
El Tribunal Andino en el Proceso 190-IP-2015, al respeto dice:

El articulo 25 de la Decision 486 dispone: “La solicitud de patente sélo podra
comprender una invencién o un grupo de invenciones relacionadas entre si, de tal
manera que conformen un unico concepto inventivo....

“Para determinar la unidad de la invencién, se entendera que existe tal unidad aun
cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorias,
siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo
conjunto inventivo o concepcion inventiva.

Se entenderd que hay unidad de la invencion en las solicitudes que contengan
reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista
sea limitativa:

Limitativa:
a) Un producto y un procedimiento para la fabricacién de dicho producto.

b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en practica de ese
procedimiento.

c) Un producto, un procedimiento para la fabricacion de dicho producto y un aparato
o medio para la puesta en practica de ese procedimiento...

Art. 31 — (Fecha de presentacion de la solicitud — Tramite) Fecha de presentacion de
la solicitud. La Oficina le anotara fecha y hora de presentacion a la solicitud de
patente, le asignara nimero de expediente y entregara al solicitante un recibo de la
solicitud y de los documentos presentados.
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Fecha de presentacion
Jurisprudencia

El Tribunal Andino, respecto a la fecha de presentacion de la solicitud, en el
PROCESO 55-IP-2011 dice:

(...) “A fin de determinar claramente la fecha en que fue presentada la solicitud, sera
la fecha de recepcion por la Oficina Nacional Competente y siempre que contenga
los requisitos y anexos documentales sefialados anteriormente, de lo contrario se la
tendra como no presentada y, por lo tanto, no podra ordenarse su publicacién, no
podra realizarse el examen, ni mucho menos otorgarse o negarse la patente...”.

Art. 35 — (Requisitos para ejecutar la invencion reivindicada) La descripcion debera
exponer la invencion de manera suficientemente clara y completa para su
comprension cabal de la misma y para que una persona capacitada en la materia
técnica correspondiente puede ejecutarla. La descripcién también debera divulgar la
mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar la invencién reivindicada. La
descripcion de la invencién indicara el nombre de la invencién e incluira la siguiente
informacion:

a) El sector tecnoldgico al que se refiere o al cual se aplica la invencion;

b) La tecnologia anterior conocida por el solicitante que fuese util para la
comprension y el examen de la invencion, y las referencias a los documentos vy
publicaciones anteriores relativas a dicha tecnologia;

c) Una descripcion de la invencion en términos que permitan la comprension del
problema técnico y de la solucion aportada por la invencion, exponiendo las
diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnologia anterior;

d) Los dibujos técnicos necesarios para la comprension de la invencién a que haga
referencia en la materia técnica;

e) Una descripcion de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o
llevar a la practica la invencién, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos de ser
éstos pertinentes;

f) Una indicacion de la manera en que la invencion satisface la condicién de ser
susceptible de aplicacion industrial, si ello no fuese evidente de la descripcion o de la
naturaleza de la invencion.

Requisitos para la ejecucién de la invencion

Jurisprudencia

El Tribunal Andino, respecto al tema, en el Proceso 190-1P-2015 dice:
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(...) “se reitera lo plasmado en la interpretacion de 18 de junio de 2014, expedida en
el marco del Proceso 43-1P-2014:

“Lo primero que se advierte, es que las reivindicaciones son fundamentales para el
andlisis de registrabilidad. Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y,
ademas, deben estar soportadas por la descripcion (articulo 30 de la Decision 486),
que en Ultimas sirve como de parametro interpretativo de aquellas. Ademas, es
importante resaltar que la descripcion pueda estar compuesta por dibujos (articulos
26 literal d) y 28 literal d), y complementada con el depdsito del material bioldgico, de
conformidad con lo expresado en el articulo 29 de la Decision 486. Lo anterior,
ciertamente impone sobre el examinador la carga de mirar la solicitud de patente de
manera integral y sistematica.

Debemos entender las reivindicaciones como las caracteristicas técnicas de la
invencion para la cual se reclama la proteccion juridica mediante el otorgamiento de
la patente.

Para precisar lo dicho, se transcribira lo expresado en la Interpretacion Prejudicial de
4 de septiembre de 2013, expedida en el marco del Proceso 165-1P-2013:

(...)‘La descripcién de la invencién permitird al examinador llevar a cabo el examen
de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definicibn mas exacta sobre la
novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicacion industrial de la
invencion.

La normativa comunitaria contempla, asimismo, como otro de los requisitos basicos
para la obtencion de una patente que ésta debera contener “una o mas
reivindicaciones”

La doctrina sostiene al respecto que “(...) en principio, las reivindicaciones deben
especificar el invento por si solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos
técnicos, como son la descripciodn, los dibujos o los ejemplos (...)

Pero (...) que, en caso de duda, la descripcion y los dibujos serviran para
interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicacion define estrictamente el
limite de la proteccion, sino que ésta puede ir mas alla si en base a la descripcion
puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la especificamente
reivindicada”.3...

Asi mismo dice:...Se puede determinar entonces que, la descripcion y los dibujos
constantes en lasolicitud, permiten al examinador interpretar mejor las
reivindicaciones, ya que ladescripcion de la invencion constituye la memoria
descriptiva del ejercicio investigativoque tuvo como fruto la invencién cuya patente
se solicita. El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la proteccion
industrial de su producto o procedimiento,razén por la cual las reivindicaciones



80

gozan de relevancia sobre la descripcion por serprecisamente las que delimitaran el
alcance de dicha proteccion.La observancia de los requisitos permitira determinar el
“objeto”, caracteristicasprincipales y demas elementos constitutivos de la invencién
cuya patente seasolicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para
determinar elalcance de la solicitud. Una vez conocido a cabalidad lo que se
pretendepatentar, podra determinarse si es o no patentable...”.

Art. 36 — (Deposito de material biolégico) Cuando la invencion se refiera a un
producto o a un procedimiento relativo a un material biolégico, que no se encuentre
a disposicion del publico y la invencion no pueda describirse de manera que pueda
ser comprendida y ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica, la
descripcion debera complementarse con un depésito de dicho material.

El deposito deberd efectuarse, a mas tardar en la fecha de presentacion de la
solicitud o, cuando fuese el caso, en la fecha de presentacion de la solicitud cuya
prioridad se invoque. Seran validos los depdsitos efectuados ante una autoridad
internacional reconocida conforme al Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento
Internacional del Depdsito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en
Materia de Patentes, de 1977, o ante otra institucion reconocida por la oficina
nacional competente para estos efectos. En estos casos, la descripcion indicara el
nombre y direccion de la institucion de depdsito, la fecha del depdsito y el nimero de
depdsito atribuido por tal institucion.

El depdsito del material bioldgico sélo sera valido para efectos de la concesion de
una patente si se hace en condiciones que permitan a cualquier persona interesada
obtener muestras de dicho material a mas tardar de la fecha del vencimiento del
plazo de dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentacion de la
solicitud.

Depdsito del material biolégico
Jurisprudencia
Respecto al material biolégico, el Tribunal Andino en el Proceso 43-IP-2014 dice:

(...) “Es importante resaltar que la descripcion pueda estar compuesta por dibujos
(articulos 26 literal d) y 28 literal d), y complementada con el depdésito del material
biolégico, de conformidad con lo expresado en el articulo 29 de la Decision 486. Lo
anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de mirar la solicitud de
patente de manera integral y sistematica...”
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Art. 37 — (Reivindicaciones que pueden contener la solicitud de Patente) Una misma
solicitud de patente podra contener:

a) Las reivindicaciones de un producto determinado y las relativas a procesos
especialmente concebidos para su fabricacion o utilizacién;

b) Las reivindicaciones de un producto determinado y las relativas a un aparato o a
un medio especialmente concebido para su aplicacion, y

c) Las reivindicaciones de un producto determinado y las de un proceso
especialmente concebido para su fabricacion y de un aparato o un medio
especialmente concebido para su aplicacion.

d) Aparte de las reivindicaciones relativas a uno o mas productos, las
reivindicaciones relativas a uno o mas procedimientos de fabricacion del producto o
los productos, y las reivindicaciones relativas a una o mas aplicaciones del producto
o los productos.

e) Aparte de las reivindicaciones relativas a uno o mas procedimientos, las
reivindicaciones de los medios para llevar a cabo el procedimiento o los
procedimientos y las reivindicaciones correspondientes al producto o los productos
que resulten de ellos, y las reivindicaciones correspondientes a las aplicaciones de
esos productos.

Reivindicaciones que pueden contener la solicitud
Jurisprudencia
El Tribunal Andino en el Proceso 190-IP-2015, al respeto dice

“Para determinar la unidad de la invencién, se entendera que existe tal unidad aun
cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorias,
siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo
conjunto inventivo o concepcion inventiva.

Se entenderd que hay unidad de la invencion en las solicitudes que contengan
reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista
sea limitativa:

a) Un producto y un procedimiento para la fabricacion de dicho producto.

b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en practica de ese
procedimiento.

¢) Un producto, un procedimiento para la fabricacion de dicho producto y un aparato
o0 medio para la puesta en practica de ese procedimiento...
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Art. 39 — (El objeto principal de la primera reivindicacion y su subordinacion de las
restantes. Contenido) La primera reivindicacion se referira al objeto principal
debiendo las restantes estar subordinadas a la misma. La reivindicacién o las
reivindicaciones deberan contener:

a) Un preambulo o exordio indicando desde su comienzo con el mismo titulo con que
se ha denominado la invencion, comprendiendo todos los aspectos conocidos de la
invencion surgidos del estado de la técnica mas proximo;

b) Una parte caracteristica en donde se citaran los elementos queestablezcan la
novedad de la invencion y que sean necesarios e imprescindibles para llevarla a
cabo, definitorios de lo que se desea proteger;

c) Si la claridad y comprension de la invencion lo exigiera, la reivindicacion principal,
gue es la Unica independiente, puede ir seguida de una o varias reivindicaciones
haciendo estas referencia a la reivindicacion de la que dependen y precisando las
caracteristicas adicionales que pretenden proteger. De igual manera debe
procederse cuando la reivindicaciébn principal va seguida de una o varias
reivindicaciones relativas a modos particulares o de realizacion de la invencion.

Art. 40 — (Cualidades que debe contener las reivindicaciones) Las reivindicaciones
deben ser claras y estar enteramente sustentadas por la descripcion. El derecho
conferido por la patente esta determinado por las reivindicaciones, las cuales definen
la invencién y delimitan al alcance del derecho. La descripcion y los dibujos o planos,
0 en su caso, el depdésito de material bioldgico serviran para interpretarlas.

En las reivindicaciones la frase “compuesto de” permite la posibilidad de incluir en el
alcance de una reivindicacion ingredientes o elementos no especificados hasta en
cantidades mayores; la frase “consiste de” cierra la posibilidad de incluir ingredientes
o0 elementos ademas de los recitados, con la especificacion de las impurezas
normales; y la frase “consiste esencialmente de” permite la posibilidad de incluir en
una reivindicacion solamente ingredientes o elementos no especificados que no
afecten materialmente a las caracteristicas basicas e innovadoras de la invencion.
Las reivindicaciones podran ser independientes o dependientes. Una reivindicacion
sera independiente cuando defina la materia que desea proteger sin referencia a
otra reivindicacion anterior. Una reivindicacion sera dependiente cuando defina la
materia que se desea proteger refiriéendose a una reivindicacion anterior. Una
reivindicacién que se refiera a dos o mas reivindicaciones anteriores se considerara
una reivindicacion dependiente multiple.

El alcance de la proteccion de una invencion se determina por las reivindicaciones.
La descripcién y los dibujos sirven solamente para interpretar el sentido de las
mismas.
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Cualidades de las reivindicaciones
Doctrina

(...) Para “La tratadistaAlicia Alvarezlas reivindicaciones tienen como funcion
delimitar el campo de la patente, a fin de concretar la regla técnica que se desea
patentar. Por tal motivo, las reivindicaciones deben ser lo suficientemente claras y
concisas, debiendo especificar el invento por si solas, sin necesidad de recurrir a
otros elementos técnicos, como son la descripcion, los dibujos o los ejemplos”.
(Alvarez Alicia. Como obtener una patente.)

Asimismo la doctrina sostiene al respecto que "(...) en principio, las reivindicaciones deben
especificar el invento por si solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos,
como son la descripcion, los dibujos o los ejemplos (...) Pero (...) que, en caso de duda, la
descripcion y los dibujos serviran para interpretarlas; es decir, no necesariamente la
reivindicacion define estrictamente el limite de la proteccion, sino que ésta puede ir mas alla
si en base a la descripcion puede interpretarse que la patente protege soluciones similares
a la especificamente reivindicada".”® Proceso 165-1P-2013:

Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando
recaen sobre una entidad fisica (producto, dispositivo, maquina, sustancia, composicion) o
reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método,
utilizacion).

La diferencia esta, segun Carmen Salvador en que "Las reivindicaciones que recaen
sobre una entidad fisica confieren una proteccién 'absoluta’, es decir, con ellas se protege
elproducto cualquiera que sea el procedimiento de produccion y cualguiera que sea su
utilizacion fueran o no conocidos en el momento en que se solicitd la patente (...)", en
cambio, "(...) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una proteccion
relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u
objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada. Sin embargo,
en las patentes de procedimiento, la proteccidn se extiende al producto obtenido
directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de 'proteccion
absoluta’, sino que Unicamente esta protegido cuando ha sido producido mediante el
procedimiento patentado o por uno equivalente".** SALVADOR, Jovani, Carmen. El
ambito de proteccién de la patente. Editorial Tirant lo Bianchi.Valencia, 2002. Pags.
133y 134.

Se puede determinar entonces que, la descripcién y los dibujos constantes en la
solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la
descripcion de la invencion constituye la memoria descriptiva del ejercicio
investigativo que tuvo como fruto la invencion cuya patente se solicita. El inventor
tiene la tendencia a ampliar excesivamente la proteccion industrial de su producto o
procedimiento, razon por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la
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descripcion por ser precisamente las que delimitaran el alcance de dicha
proteccion®....

La observancia de los requisitos permitira determinar el "objeto", caracteristicas
principales y demas elementos constitutivos de la invencion cuya patente sea
solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el
alcance de la solicitud. Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar,
podré determinarse si es o no patentable?®.... En el campo del derecho de patentes,
uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinacién, esencia y alcance
de una invencion, cuyas caracteristicas deben constar en un documento escrito que
permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia...”

Jurisprudencia
El Tribunal Andino, sobre tema, en el proceso 57-1P-2016, dice:
(...) “Las reivindicaciones. El requisito de claridad y concision...

Lo primero que se advierte, es que las reivindicaciones son fundamentales para el andlisis
de registrabilidad. Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, ademas,
deben estar soportadas por la descripcién (Articulo 30 de la Decisién 486), que en Ultimas
sirve como de parametro interpretativo de aquellas. Ademas, es importante resaltar que la
descripcién pueda estar compuesta por dibujos (articulos 26 literal d) y 28 literal d), y
complementada con el depésito del material biolégico, de conformidad con lo expresado en
el Articulo 29 de la Decision 486. Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la
carga de analizar la solicitud de patente de manera integral y sistematica®"

Las reivindicaciones son las caracteristicas técnicas de una invencion para la cual se
reclama la proteccion juridica mediante el otorgamiento de la patente. Estas a su vez,
permiten definir el alcance de la proteccién que comporta la solicitud de patente....

La descripcién de la invencion permitird al examinador llevar a cabo el examen de
patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definicibn mas exacta sobre la novedad, el
nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicacion industrial de la invencion.

19 Proceso 46-1P-2012.20I
bidem.21 Revisar Proceso 243-1P-2013.
22 Revisar Proceso 165-1P-2013.

ALVAREZ, Alicia. "Derecho de Patentes". Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires.
1999,p.99%* *’De esta forma, las reivindicaciones constituyen, juridicamente
hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues
en ellas, el examinador técnico de patentes encontrara los elementos necesarios
para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invenciéon y su
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definicion para efectos de entrar al analisis comparativo respecto del estado de la
técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel
inventivo?®.3'....Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones
sean definidas de manera que sean de facil comprensién y que se pueda distinguir

lo que hay en ella®*."%

Revisar Proceso 10-1P-2014- %
Revisar Proceso 243-1P-2013.%’
Revisar Proceso 9-1P-2014."

Revisar Proceso 257-1P-2013.

La normativa comunitaria contempla, asimismo, como otro de los requisitos basicos
para la obtencion de una patente que ésta debera contener "una o0 mas
reivindicaciones®.

Se ha dicho que "definir una invencion en términos funcionales generalmente es
permisible, pero para que quede claro, la descripcion no debe contener Unicamente
ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una
explicacion del término general que abarca la generalizacion del término"

Art. 42 — (Fecha de presentacion de la solicitud. Requisitos) Se considerara como
fecha de presentacién de la solicitud, la de su recepcion por la oficina nacional
competente, siempre que al momento de la recepcion hubiera contenido al menos lo
siguiente

a) La indicacion de que se solicita la concesion de una patente;

b) Los datos de identificacion del solicitante o de la persona que presenta la
solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa
persona;

c) La descripcion de la invencion;

d) Los dibujos, de ser éstos pertinentes;

e) Una o varias reivindicaciones;

f) EI comprobante de pago de las tasas establecidas.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente articulo,
ocasionara que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como
no admitida a tramite y no se le asignara fecha de presentacion.
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La Oficina estiq facultada para exigir al solicitante que comunigue mediante la
presentacion de los documentos acreditativos correspondientes, en que paises
presenté solicitudes de la misma invencion y qué objeciones le fueron hechas, asi el
resultado final de la tramitacion en esos paises.

Fecha de presentacion de la solicitud de la patente
Jurisprudencia

El Tribunal Andino, sobre el tema,en reiterada jurisprudencia, dice:

PROCESO 55-IP-2011

A fin de determinar claramente la fecha en que fue presentada la solicitud, sera la
fecha de recepcion por la Oficina Nacional Competente y siempre que contenga los
requisitos y anexos documentales sefialados anteriormente, de lo contrario se la
tendra como no presentada y, por lo tanto, no podra ordenarse su publicacién, no
podré realizarse el examen, ni mucho menos otorgarse o negarse la patente.

PROCESO 172-1P-2014, concluye:

(...)CUARTO: Las solicitudes para obtener patentes de invencion deberan
presentarse ante la oficina nacional competente y deberan contener la descripcion
clara y completa de la invencién en forma tal que una persona versada en la materia
pueda ejecutarla

Se reitera que la fecha de presentacion de la solicitudsegun la Decision 486, y
conforme lo sefala el Tribunal Andino,...sera la fecha de recepcion por la oficina
nacional competente y siempre que contenga los requisitos y anexos documentales
sefalados anteriormente, de lo contrario se la tendrd como no presentada y por lo
tanto no podra ordenarse su publicacion, no podra realizarse el examen, ni mucho
menos otorgarse o negarse la patente...”.

La oficina nacional competente debe realizar el examen de forma respecto de las
solicitudes admitidas a tramite, de oficio dentro del plazo de 30 dias contados a
partir de la fecha de presentacion de la solicitud, conforme a lo previsto en el
articulo 38 de la Decision 486.

Proceso 57-1P-2016

(...). “Segun la normativa andina, Articulo 26 de la Decisidon 486, "la solicitud para
obtener una patente de invencion se presentara ante la oficina nacional competente
y debera contener lo siguiente: (...) b) La descripcion”.
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El Articulo 28 afiade que "La descripcion debera divulgar la invencién de manera
suficientemente clara y completa para su comprension y para que una persona
capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla"*

Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una
caracteristica esencial, que permite referirse a la descripcion para interpretar una
reivindicacion®.

Revisar Proceso 10-1P-2014.%° Revisar Proceso 243-1P-2013.%” Revisar Proceso
9-1P-2014.YRevisar Proceso 257-1P-2013. Revisar Proceso 243-1P-2013, ya citado

Art. 43 — (Division de una solicitud de Patente) Cuando una solicitud de patente deba
dividirse, el solicitante debera presentar las descripciones, reivindicaciones y dibujos
necesarios para cada solicitud, excepto la documentacion relativa a la prioridad
reclamada y su traduccidn que ya se encuentren en la solicitud inicial y, en su caso,
la cesién de derechos y el poder. Los dibujos y descripciones que se exhiban, no
sufriran alteraciones que modifiquen la invencion contemplada en la solicitud
original.

Art. 47 — (Excepciones a las violaciones del Derecho de Invencion) No se reconocen
como violaciones del derecho exclusivo de una invencion protegida:

a) El uso de la misma a bordo de buques de navegacion maritima o fluvial tanto en
el casco, como en las maquinas, en los aparejos o en los equipos, cuando dichos
buques se hallen temporalmente en aguas territoriales, siempre que dicha invencion
se emplee exclusivamente para satisfacer necesidades de la embarcacion;

b) El empleo de la misma en la construccién o en la explotacion de medios terrestres
0 aéreos o de equipos auxiliares para dichos fines, cuando estos medios de
transporte se hallen temporalmente en el territorio de un Estado;

c) La utilizacion de la misma con fines de investigacion cientifica.
Art. 48 — (Cambios de certificados) Si el titular de un Certificado de

Patente de Invencién o de un Certificado de Patente de Invencion de Adicién solicita,
dentro de los primeros cinco afios de vigencia de éste, que se le cambie por un
Certificado de Autor de Invencion o por un Certificado de Autor de Invencién de
Adicion la Oficina se lo concede.

Capitulo V — MODIFICACIONES DE LA SOLICITUD

Art. 49 — (Tramite y alcance) El solicitante de una patente podra pedir que se
modifique la solicitud en cualquier momento del trdmite. La modificacion no podra
implicar una ampliacion de la proteccion de las reivindicaciones contenidas en la
solicitud inicial, si ello implicara una proteccion mayor que la corresponderia a la
solicitud inicial. Podra también mediante la modificacion, eliminarse algunas de las
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reivindicaciones. La modificacion o la correccion de la solicitud deben presentarse
por escrito y debe acompafarse de la documentaciébn que corresponda y del
comprobante de pago de la tasa respectiva. Del mismo modo, se podra pedir la
correccién de cualquier error material.,

Modificaciones de la solicitud: Tramite y alcance
Jurisprudencia

El Tribunal Andino, sobre el tema, en reiterada jurisprudencia dice:
Proceso 34-1P-95

(...) “La unica limitacién impuesta al solicitante respecto de la modificacion consiste
en que ésta no debe implicar una ampliacion del invento o de la divulgacion
contenida en la solicitud presentada. A Contrario sensu, la modificacion de la
solicitud podra concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin
importar cual haya sido la redaccidén originariamente propuesta; por lo que aun
cuando el cambio sea sustancial con relacion a las reivindicaciones iniciales, lo Unico
relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo
sustentadas racionalmente con fundamento en la descripcion contenida en la
solicitudinicial”.

Proceso 75-1P-2004, (con base del articulo 34 de la Decisién 486)

(...) “Las modificaciones a la solicitud de patente se realizaran a peticion del
solicitante o de la autoridad administrativa; podran presentarse en cualquier
momento del tramite, siempre que no constituyan una ampliacion de la proteccion
correspondiente a la divulgacion contenida en la solicitud inicial.

La solicitud se modifica a través de una nueva presentacion de las reivindicaciones,
aclarando determinados aspectos de la descripcion del invento, o reformando todo
aguello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la
Administracion.  “La unica limitacion impuesta al solicitante respecto de la
modificacién consiste en que ésta no debe implicar una ampliacién del invento o de
la divulgacién contenida en la solicitud presentada.

Contrario sensu, la modificacién de la solicitud podra concretar el invento o reducir el
alcance de las reivindicaciones, sin importar cual haya sido la redaccion
originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con
relacion a las reivindicaciones iniciales, lo Unico relevante viene a ser que las nuevas
reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento
en la descripcidn contenida en la solicitud inicial.”... (Proceso 75-1P-2004, publicado
en la G.O.A.C. N°. 1111 del 2 de setiembre de 2004, patente COMPOSICIONES
ANTIMICROBIANAS QUE CONTIENEN ALCOHOL)...
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“El articulo 34, de la Decision 486..., atribuye a quien requiera la concesion de la
patente — inventor o causa habiente —la facultad de pedir la modificaciébn de los
elementos de su solicitud en cualquier momento del tramite, siempre que dicha
modificacion no signifique ampliar la proteccion que corresponderia a la divulgacion
contenida en la solicitud inicial. La disposicion citada atribuye también al inventor o
causahabiente la facultad de pedir del mismo modo la correccion de cualquier error
material habido en la solicitud, por lo que dicha facultad puede ser ejercida en
cualguier momento del tramite, en el entendido de que éste se agota con la
expedicion de la providencia en que se otorgue o niegue en definitiva el Titulo de la
patenta. Hay pues regla expresa en lo que concierne al tiempo de ejercicio de las
citadas facultades, cuyo alcance, ademas, debe ser interpretado a favor de su
titular...”.,

Proceso 55-IP 2011

(...) “Las modificaciones a la solicitud de patente se realizaran a peticion del
solicitante; éstas podran presentarse en cualquier momento del tramite, siempre que
no constituyan una ampliacién de la proteccion correspondiente a la divulgacion
contenida en la solicitud inicial, conforme lo sefiala el articulo 34 de la Decision 486.

Del andlisis de la norma en estudio se generan dos interrogantes que resulta
necesario resolver, para el efecto se reitera lo expresado en el Proceso 182-1P-2005,
interpretacion prejudicial del 26 de octubre de 2005, a saber:

¢ El peticionario puede modificar la solicitud en cualquier estado del tramite?

¢La modificacion se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el
acto administrativo que denego la patente?

Respecto de la primera interrogante, la norma analizada no determina el tiempo o el
plazo durante el cual el peticionario puede modificar la solicitud. Como no se
establece nada al respecto, y como de los principios en que se soporta la normativa
sobre patentes no se desprende limitacion temporal alguna sobre este tema, se
debe interpretar dicha norma en el sentido de que el solicitante puede realizar las
modificaciones en cualquier estado del tramite.

En relacién con la segunda interrogante, si bien es cierto que la norma no dispone
nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho
interno, cuya regulacion puede variar en las normas adjetivas de los Paises
Miembros, le correspondera al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modifi-
cacioén en relacion con la regulacion de los recursos en via administrativa.

Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado por el Tribunal que sefal6: “Por lo
demas, la modificacion a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado
del tramite, y dependera de lo que disponga el Derecho interno de los Paises
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Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectle incluso al interponer un recurso
administrativo contra la denegacion de la patente. °

Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentacion de las
reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripcion del invento o
reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por
parte de la Administracion.

Al respecto, este Tribunal ha expresado: “La dnica limitacion impuesta al solicitante
respecto de la modificacion consiste en que ésta no debe implicar una ampliacion
del invento o de la divulgacion contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu,
la modificacién de la solicitud podra concretar el invento o reducir el alcance de las
reivindicaciones, sin importar cual haya sido la redaccion originariamente propuesta;
por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relacion a las reivindicaciones
iniciales, lo Unico relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan
seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripcion
contenida en la solicitud inicial” "

PROCESO 226-1P-2013,

(...) “Las modificaciones a la solicitud de patente se realizaran a peticion del
solicitante; éstas podran presentarse en cualquier momento del tramite, siempre que
no constituyan una ampliacion de la proteccién correspondiente a la divulgacion
contenida en la solicitud inicial, conforme lo sefiala el articulo 34 de la Decision 486.
De donde se tiene, como requisito fundamental para la modificacién de una patente
que tal modificacién no signifigue una ampliacion de la proteccién contenida con la
presentacion de la solicitud inicial de patentabilidad....

De lo anterior se desprende lo siguiente, de acuerdo a reciente jurisprudencia de
este Tribunal:

“Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a instancia de la
autoridad competente, o por motu proprio en cualquier momento del tramite.

1 Que dicha modificacidbn no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de
una ampliacién del objeto de proteccion. En consecuencia, el peticionario puede
modificar su solicitud redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando
determinados pasajes de la descripcion del invento, o reformando aspectos de
aguella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la
Administracion, pero nunca ampliando el objeto de proteccion anteriormente
determinado.
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De un andlisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de
invencion, se desprende que las modificaciones deben contar con los requisitos del
objeto modificado. Por ejemplo, si se modifican las reivindicaciones éstas deben
cumplir con el principio de unidad de invencion y seguir siendo claras y concisas
(articulos 25 y 30 de la Decision 486)...

Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentacion de las
reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripcion del invento o
reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por
parte de la Administracién...”

Proceso 91- IP-2 015

(...) El articulo 34, de la Decision 486 de la Comision, atribuye a quien requiera la
concesion de la patente — inventor o causa habiente —la facultad de pedir la
modificacion de los elementos de su solicitud en cualquier momento del tramite,
siempre que dicha modificacion no signifigue ampliar la proteccion que
corresponderia a la divulgacion contenida en la solicitud inicial. La disposicién citada
atribuye también al inventor o causahabiente la facultad de pedir del mismo modo la
correccién de cualquier error material habido en la solicitud, por lo que dicha facultad
puede ser ejercida en cualquier momento del tramite, en el entendido de que éste se
agota con la expedicion de la providencia en que se otorgue o niegue en definitiva el
Titulo de la patenta. Hay pues regla expresa en lo que concierne al tiempo de
ejercicio de las citadas facultades, cuyo alcance, ademas, debe ser interpretado a
favor de su titular....”

Art. 50 — (Conversién de solicitud de Patente por modelo de utilidad o de registro de
Disefio Industrial) El solicitante de una patente de invencion podra pedir, en
cualguier momento del tramite, que su solicitud se convierta en una patente de
modelo de utilidad o de registro de disefio industrial y vice versa. La conversion de la
solicitud sélo procederd cuando la naturaleza de la invencién o la innovacion lo
permitan. La peticién de conversiéon de una solicitud podra presentarse solo una vez.
La solicitud convertida mantendra la fecha de presentacion de la solicitud inicial. La
Oficina competente podra sugerir la conversion de la solicitud en cualquier momento
del tramite, asi como disponer el cobro de una tasa adicional para la presentacién de
las solicitudes de conversion. El solicitante podra aceptar o rechazar la propuesta,
entendiéndose que si ésta es rechazada, se continuara la tramitacion del expediente
en la modalidad solicitada originalmente.

Conversion de una patente de modelo de utilidad en una solicitud de patente
de invencion o de registro industrial
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Doctrina

José Javier Villamarin, en su obra suministrada a la Secretaria General de la
Comunidad Andina, sobre El Régimen del Modelo de Utilidad en la normativa de la
Comunidad Andina de Naciones. La Decision 486(1), respecto al tema, dicei(...)

“Conversion

La ubicacién intermedia del modelo de utilidad entre la patente de invencion y el
modelo industrial y su proximidad a estas figuras impone la necesidad de facilitar su
paso reciproco a fin de solucionar los errores de encuadramiento en que pudiera
haber caido el solicitante. A este propadsito sirve la disposicion siguiente:

“art. 83. El solicitante de una patente de modelo de utilidad podra pedir que su
solicitud se convierta en una solicitud de patente de invencién o de registro de
disefio industrial, siempre que la materia objeto de la solicitud inicial lo permita. A
efectos de esto Ultimo debera cumplirse con los requisitos establecidos en el art. 35”.

“art. 35. El solicitante de una patente de invencién podra pedir, en cualquier
momento del tramite, que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de
modelo de utilidad. La conversién de la solicitud so6lo procedera cuando la naturaleza
de la invencién lo permita La peticion de conversion de una solicitud podra
presentarse s6lo una vez. La solicitud convertida mantendra la fecha de
presentacion de la solicitud inicial.

Las oficinas nacionales competentes podran sugerir la conversion de la solicitud en
cualquier momento del tramite, asi como disponer el cobro de una tasa adicional
para la presentacion de las solicitudes de conversion.”

Como se observa, la conversién ocurre a peticion del propio interesado, limitandose
la oficina nacional competente a la formulacion del reparo vinculado con la
procedencia de la figura tutelar originalmente perseguida. La conversion no esta
condicionada a la procedencia de la nueva figura, ya que esta verificacion tiene lugar
con su nuevo examen de fondo; en caso contrario, seria necesario determinar si el
nuevo encuadre es el correcto, y recién una vez resuelto favorablemente este
aspecto, y practicada la conversion, se deberia someter la solicitud a un examen de
fondo.

El principal efecto de esta disposicién radica en la conservacion de la fecha de
prelacion del pedido original — e incluso si es del caso, de la prioridad internacional —
siempre que la descripcion sea suficiente para la nueva figura pretendido. Se
observa ademas, que en esta disposicion no existe una reciprocidad referida a los
modelos industriales, de suerte que si bien es factible el transito de modelo de
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utilidad a patente y viceversa, y de modelo de utilidad a modelo industrial, no se
puede transformar a éste en aquel. Esto se debe, principalmente, al hecho de que
ladescripcion propia de los modelos industriales por lo general es completamente
insuficiente para poder mantener prelaciéon(76)...” 2) E-mail : loi_lex@yahoo.com

Art. 51 — (Division y Fraccionamiento de la solicitud) El solicitante podra, en cualquier
momento del tramite, dividir su solicitud en dos o mas fraccionarias, pero ninguna de
éstas podrd implicar una ampliacion de la proteccion que corresponda a la
divulgacion contenida en la solicitud inicial. La Oficina competente podra, en
cualquier momento del tramite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no
cumpliera con el requisito de unidad de invencidon. Cada solicitud fraccionaria se
beneficiara de la fecha de presentacion y, en su caso, de la fecha de prioridad de la
solicitud inicial. En caso de haberse invocado prioridades, multiples o parciales, el
solicitante o la Oficina competente, indicard la fecha o fechas de prioridad que
corresponda a las materias que deberan quedar cubiertas por cada una de las
solicitudes fraccionarias. A efectos de la division de una solicitud, el solicitante
consignara los documentos que fuesen necesarios para formar las solicitudes
fraccionarias correspondientes.

Division de la solicitud
Jurisprudencia

El Tribunal Andino en el Proceso 190-IP-2015, sobre el tema de la division de la
solicitud, con base a la interpretacion prejudicial emitida en el marco del Proceso
173-1P-2013, dice:

(...) El requisito de unidad de la invencién para la concesion del privilegio de patente,
podra ser objeto del examen de fondo que realiza la oficina nacional competente en
desarrollo del articulo 45, se encuentra previsto expresamente en el articulo 36 de
la Decision 486 que establece, en su inciso segundo, que "la oficina nacional
competente podra en cualquier momento del tramite, requerir al solicitante que
divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invencion".

(...)” Para determinar la unidad de la invencion, se entendera que existe tal unidad
aun cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas
categorias, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de
un mismo conjunto inventivo o concepcién inventiva.

Se entendera que hay unidad de la invencion en las solicitudes que contengan
reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista
sea limitativa:

a) Un producto y un procedimiento para la fabricacion de dicho producto.
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b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en practica de ese
procedimiento.

c¢) Un producto, un procedimiento para la fabricacion de dicho producto y un aparato
o medio para la puesta en practica de ese procedimento...”.

Art. 52 — (Fusién de solicitudes) El solicitante podra, en cualquier momento del
tramite, fusionar dos o0 mas solicitudes en una sola, pero ello no podra implicar una
ampliacion de la proteccién que corresponderia a la divulgacion contenida en las
solicitudes iniciales. No procedera la fusion cuando la solicitud fusionada
comprendiera que no cumplen con el requisito de unidad de invencion. La solicitud
fusionada se beneficiara de la fecha de presentacion y, en su caso, de la fecha o
fechas de prioridad que correspondan a la materia contenida en las solicitudes
iniciales.

Art. 53 — (Correccion de errores u omisiones en el certificado) El titular de una
patente podra pedir en cualquier momento que corrija algun error material u
omision incurridos en el certificado de patente o en la inscripcidon. La correccion
tendra efectos frente a terceros desde que sea anotada en la inscripcion y no seré
necesario publicarla. No se admitirA ninguna correccion o ampliacion de la
divulgacion contenida en la solicitud inicial ni de las reivindicaciones aceptadas, si
ello implicarse una proteccion mayor que la que corresponderia a la solicitud
inicial. La peticion de correccion debera identificar y comprobar la existencia del
error u omision y, una vez determinado el mismo, se procedera a realizar la
anotacion correspondiente, previo pago de la tasa respectiva, salvo que se tratare
de un error imputable a la Oficina.

Correccion de errores y modificaciones
Jurisprudencia

El Tribunal Andino, con relacién a la correccion de errores, en el Proceso 226-IP-
2013, dice:

(...)‘Las disposiciones previstas en los articulos 70 a 73 de la Decisién 486 facultan
al titular de la patente para solicitar, en la forma alli establecida, la correccion de
errores materiales en el titulo de la patente, y la modificacion de ésta en cuanto a los
datos del titular o del inventor y a las modificaciones, asi como reivindicaciones o a
la patente, de dividirla en dos 0 mas o de fusionar dos o0 mas de ellas. Se trata de
facultades que derivan del derecho exclusivo que nace con la patente de invencion,
la prueba de cuya concesion reside en el titulo que el Estado otorga...”.

Art. 54 — (Retiro de la solicitud) La solicitud de patente podra ser retirada por el
solicitante en cualquier momento antes de que la patente sea concedida. Cuando
figuren inscritos en la Oficina derechos de terceros sobre la solicitud ésta solo podra
ser retirada con el consentimiento de los titulares de tales derechos.
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Capitulo VI — DEL TRAMITE DE LA SOLICITUD

Art. 55 — (Examen y Plazo) La Oficina competente examinard, dentro de los treinta
dias contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud, si ésta cumple con
los requisitos de forma.

Tramite y examen de la solicitud
Concepto

Dentro de los requisitos formales para obtener la patente se encuentra el tramite y
consiguiente examen formal de la solicitud, que consiste en cumplir con una serie de
pasos y formalidades que enforma suscesiva conduzcan a preparar el examen de
fondo o definitivo que culmine con la concesion de la patente

Doctrina

La profesora Alicia Alvarez sefiala que “el examen previo o formal tiene como
objetivo verificar si la documentacion presentada cumple con los requisitos, y
permite detectar gruesas fallas en la solicitud, evitando los perjuicios que
ocasionaria su deteccion tardia”. (Alvarez, Alicia. Ibid. Op. Cit. P. 103).

Jurisprudencia
El Tribunal Andino, respecto al tema, en reiterada jurisprudencia dice:
PROCESO 55-1P-2011

(...) “Para obtener una patente, es necesario presentar una solicitud. Una vez que
dicha solicitud es admitida a tramite se examinara si cumple con los requisitos
formales y se verificara si su objeto es patentable.

La solicitud de patente debe estar acompafiada de los documentos sefialados en los
articulos 26 y 27 de la Decision 486 - segun corresponda, tales como: los poderes
necesarios en el caso de que el titular de los derechos sea una persona distinta al
solicitante o si el inventor y el titular de los derechos son personas distintas; de ser el
caso, copia del documento en el que conste la cesion del derecho a la patente del
inventor al solicitante 0 a su causante; copia de la primera solicitud de patente en el
caso de que se requiera expresamente reivindicar la prioridad y otros requisitos que
establezca la legislacién interna del respectivo Pais Miembro.
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Asi, de conformidad con los articulos 38 y 39 de la Decision 486 se tiene que la
Oficina Nacional Competente examinara dentro de los 30 dias contados a partir de la
fecha de presentacion de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma
previstos en los articulos 26 y 27 de la citada Decision. Si del examen de forma
resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los articulos 26 y
27, la Oficina Nacional Competente notificara al solicitante para que complete dichos
requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificacion. A
solicitud de parte, dicho plazo sera prorrogable por una sola vez, por un periodo
igual, sin que pierda su prioridad: Si a la expiracion del término sefialado, el
solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerara
abandonada y perdera su prelacion. Es asi que, la solicitud de prorroga debe ser
comunicada —debidamente- a la Oficina Nacional Competente, a fin que surta
efectos...

En consecuencia, la Oficina Nacional Competente estd en la obligacion de
comunicarle al solicitante los defectos en su presentacion o la falta de cumplimiento
de alguno de los requisitos.

Es decir, este examen consiste en la verificacion de que la solicitud cumpla
efectivamente con todos los requisitos exigidos y que hayan sido anexados a la
misma los documentos requeridos. Se debe cumplir con los requisitos de forma y
acompanfar los anexos contemplados en los articulos 26 y 27 de la

Decision 486.
(...)“Este Tribunal ha manifestado con respecto a esta revision de la solicitud que:

“En este primer examen, conocido como examen de forma, la Oficina Nacional no
examinara la novedad, ni la actividad inventiva, ni tampoco exigira un informe sobre
el estado de la técnica” *

Posteriormente, y atendiendo a lo establecido por el articulo 40 de la Decision 486,
la Oficina Nacional revisara las correcciones realizadas y si éstas subsanan los
defectos detectados, dentro de los dieciocho meses siguientes publicara el aviso
correspondiente, de conformidad con la normativa interna que al efecto se
establezca en el Pais Miembro respectivo.

El articulo 40 de la Decision 486 en su segundo inciso, sefiala una excepcion al
plazo de dieciocho meses para la publicacion, en el sentido que el propio solicitante
puede pedir que la solicitud se publigue antes de ese plazo, siempre que ya se
hubiese concluido el examen de forma respectivo...
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Asi mismo, en la parte, CONCLUYE, dispone:...

El examen exigido por el articulo 38 de la Decision 486 implica un analisisde los as-
pectos formales y no sobre cuestiones de fondo. Si al realizar el aludido examen, la
Oficina Nacional Competente considera que la solicitud no cumple con los requisitos
exigibles, debe formular las observaciones respectivas, a fin de que el peticionario dé
respuesta a las mismas, o complemente los antecedentes dentro del plazo de
sesenta dias siguientes a la notificacion, segun la Decision 486. A solicitud de parte,
dicho plazo sera prorrogable por una sola vez, por un periodo igual, sin que pierda su
prioridad: Si a la expiracion del término sefalado, el solicitante no completa los
requisitos indicados, la solicitud se considerara abandonada y perdera su prelacion.
Es asi que, la solicitud de prorroga debe ser comunicada —debidamente- a la Oficina
Nacional Competente, a fin que surta efectos...

Una vez culminadas las etapas referidas, se llevara a cabo el examen definitivo
sobre patentabilidad, del cual dependerd la concesibn o no de la patente que
corresponda a la solicitud que se analice. El examinador debe allegar todos los
elementos de juicio posibles, pues en la medida en que sean mas los instrumentos
de andlisis, mas objetivo y mejor sera el pronunciamiento final; de no requerirse
informacion adicional o de no existir vulneracion de derechos adquiridos por
terceros, el examen de fondo se torna definitivo.

En el caso de que no se rednan los elementos necesarios para un mejor analisis
dentro del plazo determinado en la Decision, se declarar4 abandonada la solicitud,
sin que se pueda realizar el examen de fondo ni definitivo.

Proceso 43-1P-2001

(...) “Una vez que la solicitud es admitida a tramite se examinara si cumple con los
requisitos formales y se verificara si su objeto es patentable... conforme lo exige el
articulo 26 de la Decisién 486...aflade algunas exigencias cuando se trate de
patentar invenciones en las que se involucren recursos genéticos de los Paises
Miembros o aquellas desarrolladas en base a conocimientos de las comunidades
indigenas, afro americanas o locales de nuestros paises....

El examen consiste en constatar de que la solicitud cumple con los requisitos de
forma exigidos al efecto...“En este primer examen, conocido como examen de forma,
la Oficina Nacional no examinara la novedad, ni la actividad inventiva, ni tampoco
exigira un informe sobre el estado de la técnica”.

Proceso43-1P-2001,
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Art. 56 — (Complementacion de requisitos) Si del examen de forma resulta que la
solicitud no contiene los requisitos establecidos en los articulos 27 al 29, la oficina
nacional competente notificara al solicitante para que complete dichos requisitos
dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificacion. A solicitud de
parte dicho plazo serd prorrogado por una sola vez, por un periodo igual, sin que
pierda su prioridad.

Si a la expiracion del término sefalado, el solicitante no completa los requisitos
indicados, la solicitud se considerara abandonada y perderd su prelacién, sin
perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardara la confidencialidad de la
solicitud.

Complementacion de requisitos

Jurisprudencia

El Tribunal Andino,en reiterada jurisprudencia,con relacién al tema, dice:
Proceso 47-1P-99,

(...)‘La oficina nacional competente...tiene...la obligacién de realizar un examen de
forma respecto de las solicitudes admitidas a tramite, es decir, de aquellas que
hubieran sido analizadas previamente.

Si del examen de forma... resultara que la solicitud no contiene los requisitos
exigidos...la  oficina nacional competente formulard las observaciones
correspondientes a fin de que el peticionario las absuelva dentro del plazo de 60
dias...so pena de que su solicitud se declare en abandono. En consecuencia, la
Oficina Nacional Competente, esta en la obligacién de comunicarle al solicitante, los
defectos en su presentacion o la falta de cumplimiento de alguno de los
requisitos....frente a observaciones propuestas por la Autoridad Competente, puede
el solicitante “....asumir dos posiciones: bien, abstenerse de contestarlas o, por el
contrario, comparecer y presentar las observaciones que estime pertinentes o
complementar los antecedentes materia del reparo”.*'La falta de respuesta a las
observaciones formuladas o la no complementacion de los antecedentes y de los
requisitos formales, lleva a que la solicitud pueda ser considerada abandonada...”

“Posteriormente... la Oficina Nacional revisara las correcciones realizadas y si éstas
subsanan los defectos detectados, dentro de los dieciocho meses siguientes
publicara el aviso correspondiente, de conformidad con la normativa interna que al
efecto se establezca en el Pais Miembro respectivo...”.

1 Proceso 47-1P-99, sentencia de 04 de octubre del afio 2000. G.O. N° 617, de 7 de noviembre del
2000. Caso: patente "RETENCION DE COLLAR PARA NUCLEO FLEXIBLE DE UNA LINTERNA".
TRIBUNAL.
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Es de hacer notar que, el articulo 40 de la Decision 486 en su segundo inciso, sefala
una excepcion al plazo de dieciocho meses para la publicacién, en el sentido que el
propio solicitante puede pedir que la solicitud se publique antes de ese plazo,
siempre gque ya se hubiese concluido el examen.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en el PROCESO 47-
IP-2010, en la parte CONCLUYE 1- dispone:

1. El examen exigido por el articulo 38 de la Decisién 486 implica un analisis de los
aspectos formales y no sobre cuestiones de fondo. Si al realizar el aludido examen,
la Oficina Nacional Competente considera que la solicitud no cumple con los
requisitos exigibles, debe formular las observaciones respectivas, a fin de que el
peticionario dé respuesta a las mismas, o complemente los antecedentes dentro del
plazo de sesenta dias siguientes a la notificacion, segun la Decision 486. A solicitud
de parte, dicho plazo sera prorrogable por una sola vez, por un periodo igual, sin que
pierda su prioridad: Si a la expiracion del término sefialado, el solicitante no completa
los requisitos indicados, la solicitud se considerard abandonada y perdera su
prelacion. Es asi que, la solicitud de prérroga debe ser comunicada —debidamente- a
la Oficina Nacional Competente, a fin que surta efectos.

De no presentarse respuestas a las observaciones o no haberse complementado los
antecedentes y los requisitos formales, se considerard abandonada la solicitud y
perdera su prelacion. Por otro lado, una vez cumplidos con los requisitos
establecidos, se procedera a su publicacion.

ABANDONO DE LA SOLICITUD

Jurisprudencia

Al respecto el Tribunal Andino, en reiterada jurisprudencia sefala:
Proceso 80-IP-2003

(...)*Acerca del abandono de una solicitud de patente, este Organismo ha sostenido
lo siguiente: “El silencio del peticionario ocasiona que la solicitud se considere
abandonada sin necesidad de declaracion.

"La comparecencia ante la oficina nacional competente y la
consecuente...complementacion de antecedentes puede producir dos situaciones
juridicas con diversas consecuencias.

"La primera..., de caracter positivo, surge cuando el solicitante satisface los reparos
formulados por la oficina nacional competente, en cuyo caso la solicitud y el extracto
de la descripcion del invento y de las reivindicaciones solicitadas seran publicadas
'por una vez en un érgano de publicacién adecuado'...” (Art. 23 de la Decision 344)
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Y, la "segunda situacion —negativa— se produce cuando el solicitante, a pesar de
haber... complementado los antecedentes, no satisfizo los reparos formulados. En
este Ultimo caso la oficina nacional competente considerara abandonada la solicitud
sin necesidad de declaracion, segun el mandato contenido...”. (Art. 22 de la Decision
344)..

“Para estos efectos, la Administracion debe hacerle conocer al solicitante que no
satisfizo los requerimientos, y por lo tanto, se considera abandonada su solicitud, sin
que el peticionario pueda formular nuevos reparos. Tampoco se podra conceder un
nuevo plazo para que subsane las omisiones observadas en la solicitud o para que

envie cualquier antecedente que se hubiere omitido...”.*?

Proceso 55-1P-2011

(...) “Acerca del abandono de una solicitud de patente, este Organismo en el marco
de la Decision 344, aplicable a la Decision 486, ha sostenido lo siguiente:

“El silencio del peticionario ocasiona que la solicitud se considere abandonada sin
necesidad de declaracion.

‘La comparecencia ante la oficina nacional competente y la consecuente (...
complementacion de antecedentes puede producir dos situaciones juridicas con
diversas consecuencias.

‘La primera (...), de caracter positivo, surge cuando el solicitante satisface los
reparos formulados por la oficina nacional competente, en cuyo caso la solicitud y el
extracto de la descripcion del invento y de las reivindicaciones solicitadas seran
publicadas ‘por una vez en un 6rgano de publicacion adecuado’ (...)". (Art. 23 de la
Decision 344). Y, la

“segunda situacion —negativa— se produce cuando el solicitante, a pesar de haber
(...) complementado los antecedentes, no satisfizo los reparos formulados. En este
altimo caso la oficina nacional competente considerard abandonada la solicitud sin
necesidad de declaracion, segun el mandato contenido (...)". (Art. 22 de la Decision
344).

“Para estos efectos, la Administracion debe hacerle conocer al solicitante que no
satisfizo los requerimientos, y por lo tanto, se considera abandonada su solicitud, sin
que el peticionario pueda formular nuevos reparos.”.

12 Proceso 34-1P-95, sentencia de 28 de noviembre de 1997, G.O.A.C. N° 318, de 26 de enero de
1998. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
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En el PROCESO 55-IP-2011, en el punto 4 de CONCLUYE, dispone:

4 Si al realizar el aludido examen la Oficina Nacional Competente considera que la
solicitud no cumple los requisitos exigidos, debe formular las observaciones
respectivas, a fin de que el peticionario dé respuesta a las mismas o complemente
los antecedentes dentro del plazo de treinta dias hébiles —prorrogables por un
periodo igual- siguientes a la notificacion.

El silencio respecto de tales observaciones acarreard que la solicitud se considere
abandonada. A igual conclusion conducira el hecho de que el solicitante no proceda a
complementar, cuando se le exija, los antecedentes o los requisitos formales
correspondientes®

Art. 57 — (Confidencialidad de la solicitud y plazo. Publicacion y contenido) La
solicitud de patente en tramite y sus anexos seran confidenciales hasta el momento
de su publicacion. Transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud, o cuando fuese el caso desde la fecha de prioridad que
se hubiese invocado, el expediente tendra caracter publico y podra ser consultado, y
la oficina competente ordenara la publicacion de la solicitad de conformidad con las
disposiciones nacionales. A peticion del solicitante, la solicitud sera publicada antes
del vencimiento del plazo sefialado. No obstante loestablecido en el parrafo anterior,
el solicitante podré pedir que se publique la solicitud en cualquier momento siempre
gque se haya concluido el examen de forma. En tal caso, la oficina nacional
competente ordenara su publicacion. No se ordenara la publicacion de una solicitud
gue hubiese sido objeto de desistimiento o de abandono.

La publicacion debe contener:

a) El namero de la solicitud;

b) La fecha de presentacion de la solicitud;

c) El nombre y domicilio del solicitante y del inventor;

d) El nombre del representante del solicitante, si lo hubiese;

e) El pais u Oficina, fecha y nimero de cada solicitud cuya prioridad se hubiese
reclamado;

f) El simbolo o simbolos de clasificacion, cuando se hubiesen asignado;
g) El nombre de la invencion;
h) El resumen,;

i) Un dibujo representativo de la invencion, si lo hubiere, seleccionado por la Oficina;
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j) Fecha y firma del Registrador o del funcionario de la Oficina que ésta designe para
tal efecto

Confidencialidad de la solicitud y plazo

Jurisprudencia

El Tribunal Andino en el Proceso 55-1P-2011, respecto a la confidencialidad, dice:

(...) “Sin perjuicio de ello, la Oficina Nacional Competente guardara la
confidencialidad de la solicitud...

El Tribunal Andino, en el proceso 35-IP-2004, respecto al tema del plazo y
publicacién, dice:

(...) “Finalizado el examen de forma, y dentro de los dieciocho meses siguientes a la
presentacion de la solicitud o de la prioridad que se hubiese reivindicado, la oficina
nacional competente debera publicar un aviso —en los términos que establezca la
legislacién nacional del respectivo Pais Miembro- dirigido a hacer del conocimiento
publico el hecho de la presentacion de la solicitud o de la reivindicacion de la
prioridad....”

Art. 61 — (Oposicion y observaciones) Dentro del plazo de sesenta dias siguientes a
la fecha de publicacién, quien tenga legitimo interés, podra presentar por una sola
vez, oposicion u observaciones fundamentadas que pueda desvirtuar la
patentabalidad de la invencion.A solicitud de parte, la Oficina competente otorgara,
por una sola vez, un plazo adicional de sesenta dias para sustentar la oposicién. Las
oposiciones temerarias podran ser sancionadas si asi lo disponen las normas.

Oposicion y observaciones
Jurisprudencia
El Tribunal Andino, respecto al tema, en el proceso 35-IP-2004, dice:

(...) Una vez publicada la solicitud de patente...dentro de los sesenta dias siguientes,
segun el articulo 42 de la Decision 486" quien se crea con legitimo interés para
oponerse a las pretensiones de patentabilidad de la invencion publicada, podra
presentar observaciones fundamentadas, por una sola vez dentro del plazo de treinta
dias habiles siguientes a la fecha de publicacion. En este aparte, la ley comunitaria
quiere exigir observaciones debidamente fundamentadas e incluso faculta a los Paises
Miembros para castigar a los terceros que presenten observaciones...temerarias.
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“(Proceso 35-1P-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1096 del 26 de julio de 2004
método para la produccion de material de empaque decorado con tinta para
impresion).

Art. 62 — (Notificacion de la oposicién) Si se hubiere presentado oposicion, la oficina
competente notificara al solicitante para que dentro de los sesenta dias siguientes
haga valer sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las
reivindicaciones o la descripcion de la invencion, si lo estima conveniente.

A solicitud de parte, la Oficina competente otorgara, por una sola vez, un plazo
adicional de sesenta dias para la contestacion.

Notificacion de la oposicion
Jurisprudencia
El Tribunal Andino, sobre el tema, en el citado Proceso35-IP-2004,dice:

(...) “Si se llegare a presentar observaciones fundamentadas que pretendan desvirtuar
los requisitos de patentabilidad de la solicitud publicada, la Oficina Nacional
Competente debe notificar al solicitante, para efectos de que dentro de... sesenta dias
héabiles, contados a partir de su debida notificacion (término prorrogable por una sola
vez y por el mismo tiempo) “haga valer, si lo estima conveniente, sus argumentaciones,
presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripcion de la
invencion...”

Art. 63 — (Plazo para pedir se examine la invencion) Dentro del plazo de seis meses
contados desde la publicacion de la solicitud, independientemente que se hubiera
presentado oposiciones, el solicitante debera pedir que se examine si la invencion es
patentable.

La Oficina podra cobrar una tasa para las realizaciones del examen. Si transcurriera
dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud
caera en abandono.

Plazo para pedir el examen

Jurisprudencia

El Tribunal Andino, sobre eltema,en reoiterada jurisprudencia, dice:
PROCESO 172-I1P-2014

(...) “como se advirtid, la norma comunitaria coloco en cabeza de proceso a las
Oficinas Nacionales Competentes la obligacion de realizar el examen de
patentabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en el caso de que no
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hubiesen sido presentadas observaciones; en consecuencia, la Autoridad
Competente en ningun caso queda eximida de realizar el examen de forma y fondo
para conceder o negar una patente. En el caso de que sean presentadas
observaciones, la oficina nacional competente se pronunciara acerca de ellas, asi
como, acerca de la concesién o de la denegacion de la patente solicitada...”
PROCESO 172-IP-2014 (GACETA OFICIAL DEL ACUERDO DE CARTAGENA
26/01/2017),”

Proceso 91- IP-2 015

(...) “Peticion expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6)meses
siguientes a la publicacion de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el
examen de patentabilidad...”

Art. 64 — (Examen de fondo o sustantivo. Contenido) Al realizar el examen de fondo
0 sustantivo, se tomaran en cuenta las informaciones aportadas por el solicitante o,
en su caso, por quien haya formulado observaciones, incluyendo lo relativo a
examenes de novedad o de patentabilidad efectuados por otras oficinas de
propiedad industrial y referidas a la misma materia de la solicitud. La Oficina podra
considerar los resultados de tales examenes como suficientes para acreditar el
cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invencion. En el caso de las
solicitudes relativas a vacunas y otras formas farmacéuticas, la Oficina debe oir el
parecer de las autoridades de salud que correspondan. La cuestion de si una
invencion es o no patentable por falta de novedad o nivel inventivo, se resolvera
caso por caso segun corresponda, considerando los hechos pertinentes como por
ejemplo, entre otros:

a) El alcance y contenido del estado de la técnica;
b) Las diferencias entre el estado de la técnica y la reivindicacion;
c) El nivel de destreza comun en el arte pertinente, y

d) Factores secundarios apropiados como el éxito comercial, necesidades
largamente sentidas pero no resueltas, el fracaso de otros y resultados inesperados.

EXAMEN DE FONDO
Concepto

Es otro de los requisitos formales para obtener la concesién de una patenta.
Consiste en el andlisis, evaluacién y ponderacion individual y en su conjunto del
cumplimiento de los requisitos objetivos de patenbilidad a los que ya noshemos
referido a tiempo de estudiar la invencion de la patente y que reiteramos, en forma
resumida, conjunta y sistematicamente con el siguienteconcepto:



105

Una invencién es patentable si cumple con los requisitos y exigencias previstos por
ley, es decir cuando el producto de la actividad creativa del inventor: herramientas o
mecanismos Yy su productos o procedimientos no ha sido divulgado, no se ha hecho
accesible al publico nacional e internacional, no se encuentra dentro del estado de la
técnica, consecuentemente es nuevo; constituye una herramienta o mecanismo
para la solucién de un problema técnico, aun no resuelto, creado por la actividad
transformadora del ser humano, en sentido de que para una persona versada en la
materia no es obvio ni deriva de manera evidente del estado de la técnica, y
consiguientemente es un salto en el avance tecnoldgico, lo que significa que tiene
nivel inventivo; y cuando el objeto de la invencion, producto o procedimiento util,
pueda utilizarse o aplicarse a todo tipo de industria o actividad productiva, asi como
en los servicios, en consecuencia es susceptible aplicacion industrial.

La observancia de estos tres requisitos objetivos,mas las exigencia subjetivas
referidas al inventor y al solicitante de la patente, con mas las formales que hacen
al procedimiento del tramite, viabiliza la concesion de la patente,

Jurisprudencia

El Tribunal Andino, en reiterada jurisprudencia,respecto al examen de fondo y al
cumplimiento de los requisitos basicos para la obtencion de la patente, dice:

Proceso 21-1P-2000

(...) “ha puesto de relieve que el examen de fondo constituye “una de las etapas de
mayor importancia en el procedimiento de patentes, pues de los resultados que de
aguel se desprendan la Oficina Nacional Competente podra decidir sobre la
concesion o denegacioén del privilegio...

“Vencidos los plazos que anteceden, la oficina competente realizara el examen de
fondo sobre la patentabilidad de la solicitud.

Si en el curso de este examen observa que existe la posibilidad de que se vulneren
derechos adquiridos por terceros, o la necesidad de que se presenten datos o
documentos adicionales o complementarios, la oficina dirigirA un requerimiento
escrito al solicitante para que, segun el caso, y dentro del plazo maximo de tres
meses desde su notificacion, éste haga valer los alegatos que considere pertinentes
0 presente los datos o la informacion exigidos...

Continua diciendo...En esta oportunidad procesal, caracterizada por el didlogo y
cooperacion entre la autoridad administrativa y el solicitante de la patente, debe
verificarse si la invencién cumple los requisitos para ser considerada como tal y si
reune las condiciones de patentabilidad, lo cual debera concretarse en un informe
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fundamentado, en el que aparezcan las observaciones u objetivos que prima facie
impidan la concesion de la patente, o, en su defecto, que explique las razones por
las cuales procede el otorgamiento de la misma” (Sentencia dictada en el
expediente N°. 21-1P-2000, del 21 de octubre de 2000, publicada en la G.O.A.C. N°.
631, DEL 10 DE ENERO DE 2001, CASO 2derivados de bilis humana”).

PROCESO 208-IP-2005

(...)EXAMEN DE PATENTABILIDAD Y EXAMEN DEFINITIVO PARA EL
OTORGAMIENTO DE PATENTES, DE CONFORMIDAD CON EL REGIMEN DE LA
DECISION 486.

La Decision 344, conforme al criterio del Tribunal, distinguia entre el “examen de
fondo” y el “examen definitivo”, asi:

“7. Una vez culminadas las anteriores etapas del tramite, se entrara al examen
definitivo de patentabilidad, del cual dependera la aceptacién o no de la patente de
invencion para la solicitud que se analice. En este sentido conviene advertir que el
legislador andino al referirse en el articulo 27 al "examen de fondo" y en el articulo
29 al "examen definitivo" cabalmente quiso que durante el tramite que se suscite en
las Oficinas Nacionales Competentes se distinga entre uno y otro para el caso de
presentarse los supuestos previstos en el articulo 27 (vulneracion de derechos o
documentacion complementaria) toda vez que para llegar a una final y acertada
decision y aplicaciéon de la norma comunitaria de patentes, el examinador debe
allegar todos los elementos de juicio posibles, pues en la medida en que sean mas
los instrumentos de andlisis, mas objetivo y mejor sera el pronunciamiento final; de
no requerirse informacion adicional o de no existir vulneracion de derechos
adquiridos de terceros, el examen de fondo deviene en definitivo.

De esta forma, hecho el examen definitivo, si éste es favorable, debera concederse
la patente de invencion; si fuere parcialmente desfavorable, se otorgaré el titulo de
patente para las reivindicaciones que hayan pasado favorablemente dicho examen y
si por el contrario, luego de revisar todos esos elementos de juicio, el examen
definitivo fuere desfavorable en su totalidad se negara la patente de invencion para
la solicitud que se estudie; en el caso de que no se alleguen los elementos
necesarios para un mejor andlisis, dentro del plazo de tres meses, se declarara
abandonada la solicitud, precisamente sin que exista el examen definitivo, el cual no
puede darse por la carencia de los requisitos establecidos por el articulo 27”.
(Proceso 12-1P-98. Interpretacion Prejudicial del 20 de mayo de 1998)...

La Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina distingue también en los
articulos 45 y 48 los tipos de examenes que realizan las Oficinas Nacionales, dentro
del tramite de una solicitud de patente de invencion...
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La Decision 486 introduce algunos cambios fundamentales en relacion con el
“‘Examen de Fondo”, pero se mantiene la misma finalidad respecto de dicho examen:
“...dotar al examinador de patentes de un elemento adicional para que pueda emitir
un juicio objetivo que permita garantizar la eficacia del tramite de patentes y por ende
resguardar los intereses generales del Régimen Comun de Propiedad Industrial y del
Acuerdo Subregional de Integracién Andina.” (Interpretacion Prejudicial dentro del
proceso 12-IP-98, anteriormente citado); es decir, en el articulo 45 de la Decision
mencionada, se prevé el examen de fondo con el fin de establecer si la invencion es
0 no patentable y/o si cumple o no con los requisitos establecidos en la norma
comunitaria para la concesion de la patente; es el examen que constituye una
herramienta que dota al examinador de todos los elementos de juicio para poder
realizar el examen definitivo y decidir si se otorga o no el titulo de patente.

Es conveniente resaltar que el examen definitivo de patentabilidad, tanto en la
Decisién 344 como en la 486, puede realizarse a propdsito del examen de fondo,
cuando no haya necesidad de requerir al interesado para el cumplimiento de
requisitos o de aportacion de documentos y cuando tampoco sea menester requerir
informes de expertos o de organismos cientificos o tecnoldgicos. Si el examen
definitivo fuere favorable se otorgara el titulo de la patente; si fuere parcialmente
favorable, se otorgard el titulo solamente para las reivindicaciones aceptadas, y Si
fuere desfavorable se denegard la solicitud.

Obligacion de solicitar el examen

Jurisprudencia

El Tribunal Andino, sobre el tema, en reiterada jurisprudencia, dice:
Proceso 35-1P-2004

(...) “no es obligaciébn de la Oficina Nacional Competente, realizar de oficio este
tramite....el solicitante es quien queda obligado a solicitar que se examine si la
invencion es patentable, y ademas a cancelar una tasa por la realizaciéon de este
examen, bajo sancion de que se declare abandonada la solicitud....

Es de suma importancia la realizacion de los exdmenes tanto de forma como de fondo,
para que la autoridad competente tenga un criterio absolutamente claro antes del
otorgamiento o no de la patente de invencién solicitada, pues la ausencia de algun
requisito podria ocasionar que la solicitud no sea admitida a tramite, o que
habiéndolo sido, no pueda concluir en una decision de mérito...durante la realizacion
del examen podrian requerirse datos o documentos adicionales; de ser asi, la
entidad examinadora notificara al solicitante a fin de que haga valer sus argumentos
y aclaraciones pertinentes”. ...
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Concluye diciendo: Una vez cumplido el examen definitivo, si el informe es favorable
en su totalidad, se otorgara la patente; si solo es favorable parcialmente se otorgara
el titulo por aquellas reivindicaciones aceptadas y si fuere desfavorable se denegara
dicho titulo...”

PROCESO 208-1P-2005

(...)“Si a propdsito del examen de fondo se realizan requerimientos al solicitante, se
crea una carga para el interesado en el sentido de que debe resolverlos en un plazo
determinado, so pena de que la solicitud sea denegada (Decision 486), sin que se
llegue, por lo tanto, al examen definitivo.

De manera que mientras en la Decision 344 estaba previsto el inicio de oficio del
examen de fondo y sin ningun requisito adicional, la Decision 486 en el articulo 44
estipula que el examen de patentabilidad se iniciara siempre y cuando el solicitante,
dentro del plazo de seis meses contados desde la publicacion de la solicitud, pida
expresamente que se examine si la solicitud es patentable.

Bajo la vigencia de la Decision 344 la consecuencia de la desatencion a los
requerimientos efectuada por la Oficina Nacional a propésito del examen de fondo,
es la declaracion de abandono de la solicitud; entretanto, en la Decisién 486 se
determina que cuando el solicitante no responde a la notificacién de que la solicitud
no cumple con alguno de los requisitos establecidos, procede la denegacion de la
patente.

PROCESO 172-1P-2014

(...) “la norma comunitaria colocé en cabeza de proceso a las Oficinas Nacionales
Competentes la obligacion de realizar el examen de patentabilidad, el que es
obligatorio y debe llevarse a cabo aun en el caso de que no hubiesen sido
presentadas observaciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningun
caso queda eximida de realizar el examen de forma y fondo para conceder o negar
una patente. En el caso de que sean presentadas observaciones, la oficina nacional
competente se pronunciara acerca de ellas, asi como, acerca de la concesién o de la
denegacion de la patente solicitada.

PROCESO 229-1P-2014

(...)Como se observa, mientras en el articulo 27 de la Decision 344 estaba previsto
el inicio de oficio del examen de fondo y sin ningun requisito adicional, en el articulo
44 de la Decision 486 se establece que el examen de patentabilidad se iniciara
siempre y cuando el solicitante, dentro del plazo de seis meses contados desde la
publicacion de la solicitud, pida expresamente que se examine si la solicitud es



109

patentable, independientemente de que se hubieren presentado o no oposiciones.
Asimismo, establece que la consecuencia a la inactividad del solicitante es la
declaracion de abandono de la solicitud....

Ademas del requisito de la peticién expresa, el articulo 44 autoriza el cobro de tasas
para la realizacion del examen de patentabilidad. Si los Paises Miembros optan por
dicho cobro, la peticion expresa del examen debe ir aparejada al pago de la
respectiva tasa en las condiciones que la regulacién interna indique. Esto quiere
decir que para que la oficina de patentes realice el examen de patentabilidad se
necesitan los dos requisitos: 1) la peticion expresa y 2) el pago de las respectivas
tasas si estan previstas.

Es muy importante tener en cuenta que el pago de las tasas no exime al solicitante
de la peticion expresa, asi como tampoco la peticion expresa exime del pago de las
tasas. Por lo tanto, no se puede entender el pago de las tasas como una peticion
implicita para la realizacion del examen de patentabilidad...

ABANDONO DE LA SOLICITUD DE PATENTE CONFORME AL ARTICULO 44 DE
LA DECISION 486.

El Tribunal Andino en el PROCESO 208-1P-2005, respecto al tema, dice:

(...) “Como quedé ya anotado, el articulo 44 de la Decision 486 establece de manera
expresa como supuesto para la declaratoria de abandono de la solicitud de patente
de invencion la falta de pedimento del examen de patentabilidad dentro de los seis
meses siguientes a la publicacion de la solicitud, con independencia de la
presentacion o no de oposiciones.

Pero, ademas, como la norma autoriza a los Paises Miembros cobrar tasas para la
realizacion del examen de patentabilidad, en los casos en que se ha optado por
dicho cobro, la peticion expresa del examen debe ir aparejado del pago de la
respectiva tasa en las condiciones que la regulacion interna indique.

De manera que la no cancelacion del pago de la tasa, si fuese del caso, al no
posibilitar la realizacion del examen de patentabilidad, genera un efecto similar al
hecho de no haber solicitado el examen en mencidon dentro del término previsto en la
Norma Comunitaria.
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Requisitos previos al examen
Jurisprudencia

El tribunal andino, en reiterada jusrisprdencia, sobreel tema, dice:

PROCESO 208-1P-2005

(...)Los requisitos para que la Oficina de Patentes respectiva proceda a iniciar el
examen de patentabilidad, de conformidad con la Decision 486, son los siguientes:

Publicacion de la solicitud de patente.

Peticion expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a
la publicacion de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el examen de
patentabilidad.

Pago de las tasas, si fuere del caso, para la realizacién del examen de patentabilidad
dentro de los seis meses siguientes a la publicacion de la solicitud, en las
condiciones que establezca la regulacion interna.

PROCESO 229-1P-2014

(...) “los requisitos para que la oficina de patentes respectiva proceda a iniciar el
examen de patentabilidad, de conformidad con la Decisién 486, son los siguientes™®:

Publicacion de la solicitud de patente.

Peticion expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a
la publicacién de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el examen de
patentabilidad.

Pago de las tasas, si fuere del caso, para la realizacibn del examen de
patentabilidad, dentro de los seis meses siguientes a la publicacion de la solicitud, en
las condiciones que establezca la regulacion interna...”

Proceso 91-1P-2 015

(...) “los requisitos para que la oficina de patentes respectiva proceda a iniciar el
examen de patentabilidad, de conformidad con la Decision 486, son los siguientes...

Publicacion de la solicitud de patente...

BEstos requisitos fueron determinados por el Tribunal en la Interpretacion Prejudicial de 12 de enero de 2006,
expedida dentro del proceso 208-1P-2005.
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Peticion expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a
la publicacion de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el examen de
patentabilidad....

Pago de las tasas, si fuere del caso, para la realizacion del examen de
patentabilidad, dentro de los seis meses siguientes a la publicacion de la solicitud, en
las condiciones que establezca la regulacion interna...”

Caso fortuito y/o de fuerza mayor como causal justificativa
Jurisprudencia
El Tribunal Andino, sobre el tema, en el PROCESO 229-1P-2014 dice:

(...)El Tribunal advierte que la normativa comunitaria no prevé eximentes de
responsabilidad...

Tampoco hay una norma comunitaria general que establezca las causales de
exoneracion de responsabilidad que pudiesen ser aplicables en el presente asunto.
En estas circunstancias, de conformidad con el principio de complemento
indispensable’*, la normativa nacional puede entrar a regular el asunto. En efecto, la
Corte Nacional debe proceder a establecer si de conformidad con su normativa
interna, se podria aplicar alguna causal de exoneracion en el presente asunto...”

Contenido del examen
Jurisprudencia

El Tribunal Andino, con relacién a los requisitos basicos, en reiterada jurisprudencia,
ha dado los siguientes criterios jurisprudenciales:

A.- Relacionado alas reivindicaciones Claras y concisas
Proceso 104-IP-2013

(...) “Las reivindicaciones son la parte mas importante de la solicitud, pues definen la
invencion a proteger y delimitan el alcance de esa proteccion (Art. 51). Es
fundamental que sean claras y concisas (Art. 30), para que:

14 N . L L .
Dicho principio se encuentra consagrado en el articulo 276 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, de la siguiente manera:

“Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisién, seran regulados por las normas
internas de los Paises Miembros”.
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Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos
de patentabilidad; y

Puedan determinar sin ambigliedad hasta donde llegan los derechos del titular de la
patente

Es oportuno mencionar que el requisito de concision va de la mano con el de claridad. Las
reivindicaciones son concisas si son precisas, Si estdn escritas en un lenguaje
especificamente orientado a definir la invencion. La concision se dirige a establecer la
simplicidad en el entendimiento del objeto a patentarse, teniendo en cuenta un analisis
individual de cada una de ellas, como un analisis sistematico y en conjunto.

Al respecto el citado Manual Andino de Patentes expone esto de manera acertada:

"El requisito de concision del Art. 30 D 486 se aplica tanto a cada reivindicacion individual
como al conjunto de reivindicaciones. La finalidad de este requisito es evitar una excesiva
complejidad para el examinador a la hora de analizar las reivindicaciones, y evitar que
terceros no puedan ver claramente cuél es el alcance de las reivindicaciones por el exceso
numero y complejidad de éstas...."

Andlisis sistematico
Proceso 57-1P-2016

(...) “Como las reivindicaciones definen la invencion a proteger, deben ser analizadas
teniendo en cuenta su presentacion sistematica, es decir, tomandolas como un
conjunto que persigue el mismo fin. Por lo tanto, el examinador debe analizar la
claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para asi
determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y ademas para que se pueda
hacer un adecuado andlisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. En adicion,
se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se hace una
apropiada interpretacion de éstas, esto es, soportandola en la descripcion y en sus
complementos... Si una vez realizado esto no se observan nitidamente las
caracteristicas técnicas de la invencion para la cual se reclama la proteccion,
estariamos en frente de unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de
claridad®....

29 Revisar Proceso 47-1P-2014.
30 Revisar Proceso 190-1P-2015

Guia de Procedimientos y estrategias para la solicilud de palentes en biolecnologia.
Genoma, Espafa Patentes. Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual
S.L., 2004 P. 48.
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B- Sobre el examen de la novedad.-
Concepto

La novedad es cuando el producto de la actividad creativa del inventor: herramientas
omecanismos y sus productos o procedimeitnso no han sido divulgados, no se han
hecho accesible al publico nacional e internacional, no se encuentra dentro del
estado de la técnica.

Con relacion al examen para determinar la novedad, la doctrina, la jurisprudencia y
normas complementarias han elaborado las reglas técnicas o0 pasos logicos que
debe observar el técnico entendido en la materia para determinar la novedad de la
invencion, que se exponen en la doctrina y jurispudencia que a continuacion se
sefala:

Doctrina
El tratadista Cabanellas, citando a Gémez Segade, dice:

“En primer lugar, ha de concretarse cual es la regla técnica para la que se solicita la
patente, lo que vendra determinado por el contenido de las reivindicaciones; en
segundo lugar, ha de precisarse la fecha en que ha de efectuarse la comparacion
entre la invencion y el estado de la técnica, es decir la fecha de prioridad; en tercer
lugar, se ha de determinar cual es el contenido del estado de la técnica en la fecha
de prioridad; y finalmente, se procedera a la comparacion entre la invencion y la
regla técnica.” ™'CABANELLAS Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE
INVENCION”. Tomo 1 Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Pags.. 714y 7

Jurisprudencia

El Tribunal Andino, respecto a la novedad, en reiterada jurisprudencia dice:
Reglas a observarse en el examen:

Proceso 57-1P-2016

(...) “A fin de determinar la novedad del invento se deben seguir las siguientes
reglas:

Concretar cual es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el
examinador técnico debera valerse de las reivindicaciones, que en Uultimas
determinara este aspecto.

Y|bidem. Pags. 714 y 715.
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Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparacion entre la invencién
y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la
prioridad reconocida.

Determinar cudl es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha
de prioridad.

Finalmente debera compararse la invencion con la regla técnica.

El citado Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de, determiné ciertos
criterios que conviene transcribir:

(...) “Una invencion tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no
forma parte del estado de la técnica. El examinador debe mostrar que la invencion
no es nueva. En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente
para una invencion y no existen datos que prueben que no es nueva, la invencién
reivindicada sera considerada nueva.

Para el andlisis de la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del
estado de la técnica. Sin embargo, si un documento se refiere explicitamente
aotrodocumento para proporcionar mas detalle sobre alguna caracteristica, se
puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa
caracteristica esta incorporado en el primero.

Un documento del estado de la técnica puede contener informacién
implicitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede
derivar directamente y sin ambigiedad del documento. Por ejemplo, si un
documento habla de una bicicleta, implicitamente se refiere a las ruedas de la
bicicleta, aunque no las mencione.

Con fines ilustrativos se consignan a continuacion algunos conceptos tomados de la
normativa europea (Art. 52(1) Y 54 EPC):

Novedad: todo lo que no forma parte del estado de la técnica.

Falta de novedad: se afecta la novedad de la materia reivindicada si ésta se deriva
de una que forma parte del estado de la técnica de manera directa, sea de manera
explicita o implicita por un técnico en la materia.

El examinador podra sustentar falta de novedad en divulgaciones realizadas en
documentos, conferencias, ferias, dibujos, etc., o con base en su propio
conocimiento siempre que esté debidamente acreditado. La impugnacion de la
novedad debera hacerse a partir de una misma divulgacién, teniendo en cuenta
gue no se podra combinar distintas fuentes de referencia.



115

Si un elemento equivale a otro, la objecién no podria ser por falta de novedad sino
por falta de mérito inventivo. Asi un hilo de cobre y uno de plata son equivalentes por
tener la misma funcion, pero no son lo mismo.

Si a un mismo elemento se le asigna nombres distintos pero sus caracteristicas
técnicas son las mismas, la novedad se afecta. Este seria el caso de "manta" o
“"toalla" que no presentan caracteristicas técnicas distintas.

Una descripcién especifica afecta la novedad de una general, pero no a la inversa.

En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnica existen
ejemplos contenidos en dicho rango. Asi, por ejemplo, si la solicitud reivindica un proceso
entre 120 y 150 grados y el estado de la técnica describe el mismo proceso a 130 grados, no

habria novedad"'?...”

Combinacion o mezcla de medios respecto a la novedad y al nivel inventivo
Doctrina

Daniel R. Zuccherino, en su libro "PATENTES DE INVENCION", trata el tema y
reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado:

"Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero
combinados por primera vez en forma tal, que de su combinacién deriva un resultado
distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas.
Claro esta que en la practica, resulta a veces dificil determinar si existe un 'nuevo
resultado’, porque éste puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido
(por ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto con un disco de vinilo). Si el
aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribucion novedosa y util, se
considera que hay invento."*®

Jurisprudencia
El Tribunal Andino en reiterada jurisprudencia, sobre el tema dice:

PROCESO 153-1P-2015 (novedad vy el nivel inventivo, respecto a la combinacién o
mezcla de medios),

Diferencia entre combinacién y agregacion

(...) “Se podria diferenciar la combinacion de elementos de la simple agregacion.
La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno
nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sélo es
resultado de conocidos no puede llegarse a priori a una conclusion,dicha
combinacién sin que puedan determinarse los elementos por separado; la
segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su
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efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros,
n 14

es decir, no hay una sinergia o combinacién intrinseca de los elementos".
En relacidbn con combinacion o mezclas de elementos... no se puede predicar
instantaneamente falta de nivel inventivo de una o de otra, porque en ambos cabe
analizar siempre el caso concreto....”(PROCESO 153-IP-2015 Patente: "NUEVA
SAL DE PERINDOPRIL Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LA
CONTIENEN)

14 Esta distincion la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por
la Doctora ZAMUDIO,Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires.
Publicado en la pagina www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm.

15 ZUCCHERINO, Daniel R. "PATENTES DE INVENCION", Gréfica laf s.r.1,
Buenos Aires, 1998, Pag. 72.

Proceso 153- IP-2015

(...)“1a oficina de patentes respectiva, al realizar un analisis del nivel inventivo de
agregaciones o de combinaciones o mezclas de elementos conocidos debe
establecer si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, dicho producto,
asi sea por combinacion de elementos conocidos, no es obvio ni evidente para un
técnico medio en la materia. No resulta acorde con el espiritu de la normativa sobre
patentes, que de un simple andlisis consistente en que si el producto se genera de
elementos conocidos, se concluya per seque no tiene nivel inventivo... Una
combinacion de elementos conocidos, dependiendo del caso particular, debe ser
novedosa, con altura inventiva y susceptible de aplicacion industrial, es decir, debe
cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa
necesariamente hacer dicho analisis en relacién con cada componente cuando se
trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones....

Asimismo ha sostenido: "...La novedad no es un requisito que deban cumplir todos
y cada uno de los componentes que conforman la invencién, pudiendo incluso ser
conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre
ellos dan lugar a un objeto 0 a un procedimiento desconocido anteriormente. En
efecto, ninguna invencién aparece de la nada; por el contrario, toda innovacion
requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por
la humanidad, los cuales constituiran la «materia prima» para desarrollar un
nuevo producto o procedimiento

En este sentido, el invento constituye una derivacion del estado de la técnica,
pero, para calificar su caracter de patentable, es preciso determinar si dicha
derivacion no resulta evidente para una persona normalmente versada en la
materia técnica. Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad:
el nivel inventivo, del cual se desprende que la invencion, ademas de no ser


http://www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm.
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obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad
creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica
propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o0 ya
conocidos en el area técnica correspondiente.

Especificamente en el area de los inventos quimicos y biotecnolégicos sucede
con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos .puedenobtenerse
resultados inesperados para una persona normalmente versado en la materia.
Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios
generales, sino que dependera de las especiales circunstancias de cada caso.”
(Proceso N° 21—IP-2000. Interpretacion Prejudicial de 27 de octubre de 2000,
publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de
2001)

Finalmente, hay que tener en cuenta lo que establece el Manual para el examen de
Solicitudes de Patentes...el cual sobre el tema, expresa lo siguiente:

"Un compuesto quimico se considera conocido si estd mencionado en un
antecedente y la informacién contenida en él complementada con el conocimiento
general en la fecha del mismo, permite a una persona versada en la materia
prepararlo y separarlo o en el caso de un producto natural sdlo separarlo. Debe
estar mencionado por su nombre, su férmula, sus parametros o su proceso de
fabricacion

En el caso de un antecedente que menciona el proceso de fabricacion, para que
haya falta de novedad dicho antecedente tiene que indicar los productos de partida y
un proceso que con esos productos de partida lleve obligatoriamente al producto
reivindicado

Una formula general no destruye la novedad de un compuesto o un subgrupo de
compuestos incluidos en ella. Compuestos especificos en un documento destruyen
la novedad de la formula general".*®

“La invencion reivindicada tiene que considerarse en su conjunto. Si consiste en una
combinacion de elementos. No es valido argumentar que cada uno por separado es
obvio, pues la invencidn puede estar en relacion (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, sera inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto reduce a la
suma de los efectos de A y B, no habré nivel inventivo.

En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas:-¢estaba un
técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el
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problema?;¢;de resolverse en la forma en que se reivindica?; y ,¢de prever el

resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo™."”

Con relacion al tema, como sostiene en el Proceso 172-IP- 2014,es util tener
presente lo que el Tribunal se ha manifestado al respecto dentro del proceso 95-I1P-
2011 en sentido de que:

(...) “La combinacion o mezcla de medios o elementos conocidos implica que el
examinador, en primer lugar, debe establecer si lo que se trata de patentar es una
combinacion o una simple agregacion de elementos. Al efecto, vale la pena citar que:
‘Se podria diferenciar la combinacion de elementos de la simple agregacion.

La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con
propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sélo es resultado de
dicha combinacién sin que puedan determinarse los elementos por separado; ... la
segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto
fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no
hay una sinergia o combinacion intrinseca de los elementos’....

De existir combinacion o mezcla de elementos conocidos, la oficina de patentes no
puede concluir instantaneamente la falta de nivel inventivo, ya que siempre se debe
analizar el caso concreto...”

Daniel R. Zuccherino, en su libro “PATENTES DE INVENCION’, trata el tema y
reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado:

‘Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero
combinados por primera vez en forma tal, que de su combinacion deriva un resultado
distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones
conocidas...

En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas:

- ¢estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de
plantearse el problema?;

-¢de resolverlo en la forma en que se reivindica; y
- ¢, de prever el resultado?
Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo...”.

PROCESO 92-1P-2016
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(...) “La combinacion o mezcla de medios o elementos conocidos implica que el
examinador, en primer lugar, debe establecer si lo que se trata de patentar es una
combinacion o una simple agregacion de elementos. En la primera, se fusionan los
elementos sin que puedan diferenciarse por separado; en la segunda, simplemente
hay una union de elementos claramente distinguibles en el conjuntol2...

ZUCCHERINO, Daniel R. "PATENTES DE INVENCION", Grafica laf s.r.1, Buenos
Aires, 1998,

De existir combinacion o mezcla de elementos conocidos, la oficina de patentes no
puede concluir instantaneamente la falta de novedad y/o nivel inventivo, ya que
siempre se debe analizar el caso concreto; es decir, una combinacion de elementos
conocidos puede implicar un adelanto y una contribucion novedosa y (util, con lo cual
seria patentable.

En consecuencia, al analizar el nivel inventivo de una combinacién de elementos
conocidos se debe establecer si, en relacion con el estado de la técnica al momento
de la solicitud, no era obvia ni evidente para un técnico medio en la materia. No
resultaria acorde con el espiritu de la normativa sobre patentes, que de una simple
constatacion de una combinacion o mezcla de elementos conocidos, se concluya per
sé la inexistencia de nivel inventivo...”

C Respecto al Examen sobre el nivel inventivo
Concepto

Es analizar y evaluar si el nivel inventivo constituye una herramienta o mecanismo
para la solucién de un problema técnico, atin no resuelto por la tecnica, creado por la
actividad transformadora del ser humano, en sentido de que para una persona
versada en la materia no es obvio ni deriva de manera evidente del estado de la
técnica, y consiguientemente es un salto en el avance tecnoldgico.

Jurisprudencia

El Tribunal Andino sobre el tema del examen del nivel inventivo, en reiterada
jurisprudencia, dice:

PROCESO 172-1P-2014

(...)Salto cualitativo: no obvia ni evidente.- Diferencia entre el examen de la novedad
y el nivel inventivo...

“Este requisito, previsto por el articulo 18 de la Decisién 486, que exige que la
invencion tenga nivel inventivo,presupone que la misma represente un salto
cualitativo en relacion con la técnica existente y, ademas de no ser obvia para una
persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el
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resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la
regla técnica propuesta utilizando procedimientos o meétodos comunes 0 ya
conocidos en el area técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el
resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto
medio en esa materia técnica...

El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por
“todo lo que haya sido accesible al publico” que se examina para establecer la
novedad de un invento. En efecto, “con el requisito del nivel inventivo, lo que se
pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no
si a la invencion objeto de estudio no se habria podido llegar a partir de los
conocimientos técnicos que existian en ese momento dentro del estado de la técnica
(...)- En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico
medio respecto de la novedad y otro el que se efectia con respecto al nivel
inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parametro de referencia el ‘estado de
la técnica’, en el primero, se coteja la invencion con las‘anterioridades’ existentes
dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel
inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del
conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo
comparativo con su apreciacion de conjunto, determinando si con tales
conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invencion”. (Proceso
12-1P-98, publicado en la G.O.A.C. N° 428 de 16 de abril de 1999, caso:
COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAd
CELULASA)..

Continua diciendo...siguiendo los referidos criterios de las Camaras de Recursos “el
estado de la técnica puesto en consideracion para apreciar el nivel inventivo es
normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido
en el mismo campo, o que esta dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invencién
reivindicada y que presenta, en lo esencial, caracteristicas técnicas similares, o que
remite poco a modificaciones de estructura. Cuando se trata de escoger el estado de
la técnica mas préximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea
idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideracion (...).

Las Camaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica mas proximo
a la invencion reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la
base de toda la informacién disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habria
tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de
partida (Office europé en des brevets, op.cit.) (...). Por otra parte, a su juicio, el
hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de
otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la
invenciéon reproduce, en lo sustancial, la funcion, los medios y el resultado de otro
gue forma parte del estado de la técnica, aquél no tendra nivel inventivo.
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Tampoco lo tendrd, dicen las Camaras, una nueva combinacion que busque obtener
un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades
conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastard la
simple sustitucion de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como
productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.)”. (Proceso 13-I1P-
2004, ya citado).

El referido Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion... sobre
el mismo tema del nivel inventivo, dice:

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

La cuestion para el examinador es si la invencién reivindicada es 0 no evidente para
un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un
criterio absoluto para reconocer o0 no un nivel inventivo. EI examinador no debe
determinar qué "cantidad" de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no
hay respuestas intermedias.

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

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

El estado de la técnica con relacion a la novedad y al nivel inventivo
PROCESO 172-1P-2014,

(...)El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo
comprendido por “todo lo que haya sido accesible al publico” que se examina para
establecer la novedad de un invento. En efecto, “con el requisito del nivel inventivo,
lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita
afirmar o no si a la invencion objeto de estudio no se habria podido llegar a partir de
los conocimientos técnicos que existian en ese momento dentro del estado de la
técnica (...).
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En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio
respecto de la novedad y otro el que se efectia con respecto al nivel inventivo; si
bien en uno y otro se utiliza como parametro de referencia el ‘estado de la técnica’,
en el primero, se coteja la invencion con las ‘anterioridades’ existentes dentro de
aguella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se
exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento
general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con
su apreciacion de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos
existentes ha podido o no producirse tal invencion”.

Papel del técnico medio en la materia
El Tribunal Andino respecto al tema, en el Proceso 141-1P-2015, dice:

(...) “acogiendo el pronunciamiento adoptado en el Proceso 258-1P-2014 de 22 de
abril de 2015, ha considerado 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.: (Manual para el Examen de Solicitudes
de Patentes de Invencion en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la
Comunidad Andina. Secretaria General de la Comunidad Andina, Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes, ya citado)...”

Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado andlisis del nivel inventivo:

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

El analisis del nivel inventivo en relacién con la figura del técnico medio en la
materia, impone la "ficcion" 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 idéneo para que esto se logre; es decir, es imperativo para la eficiencia
del sistema establecer toda una ambientacion adecuada, de conformidad con la
situacion del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en dia"
pueda retrotraerse facilmente a dicho momento. Por lo tanto, el analisis de
patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado analisis retrotraido del nivel
inventivo...

En tal sentido, el analisis de tipo hindsightes uno de los inconvenientes que se plantea
durante la evaluacion de una solicitud de patentes, para determinar si esta cumple con
el requisito de nivel inventivo; debido a que el analisis que efectua el técnico medio en
la materia es particularmente subjetivo® siendo necesario que los conocimientos en
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elestado del arte que este posee sea determinado al momento de la solicitud de patente de la
invencion o de la fecha prioridad y no cuando se efectla el andlisis del nivel inventivo. ..

En correlacion con lo antes expuesto, el andlisis de patentabilidad realizado por la oficina
nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el
nivel inventivo 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, ex post facto o
hindsight...

(Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion en las Oficinas de
Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina. Secretaria General de la
Comunidad Andina, Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina
Europea de Patentes, ya citado)..

Proceso IP 120- 2016

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

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

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

Normalmente el estado de la técnica mas cercano se encuentra en el mismo campo
de la invencién o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante..."

Asimismo, el referido Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion
citado en el Proceso 172-IP- 2014, establece al "andlisis problema-solucién” como un
método para la evaluacion del

nivel inventivo, el cual indica que para determinar si el objeto de la reivindicacion resulta
obvio o0 se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que
sea posible, al método problema-solucién, debiendo cumplir las siguientes etapas:*

- identificacion del estado de la técnica mas cercano;

- identificacion de las caracteristicas técnicas de la invencién que son diferentes con
respecto a la anterioridad; y
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- definicién del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica
mA&s cercano.

La pregunta es ¢,qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invencion y
el estado de la técnica mas cercano?

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

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

El problema técnico no siempre sera el indicado en la solicitud y a veces tiene que
ser replanteado en funcion de los resultados de la busqueda. El estado de la técnica
mas cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partio.

Evaluar, partiendo del estado de la técnica mas cercano y del problema técnico, si la
invencion reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

Proceso 12- IP-98, publicado en la G.O.A.C. N°. 428 de 16 de abril de 1999, caso:
COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD
CELULASA) PROCESO 172-IP-2014: METODO PARA DEPOSITAR CON VAPOR
UNA CAPA TRANSPARENTE DE BARRERA DE OXIDO DE ALUMINIO SOBRE
SUSTRATOS COMO LAS BANDAS12 Cfr. Hindsight Blas in Patent Law:
Comparing the USPTO and the EPO, porZacaryQuinlan,publicadoen Fordham
International Law Journal (2014) Volume 37, Issue 6, Article 3. New York, pg. 1794-
1795. En httoltinlawnet.fordham.edu/coi/viewcontentcoi?article=23608context=ili
Fecha de consulta: 8 de junio de 2015.

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 tal forma que llegue 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
extraerse 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 considerarla de todos modos.

En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas

- sestaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de
plantearse el problema?


http://httoltinlawnet.fordham.edu/coi/viewcontent
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- ¢ de resolverlo en la forma en que se reivindica; y

- ¢ de prever el resultado?

Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo"...
Proceso 57 IP2016

(...) “Para determinar si el objeto de la reivindicacion resulta obvio o se deriva de
manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al
meétodo problema-solucion.

Para ello deben cumplirse las siguientes etapas:
- identificacién del estado de la técnica mas cercano;

- identificacion de las caracteristicas técnicas de la invencién que son diferentes con
respecto a la anterioridad; y

- definicién del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica
mAas cercano.

La pregunta es ¢ qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invencion y
el estado de la técnica mas cercano?

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

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

En tal sentido, conforme lo ha expresado el Tribunal en la Interpretacion Prejudicial
expedida en el Proceso 35-1P-98 antes citado:

"..La motivacion tanto juridica como de hecho, vendria a constituir de esta manera la causa del
acto, expresada por el sujeto del mismo, quien emite su voluntad con el objeto de producir
efectos juridicos concretos, encaminados a alcanzar una finalidad necesariamente vinculada
con el interés general o colectivo”.

No obstante, "la motivacion de un acto dependera muchas veces de su propia naturaleza y
de los efectos gque el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivacion puede
tener una extensidbn mayor que en otros, pero en todo caso deberd contener los
antecedentes necesarios minimos para la adopciéon del acto en concreto, lo que en otras
palabras significa que en la motivacién deben aparecer de manera clara y no equivoca las
razones sobre las cuales se basa el acto.” (Sentencia del Tribunal de las Comunidades
Europeas 9.7, 1969, Italia comision, as 1/69.
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34 Proceso 169-1P-2013 35 Ibidem.36 Procesos 33-IP-2013, patente de invencion:
"COMPOSICIONES DE ACIDO BIFOSFONICO Y SUS SALES" y 104-IP-2013, patente
de invencion "COMPOSICIONES FARMACEUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE
ASMA.3

Rec. 277. Cit. en: Interpretacion prejudicial No. 04-AN-97)"Proceso 120-1P-2016,Patente
de invencion para "PROCEDIMIENTO PARA MODIFICAR LA FORMACION DE
CRISTAL DE FARMACO"

D. En relacion a la susceptible aplicacion industrial
Concepto

Es analizar y evaluar si el objeto de la invencion, herramientas omecanismos y sus
productos o procedimientos Uutil, pueda utilizarse o aplicarse a todo tipo de industria
o actividad productiva, asi como en los servicios.

VULNERACION DE DERECHOS
EL Tribunal Andino, con relacional tema,en reiterada jurisprudencia dice:
Proceso 12-IP-98-

(...) “Cuando exista la posible vulneracion total o parcial de derechos adquiridos por
terceros, debera el solicitante estar en condicion de hacer valer sus argumentos y
aclaraciones que desvirtien tal posible vulneracién, o de presentar la informacién o
documentacion que sean necesarias a juicio de la Oficina Nacional Competente. En
este Ultimo caso deberda entenderse que ‘la informacibn o documentacion
necesarias” requeridas a juicio de la Oficina Nacional Competente deben
relacionarse directamente con la materia de la solicitud que se estudia, puesto que
en esta etapa procesal se encuentra precisamente el primer analisis de fondo, del
cual podra determinarse si se sigue adelante con el analisis técnico del examinador
de patentes o por el contrario se declarara abandonada la solicitud ... por carecer la
Oficina, precisamente, de elementos de juicio suficientemente objetivos y completos
gue le permitan continuar adelante con el andlisis y estudio de patentabilidad...en el
caso de que no se alleguen los elementos necesarios para un menor analisis, dentro
del plazo de tres meses, se declarara abandonada la solicitud, precisamente sin que
exista el examen definitivo, el cual no puede darse por carencia de los requisitos
estabelecidos...” (Sentencia dicta en el expediente N°. 12-IP-98, publicada en la
G.O.A.C. N°. 428, del 16 de abril de 1999, caso: “‘“COMPOSICIONES
DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACtIVIDAD CELULASA”)...

Proceso 21-1P-2000

(...) “Si en el curso... del examen de fondo se (...) “observa que existe la posibilidad
de que se vulneren derechos adquiridos por terceros, o la necesidad de que se
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presenten datos o documentos adicionales o complementarios, la oficina dirigird un
requerimiento escrito al solicitante para que, segun el caso, y dentro del plazo
méaximo de tres meses desde su notificacion, éste haga valer los alegatos que
considere pertinentes o presente los datos o la informacién exigidos...”

ABANDONO DE SOLICITUD
El Tribunal Andino,sobre el tema, en el citado processo 12-1P-98, dice:

(...) “Se tendra por abandonada la solicitud de patente cuando el peticionante no
hubiese cumplido, dentro del plazo maximo de tres meses desde su notificacion, con
la presentacion de los alegatos o de la informacion que le hubiesen sido requeridos
por la oficina nacional competente...”

Art. 67 — (Informe de expertos) La Oficina competente podra requerir el informe de
expertos o de organismos cientificos o tecnoldgicos que se consideren idoneos, para
que emitan opinion sobre la patentabilidad de la invencion. Asimismo, cuando lo
estime conveniente, podra requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial
o dentro del procedimiento previsto por el Tratado de Cooperacién en Materia de
Patentes PCT, referidos a la misma materia reivindicada en la solicitud que se
examina.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la
Oficina competente, el solicitante proporcionara, en un plazo que no excedera de
tres meses, uno 0 mas de los siguientes documentos relativos a una o mas de las
solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invencion que se
examina:

a) Copia de la solicitud extranjera;

b) Copia de los resultados de los exadmenes de novedad o de patentabilidad
efectuados respecto a esa solicitud extranjera,

c) Copia de la patente u otro titulo de proteccién que se hubiese concedido con base
en esa solicitud extranjera;

d) Copia de cualquier resolucion o fallo por el cual se hubiese rechazado o de
negado la solicitud extranjera;

e) Copia de cualquier resolucién o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la
patente u otro titulo de proteccion concedido con base en la solicitud extranjera.

La Oficina competente podra reconocer los resultados de los examenes referidos en
el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de
patentabilidad de la invencion.
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Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo sefalado
en el presente articulo la Oficina competente denegara la patente.

Informes y notificaciones

Jurisprudencia

El Tribunal Andino, sobre el tema, en reiterada jurisprudencia, dice:
Proceso 266-1P-2014

(...) “La notificacidn de los informes técnicos. Del informe de los expertos...

El articulo 45 es explicito en enunciar que en caso de que la oficina nacional
competente considere que la invencion no es patentable o no cumple con los
requisitos determinados por la normativa se notifica al solicitante...Este debera
responder a la notificacion dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la
fecha de la notificacion. Este plazo podra ser prorrogado por una sola vez por un
periodo de treinta dias adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines
del examen de patentabilidad, podra notificar al solicitante dos o mas veces
conforme al parrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificacion dentro del plazo sefialado, o si a
pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion, la oficina
nacional competente denegard la patente...

Articulo 46.- La oficina nacional competente podra requerir el informe de expertos o
de organismos cientificos o tecnoldgicos que se consideren idoneos, para que
emitan opinion sobre la patentabilidad de la invencion.

Asimismo, cuando lo estime conveniente, podra requerir informes de otras oficinas
de propiedad industrial....”

Proceso 266-1P-2014

(...)‘De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de
la oficina nacional competente, el solicitante proporcionara, en un plazo que no
excedera de 3 meses, uno 0 mas de los siguientes documentos relativos a una o
mas de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invencién
gque se examina:

a) copia de la solicitud extranjera;
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b) copia de los resultados de examenes de novedad o de patentabilidad efectuados
respecto a esa solicitud extranjera,

c) copia de la patente u otro titulo de proteccién que se hubiese concedido con base
en esa solicitud extranjera;

d) copia de cualquier resolucion o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado
la solicitud extranjera; o,

e) copia de cualquier resolucion o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la
patente u otro titulo de proteccion concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podra reconocer los resultados de los examenes
referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las
condiciones de patentabilidad de la invencion.

Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo sefialado
en el presente articulo la oficina nacional competente denegara la patente.

(...)Por su parte el articulo 46, se refiere a la potestad de la autoridad nacional
competente, de apoyarse en informes técnicos para soportar su posicion respecto de
la patentabilidad de la solicitud de registro...

Este Tribunal ha manifestado que: “La posibilidad de contar con la experticia, esto
es, los dictimenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de
organismos cientificos o tecnoldgicos que se consideren idoneos, recae en que
aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es
un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas
opiniones, no se podria llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con
los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesion de
la patente...

El articulo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe
contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decision y del
acapite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan
informes en el marco del articulo 46 de la Decision 486 se debe dar traslado al
solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de
contradiccion en el trdmite administrativo de concesion de la patente”...

Sobre la base de lo fundamentado en el Proceso 236-1P-2013, el Tribuna afirma el
criterio ya sefalado en el sentido de que: “La notificacion que se prevé en el articulo
45 es muy diferente a la notificacion de los informes técnicos del articulo 46. Con la
primera se busca que el solicitante pueda responder al andlisis de patentabilidad que
realiza la propia oficina de patentes. Aqui si es potestativo notificar al solicitante dos
0 mas veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo
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parrafo del articulo 45). Con la segunda, se busca 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 andlisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de
contradiccion del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes
técnicos deben ser notificados a este ultimo”...

De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: “si la oficina de patentes solicita un
nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relacién con el primer
informe, es obligatoria la notificacion al solicitante si dicho informe contiene temas,
puntos, o elementos nuevos o0 diversos a los contenidos en el primero,
independientemente de si se reitera 0 no la conclusion ya planteada. Esto quiere
decir que si el segundo o posteriores reproducen la conclusién 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 contradicciéon
porque habria identidad en los puntos que podrian sustentar la resolucién de la
oficina respectiva. A contrario sensu, si ho se reitera la conclusion, o si se hace pero
soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad
notificar los mencionados informes”. (Interpretacion Prejudicial 43-1P-2014). 3
Proceso 33-1P-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2209, de 12 de junio de 3013.

PROCESO 172-1P-2014

(...) “La Oficina Nacional Competente podra, de conformidad con el articulo 46 de la
Decision 486, requerir el informe de expertos o de organismos cientificos o
tecnolégicos que se consideren idoneos, para que emitan opinidbn sobre la
patentabilidad de la invencion.

Asimismo, cuando lo estime conveniente, podra requerir informes de otras oficinas
de propiedad industrial.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictamenes técnicos,
constituidos por los informes de expertos o de organismos cientificos o tecnologicos
gue se consideren idéneos, recae en que aquellos permiten abordarlos aspectos
técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado;
muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podria llegar a
determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad vy,
en consecuencia, si procede o no la concesion de la patente.

El articulo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe
contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decision y del
acapite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan
informes en el marco del articulo 46 de la Decision 486 se debe dar traslado al
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solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de
contradiccion en el tramite administrativo de concesion de la patente.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe
trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradiccion en los tramites
administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la
Oficina de Patentes.

Se deberé considerar, adicionalmente, que el peticionario podr4, de conformidad con
el tramite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para
impugnar la decision de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y
contenciosa”... Procesos 33-IP-2013, patente de invencion:“COMPOSICIONES DE
ACIDO BIFOSFONICO Y SUS SALES” y 104-IP2013, patente de invencion:
“COMPOSICIONES FARMACEUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”.

El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar
aun mas el tema de la notificacion de informes técnicos. La notificacion que se prevé
en el articulo 45 es muy diferente a la notificacion de los informes técnicos del
articulo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al analisis de
patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aqui si es potestativo
notificar al solicitante dos o mas veces “si esto es necesario para el examen de
patentabilidad” (segundo parrafo del articulo 45). Con la segunda, se busca 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 andlisis de fondo, el Tribunal hace
primar el derecho de contradiccién del solicitante, advirtiendo que siempre que se
den estos informes técnicos deben ser notificados a este ultimo.

De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un
nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relaciéon con el primer
informe, es obligatoria la notificacion al solicitante si dicho informe contiene temas,
puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero,
independientemente de si se reitera 0 no la conclusion ya planteada. Esto quiere
decir que 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 contradiccién
porque habria identidad en los puntos que podrian sustentar la resolucion de la
oficina respectiva. A contrario sensu, si ho se reitera la conclusion, o si se hace pero
soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad
notificar los mencionados informes.

Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la
misma regla anterior en relacibn con el dltimo o Unico informe rendido en
primerainstancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera
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laobligacion de notificacion; pero si contiene elementos nuevos o diversos asi se
reitere la conclusion, es obligatoria la notificacion al solicitante para salvaguardarel
derecho de contradiccion. Lo mismo ocurriria en relacion con el primer informeen
segunda instancia si se solicitan subsiguientes...

Informes de experto externo...

El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con
la entidad. De presentarse contratos de prestacion de servicios, o cualquier otro que
no tengan relacion de dependencia, estamos ante la figura de un expertotécnico.

Para dar mayor claridad a la figura de los informes técnicos, el Tribunal considera
conveniente transcribir Io que se dijo sobre la idoneidad de los expertos u organismo
gue emiten los mencionados informes:

“Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el articulo 46 de
la Decision 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe
de expertos o de organismos cientificos o tecnoldgicos, para que manifiesten su
opinion sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud. La norma es muy clara al
advertir que dichos sujetos u organismos externos a la oficina de patentes deben ser
idoneos; en estos casos dicha idoneidad sélo la pueden tener los expertos y
organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, cientifico o
tecnoldgico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que
no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podra
ser catalogado como idéneo. Por lo tanto, un andlisis de patentabiliad basado en un
informe emitido por un experto u organismo no idéneo acarrea la invalidez del acto
gue concede o deniega una patente.” (Interpretacion Prejudicial de 16 de octubre de
2013, expedida en el proceso 127-1P-2013)...

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 trdmites administrativos, ya que se trata de informes
de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes...”.PROCESO
172-IP-2014. Patente de invencion: METODO PARA DEPOSITAR CON VAPOR
UNA CAPA TRANSPARENTE DE BARRERA DE OXIDO DE ALUMINIO SOBRE
SUSTRATOS COMO LAS BANDAS

Proceso 57-1P-2016

(...) “La Oficina Nacional Competente podra, de conformidad con el Articulo 46 de la
Decision 486, requerir el informe de expertos o de organismos cientificos o
tecnolégicos que se consideren idoneos, para que emitan opinidbn sobre la
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patentabilidad de la invencién. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podra
requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial®*-.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictamenes técnicos,
constituidos por los informes de expertos o de organismos cientificos o tecnoldgicos
que se consideren idoneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos
técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado;
muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podria llegar a
determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad vy,
en consecuencia, si procede o no la concesién de la patente®....

El Articulo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe

contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decision y del
acapite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan
informes en el marco del articulo 46 de la Decision 486 se debe dar traslado al
solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de
contradiccién en el trdmite administrativo de concesién de la patente-,

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe
trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradiccion en los tramites
administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la
Oficina de Patentes® .

Se deberé considerar, adicionalmente, que el peticionario podra, de conformidad con
el trdmite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para
impugnar la decisién de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y
contenciosa*®

Art. 68 — (Suspension de la tramitacion de la solicitud) A pedido del solicitante, la
Oficina competente podra suspender la tramitacion de la solicitud de patente cuando
algin documento que deba presentarse conforme os literales b) y c), articulo 47 aln
no hubiese obtenido o estuviese en tramite ante una autoridad extranjera.

Art. 69 — (Complementacion de documentos y otros tramites) Si del examen de fondo
resultare que previo al otorgamiento de la patente es necesario completar la
documentacion presentada, corregir, modificar o dividir la solicitud, la Oficina lo
notificara al solicitante para que, dentro de los tres meses siguientes, cumpla con lo
requerido o presente los comentarios o documentos que convinieran en sustento de
la solicitud. Este procedimiento podra realizarse cuantas veces lo estime necesario la
Oficina.

Complementacion de documentos

Jurisprudencia
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El Tribunal Andino respecto a la, en el Proceso 266-1P-2014, dice:

(...) “De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de
la oficina nacional competente, el solicitante proporcionara, en un plazo que no
excedera de 3 meses, uno o mas de los siguientes documentos relativos a una o
mas de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invencion
gue se examina:

a) copia de la solicitud extranjera;

b) copia de los resultados de examenes de novedad o de patentabilidad efectuados
respecto a esa solicitud extranjera;

c) copia de la patente u otro titulo de proteccidén que se hubiese concedido con base
en esa solicitud extranjera;

d) copia de cualquier resolucion o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado
la solicitud extranjera; o,

e) copia de cualquier resolucion o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la
patente u otro titulo de proteccion concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podra reconocer los resultados de los examenes
referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las
condiciones de patentabilidad de la invencion.

Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo sefalado
en el presente articulo la oficina nacional competente denegara la patente...

Art. 70 — (Clases de Resolucion de la solicitud de Patente. Publicacion de la
concesion de la Patente y contenido) Cumplidos los tramites y requisitos que
establece esta Ley, la Oficina resolvera sobre la solicitud de patente. Si el examen
establecido es favorable la Oficina concedera la patente. Si fuera parcialmente
desfavorable se otorgard el titulo solamente a las reivindicaciones aceptadas. Si
fuere rechazada total o parcialmente, la resolucion respectiva debera contener los
motivos y fundamentos juridicos de tal rechazo. Si se resolviera concediendo la
patente solicitada, la Oficina ordenard& que se proceda a la inscripcion
correspondiente, previa acreditacion del pago de tasa correspondiente y entregara al
solicitante un certificado de concesion y un ejemplar del documento de patente. El
anuncio de la concesion de la patente se publicara en el boletin oficial que editara la
Oficina. La inscripcion debera contener:

a) El nimero del expediente;
b) La fecha de presentacion de la solicitud;

c) El nombre y domicilio del solicitante y del inventor;
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d) El simbolo o simbolos de clasificacion, cuando se hubiesen asignado;

e) El nombre de la invencion;

f) Un resumen de la invencion y de las reivindicaciones;

g) Un dibujo representativo de la invencion, si lo hubiere, seleccionado pela Oficina;
h) La clase o clases en que se haya incluido la patente;

i) La fecha de la concesion y el plazo por el que se otorgue;

k) El pais u oficina, fecha y niamero de solicitudes cuya prioridad se hubiesen
reclamado;

) La firma y sello del Registrador;

m) La posibilidad de consultar los documentos de la patente concedida, asi como el
informe sobre el estado de la técnica referente a ella y las observaciones y
comentarios formulados a dicho informe.

Jurisprudencia

El Tribunal Andino respecto a las resoluciones debidamente fundamentadas, en
reiterada jurisprudencia dice:

Proceso 35-1P-2004

(...) “Concluye diciendo: Una vez cumplido el examen definitivo, si el informe es
favorable en su totalidad, se otorgara la patente; si sélo es favorable parcialmente
se otorgarda el titulo por aquellas reivindicacionesaceptadas y si fuere desfavorable
se denegara dicho titulo...”

Proceso 120-IP-2016,

(...) “Si bien es cierto que el Articulo 48 de la Decisién 486, para el caso de
solicitudes de patentes de invencion establece que "si el examen definitivo fuera
favorable, se otorgara el titulo de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se
otorgara el titulo solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere
desfavorable se denegard"; este Tribunal considera que todo acto administrativo a
través del cual se pretenda denegar una solicitud de patente de invencion, debera
exponer las razones de hecho y de derecho que dieron origen a la toma de la
decision respectiva, lo que permitira al que se sienta afectado por los efectos del acto,
debatirlas una vez que las conozca...”
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Art. 71 — (Inscripcion y expedicion de Certificado) Efectuada la inscripcion de la
patente, la Oficina expedira el certificado correspondiente que contendré los datos de
la inscripcién, agregando una copia de la inscripcion, de las reivindicaciones, de los
dibujos y del resumen. El certificado deberd contener también mencion expresa de
gue la patente se otorga sin perjuicio de mejor derecho de tercero y bajo la exclusiva
responsabilidad del solicitante. No se permitirdn cambios en el texto del titulo de una
patente, salvo para corregir errores materiales o de forma. Las patentes de invencion
otorgadas seran publicadas.

Correccion de errores y modificaciones:
Jurisprudencia

El Tribunal Andino, con relacién a la correccion de errores, en el Proceso 226-IP-
2013, dice:

(...) “Las disposiciones previstas en los articulos 70 a 73 de la Decision 486 facultan
al titular de la patente para solicitar, en la forma alli establecida, la correccion de
errores materiales en el titulo de la patente, y la modificacién de ésta en cuanto a los
datos del titular o del inventor y a las modificaciones, asi como reivindicaciones o a la
patente, de dividirla en dos o0 mas o de fusionar dos o0 mas de ellas. Se trata de
facultades que derivan del derecho exclusivo que nace con la patente de invencion,
la prueba de cuya concesion reside en el titulo que el Estado otorga...”.

Art. 72 — (Utilizacion de la clasificacion internacional de Invenciones) Para el orden y
clasificacion de las patentes, la Oficina utilizara la Clasificacion Internacional de
Patentes de Invencion establecida por el Arreglo de

Estrasburgo relativo a Clasificacién Internacional de Patentes de 1971, con sus
modificaciones vigentes.
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Capitulo VIl — DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE

Art. 73 — (Duraciéon de la Patente) La patente tiene una duracion de veinte afos,
contados a partir de la fecha de presentacion de la respectiva solicitud y produce sus
efectos desde el dia en que se publica la mencion de que ha sido concedida. Si la
Oficina demora en otorgar la patente més de cinco (5) afios, contados a partir de la
fecha de presentacion de la solicitud; o si demora mas de tres (3) afios, contados a
partir de la solicitud del examen de fondo de la patente, el titular tendra derecho a
solicitar a la Oficina una compensacién de la vigencia del plazo de la patente; o
cuando por causas imputables a la autoridad competente para la concesién de
registros para la comercializaciéon de productos farmacéuticos, ésta se demore en
conceder el registro mas de cinco (5) afios, contados a partir de la fecha de la
presentacion de registro.

Derecho de patente y duracion
Concepto

Con relacion a la duracion de la patente, con base a la doctrina y jurisprudencia, se
reitera que el derecho que le concede el Estado al inventor para explotar su obra
creativa y la tecnologia patentada, asi como el iusprohibendi para evitar que
terceros lo hagan sin su autorizacion, es de 20 afios, como la mayoria de las
legislaciones asi lo disponen y en especial conforme a la legislacién internacional
proveniente de la Organizacion Mundial de Comercio contenida en el articulo 33 del
Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (ADPIC o TRIP'S ) y como se sugiere en este Articulo 73 del
proyecto de Ley Uniforme.

Doctrina
El tratadista Francisco Astudillo, respecto al tema, dice:

“La patente es un titulo emitido por el Estado que confiere a su titular el derecho
de explotar exclusivamente la invencién de que es objeto por un lapso determinado.
Esto le permitirA excluir a terceros no autorizados de la produccién vy
comercializacion de la citada invencién, durante el lapso de vigencia de la
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patente.”®PROCESO 106-IP-200 . PATENTE: METODO Y APARATO PARA
REACCION ENDOTERMICA.

Sin embargo el Tratadista Zuccherinomanifiesta que:“El derecho del inventor sobre
su obra se origina como consecuencia de su creacion y es, por lo tanto, anterior e
independiente de la patente, pero requiere de dicho titulo (patente de invencion) que
acredita la propiedad del invento a efectos de ejercer su derecho.”’

El citado expositorDavid Garcia Lopez, respecto al plazo y limites del derecho que
concede la patente, dice:

(...) “la Patente y la solicitud de patente producen una serie de efectos. Estos efectos
son fundamentalmente una extension de la proteccion conferida por la patente
durante un periodo de 20 afios a contar desde la fecha de presentacion de la
solicitud. Este limite temporal del derecho de patentes es una exigencia de su propia
naturaleza, debido a que la patente constituye una excepcion al principio general de
libre competencia y el interés general requiere que el progreso técnico e industrial de
la sociedad no pueda verse paralizado...

El articulo 33 del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIP'S en siglas inglesas)
establece que la proteccidon conferida por la patente no expirara antes de que haya
transcurrido un periodo de 20 afios contados desde la fecha de presentacion de la
solicitud. Esto supone que todos los Estados Miembros de la Organizacion Mundial
del Comercio estan obligados a prever que la duracion de la patente sea un periodo
de veinte aflos como minimo. Este periodo es improrrogable y en algunos supuestos
puede obtenerse un periodo adicional de proteccion...'®. Para mantener en vigor una
patente es necesario pagar las tasas anuales. En caso contrario, la patente incurrira
en una causa de caducidad...”

Art. 74 — (Alcance de la proteccion) El alcance de la proteccién conferida por la
patente estard determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripcion y los
dibujos o en su caso, el material tecnolégico depositado, servirdn para interpretarlas.

Alcance de la proteccién
Doctrina

El citado expositor David Garcia Lopez, sobre el tema dice: (...)

' ASTUDILLO Francisco. “LA PROTECCION LEGAL DE LAS INVENCIONES” Editado por La Universidad de
los Andes. Venezuela 1995. P4g.63. )
" ZUCCHERINO Daniel. “PATENTES DE INVENCION” Editorial AD-HOC. Buenos Aires 1998.Pag. 30.
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la extensién de la proteccion conferida por la patente o por la solicitud de patente se
determina por el contenido de las reivindicaciones. La descripcion y los dibujos
sirven para la interpretacion de las reivindicaciones. Quiere esto decir que la
interpretacion conjunta de las reivindicaciones, la descripcion y los dibujos deben
permitir conocer el significado y alcance exacto de las reivindicaciones y, por lo
tanto, definir con precision el objeto de la patente, pero no pueden ampliar su
contenido. De esta manera, soOlo se protegera lo que es efectivamente
reivindicado..”

Jurisprudencia

El Tribunal Andino, respecto al alcance de la proteccion, en reiterada
jureisprudencia, dice:

Proceso 104-1P-2013

(...) “Las reivindicaciones son la parte mas importante de la solicitud, pues definen la
invencion a proteger y delimitan el alcance de esa proteccion (Art. 51).

Proceso 57-IP-2016

(...) “Como las reivindicaciones definen la invencién a proteger, deben ser
analizadas teniendo en cuenta su presentacion sistematica, es decir, tomandolas
como un conjunto que persigue el mismo fin...”

Art. 79 — (Excepcidon al derecho de la Patente) El titular de la patente no podra
ejercer el derecho a que se refiere el articulo anterior respecto de los siguientes
actos:

a) Actos realizados en el ambito privado y con fines no comerciales, en tanto que no
atenten de manera injustificable contra la normal explotacion de la invencion que al
titular pudiera realizar o realice;

b) Actos realizados exclusivamente con fines experimentales, respecto al objeto de
la invencién patentada, en particular los estudios y ensayos realizados para la
autorizacion de medicamentos genéricos, y los consiguientes requisitos practicos,
incluidos la preparacién, obtencion y utilizacion del principio - activo para estos fines;

c) Actos realizados exclusivamente con fines de ensefianza o de investigacion
cientifica o académica, sin propoésitos comerciales, respecto al objeto de la
investigacion patentada;

d) Actos referidos en el Art. 5ter del Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial. La realizacion de cualquier actividad de las relacionadas en el
parrafo anterior no constituira infraccion de la patente;



140

e) Cuando la patente proteja un material bioldgico excepto plantas, capaz de
reproducirse, usarlo como base inicial para obtener un nuevo material viable, salvo
que tal obtencién requiera el uso repetido de la entidad patentada;

f) La preparacion de medicamentos realizada de forma habitual, por profesionales
habilitados y por unidad, con motivo de la ejecucion de una receta meédica y los actos
relativos a los medicamentos asi preparados;

g) El empleo del objeto de la invencion patentada, a bordo de buques de paises
signatarios de los convenios internacionales para la proteccion de la propiedad
industrial, en el casco del buque, en las maquinas, en los aparejos, aparatos y en los
restantes accesorios, cuando estos penetren temporal o accidentalmente en el
territorio del pais, siempre que el objeto de la invencion sea utilizado exclusivamente
para las necesidades del buque;

h) El empleo del objeto de la invencién patentada en la construccidon o en el
funcionamiento de medios de locomocion aérea o terrestre, que pertenezcan a
paises signatarios de convenios internacionales para la proteccion de la propiedad
industrial o de los accesorios de los mismos, cuando esos medios de locomocion
penetren temporal o accidentalmente en el territorio del Estado;

i) Los actos realizados con fines de experimentacidn, procesamiento, tramitacion o
cualesquiera otras finalidades destinadas a obtener el registro u otras formas de
autorizacion sanitaria y a preparar una futura explotacion comercial con posterioridad
a la expiracion de la patente;

j) A la utilizacion por un tercero, de la materia objeto de proteccion cuya patente se
encuentra vigente, para generar la informacion necesaria con el fin de apoyar una
solicitud de registro sanitario de un producto farmacéutico o quimico agricola ante el
Organo de Salud Publica o el Organo de Agricultura y Ganaderia, solicitud que podra
ser presentada una vez expire el plazo de proteccion de una patente; y en caso el
producto sea exportado fuera del territorio nacional, se permitira dicha exportacion
Gnicamente para satisfacer los requisitos de aprobacion de comercializacion en el
Estado.

Excepcion al derecho de la Patente:

Doctrina

El citado expositorSr. David Garcia Lopez, respecto tema, dice:

(...) “Los derechos exclusivos de patente no son de caracter absoluto, sino que

existen limites imprescindibles para que la actividad econdmica o la investigacion no
se vean perjudicadas por la existencia de estos derechos exclusivos...
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Los derechos conferidos por la patente no se extienden:
a) A los actos realizados en un ambito privado y con fines no comerciales.

Esta excepcion legal se extiende tanto a la posesion o utilizacién de la invencion por
un tercero como a los actos de reproduccion de la invencion, siempre que estos actos
se realicen en un ambito privado y con fines no comerciales.

b) A los actos realizados con fines experimentales que se refieran al
objeto de la invencién patentada.

El derecho de patentes, en tanto que monopolio legal, se confiere al inventor por
haber revelado a la sociedad las reglas técnicas que constituyen la invencién. Asi,
se enriguece el acerbo tecnoldgico y se posibilita que la investigacion y la innovacién
técnica puedan progresar tomando como punto de partida las reglas ya inventadas.
El sistema de patentes reserva el acceso industrial al titular de la misma pero permite
el acceso intelectual a la misma.

C) A la preparacion de medicamentos realizada en las farmacias
extemporaneamente y por unidad en ejecucion de una receta médica ni a los actos
relativos a los medicamentos asi preparados.

No quedan comprendidos dentro de esta norma los actos de preparacion de
medicamentos realizados por instituciones distintas de las farmacias, es el caso de
los hospitales y otros centros sanitarios, cuando de los mismos resulten un elevado
numero de preparaciones medicamentosas o cuando aun concurriendo el requisito
de que sea expedido en la farmacia y por unidad, no sea con receta médica.

d) Al empleo de la invencién patentada en medios de locomocién, aérea,
terrestre o maritima de Estados de paises del Convenio de la Unién de Paris o de la
Organizacion Mundial del Comercio cuando esos buques penetren temporal o
accidentalmente en territorio...”.

Art. 80 — (Exclusién del derecho de impedir actos de comercio) La patente no dara el
derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto
protegido por la patente u obtenido por un procedimiento patentado, después de ese
producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier pais por el titular de la
patente, o por otra persona con consentimiento del titular o econémicamente
vinculada a él. A efectos del parrafo precedente, entendera que dos personas, estan
econémicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente
sobre la otra, una influencia decisiva con respecto a la explotacion de la patente o
cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Exclusion del derecho de impedir actos de comercio. Agotamiento del
Derecho.-

Doctrina
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Respecto al tema, el citado expositor GarcialL.6pez dice:

(...) “El principio del agotamiento de los derechos conferidos por la patente,
elaborado por la doctrina y la jurisprudencia alemana y aceptado por el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas significa que el titular de la patente pierde sus
facultades exclusivas respecto del producto protegido por la patente cuando dicho
producto es comercializado en el pais donde radica la patente por el mismo o por un
tercero con su consentimiento expreso.

Una vez comercializado licitamente ya no puede su titular prevalerse respecto del
producto comercializado, de los derechos conferidos por la patente. Por tanto, el
comprador puede utilizarlo o volverlo a vender libremente sin que sus actos
impliquen una violacién del derecho de patente. La teoria del agotamiento se apoya
en el fundamento del derecho de patentes: si la patente tiene por objeto
recompensar y estimular al inventor, una vez que el producto ha sido puesto en
circulacibn con su consentimiento, el titular de la patente ya ha recibido la
recompensa que la patente debe proporcionarle, ha podido recuperar una parte
proporcional de sus inversiones para lograr la invencion y, por tanto, el derecho de
patente se considera agotado...

Es posible que en virtud del principio de libre autonomia de la voluntad de las partes,
o0 principio dispositivo, el titular de la patente o el tercero autorizado impongan ciertos
limites a su facultad de utilizar o revender liboremente el producto, pero en este caso
tales normas tienen naturaleza contractual y no encuentran su fundamento en las
normas legales protectoras del derecho de patentes. Por este motivo, el
guebrantamiento de estos pactos o acuerdos puede constituir un incumplimiento de
lo pactado, pero no implicaran una violacion del derecho de exclusiva del titular de la
patente. La doctrina més relevante ha fundamentado el principio del agotamiento del
derecho afirmando que se trata de un mecanismo idoneo para evitar que el titular de
la patente pueda invocar su derecho para someter la ulterior comercializacién de los
productos protegidos a la observancia de un precio impuesto y de otras clausulas
restrictivas de la libre competencia....”

Art. 82 — (Limitacion de la explotacion de la Patente por razones de interés social y
otros) La explotacién de una invencion patentada no puede llevarse a cabo de forma
contraria a los intereses sociales, a la moral, al orden publico, al medio ambiente, a
la salud o la vida de las personas o de los animales, y esta supeditada, en todo caso,
a las prohibiciones o limitaciones temporales o permanentes, establecidas o que se
establezcan en otras disposiciones legales.

Limitacion de explotacion, interés social y otros.

Doctrina
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Con relacion a los limites a la explotacion de la patente, el citado expositor
GarcialLopez, dice:

(...) “Limites legales...

La explotacion del objeto de la patente no podra llevarse a cabo en forma contraria a
la Ley, a la moral, al orden publico o a la salud publica, y estara supeditada, en todo
caso, a las prohibiciones o limitaciones, temporales o indefinidas, establecidas o que
se establezcan por las disposiciones legales...

De esta suerte se consagra en la Ley el principio de que el derecho de patentes esta
sujeto a limites, y se permite al legislador que, cuando el interés general lo haga
necesario o conveniente, adopte nuevas limitaciones o prohibiciones, temporales o
indefinidas, que afecten al derecho de exclusiva del titular de la patente

Esta disposicion esta en relaciéon con el articulo 119.5 referido a las patentes
secretas, que dispone que mientras la solicitud de patente o la patente estén
sometidas al régimen de secreto, el solicitante o el titular deberan abstenerse de
cualquier actuacion que pueda permitir el conocimiento de la invencién por personas
no autorizadas.

El articulo 58 de la LP se refiere a otro limite y es que el titular de la patente no podra
explotar su objeto por estar el mismo en régimen de monopolio. Por su parte, el
monopolista solo podra utilizar la invencidon patentada cuando obtenga el
correspondiente consentimiento del titular, bien por una cesiéon del derecho de
patente o bien a través de una autorizacién o licencia de explotacion.

Art. 83 — (Derechos de Patentes que no podran hacerse valer respecto a
determinadas personas) Sin perjuicio de las disposiciones sobre nulidad de la
patente previstas en la presente Ley, los derechos conferidos por la patente no
podran hacerse valer contra una tercera persona que, de buena fe y antes de la
fecha de prioridad o de presentacion de la solicitud sobre la que se concedié la
patente, ya se encontraba utilizando o explotando la invencién, o hubiese realizado
preparativos efectivos o serios para hacerlo. En tal caso, esa persona tendra el
derecho de iniciar o de continuar la utilizacion o explotacion de la invencion, pero
este derecho sélo podra cederse o transferirse junto con el establecimiento o la
empresa en que se estuviese realizando tal utilizacién o explotacién.

Derechos de patente que no podran hacerse valer
Doctrina

El citado expositor Garcia Lopez, al referirse a derechos de explotacion anteriores
dice:

(...) “El derecho de utilizacion anterior permite a quien lo detente explotar libremente
la invencion, objeto de la patente, sin incurrir en un acto de violacion del derecho



144

exclusivo. Por este motivo, puede defenderse frente a las acciones que quiera
ejercer el titular de la patente y consiguientemente, podra continuar libremente la
explotacion del objeto patentado. El derecho de utilizacién anterior puede ser
opuesto validamente a una patente ya concedida... ya que supone uno de los limites
0 excepciones al derecho de exclusiva de patente.

El reconocimiento del derecho de utilizacion anterior constituye un incentivo a la
investigacion y al desarrollo técnico en favor de las empresas. El objetivo de la
norma opera por ejemplo, en el caso en que varias empresas estén llevando a cabo
estrategias de investigacion sobre un mismo campo tecnolégico. Pues bien, esta
situacion no debe conducir a que otros sectores de la competencia no puedan
desarrollar su propia politica investigadora en el mismo campo. En el caso de que
se lleguen a los mismos resultados préacticos, respecto a un mismo problema técnico,
la Ley prevé un mecanismo que permitird un justo equilibrio entre los intereses en
juego. Aungue la patente se hubiera concedido al primero que la hubiese solicitado
el otro empresario podria continuar la explotacion

La Ley adopta un criterio en el que hace primar los intereses econdémicos del tercero
y de la colectividad sobre el interés intelectual del titular de la patente. Para que la
excepcion sea operativa es necesario que concurran los siguientes requisitos:

e Buena fe. El beneficiario del derecho de utilizacion anterior debera ser o bien
un tercero que realizd la misma invencion que el titular de la patente con
anterioridad a éste, sin ningun vinculo o contacto entre si y que la mantuvo en
secreto, 0 su causahabiente. No existira buena fe cuando se hubiese
apropiado indebidamente de la invencibn o tuvo conocimiento de los
resultados obtenidos por el inventor a través de un tercero de manera desleal.

e Que la explotacion o preparativos se hayan producido antes de la primera
solicitud.

e Que la invencion no haya sido divulgada antes de la fecha de prioridad como
consecuencia de la explotacion. En caso contrario la patente seria nula...Ha
de existir una identidad, al menos una coincidencia en los elementos relevante
a esa invencién y que la fase de desarrollo técnico de esa invencion sea
similar en ambos casos.

Las restricciones legales al ejercicio del derecho de utilizacion anterior afectan tanto
a su contenido (en la misma forma que venia realizando la explotacion y en la
medida adecuada para atender a las necesidades razonables de su empresa) lo que
obedece al deseo del legislador de evitar situaciones lesivas para el titular de la
patente, como a su transmisibilidad, ya que el derecho de explotacion sélo es
transmisible juntamente con las empresas...”
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Capitulo VIII — DE LAS OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PATENTE

Art. 86 — (Obligacién de explotar la invencion) El titular de la patente esté obligado a
explotar la invencion patentada o a través de alguna persona autorizada por el. A los
efectos del presente capitulo, se entendera por explotacion, la produccion industrial
del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado junto
con la distribucion y comercializacion de los resultados obtenidos, de forma
suficiente para satisfacer la demanda del mercado. También se entendera por
explotacion la importacion, junto con la distribucion y comercializacion del producto
patentado, cuando ésta se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del
mercado. Cuando la patente haga referencia a un procedimiento que no se
materialice en un producto, no seran exigidos los requisitos de comercializacion y
distribucion.

Capitulo IX — TRANSMISION Y LICENCIAS CONTRACTUALES

Art. 87 — (Derecho de transmitir la solicitud y la Patente) Tanto la solicitud de patente
como la patente son transmisibles y pueden ser objeto de licencias y de usufructo.
También pueden ser dadas en garantias mediante la constitucion de una hipoteca
mobiliaria que se regir4 por sus disposiciones especificas y cuya constitucion se
notificara a la Oficina. Los actos a que se refiere el apartado anterior, cuando se
realicen entre vivos, deberan constar por escrito para que sean validos. A los efectos
de sucesion o gravamen, la solicitud de patente o la patente ya concedida son
indivisibles, aunque puedan pertenecer en comun a varias personas.

Derecho de transmitir la solicitud y la patente
Concepto

La facultad y requisitos para transmitir a terceros, por acto entre vivos o por via
sucesoria, los derechos del titular de la patente se encuentra prevista en los articulos
56, 105 y 161 de la Decisién 486. Esta transferencia para ser oponible a tercero
debe inscribirse en el Registro de la Oficinal Nacional correspondiente.

Jurisprudencia
El Tribunal Andino en el Proceso 55-LP-2011, respecto a la transferencia, dice:

(...) "El articulo 56 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina,
establece la posibilidad de transferir una patente, ya sea de producto o de
procedimiento, por acto entre vivos 0 mortis causa. Disponiendo, ademas, que este
acto juridico, para gozar del derecho de oponibilidad frente a terceros, debe
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necesariamente constar por escrito y estar registrado en la Oficina Nacional
Competente...”

Art. 139 — (Causas de nulidad. fuerza mayor y rehabilitacion) Las patentes caducaran
en los siguientes casos:

a) Al vencimiento de su vigencia. En este caso, la caducidad se producira de pleno
derecho, sin necesidad de declaracion;

b) Por renuncia del titular. En caso que la titularidad de la patente pertenezca a mas
de una persona, la renuncia se debera hacer en conjunto. La renuncia no podra
afectar derechos de terceros;

c) Por no cubrir el pago de tasas anuales de mantenimiento, al que estén sujetos,
fijados los vencimientos el titular tendra un plazo de gracia de (180) ciento y ochenta
dias para abonar el arancel actualizado, a cuyo vencimiento se operara la caducidad,
salvo que el pago no se haya efectuado por causa de fuerza mayor;

d) En los supuestos de falta de pago de una anualidad, se entiende que la omision
gue da lugar a la caducidad se produce al comienzo del afio de la vida de la patente
para el cual no hubiere sido abonada la anualidad;

e) La patente cuya caducidad se hubiere producido por falta de pago de una
anualidad podra ser rehabilitada cuando el titular justifique que la falta de pago fue
debida a una causa de fuerza mayor;

f) La alegacion sobre la fuerza mayor so6lo podra presentarse dentro de los seis
meses siguientes a la publicacién de la caducidad en el Boletin y debera ser
publicada en dicho Boletin para que en el plazo de un mes cualquier interesado
pueda formular observaciones sobre la misma;

g) La rehabilitacion sera acordada en su caso, por la Oficina sin perjuicio de los
derechos de terceros derivados de la situacion de caducidad. El reconocimiento y
alcance de tales derechos correspondera a los Tribunales ordinarios. Para que la
rehabilitacion sea efectiva, el titular de la patente debera abonar la anualidad
impagada y el sobre tasa correspondiente;

h) Cuando concedido el uso a un tercero no se explotara la invencion en un plazo de
(2) dos afos por causas imputables al titular de la patente;

i) Si la invencion no es explotada en los dos afos siguientes a la concesion de la
primera licencia obligatoria;
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j) Por incumplimiento de la obligacién de explotar prevista en la Ley, cuando el titular
de la patente no puede beneficiarse de las disposiciones del Convenio de la Unién
de Paris y resida habitualmente o tenga su establecimiento industrial o comercial en
un pais cuya legislacion admita la adopcion de una medida similar. En este caso no
seran aplicables las disposiciones relativas al otorgamiento de licencia contenidas en
esa Ley.

Causas de nulidad
Doctrina

Sobre las causas de nulidad, relacionado con el literal c) de este articulo 139, el
citado expositor D. Miguel Hidalgo Llamas, dice:

(...) “El mantenimiento de un derecho de patentes esta sujeto al pago de las tasas
anuales. El articulo 116. 1. c) LP establece como causa de caducidad de la patente
“la falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad y, en su caso, de la sobretasa
correspondiente”....
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TITULO Il DE LOS MODELOS DE UTILIDAD
Capitulo | - DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

Art. 150 — (Concepto) Si considera modelo de utilidad, a toda nueva forma,
configuracion o disposicion de elementos, de alguan artefacto, herramienta,
instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, en los que la
forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento;
que se presten a un trabajo 0 uso practico, en cuanto importen una mejor utilizacion
en la funcibn a que estén destinados; que permita un mejor o diferente
funcionamiento, utilizacion o fabricacion del objeto que le incorpore o que le
proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenia. Los modelos
de utilidad se protegeran mediante patentes. Este derecho se concedera solamente
a la nueva forma o disposicion tal como se la define. El derecho a la proteccion de
modelos de utilidad pertenece al inventor o a su causahabiente y es transmisible por
todos los medios que el derecho reconoce.

Modelos de utilidad
Concepto

El modelo de utilidad es la aplicacion de la actividad creativa e innovadora a un
producto que le da al objeto del producto ya logrado, una forma mas util y ventajosa,
novedosa, de cierto nivel inventido y mejor aplicacién y ventaja técnica para su uso o
como herramienta 0 mecanismo para su fabricacién en la industria o actividad
productiva, destinadaa la satisfaccion de las necesidades humanas.

Doctrina

El expositor D. José Daniel Vila Robert, Jefe de Area Examen Modelos y
Semiconductores, Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM),MA,en el
SEGUNDO seminario regional sobre Propiedad Intelectual para jueces y fiscales de
america latina Madrid, 25 a 28 de noviembre de 2003, Munich, 1 a 5 de diciembre de
2003, respecto al tema, dice:



149

(...)°La Ley espariiola de Patentes recoge el concepto legal de modelo de utilidad en
su articulo 143, en el que se establece que seran protegibles como modelos de
utilidad, las invenciones que siendo nuevas e implicando una actividad inventiva,
consisten en dar a un objeto una configuracion, estructura o constitucion, de la que
resulte alguna ventaja practicamente apreciable para su uso o fabricacion.

De la anterior definicion podemos extraer los rasgos o elementos caracteristicos que
integran el concepto de modelo de utilidad a la luz del derecho espaiiol:

- se trata de una invencién. El modelo de utilidad se refiere a invenciones; es
la solucién a un problema técnico que necesita la concurrencia de los requisitos de
novedad y actividad inventiva.

- se manifiesta a través de la forma de un objeto. Dicha invenciéon ha de
reflejarse necesariamente en un objeto.

- con la forma del objeto se mejora la utilidad de dicho objeto. Esta
materializacion espacial de la invencién debe de reportar una ventaja practica, esto
es debe ser Util y esa utilidad se manifestar4 en el empleo o en la manufactura del
objeto de que se trate.

Asi pues el modelo de utilidad, al igual que en el caso de la patente, protege una
invencion y en consecuencia debera de tratarse de una regla técnica para el obrar
humano, que sea aplicable a la industria y también ejecutable.

La exigencia de una forma concreta, espacialmente determinada, ha sido siempre un
requisito basico y fundamental de las invenciones protegibles como modelos de
utilidad. La esencialidad de esa nota, se manifiesta en el régimen de prohibiciones
de registro, excluyendo los procedimientos del ambito de proteccién del modelo de
utilidad.

Por tanto esa idea inventiva que pretende ser protegida bajo un modelo de utilidad
debe estar plasmada corporalmente; es necesario una forma como expresion
concreta de la regla técnica para el obrar humano en el que la invencién consista. Si
el modelo ha de materializarse en un cuerpo cierto, deberia concluirse que cualquier
alteraciéon en la forma de ese cuerpo daria lugar a un modelo de utilidad diferente,
con lo que el concepto inventivo estaria subordinado a la forma, practicamente hasta
el extremo de identificar la idea con la forma. A cada objeto corporal le
corresponderia una invencion y la proteccion conferida no iria mas alla de la
determinada por esa concreta plasmacion.

El problema que subyace en el fondo, es el de la aplicaciéon o no a los modelos de
utilidad de la denominada teoria de los equivalentes. Esto es, si el objeto del modelo
de utilidad, aun necesitando una representacion fisica determinada, dado que esa
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forma no es mas que la plasmacion de una idea inventiva, abarca todas aquéllas
otras concreciones materiales que la misma pudiera adoptar.

Lo cierto es que, en modelos de utilidad, el principio o teoria de los equivalentes
también encuentra aplicacion. Esta afirmacion, es consecuencia de la concurrencia
de diversos conceptos: el formal y el inventivo. Si la invencidén es una solucién a un
problema técnico y, en el caso de los modelos de utilidad, dicha solucién pasa
necesariamente por una configuracion espacial, esta entonces claro que cualquier
modificacion formal que venga a resolver el mismo problema técnico del mismo
modo que la ya protegida, estara incluido en el objeto de aquélla primera. Y de esta
manera no se desvirtla para nada la concepcion del modelo de utilidad como una
nueva forma util, que incluye, en consecuencia, todas aquéllas otras formas que
vengan a cumplir de igual modo esa misma funcion; es decir todas las
representaciones formales que obedezcan a la misma idea fundamental.

En definitiva, los modelos de utilidad no protegen Unicamente las llamadas formas
técnicamente necesarias, sino que abarcan todas las configuraciones formales que
produciendo el mismo efecto, responden a la misma idea inventiva; asi una misma
solucién a un problema técnico podréa adoptar configuraciones diversas, sin que ello
suponga alteracion alguna en solucion ni en problema que pretende resolver; en ese
caso, todas las formas estarian cubiertas por el modelo de utilidad registrado.

En los modelos de utilidad la idea inventiva ha de referirse a la configuracion,
estructura o constituciéon de un objeto determinado. Es preciso, pues, determinar
gue se entiende por tales términos. Asi configuracion significa disposicion de las
partes que componen una cosa Yy le dan su peculiar figura; el término estructura en
una acepciéon mas general se refiere a la distribucion de las partes del cuerpo o de
otra cosa y constitucion se refiere a la esencia y calidades de una cosa que la
constituyen como es y la diferencia de las demas.

Concluye diciendo:

(...) “De la lectura del significado de los anteriores términos se concluye facilmente
qgue, con tal redaccion, son susceptibles de protegerse como modelos de utilidad
todas las innovaciones introducidas en un objeto tal y como ha quedado delimitado.
Se protegen por igual las invenciones referidas al aspecto exterior que las vinculadas
a la sustancia de un determinado objeto, las mejoras ocasionadas por cambios en el
aspecto visible de un objeto que las originadas por modificaciones internas. Asi, con
el término configuracion el legislador ha querido referirse a la forma exterior del
objeto, cubriendo de ese modo las innovaciones que, desde un primer momento, se
entendieron que formaban el cuerpo fundamental de los modelos de utilidad. Junto a
éstas y gracias al entendimiento que del término estructura hemos citado, se
recogen las invenciones que, referidas a la forma interna, no son evidentes a los
sentidos, es decir no son perceptibles sino, obviamente, tras desmontar o destruir el
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objeto al que se incorporan. Con el sustantivo constitucién acaba cualquier resto de
duda sobre la admision de los cambios de materia entre los inventos protegibles
como modelos de utilidad.

El citado autor José Javier Villamarin, respecto al tema, dice:(...)
“Concepto

El modelo de utilidad consiste en “la nueva forma de un objeto de uso practico que
mejora funcionalmente a este ultimo”(5). Es una solucién técnica nueva, como una
verdadera invencién, con la que no es posible establecer sino diferencias de grado”.

Los modelos de utilidad no son sino la institucién destinada a acoger las invenciones
de detalle, de cuantia menor, de modesta entidad, en un sistema de proteccion
menos riguroso y de duracién mas breve, que suponen la mejora de las cualidades
de objetos conocidos a los que vienen a perfeccionar aumentando su utilidad para el
fin al que normalmente se destinan.(6)...

El modelo de utilidad constituye una categoria de la propiedad industrial, semejante
a la patente de invencién, cuya exigencia inventiva, valor cientifico y avance
tecnologico es menor, debido a que mas bien se trata de un perfeccionamiento
técnico que se traduce en una mejora de tipo practico o en una ventaja en su empleo
o fabricacion y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para
satisfacer una necesidad humana...

De este modo, y tal como ensefia Varea Sanz(10), hoy es indudable que son
susceptibles de conceptuarse como modelos de utilidad aquellas invenciones de
forma que afecten no solamente a simples herramientas, sino incluso a grandes
maquinas e instrumentos de complejo empleo o fabricacion. No interesa cuales
sean las dimensiones del objeto sobre el que se proyecta la invencion, ni el nimero
de sus componentes, con tal de que se trate de un solo objeto, esto es “una cosa
con unidad funcional”.

De lo expuesto, se colige que los elementos que integran el modelo de utilidad en el
ordenamiento juridico andino son:

Se trata de una invencion: Aungque el modelo de utilidad es una invencién menor,
sigue siendo una invencion; por lo que de ella puede desprenderse la novedad y la
actividad inventiva del autor de la ventaja, beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico
nuevo que se traduce en un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que se
agrega al objeto ya existente.

Tiene forma definida de un objeto: Se trata de una cosa espacialmente delimitada,
no de un procedimiento o una sustancia.

Se trata de un bien mueble y sélido; Es un objeto unitario.(11)...”
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Jurisprudencia

El Tribunal Andino, en reiterada jurisprudencia, sobre el modelo de utilidad, dice:
PROCESO 7-1P-2004

(...)‘Definicion de modelo de utilidad:

Segun las diversas concepciones que la doctrina, la ley y la jurisprudencia han
expresado sobre esta materia, se puede definir al modelo de utilidad como una
invencion menor o creacion industrial de menor exigencia inventiva.

En ese orden de ideas, vale la pena sefialar que existen distintas concepciones
legales sobre el modelo de utilidad en el mundo que van desde las que consideran
como una especie inventiva hasta las que lo conciben con el caracter de invencién
menor por presentar una actividad inventiva en grado inferior a la requerida para las
patentes de invencion...

Algunas de ellas estiman que la diferencia entre los modelos de utilidad y las
patentes de invencion estriba en la ausencia de originalidad, limitando las exigencias
comparativas a la mera novedad o novedad relativa; y otras, en fin, que parecen no
reconocerle el caracter de invencién, aunque en ellas se le mire como una creacion
de nivel inferior a las tutelares por medio de una patente de invencion.

También hay diferencias conceptuales en cuanto al objeto sobre el cual recae la
proteccion del modelo de utilidad, ya que la mayoria de las legislaciones tienden a
referirse a cosas o formas espacialmente definidas y no a substancias; tampoco a
procedimientos.

Estas concepciones del modelo de utilidad constituyen un conjunto de reglas
técnicas que pueden trazar, de acuerdo con la doctrina, fronteras horizontales y
verticales, con base en las cuales discriminan entre pequefias y mayores
invenciones, atendiendo a diversas consideraciones, entre ellas, la actividad
inventiva presente.

Se ha dicho que cuando el objeto del modelo de utilidad se identifica con las
invenciones menores estamos frente a una delimitacién horizontal, pero si se refiere
a formas espacialmente definidas se trata de una delimitacién vertical.

En el ordenamiento andino la conceptualizacion del modelo de utilidad sigue ambas
delimitaciones: la horizontal (como una invencion menor), cuando el articulo 54 de la
Decision 344 dice que el modelo de utilidad permite una mejora o un diferente
funcionamiento, utilizacién o fabricacion del objeto que lo incorpora o que le
proporciona alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenia. Igualmente,
la menor condicién inventiva se observa cuando el legislador ha concedido el modelo
de utilidad para proteger invenciones relativas a objetos o0 instrumentos,
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herramientas o mecanismos que no son merecedoras de la tutela otorgada por el
sistema de patentes de invencion. De alli se puede determinar que el modelo de
utilidad es una figura cercana a las patentes de invencion, porque sirve para proteger
pequefios inventos que constituyen aportaciones técnicas (mejoras sustanciales) que
tienen por objeto obtener ventajas utiles sobre lo ya conocido.

En cuanto a la delimitaciéon vertical, el articulo 54 citado, establece que “se
concedera patente de modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuracion o
disposicion de elementos de algun artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u
otro objeto o de alguna parte del mismo...”, con lo cual se verifica en relacion con
formas espacialmente definidas...

En consecuencia...

‘Podemos definir el modelo de utilidad como toda forma nueva obtenida o
introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos de
objetos conocidos que se presten a un trabajo practico, cuando importen una mejor
utilizacién en la funcién a que estén destinados, sin que la nueva forma o el cambio
de forma implique adquisicién de un nuevo conocimiento cientifico”...

También...

En términos generales se puede definir al modelo de utilidad como una invencion
pequefia 0 menor, que proporcionan una utilidad o una ventaja de caracter técnico
aplicado sobre algo ya conocido, por lo que se le considera, de menor exigencia
inventiva, con respecto de la patente de invencion...”

Art. 151 — (Requisitos para concesion de patente de utilidad) Un modelo de utilidad
sera patentable cuando sea nuevo, impliqgue una actividad inventiva y sea
susceptible de aplicacién industrial. No se concedera una patente cuando el modelo
de utilidad solamente presente diferencias menores o secundarias que no aporten
ninguna caracteristica utilitaria discernible con specto a invenciones o a modelos de
utilidad anterior. La solicitud de patente de modelo de utilidad so6lo podra referirse a
un objeto individual, sin perjuicio de que puedan reivindicarse varios elementos o
aspectos de dicho objeto en la misma solicitud.

Requisitos del modelo de utilidad
Doctrina

El citado expositor D.Jose Daniel Vila Rober, respecto a los requisitos, diceque
estos son....

1.-Novedad
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“...El primer requisito objetivo relativo o comparativo que debe superar una creacién
formal, para determinar su posible proteccién como modelo de utilidad, es el que se
refiere a la novedad en si misma. La exigencia de novedad es consustancial a la
propia nocioén de invencion, de ahi que este requisito haya figurado siempre entre las
notas que habian de concurrir en la misma, tanto en las patentes de invencién como
en los modelos de utilidad.

La novedad no es un concepto exclusivamente legal, sino que también hay un
sentido corriente de novedad. De acuerdo con la doctrina, la novedad a que se
refiere como requisito comparativo, la legislacion sobre patentes no coincide
plenamente con la nocion corriente de nuevo y de novedad. En efecto nuevo es todo
aguéllo que no era conocido previamente. Y también en propiedad industrial la
novedad pasa por conocimientos hasta entonces no conocidos, o sea que también
es nuevo lo no conocido. Pero ahi estriba la diferencia, la novedad en el derecho de
patentes limita los conocimientos que se entienden anteriores. Por ello debemos de
tener en cuenta que, al hablar de novedad, nos estamos refiriendo a una nocion
legal, que no corresponde con el concepto ordinario de novedad.

En sentido legal se considera que una invencién es nueva cuando no esta
comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica esta constituido por
todo aquéllo que antes de la fecha de presentacion de la solicitud de la patente se ha
hecho accesible al publico en Espafia o en el extranjero por una descripcion escrita u
oral, por una utilizacibn o por cualquier otro medio. Se entiende igualmente
comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes espafiolas de
patentes o modelos de utilidad, tal como hubieran sido originalmente presentadas,
cuya fecha de presentacién sea anterior a la que se menciona en el apartado
precedente 0 que hubiera sido publicada en aquélla fecha o lo sea en otra fecha
posterior.

El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad
inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad, esta constituido
por todo aquéllo que antes de la fecha de presentacion de la solicitud de proteccion
como modelo ha sido divulgado en Espafia por una descripcién escrita u oral, por
una utilizacién o por cualquier otro medio.

En definitiva, para determinar si una invencién es nueva o carece de dicha condicion,
es necesario tener en cuenta el conjunto de conocimientos integrados en el estado
de la técnica, en cuanto que suma de todas las divulgaciones acaecidas en Espafa,
antes de la fecha de presentacion de la solicitud. Esto es se consideran
anticipaciones perjudiciales para la novedad de un modelo de utilidad, tanto la
descripcion como la utilizacion anterior en el territorio nacional, en ambos casos, de
lo que constituye el objeto de la invencién, que impligue una divulgacion de la
misma. Pero no todas las divulgaciones que entran en esta definicion tienen por
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efecto privar de novedad a un invento para el que solicita proteccion. Asi no se
tomara en consideracion para determinar el estado de la técnica una divulgacién de
la invencion que, acaecida dentro de los seis meses anteriores a la presentacion de
la solicitud haya sido consecuencia directa o indirecta:

- de un abuso evidente frente al solicitante o causante;

- del hecho de que el solicitante hubiera exhibido la invencion en exposiciones
oficiales u oficialmente reconocidas; y

- de los ensayos efectuados por el solicitante o por sus causantes, siempre que
no impliqguen una explotacion o un ofrecimiento comercial del invento.

Por lo tanto lo conocido en materia de modelos de utilidad debe completarse con
esta ficcion negativa. Por ello se excluye del contenido del estado de la técnica de
los modelos de utilidad una serie de anticipaciones, igual que para el estado de la
técnica de las patentes de invencion.

Superado el juicio de novedad, por no haber identidad con ninguno de los elementos
que integran el estado de la técnica a tener en cuenta, puede suceder que la
pretendida invencion no sea tal, porque no se destaque suficientemente de esos
conocimientos anteriores....

2.-Actividad inventiva

“...No habra invencién registrable porque la misma no ha superado el requisito de
actividad inventiva. En este sentido para la proteccion como modelo de utilidad se
considera que una invencion implica actividad inventiva, si no resulta del estado de la
técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia.

El examen de la actividad inventiva, en los modelos de utilidad, obedece en gran
medida a los mismos planteamientos que cuando la comparacion tenga lugar en las
invenciones patentables. Del mismo modo, atendiendo a su caracter de requisito
comparativo, los puntos comunes a la novedad y la actividad inventiva son varios
como, por ejemplo, los términos de comparacion y el momento a que ha de referirse
la misma. Los elementos que integran el requisito de actividad inventiva son:

el estado de la técnica;

- el experto en la materia; y
- el criterio de lo muy evidente.

La delimitacion del estado de la técnica, en cuanto que se trata de uno de los
elementos de comparacién, se realiza practicamente en los mismos términos que
hemos visto al estudiar la novedad. Asi solo incluye, como anticipaciones



156

susceptibles de perjudicar la actividad inventiva, aquéllos conocimientos que por
cualquier medio, han sido divulgados en territorio nacional, entre los sujetos con una
concreta cualificacidn, antes de la solicitud del modelo de utilidad.

Habida cuenta de que, en el caso del examen de la actividad inventiva, la
comparacion pasa por verificar el meérito creador inherente al invento, esa tarea
requiere determinar un parametro que no se precisaba en el juicio de la novedad: un
elemento subjetivo. Se trata de imaginar que seria capaz de realizar un sujeto-tipo
con los conocimientos existentes hasta ese momento y si la regla técnica
presentada, aun siendo nueva, entraba dentro de sus normales aptitudes. Es lo que
se denomina experto en la materia.

El experto en la materia es un ideal referido a un técnico con una cualificacion que
no es mediocre pero tampoco un representante excepcional de su profesion, al que
se presume acceder a todos los conocimientos que integran el estado de la técnica
de ese sector en el que se desarrolla su actividad.

Sin embargo, si que hay diferencias entre el experto en la materia, cuando se trata
de detrminar la viabilidad de una patente de invenciéon y cuando se trata de
reconocer la actividad inventiva de un modelo de utilidad. Esa diferencia no viene
impuesta por la aptitud cientifica o intelectual del patron empleado, sino que deriva
del conjunto de conocimiento que se supone posee dicho experto...

Diferencias entre las patentes y los modelos de utilidad...

La principal diferencia entre las patentes y los modelos de utilidad en el requisito de
la actividad inventiva se localiza, precisamente, en el adverbio “muy”, que convierte
la evidencia de las patentes en la denominada superevidencia cuando se trata del
juicio para los modelos de utilidad. Por ello, en este punto es preciso atender al
sentido evidencia en las patentes de invencién y deducir el sentido de la mayor
evidencia prevista para los modelos de utilidad. Esto es, imaginando la evidencia
como una altura que determina que las invenciones que no la alcanzan no son
patentables, hay que trazar ahora otra altura, inferior en todo caso a la anterior, que
determine el nivel minimo de registrabilidad como modelo de utilidad.

Esta linea, por debajo de lo evidente, estara necesariamente por encima de la
obviedad. Sin embargo, la delimitacién o identificacion del suelo de la actividad
inventiva de los modelos de utilidad no resulta tarea sencilla; lo Unico indiscutible es
gue se trata de una exigencia de menor intensidad que la de las patentes de
invencion y que ha de ser algo mas que lo obvio.

Por lo que se refiere al requisito de actividad inventiva, hay que manifestar que es
agui donde radica la principal diferencia entre los modelos de utilidad y las patentes
de invencion. Concebido como una invencion menor, en cuanto que modelos de
utilidad, no se pueden proteger todas las invenciones menores, sino que su ambito
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de aplicacion queda cefiido a las invenciones que se plasmen en un objeto con una
forma espacialmente definida. Se trata entonces de determinar que significa que
sean invenciones menores y asi es como se llega a este punto de la actividad
inventiva.

Para terminar vamos a referirnos brevemente a las invenciones de procedimiento. Al
excluir las invenciones de procedimiento, de aquéllas protegibles como modelos de
utilidad, esta claro que la ley no hace mas que confirmar la propia naturaleza de los
modelos de utilidad, basados en la materializacion formal de la que se obtiene un
efecto técnico. Significa ello que no todas las invenciones menores pueden ser
objeto de modelos de utilidad. Resulta, pues, innecesario excluir los procedimientos
del ambito de los modelos de utilidad. Lo que, en definitiva, subyace con esta
prohibicion es advertir que los modelos de utilidad no estan reservados a todas las
invenciones menores, sino a aquéllas que se materializan en una forma de la que se
deriva un efecto técnico.

A mayor abundamiento podemos decir que para una mayor claridad interpretativa,
debieran enunciarse expresamente todas las invenciones menores que quedan
excluidas de la modalidad de modelo de utilidad y no solo las que se refieren a
procedimientos, las cuales resultan ser las mas obvias...

3 Ventaja en el uso o fabricacion del objeto

“...Entre los requisitos exigidos aparece, ademas, la necesidad de reportar alguna
ventaja en el uso o fabricacion del objeto sobre el que recae. Es necesario obtener
como resultado algun beneficio, una mejora que sea cuantificable, perceptible, bien
en la aplicacion del objeto, bien en su uso, bien en su fabricacién. A titulo de
ejemplo podemos entender por tal beneficio una reduccién de los costes de
produccion, que consiga los productos mas baratos; una comodidad en el empleo;
una mayor eficacia en su utilizacion; una reduccion en la cantidad de material
empleado en su fabricacion; una mayor facilidad para el armado de un objeto; una
mayor seguridad en la realizacion de una funcién, que redunda incluso en el
beneficio de la seguridad de sus usuarios; una menor complejidad constructiva de
un objeto, que simplifica y facilita el montaje, etc...”

El citado tratadista, José Javier Villamarin, sobre el mismo temadice:

(...) “Requisitos positivos de patentabilidad...

Novedad.

La novedad no es un concepto exclusivamente legal, sino que también hay un
sentido corriente de novedad. En efecto, nuevo es aquello que no era conocido
previamente. También en sede de propiedad industrial, la novedad pasa por
conocimientos ignotos. Ahi estriba la diferencia, pues la heterogeneidad en el
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Derecho de patentes limita los conocimientos que se entienden anteriores. En otras
palabras, “nuevo”, en un sentido corriente es lo no existente; mientras que en el
Derecho de patentes hay conocimientos que existiendo previamente no afectan la
novedad. Hablamos de novedad, entonces, a los efectos de la ley de patentes,
cuando esa creacion no existia previamente, tomando las anterioridades de una en
una (58).

Para el legislador andino un modelo de utilidad sera patentable cuando no esté
dentro del “estado de la técnica”. El estado de la técnica determina o no la novedad
de una invencion y se encuentra definido en el segundo apartado del art. 16 de la
Decision 486.

“El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al publico por
una descripcién escrita y oral, utilizacién, comercializacion o cualquier otro medio
antes de la fecha de solicitud de patente, o en su caso, de la prioridad
reconocida”...

El modelo de utilidad debe ser nuevo. Sin embargo, la novedad a la que se ha hecho
referencia aplicada a las patentes de invencion, en el modelo de utilidad
necesariamente debe ser distinta. La novedad se refiere a la forma en su finalidad
practica. Esta tiene que ser extrinseca u objetiva. Asi concebida la novedad, significa
que la forma espacial aplicada a un objeto de uso préactico, tal cual ella es
reivindicada, no debe estar anticipada en el momento de solicitarse la proteccion.

La novedad se predica en relacién a la forma y no con respecto a los demas
elementos que hacen a la existencia de una creacion tutelable a través del modelo
de utilidad.

La nueva aplicacion de una nueva forma espacial conocida, tampoco configura
novedad. Distinta, es en cambio, la circunstancia que se presenta cuando la forma
espacial conocida se modifica para que se ajuste a la nueva aplicacion, supuesto en
el cual ya existe una nueva forma. Al igual que para las patentes de invencion, en los
modelos de utilidad, la equivalencia de los medios empleados a los conocidos, sin
aporte inventivo propio, tampoco configura novedad...

Ahora bien, junto con José Antonio Gémez Segade, cabe recordar que al tratar la
asociacion del estado de la técnica con la novedad, sefiala: "Hay que comparar, por
lo tanto, la regla técnica que se pretende patentar con el estado de la técnica”, lo
cual implica que se debe tomar en cuenta todo el contenido de la solicitud de patente
0o modelo de utilidad y no solo las reivindicaciones, con todo el conjunto de
conocimientos existentes y de dominio publico que son accesibles por descripcion
escrita u oral o por cualquier otro medio que lo divulgue antes de la fecha de
presentacion de la solicitud o de la prioridad reconocida.(61)
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Por lo tanto, la novedad y el nivel inventivo del modelo de utilidad seréan el resultado
de comparar con el estado de la técnica; vale decir, que lo ya conocido, como lo
determina el articulo 16 de la Decision 486, no debe resultar obvio o evidente del
estado de la técnica para una persona normalmente versada en la materia técnica
correspondiente. Asi, que la divulgacion, cualquiera que sea el medio empelado,
debe ser suficiente como para permitir a un experto en la materia la reproduccion de
la idea inventiva incorporada al modelo de utilidad.(62)

Sin embargo, con respecto a "lo ya conocido”, surge la polémica en los modelos de
utilidad, cuando ciertas legislaciones como la Espafola, le dan un tratamiento
territorial a la novedad aplicable a esta figura al considerar que basta con que el
modelo de utilidad no sea conocido dentro de las fronteras del pais, bajo el
justificativo de que asi se estaria promocionando la investigacion de la industria
nacional, lo cual ha sido arduamente criticado por autores espafioles entre quienes
esta José Antonio Gémez Segade quien manifiesta que:

"...el elevado nimero de modelos de utilidad solicitados, puede que en parte tenga
su origen en conductas poco edificantes de quienes se limitan a copiar servilmente
modelos extranjeros para solicitar su registro en Espafa”; y va mas alla con los
efectos que esto puede tener en el futuro, de cara a la Comunidad Europea, al decir
gue "incluso podria llegar a suponer una medida de efecto equivalente a las
restricciones a la libre circulacién de los productos”.(63)

Con este antecedente, es que en el ordenamiento andino no cabe la nocién de
"novedad relativa" aplicable a los modelos de utilidad, en primer lugar, porque no hay
norma expresa de la cual se desprenda tal entendido y, en segundo lugar, porque
ello afectaria la armonizacion de las politicas aplicables, haciendo surgir el
cuestionamiento de si dicha relatividad debe aplicarse en el interior de cada Pais
Miembro o en toda la Comunidad, generandose eventualmente como consecuencia,
un problema en la libre circulacion de productos entre los Paises Miembros.

Por tanto, la novedad, en cuanto a los modelos de utilidad se refiere, para el
ordenamiento juridico andino, en sentir del Tribunal, ha sido absoluta o universal; es
decir comprende el estado de la técnica a nivel mundial

La diferencia comparativa entre la novedad en las patentes de invencion y la
novedad en los modelos de utilidad, radica en que, en el primer caso, debe ser el
objeto de creacion algo que no ha existido antes, una solucion a un problema técnico
nuevo; en cambio, en los modelos de utilidad, la novedad es una innovacion a un
producto conocido que hace que se agregue al mismo una ventaja o beneficio que lo
haga mas eficiente o productivo, por lo cual se compara con el objeto existente y se
determina cual ha sido el instrumento, mecanismo, herramienta u objeto que se ha
agregado al objeto original, proporcionandole una nueva forma o configuracion,
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mejorando su aplicacion industrial, y que ademas, dicha mejora no esté comprendida
dentro del estado de la técnica...

Caréacter Industrial.

Este requisito es comun a patentes de invencion y modelos de utilidad. Con
referencia a estos ultimos, significa esencialmente que la forma espacial tiene que
ser susceptible de reproduccién en serie, y de ser utilizada en la practica.(64)

Son diversas las razones para justificar la necesidad de aplicacion industrial para
obtener una patente de modelo de utilidad, a pesar de no constar expresamente en
el correspondiente Titulo Ill, dejando aparte el propio fundamento del derecho de
patentes como instrumento impuslor del progreso técnico-industrial como razén mas
genérica. El art. 19 de la Ley de Patentes de la Decision 486, al definir qué se
entiende por susceptibilidad de aplicacion industrial se refiere a la posibilidad de ser
“... producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la
referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”.

En ambos casos, como se observa, se requiere el uso o la fabricacion del objeto de
la invencién. Es mas, en el caso de las patentes de invencion, tal como sefiala Varea
Sanz(65), Unicamente se exige la posibilidad, mientras que en los modelos de
utilidad no es una exigencia de potencial satisfaccion, ya que no pareceria haber otra
forma de comprobar la ventaja protegida que no sea empleando o elaborando el
objeto sobre el que recae la inevencion...

El Tribunal Andino(66) ha expresado que la manera de verificar la aplicabilidad
industrial del modelo de utilidad es probando el objeto al cual ha sido incorporado
una nueva forma, para ver si esa nueva forma en verdad le aporta un beneficio
adicional al original, lo cual implica la necesidad de que las oficinas nacionales
competentes cuenten con el concurso de técnicos en la materia, que intervengan
para que asi lo determinen, como también para que conceptien sobre el nivel
inventivo del mismo, de forma que no resulte obvio el contenido del modelo de
utilidad, ni que se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica, tal
como lo sefala el articulo 4 de la Decision 344.(67)

Varios autores, dicen que el nivel inventivo en los modelos de utilidad debe situarse
por debajo de lo evidente, pero que estard necesariamente por encima de la
obviedad. Sin embargo dicha delimitacion resulta una compleja tarea cuando se trata
de identificar la actividad inventiva de los modelos de utilidad(68).

En conclusioén, para el Tribunal Andino, los modelos de utilidad son inventos que
deben implicar una actividad creadora que contenga cierta dificultad de deduccién
para el experto en la materia. Minimamente, se requerira de un cierto progreso en la
regla técnica que se pretende proteger como modelo de utilidad y no de una
variacion o modalidad insignificante en relacion con lo ya conocido.(70)...
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Actividad Inventiva.

La carencia de actividad inventiva no obsta para obtener el titulo. En efecto,
tradicionalmente el mérito inventivo exigido para el modelo de utilidad, por la
circunstancia de tratarse de una invencidon menor, no alcanza la altura que se exige
para el caso de invenciones patentables(71), aunque como sefiala Poli, ello no
significa que la exigencia debe ser reducida tanto como para que resulte suficiente
la sola novedad objetiva.

La altura inventiva no es mas que la novedad calificada. Esto es, cuando se exige
una creacion que cumpla el requisito de mérito inventivo ya no resulta suficiente que
ella sea solamente nueva, en este sentido la novedad debe ser de tal entidad “como
para que la creacion no derive de modo obvio de la técnica anterior”, y en este
contexto la palabra critica es “obvio”.

En general existe acuerdo en que el mérito inventivo es exigido con menor rigor en
los modelos de utilidad que en las patentes de invencion, aunque esto no implique
gue la exigencia se reduzca tanto como para que resulte suficiente la sola novedad
objetiva.

Jurisprudencia
El Tribunal Andino en el Proceso 7 IP 2004, sobre el tema de los requisitos, dice:

(..)“Un modelo de utilidad, conforme a lo previsto en el articulo 81 de la Decision 486
es ..toda nueva forma, configuracion o disposicion de elementos de un objeto
preexistente, tal como un artefacto, herramienta, instrumento o mecanismo, que
produzca como efecto, o bien una mejor o diferente fabricacion, funcionamiento o
utilizacién del objeto, o bien una utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no
tenia.... las disposiciones sobre patentes de invencion seran aplicables, en lo
pertinente, a las patentes de modelo de utilidad, con excepcién de los plazos de
tramitacién y de duracion....”

En cuanto a los requisitos, del referido PROCESO 7-IP-2004, se extrae los
siguientes: (...)

-la ausencia de originalidad;...
-mera novedad o novedad relativa; ...
-creacion de nivel inferior a las tutelares por medio de una patente de invencion;...

-cosas o0 formas espacialmente definidas y no a substancias; tampoco a
procedimientos...”



162

Art. 152 — (Obras u objetos que no pueden ser modelos de utilidad) No se
consideraran modelos de utilidad: las obras plasticas, las de arquitectura, ni los
objetos que tuvieran UGnicamente caracter técnico, ni las invenciones de
procedimiento y las variedades vegetales. No podran ser objeto de una patente de
modelo de utilidad, los procedimientos y las materias excluidas de la proteccioén por
patente de invencion.

Obras excluidas
Doctrina
El citado autor José Javier Villamarin,en su obra ya citada,dice:

(...) “Creaciones excluidas de la proteccion por el modelo de utilidad. La legislacién
Andina sefala en su art. 82 lo siguiente:

“‘No se consideraran modelos de utilidad: las obras plasticas, las de arquitectura, ni
los objetos que tuvieran Unicamente caracter estético. No podran ser objeto de una
patente de modelo de utilidad, los procedimientos y las materias excluidas de la
proteccion por la patente de invencion.”

Respecto al primer péarrafo del citado articulo, parece no merecer mayores
comentarios, ya que ni las obras plasticas, ni las obras arquitectdénicas o cualquier
otro objeto de naturaleza ornamental, no cumplen con una funcion ni resuelven algan
problema técnico (74).

Con relacién al segundo, es meritorio de algunas opiniones. El articulo 20 de la
Decision 486, enumera un conjunto de invenciones que no seran patentables a los
objetivos de esta ley. Entre estas se encuentran aquellas invenciones cuya
explotacion comercial en un Pais Miembro deban impedirse para proteger la moral o
el orden publico, la salud o la vida de personas o animales, plantas y medio
ambiente. A modo ilustrativo se podria enmarcar dentro de estas prohibiciones algun
producto quimico cuyo uso destruya considerablemente el medio ambiente para el
control de una plaga o insecto, etc.

También se encuentran excluidos del patentamiento plantas, animales y los
procesos esencialmente bioldégicos o microbiolégicos para la produccion de éstos.
Igualmente estan excluidos los métodos terapéuticos, quirirgicos y de diagnostico de
aplicacion animal o humana.

En cuanto a los procedimientos vale la pena preguntarse si podrian protegerse las
mejoras en los procedimientos que resulten menos costosos, menos peligrosos o
quiza simplemente mas eficientes dentro de la industria. Segun el articulo 21 de la
mencionada Decision...
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“Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la
técnica, de conformidad con el articulo 16 de la presente Decision, no seran objeto
de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente
comprendido por la patente inicial”.

Ciertamente un procedimiento quimico no constituye una herramienta o artefacto,
pero esto no quiere decir que no tenga un valor econdmico o no pueda ser mejorado
para obtener un mismo resultado a través de nuevas combinaciones o0 sustancias.
Esta ultima consideracion ha sido motivo de debate en varios circulos especializados
para otorgar patentes de modelos de utilidad a los procedimientos.

El Articulo 82 de la Decision 486 contiene basicamente aquellos objetos que estan
excluidos de la proteccion de una patente de modelo de utilidad; es una norma de
excepcion.

Contiene una delimitacion del concepto por la via negativa, en la que se establece,
en primer lugar, una prohibicion de patentabilidad de los objetos que no pueden ser
protegidos bajo una patente de modelo de utilidad tales como: los procedimientos y
materias excluidas de la proteccién por la patente de invencién. En segundo lugar,
se sefialan los objetos que no se consideran como modelos de utilidad.

La prohibicion va encaminada hacia objetos que pudiendo ser modelos de utilidad no
lo son porque la norma expresamente asi lo establece. En este caso estan los
procedimientos que en otros paises, como en China, si estan considerados como
modelos de utilidad, ya que su legislacién los incluye dentro de las invenciones
menores; para el ordenamiento andino, empero, no lo estan por expresa disposicion
legal.(75)...

La Decision 486, respecto a las obras u objetos que no pueden ser modelos utilidad
en su articulo 82 ha previsto lo siguiente:

“No se consideraran modelos de utilidad las obras plasticas, ni las de arquitectura, ni
los objetos provistos Unicamente de caracter estético, y no podran ser objeto de una
patente de modelo de utilidad los procedimientos, asi como tampoco las materias
excluidas de proteccion por la patente de invencion...”
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TITULO IV
DE LOS MODELOS Y DISENOS INDUSTRIALES
Capitulo | — DE LOS TITULARES

Art. 164 — (Disefiador y sus derechos) El derecho a obtener la proteccién de un
modelo o disefio industrial pertenece al disefiador. El disefiador ser& mencionado
como tal en el registro correspondiente y en los documentos oficiales relativos al
mismo a menos que, mediante declaracion escrita dirigida a la Oficina, el disefiador
indique que no desea ser mencionado. Sera nulo cualquier pacto o convenio por el
cual el autor del modelo o disefio se obliga anticipadamente a efectuar tal
declaracion. El autor de un modelo o disefio industrial y sus sucesores legitimos
tiene sobre él un derecho de propiedad y el derecho exclusivo de explotarlo,
transferirlo y registrarlo, por el tiempo y bajo las condiciones establecidas por esta
ley. Los modelos y disefios industriales creados por personas que trabajan en
relacion de dependencia pertenecen a sus autores y a éstos corresponde el derecho
exclusivo de explotacion, salvo cuando el autor ha sido especialmente contratado
para crearlos 0 sea un mero ejecutante de directivas recibidas de las personas para
quienes trabaja. Si el modelo o disefio fuera obra conjunta del empleador y del
empleado pertenecera a ambos, salvo convencidn en contrario.

Cuando el modelo o disefio ha sido creado en ejecucion de un contrato de obra o de
servicio, o de un contrato de trabajo, el derecho de obtener un registro pertenece a la
persona que contratd la obra o el servicio, o al empleador, salvo disposiciones
contractuales en contrario. Cuando dos 0 mas personas hayan creado en conjunto
un modelo o disefio industrial, les corresponde a todas ellas el derecho de
explotacion exclusiva, y el derecho a registrar a nombre de todas ellas la obra de su
creacion; en tales casos las relaciones entre los coautores se regirdn segun el
concepto de copropiedad. El autor de un modelo o disefio industrial y sus sucesores
legitimos tiene accion reivindicatoria para recuperar la titularidad de un registro
efectuado dolosamente por quien no fuere su autor. También podra quién tuviere
derecho a la copropiedad del modelo o disefio, reivindicar su reconocimiento e
inscripcibn como cotitular en la Oficina. Las acciones encaminadas en el apartado
anterior deberan ejercitarse antes de que transcurran tres afios consecutivos desde
la fecha de la publicacién del modelo o disefio en el Boletin. Este plazo no sera
aplicable cuando la persona no legitimada haya actuado de mala fe al solicitar el
registro o al adquirir los derechos reivindicados. Presentada la demanda ejercitando
la accion a que se refiere el apartado anterior, no podra ser retirada la solicitud de
registro del disefio sin el consentimiento del demandante. En la Oficina se anotara a
instancia de parte interesada la presentacion de la demanda, asi como la sentencia
firme o cualquier otra forma de terminacion del procedimiento iniciado en virtud de
dicha demanda.
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Capitulo Il — DE LOS REQUISITOS PARA LA PROTECCION DE MODELO O
DISENO INDUSTRIAL

Art. 167 — (Concepto, disefio y de modelo industrial o disefio industrial) Constituye
modelo industrial toda forma plastica, asociada o no a lineas o colores, siempre que
esa reunion o esa forma de una apariencia especial a un producto industrial o de
artesania y pueda servir de tipo para su fabricacion. Los envases quedan
comprendidos entre los articulos que pueden protegersecomo modelos o disefios
industriales, siempre que reunan las condiciones de novedad y originalidad antes
sefaladas.

Constituye disefo industrial todo elemento o combinacion de elementos planos, de
caracter estético u ornamental, con o sin relieve; toda reunion de lineas o de colores
y la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunion de lineas o
combinacion de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional,
linea, contorno, configuracion, textura o material, sin que cambie el destino o
finalidad de dicho producto. Producto: todo articulo industrial o artesanal, incluidas,
entre otras cosas, las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el
embalaje, la presentacion, los simbolos graficos y los caracteres tipograficos, con
exclusion de los programas informaticos. Producto complejo: un producto constituido
por multiples componentes reemplazables que permiten desmontar y volver a montar
el producto.

Disefo Industrial-
Concepto

El disefio industrial, es la aplicacion de la actividad creativa e innovadorade la forma,
incorporada a la apariencia externa de los productos, quele danovedad,originalidad y
singularidad, mejor configuracion arbitraria, apariencia especial y presentacion
estética que lo hace visible, mas llamativo y requerido dentro de la competencia del
comercio, convirtiendoldo en un mecanismo de competitividad empresarial y de
marketing.

Doctrina

ElTratadista David Garcia Lopez, Jefe de Servicio, Relaciones Internacionales UE-
OEP, Departamento de coordinacion juridica y Relaciones Internacionales, OEPM,
Madrid segin documento preparado sobre LA REGULACION DEL DISENO EN
ESPANA; RELACION CON EL SISTEMA COMUNITARIO,respecto al tema, dice:

(..)“El disefio industrial se configura en la sociedad moderna como un motivo
fundamental en la demanda de un gran nimero de productos. El disefio es uno de
los motivos fundamentales, junto con el coste de adquisicidon y mantenimiento, para
la preferencia de un producto con respecto a otros que prestan idénticas
prestaciones técnicas.
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De esta realidad obtenemos la siguiente conclusion: el aspecto estético de un
determinado objeto se convierte en un mecanismo fundamental para la
competitividad empresarial. Las inversiones que realizan los empresarios para
aumentar la demanda de sus productos mediante estrategias de marketing basadas
en el disefio deben ser relevantes desde el punto de vista del Derecho Industrial.

Es necesario dotar de proteccion juridica a estascreaciones y ello es asi en base a lo
siguiente:

la necesidad de fomentar la innovacion en la estética industrial,
la proteccion del principio de buena fe en los intercambios comerciales,
la proteccidn de la creatividad personal de los autores.

Todos estos intereses justifican la concesion de un derecho de exclusiva...
CONCEPTO DE DISENO INDUSTRIAL Y REGULACION ACTUAL

El disefio industrial se regula en Espafia mediante la Ley 20/2003, de 7 de julio, de
Proteccion Juridica del Disefio Industrial, publicada en el BOE de 8 de julio de
2003... el régimen comunitario se completa mediante el Reglamento 6/2002, de 12
de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios

El articulo 1, referido al objeto de la Ley, define el disefio, en su apartado 2a) como
la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las
caracteristicas de, en particular, las lineas, contornos, colores, forma, textura o
materiales del producto en si o de su ornamentacion.

Tanto la norma comunitaria como la Ley se inspiran en el criterio de que el bien
juridicamente protegido por la propiedad industrial del disefio es, ante todo, el valor
afadido por el disefio al producto desde el punto de vista comercial, prescindiendo
de su nivel estético y de su originalidad. Se protege el disefio vendible. Ello no
impide que el disefio original o especialmente creativo pueda acogerse ademas a la
tutela que le brinda la propiedad intelectual, ya que ambas formas de proteccion son
independientes, acumulables y compatibles.

Se definen ademas los conceptos de producto y de producto complejo:

Producto: Todo articulo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas, las piezas
destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la presentacion, los
simbolos gréficos y los caracteres tipograficos, con exclusién de los programas
informéticos.

Producto complejo: un producto constituido por mdltiples componentes
reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto...”
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El expositor Sr. Alberto Casado Cervifio, Vicepresidente de Asuntos Técnicos y
Administrativos, Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (OAMI), Alicante,
Espafa, en el Documento preparado y presentado al TERCER seminario regional
sobre propiedad INTELECTUAL para jueces y fiscales de américa latina, Antigua,
Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004 sobre La Proteccion del Disefio en Europa.
El Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios, expone:

(...)*“Conceptos

El dibujo o modelo consiste en la apariencia que tiene un producto, sea en parte o en
su totalidad, derivada de sus caracteristicas de linea, configuracion, color, forma,
textura o material del producto en si o de su ornamentacion (articulo 3 RDC). Asi, el
disefio, en tanto que aspecto que se aplica a un producto o a una parte del mismo,
ha de poder ser percibido por los sentidos de manera visible o tactil. Es irrelevante
su valor estético o funcional, o si va a ser decisivo para incrementar las ventas de
ese producto. Es de destacar que en esta misma norma también se define el
término “producto”. Al hacerlo, el legislador comunitario ha querido resaltar en el
ambito del disefio no solo la existencia de una creacion inmaterial que debe ser
protegida, sino también su necesaria traduccion en un soporte fisico.

El dibujo o modelo puede ser aplicado a la totalidad o sélo a una parte del producto
perceptible por la vista o al tacto, o a los componentes visibles de un producto
complejo. Pero en todo caso, esa apariencia parcial o total tiene que ser exterior; es
decir, perceptible a la vista o el tacto durante la utilizacion normal del producto por el
consumidor final....

El soporte material en el que se plasma un dibujo o mode