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Ra:
Invencldn en Fase Naciona| PCT para "ENFOQUE DE FILTRO KALMAN Eggg
OCESAR D ELECTROMAGNETI Y- -Expediente
numers D6-122.704,-
1. Me refiere al auto dictado por ese despacho notificade por fijacidn en lista de 25 de Julio de

2008 y a mi memorlal de solicitud de plazg de 16 de Octubre del misme afo.

2. Con el fin de dar respuesta a las ghjeciones expuestas por el saefior Examinador en su
Concepto Técnico No. 2028 en relacién con el requisite de Claridad de las Reivindicaciones v bajo
el acapite de "No es ura invencion®, me parmito presentar los siguientes argumentas técnicos v
juridices, por medio de los cuales no solo se superan dichas objeciones, sino que ademas se
demuestra en farma contundente la patentabilidad de |a presente solicitud.

3. LARI ITLID .

De conformidad con lo expuesto en el Concepte Téconico anteriormente mencionade, el
sefior Exarminador ha objetado ta claridad del capitule reivindicataric con base en las siguientes
afirmaciones!

(i}  "Las etapas mencionadas an el métode {seleccionar un algoritma, dividir el tiempg,
estimar valares, repetir 108 pasos, etc.) son instrucciones de procesamiento 1Ggice de
sefiales, es decir, manejo de datos gue se hace en base a un algoritme, prograrmado

en un sistema de procesamiento”;

{lil "Por regls general, un procedimiento patentable es aquel que meadiante la
aplicacign de una determinada serie de pasos conduce a [a obtencidén de un
gbieto tanglble (proceso 36-1P-98, H Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).
La presente sulicitud no cumple con estq, ya que el método reclamado se refiere a
procesamiento de sefiales ¥ no a ejecucion (fabricacion) de objetos”;

(il “El métedo reclamado tampoco se trata de un pracese Industrlal. El procesamiento de
p
sefiales o de datos puede hacer parte de un procaso industrial, pero ne es al procesn
industrial en si mismoe™; v
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(iv} ™El problema técnlca gue presenta la solicitud: “el rastreo de sefiales de fuentes
electromagneticas®, se resuelve con los eguipos mencionados en el estado del arta;
fuentes y elementos receptores, NO mediante el prucésamiento de sefiales, ya que
ese procedimianta MO tiene caracter técnico®.

3.1, il {iii

En primer lugar, ¥ can el fin de dar respuesta a los numerales (i}, (i) ¥ {iv} anteriormente
sefialados, me permito dirigle la atencién del sefior Examinador al hecho de que la presente
invencion es cempletamente clara para una perscna versada en la materia que dirija su interés a
las revelaclones contenidas en ella, toda vez que la forma come se ha descritc el problema
técnico a solucionar, asi como |a solucién praporcionada vy el campo tecnoldgico en el cual se
aplica dicha solucion, han side perfectamente sefialados en la descripcion y delimitados en el
capitule reivindicatoria.

Ahora bien, en relacién con el numeral (i), me permito sefialar que el métedo tal ¥ como ha
sido reivindicade cumple efectivamente con los requisitos del Articulo 30 de la Declslén
486, toda vez gue ha sido presentado en forma clara y concisa y se encuentra
plenamente sustentado en el capitulo descriptivo, tal como es exigido por la norma

comunitaria,

En este sentido, de la marera mas atenta me permita dirlgle la atencidn del sefor
Examinader & lo establecide en el Manual Andino de Patentas, relevante publicacidn elabarada por
la Secretaria General de la Comunidad Andina, el cual establece en su acapite “Requisito del

Articulo 30 D 488* |o siguiente:
"Es fundamental que sean claras ¥ concisas (Art. 30) para que:

- se puedan compatar y diferenciar del estado de la técnica con ef fin de verlflcar

los requilsites de patentabilidad; v

- puedan determinar sln ambigiiedad hasta dénde llegan los derechas del
titular de ia patente™ (resaltado fuera de texto).

Tal come s& puede apreciar claramente a partir de |a lectura de las reivindicaciones, gracias
a la forma como han sido presentadas s puede afirmar gue permiten la comparacidn y
diferenciacién directa con ei estado de la técnica y la determinacion clara del alcance de
proteceién pretendide, con lo cual se demuestra que efectivaments la manera como se ha
reclamado el método objeto de |a solicitud cumple con las disposiciones del Articulo 30.

! Secretaria gencral de la Comunldad Andina. Manual para ei Examen de Sollcltudes de Patarte de

Invenclén en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina. Lima, Per(: 2004,
mAAaing 15
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De otra parte, resultan sorprendentes las afirmaciones del sefor Examinador en los
numerales {ili} ¥ (lv], en donde establece que la invencién no se trata de un proceso industrial y
no soluciona un problema técnico, 1o que ademas de no ser cierto, genera confusitn en |
interpretacion de los argumentos expuestos en su Concepto Técnico, toda vez que no es
posible establecer cudl es la relacién entre tales afirmaciones ¥ el reguisito de claridad
segan gl Articulo 30 de la Declsion 486,

No obstante lo anterior, me permito dirigir {a atencidn del sefior Examinador al hecho de
gue, tal como ha sido expuests por 2| salicitante en 1a presente invencion, el metodo reclamado
se desarrolla en un campo tecnoldgico especifice, el cual corresponde al campe de |a prospeccian
geafisica v, de manera particular, a métodos electromaanéticos adeguados para la exploracién
de hidrocarburegs, o cual se encuentra estrechamente relacionado, para no ir muy lejos, con la
industria del petréleo, toda wez que ésta tecnologia ha sido aplicada para la exploracién
mineral en tierra, estudios tectonicos oreanicos y exploracion de petrélen y recursos minerales a
distancia de la costa, lo gque demuestra la real aplicacion industrial del procedimiento

reivindlcadao,

Lo anterior es completamente clare para una persona versada en la materia interesada en
las ensefianzas de la solicitud, gqulen puede comprender sin problemas que a3 invencidn
corresponde 2 un método para rastrear sefiales de fuentes electromagnéticas, ¢l cual
puede ser empleado en la prozpeccidn electromagnética con fuentes controladas, de tal modo
que la sefial pueda ser recuperada desde el ruide y asi facilitar las labores de
explaracldn geofisica, con lo cual se soluciona una necesi lca REAL que no habia pedide

sar satisfecha con anterioridad,

En efecta, tal como fue sefialads en la solicltud, 1as sefiales de fuentes electromagnéticas
actlvas pusdan ser tratadas como una suma de sefiales sinusoidales (por elemplo, una sefal de
onda cuadrada compuesta por una frecuencia fundamental con armanicos impares). Un ejemplo
de tal fuente es el dipolo eléctrica horlzontal usada en muchos trabajos CSEM. A medida que |a
separacion, es decir, 1a distancia entre tal fuente de dipolo ¥ los receptores aumenta, lg_sefial

sinusoidal r_significati . Ademas, las_separaciones distaptes son a
ADD, EXISTE LA R LA MEIOR
ENAL SIN IDA ENTE ESTE EL
AVANCE EN LA PR
SOLICITUD.

Sin embargo, ¥ con el fin de facilitar la comprensién del hecho de que el proceso revelade

&n la presente invencion PLICACY (que

es |0 realmente exigido per el sistema de patentes, tal come se desprende de |as requisitos de

patentabilidad sefialados en el Articulo 14 de la 0. 488), &l solicitante se permite presentar una
nueva reivindicacién 1, la cual ha sido modificada con el propasite de dejar clara cudl es |a
aplicacion industrial de dicho procese, tal como ha side exigido por el sefor Examinador,

{_~



JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

Calle 72 Mo. 5-83 Piso 5, Bogeta, D.C. Tel: 6069700 Fax 6068701

e conformidad con lo anterier, la nueva reivindicacidn 1 deberd |eerse de ahora en
adelante come sigue:

"1. Un método para mejarar la relacion sefial 4 ruido en un levantamiento electromagnetico
para_minerales de una formacidn balg la superficie al rastrear variaciones de amplitud ¥ cambios

de fase de una sefial electromagnética periddica transmitida en datos con ruide detectados con &l
tiempa por al menos un receptor, dicha sedal siendo transmitida a una frecuencla conacida, dicho
método comprendiends los pasos de:

fa} seleccionar un algoritme de rastres para rastrear una sefal de frecuencla conoclda;

{b} dividir &l tiempo de deteccion en intervalos dentro de cada uno de los cuales se
asume que la sefial detectada y dicho por lo menes un pardmetro relaclonado no

varian;

{c) estimar unos wvalores iniciales para la sefial detectada y dicho por lo menos un
parametre relackonado v asignar estos valores al primer intervalo de tiempo;

{d} estimar la proyeccion de la sefial inicial ¥ cada parametre relacionado un intervalo

hacia delante en 2l tlempo;

(e) revisar los estimados iniciales del paso (d) usando los datos v el algoritmo de
rastreo;

{7} repetir los pasos {d}-{e) hasta que todos los datos sean procesados;

(gl rminar la estructura de resistivi la far idn bajo la superficie a partir de

1 imadas de 1a sefial ich r n rametro relacicnado;

[k} tilizar la estruckur

El sustento para las modificacionss en el predmbulo se puade encontrar en las lineas 8 a 10
de |a paglna 2 de la descripcién, para la inclusldn de la etapa (g} en ia relvindicacidn 8, la cual ha
sido de conformidad eliminada del nueve capitulo reivindicatorio, ¥ para la etapa {h) al final del
tercer parrafc de la pagina 1 de |a memaoria descriptiva. En este sentido, me parmito sedalar que
lag relvindicaciones 5, 10 y 11 arlginalmente presentadas han side numeradas ahora como
reivindicaciones B, 3, y 10.

Por todo lo anterior, me permito sefialar que mediante las modificaciones realizadas a las
reivindicacionss v los argumentos anterformente expuestos, se han superade plenamente las
objeciongs presentadas por el sefigr Examinador en contra de la claridad del capitulo
reivindicatorio de fa presente invenclén en los numerales (i), (i) ¥ {iv) sefialados, toda vez que
ne $0lo s&¢ han adoptado las sugerencias realizadas en su Concepto Tecnico No. 2028, sing gue
ademds s2 ha resaltade que el métado protegide si presemta un sustento adecuado en la
descripeion v se ha deflnido de forma apropiada de conformidad con el contexto de la solicitud,

por 1o que s$e puede afirmar que el capitule reivindicatoric es completamanta claro para una
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persana versada en la materia ¥ cumple asi con el requisito del Articula 30 de la Decisidn 488,
Adicionalmente, se¢ ha demostradp que ei proceso reclamado si corresponde a una aplicacion
industrial ¥ si saluciona un problema técnice, a pesar de |a falta de conexién entre estos hechas v
el requisito de Claridad segdn al mencionade Articule 20,

Finalmente, me permito resaltar a esa Oficina que las modificacienas mencionadas no
amplian de manera alguna el alcance de |la presente solicitud Mo, 06-122,704. Por el contraria,
dichas madificaciones se realizan con el fin de superar las abjeciones de falta de clarldad,
para de esta forma cumplir con los requerimientos estipulados en este sentido por la Decisidn
Anding 486 de 2000.

3.2, El numeral {[i):

De manera sorprendente, el sefor Examinador ha objetade la claridad del método
reivindicade en la presente solicitud manifestando que diche procedimients no cumple con el
articulo 30 de |a Decisidn 486, tada vez que “Por regla general, un procedimiento patentable
es aquel que medlante la aplicacién de una determinada serie de pasos conduce a |g
gbtencion de un objeto tangible® de conformidad con la interpretacidn prajudicial dentrg del
procese 36-IP-88, del Tribunat de Justicia de la Comunidad Andina, par lo que “La presente
salicitud no cumple con esto, ya que el métode reclamado se refiere a procesamiento de sefiales

¥ no a ejecucldn (fabricacién) de ghjetos”.

En primer legar, y tal comoe sucede con los numerales (i), (iii) ¥ (iv} anteriormente
sefialadas, @5 necesario mencionar nuevamente gque no se entlende cual es la relacldn de [a
ubjecion establecida en el numeral (ii} con el requisito de claridad de |as reivindicaciones, el cual
es del siguiente tenor de acuerdo con el Articulo 30 de la decision 486:

“Artigyle 20.-~ Las reivindicaciones definirdn la materla gue se desea proteger mediants la
patente. Deben ser Claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripeion.

Las relvindicaciones podran ser independientes o dependlentes. Una reivindicacion serd
independients cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicacion
anterior. Una reivindicacidn sera dependiente cuando defina la materia que se desea prateger
refiriéndose a una reivindicacidn  anterior. Una reivindicacidn gque se refiera a8 dos o mas

relvindicaciones anterigres s considerara una reivindicacion dependiente muiltiple”.

En efecto, tal como se desprende de ia lectura de diche articuln, es completamente clar
que alli no se hace ninguna mencldn acerca del tipo de invenciones que se pueden considerar
patentables o no, o que Ies Unices procedimientos validos a la luz del dereche de patente sean
aquellos que conduzcan a la obtencldn de un producto tangible, y menos ain, que el hecho de
que un proceso ng lleva a la obtencion de un proaducto es una causal vallda para no
reconocer la claridad de una reivindicacién de proceso,

&1



JOSE LLOREDA CAMACHO & CC.

Calle 72 Mo. 5-83 Plso 5, Bugatd, D.C.  Tel: 6068700 Fax 6069701

En relacion con la afirmacién realizada por el sefor Examinador bajo el numeral (i} del
acapite 3 de su Concepto Técnico No., 2028, de la manera mas atenta me permito manifestar que
la misrma corresponde mas a una interpretacion errdnea del alcance del articulo 14 de la Decisidn
486 de 2000, gue a una verdadera objecion del requisite de claridad, pues es en dicho articulo 14
en dende se expone lo gque se considera materia patentable, tal v coma se establece al pie de
la letra en el mismg, donde se tlene gque: "Los Pajses Miembros cotorgardn patentes parz fas
invenciones, sean de producto ¢ de procedimiento, en todos los campos de la fecnologia,
siempre que 5830 Nuevas, tengan nivel Inventiva y sean susceptibles de aplicacion
industrial”,

De |o anterior, &s completamente claro que al referirse & las Invenciones de pracedimianto,
en ningun momenta |a Decisidn establece que todo procedimienta debe conducir a |a fabricacidn
De hecho, ni

de un preducto parg podar se nsideradge como ma a_patentable.
explicitamente nl tcitamente, puede el lector interpretar que se esta haciends una clasifleaclon
de loz fipos de procedimlentos que resultarian patentables, toda vez que lo Onico que si es exigido
en gl Articule 14 es el curmplimients de los requisitas sine gua non (Novedad, Mivel Inventivo y
Aplicacion Industrial) que toda invencién, bien sea de producto o procedimiento y en
cualguier campa de la techologia, debe cumplir para gozar del privilegle de patente

solicitado.

En efectn, cabe resaltar que el principio general de la Decision 486 ez la patentabilidad,
por lo que al hablar de patentes de invencion debe recordarse gue a |a luz de los lineamientos de
la Decisitn 486 todo producte o procedimiento es patentable siempre y cuando cumpla con los
requisitos ya mencionades, y que solamente las materias eaxpresamente excluidas de
patentabilidad, pueden ser calificadas como no patentables por parte del Examinador de Patentes
dentro del tramite de una solicltud. En otras palabras, es compietamente claro que todo producto
0 procesa que cumpla con los tres requisitos de patentabilldad universalmente reconocidos es
patentable, y que Unlcamente no o sera aguello gque esté taxativa o expresamente mencionado
dentro de las prohibiciones o excepelonas de los articulos 15, 20 y/o 21 de |a Decision 486.

De conformidad con lo anterlor, s evidente no selo que en ningun aparte del Articuto 14 se
establece que solamente seran patentables (05 procesos que permitan la obtencidn de productos
tangibles, o que & articulo 30 establezca que si una reivindicacidn de procest no conduce a la
obtencién de una entldad tangible entonces diche process no es claro, si no ademas que dicha
interpretacion ha side realizada de suyo por el sefior Examinador cuande ello no le es permitido v,
mas grave aln, en una direccién completamente opuesta a o que ha sido establecida tanta en |a
doctrina comeg en la jurisprudencla Anding e internacional en relacion con la invencién de
procedirmiento.

Ern este sentide, v con el fin de demostrar el sustento jurisprudencial de los argumentos
anteriormente expuestos, cabe sefialar lo establecido por el Tribunal de Justicia de |la Comunidad
Andina, el cual dentro del procesp 75- IP-2000 manifestd lo siguiente: “Por lo tanto, sise
consideraran invenclones, par ldgica consecuencia, todoe lo demas que no esté taxativamente
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dentro de las prohibiciones contenidas en &l (artlculs & de la Decision 344), cuando la
creacion observe los tres requisitos ya mencionados anteriormenta®?,

En vista de lo anterior, es clare que en ningln aparte de la legislacién Andina se expons
que un proceso g ung serle de etapas que no conduzean a un producte tangible, como es &l caso
del proceso reivindicado dentro de |a presente Invencion, np sea patentable, o que se encuentre
dentro de las materias excluidas de |la patentabilidad. Por el contrario, si dicha procese cumple
con lo requisitos de nowvedad, nivel inventive y aplicacion industrial, debe ser considerado
patentable.

Por otro [ade, tal ¥ como se menciono al principio de este punte, el sefior Examinador ha
citado una sentencia del Tribunal Andino de Justicia {(Proceso 36-1P-98) para sustentar la presente
objecldn, tamando como base un aparte de la misma segun la cual “Una invencidn de
procedimients, en general, s una solucidn consistente en una secuencia de etapas conducentes a
la fabricacién de un producto”,

A este respecto, me permito llamar la atencién del sefior Examinador al heche de que n o
referente a la concepcién de las Invenciones de procedimlents, ¢l citado Tribunal ha realizade con
posterioridad, diversgs pronunciamlentos para este tipo de invenciones, definiéndalas tal y coma
me permito sefialar a continuacién can el fin de resaltar que la invencion, tal como ha side definida
en la presente solicitud, es perfectamente clara, valida v ng puede ser considerada como una
excepcion a la patentabilidad.

En primer lugar, en la Interpretacion Frejudicial dentre del procese No.174-IP-2004 ¢l
Tribunal Anding manifestd, con respecto a la patente de producto ¥ procedimianto, lo siguiente:

"....la patente se concede para una invencion, la cual, a su vez, ha side definida por la
doctrina comeo "2 solucion de un problema Hconico aplicable a fa industria, y que praporciona la
posibifidad de obtener un cierto resultado Gtif” (Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratade de
Derecho Industrlal. Segunda edicion. Bditorial Civitas, 1993, p. €9%). En consecuencia, la
invencldn presupone un problema especifico que s resuglto por 13 técnica.

Adlclanalmente, se tiene gque las invenciones susceptibles de patentamlants, pueden ser de
productos o de procedimientos. La invencldn de productes “comprende todas fas variedades de
entidades estructurales hechas por ef ser humano. ... puede referirse principaimente a cosas,
substanclas y medios de trabajo (en particular aparatos y dispositives)...” (Fernandez-Novoa,
Carigs, L3 modernizacidn def Derecho espafiol de patentes. Editorial Montecorvo 5.A., Madrld, p.
B4). La Invenclén da procedimientos consiste en que "su obfeto verse sobre un modo de
obrar constituido por una serie de aperaciones o actuaclones parg ehtener un resuitado.
'Ez decir, se trala de una sucesidn de operaciones o actuaciones a reafizar con determinadas

* Tribunal de Justicia de la Comunldad Andina, Process FS5-IP-2000, Gaceta Oflcial del Acuerdo de Cartagena,
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materias o gnergias’ (Horacio Rangel Ortiz, Usurpacidn de Patentes, Universidad Panamericana,
México DF, 1994, p4g. 85)" (Metke Méndez, Ricardo. Ob.cit., p. 32},

De acuerdo a lo anterior, podemos ver que a la luz del Tribunal Anding, la invencitn de
pracedimienty tiene comeg fin un modo de obrar para obtener un resultado, el cual puede ser
cualguiera siempre v cuande pueda solucignar un problema técnico existente. Sin embargo, al
revelar una invencldn de pracedimients, como su nombre lo dice, 10 que se busca es proteger el
conjunto de etapas, operaciones o actividades novedosas, que conducen a un resultado dtil, sin
importar que dicho resultado sea algo tangible como un producto o una forma de operar, tal y
coOMmao ya se menciond anterigrmente.

Adicionalmente, en la Interpretacidn Prejudiclal dentro del proceso No, 45-IP-2005, el
Tribunal ha manifestade no sclamente las caracteristicas del alcance de proteccidn cuando se
trata de yna reivindicacién de praducty o de procedimiente, si ng que adicionalmente proporciona
un concepto acerca de |a diferencia existente entre ambaos tipos de reivindicaciones, szfalando lo
siguiente:

"Acimismo |a doctrina ha determinado la existencia de relvindicaciones de producta, cuands
recasn sobre una entidad fisica (products, dispositive, miquina, sustancia, compesiclan) o
relvindicaciones de procedimlento, gue recaen sobre una actividad {procedimlento, método.
utilizacidn). La diferencia esta en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad fisica
conficren una prataccicn ‘absoluta’, as daecir, con eflas se protege ef producto cualguiera que sea
el procedimients de produccién v cualguiera sea su ulifizacidn fueran o no conocidos en ef
momento en gue se soficitd fa patente..” en cambio ...fas refvindicaciones que recaen sobre
una actividad confieren una proteccién ‘refativa’, ivi
reivindicada, pero no los diverses dispositives u objetos utilizados cuando éstos son
ukilizados fueras de la actividad indicada”. ({Salvador, Jovani, Carmen. El &mbitc de
proteccién de ia patente. Editorial Tirant [ Blanch. Valencia, 2002)™ (resaltado fuera de texto}.

De acuerdo a lo anterior, el sefior Examinador podrd apreclar una vez mas gue para el
Tribunal Anding de Justicia es completamente clare que la invencion de procedimiento recae

sabre una actividad, vy no sobre un cuerpe clerta, como an el caso de 1a Invencién de producto,

como erroneamentea se ha afirmado an el Concepto Técnico No. 2028,

Para finallzar nuestra andllsls con base en la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia
gue resulta aplicable al presente caso, me permito dirigir 1a atencion del sefior Examinader a los
zefialamlentos expuestos en la Interpretacidn Prejudicial dentro del procese No. 174-IP-2005,
an [a gue el Tribunal ha manifestado que:

" Tribunal de Justicla de la Cormunidad andina, Procase I74-1p-2004, Gaceta Oficial del Acuarde de Cartagena,
Afig XEIT - Namerg 1202, Lima, 31 de Mayo de 2005, paging 49,56

4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 45-I0-2005, Gaceta Dficial del Acuerdn de Cartagena,
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“En consecuencia, las invenciones susceptibles de patentamiento, pueden ser de productos
‘o procedimientos. La Invencidn de productas “comprende fodas fas varfedades de entidades
estructurates hechas por of ser humano. . puede referirse principalmente a cosas, substancias y
medins de trabajo (en particular aparatos y dispositives)..” {Ferndndez-Novoa, Carlas. La
rmodernizacidn del Derecho espafiol de patentes. Editorial Montecorve 5.A., Madrid, p. 64). La
invencién de procedimientos consiste en que “su obfete verse sobre un modo de obrar
constituide por una serie de operaclones o actuaciones para abtener pn resuftade. 'ts
declr, se trata de una sucesion de operaciones ¢ actuaciones a realizar con determinadas
materias o gnergias’ Horacio Rangel Ortfz, Usurpacidn de Patentes, Universidad Panamericana,
México DF, 1994, pag. 85)” (Metke Méndez, Ricardo. Ob.cit,, p. 32}, Al respecto, el Tribunal ha
dicho: “La invencion puede recaer sobre una enptidad fisica {(producto, dispositivo,
mdquina, sustancia, composicidn) o sobre una actividad (procedimlienta, método,
ubfizaclin) {Procesn 13-TP-2004, publicado en la G. 0. A C. N® 1061 dal 29 de Abril de
2004..)"°.

De conformidad con lo anterior, el sefior Examinador podrd apreciar gue la postura vy
opinidn del Tribunal Andino de lusticia, asi como la interpretacidn que ese mismo Organo ha
proporcicnade con respecto a las invenciones de procedimiento, se ha mantenids constante en los
Gltimos afios, v es clara en sefialar que la invencién de procedimients s& debe entender como
aqualla en la que la invenclén recas sobre wna actividad (procedimiento, método,
utilizacién}, sin importar que el resultado de tal actividad sea o no un producto
tangible, fo importants as que conduzca a fa obtencibn de un resultado,

En conexion con lp anterior, y como un elementa mas que permite demostrar tanto la
validez de los argumentos hasta aqui expuestos, como la errénea Interpretacion realizada acerca
de la naturaleza v objeto de las invencignes de procedimients, resulta necesario sehalar que 1a
postura adoptada por &l Tribunal Andine de Justicla se encuentra en parfecta concordancia con las
ensefianzas que la doctrina ¥ la jurisprudencia & nivel Internacional proporciona sabre éste tama,
hecho que considern importante resaltar con el fin de corroborar gque el enfoque empleado para
abordar el analisis de la presente solicitud no se encuentra correctamente fundamentada, tal

como se sefialard a cantinuacion,

En primer lugar, me permito dirigir la atencidn al Articula 27, parrafo 1, del Acuerdo Sobre
los Aspectas de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con al Comercio (ADPIC) de la
Organizacian Mundial def Comergio, en donde se establece lo que &s conslderado como materia
patantable a la luz del acuerda:

“Articute 27

Materia Patentabie

1. Sin perjuicic de lo dispuesio en los pamrafos 2 y 3, las patentes podran obtenerse por
todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de fa
tecnofogia, siempre que sean nuevas, entrafien una actividad inventiva y sean

* Tribunal de Justicia de la Comunldad Andina, Froceso 1 74-1P-2005, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena,
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susceptiblfes de apiicacidn industrial. 5in peruicio de fo dispuesste en ef parrafo 4 def articuio
a5, en el parrafo 8 def articulo 70 y en ef parrafo 3 del presente articufa, fas patentes 58 podran
obtener y los derechos de patentes se podran gozar sin discrininacidn por ef lugar de fa
invencidn, ef campo de fa tecnofogia, o ef hecho de que los productos sean importados o
producides en ef pais"™ (resaltado fuera de texta).

De confarmidad con lo anterlor, es clare que el Acuerde de los ADPIC tampeoco presenta una
aclaracion o definicion en relacién con el hecho de que el Unico “tipo” de procedimiente que puede
ser conslderads patentable es aguel mediante el cual se obtenga un producte tanalble, 1o cual fue
plenamente acogide par el legislador andino al momento de redactar los términas en 103 cuales se
expone dentre de la Decision 486 |a materia susceptible de patentabllidad.

Ce igual forma, la Qficina Eurapea de Patentes (EPD) ha establecide bajo el numeral 3, del
Capitule III, de la Parte C de sus “Guias para Evarmen en {3 Oficing Europea de Patentes”, en la
versién revisada y aplicable desde el 13 de Diciembre de 2007, lo siguiente en relacién con ias
categorias de los tipos de reivindicaciones que son consideradas patentables:

“Tipos de Reivindicaciin

3.1 Cafegorias

La EPC se refiere & diferentes "“cafegorias™ de reivindicacion (productos, proceso, sparato o
usa)... De hecho, existen Uricamente dos tipos basicos de reivindicacidn, viz, refvindicaciones para
una entidad fsica (producto, aparato) v reivindicaciones pare una actividad (proceso, usao). &
primer tipo badsico de refvindicacién {“reivindicacidn de producte”) incluye wuna sustancla o
compasiciones (e.g. compueste quimico o mezcla de compuestas) asi como tambidn cualgufer
entidad Fisica {e.q. objete, artfcufo, aparato, maguing, o sisterma de co-operacidn de aparato) el
cua! es producido mediante 13 habilidad técnica de una persona. £ segundo tipo bdsico de
refvindicacidn (“refvindicaciones de proceso”™) es aplicable a todos los tipos de actividades en
fas cuales esté Implicado ef uso de algdn producto materfal para efectuar un proceso; Ia
actividad puede ejercerse sobre productos materiales, sobre energia, sobre otros
proceses (como en las procesos de control) o sebre cosas vivientes (ver, sin embargo,
IV, 4.6 ¥ 4.8)" (resaltado fuera de texta).

Nuevamente, el sefior Examinador podrd apreciar que también para la Oficina Eurgpea de
Patentes fas reivindicacionss de procedimiento hacen referencia a una actividad que se pueda
gjercer gobre diferentes materias, inciuse ofros procesos, a una manera de obrar para
obtener un resultado, pere no existen condicionamlentos acerca de que |a patentabilidad de un
proceso esté atada a |a necesidad de obtener un products tangible mediante dicho proceso, come
sorprendentemente ba sido interpretado y expuesto en el Concepto Técnica No. 2028.

* Organizacion Mundial del Comercio; “dnexs 1€ Acverde Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intefectual Refacionades con ef Comercio™, paginas 341, 353, 354, tomado del sitic en  Internet:
hitkn: ffwww o whiorgfspanishidocs sfleqal s/27-trins odf

? Oficina Europea de Patentes; *Guidelines for Examingtion in the Eurcpean PAtent Office™; Part € Guidellines
for Substantive Examinatlon, Chapter 1I[-3, pagina 238, tomade del  sitie en  Internet:
htep: ffdocuments. epar.org/projects/babylonfeponat. nsff0/4C0AAAZ 1 82ESD2F2C1 257 3670056707 L/ $Filefguid
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Ahora bien, con el fin de ilustrar aln mas la universaiidad en la interpretacian de lo que se
debe comprender por una reivindicacion de proceso valida, o mejor adn, de la falta de exigencias
respects a la necesidad de abtener un products tangible para considerar patentable a un procesa,
me permlto dirlglr [a atencidn del sefor Examinador a |a "Directrices Sobre Patentamiento” del
Instituto Nacional de la Propledad Industrial de la Repiblica Argentina, en donde se establece lo

siguiente:

*3. Clases de reivindicaciones

3.1. Categoria de reivindicaciones

3.1.1 Existen "categorias”® de reivindicaciones (proguctos, procesos, aparatos o uso) Para
muchas invenciones, se necesitan reivindicaciones en mas de una categoria para g obtencidn ge
una proteccion completa. De hecho, existen solo dos categorias hdsfcas de refvindicacionss, s

saber:

- reivindicacionsas para una entidad fisica {producte, aparata),
. reivindicaciones para una actividad (procedimiento, uso).

Ef primer bpo bdsico de reivindicacion (reivindicacion de producto), puede inciuir una
sustancia o compasiciones {p. el. compuesfto quimico o una mezcla de compuestos) 3si como
tarmblén cualguier entidad fisica (p. &, objeto, articwls, aparata, magqiina, o sistema que Coopera
con e zparatn) que es producido por la habilidad tdenica def hombre. Efemplos son: “un
mecanisimo de direccidn que incorpora un circuito de reafimentacion autorndtica®; "un vestido

tefide comprendiendo.....”; ‘un insecticida consistiandos de X, Y. 2% o "un sisterma de
COMmUINCacion que compraende una pluralidad de estacionas de transmisidn y recepcion®,

El segundo tipe basico de refvindicacion (reivindicacidn pera actividades) es aplicable a

toda clase de actividades gue implica el uso de algun producteo materfal para efectuar
un proceso; fa actividad puede efercerse sobre productos materiales, sobre energla,

sobre atros procedimientos (comp en los procedimientos de control) o sobre cosas
vivas (ver sinembarga art. 6 y 7 L™,

Finalmente, ¥ con &l fin de corrobarar que la Interpretacién hecha por el sefior Examinador
acerca de las invenclones de procedimients no es correcta ni acorde con las posturas
recomendadas por diferentes entidades a las oficinas de patentes, me permito dirlgle su atencidn
a lo establecide en el Manuzl Andine de Patentes, relevante publicacldn elaborada por la
Secretaria General de la Comunidad Andina, el cual establece en su acdpite “Las relvindicaciones”,
lo siguiente:

“4.4 Categorias de reivindicacliones

4.4,2 Procedimianko

La segunda clase basica de relvindicaclones se aplica 3 tode tipe de actividades gue
supongan fa utilizacion de cualquier producto material para efectuar el procedimientio.

 Instituto Macional de la Propledad Industrlal de |la Repoblica Argentina: “Directrices Sobre Patentamicnio”;
Parte C, Capitulo I11-3, pagina 20, tomada del sltio an Internet:
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Dichas actividades se pueden efercer sobre productos materiales, energia, otros procesos
{por giemplo proceses de controf) o sobre cosas vigentes, cuando fa legisfacion fo perm:'te"‘a
{resaltado fuera de texto).

Ca conformidad con lo anterior, es completamente claro gue al evaluar la patentabilidad de
una invencién de pracedimignta se debe reconocer que este tipe de invenciones se relacionan,
primordialmente, con "la forma de obrar” para obtener un resultado, en donde dicho resultado
no se puede calificar dnicamente coma un products fabricada, dado que las secuencias de etapas
pueden conducit bien sea a objetos materiales, como a resultados ne matenales que lgualments:
constituyen respuestas validas v adecuadas a problemas téchicos que permanecen sin resolver,

Para terminar el anadlisis aqui establecido en relacidn con las reivindlcaclanes de
pracedimienta, me permito dirigir la atencion del sefior Examinador a lo expueste al respecto en
diversas fuentes bibliograficas especializadas en el tema de patentes, con el fin de resaltar que
para la doctring tampocs se hace necesario que un procedimiento debe ¢conducir a la ebtencion
de un producto tanglble para poder ser conslderado patentable, tal como se puede
apreclar a continwacion:

{i) Establecen |os Profesores Roger E. Schechter y John R, Thomas en el Capitulo 2 de su
chra “"Principles of Patent Law” que: "En contraste, las invenciones de proceso
involucran una serle de actos desarrollados con el fin de producir un
resultade dado. Los procesos, los cuales tambign son comdnmente  denominados
*metodos” en el lenguaje de patentes, conciernen compromisas técnicas v de
comportarniento™® {resaltadoe fuera de texto);

(i) Por su parte, la autara Carmen Salvador Jovan establece en su libro “El ambite de
prateccion de la patente” astablece en el capitulo segundo titulade “Estudic de las
Reivindicaciones de la Patente” o siguiente: “Existen dos tipas  fundamentales de
reivindicacionas: las reivindicaciones que recaen sobre una entidad fisica (products,
disposltive, maquina, sustancia, composicion) ¥ _las relvindicaciones que recaen
sobre una actividad (procedimiento, método, utilizacion). _.Por el contrario, las
reivindicaciones gue recaen sobre ung actividad confieren una proteccidn “relatlva”,
ya que protegen la actividad reivindicada, pero ne los diverses dispasitivos u objetos
utilizados cuando é£stos son utilizados fuera de la actividad indicada™?! (resaltado

fuera de texto};

(i) De otro lade, al discutir acerca de patentes de productes y patentes
reprocedimlentos, el tratadista Guillermo Cabanellas de las Cuevas expone en el
Capituto VIII (Tipos de Patentes) de su obra "Derecha de las Patentes de Invencitn”,

Tomo I, que: “Las pa By : ge dirige

¥ Sacretaria ganeral de la Cemunidad Andina. Manual pata el Examen de Sclicitudes de Patente de Inwvenclon en las
Mlclnas de Propledad Industrial de las Paises de la Comunidad Andima. Lima, Perd; 2044, pdglna 37,

* gchechter K., Thamas 1.; "Principles of Palent Law®; Bd. Thomson West; 2a edleién, Estados Unidos de Amérlca; 2004; p.
26.
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agcion_o fungién, El hecho de que para describir esa accién o funcion se
individualicen medios o instrumentos determinados no coloca a la patente fuera del
marce de las patentes de procedimignts, en tanta lo que se reivindique sea la accldn
o funcién, y no la composicion, estructura o construccldn de los medios o

instrumentos empleadas a tal fin...

Er cuanto a los procedimientos, pueden comsistir en una manera de actuar, en &l
emplec de Grganos g instrumentos, o, lo que es mas comun -segiin el citade autor-,

en la aplicacion combinada de maneras de actuar v de érganos o instrumentas.

Chavanne y Burst, definen el producto, siguiende a Poulllet, como un “cuerpo cierte”,
determinade... En materia de procedimientos, mantlanen la identificacion de éstos
con los medlos previstos en la legislacidn francesa derogada, definiéndolos, con
Pouillat, coma “lps agentes, los drganos, posprocedimigntes ¢gue conducen a la
gbtencidon sea de un resultado, sea de un producte®. Consideran que, mientras que el
praducto se caracteriza por su constitugidn fisica, el medio lo hace por su forma, su

aplicacion vy su funcién, r n

revestir yna forma material ¢ i “12 {rezaltadc fuera de taxto);

{iv) Finalmente, el recongcide tratadista Paul Mathélly ha establecids 2n su obra "Le Droit
Europeen des Brevets d'Invention” que: “Se entiende coma procedimiento cualguier
medio el cual, en la aplicacidn que se le da, conduce a la obtencidn de un
resultado o un producte. Los procedimientas cansisten, bien sea en maneras de
operar, o en el emplen de drganos o Instrumentas, o mas frecuentements, en la
puesta en obra combinada de maneras de operar y drganos o
instrumentos*!® {resaltado fuera de texto).

e conformidad con los argumentos anteriormente expuestas, me permito manifestar que
se ha demostrade en forma cantundente que Iz interpretacidn del sefior Examinador, segun la
cual "Por regla general, un procedimiente patentable es aguel qua medlante la aplicacién
de una determinada serie de pasos conduce a LA QBTENCION DE UN OBJIET) TANGIBLE"
carece de tode fundaments técnico v juridico, dado que tal comg se ha sefialado, tanto para
instituciones como 2l Tribunal Andinoe de Justicia, 1a Secretaria Ganeral de la Comunldad Andina,
la Oficina Eurgpea de Patentes, el Instituto Naclonal de la Propiedad Industrial de la Replblica
Argentina, como para reconocidos tratadistas en el ambite de |a Propledad Industrial como los
arriba mencionados, no existe ni en la legislacion vigente, ni en la jurisprudencia aplicable, ni en
la doctrina juridica, algdn sefialamiento gue indlgue que para gue un procedimiento sea
patentable debe conducir a la obtencién de un producto tangible, tods vez que las

12 Cabanellas, G.; "Derecho de las Patentes oe Invencicn”; Tamo 1; Ed. Heliasta; Buenos Aires, Argentina;
2004; pp. B34 v 537,
13 Ma_thélv, F.; “Le Droit Eurppéen des Brevets dilnvention”; Joumal Des Notarles et des Avocats; Paris,
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En forma particular, me permito dirlglr |a atenclén del sefior Examinadar al hecho de que no

es correcto afirmar gue “La presents solicitlid no cumple con este, ya que el métado reclamado se
refiere a procesamiento de sefiales v no a ejecucion {fabricacidn} de shietos”, toda vez que dicha
apreciacion no solo corresponde a una interpretacion erronga de los claros lineamientos expuestos
en loz Articulos 14 y 30 de la Decisidon Andina 486, sino que ademas es contraria al sentir del
mismo  Tribunal Andine, manifestado en las  Interpretaciones Prejudiciales anternormenke
mencionadas, y de |la Secretaria General de |a Comunidad Andina, expueste en el Manual Anding
da Patentes, también citado.

En consecuancia, as clare que el procedimientc que se pretende proteger dentro de la
prasente invencion debe ser considerado materia patentable a la luz de la legislacidn
Andina, por ser una invancion de proceso novedosa, Inventlva e industrialmente aplicable acorde
a lo establecido el articulo 14, asi como tambien es clare gue el hecho de que no conduzca a 12
obtencion de un products tangible ng afecta en nada la claridad del mismg, toda vez gue ha sido
definido en ta ferma clara ¥ concisa axigida por el Articule 30 de fa Decisidn 486 de 2000,

4.  NO ES UNA INVENCION
E! sefior Examinador afirma en su Concepto Técnico lo siguiente:

“La materia prescntada en fa soficitud, no corresponde a un procedimiento qie se
ajuste a fas lineamientos legales vigentes. Como se ve en ia descripcién y en ef pliego
reivindicatorio, la presente solicitud de patente se basa en la aplicacién de un algoritma
Kalman para soluclopar e probfema de rastreo de sefiales electromagnéticas.

Es conacide en el estado del arte que of filira o algorftme de Kalman, es una
herramienta de procesamiento digitai desarrollada para estimar el estado oculto de
sisternas dindmicos lineales. De acyerdo a lo anterior y a fas figuras 3 y 4, ef desarrollo
reclamadeo en la presente solicitud se refiere a una serie de Instrucciones y aplicaciones
de procesamientoe digital, que al ser cargadas (instaladas) en un sisiema de
procesamiento, hacep gue este realice determinada tarea o obtenga determinado
resuftado, gue es precisamenie lo que se entiende por soporte logico, por o cual la
materfa reclamada en al soficitud NO cumple fo dispuesto en ef Art. 15e) de Ia Decision.

De otra parte. la roivindicacién 2 especifica al algoritmo de Kalman por medio de
una ecuaclién de estado y una ecuacidn de medicion, La reivindicacion 3 que el vector de
estado del algoritrmo de Kalman es proporcional a la derivada en el tiempo de la sefial.
Las reivindicaciones 9 y 10 especifican caracteristicas de la ecuacion de estado que define
af algoritmo Kalman. Finalmente Ia reivindicacién 11, muestra como es posibfe maodificar
las ecuaciones del algoritmo de Kaiman para permitir Ia modificacion de la envolvente y

la fase de Ia sefnal,
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Los conceptos anterlores muestran gue |z materia reclamada es puramente
matemdtica, de cardcter abstracto y NO técnico, lo cual hace gue ef filtro de Kalman
utilizado para procesar datos electromagnéticos, no sea una contribucion técnica al
estadp del arte, sino una contribucién meramente abstracta que no puede considerarse
patente de acuerdo a Ias disposiciones del Art. 15a) de la Decisién”.

Eh respuesta a lo anterior, inicialmente me permito hacer notar al sefior Examinador que si
bien el Articulo 15 de la Declsidn 486 de 2000 establece que no deben considerarse como
invenclones los descubrimientos, las teorias cientificas, los métodos matematicos v o programas
de ordenadores o el soporte 15gico, entre otros, en el Manual Andino de Patentes'® se realiza un
andlisis tendiente a permitlr Ia adeclada interpretacion de dicha normatividad. En este sentido, en
¢l Manual Andino de Patentes se establece lo siguiente:

"Wo existe un concepto concreto del significado de invencidn, sino gue por ef contrario estd
definido por fas exclusiones mancionadas en los articulos 15, 20, fos cuafes consideran todo aguelio
que no &5 una invencidn. Sin embarge, por regia general, 1as invenciones tienen un caracter técnico
ya que estdn orlentadas a la solucion de problemas téonicos y no estan asociadas con 2 estética, ia
presentacidn de informacion vy la abstraccidn”.

Especificamente, con respects a las teorias cientificas v los métodos matematicos, 21 Manual
Andino establece que:

"Las teorias cientificas son principios puramente abstractos donde no puede haber uha
corfribucion  Fcnica, Un efernplo de feoriz clentffica puede ser fa teoria fisica de la

sericonductividad la cual no puede ser caracterizada en términos #onicas, razdn por f2 cual no se.

consideran imvenclonas y por fo tanto no pueden ser patentables. Sin embarge, nveves articulos
sermiconductores v &f proceso pars manWaciurarios pueden considararse invenciones v serian
patentables. Asimisma, una fdrmula matemdética para obtener una temperatura por si sofa
no se considera invencldn, sin embargo sI dentro de un preceso para obtener un
producte, dicha formula se utiliza para obtener la temperalira requerida para Hevar a
cabo dicho proceso, esto debe ser considerade como distinto de un método matemdtico”
(resaltada fuera de texto).

¥ 2n cuanto a los programas de ordenadores o el soparte lagico, € Manual Andino de
Patentes establece 1o siguiente:

“Los programaes de ordenadores o of soporte ldaice comeo tal pueden considerarse como {as
instrucciones que nNecesila ung maguing para conseguir un resultado.  No se pueden considerar
invenciones como tales pues no tenen cardeter écnico, fns programas de ordenadores
adquieren ese cardcter técnice séio en ef momento en que hacen parte de un proceso
industrial” (resaltado fuera de texto).

* Secretaria gemeral de la Comunidad Andina. Manual para el Examen de Solicitudes de Patente de

Invencidn en las Oficinas de Propledad Industrial de los Paises de la Cormunidad Andina. Lima, Perl: 2004,
Bidrmimame A o 4™
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De lo anterior resulta completamente clare gue al momento de realizar el estudio de
patentabilidad de una solicitud, es necesario tener en cuenta que las invencicnes que incluyen g s&

encuentran relaclonadas con, por ejemplo, métodos matematicos, teoras cientificas o programas de

computador no pueden ser nbjetadas per se, s5ine que en dicha gﬂuijLie_Eﬂg_ta_bmdﬂsLdﬂhﬂn

;&5 decir, los métodos matematicos, |as

tearlas clentificas ¢ los programas de computader efectivamente EQW

presencia de dichos métodos matematicos, tearias cientificas ¢ programas de computador como uno
de los pasos de un process Industrial patentable, no indica de ninguna manera |a no patentabilidad

de dicho proceso, toda wver que

Eﬂﬂuls_lumuglﬁ_u_mmlana Asi, por elernpm dentre de una Invencion que incluya métodos

matematices, un adecuade estudio de patentabilidad implica analizar el significado dado a ias

férmulas matematicas utilizadas v por Io tanto, los efectos técnicos obtenidos a traves de éstas, y
por tanto na implica dnicamente determinar la presencia o no de firmulas matematicas dentro de la

materia revelada,

Ahora, tal ¥y como se analizg en el numeral 4 del presente memorial, 1a_prasente sollcitud
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Anexo me permite presentar:

(i)

(ii}

(il}

(iv)

(v)

(vl

{wii)

Recibo nimero (8-93,254, expedido por la Superintendencia de Industria y
Comercio, que acredita el pago de las modificaciones menclanadas,

Copia de las paginas 21 a 23 del capltulo reivindicatorio ahora medificado, que
reermplazan a las originalmente presentadas y actualmente estudiadas, en las cuales s2

han realizado las modificaciones anteriormente mencionadas;

Copla informal de las Interpretaciones Perjudicales dentro de los procesas No. 75-IP-
2000, 174-1P-2004, 45-1F-2005 v 174-IP-2005;

Copia informal de la informacion relacionada con el Articulo 27 del Anexo 1C del
Acuerdo sobre los ADPIC, tal como fue tomada del sitio en  Internst

bk £ ww, nish/docs s/legal sf2F-tri f:

Copia informal de la Infarmacidn relacionada con el numeral 3, del Capitulo I de |a
Parte O de |as "Guias para e Examen en |la Oficina Eurcpea de Patentes”, tal como

fue tomada del citio &n Internet
http://documents. epo.org/ projects/babylonfeponet. nsff G 2ESD2F2C1 257
3670055707 14 le/quidelines 2007 complete en.pdf;

Copia Infermal de la informacion relacionada con el numeral 3, del Capitulo III de |a
Farte C de las "Directrices Sobre Patentamiento” del INPI de Argentina, tal como fue
i i Pat>43.pdf;

tomada de| sltio en Internet http:

Copia de |a caratula y la pagina 26 del libro de Schechter R. ¥ Thamas J.; “Principles
of Patent Law™; Ed. Thomson West; 2a edicton, Estados Unidos de América; 2004;

{viii} Copia de la cardtula y las paginas 132 y 134 del libro de Salvadar C., “&f Ambito de

(ix)

{x}

Proteccidn de fa Patenie™; Ed. Tirant lo Blanch; Valencia, Espaiia; 2002;

Copia de la caratula v las paginas 634 y 637 del libro de Cabanellas, G.; "Dereche
g2 fas Patentes de Imvencién™; Tomo I; Ed. Heliasta; Buenos Aires, Argenting;
2004; v

Copia de la caradtula v la pagina 100 del libro de Mathély, P.; "Le Droit Européen des
Bravets o Irvention”; Journal Des Notaries et des Avocats; Paris, Francia; 1978.
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LLOREDA & CIA. 3. A.

0. En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente |a solicitud
a la luz de las argumentaciones presentadas y conceder el privilegio de patente
solicitado,

Sefior Suparintendente,
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REIVINDICACIONES

1. Un métode para mejorar la relacidn sefial a
ruide en un levantamiento electromagnéticeo para minerales
de una formacidén kaje la superficie al rastrear
variaciones de amplitud v cambios de fase de una sefial
electromagnética periddica transwmitida en datos con ruido
detectados con el tiempo por al menos un receptor, dicha
sefial siendo transmitida a una frecuencia conogida, dicho
método comprendiendos los pases de:

(al seleccionar un algoritmo de rastrec para
rastrear una seflal de frecuencia conccida;

{b) dividir el tiempo de deteccidén en intervalos
dentrc de cada une de los cuales se asume gue la sefial
detectada y dicho por lo menos un pardmetro relacionado
no varian;

(c} estimar unos wvalores iniciales para la seiial
detectada y dicho por lo mencs un pardmetro relacionado vy
asignar estos wvalores al primer intervalo de tilempo:

(d] estimar la proyecceidn de la serfial inicial y cada
parametro relaciconado un intervalo hacia delante en el
tiempo;

{e) revisar 1oz estimados iniciales del paso (d4)
usando los datos v el algoritmo de rastreo;

(f} repetir los pasos (d)-(e)] hasta gque todos los
datos sean procesados;

(g} determinar la estructura de resistividad de la
formacidén bajo la superficie a partir de los estimados de
la sefial o dicho por lo mencos un parametro relacionado; y

{h) utilizar la estructura de resgistividad para

exploracidn mineral.
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2. El método de la reivindicacian 1, en el cual &l
algoritmo de rastres es un algoritmo Kalman gque involucra
un wvector de estadoe especificado por una ecuacidn de
egtado ¥y una ecuacidn de medicidn, dicho vector de estado
tenjendo por lo menos log giguientes dos componentes: la
amplitud de la seflal detectada y diche por lo mencs un
parametro relacionadeo seleccicnado.

3. Bl método de la reivindicacidn 2, en el cual el
vector de estade tiene dos componentes y diche por lo
menos un  parimetro relacicnado es proporcional a la
derivada en el tiempc de la aefal {la sefial de
cuadratura) .

4. El métode de la reivindicacién 2, en el cual el
vector de estado tilene cuatro compenentes: la amplitud de
la sefial; la amplitud de la sefial de cuadratura; la tasa
de cambio en el tiempc de la amplitud de la envolvente de
la sefial ¥ la tasa de camblo en el tiempo de la fase
relativa de la geflal, dichos (ltimos dos componentes
siendo usados para rastrear una sefial que experimenta una
atenuacidn sustancial.

5. El método de la reivindicacidn 2, en el cual el
algoritme Kalman egtd adaptadeo para usar datos detectados
postericrmente en el tiempo en el paso de revisién.

6. El método de la reivindicacién 1, gque comprends
adicionalmente un paso de puesta a escala de datoes
iniciales.

7. El métode de la reivindicacidn 1, en el cual la
sefial transmitida es una componente de Fourier de una
sefial de fuente en un levantamiento electromagnético de

una formacidn bajo la superficie.
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8. El método de la reivindicacidén 2, en =1 cual una
linearizacidn de correccidn pequefia es implementada en la
ecuacidn de estado.

9. El método de la reivindicacidn 2, en 1 cual un
estimade de la seflal ¥ su erreor asociado == obtenide para
cada intervalo de tiempo.

10, El método de la reivindicacidn 4, en €l cual el
algoritmo Kalman es modificado para permitir la adicidn
de AA (la tasa de cambio en el tiempo de la amplitud de
la envolvente de la sefial), v v {(la tasa de cambic en el
tiempo de la fase relativa de 1la sefial) al vector da
egtads wusando una  sguposicidén  de  linearizacidn de
correccidn pequefla, dicha suposicidn de linearizacién
comprendiendo: (i) se asume gque la amplitud de la
envolvente de la sefial es multiplicada por (1 + T - AA)
en donde AA es la tasa de cambic en el tiempo de la
amplitud de la envolvente de la sefial v T es el intervalo
de tiempc, y (ii)] se asume que la seflal experimenta un
desplazamiento de fase de T en donde v ez la tasa de
cambio de la fase relativa de la sefial, v se asume gue T

eg =<1,
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del Acuerdo

Lima, 3 de mayo del 2001

deCartagena

SUMARIO

Tribunal de Justicia da la Comunidad Andina

Pang.

Procasa T3-IP-2000.- Interpretaclén Prejudicial de los artloulos 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 y 143 de |a
Decislén 344 de la Comisidn del Acuerdo de Cartagena, salicitada por 1a
Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Admimstrative, Distrita M° 1,
Quilo, Replblica del Ecoador, eh ¢l Expediente Interno 3853-346-97-ED.
Actar; ALAFAR, Patenle: PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCION DE

1.4- DIHIDROPIRIDIMAS .. i s e

PROCESO 75-1P-2000

interpretacion prejudicial de los articulos 1, 2, 3, 4, §, 6, 7 y 143 de la Decision
344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito N° 1, Quito, Republica del
Ecuador, en el Expedients Interno 3853-346-97-ED. Actor: ALAFAR, Patente:
PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCION DE 1.4- DIHIDROPIRIDINAS.

Magistrado Panente: JUAN JOSE CALLE ¥ CALLE

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD AMBOIMA, &n la ciudad de S5an Francisco
de Quito, a los dieciocho dias del mes de aeril
del afic dos mil uno,

VISTOS:

Que la Primera Sala del Tnbunal de lo Conten-
close Administrativo, Distrito de Quits, a través
de su Presigents deoctor Victor Terdn M., en
escrite N* 512-TCA-DQ-18-Al, del 21 de se-
tiembre del ado dos mil, soficita a este Tribunal
la interpretacion de los adicules 1 al 7 de ia
Seccion "De los Requisitos de Patentabilidad®
de la Decisidn 344 de la Comisidn del Acuerdo
de Cartagena y del arthouls 143 ibident.

Cue la solicitud recibida se encuentra ajustads
& lag prescripciones del articuio 61 de su Esia-
tute ¥ que, en consecuencia, ha side admilida a
tramite.

1. ANTECEDENTES
1.1. Partes

La parte demandante es la Asociactan de
Lafraratarios Farmacéuticos ALAFAR, a
través de su Directora Ejecutiva Sra. Juanita
Ramas Mifo y ia parte demandada el Mi-
nistre de Comercio Extericr, Industiializa-
cidn y Pesca, el Procurador General del
Estado, €l Director Macional de Propiedad
Industrial ¥y como tercerista beneficiaric el
Or. Rogua Albuja lzuriela, apoderado de
PFIZER INC.

1.2 Acte administrativo demandado

La inferprelacitn se plantea en razan de
gue la Asociacion de Laboratorios Farma-
céuticos ALAFAR, impugha 1a resolucidn
MW® 0956513, expedida el 7 de agosto de

Paranosotros laPatrlaag América
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1.3

1596, por el Director Naciona! de Propie-
dad Industrial, en la gue dicha autoridacl
administrativa, rechaza la chservacian in-
terpuesta por la actora contra el registro
de la patente solicitada par PFIZER INC.,
y concede |a palente,

Hechos relevanies
a)Los hechos

1. El 13 de octubre de 19394 al Dr. Ro-
que Albuja mandatario de PFIZER
NG, solicika a la Direccidn Macional
de Propiedad Industrial que le con-
cada el tiulo de patente para “un
procedimiento para la produccion de
1.4- DIHIDROPIRIDINAS, 8 que sg
fundamentd en la Disposicidn Tran-
sitaria Primera del Decreto Ejeculive
134-4 (Reglamenlo a la Decisidn N°
3447,

2. Esla saliciiud fue pubhicada an la Ga-
ceta de la Propiedad Industrial, en
noviembre de 1994, :

2. ALAFAR dentro del término legal pre-
senté obsenvaciones en conira dg ia
concesian de la patente. :

4. 5in embargo, la Direccién Macional
de Propiedad Industrial medlantere-
solucldn W 0958513 de ¥ de agosto
de 1996 rechazd las observaciones
y concedid la patente. i

b} Escrito de demanda i
I

La demandante hace varias ohserva-
ciones a la reselucion impugnada y fun-
damenta su pretension en el hecho| de
gug la patente no constilbye Uha nque-
dad, ya que su lécnica se uliliza tante
en el Ecuador coma en el resto ‘del
mundo. i

Alega que la “novedad” nunca se prﬁ)bt’:
con el examen téenlo ya que el perito
no poseia los conocimientos tecnicos
de la materia. |

" !
Sostiene que el Director Nacional dé la
Propiedad Industrial no esludié deteni-
damente ta sallcllud de patents, poss

de hacerle, hubiera llegado & la conclu-
gidn de gue dicha invencién no era
patenlable.

c)] Contastacion de la demanda

El Ministro de Comercio Exterior, In-
duslrializacion y Pesca propong las si-
guienles excepciones:

- Megativa de Ilos fundamentos de la
demanda.

- Legalidad y validez de |a resclucién
impugnada.

El Director Macional de Propisdad In-
dustrial no comparece a8 conteslar k&
tdemanda,

La empresa PFIZER CORPORATHON
a fravés de su mandataric doctor Ro-
gue Albuja izurieta y como tercero in-
teresado contesta también la demanda
y safala:

- Que la actora no liene |a representa-
citn legal de |as companlas mencio-
nadas en la demanda.

- Ausencia de interés legltima para im-
pugnar &l acte administrative mate-
ria de la litis.

- llegitimidad de la pretension de la
actora.

- Carencia de fundamenlss Jde hecho
que sustenten |a demanda.

- Legitimidad y legalidad del aclo ad-
ministrativo impugnado.,

- Niega los fundamenios de derecho
de la demanda y reafirma ¢l derecho
de su mandante a |a concesion de la
patenta,

Con vista de |lo anteriormente expuasts, este
Tribunal,

CONSIDERANDO:
I. COMPETENCIA DEL TRIBUKAL

Este Tribunal &5 competente para interpre-
tar, en via prejudicial, las nofmas que con-
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ferman ¢l ardenamiento juridico del Acuerdo
de Cartagena, siempre que ka solicitud pro-
venga da un Juez Nacional competenle, como
lo es en este caso, |3 jurisdiccién consultante,
canforme lo establecido en el artloula 32 del
Tratade de su Creacidn.

. NORMAS A SER INTERPRETADAS

DECISION 344
DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

“Articulo 1.- Los Paises Miembros otorga-
ran patentes para las invenciones sean de
productos o de procedimientss an todos los
campos de la tecnoltogla, siempre que sean
nuevas, tengan nivel inventiva y ssan sus-
ceplibles de aplicacidn industrial.

“Articulo 2.- Una invencién es nuéva cuan-
do nNo &std comprendida en ¢l ¢stado de |a
técnica.

"El estade de |a técnica comprenderd todo lo
que haya sldo accesible al phblica, por una
descripcion escrita 4 oral, por una utilizagién
o tualquisr otro medio anles de la fecha de
presentacidn de la solicitud de patente o, en
su caso, de la prioridad reconocida.

"S0lo para ef efecto de la determinacian de
ta novedad, lambién s& considerard, dentro
del estado de la técnica, el contenido de una
solicitud de patents en tramite anle 1a oficina
nacional competenls, cuya fecha de presen-
tacion o de prioridad fuese anterior a la fe-
cha de pricridad de la solicitud de patente
que s estuviese examinando, siempre gue
dicha contenide s& publique.

“Articulo 3.- Para efectas de determinar la
palenlabilidad, no se tomard en considera-
cidn |a divulgacidn del contenido de |a paten-
te dentro del afto pracedents a la fecha de la
presentacion de la solicitud en el pais o den-
tro del afio precedents & la fecha de prior-
dad si ésta ha sldo reivindicada, siempre
que tal divulgacion hubigse provenido de:

a) "Bl inventor o su causahaklente;

h}*Una oficina nacienal competente que, en
confravenclon de la narma que rige ia ma-

terta, publique el contenido de 1a solicitud
de patente presentada por el inventor o su
causahabients,

c}"Un tercero que hubiese ablenida ka infor-
macign directa o indireclamente del in-
vantor ¢ su causahabienle;

d) "Un abuso evidente frenle al inventor o su
causahabiente; o,

e} 'Del hecho que el solicitante o su causa.
habiente hubieren exhibido la invencidn
&n exposiciones o ferias reconocidas ofi-
cialmente o, cuando para fines académi-
cos o de investigacion, hukieren necesita-
do hacerka pablica para continuar con s4
desarralle. En este caso, el interesado de-
bera consignar, al mamento de presentar
su solicitud, una declaracion en la cual
sefiale gue la invencion ha sido reaiments
exhibida y presentar el correspondients
cerlificado.

“Articulo 4.- 5S¢ considerard que una inven-
cign tiene nivel inventive, si para una perso-
na del aficio normalmente versada an la ma-
teria técnica correspondiente, esa invencian
no hubiese resultado obvia ni 5& hobigse
dervado de manera evidente del estado de
la téenica,

*Arficule §.- 3¢ cansiderara que una inven-
cidn es ausceptible da apboacidn industrial
cuanda su objete puede ser producido o uti-
lizado a0 cualquier Bpo de industria, enten-
digndose por industria ta referida a cualquier
actividad productiva, incluidos los seryicios,

“Articule 8.- No se considerardn invencio-
nes:

a}'Los descubrimientos, las teorias clentifi-
cas v los metodos matematicos,

b)"'Los gue tengan por objete materias que
ya axisten an la naturaleza o una replica
de las mismas,;

c¢)*Las obras literarias y artlsticas o cual-
fquigr otra creacidn estética, asi como las
obras cientificas,

d) "Los planes, reglas y métodas para el ejer-
cicio de actividades intelectuales, para jue-
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fos 0 para actividades econdmico-camer-
clales, asi como los programas de orde-
nadores o el soparte lagica;

e} Las formas de presentar Informacion; vy,

f) “Los métodos terapéuticss o quirirgicos
para el tratamiento burmnana o animal, asi
coma los métodos de diagndstico,

“Articulo 7.- Mo serdn patentables:

a) "Las invenciones cantrarias al orden pa-
bBlice, a la maral o a las buenas costum-
bres;

b} “Lag invenciones gque sean svidentemen-
le contrarlas a |a salud o ala vida de las
persanas o de los animales; a la preser-
vacién de los vegetales; o, a la preserva-
cidn del medio ambiente;

c) "Las especies y razas animales y procedi-
mientos esencialments bioldgicos para su
chlencicn,

d}‘Las invenciones scbre las materias gue
componen &b cuerpo humano y sobre b3
identidad genética del misme; y,

e} "Las invencionas retativas a productos far-
maceuticos que figuren en la lista de me-
dicamentos esenciales de |a Organizacion
mMundial de la Salud.

-Mo es procedente la interpretacion del arifoulo

143 por tratarse de un compromiso asumido
por los Paises Miembros de la Comunidad An-
dina dirigidos al refarzamlento de la Propiedad
Industrial en la subregidn.

IH. LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

La Seccion | del Capliulo 1 de la Decisidn 344
de Regimen Comun sobre Propiedad Industrial
conltiena las normas basicas referenles al otor-
gamiento de palenles,

Ef articulo 1 de la Decisian 344 sefiala los re-
quisitos esenciales para | olorgamiento de pa-
tentes, ya sea de productos o de procedimien-
tos en el amplio campo de la tecnoiogia, exi-
giendo que tales invenciones sean nuevas, ien-
gan nivel inventivo y sean suscaplibles de apli-

cacion, requisitos pre=critas en la mayarla de
las legislaclones nacionales y undnimements
aceptados por la dactrina y la jurisprudencia
internacionales,

El niclen cantral de este articulo se encuentra
en & concepto dé la novedad que es el factor
esencial para gue pueda ser otorgada una pa-
tenle de invento al que s& atade el Namado
nivel inventivo v la susceplibilidad de su aphca-
cion industrial,

El Tribunal al interpretar el articulo 1% de |a
Decision 244, y refiriendose a sus anteceden-
tes decla en ta sentencia del Proceso 6-1P-84,
lo siguiente:

"Esta quiers decir que con variantes de la
primera Decision (85) a la actualmenle vi-
gente (344), se ha mantenido el requisito de
la novedad, camo factor esencial para ser
otorgada una palente de jnvento, afadién-
dole ademas,; & nivel inventiva y la pasibili-
dad de aplicarlo industriaimente. Tres requi-
sitog de suyo importantes que hacen wabla
la concesldn de la patente ¥y gue suponen
que todo lo qus sea conlraric a gsta norma
comunitaria, NO ES SUSCEFTIBLE de ofor-
gamienta de patente”.

IV. EL ESTADQ DE LA TECNICA

Para delerminar fa novedad el articule 2 de |a
Dectsidn 344 sefiala gue una invencion es nue-
va cuando ella no esta comprendida en & esta-
do de |a tecnica.

Segon este Tribunal:

"E| estado de la técnica comprendera todo lo
que haya slde accesible al piblico, por una
descripcidn escrita u aral, per una wtilizacldn
¢ cualquier otro medio antes de la fecha de
presentacién de la solicitud de patente o, en
s5u caso, de la priondad reconosda.

"S5dlo para el efecta de la determinacion de
la novedad, tamkign s congiderard, dentra
del estado de la técnica, €l contenida de una
solicitud de patente en tramite ante la ofi-
cina nacional competeante, cuya fecha de
presentacién o de priondad fusse anteriar a
la fecha de prioridad de la solicitud de pa-
tente qua se estuviese examinando, siem-
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pre que dicho contenido se pubdique.” (Fro-
ceso 1-1P-86, 5.0, N® 257 de 14 de abril de
1997)

V. NIVEL INVENTIVD

Entre los requisitcs fundamenlales para ta
patentabilidad se exige gque la invencion lenga
nivel inventiva y la narma del arlculo 4 de |z
Decision 344, expresa que para considerar gue
la invengidn tiene tat nivel invanlivo se requiere
gue para una persana del oficio, narmalments
versada en la materla tecnica correspondiente,
Ta invencion no hubiese resuftado obviz m se
hubiese derivado del estado de la técnica.

Ciesde la Decisidn 85 hasta la 344 vigenta para
el momento en gque fue emitida 1a resolucidn
impugnada se ha manianido el requisito dg Ia
novedad come factor esencial para ser otorga-
da una patente, afadiéndole ademas, el nivel
inventive y la- posibilidad de su aplicacian in-
dustrial. Tres requisitos de suma Importangia
que hacen viable la concesidn de la patente y
que suponen gue todo lo qgue sea contrario a
esa ngrma no es susceptinle de dicho olorga-
miento,

£n la sentencia emitida dentro del Proceso 06-
P84, GO, N* 170 de 23 de enero de 1995, ai
Tribunal expresaba gue: “correlstivamente a la
novedad, la Decision 344 habla del *nivel inven-
tive" conocido también como la “altura inventi-
va", Al respecto vale la pena recoger gt criterio
del aiticulo 4 de la misma Decisidnh que dice:
"se considerara gue una invencion liene nivel
inventiva, si para una persona dei oficio nar-
matmente versada en la materia técnica co-
rrespondiente, esa invencién no hubiese resul-
lado obvia ni se hublese derivado de manera
evidente del estado de la técnica®.

VI. LA APLICACION INDUSTRIAL

Ei articulo 5 de la Decision 344 dice can refe-
rencia a Ia “splicacién industriai® que una in-
vencian es susceptible de aplicacion indusirial
cuando su objeto puede ser producido o uliliza-
do en cualguier tipe de industria, entendiéndo-
s& por Industria |a referida 2 cualgquiera activi-
dad producliva, incluidas los servicios.

¥a el Tribunal expresaba en |a citada sentancia
§-1P-84 gue: "Este supone gue &l estableci-

miento de 165 tres requisitas de las que habla sl
artleulo 1° da la Declsion 344 del Acuerdo de
Cartagena tiene el caracter de absolutaments
necesarios e fmprescindibles para el Qtorga-
mignto de patentes, las cuales no podrlan con-
cederse si faltare cualesquiera de ellos, donde
"LA NOWVEDAD" tiene el cardcter predaminan-
te, por qué no decir sine gua non, ya que ia
novedad, =i bien puede ser un conceplo relati-
vo en el tiempe {lo gue hoy no se canoce,
manana s(), s un concepto absoluto en apre-
ciackin (se canace o no 58 conoce} v €l arllcu-
lo 2° de la misma Decisidn deja sin lugar a
dudas cuando establecs: "LIna invencion es nue-
va cuandd no esta comprendida en el estado
de la tecnica".

Por ¢llo &5 gque, “La Patentz es el derecho
temporaria 2 exeluir & otros de utilizar una in-
vencion nuevag y ulil® [(Robert &, Shewlid-Preo-
piedad Intelectual, Desarrollo Econdmica),

VII. LAS EXCLUSIONES COMO INVENCIONES
¥ LA NO PATENTABILIGAD

El Tribunal peticionario solicita también la nter-
pretacion de los artlcuios 6 y 7 de |la Decisidn
344, respecto a la posibilidad de patentar in-
ventos excluidos por da norma comunitaria es-
pecialmente las relativas 3 productos farma-
ceuticos.

Las arlicuins mencionados estan correlaciona-
dos entre sl y con el resto de la Decisién 344,
El primera {art. &) astablece 1o que ng se consi-
derard invenciones, mientras que &l segundo
{art. 7} se refiere a los inventos que no seran
patentables,

El aftlculs 6 considera 2 excepcitn a las re-
glas generales de patentabiligdad indicande un
listado de io que "no se consideran invencio-

nes".

El Tribunal ha dicho en la sentencia B-1P-94
gue: "La iMerpretacion sistematica, funcional v
leleoldgica del articula 6* nos Neve & la clara
concfusion, de que el listady en &f asfabiecida
€5 la que 59 se considera como “invanciones’,
o sed es una norma da calificacidn, por la que
se establece |as excepciones a |3 calidad de
inventos, Por tanto, 51 se considerardn inven-
cignes, por ldgica consecuencia, toda [o demés
que no eské taxativamente dentro de las prohi-
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biciones establecidas en €}, cuanda {a creacidn
observe 105 tres requisitos ya mencionados an-
teriormente. El Invento, no adlo =& limitara a la
novedad, la allura inventiva ¥ la aplicacién in-
dustrial, sine sohre todo al benaflelo colectivo v
el bien comun, que es el espiritu y 1a filosofia
de la propiedad industrial v del Acuerdo Sub-
regicnal.

El articulo 7 alude a otra materia, pues define
gué inventos a pesar de tener |a calidad de

tales "no seran patentables®, aspecto diferente

al anterior gue establecta reglas para caltficar
qué es ko que se consideraba como invenios y
qué &8 1o que no se considera coms kales.

For |as consideraciones expuestas,

EL TRIBUNAL BE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA,

CONCLUYE:

1. Conforme al Ordenamientc Comunitario et
derecho a presentar observaciocnes deriva
para las personas individuales o colectivas
de que su interés legittmo pudiere verse
afectads por la cancesidn dg una patente.

2. La Decisién 344, relativa al Reégimen Co-
mun sobre Propiedad |ndusikial, conlempla
en su Capituilo |, Saceidn 1, "Las Reguisitos
de Palentahbilidad®, sefialandg cleramente
en el artlculo 1 que los Palses Miembros
ctorgaran patentes para invenciones “de
productos ¢ de procedimientos en todos
los campos de la tecnelogla”, siempre que
s2an "nuewas", “tengan nivel inventiva' y
sean "suscaptibles de aplicacian industrial”,
En consecuencia, la falia de cualesquisra
de esos requisilos hace improcedente la
sclicitud de patente y en su caso, nulo el
ptorgamiento de fa misma.

3. La misma Decisitn, en su artleulg 27 asta-
blece que s& cansidera como novedoso un
inventa cuando no estd comprendido en sl
“estada de 1a téonica”, &l cual compranda el
conjunto de conocimientns existentes y de
dominio pdblice que son accesibles par
descripoitn escrita U aral, o por la wiliza-
cidn de cualquier otro medio gue la divul-
gue antes de la fecha de presentacién de 13

solicitud. Los articules 4% y 5° sefialan cla-
ramenle qué se considerara coma "nivel
inventive' y qué se entiende por "suscepti-
bie de aplicacidn industrial".

4. Por imperio del arttoculo 5° de la misma

Pecizitn, no tienen calidad de invenios s
contenidos taxativamente en dicho disposi-
tivo, entendléndoss gue tado 1o no estabde-
cido en el mismo, si puade ser considera-
do invento siemgre gue cumpla can |os re-
guisitos establecidas en ta Decision.

% Cedan al margen de la sbtencidn de dere-
chos de patentes, confarme al articulo 7 de
la Decisitn 344, las invenciones contrarias
al orden pdblico, la moral, las buenas cos-
wmbres, |as especies y razas animalas, las
contrarias a la salud 0 a la vida de las
personas ¥y de |os animales, fa preserva-
cion de los vegetales y la del medio am-
bienle, las especies y razas animales y pro-
cedimientos kioldgicos para su obtencidn,
las invenciones sobre las materias gue com-
ponen et cugrpe humano y sobre la identi-
dad genetica del mismo ¥ las invencianes
relativas a productos farmacéuficos gue fi-
guren en la lista N® 7 de Drogas Esenciales
de la Organlzacion Mundial de la Salud,
aprobada en noviembre de 1991 y vigente
desde 1992,

El Tribunal de 1o Contencioso Administrativo,
Primara Sala, Distrito de Quito, deberd adaptar
la presente interpretacion en la sentencia gque
dicte en & Proceso Inlsrno 3852-346-97-ED,
conforme lo astablecido por el artfeulo 35 del
Tratado de Creacian del Tribunal Comunitario,

En cumplimiendo de lo dispuesto por e articula
64 del Estatuto del Trbunal, notifiguese la pre-
sente interpretacidn al Tribunal de |o Conten-
cioso Administrativa, Distrito 1, Quito, Republi-
ca del Ecuador mediants copia certificada y
sallada,

Remltase iguasimente, copia de esta providen-
cia a la Secrelarfa General de la Comunidad
Andina, para su publicacion en |la Gaceta Cft
elal.

Guillerma Chahin Lizeans
PRESIDENTE
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lLuis Henrigue Farias Mata
MAGISTRADC

Fubén Herdaiza Mera
MAGISTRADOD

Juan José Calle y Calle
MAGISTRADRD

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

TRIBUNAL DE JJSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA - La sentencia que aniecede as fial
copig daf original que repasa an ef expedienie
da asta Secretarfa. CERTIFICO.-

Eduardo Almeida Jaramitio
SECRETARIO
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prendersd el andlisis de todas las exi-
gencias de la Decisién 344, Dichg
examen debe realizarss a0m en ague-
llos casas en gue no havan sido
presentadas observaciones a la soli-
citud de regisiro, ¥ cuyas conclusio-
nes deberan ir sigmpre debidamente
mlivadas,

De conformidad con el artloula 35 del Tratade de
Creacién del Tribunal, el Juez Nacianal Consul-
tante, al emitir &l respectivo fallo, debera adop-
tar |a presante interpretacidn dictada con funda-
merlo &n {as sefaladas normas del ordena-
miento juridico comunitarie. Deberg asl misma,
dar cumplimiento a las preseripciones sonteni-
das en el parrafe tercero del articulo 128 del
vigente Estatuto.

Netifiquese al Consultare medianta copka certi-
ficada vy s8llada de la presente interpretacion, la
que también deberd remitirse a la Secretarfa
General de la Comunidad Andina a efectos de
sU publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena.

Moisés Troconis Yillarreal
FRESIDENTE

Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADC

Ruben Herdalza Mera
MAGISTRADC

Ricardo Vigil Tolede
MAGISTRADD

Olga Inés Navarrete Barrero
MAGISTRADA

Ménica Roseld Medina
SECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia qua antecede es fiel
copia del orginal gue reposa en &f expediento
de esta Jecretaria, CERTIFCO.-

Ménica Rogall
SECRETARIA

PROCESQ 174-1P-2004

Interpretacion prejudicial de oficio de los articulos 1, 2, 4 y 13 literal d) de la
Decisitn 344 de ia Comision del Acuerdo de Cartagena, 48 y Disposicidn
Transitoria Primera de la Dacisidn 486 de la Comisién de la Comunidad Andina,
con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la Republica de
Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccidon Primera. Patenta:
Composicién herbicida y procedimlento de lucha contra insectos. Actor; RHONE
POULENC AGROCHIMIE. Proceso Intarno N° 2002-00145 {7921),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMURNI-
DAD AMDINA, en San Francisco de Quito, a los
veinlivehd dlas del mes de abril d&l afo dos mil
cinco.

VISTOS

La salicitud de interpretacion prejudiciaf y sus
anexos, remitida por e! Consejo de Estado de la
Republica de Colombia, Sala de lo Contencitso
Adminizstralivo, Seccion Primera, a través de su
Censajgra Ponente Doctor Camilo Arciniegas

Andrade, recibida en este Tribunal en fecha 17
de diciembre de 2004, relativa al articula 158 de
la Decision 488 da la Comisién de la Somunidad
Andina, con motive del preceso interne N° 2002-
00t45 (79213,

El auto de 18 de marzo de 2005, mediante el
cual este Tribunal decidid admitir & trédmite la
referida solicitud de interpratacian prejudicial por
cumplir con los requisites contenidas en los
articulos 32 v 33 dal Tratado de Creacidn del
Tribunal y 125 del Estatuto; v,

| 96



GACETA OFICIAL

02005 4558

Los hechos relevantes sefalados por el consul-
tante en la solicitud que 38 acompafha al oficio
N* 1410 d2 10 de sepliembre de 2004, complemen.-
tadnos oon Wos documsntes incluidos en anexos.

1. Partes &n ol proceso interno

Dernandante: Sociedad RHONE POULENC AGRO-
CHIMIE. Cemandada: Superintendencia de In-
dustria y Comarcio de la Replblica de Colombia.

2. Hechosa

En fecha 2 de |ulla de 1998, la Sociedad RHONE
POULENC AGROCHIMIE, presantd solicitud de
palente, cuys Capitulo Reivindicatorio reclama,
madiante 13 reivindicaciones, composiciones In-
secticidas que comprenden enire 0.001 y 5% da
un compuesto de férmula |, entre .05 y 109 de
un agente espesante, y entre 5 y 50% de propilen
—glicol, estando el compueaste de farmula | en el
estada disuelte en dicha composicidon. Adicio-
nalmente se reclama un procedimients de luchs
contra insectos caracterizado por la aplicacian
de una cantidad eficaz de |a compazicion racla-
mada.

El Supsrintendante de Industria ¥y Comergio,
mediante |3 Resolucién N® 17882, de 25 de ma-
yo de 2007, argumenta que la solicitud no cum-
ple con el regquisita de nivel inventive y niega el
privilegio de patents de invencidn a la creacion
denominada "COMPOSICION HEREIZIDA Y
PROCEDIMIENTO DE LUCHA CONTRA INSEC-
TOS" citando come anterioridades que afeclan
el cumplimiento de tal requisito os decumeantos
EF 0500208, EP 0285117 y US 5320728,

La Administracién alega que Iz anterioridad EP
0500208 divulga una compesicitn pesticida que
conliene sompuestas de formula [ an proporcién
de 0,05 y 95% por peso y en el casn de las cam-
posiciones para aplicar al control de pestes ar-
tropodos, namétodos, hetmintos ¥ prolozoos
usualmante contiena desde 0.00001 hasta 95%
de uno o mas compuestos de formula | y UNG
mas portadores de sdhidos o liquidos y opcicnal-
menle de 0,1 a 50% de uno o mas componentes
compatibles. La anterioridad EF 0295117 esta-
blece un métods da cantrol de antrdpodos, nema-
todos, helmintos o protozoocs que se caracteri-
7a por s aplicacién al sitio infectado en una
canfidad efactiva de un compuesto de la Formu-
la | junto con un cebo liguido o sélide y wvehicu-
los portadores adecuadas para su formacidn, La

tercera anterioridad US 5,329,726 divulga un
sislerna para el control de termitas que consiste
£huna ¢aja ¥ un cartuchos ambos con aberturas
alineadas de tal forma que coincidan |as de la
cals can lag del cartucho, el cartucho contiene
un matgrial de cebo junto con un pesticida para
exterminar termitas que & coloca dentrd de [a
caja,

For Resolucion N® 33362 de 16 da octubre de
2001, la Superintendencia de Industria y Comer-
cio, al resolver ¢l recurso de reposicidn conflrmd
la decisitin contenida en la Resolucidn N® 17892,

3. Fundamento Juridico de la demanda

Coma fundarmento de derecho manifiesta |a actora
que ge viold el artlculo 18 de la Decision 486,
afirmando, sobre [as reivindicaciones 1 2 8, que
el nivel inventivo de la solicitud ... debs svaluar
30 ... a parlir de su objeto, of cusl a5 una compao-
sicidn insacticida que comprende tres (3) compo-
nentes, mis espaciicaments, a) un compuasta
girazol eome fo define la formuia (1), B un agen-
te aspesants. vy o} propelingficol. La composi-
aftn de fa presente solicifud no sofo reqguiars e
dichos fres ComPponsmies, perg cada compo-
nenta debe astar presente an un rango de con-
centracidn aspecifico y of compuesto pirazol de
fa formmuta () debe estar on el estado disuefio ...
A as una camposteidn fuids, s$ino més bian
ifeng caracteristicas de g&f con una viscosidad
te enfre 30 vy 10000 centipoise ... pretende
rasalvar gl probfema asoclada con fa parsisten-
cia en ef Hempo de fa accion del insecticida”,

Indica que “... tha persona medianamente ver
sada en &f arte, frente af problema de falta de
porsistencia de fa accion inseclicida an of em-
po, no fiabrfa podido dervar de manera evidents
de fos documentos cifados por la 515 la combi-
nacfon de fog fres Componenias Necesarnos, en
las proporciornes y eslades guimicos especifi-
camenfte establecidas pars incrementar 1a vis-
cosidad de las formulaciones reclamadas de
manard gue se obtuvieran golas de compost
cién esltables v durables en of Hampa "

Establecido al okjeto de la solicitud, “.. las for
mufaciones da Hpo gol, caractenzadas por oom-
prender un compueasto pirazol de farmula {1}
antre, .05 y 10% de un agenta aspesants, ¥
gntre 5 y 0% de propefinglicol, esfanda & comi-
puesto de formula (i) en estado disuelic en di-
cha formufacian, clarsmenls comprends un saf-
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o en la regla donica, puesio que proporcionan
ventajas noforias sobre lag composiciones fi-
guidas o sdiidas entradas an ef arfe..."

La actora sostiene . __ gua af Examinador de Pa-
fanifes an s5U andlisis de 13 presenta invencion
ha caldo en esle error...” al esfablecer “... qua
gna persona normaltmente versada en fa maferia
puede devvarde manera obwia una formslacion
como e reivindicada cuando esia reclama pre-
cisameante una formulacion de pirazoles con
ung sal de poliacrilato o de amonio o un hetara-
polisacéride con un afcahol como 8l propilengli;
sabiendo, que se deben uiifizar compusstos o
agantes espesantes dea tal maneara gue 36 ob-
tenga fa viscosidad adacuads™ Continda dicien-
do la demandants que “... &/ Examinador de Pa-
tantes propone qus &ra obvio Magar a una formu-
laecién con las ingredientas aspecificamente re-
clamados por fa presets invencldn y an sus
proporciones descrias de manera que 58 obiu-
VIRFE LI COIMPOSicion con una viscosidad entre
30 ¥ 10.000 cF, puasto gue es conocido que Ia
viscosidad, sfendo infiergnte a la composicidn,
se puede modificar con agenles fales como
aspesantas . & resultado dg modiffcar fa visco-
sidad de una compaosicion an refacién con la
safucion de wn problema l6chico claramanie no
58 sabe a prian, ¥ por tanfo mal piede caracle-
rizarse come ebwvio .. El hecho gue una hemra-
rmignla conocida e af astado de la féonica sea
utfizada como macanismo generaf para legar &
un resuffado, no hecesadameanie convierte su
ufitizacidn y fos resulfados obtenidos para ca-
303 especfficos en evidenies para una persona
versada en la tdcnica”

Finalmenie, sobre el procedimisnto de las rai-
vindicaciones 10 a 13 de |a invencidgn, argumen-
ta que "... se caractarza por la aplicacion en fa
farma en gua alff se dascribe da la composician
novedasa e Inventiva, comprende un progedi-
miento con claro nived itventivo gue no & darfva
avidentameants del estado de fa Menica en ra-
zan de fos resuffados de mayor persistencia de
fa acfividad inseclicida, gue se traducen en una
mayor afacfividad del procedimiento reivindica-
ado. Dicho procadimfanto &3 novedoso en cuanto
a que no exisifa con arfarioridad de la manera
sspecificada por la prasenta imvencion v, siando
caracterizado por la aplicacidn de fa composi-
SIS gue cumple con vivel imeantivo, inferente-
merfe el procedimiamo tamblen goza de mivel
invariive, E% docir, en razon de la diferancia de
materal utilizado por ef procedimiento de la

prasanie sohicliud ... v an vifud del resulfado
inesperado proporcionado por diche procedimens-
to ... 83 claro Que NOS encanframos arnte un oro-
cedimianto movedass & inventivo”

4. Fundamentos Juridicos de ia Centesta-
ciGn a la demanda:

La Supsarintendancia de Industria y Gomer-
cio al contestar |a demanda dice:

Clug ... def examen de fondo .. permitit de-
muostrar que 8f objelo de fa misma no redne los
requisitos lagales previos establecidos para con-
cadar una patente de invencidn ... Como conge-
cuencia de lo anferior, existia un ofaro a inequf-
voro impodimento legs! para que s offeina na-
cional compatenie procediera 2l oforgamisnto
de la pafente de invencidn solicitada por fa
saciadad Rhone Polanc (sic] Agrochimig, &f 1o
reunirse af raquisito de alfura inventiva ...

Que ... lag anteriovidades: EP 0500200 EP
Q285117 v LIS 5329726 gque afectan fa novedad
¥ af mivel inventive de fa solicitud de patente en
dabate y fal comoe consta en of concepta tocni-
oo corraspondients son prusba suftcrente dasda
Ggire la solfcifud de pafente que nos osupa, 5@
deriva da manera avidenis de lo conocido en la
fecha de prosemfacidn de fa solicitud, habida
cuenta gue parfende def conocimienta general
del astado da fa tecnica seguido de fa compara-
cldn de las anferondadas en mencidn con fa
soficitud de pafente de invancidn an controver-
5ia 3e infiare que fas composiciones de la solici-
iud carecen de novedad y nivel itventive". Toda
yez que, “La antarforidad EP 500209 ... diviiga
un métedo para el confral de pesfes ... e un
sitio ... donde las pestes residen se afimentarn,
coh Una canfidad efectiva de un compuesto de
fermuta Ty mas preferblementa de formefa i .
fa amterordad EP 0285117 ... diviigs un mélo-
to para af control de arirdpodos, nematodos,
felmintos o protozoos que se caraclerza por-
qua s aplica al sitio infesfado una cantidad
efeciiva de un compuesto de formula I, junfo
con un cebo Hquido o sdélido adecuada.. . fa an-
ferdordad U8 5.328.726 ... divwiga un sistema
para ef confrof de tarmifas que consiste gn una
cefz y un cartvcho, ambog con abertiras afi-
neadas de faf forma que coincidan las de la caja
con fas def carfucho, ef carfucha cantiene un
materal de ceba junio con un pasticida para el
ooniral de termifas y $6 colocs danfro de una
¢aja ... Todo lo anteriar, permite concfuir gue la



GACETA OFICIAL

310572005 47.56

solicitud de patemte de invencidn en debate no
cumple con los requisiios agfablecidos en fos
artfcufos 74,16 v 18 de fa Decision $86 ,,."

Que °... af procedimienta de fucha contra fos
insectos raclamados en las refvindicacionas 10
a 15 no dafine en reafidad ningdn procadimfenis
emtendido coma al conjunto de efapas v condi-
cfonas difarantes a la forme comanmente il
Zada parg apicar und composicion inssciicids,
consistente en poner an confacto dsfa con af
fugar o zona a profeger del aiague de oz insec-
{0z, por tanto el abjeto contenido an dichas
reivindicacianes carece de nival inveniivo”

Despluigs de rafarirse a las conclusiones de la
Chwvision de Nuevas Creaciones dine que: “... en
af pregente casd, segun fos razonamisnios ex-
puestos en of examen de fondo a padir ge fas
anterforidades enconfradas un Wenico madio
habria podido legar 8 {a invencion propuesta en
fa soficfiud en cuestidn, Por fo demdas ... as
clarg gue en ol presemie caso, of procedimianto
ofjele de la invencion no constituys 'un safta
cualitative en fa eleboracidon de la regla técnica’,
achividad intelactual minima que parmitila que
4 fnvencide en estudio no se darve de manara
evidente dal arte anferipr, coma lo evidencian
fas ameriondadeas encontradas por ol examina-
dor tecnico™,

Finalmanta dice que *... fas resclucionsas acusa-
das ... 70 SOR nuias, se diustan a plenc darecho
¥ no viclentan normas lagales ni de cardcter su-
pestar como fo aduce la parte demandanta _.."

CCNSIDERANDO:

Que la norma contenida an ol articule 15 de la
Dregisitn 458 ¢ la Comisidn de la Comunidad
Anding, cUya intéerpretacion ha sido soficilada,
forma parte del ordenamiento jurldico de la Co-
munidad Anding, conforme 1o dispone 21 literal
¢r del artleulo 1 del Tratadeo de Creacion de! Tri-
biunal;

Cug aslg Tribunal es competente para interpre-
tar por via prejudicial las normas que conforman
gl erdenamiants jurldico comunitario, con &l fin
de asegurar su aplicacion uniforme en el territo-
rio de oz Paises Miembros, siempre que la
sulicitud provenga de un Juez Naclonal también
con competencia para acluar comeo Juez Comu-
hitario, camo lo 85, en este case, el Tribunal
Consultante, en tanto resullen partinentes para

la reselucion del proceso, conforme a lo esta-
blecido par &l artlcula 32 del Tratado de Crea-
gion del Tribunal de Justicia d& la Comunidad
Andina {codificade mediante la Decisidn 472),
en concerdancia can o previsto en |os articulos
2. 4 y 121 del Estatuto (codificadn mediante la
Declaidn 500);

QGue, teniendo an cuenla que la solicitud de pa-
tente tuvo lugar el 2 de julic de 1958, fecha en la
gue se encontraba vigente la Decision 344 da la
Comlsldn del Acuerdo de Cartagena, [os hechos
controvertidos v las normas aplicablas al caso
concrelo estan bajo la narmativa de la indicada
Decision 344, por o que ne correspande inter-
pretar el artlculo 18 de [z Decision 488 de |a
Caomlzsidn de la Comunidad Andina, solicitado;
en consecusncia, an virud de lo dispuesto por
el articylo 34 del Tratado de Creacian del Tribu-
nal y 126 dei Estalulo, se debe interpretar de
oficic los articulos 1, 2, 4 y 13 diteral d) de la De-
cisitn 344 de fa Comision del Acuerda de Car-
tagena y 48 y Disposicion Transltaria Primera
de la Decisidn 436 de la Comisidn de [a Comuni-
dad Andina.

DacisiGn 344

“Articulo 1.- Los Pafses Miembros oforgaran
paterdes para las invenciones sean de pro-
ductos o de procedirmisriios en iodos los cam-
pos de fa tecriologla, sSiempre que Saar nug-
vasg, fengarn nivel inventiva y sean suscepli-
Bles de aplicacion industrial”.

“Articulo 2,- Uns invenecidn es nueva cuanda
aG eska comprandids en el estado de fa téoni-
ca. Ef estado de fa éoniga comprenderd fodo
fo gure haya sido accesible al poblico, par una
descripefdn eacrita u oral, por una utifzacion
o cualguiar otro medic antes de fa fecha de
prosenfacion de la soficifud de patente o, an
su caso, de fa prondad reconocida. Sélo pa-
ra el efecto de fa determinacién de fa nove-
dad, tambign se considarard, deniro del esta-
dir de fa tdonica, of confanido de una solicifud
e patente en framite ante fa oficina nacional
compafants, cliya fecha de presentacion o dé
prioridad fuese anferior a fa fecha de prion-
tad de la solicitud de pafante gue 5e estuvie-
58 examinande, sipmpre que dicho contenido
& pubiigue”,

“Articulo 4.- Se considerard qua una inven-
cidn tigne nivel INventivo, s para una parscna
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def oficio normalmernte versada on la matera
fdervica correspondiante, esa invencidn no
huhigse resulfado obuia ni 58 hubiese deri-
vado da menera avidends dal azlado de la
féenica

“‘Articiio 13.- Las solicitudes para oltenar
patentas de fnvencion deherdn presantarse
ante fa oficing nacional compatents ¥ debe-
Fén COmtensr:

(.}

d) Una o mAs refvindicaciones gus precisen
la materia para la cual 38 salicita fa protec-
cidn mediante fa pafente;

)

La ausaencia de afguno de los requisiios enu-
marados en of presente arficlo, ocasionard
gue fa soficilud sea considerada por fa ofict-
na necional camo no admilida a trdmite v o
se lg asignard facha de presentacion”.

Decision 486
Disposicidn Transitora

“Articulo 48.- Si af examen definitive fusre
favorable, se oforgara of Hitulo de la pafente.
Si fuere parclalmente favorable, se olorgard
el ftule solamenfe para fas reivindicaciongs
acepfadas. Si fuera desfavorable se denega-
ré®

“Primera.- Todo derscho ds propiedad indus-
triaf validamente concedide de conformidad
con fa legislacidn comunitaria anfercr a 13
prasante Deoision, se regird por las disposi-
clones aplicables an fa fecha de su alonga-
miemo safvo en 1o gua se refiere a log plazos
de vigensia, en cuyvo caso los derechos de
propiedad fndustial preaxisfantes se adecus-
ran a lo previsio en asta Decision.

En io relfafive af usp, goce, oblinaciones,
llocancias, ranovaciones p prarrogas sa apll-
caran las normas comnfenidas an esta Deci-
Far,

Para el pagsa de procedimisnios en iramits, Ia
prasente Decision reglvd &n fas slapas gus
aun no ss hubiessn cumplido a fa fecha de
U enlrada en vigengia™

I. Apllcacién del ordenamiente comunita-
rio en =l tiempa

Con el fin de garantizar la seguridad juridica v la
confianza legitima, la norma comunitaria sustan-
tiva no surte efectos retroactivos. En consecuen-
¢ig, las situaciones juridicas concretas normadas
&n el ardenamiento juridico andino se encuen-
tran sometidas a |a norma vigente en al tigmpo
de su constitucién, ¥ si bien la norma comunita-
fig nueva no es aplicable a las situaciones juridi-
cas originadas con anterioridad a su entrada en
vlgencia, pracede su aplicacién inmediata tanto
en algunos de los efectos futuros de 4 situacidn
juridica nacida bajo &l imperio de |2 norma ante-
rior, COmo &n materia procedimental,

Por lo que, la norma sustancial que se encontrara
vigente al moménto de presentarse la solicitud
de patents de invencidn, sera la aplicable para
resolver sobre los requisitos exigidos para efec-
tos de la concesidn o denegatoria de [a misma;
¥, & caso de impugnacidn —tanto en sede ad-
ministrativa como judicial— respecta de |a reso-
lugidn interna que exprese |a determinacidn de
la Oficina Macignal Competente sobre la conge-
sion o no de la patenle, serd aplicable para juz-
gar sobre su legalidad, [a misma norma sustan-
gial del ordenamiento comunitario gue & én-
cantraba vigente al momento dé haber sido so-
licitada la patente salvo las etapas pracedimen-
tales aun no cumphdas en las que se aplicard 18
NuUBwa norma.

Al respecto el Tribunal ha sefialado que: “si fa
narma sustancial, wigente para la fecha de fa
aolicifud de registra ... ha sido derogada y reem-
plazads porotra en af curso def procedimiarnto
correspondianie a tal soffcitud, aguella norma
serd fa aplicable para detarminar 5i 5& encueai-
fran cumplidos ¢ no los requisitos gue 56 exigen
para el slorgariento del derecho, mientras gue
fa narma procesal posterior serd fa aplicable af
procadimiento an curse”. (Froceso 38-1P-2002,
publicada &h la G.OAC. N° 845 de 1 de attu-
bre de 2002, marca: PREPAC CIL, SISTEMA
FPREFAC ¥ PEFAC).

La normativa de caracter procesal se aplicara a
parlir de su entrada en vigencia, tanto a los
procedimientos por iniciarse como a los que
eslan en curso, En ésta dltimo caso, la nueva
horma se aplicard inmediatamenles a la actividad
procesal pendients, y no, salvo prevision expre-
sa, a la ya cumplida.
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Apoyandose enla dectrina, el Tribunal ha mani-
festado que "La prohibicidn de retroachvidad de
fas leyes rapresenta una manifastacion hédsica
v aspeciiice 0e la seguridad jurfdica {Parez Luflo,
Artorfo-Enrigue. *Seguridad Jurfdica™ En “El
deracho y 1a justicia”. Editortal Trotta 8.A, Ma-
drid. 2000. pp. 204 v 206)". Por ello, “En gencral
¥ siampra que no operert alros principios espa-
ciales refativos & la aplficacion de las normas
Juridicas, of efecto que produce un aclo deroga-
foria &5 que la norma derogada deberd sar aphi-
cada an aquellos casas adn no resueflos que
surgieron con anterforidad & la derogacion, pero
na & fa resolucion da nuevos casos ... of efecto
nmormal da la derogacitn congizte en la fimila-
cidn temporal de ta aplicabilidad de las normas
Juridicas, de forma que las normas derogadas
seguirdn siendo splicabies a las relaciones jurf-
dicas Que surgieron cuando fa norrma estaba en
vigor. (Aquild Reold, Josep: “Derogacidn, ob,
¢lt., p. 48607, (Proceso 74-1P-2003, publicado en
la G.O.A.C, N® 9595 del 9 de octubre de 2003,
marca; A+GRAFICAY,

En el caso de autes, se debard tomar en cuenta
que |a solicitud da patente fue presentada el 2
de julic de 1986, en vigencia de |2 Degigidn 344,
par [ que &l jusz consullante deberd determinar
gue norma comunitaria es aplicable al caso
cencreto.

Il.La patente da invencidn de producto y de
procedimlenta

i bien el leglslador anding no ha dado una defi-
nigidn de patente, sin embargo, con apoyo &n cri-
terios doctrinales en la materia s puede afirmar
que "La pafente as la concesion que atorga el
Estado a un inventor o & su causafiabiente para
axplotar exclusivamenta una invencidn (ndus-
triaf duramie un plaza detarminade, af cabo del
cual pasa a ser de dominie pablice”, (Metke
Meéndez, Ricardo. Leccionas de Propiedad Indus-
trial {II}. Editor Raisbeck, Lara, Hodriguez & Rue-
da {Baker & McKenzie). Bagota, 2002, p. 22),

Del indicado concepto, asl como del art/cula 1
de la Decision 344, se destaca que la patente
se concede para uha invencidn, la cual, 8 su
vaz, ha sido definida por la doctrina come e 20-
lucidn de un praplema {domico aplicahle a fa in-
dustia, ¥ que proporciona fa posibifidad de ob-
fener un cferto resultada & {Baylos Corroza,
Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial.
Segunda edicién. Editorial Clvitas, 1983, p, §95).

En consecuencia, la invencidn presupone un pro-
blema especifico que 2g rasuallo por fa téenica.

Adicionalmente, sa tiene que las invencionss
susceplibles de patentamiento, pugden sar de
praductos o de procedimientos. La invencian de
produclos “comprends lodas las variedades da
antidades esiructuraleas Mechas por ef ser Hu-
mana. ... pusde reforrse principaiments & o-
s5as, substancias y modios de frabaio (en part-
cular aparalos v disposifives)...” (Fernandez-
Mowvea, Carlos. La modermizacidn del Derecha
espafifof da patentss. Editarial Mantecorva 5.4,
Madrid, p. 84). La invencion de procedimientos
congiste an que “su obfefe verse sobre Ut Modo
de abrar consfituide por Una serfe de operacio-
nes ¢ aglvaciones para obfener un resultado.
‘Es decir, se frata de Una sucesion de operacia-
fes o acfuaciones a realizar con delerminadas
matarias o erarglas’ (Horaciy Range! Oz, Usur-
pacion de Patenfes, Unfvarsidad Panamerica-
fa, México OF, 1894, pdg. 85" (Metke Méendez,
Ricardg. Ob.ait., p. 32). Al raspecte, el Tribunal
ha dicha: “La invencidn puede racaer sobre una
entidad flsica {(producte, dispositive, maqQuina,
sustancia, composicion] o sabre una activiad
fprocedimianio, método, ufiizacion) (Proceso
13-|P-2004, publicado an la G.C3LAC. N® 1061
del 29 de abril de 2004, patente: TRIRIDRATO
DE (2R .358)-3-TERT- BUTOXICARBOMNILAMING-
2-HIDRO%)-3-FENILFROPIONATS DE 4-ACE-
TOX|-2-BEZOILOX|-SB, 20-EFQXI-1, 78, 10B-
TRIHIDROXI-0-0XO-TAX-11-EMN-13-IL0C).

Ill. Requisitos de patantahilidad: novedad,
nivel inventivo v susceptibilidad da apll-
caclin Industrial

El articulo 1 de la Dacisidn 344 eslablece Ios re-
guisitos que debe cumplir toda invencién, sea
da producto o de procedimiento, para que pueda
sar objeto de patente, que son: novedad, nivel
inventivo y suseceptibilidad de aplicacian indus-
trial. Dichos requisitos permiten determinar las
condiciones esenciales que debe reunir toda
Invenclén para que sea patentada, siempra que
ademds no $e encuentre impedida por oiras
disposiciones de la norma somunitaria en men-
cidn,

La novadad y el estado de la técnica
Entre los requisitos indispensables para qua

una invencidn pugda ser considerada como ob-
jeto de proteccidn par medio de patente, en pri-
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mear |lugar, esta su novedad, gue significa, con-
forme al artlculo 2 de la Decigidn 344, que “una
invencion ea nueva cuando no estd comprandi-
da en &) estade de la tdomica”, es decir como
sostiens el tratadista José Manuel Otero Lastres,
‘.. o astar contenida, no estar inclwida, o mo
formar parte del estado de la féonica”, {Olero
Lastres, José Manuel. Los Requisitos de Paten-
labilidad en |la Decislén 456, Revista Juridica
del Perd N® 31, febrero 2002).

El Tribunal, par su parte, ha manifestado que "af
goncapte de invencion’ & efectos da sar objeio
o6 ung concesion de patenfes, comprenda to-
das aguellos nuevos productos ¢ procedimian-
f0s que, COMO Consecuencid de fa actividad
creativa delf hombre, impliquen un avance tes-
noldgics —y por famlo ne 56 dendven de manera
evidente del ‘estada de la técrfea™, y ademas
sean susceptibles de ser producidos o wiifiza-
dos an cualguier #po de industria® (Proceso 21-
IP-2000, publicads &n ks G.O.AC, N 831 de 10
de enerc de 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS
HUMAMAT),

El concepto de novedad se lo formula desde el
punto de vista negativa en relacién al “estado de
la tecnica”; al respecto, cabe indicar gque este
ditime concepto comprende el conjunto de co-
hacimientos tecnoldgicos que hayan sido acce-
sibles al plbiico antes de la fecha de presenta-
cign de la solicitud de patente 0, en su caso, de
la pricridad reconacida. Por [0 qUe s& considers
que toda invencitn deja de $er nuéva si ha side
accesible al piblles por cualguier medio, sin
que tenga relevancia el lugar en &l que se ha
praoducido, ni el ndmero de personas a las que
ha aleanzado dicha accesibilidad.

Al comprender generalmente toda Invencidn va-
rias compangntas, 1a novedad en cada uno de
ellos ne es un requisito indispensable ya que
puadean ser condcidos individualmente en el es-
tado de la tédenica, por lo que se exige que sea
su combinacion la gue dé lugar 3 gue un produc-
to ¢ un procedimients sea considerado desoo-
nocide antericrmente. Al respecto el Tribunal
dice, "La novedad no as un reguisito que deban
cumplir fodos y cada ung de los componentes
gue conforman le invencidn, pudiendo incfuso
ser gonocidas individualmente la tofalidad de
lales efementos, s combinados entre elfos dan
fgar a un objelo 0 a un procedimisgnio descono-
cido amferiormente. En sfsclo ninguna fnven-
cidn aparece de fa nada; por af conirario, toda

innovacion reguiens aplicar conocimientos y ob-
fefos previgmente creados O desculieros poria
humamidad, los cuales canstituirdn la ‘matena
piirna’ para desarroliar un puevo producta o pro-
codimiarnio” (Pracess 21-1P-2000, ya cilada),

Asl misme, &l Tribunal ha sefialado que la nove-
dad de una invancian “es o gue no asfd eom-
prendida en ol estado de fo feonics {divulgscion
cualificada) o fo que no haya sido divilgads o
hecho accesible al publico en cualguier fugar
fdivulgacidn simple v novadad absoluta). La di-
vilgacidn puede seroral o escrita, puede resul-
lardel uso o axplofacidn, o producirse por oual-
gufer olro medio. Esla divulgacidn debe ser de-
tallada y, an todo caso, suficiente para que una
parsona def oficio pueda wiilizar esa informa-
citn para gjecutar O explatar fa invencidn. For
ofra parte, cuando U invardo asta gn uso o x-
plotacidn ex porgue va fue patantade o porgus
a5 dal dominio publico. En estos casos el fn-
venlo obfetivamente perdid su novedad”. {Pro-
ceso 06-1P-89, publicado en la G.OA.C. N® 30
de 17 de noviembra de 1989, marca: INTERPLAST).

lgualmenle ha indicado que "fa invencian, da
producta o de procedimienio, carecerd de nove-
dad sf, antes de la fecha de prasernfacion oe fa
salicitid de patente o de la prioridad reconaai-
da, se ha encontrado al aceese def publico por
cualquier medio, conindependencia de! fugar en
gqus & aoceso haya side posibfe o 58 haya
producida, del fuarmero de parsonas s que haya
alcanzado y ef conocimiento efachivo que dstas
hayan obfanido, salvo qus la divulgacidn sa ha-
va llevade a cabo en los lérminos excepoiona-
fas pravistos en el arflculo 3 da fa Decision 344,
Tampoco seré novedosa la invencidn si el con-
lenido de fa solicitud e paienta an frdmita, de
fecha de presentacion o de prioridad anterior a
la ve priordad de la solicitud gue $é axaming,
ha sido publicads”, (Proceso 13-1P-2004, ya ci-
1adoj.

La facha a partir de 4 cual la Oficina Magionhal
Compelente debera realizar el estudic de 13
novedad, o de lo no comprendidd en &) aslada
de la téonica, "o sdio e refiere a fa que constare
en la solfcitud, sina fambidn a fa de fa pricvidad
reconocida por gl aficulo 12 de fa Decistan 344,
La Offcina Nacional Compedenta tiene le obiiga-
cidn de determinar an primera fnstancia la fechia
a partir de fa cual g8 podra realizar el andlisis
camparativo de fa invencidn con el estado de fa
tacnica existente en ef resto del munde para
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g5a facha. Todo fo gue haye sidoe accesibla al
raliice en los Krminos de! artfowly 29 consii-
tuiré of estado de fa tdcnica que podrd deatruir o
no fa ngvedad de fa invencion cuya pafanta sa
soticita”™ (Proceso 12-1P-88, publicads en la
GOAC NP 428 de 16 de abril de 1999, caso:
COMPOSICIONES DETERGENTES COMPAC-
TAS CONALTA ACTIVIDAD CELULASAY.

Finalmente, cabe reiterar lo sefalado en la juris-
prudencia antes citada, sobreg ciertas reglas a
sef nbservadas para determinar la novedad de
una invencidn, gue son;

‘a) Corcretar cudf as 1a regia téenica aphica-
Dlg a la patente, para lo cual &l examinador
fdomico debeard valerse do fas relvindicacin-
figs, que on Oimas determinardn este as-
pecio,

h) Pracizarla facha can base en fa cual daba
efectuarse la comparacion entre la inmvenoion
y of gsfado de fa téenica, fa cual puede con-
sistir sn la fecha de fa solicidud o fa de 1a
prionidad raconocida,

¢} Dederninar cud! es of contenideo del estado
de la técnica famfevioridades] en la focha de
proridad.

d) Finalmente deberd compararse la inven-
cién cor la regla téonica™

El nivel inventivo ¥ al astado da la técnica

Como segundo requisito, adicional al de la nove-
dad, se exige que la invencion tenga nival inven-
tivo, esto es, gue implique un salto cualitativo
en relacidn con |a téonica existante. Este reque-
rimients, dasarrellade por el articule 4 de 1a De-
cigidn 344, presupone que la invencidn, ademsas
de no ser obvia para una parsana del oficio nor-
malmente versada en la materia téenica, debe
sar siemprs el resultado de una actividad creativa
del hombrse, |o que no impide que se alcance g
regla técnica propuesla utiizando procedimien-
tos o métodas comunes o ya conocidos en el
area téonlea correspondiente, aungue tampoco
debe conslituir el resultado de derivaciones evl-
dentss o elementales de 1o ya existante paraun
experto medio en esa materia técnica. "Ef ax-
perto medic deberd posesr experiencia y contar
con uh saber general en la matera y con ung
sarie da conocimiantos en o campo especifico
de fa invencidr” (Proceso 43-1P-20G2, publicads

en la G.OAC. N* 870 de 8 de diciembre de
2002, caso;: FORMULACIONES DE FEFPTIDOS
HIDROSOLUBLES DE LIBERACION RETAR-
DADA).

El estada de |a téchica al alcance del experto
medio no es el mismo comprendids por “todo
que haya sido accesible al publico” que se exa-
ming para establecer 1a novedad de un invento,
En aefecto, “con sf requisifo del nivel inventive, o
que se pretende es dotar &l examinador lécnico
de un elemento que e permita affrmaroc no sf a
fa invencion objsto de esiudio no se habria
podido legar & parir de fos conocimientos f6o-
nicos gire exisiian en ese momento dentro def
gsiado de la téonica... En aste punfo conviang
advertir que uno a5 el axamen que réaliza &l
fdonico medio respecioe de /a movedad y ofro &f
gue se efeciia con respecto al nived inventive,
sf bian an uno y ofro se whiliza como parémetro
de referencia of ‘sslado de fa fecrica’ an ef
primerg, s cotaja la invencion con las ‘anterio-
ridades existentes dentro de aguelia, cada ung
fsic) por separado, mienlra s que en el segundo
{nival inventivo) se exige qua of tdcnico media
que realiza of examen debe partr del canoci-
rieto genaral gus & Here sobre ef estado de
fa tecnica y realizar &f cotsje comparafive con
sy aprecitacidn oe confunfo, determinands s
con fales conoclmientos tacnicas exislentes ha
podido o no producirse tal invencidn” (Procaso
12-1P-58, ya ¢citado).

El Tribunal ha explivade que “Fara analizar fa
gxistencia de nivel invaniivo, las Cdmaras de
Recursos han adoptado af métoda famado “acer
camianto profblfemea-sotucidn” (problem amd solu-
flon approach), consistenta, en lo asencial an:
‘a) idenfificar 'ef estado de fa tdonica mas prixi-
mo 3 la invencion raivindicada’, b} evafuar los
rasuitadns fo efectos) téenicos ohtenidos porla
fnvencion refvindicada en rlacidn eon af astsado
de {a tdcnica mAs proxime’ ¢} axaminar 8, de
conformidad con af astado de fa tecnica mas
proxime, el experie an la materia habrfa o no
proguasto las caracterisiicas Moenicas que dig-
tingten fa invencidn reivindicads y que permilen
alcanzarias rasultados por ella obtenidos” (Office
aUrapésn das trevets, La Jurdsprudence des
chambres de recours, CO interactive "Speciaf
Edition - Espace Legal", DG 3 {Recours), 4%
edician, 2001) (Proceso 13-IP-2004, ya citado).

Por o tanto, a efactos de examinar el nivel in-
vantivo, la Oficing Nacipnal Compefente se fijara
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en el estado de la téenica existente ¥ en to que
&ll¢ representa para ung persona del oficio nar-
malmente versada en la materia; esto es que, a
la luz de los identificados conocimientos exis-
tentes en &l area técnica correspondiente, se
verd si para un experto meadio en ssa materia
técnica —sin gue Negue a ser una persana alta-
mante especializada— pueda derivarse de mane-
ra obvia la regla técnica propuesta,

IV, De las reivindlcaclones

El arlicula 13 de la Decision 344 sefialy los re-
guisitos gue deben contener |as solicitudes para
la abtencién de patentes de invencidn, entre los
cuales, el lileral d) contempla: "Linag o mas res-
vindicaciones que precisen la malenia pars cual
s& soficifa fa proteccidn mediante la patente™.
Bobre gl tema, la doctring dice que “... an pringi-
pig, las reivindicaciones deben especificar of
invento por sf solas, sin necesidad de recumrir a
olros efementos lécricos, como son fa descrip-
cidn, fos dibufos o los efemplos ... Pero ... que,
en caso de duda, fa descripeion y los dibujos
serviran para inferpretarias; 83 dacir, no necs-
satiaments (3 ralvindicacidn define estrictamen-
{e of imite de lz proleccitn, sing que dsia pue-
da ir maz alid si n base a la daserpeion pusde
interpretarse que la patente profede solucionas
sithitares a la especificamente reivindicada”
(Alvarez, Alicia. Derecho de Patentes, Ediciones
Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99).

También ha sefalado que ".._ todo invento, para
hacerse acreador @ un privilegio, debe tener un
S0 OBfete principal .. que se define en la pri-
fara refvindicacion, cuyo contenido debe con-
crefarse a anunciar iz caracterfstica o ef eonjun-
fo de caracteristfcas que reflafan la movedad def
fnvante. Es, por lo fanto, la pimers reivindica-
cidn expresion exacta de la novedad dal nivel
imantivo o, fo que es fgual, de su oljato princi-
paf. Ef privitegio oforgado $e fimita, en conso-
cusncla, & fo enunciado en fa primera reivindica-
cian y dos patenies de invencidn pueden co-
axistir si los comtenidos de e primera reivindica-
cién de cada una de aifas no coinciden... Las
refvindicacianes subsigwientes doben osfar su-
bordinadas a la primera como ofras tantas ca-
racterfsticas gue subsidiardamente concurren a
fa reatizacidn del objeiiva pringipal del invenio
en midtioles formas, todas eflas comprendidas
por su gsencla an la primera refvindicacidn, De
mado que las mismas caracterfsticas enuncia-
das en una relvindicacion subsistan a la prime-

ra, pueden figurar en dog paterrtes de invencion
5in que haya inferferencia de darechos, porque
81 cada casa concurran a solucfonar das ohje-
{os principales diferentes”. (Andrés Moncayo
von Hase, Deracho de Patentes, ofy, Git. Pp. 118
y 114},

Asimisma la doctring ha determinade |a axis-
tencia de reivindicaciones de products, cuanda
recaen sobre una entidad fisica {producto, dispo-
sitivo, maguina, sustancia, composicién) o rei-
vindicaciones de procedimientls, quUe recasn so-
bre una actividad (procedimienta, metada, utili-
Zacidnd, La importancia #sta en que “Las refein-
dicaciones qué recaen 506re una onfidad fisica
confieren una profeceidn ‘absolufz’, o8 decir,
con elfas se profage of producto cuafquiora qus
soa of procedimienio de produceidn vy cualguiera
que 32a si ulifizacion fueran o Ao canceidas an
! mamento en gque g solicitd la pafante ... las
refvindicacionas g recaen sobre una acfividad
confieran una proteccian ‘refativa’, ya que profa-
gen la aclividad refvindicada, pero no los diver-
§0% dispositives v objelos utifizados cuando
&5fos son utilizados fuera de (3 actividad indica-
ga. Sin ambargy, en las palentes de procedi-
mianto, la profeceitn se exfiende al producto
obtenido dircctamerts a iravss de! procedimienio
patentada, el cual tampoeo goza de ‘profecoidn
absofuta’, sino que Unicamente asfé protegids
cuanda ha sida producido mediante af procadi-
mighio pafanfado o por uno agquivalents”. (Salva-
dor, Jovani, Carmen. El ambito de proteccién de
la patente. Editarial Tirant o Blanch. Valencia,
2002).

El Tribunal ha sefalado al respecto; ... fas
raivindicaciones constifuyen pare esencial de
la respectiva solicitid, debido a gue delimitan el
campo de tx patenfe v aspacifican la regla MEeni-
CE que g8 deses palenfar, razones porlas cua-
fes astas deben sar suficiemtemante claras y
concisas, Su fundamento radice pues en fa des-
oHpoEdR raspaclive, de forma lal que of afcance
da fa refwindicacidn corresponda y se justiffgue
con &f corlenide de agueffa’, (Procesa 108-1P-
2002, publicade enla G.OA C N 542 del 31 da
anerd de 2003, patente; BATERIA CON CON-
TROLADOR INCORPORADC ).

V. Examen definltivo de patantabilidad
Conforme el oriterio contenide en el punio |

refargnts a la aplicacion de la gy an &l tismpa,
an gl santido de que la norma procesal serd |a
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aplicabla al procedimiento en curen, comespon.
de interpretar el articule 48 de [a Dacision 486,
que se refisre al "examen definitivo™, el mismao
que permite gue la oficing nacional competenie
puada lograr una degisian final sobre |a base de
la norma comunitaria anding &n materis dea pa-
tentes. Da ser favorable el rasullado de la ava-
luacion definitiva, debera concederse la patente
de Invencian; si fuere parciaiments desfavara-
bla, =8 otorgard &l thulo de patents para [as
reivingdicaciones gue hayan satisfecho dicho exa-
man; pero, s luege de revisar todos los elemen-
tos de juicio, &l examen definiliva fuere desfava-
rable en su totalidad, la oficina nacional compe-
lente comunicard al solicitante que |3 patente
de invencién solicitada ha sido negada.

Sobre @l 1ema, &l Tritunal sosliens que, final-
mente: “...s¢ enlrard & examen definiive ge
pafentabfictad, del cual dependerd fa acepta-
£idn o e de fa patertfe de invencidn para la so-
ficitud que g8 apalice. En eate sentido conviena
advertir que of fedgisfador andine &f refeiirse .., &/
“examen de fonde™ v ... af "examen definidive"
cabalmante quiso que durante el tramite que 5o
suscite en las Oficinas Nacionales Competen-
les se disfinga entre una ¥ oire ., loda ver qua
para Negar a vna fingl y acertads decisidn ¥
aplicacién de fa norma comunitaria de paten-
tes, ef examinador debe affegar fodos los ele-
mEntos de fuicio posibles, pues anla medida an
que sean mas fas instrementos de andhiss,
mias abjetivo y major serd ol pronuncianrento
final; de ne reguerrse informacion adicional o
de o extsiirvoineracion de derechos adguindos
de tercaras, of examen de fordo devierne en
definifive___*. (Proceso B3-1P-2003, publicado en
la G.OAC N®* 1002 del 28 de octubre de 2003
patents: COMPUESTOS FARMAZEUTICOS NO-
VEDOSOS DE 5-(2-IMIDAZOLINILAMINGY
BEMCIMIDAZOL, UTILES EN EL TRATAMIEN-
TO ¥ LA PFREVENCION DE DESORDEMNES
RESPIRATORIOS, GCULARES E INTESTINA-
LES citande al Proceso 12-1P-28 publicada en
la G.0OAC. N 428 de 16 deo abril de 1599,

El Trihunal continda diciendo: “De ssta forma,
hecha el axamar dafinitiva, si &ste as favorahle,
debarg concederss 1a patente de invencion, si
fuere parciaiments dasfavorabs, se olorgars af
Hivlo de paternis parg las refvindicaciones que
havan pasada favorablements dicho examen p
&f por ef contrario, fuego de revisar todos Bsos
slemenios de juicio, ef examen definifivo fuere
desfavorable en su tolalidad se negard la palan-

te de Invancidn para la solicitud gue se estidie,
&n af caso de que no se alfeguen fos efementos
necesanios para un mejor andlisis ... $6 declara-
rd abandonada la soficifud, precisamente sin
fue exista 6! examen definitive. ", (Proceso 83-
IF-2003, ya citado).

Ests Tribunal considera de suma importancia ka
realizacién de los examenes formales y de fon-
do, para que la Autoridad Competente llegue a
constituir un criteric absolutamente claro res-
pecto dal otorgamiento o no de la patente de
invencidn solicitada, pues de estos examenes
puede emerger que la salicitud no se admita a
tramite o que habiendo side admitida, se |a de-
clare abandonada y en consecuencia, no pueda
concluir &n una decision de mérits, a través del
examen definilivo.

En virtud de |o anteriormente expuasta,

EL TRIEUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMLINICAD ANDINA

CONCLUYE

PRIMERC: Con ¢l fin de garantizar la seguridad
juridica v |a confianza legltima, la norma ¢omu-
nitaria sustanliva no surle efectos retroactivos,
gn eonsecuencia la norma sustancial gue se
encontrare vigente al momento de presentarse
la solicitud de patenle de invencién, sera la
aplicable para detarminar i se cumplieren ¢ ng
los raquisitos de registrabilidad y resolver sobre
la concesion o denegaloria de la misma,

La norms comunitaria en materia procesal se
aplicard, a partir de su entrada en vigencia, a los
tramites en curso o por iniciarse. Ohe hallarse en
curso un procedimignto, [a nueva normma g apli-
card inmediatamente a las lramites procesalas
pendiantes.

SEGUNDO: Para gue una invencion de praducto
o de procedimiento sea abjeto de proteccién a
lravés de una patenta deberd, necesariamente,
cumplir con los requisitos de novedad, nivel
inventive v susceptibilidad da aplicacitn indus-
trial.

TERCERQ: La invancion, de producto o de pro-
cedimiento, carecera de novedad, si ya sg
ancantrare comprendida en &l estado de la téc-
nica, entendléndose como tal toda conosimign-
to que haya sido aceesihle al pablico a través de
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cualguier medio, en tiempo antericr a |z facha
de presentacion de la solicitud de patente o de
la prigridad recongcida,

CUARTO: La invencion debe ser el resultado de
una actividad creativa del hombre que constitu-
¥a Un avance tecnoldgico, pudiéndose alcanzar
la regla técnica propuesta a través de procedi-
migntos o matedos comunes ya congcidas en
&l 4rea técnica correspondignte. Sin embargo,
la invencion no tendra nivel inventive si resulta
obvia para un axparte medio, el cual debera
hallarse provisto de experiencia, saber general
en la maleria y conoctmientos especificas en el
campsd de la invencidn,

CUARTO: Las reivindicaclones constituyen par-
te esencial de la respactiva solicitud, debido a
que delimitan el campo de |a patente y espegifl-
¢an |a regla técnica que se desea patentar,
razones por las cuales estas deben ser sufl-
cigntemente claras y concisas,

GQUINTC: El "examen definillva” permite que la
oficina nacional compelente pueda legrar una
decision final sobre |a base de la norma comuni-
taria andina en matéria de patentes. De ser
favorahle &l resultado de la evaluacion dafinitiva,
debers concedarse |a patente de invencidn; &i
fugre parcialmente desfavarable, se otorgard el
titulo de patenie para las reivindicaciones gue
hayan satisfecho dicho examen; perg, 3f luego
de revisar todos los elementos de juicio. el
examen definitivo fusre desfavorable en su 1ola-
lidad, |a oficina nacional competente comunica-
ra al solicitante que la patente de invencion
solicitada ha side negada.

El Consejo de Estado de la Repuklica de Co-
lembia, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Seccidn Primera, deberd adoptar |a prassnts
interpretacidn prejudicial cuando dicte senten-
cia dentra del process interno N° Z002-00145
{7921 de conformidad con lo dispuesio por el
articuio 36 del Tratado de Creacidn del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina, asl como
dar cumplimiento & o previsto an &l artfoulo 128,
parrata tercern, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFIGUESE y remitase copia de |a presents
interpretacian prejudicial a la Secretaria Gene-
tal de la Comunidad Andina para su publicacian
en la Gaceta Oficial del Acuerds de Caragena.

Mpigés Troconis Villarrea|
FRESIDENTE

Walter Kaune Arteags
MAGISTRADO

Rubé&n Herdolza Mera
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADD

Olga Inés Mavarrete Barrero
MAGISTRADA

Mdanica Rosell Medina
SECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La senfencia qua anfecede es fiel
copia del original que reposs an el expediente
de asla Sacrafarfa. CERTIFICO. -

Monica Rosel!
SECRETARIA
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Ao XX)I - NOmero 1227 del Acuerdo
Lima, 8 de agosta da 2005 de Cartagena

SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
Fag.

Proceso 64-1P-2005.-  Interpretacidn Prejudiclal de |os artlcuwlos §1, B2 literal ) y 83 literal a) de
la Decisidn 344 de |2 Comigian del Acuerda de Carlagena, con fundamen-
ta en la consulta formulada por el Conseje de Estado de |a Republica de
Colombia, Sala de lo Contencioso Administrative, Seccidn Primera. Ex-
pedienie Inlerno N* 2002-00126 (7A80}. Aclor: AVENTIS PHARMA S A
L Tt B o Lt I DT 1

Proceso T2-IP-2005.- Inlerprelacion Prejudicial de las disposlcionas previstas en los arlleulos
B1, 82, lileral a), ¥ B3, literales a}, d} y €}, de |2 Decisidn 344 de la Comi-
sidn dal Acusrda de Carlagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal
de lo Canlencioso Adminislrativo, Gislrito de Quito, Repablica del Ecua-
dor, & inlerpretacion de oficio del articule 84 siusdem. Parle actora:
suciadad SYNTEX PHARMACEUTICALS INTERNATEONAL LIMITED. Caso:
marsa "ARBONEX". Expedients Interno: N*8475-LRG .. 9

Proceso 45-1IP-2005.-  Interpretacids Prejudicial de los articulos 4 3 literales ), primer parrafo, y
d), 21 y 22 de la Decisidn 344 de la Comis|dn del Acuerdn de Cartagens,
de acterdo a la solicitud formulada por &l Cansejo de Estada de la Repi-
blica da Colombia, Sala de lo Cantenciose &dminisirativo, Saccion Prime-
ra. Patente: Mezcilas de varios componentes para la perforacion del suslo
mejoradas. Aclor; HENKELECOMMANDIT GESELLSCHAFT AUF AKTIEN.
Process inlerna MN® 2001-0051 (6864} .. 13

Proceso 47-1P-2005.-  Interpretacidn Prajudicial de oficio de Ins artinulus 56 ¥ 58 Iiteral f} de ia
Dacision 85 de la Comizidn del Acuerdo de Cartagena y de la Disposician
Transitoria Primera de |a Decision 344, con base en |12 solicitud farmulada
por el Consejo de Estade de la Republica de Colombia, Sala de lo Conten-
cioso Adminisirellva, Seccién Primera. Marca: NATURA BISSE. Actor
LABORATORIOS BUSSIE BUSTILLOS & ClA. 8.C.A, Proceso interno N®
Q2 = R b OO X

‘ PROCESO 64-1P-2005

Interpretacion pre|udicial de los articulos 81, 82 literal a} y 83 literal a) de la Decli-
8i6n 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la con-
sulta formulada por el Consejo de Estado de la Repiiblica de Colombia, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera. Expediente Interno N° 2002-
00126 (7880). Actor: AVENTIS PHARMA S.A. Marca: “GORMELOX".

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD de Estado de la Repabilica de Colombiz, Sala de
ANDINA, en Quito, al primer dia del mes de ju- Iz Contencioso Administrativo, Secoidn Primera.
nio del afio dos mil cince; en la solicitud de Inter-

prelacion Prejudicial formulada por el Gonsejo VISTOS:

Fara nosotros la Palria es Amérlca
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signe similar pudiers causar a la fuerza dis-
tintiva ¢ a la reputacidn de aqueéla.

De invocarse la notoriedad de 1a marca para
formular chservaciones a la solicitud da re-
gistro de un sigha, el interasado debera
probar aguella sobre la base de |os indica-
dores sefalades en el artlcule 84 de la Deci-
sitn 344, asl como demosirar su axislencia
para la fecha de |a solicitud de regisiro del
siting an cuestion.

& Lacomparacidn antre un signo pendiente da
registro como marca, destinado a dislinguir
productos farmacéuticos, ¥ otro ya registra-
do come tal, destinado a distinguir &l mismo
tipn de productos, deberd llevarse a cabo
mediante un examen mas rigurose, toda vez
que ta existencia del riesgo de confusion
entre ellas pudiera repercutir negativaments
gobre 13 salud de los consumidores.

De conformidad con |a disposicién prevista en el
articulo 35 del Tratado de Craacion del Tribunal,
Iz Primera Sala del Tribunal de to Conlencioso
Administrative, Distrito de Quite, Repablica dal
Ecuador, deberd adoptar la presents interpreta-
citon en 1a sentencia que pronuncie v, de confor-
midad con la disposicion prevista en el arlicuio
128, tereer parrafo, del Eslatuto del Tribunal,
deberd remilir dicha sentencia a este argano
Jjurisdiccional,

Noliflquese |a presente interpretacion mediante
copia certificada y sellada, y remllase lambién
copia & la Secrelara General de la Comunidad
Andina, para sy publicacion en ta Gaceta CHicial
del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal
PRESIDENTE

Waller Kaune Arteaga
MAGISTRADO

Eubén Herdoiza Mera
MAGISTRADD

Ricardo Vigl Toledo
MAGISTRADO

Olga inés Navarrels Barrero
MAGISTRADA

Ménica Roselt Medina
SECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIAGE LA COMUNIDAD
ANDINA.- L3 sentencia que antecade es fial
copia del original que reposa e ef expediants
da esta Secrelarla, CERTIFICO.-

Marica Rozal
SECRETARIA

PROCESD 45-1P-2005

Interpretacion prejudicial de los articulos 13 literales ¢), primer parrafo, y d), 2t y
22 de la Decisién 344 de la Gomisién del Acuerdo de Cartagena, de acuerdo a
la golicitud formulada por el Coensejo de Estado de Ja Republica de Colombia,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccidn Primera. Patente: Mezclas de

varios componentes para la perforacion del suelo mejoradas. Actor:
HENKELKOMMANDIT GESELLSCHAFT AUF AKTIEN.
Proceso Intarno N° 2001-0061 (6864).

EL TRIBUNAL DE JUSTIC{A DE LA COMUNI-
DAD AHDINA, en San Francisco de Quilo, a los
aocho dias del mes de junio del afo das mil
cinco.

VISTOS:

La solicitud de interprelacidn prejudicial ¥ sus
anaxos, remitida por el Consejo de Estado de la
Replblica de Colombia, Sala de lo Contenciasa
Adrinistraliva, Seceidn Primera, a través de sy
Conselera Fonenle Doctora Clga Inés Navarrete
Barrero, recibida en esle Tribunal en facha 11 de
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marzo de 2005, relativa a los artlculos 13 liera-
les chy o), 21 ¥ 22 de la Dacisitn 344 de 1a
Gamisian del Acverdo de Cartagena, con motivo
del proceso interng N* 2001-0061 {5864).

El aulo de 28 de abril de 2005, mediante el cuai
este Tribunal decidié admilir a trdmite Ja referida
sohicilud de interpretacion prejudicial por cum-
plir con los requisites contenidos en los aricy-
les 32 v 33 del Tratado de Creacién del Tribunal
¥ 125 del Estaiute,; v,

Los hechos relevanles sefialados por el consul-
lanta en la salicitud que se acompafia al oficio
M* 2754 de 13 de diciembre de 2004, complermen.
tadas con los documenios incluidos sn anexos.

1. Partes en el procese interno

Demandamie: Sociedad HEMKEL KOMMAND|T-
GESELLSCHAFT AUF AKTIEN, Demandada:
Superintendencia de Industria y Comercio de la
Repdblica de Colombia.

2. Hechos

La sociedad HENKEL KOMMANDITGESELL-
SCHAFT AUF AKTIEN, €l 24 de octubre de 1887,
solicits ia patenls o privilegio de invencion para
MEZCLAS DE VARIOS COMPOMNENTES PARA
LA PERFORACION DEL SUELO MEJORADAS,
Can base en la Convencidn de Paris, HENKEL
reivindicd la pricridad de la solicilud de patente
alemana nimero 196 43 8403 de 30 de octubre
de 1998, reivindicacion que fue solicitada denlrg
de (o3 doce {12) messs siguientes a 13 solicilud
alemana comao 19 establece el Arliculo 407, -1 de
la vitada Convenclon.

La Division de Musvas Creaciones de la Superin-
tendencia de Industria y Camercio puso en o
nicimiente de HENKEL ei auto N 0044 de 20
de enero dg 1908, que comprende el primer
examen d& forma, relacionado con requisitos de
forma juridicos y téanicas, al que no se presen-
taron observaciones e arden juridica, salo téc-
nicas,

l.a Superintendgncia de Industria vy Comercio
por medio de |a Resolucidn N*, 04664 de 28 da
febrerg de 2000, decidié archivar |a solictiud de
patenle. La sociedad HENKEL inlerpuss recur-
3o de reposicion canlra la Resolucian N*. 04664,
alegando, espacialmente, que &l memento para
decidir |2z reivindicaciones que definen la invean-

citn pa es el previsio en &t examen de forma,
sino en el examen de fondo. La Supenntendencia
resolvid ef recurso de reposicién por medio de la
Resolucidn M. 16489 de 26 de julio de 2000,
hiegands [ peticidn dal solicitania, confirmando
la Resciucion M. 04664 v declarando agoiada
la via gubernativa.

3. Fundamanto Juridico de la demanda

La aclora indica nue de acuerda a los artlculos
21 y 22 de la Decislon 344, [a oficing nacional
compelente debe examinar si los elemenios de
forma se encusatran cumplidos v en base a ello
se presenlaran o no las obsarvaciones lo que no
conlleva “._. & decidiv s0bre fa coneasion o ne-
gagidn de la saficitud de palente ... hasta af
gxamen de fando, momenlc en & cual, se debe
fuzgar fa navedad de fa invencidn, i fas reiving-
caclones si daefinen el ivento y & la descripcion
parta 4 una parsone versada on fa materia oaf
invento sfecufarla invencion ., .*

lqualmente indica que se ha viglada 8l articulo
13 literal c) de la Decision 344, toda vez que; "
fa memora descriptiva sea suficiente para que
una parsona versada en la materia pueda ejecy-
farda ... ef andlisis de esta memaoria desoripliva
debs praclicarse por una parsona versads en fa
fmataria, a5 decir, por un idomicn qua conozea af
campo de fa invencion, con suficlanies canooi-
miienfos sobrg esla CAMBA ¥ 10 JOr U MECHico
Qua carece de varsacion en lales conpoimisntos
.. Dice que: "No Hene por gqué un Ingemiero
Quimicd, como el gue practicd ef examen dal
CAS0 Que nos ocupad, condcdr fa clencia de la
paiforacidnt d& pozas y tratamienio de pozos
con medios fiquidas, use de lodos de perfora-
citn, elc. v por tanto, na esld calificadn para
opitar y decidir sobre un campo téenico tan

T especializ ado cama es ef indicado en of invento

. pOr aso 56 fe soficftd al Examinador de Fa-
tanfes, indicara que redidas dabsran ser iras-
ladadas af Sistarma Infernacional de Madidas ...
Se vield pues, en forma directa, la norma citada
al zer aplicada por la persona gue mo fieng la
idoneidad pravista en fa Ley”

Sostiene que se viold el lieral d) del mismao
arlicule 13, en viflud de que *.__ para datarminar
=i urrg o varias refvindicaciones precizan i ma-
{arfa de fa patente, éstas {relvindicacionss), se
analicen a 1a fuz de la mamera dascipfiva. . "
Asimismo sosliens que ...para precisar ia in-
verncidn v st afcance, quian se encarga de esta
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funcidn debe ser parsons versacs en fa materia
... Una persona ho verzada en la maferda no
tigre i fa idoneidad ni fa capacidad que reqiie-
rela Ley y por tanto, o puede enfender af tama
somebidc a su analisis. Prueba de eflo es que of
Examinador de Patentes nunca pudo afirmar por
gué las refvindicaciones no eran pracisas sin
delengrse a explicar en forma concrels gor qué
Ao lo son. Solo menciona que no e encuentran
correctamente redactadas porgue on fa remindi-
cacion 1 se habla de une mezcla de varios
componames, hasada en una varedad de com-
puestes, paro ofvida que an asta misma refvindi-
cacidn y las sigientes aclaran que of invenio
gstd basado arn dos sislemas de emuigiones
invaraa (WYO) que permiten formar en el interior
e lag formaciones rocosas una marnbrana semi-
imparmeable que estd en contacto can las pare-
des dof pozo y permite la estabilizacion del
SO p o0 el medio sxterny, comparativamesn-
e mas frio, produce una inversion de fas fases
de! fodo gue arrastra fas fracciones extraidas
foutlings®){sic), por aso la citada inversion de
fases cortroladas por temperatura. No €8 con-
crafn el Examinador af afirmar que las refvindi-
cacionas fo pwecizan af invenfa v ellc ocirre
ROIGUe O 85 WA persona versada en ja malena
téchica a gue fiace refarancia fa invencidn ... Lo
anafizado en af punte anterior s aplicable lam-
bign a esla violacidn, puss Ias razones de la
falla adminisiraliva son las mismas. 58 ha vio-
fado en forma direcla [a norma citada".

Finalmante sostiene que se viold &l articuto 22
de |a Decisién 344, toda vez que "Ef Examinador
de Fatemes af estudiar s ips requisitos de
farma eslaban presentes, se axfralimitd, pues
ademds de analizar log requisitas de fonma,
fnoursiond en ef tema de fonda de fa solicitud,
es decit, sobre 14 mremonia descriptiva v sobre
&flas relvindicaciones pracisaban o o ef alcan-
ce de la invencidn, funcide que asid reservada a
fa stapa dal examen de fondo ... 5@ ha debido
lmitar ... a esfablacer s fos reqinsifos de forma
gstaban prasemes y respecio de la memoria
descriptiva a constatar 5 dsia axisiia y respec-
13 a las raivindicacionas confirmar S0 presencia
-.. Efargumento de fondo quea {uvo en cuania la
Superinfendencia para ordenar archivar esta so-
ficitud rachce en que ef inferasado MO redacts
fusvamenie Jas reivindicacionss. Sin embango,
el solicifarie tuvo su razdn da fondo para no
hacerfo. al concepio dal Examinadar no era lo
suficienternanta clara, no itdicaba en que santi-
do deberla rodificarse las relvindicacionas v no

era la oporfunidad para estudiar of fondo de la
seficiied de patanle p pars of soficitanie una
parsona varsada en ef arle de fa pedforacion de
pozos eheontraria que las refvindicaciones si
pracisaban of cardcter de fa invencity. ... Ade-
Mmds, s& hablan expuesto oparfunamenle las
razones para ha lrasfadar todas las medidas af
Sistema Infemacional de Medidas v se habla
pedida exprasemenle af Examinador gud indiga-
ra aspeclficarmeme cudles medides deberian
trastadarse af Sistera infarnacional sin gue o
Examinador hubiera dado respussia a esfa peli-
i ... En resumen, las resoluciones demanda-
das viclaron de manera directa ef Arifcuio 22 de
fa Decisidn 344 al torcerla finalidad v exigir con
base en esfe artfewlo, requisitas mo comtentpla-
das e fa Ley para (3 efaps de primar gxamen da
forra’,

4, Fundamentos Juridicos de la Contesta-
cidn a la demanda:

La Superintendencia de Industria y Comer-
cio &l contestar la demanda:

Dice que "... of Supsrnfendenta de Industria y
Camercio expiti fegal v validamarnte las resalpr.
ciones n® Q04664 . v 13842 fsic) ... Esclaro e
ineqguiivoco gue la Decisiin 344 como ordena-
rhiafo feqal vigarte en makteria de Propiedad
industrial B2 aplicable validamenie con raspec.
to al presenle aswMo, conslifdyéndose en af
régimen lagal que debfa adopfarse porfa Ofici-
na Macionaf compelants an materia de palentos
de invancion”.

thdica que de acuerdo al arliculo 21 de ta Deci-
sidn 344, se realizé ... of examen de las requi-
silos formales de la solicifud de paterie de
imvancion ... 5a afgctuaron los requerimieilds
pertinghies a fa parte demandams .. portca-
didrdale un tarmiino de treinta dias habiles | sf
biar fa parte demandanta dic respussta oportu-
famenia a los requarmisntos formitados ... no
s6 complementaron adecuadaments fos anfece-
denfes y requisitos de farma, fo cual trajo como
CONSBCUENGIA gue fa sofcited .. no se ajusfara
a fos aspectos formales . exigiidos porla deci-
sian (sich 344...%

Sosllene que de conformidad eon el articule 13
literal d) de la Decisidn 344 "En fa soficitud an
confroversia e fere que ef capituto reivindicato-
o ne fue modificado como 1o reguitid fa oficina
nacional competente al salfcitamie, & cual pre-
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senta probismas de radacaion...”. igualmente
sosliene que 1ales relvindicaciones ... no eran
claras ai precisas; por elfo se objetd el capiiulo
redvindicatonis por cuanto no sa enconlraba co-
frectamanta definido de {af manera quwe pracisa-
ra ¢l ohfefo a pafeniar ... que la observacion
para que conwictlera *... les unidades de medida
empleadas en el fexio de la solicitud a unidades
da! sistema inlernacional, conforme al articulo
14 fiteral c) de la Decision 344 . lempooo fue
atendido de maners complata;r Jo anlerfor oea-
sfond qua ng gra pasible continuar con of frami-
fe de fa soficiiud pues no se cumpliaron fos
requisifos def arflcwla 13 da la Dacisidn 344 "
Finalmenle argumenta que no se vlold &l arliculo
22 fde 1a Decision 344 7. af contraro como
consectancia de no dar clmpliimiento 8 los
requisiios exigidos se dio plena aplicacion a fos
términos aflf astatlecidos, los cuales son pe-
renforios e Improsrogables, por o que . era
procedente considarar abandonada (3 soliciiud
en debata”

CONSIDERANDO:

Que, las normas contenidas en los articulos 13
literales o} y d), 21 v 23 de |3 Decision 344 de 1
Comisién del Acwerds de Cartagena, cUya inter-
prelacin ha sido solicitada, forman parte del
prdenamiento juridice de la Comunidad Andina,
conforme o dispone el literal ) del articuio 1 det
Tralado de Creacion del Tribunal;

Cue, este Tibunal es competente para interpre-
lar por via prejudicial las normas que conforman
el ordenamiento juridico comunitario, con el fin
de asegurar sd aplicacian wniforme en ef terrilg-
ric de los Palses Miembros, siempre qua la
solicitud provenga de un Juez Macional tambign
con competencia para acluar como Juez Comu-
nitario, como lo es, en este caso, & Tribunal
Consultanle, &n lanto resulten pertinentss para
la resolucion del proceso, conforme a 1o esta-
blecido por el articuie 32 dsl Tratado de Crea-
cidn del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina {eodificade medianie [a Decision 472),
&n concardancia con lo previsto en {os artioulos
2,4 v 121 del Estalule {codificado medianie |a
Dacisidn 500}

Que, tenienda en cuenta que la solicitud de
patente de invencién se presantd el 24 de ooty-
bre de 1997, en vigencia de la Decizidn 344, los
heches contravertidos y las normas aplicables
al caso concreto se encuentran dentro de fa

citada Decision, por lo que, conforme a lo expre-
samente solicitado por el consullante, corres-
ponde interpretar los arliculos 13 literales g),
primer parrafo, v dj, 21 v 22 de |a Decisian 344,

Pacisitn 344

*Articulo 13.- Las solicitudes para obtener
palantas de invencion daberdf presemMtarse
aeMter fa offcing necfansl competenta v deba-
rdan confoner:

(.-

¢l Le descripoidn clara vy camplieta de fa in-
vencitn en forma fal que una persona ver-
sads an la maferia puads giecuiana,

o

i) Una o mas refvindicacianes que precisen
fa malteria para Ia cual se soficifa 1a profec-
cidn medianta la patarnie;

...

La ausancia de alguno de fos ragquisitos enu-
merados en & présents arficulo, ocasionard
que fa solicifud sea considerada por fa ofici-
fa nacional coma no adnitida a framits y no
sa le asignarad facha de presanlacian”.

“Artfcedo 241.- Admilida fe solicitug, 1a oficina
nacional compefents examinard, dentro de
fos quince dfas habiles siguisntes a su pre-
gentacidn, s/ ella se gjusia &8 los aspectas
formafss indicados en fa presente Decisidn™

“Articuto 22.- 5i def ewamen resufta que fa
soficitud o cumpla con log requisitos 8 los
pue hace raferencia el arlfowin aftedor, fa
oficing nacional compeleme formidard las
chsgrvacionas comespondients s a fin de que
&l paticionarfo presente respuesia a fas mig.
ITES O complarmente los antecedentes dentro
del plazo de treinfa dias fabiles siguientes a
fa facha de nofificacidn. Dicho plazo serd
prorrogable poriina 50/a vez y por ot perfodo
iglial, sin que plarda su pricridad,

S8 la expiracidn de)f ddrmine sefialado of
pelicionaria no prasentd respuesta a las ob-
SEIVACIINSS 0 M complementd los antece-
danies v requisitos formalas, se considarard
alandonads la soficifod”.
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I. Raquisites para la solicitud de patentes
de invencidn: descripcion clara y com-
pleta y reivindicaclones

Ef anlcula 13 de la Decisidn 344 sefiala los re-
quisites de forma que deben contener las soiici-
ludes para la obtencidn de patentes de inven-
cith, enlre los cuakes, e literal c) en su primer
parrafo dispone “La descripoion clara v comple-
ta da iz invencidn en forma 130 que yna persona
versada et la malena pueda efacutara " Con
retacion a to que debe entenderse por “una per-
sona versada en la materia®, el Tribunal ha sosg-
lenide que: "Ef experio medio debard posear
gxparisncia y comntar con Ut saber general e la
materia y con una serie de conogimientos en ef
carmpo especifice de fa invencidn® {(Proceso 43-
|P-2002. publicado en la S.0AC. N*A70de §
de diciembre de 2002, caso: FORMULACIOMES
DE FEFTIDNOS HIDRODSOLUBLES DE LIBERA-
CION RETARDADA).

Ei eglado de la l&cnica al alcance del experlo
media no es el mismo comprendido pot "tado o
gue haya sido accesible al pablico” que se axa-
mina para establecer la povedad de un inveanta,
En efecls, "con of raquisito del pivel inventivo, o
gue s& prelendes es dofar al examinador tonico
de it efemento qua e permile afinnaro no si g
fa invencién objelo de estudia no se habria
podide Regar a parlir de los conoeimiantos téo-
nicas que existan en ese momemo dertro deal
osfado de la tdenica.. En aste punto conviena
adverir que une 8s el examen que realiza ef
feomicn medio respeclo o fa novedad ¥ olro ef
gue sg efeciia con respecto af Aivel imeniivo;
sf Dien en uno ¥ ofro 86 wlilize como pardmelro
de rpferencia ef 'esfeds de fa idonica’ en ol
prirvars, se catafa la invencidn can las ‘amtero-
fidades' existentes demfro de aquella, cada ung
{5ic) pov separado, AMentras que en ef segunda
fnived inventiva} se oxige que ol Méonico medio
qua raafiza af examen debe pardir def conoci-
tfgnto genaral que &f iene sobre al astado de
fa tacnica y realizar of cotgjo comparativo gorn
U apraciacian de confirdo, determinendg si
con tales conoeimientos teenicos exislentss ha
podido o ng producirse tal invencidn” (Proceso
12-|F-88, publicado enla G.OA.C. NY 428 de 16
de abyil de 1898, casq: COMPOSICIONES DE-
TERGENTES COMPACTAS CON AL TA ACTIVI-
DAD CELULASA),

La descripcion de la invencidn, requisito de for-
ma exigido en la narmativa comunitaria, no pue-

de sar omitida en |a sclicitud, porque 25 la via a
través de la cual las inlgresados pueden recibir
iwformacion suficiants y completa acerca de bas
reglas técnicas que constituyen la invencidn,
Asimisma, ta descripcidn constituye un faclor
relevante al fijar el Ambilo de ka palante.

Por ofra parte e literal di del indicado articulo
13 canlempla: “Una o més refvindicaciones que
precisen la malera para cual se solfoita la pro-
fecoion medianta 1a paterfe”, Sobre gl terma, 1a
doetrina dice que ... en principie, las reiviniica-
tianes deben aspecifizar el fnvanto por &l 5o0fas,
sin nacesidad de recurir 3 ofros alementas téc-
nicos, ¢omo sen la descripcidn, fos dibujos o
laz efempios . Pero .. gue, &n caso de duda,
fa descripcién y los dibufos servirdn para infer-
prefaras; 6s dacir, no necesariamants la reivin-
thoacion defing estrictamente af lrita de Ia
protecoide, sing que dsta puads irmas alld & en
base a la descripcion pueds inferrelarse que la
patanie protege solucionss simitares | 18 espa-
cificamente refvindicada®. (Alvarez, Alicia. Dere-
che de Patenles, Ediciones Ciudad Argentina,
Buenas Airas, 1999, o 39

Asimismo la doctrina ha delerminadoe la exis-
tencia de reivinticaclonegs de producto, cuanda
recaen sobre una entidad fisica {produclo, dis-
positivo, maguina, sustancia, composicion} o
reivindicaciones de procedimients, que recaen
sobre una actividad {procedimiento, métada, uti-
lizacidn). La difgrencia esta en que “Las rejyindi-
caciones gue recaestt satwe una enlidad fisica
confiaren una profaceidn 'shsaluia’ gs deck,
con alfas sa protege of producta cualguiara gue
s9a gl procedimianto de produceidn v cualquiera
GUe sea su wlilizacitn fusran o o conocidas en
af mameitto en que S8 solicild fa patente...”. en
cambio “... fas redvindicaciones qua recaen sco-
bre Una aciividad comfigrarn g profecoion rela-
tiva’, ya que protegen fa actividad reivindicaciy,
para no los diversos disposilivas o ohjelos -
zados cuando &5l son wiiizados fuera de la
actividad indicada. S5in embargo, an las paten-
tes da procedimienio, fa prodeccitn se axtiande
al praducto ohtenido directamente a traves del
proceditmiento patamado, of evaf lampoco goza
de ‘protaccidn absolula', sina gque dnicamamnle
asid protegido cuando kha sido producido mie-
dlaite & procedimiento patsntado o por ung
equivalente”. (Salvador, Jovani, Carmen. El &m-
bilo de proleccidn de |a palente. Editorial Tirant

. Iz Blanch, Yalencia, 2002).
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El Tribunal ha sefialado al raspecio: ... fas rei-
vindicaclonas consiiluyen parte esencial de 1a
respactiva solicfiud, dabide a que delimitan af
campo de fa patenie y especifican la regla facni-
ca Que 50 desea pataniar, rfAZones porlas cua-
les dstas deben ser suficfentementa claras vy
cancisas, Su fundamento radfca pues en fa
{descripoitie respectiva, de forma tal que ef al-
cancs de fa reivindicacion corresponda ¥ se
Jushifigue con el cantanido de agueta”. (Proce-
so 106-1P-2002, publicads en la G.OAC. N°
492 dal 31 da ensro de 2003, patanls: BATERIA
CON CONTROLADOR INCORFORADO™,

El incumplimiento de eslos requisilos, estable-
cidos por &l artleulo 13, pueds ocasionar, da
conformidad con el parrafo final, que |a oficina
nacianal competents no admita a lrdmite 1a soli-
cilud, ni le fije facha de presentacion,

1. Trimite de la solicitud: requisitos forma-
Jes; examen de Forma; fermulacidn de
ohservaciones; abandonc de la salicitud;
oportunidad da la concaesién

De acuerdo con el articule 21 de la Decisién
344, |a oficina nacional competente tiene la obli-
gacidn de realizar Un examen de forma respedto
de {as soliciludes admilidas a tramite, es decir,
de aguellas que hubieran sido analizadas pre-
viamenle de acuerdo con &l dilimo parrafo del
afliculn 13 Este examen debe realizarss de
oficio, dentro de los 15 dias habiles siguientes a
la presenlaciar,

El examen de forma consiste en la verificacion
de que la splicllud cumpla efectivamente con
Indos los requisitas exigidos por 2l artlcuke 13
de la Decision 344 y que, hayan sido anexados
a la misma ks doclmeantos requerdas por 2l
articule 14, Este Tribunal ha manilestads con
respecho a asta revisidn da la solicitud qua: “En
gsta prmer examen, canocido como examen de
forima, 1a Micirna Macional o examinara fa no-
vedad, ni fa astividad inventiva, nf lampoco esi-
gird un iforme scbre of eslado de fa fdenica™
(Preceso 43-IP-2001, publicade en la GO AC,
MN® 716 dal 18 de seliembre de 2001, patente de
modelo de utilidad: Tanque Compueasta).

Canforme al articule 22 de la Decision 344, si
del examen da forma s evidencia gue 1a solici-
lud no cumple can los réaguisitos exigidos, la
oficina naciponal competents formulass las ob-
sErvaciones correspondléntes a fin de que sl

peticionario absuelva las observacionas presen-
ladas o las complemente, dentre dal plazo de
30 dias hdbiles siguientes a la nolificacidn, pra-
rrogables por una sola vez por 30 dias mas sin
gue g invencidn pierda su pricridad, bajo pena
de gue su solicilud se declare en abandono, &n
casa fde que el peticionarle noe prasenle las
respueslas o &stas resulten insuficientes. En
cansecuangia, la Oficina Nacional Compalenta,
gsld @n la ohligacién de comunicarle ab salici-
lante en forma clara, los defectos en su presen-
lacidn o 1a falia de cumplimiento de algung de
fos regquisitas.

En 2l caso congreto, @sie Tribunal considera
impartante referirse al momenlo cportuna en el
que la autoridad nacignal competente realizara
el examen de fondo, previslo en &l artfculo 27y
el definitivo previsto en el articulo 2%, para de
esla manera aceptar o danegar fa solicitud de
patente, respecls a lo gue el Tribunal ha soste-
nida: “__Ja aficing compedértte realizard ef sxa-
men e fondo sobns la patentatificlad de fa solf-
citud. S en e cursa de esle axaman obsarva
gue oxiste fa posibifidad de gue S8 vuineren
dorechos adguinidos por terceros, o la necesi-
dad de que 56 prosenfen dalos o documenios
adicionates o complemantarios, 1a oficing dirigi-
Fd un requanimiento escrito al sofieffanfe para
qua, segun el caso, ¥ dentro del plazo mdximo
dea tras meses desds su noifficacion, éste haga
valer log alegatos que considere pertinentas o
prasents las datos o la informacion exigidos .
(Process 110-IP-2003, publicade s ta 3.0 A.C.
M® 1020 del 12 de diciembre de 2003, patente
*CERIVADOS DE §-ARILIMDOLES). Es £n esta
glapa cuando la Oficina Macional Compelente
deberd examinar sila solicitud cumple ¢on Ins
requisitos de patentabilidad para determinar si
la sodicitud es o no patentable,

La parle final del citado articulo 27, es clara al
dlsponer que, si no se cumple con &l requeri-
mianlo indicade presentements, en el plazo es-
tablecido, es decir 3 meses, la scliciiud de
patente se considerara abandonada lo que cons-
tituye, sin embarga, una causal diferente al akan-
dano previsto en el GHimo parrafo del artlculo 22

Finalmente, ez &l artloulo 25 de la Decision 344
el que determina el examen definilive de 1a sali-
cilud de patente, momenlo en &l cual, la autaori-
dad nacional competante alorgard o no et tiluko
de palente. El "axamen definilive™ parmile gue la
alicing nacional competente pueda lograr una
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decision final sobre |2 base de [a norma comuni-
taria andina en materia de patentes. De ser
favorable € resultado de la evaluacidn definitiva,
deberd concederse [a palente de invancidn; si
fuera parcialmente desfavorable, se otorgars el
tilulo de patente para las reivindicaslonas que
hayan satisfecho dicho examen; pero, si luego
de revisar lodas los elemenias de juicia, el exa-
men definitive fuere desfavaratile en su totali-
dad, |a oficina nacional competenle comunicara
al soliciianta que |a patente de invencidn solici-
tada ha sido negada. El examen de fondo y &
definitivo canstituyen [as etapas de mayor im-
portancia en el procadimients de patentas,
pues con os resullados que de ellos se des-
prendan la Oficina Nacional Competente podra
decidir sabre la concesién o denegacion dei
priviteqio de invencion, yerficanda si la invencion
cumple los requisitos para ser considerada como
1aly sireline |as condiciones de patenlakilidad,

El Tribunal ha sostenide que; *El ctargamienio
ds fa patente, acta canstitutivo del darechio que
&f ardenamiamio jurfdico confiere a su fifufar y,
an consecuencia, frnpaditive del aprovechanian-
to, por parfe de tarceros, de fa invencidn prote-
gida, presupona fg verificacion de fa conformi-
dad a derecho de fa respoective soffcitid de pa-
tenfarmienin”. (Process 110-1P-2003, ya citado),

En virtud de lo anteriormente expuasln,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE

PRIMERC: | as salicitudes para la ohtencion de
palentés seran presenladas ante |a oficina na-
cional cempetente ¥ necasariamente deben cume-
plir con todos 10s requisitos contempltados an el
arliculr 13 de la Declsian 344 y contener los
docUmentos precisados por el articuio 14 de la
misma Decigidn.

El incumpiimiento de los requisitos, estahbleci-
das por &l aptleube 13, puedes acasionar, de con-
formidad con € parrafo final, que la oficina na-
cipnal compelente no admita a tramite la solici-
tud, nile fije fecha de presentacion.

SEGUNRDO; Las reivingdicaciones constituyen par-
le esancial de la respectiva solicitud, debido a
que delimitan el campo de la palente y especifi-
can la regla técnica gue se desea patenlar, ra-

zones par las cuales éstas deben ser suficien-
lemente claras y completas.

TERCERQ: De acuerdo con el artlcute 21 de la
Decisitn 344, |la cficina nacienal competents
ligng la obligacidn de realizar un examen de
forma respecto de [as solicludes admitidas a
ramite, s denir, de agquellas que hublaran sido
analizadas previamante de acuerdoe con &l ulti-
ma parrafs del arlicula 13, Esle examen debe
realizarse de oficie, dentre de los 15 dias habi-
les siguienles a la presentacian,

CUARTO: Sidel examen de forma se evidencia
que la solicitud no cumple can los requisilos
exigidos, la oficina nacional competents, con-
forme al artlcuic 22 de la Decision 344, formula-
r4 las observaciones correspondientes a fin de
que el peticionaric las absuelva o las comple-
menle, dentro del plazo de 30 dias hakiles, si-
guisntes a la notificacién, prorragables por 30
dias mas por una sola vez, sin gue |2 soiicitud
pierda prioridad, hajo pena te gue la solicitud se
declare en abandons en caso de gue & pelicio-
narie no presente 1as respuestas o éslas resul-
tan insuficientes, En consecuencia, la Oficina
MNacional Compeatente, eslé en la abligacién de
comunicarle al selicitante log defaclos 2n su
presantacion o la lalta de cumplimisnto de algu-
ndo de los requisilos.

En este sxamean, no cotresponde indavia que la
OHicina Macional examing la novedad, 1a aclivi-
dad inventiva, ni el estado deia 1&¢nica.

CUINTO: El examen de fondo y el definitivo
constituyen las etapas de mayor importancia en
el procedimients de palentes, pues de los resul-
iados que de ellos se desprendan la Oficina
Macional Competente podrd decidir sobre ta con-
Cesidn o denagacion del privilegio de invenealdn,
verificanda sila invencidn cumple los requisitos
para ser considerada como lal y i redne las
candiciones de palentabilidad.

SEXTO: El examen definilive permite ques (2
oficina nacional competente pueda lograr ung
decisién final sobre la base de la norma comuni-
taria andina en mataria de patentes. De ser favo-
rable el resullado de la evaluacién delinitiva,
debers concedersa la palente de invencion; si
fuere parcialmente desfavorable, se otorgara el
titulo de patenle para las reivindicaciones que
hayan satisfacho dicho examen; pera, si luego
de reyisar lodas los elementos de juicio, &l exa-
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men definitive fuere desfavorable en su bolali-
dad, ia oheina nacional compelente Gomunicans
al solicitante que la patanls de invencion sodici-
tada ha sido negada.

El Conzajo de Estado de la Repubilea de Co-
latnbia, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Seccidén Primera, debera adoptar la presente
inlgrprelacion prajudicial cuando dicte senlen-
cia dentro del procesa interne N* 2001-0061
(6864) de conformidad con 1o dispussto por &l
articulo 35 del Traladeo de Creacidn del Tribunal
da Justicls de s Comunidad Andina, asl cama
dar cumpliimiento a lo previsto en el aticuwlo 128,
parrafo tercern, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFIQUESE y remilase copia de |a presente
interprelacién prejudicial a la Secretaria Gene-
ral de la Comunided Andina para su publicacian
ehia Gacela Ofictal del Acuerdy de Cantagena.

Moisés Troconis Yillarreal
PRESIDENTE

Walter Kaung &rieanga
MAGISTRADD

Rubén Herdoiza Mera
MAGISTRADO

Ménica Rosell
SECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La serfencia qua antecede es figf
copia dal original que reposa et el axpediania
de esta Secretaria. CERTIFNCO, -

Manica Rosall
SECRETARIA

PROCESO 47-1P-20056

Interpretacién prejudicial de oficio de los articulos 56 y 58 literal ) de |1a Decision
85 de la Comision del Acuerdo de Cartagena y de la Dispaosicidn Transitoria
Primiera de la Decisléon 344, con base en la solicitud formulada por sl Conselo de
Estado de la Republica de Calombia, Sala ds lo Contencioso Administrativo,
Seccién Primera. Marca: NATURA BISSE. Actor: LABORATORIOS BUSSIE
BUSTILLOS & CIA. S.C.A. Proceso interno N° 1999.5424.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
GAD ANBINA, &0 San Francizco da Quito, a lo:
acho dias del mes de junio del afa dos mil
cinco.

VISTOS:

La salicllud de inlerpratacidn prejudicial y sus
anexes, remilida por &l Consejo de Estado da [
Repuklica de Colombia, Sala de [0 Conlancieso
Administrative, Seceion Primera, per intermedio
de su Consejera Doclora Olga Inéds MNavarrate
Barrera, relaliva a los artfculos 81 y 83 lileral a)
de la Declsidn 344 de la Comisidn del Acuerda
de Cartagena, dentro del proceso intermo N®
19955424

El auta de 4 de maya de 2008, medianie &l cual
este Tribunal decidic admitir a Irdmite la referida
salicitud de interpretacidn prejudicral, por curn-
plir con los requisilos conlenidos en los adicu-
los 32 ¥ 33 del Tratado de Creacian dai Tribunal
y 125 del Estatute; y,

Loz hechas relevantes sefalados por el consul-
lante en la solicitud queé s& acompafia al oficio
Me 2757 de 13 de diciambre de 204, recibida en
esle Tribunal el 11 de marzo de 2005, comple-
menlada con los docunigntos incluidas &n ansxos.

1. Partes an el proceso interno

Demandante es la socigdad LABORATORIOS
BUSSIE BUSTILLOS & Cia 5.C A, y demanda-

2
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Proceso 174-1P-2005.- Interprelacidn Prejudicial de los artfeulos 1, 2 v 4 de la Decision 344 deg |a
Comision del Acuerdo de Cartagena formulada por el Censejo de Estado
de |la Replblica de Cotombia, Sala de fo Contancioss Administralivo, Sec-
cign Primera. Patente: Procedimignto para reprimic una poblacion de in-
sectos. Actor: RMONE POULENC JARDIM. Froceso Inlerne N® 2001 -0062 1
{6865) .

Proceso 194-1P-2005.- Interpretacmn F'reludu:lal de ufmm de Ios arimulos 61 !"52 Illeral h} 83
literales a), d) v e y 84 de |3 Decisién 344 de la Comizidn del Acuerdo de
Cartagena y de la Disposicion Transitoria Primera de la Decision 486 de |a
Comision de la Comunidad Andina, con fundamenls en la consulla fonmnu-
lada por el Consejo de Estado de la Eepdblica de Colombia, Sala de lo
Contenciose Administrative, Seesién Primera. Expediente interne N° 2003-
00035 Actor: IMPORTACODRA Y PRODUCTORA DE LICORES 5.4, Mar-
ca: "TRIDIMEMSIONAL EM FORMA DE BOTELLA".. ]
Procese 159-1F-2005.- Interpretacidn Preludicial de oficla de los antflewlos 55 EE- Illerates f} y g}l
£5, 68 y &7 da la Decisién 85 de la Comisian del Acuerde de Cartagena,
sobre |a base de la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la Re-
publica de Colombia, Sala de o Contencioso Admnisirativo, Seccidn Fri-
mara; e interpretacion de la Disposicidn Transiloria Primera de la Decisian
485 de la Comisidn de la Comunidad Andina. Marca: "SENSOGARD" (mix-
tah, Actora: sociedad DENTCO INC, Procesa interng N° 2002-00172-01 ... 30

PROCESQ 174-1P-2005

Intarpretacion prejudicial de los articulos 1, 2y 4 de la Decision 344 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena formulada por el Consejo de Estado de la
Repliblica de Colombia, Sala de lo Contenciosa Administrativo, Seccidn Primera.
Patente: Procedimiento para reprimir una poblacién de insectos, Actor; RHONE
POULENC JARDIN. Proceso Intarno N® 2001-0062 {6865}.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMLUNI-

DAD ANDINA, en San Frangiscd de Quile, 8 los
veinticinco dlas del mes de noviembre del afo
das mil cineo.

VISTOS!:
La sohcilud de Interprataclén prejudicial y sus

anexos, remitida por el Consejo de Estade de la
Republiza de Colombia, Sala de le Conlencieso

Adminislrativo, Secoian Primera, a través de su

. Consejern Ponente Ooctor Camilo Arciniegas

Andrade, recibida an este Tribunal en fecha 7
de septiembre de 2004, relativa a los articulos
1,2 v 4 de la Decisidn 344 de 1a Comision del
Acuerdo de Cartagens, ¢con moliva del proceso
internn WN® 2002-00652 (BRE5),

El auta de 19 de oclubre de 2005, mediante el
cual sste Tribunal decidiéd admilir & lramite |3

Para nozotros 18 Patrla es Amdrica
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referida solicilud de inlerpretacitn prejudicial par
cutnplir con bos requisitos conlenides en los
artledtes 32 w 33 del Tralads de Creacien del
Tribunal y 125 del Eslalulg, y,

Los heches relevantas sefialados por el consul-
tante en la solicitud que se acompafia al oficio
M® 2052 de 30 de junio de 2008, complemenla-
dos can los documentss incluidos en anesos.

1. Partes en el proceso interno
Demandants: Sociedad RHONE-POULENC JAR-
DIN. Demandada: Supearintendencia de Indus-

tria y Cometrcio.

2. Hechos

El 02 de Julia de 1996, la sociedad RHOME- -

POULENT JARDHN, presentd solicitud de paten-
te para reivindicar un PROCEDIMIENTO PARA
REFRIMIR LNA POBLACION DE IMSECTOS, ta-
g5 coma hormigas, avispas, cucarachas, carac-
terizado poegle se aplica a una fraccién menor
de esta poblacién una cantldad eficaz de una
composicion que comprende un campuesto de
formula. El 25 de septiembire de 1896, siguien-
do con &l procedimiante de tramite para una
soicilud de patents, |a Superindendencia da bn-
tusiria ¥ Comercio emitio el Auto de Forma, el
mismo que fue respendide 08 de noviembre da
1996 poria demandante dando cumplimiento a
los requerimientas hachos par el Examinadar,
presentandc los documenios faltantes. La soli-
citud de patenle fue publicada en la Gaceta de
Propiedad Industrial M* 475 el 31 de marzo de
18%8, ala que no se preseniaron observaciones
por paile de teresros.

El 15 de julie da 1894, la Superinlendencia de
Industria y Comercio emild los resultados del
examen de fondo an el que cild los documentas
EF 0500209 EP Q295117 y U3 5,328,726 co-
ma anterionidades que afeclan 1g novedad vy el
nival inventivo de la solicitud. £l 14 da octubre
de 1999, se dio respuesta at Examen de Fondo,
Cama base a dicha respuesta se presentd un
Capitula Reivindicatorio Modificado, en el cual
se limitaron los susliluyentas de |a formoda | &n
|2 Redvindicacion 1, intentands de esta manera
subsanar parcialmente las objeciones por falta
de novedad frente a las anterioridades.

El Superintendente de Industda y Comercio, por
Resolucion N° 07115 de 31 de marzo de 2000,

decide "Negar ef privifegio de patente de imven-
citn para fa solicilod correspondiente a ‘PRG-
CEMMIENTO PARA REPRIMIR UNA POBLA-
CION DE INSECTQS™ La pane aclora, inderpu-
s0 fecurso de reposician el que es resuelto por
el misma Superintendente de Industria y Camer-
clo que, por media de ia Resqlucidn M* 16487
de 26 de julle de 20040, confirma la decision
conlenida an |a Resolucian N 07115 y advierts
fue s5e encuentra agotada la via gubernativa.

3. Fundamenta Juridico de la demanda

lL.a actora sostiene gque can las Resaluciones
demandadas no se aplicaron correctamente los
arflculos 1, 2 v 4 de la Decisidn 344, En aste
sentido dice: “Tal come 56 ha oslablfocido du-
ranta 1a via gubernativa, tanta el adminisirado
como fa adminisiracion han conclirido gue 8l
compuastn de farmida { ara canocida como un
ingeclicide en ef estads de ta féenica. Por con-
sigienie la cuastidn furidica que aslamoes de-
batisndo ... ho 83 fa patemakifidad oe i com-
puesto da formla |, sino ef métads an ef que
dicha compuesta se wiiliza para fa reprasitn de

" insectos socidles, camo fo san (43 cucarachas

y honmigas. Este mélodo aporfa una sofucidn
téonica due guiza oe alfura frvgndiva al no resal
tar para fada evidente a una persena versada
an af arfe.”

En refacion & la novedad que establece gl arlioe-
o 2 de la Decision 344, sefiala; ¥, an esta caso
ests hasada en la capacidad maxina de repre-
5ion de plagas que ofrece lg wlilizaciin de este
métoda, el cual tene coma hase fundamental fa
apiicacion de cierla canlidad de compasicidn, b
mas nl menog, gue se encugnira denfro ded
rango de O,00001 p 2 kgha (0,0001 y 200700
2l v que no mala af inseclo de mAaners inrme-
diata permitiends a esle ragrasar al mida 0 Gof-
mana ¥ conlemingr oiros insecios pars provocer
4af fa ruerie da varing insedtos oomo 51 exislie-
ra una epidermia L S se aplicaran los rangos
gsteieoidos s0 fas anterioridades citadas por
al Examinador (EF 0 500 209, ER O 295 117) NO
se padrfa wiilizar este ratodo, puas af aplicar
mayor composicidn como 5@ muestra en fas
amtariormdades el insecio maorfrfa al insfanie y ro
se podria propagar ef efecta devastador dal in-
secticida”.

En relacitn al requisito de nivel invenlive anade,
‘el mefado relvindicada cuenta con el mivel
frventive mguerida, por cuanto na ara eviderde
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intertar emplear of insacticida de fdrmula | en
canlidades no afgctivas para catsar muars ins-
lamtanea, pera mas hen produciends ur gfeglo
{dxico profongado que permifiese al insecta ra-
gresard s nido y propagar ef vaneno ahf, Mas
atir cuando mi apoderada se refigre 8 aclividad
imsechcitta por in conlacts secundarno, terciario
a chatermarfo solo desea dclarar gie de manara
soprrendania el insecticida que ha sido iitgerido
o simplemente ‘tocada’ por ef fnsecto tandra
efecio sobre okos insecios cuando esfos -
mos foguen' oingieran al insecto mueno por of
iRsecticida,., " '

4. Fundamentos Juridicos de la Contesta-
ckon o a la demanda;

La Supserintendencia de Industria y Comercio,
rmanifiesta que las acios adminislrativas fueren
gapedidos con fundamento en ka normativa vi-
fgente. En relacién al articule 1 de la Decisidn
344, dice; "Sagan so desprends de las acfua-
ciones adminisfrativas contenidas dernfro daf
gxpediente W 96-3134470 of examen de fondo
e fa soficitind en dabalte permitit dermostrar gie
ef obyelo de fa misma no redne los raoguisitos
fegales previos estabiecidos para concadar wna
patanta de fmvencidn ... exisifa Lt claro e inequl-
voco irmpadirnenfe fegal pare que la oficing na-
cianal compaiante procaediera al olorgamiento
de la palerie de Invencldn solicitada por /a
socfedad Riona-Pattan Jardin AG, af 1o raurtir-
se gl requisito de altura inventiva coma apareca
planaments demostrads an fos actos adminis-
trativos acusados.”™

En cuanto al articulo 2 de la mencionada Deci-
siftin, dice que las anlerioridades encontradas
" _.que afactan fa novadad y el mivel invamtivo de
la soliciiud de patends da invencion en dehaie y
tal come consta en of concepto tacnico 7° 506
et 15 da julio de 1399, son prueba suficiente de
que fa soluctan propuestia se derfva de manera
avigdaente e fo conocido an la facha de prasenta-
cidrt de ta solicilud, habida cuernia qua partiesn-
do def conocimiento goneral del estado de fa
taonica sequido de la comparacide oe fas anfe-
rioridadas a1t mancidn con la solicitud de paten-
le da Ihvencidsr an corlrversia se inffere gue
las composiciones de la soliciiud carecen de
movedad v nfvel inverttive.” Despuss de referirse
a las anterioridades encontradas, dice que ...
la solicilud de patenle de invencidan en debate
no cumple can ios requisitos establecidos en

los artlculos 1y 2 de la Dacisidn 344 de la
Comisidn del Acuerdo de Cartagena”,

Par dltirg en relacién al antliculo 4 de la Deci-
sin 344 dice:! "No fons asidero legafl fa angu-
mantacion de fo parte demandante sobre fa
prasuta vickaciin de fa narma cormomifania an
cita ... al negar &f prvilegia de patante para la
solicitud correspandierde g 'PROCECIMIENTO
FARA REPRIMIR UMNA FPOBLACIIN DE (M-
SECTOS ... La cantidad eficaz que sg aplica
arn fa solcifud cofombiana e reivindica enfre
£.001 y 20 gramos por 100 cm2, coma 58 puede
ohservar esfe infarvalo as bastanto amphio corn-
prarada con la divelgacion an fa anteriondad EP
00209 y & fa dosis de apffcacidn, son evidentes
an af esfade de fa igcnics”.

CONSIDERANDCH

Tue las nonmas cankenidas en log articulos 1, 2
¥ 4 de la Decision 344 de la Comisidn del
Arusrdo deg Cartagena, clya interpretacion ha
sido solicitada, forman parle del ordenamisenio
juridico de la Camunidad Andina, conforme lo
dispone el literal ) del antfcula 1 del Tratado de
Cieacidn del Tribunal;

Cue gate Tribunal es competente para inlerpre-
lar por via prejudiciat Ias normas que conforman
el nrdenamienta juridizo camunitario, con el fin
de azegurar su aplicacién uniforme en el territo-
no de los Paises Miembros, siempre gue la
salicitud provenga de un Jugz Nacianal tamiién
can competenciy parg actuar eomo Juez Contu-
nitaric, coma |9 &8, en esle caso, el Tribunal
Consultanie, en tanto resulten pertinentés para
la resclucién del procesc, conforme a lo esta-
Blecido por el articulo 32 del Tralado de Crea-
cian del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina {codificedo mediante la Decisidn 472),
en concordancia can o previsto en (o8 articulos
2, 4 y 121 del Estatuto (codificade mediante ia
Crecisidn S007;

Glug, teniendo en cuenta gue la solicitud de
patente tuve lugar &l 2 de julio de 1996, fecha en

- la que se encontraba vigenle ka Decision 344 da

la Comigitn del Acuerdo de Cartagena, |os he-
ches conlroverlidos y 1as normas aplicables al
caso concreto se enclentran dentro de |a citada
narmaliva, por lo gus, sonforme & 1o expresa-
menle solicilade por &l Tribunal consullante, se
interpretaran los articulos 1, 2y 4 de la Dacisién
344 de la Comisicn del Acuerdo de Cartagena.
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Declsidn 344

"Artfeito 1.- Los Paisas Miembros otorgarsn
patentas para fas invenciones sean oo pro-
duclos o de procedimientos en fodns fog carm-
pos de 13 tecnologla, sfempre que sean fe-
vas, fengan mivel imvenlivo ¥ sean suscepdi-
blaz da aplicacian industrial”.

“Articudo 2. Una invenoidn &8 nueva cuande
110 esld coimprendida an ef estado de fa idoni-
ca. Ef estade de {a técnica comprandera fodo
o gua haya sido accesibla g pablfco, par una
descripoion escnla o oral, por una wilizaclan
o cualguier ofrg madio antes de la fecha de
presamtacion da fa solicitud de palente o, en
sy caso, de la prioridad raconocida. S&lo pa-
ra & efeclo de fa determinaciin de la nove-
dad, fambign se consitarara, dantro del esta-
do de /a téenica, el conlenide de una solici-
lud de patenta en trdmite amla la oficing na-
cionafl competente, cuya fecha de presenta-
cion o de prionidad fease anterior a fa fecha
dé priorided dea fa solicitud de patente gue se
esfuvicse examinanda, siempre que dicho
coMlenido se publique”.

“Articitfa 4.- Sa considarard que una nven-
cidm Hena mivel inventivo, $i parg Una persona
el aficio normalmente varsada en la mafkeria
técnica conrespondients, esa invencidn no
Hubiagse resullado obvia m se Mubisse deri-
vado de manera avidente del esfado de la
{écnica™

L. La patanta de invencion de producto y de
precedimienta N

i bien el legizlador andino no ha dade una defi-
nicién de patenle, sin embargo, con apoyo en
crilerins dectrinales en la materia se puede afir-
mar que “La palente a5 fa poncasion que olorga
gl Estado a un inventor o g s causanabignte
para sxplotar excfusivarnente una invencidn in-
dustriad dursme un plazo dafarminadn, al cabo
del cus! peesa a serde dominio ptiblica” (Metke
Mendez, Ricardo. Lecciones de Propiedad |n-
duslrial {I1}. Editor Raisheck, Lara, Rodriguez &
Rueda (Baker & McKenzle), Pagotd, 2002, p.
22}, Asimismo la invencidn ha sido definida como
una regla para el abrar humano gue contieng |3
solucidn a un problema técnico hasta entonces
no resuelto o resustto de manera insatisfactoria.
{Clero Lastres, José Manuel: Seminario sahre
patentes en 1a GComunidad Andina: “La invencién

¥ las excepoiones a |la patentabilidad en la Ceci-
sion 486 del Acuerdn de Carlagena”. Quilo, B de
mayo de 2001, CORPIC),

Cral indicado concepto, asi como dal artlcula 1
de la Decisidn 344, se desiaca gue |a palents
se conceds para una invancian, la cual, a su vez,
ha sido definida por la doctrina como la sofu-
cidnt de un problema iécnico aplicable a la -
dustria, y (e proporciana la posibilidad de ob-
tener un cierfo rasufiado Ut {Baylos Corroza,
Haermenegilde, Tralado de Derecho Industrial,
Segunda edicidn. Editorial Civitas, 1993, p. 685).
En consecuencia, la invensidn presupons un pro-
blama especifico gue es resuelio par la léonica,

El abjelo de la invencicn de preducle esla cons-
tituide por un cuerpo ciero destinado a ilenar

- una necesidad industiial gue el estadn de la

técnica aun no ha salisfecho. En cambio, el
objeto de |a invencidn dg procedimienio se en-
cuenira conformado par “tna Sefie o SUCESIEN
de opgracignes gue oiden sobre Utad Mmaleria
(safida, Hguida o GaSeusa) que S& ancaning & 1a
alteacidn de una cosa o de un resultads” (Otero
Lastres, José Manuel, Ob, Cit).

En consecuencia, las invenciones susceptihles
de patentamiento, pueden ser de producios o da
procedimlentos. La invencidn de productss "com-
prande todas fag varredadas de enifidades es-
troctiralas hechas por af serhumana, ... preds
referirse principalmenie a cosas, substancias y
metios de frabejo fen particular apsrafos v dis-
posithves). " {Fernandez-Novea, Carles, La mo-
dermfzacion del Derccho aspaniol de patentes.
Editorial Mentecorve 5.4, Madrid, p. 64). La
mvencidn de procedimientos consisle en gue
"si ofjeto varse sobra un mado de obrar consti-
fiido por uha Serie de eparacionss o actuacia-
fes para obfaner U resitado. 'Es decin, s& fra-
ta de dnA SuceSidn de cparaciones o actiacio-
nes argalizar con determinadas Malenas o engre-
gias' (Horgoi Ranaelf Qrilz, Usurpacidn de Pa-
tanfes, Universidad Papamearicana, Maxico DF,
1904, nag. 55" (Melke WMendez, Ricardo, Qb.cit.,
p. 32} Al respecio, el Tribunal ha dicho: *La
invencidn puede recaar sobre una entidad fisica
{producio, disposibivo, maguing, suslancia, corm-
pPosiciont o sobre vna actividad (procedirmienta,
mdlodo, ulifizacian) {Proceso 13-1P-2004, publi-
cado enla GO AC N 1067 ded 29 de abril de
2004, patente: TRIHIBRATO DE (2R.35).3-TERT-
BUTCXICARBOMILAMING-2-HIDROX|-3-FENIL-
PROFIOMNATO DE 4-ACETOXI-2-BEZDILOXK]-5E,

125
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20.EPQXI-1, 78, 10B-TRAHIDRCX[-9-0X 0-TAX-
11-EN-13-1L.0).

It. Requisitos de patentabilidad: novedad,
nivel inventive y susceptikilidad de apli-
cacion industrial

El artlcule 1 de |a Decisidn 344 establece los
requisitos que debe cumplir toda invencion, sea
de producio o d& procedimiento, para que pueda
ser objete de patenle, gue son: novedad, nivel
Inventivo y susceptibilidad de aplicacidn indus-
trial. Dichos reguisitos permiten delerminar las
condiciones esenciales gue debe reunir toda in-
Wwancien para que sea patenlada, siempre gue
ademas no se encuenire impedida por otras
disposiciones de la nonma comunilara en men-
cion.

La novedad v el estado de la técnica

Entre los requisitos indispensables para que
una invencitn pueda ser considerada como ob-
jelo de proteccién par media de patenle, en
primer fugar, esta su novedad, gque significa,
conforme al articulo 2 de la Decisién 344, que
no esié comprendida en &l estado de |a técnica,
es decir come sostiene el tratadista Jose Ma-
nuel Otero Lastres, *.. o aster contenida, no
extarinchuda, o o formar parte def estado de la
técnica”. {Olero Lastres, José Manuel. Los Re-
quisiltes de Patentabilidad en la Daclsidn 488,
Revista Juridica del Perd N* 31, febrero 2002).

E| Tribunal, por su parte, ha manifeslado que “af
concepfo de 'nmvencidn’ a efactas de ser objeto
de una concesidn de palentes, comprenda {o-
dos aguelios nuevos productos o procedimien-
fog que, coma consecuoncia doe fa acltividad
crealive del hombre, impliguen un avance tec-
noidgleo —y por tanto mo se derven dg manera
avidenta dal ‘eslado da la onfca™—, y ademds
§ean susceptites de sev producidos o wiilizg-
dos en cualiuigr fipo de indusinia®, (Froceso 21-
[P-2000, publicado en la G.0.A.C. N"631 de 10
de ensro de 2001, caso "DERIVADOCS DE BILIS
HUMARMNA")

El concepto de novedad se lo formula desde el
punio de visla negative en relacidn al "estado de
la técnica™; al respecis, sabe indicar que este
ultimo concapte comprende &l conjunto de co-
nocimientos lecnoldgicos gue hayan sido acce-
siples al piblice anles de la fecha de presenla-
cion de |8 solicilud da palerte o, &0 su caso, de

la pricridad re¢onocida. Por lo gue se considera
que toda Inwvencian deja de ser nueva si ha sido
accesible al publico por cualquier medio, sin
que tenga relevancia el lugar en el que =8 ha
producide, ni &l ndmerc de parsonaz a las que
ha alcanzade dicha acoasibilidad.

Al comprender generalmente toda invengion va-
rics componentas, |3 novedad an cada ung de
elios no &s un requisila indispensable ya que
pueden ser conacidas individualmenie en | es-
lado de |a tecnica, por lo que 32 exige que sea
su combinacion [a que e lugar & que un produe.
lz o un procedimiento sea considerado nuevo.
&l respecto el Tribungl dice, "La novedad o es
Uit requisito que debar cumipdir lodos p cada
e de fos componentas gue conforrnant 1 i
vencidn, pudiendo inclse sar conocidos indivi-
duaimente la ltafidad de {afes efemeantos, sf
combinadas anlre eflos dan lugara wn atvelo o
a unt pracedimiento desconocido ardenormente.
£ afecta ninguns invancion aparece de 2 nada;
par el contrario, tode innovacian reqiders aplicar
conacimienios y objelos praviamenle craadns o
descubienos porla humanidad, fos crales cons-
fifwirdn fa 'mateda prima’ para desaroflar un
Areve producto o procedimfento” {Proceso 21-
IP-20014), ya citadn).

Asimismao, el Tribunal ha sefialado que ta nove-
dad de una invencion "as o qua na gstd com-
prandido en & esfado de fa téonica {divulgacion
cualificadal o (o gue no hays sido divolgads o
friacho accesitfe al poblico en cualquier lugar
{divirigacidn sirmple y nevedad absoeflta). La di-
vingacion puede ser oral o gsenls, puedea rasul-
far el usn o explotacian, o producirse por cual-
quigr otro madfa. Esta diviigacion delie sar de-

_ fadada y, en todo caso, suficiente para gue Lna

persona def oficio pueds utiizar esa informa-
cik? para efecufar o sxpdalar la nventcidn. Por
ofra parte, cuando un invento agid en Us0 0 ex-
potacian as porque ya fue patentade o porque
a5 def dominis publico. En astos casos af inven-
fo abjetivamernts pardio su novedad”. (Frocesa
05-1P-89, publicado et la G.OA N2 50 de 17
de noviembire de 1989, marca: INTERPLAST).

lgualmenle ha indicado que “a mvenciin, de
printucto o de procedimignfo, carecerd de nove-
dad si, arfes de le fache de presemtacion de fa
soficitid de patente o de Ja prioridad recoroci.
da, 58 Na encomntrado al acceso del poidicn por
cualquier medic, can independencia do fugaren
que o accese feke sido posible o s haya
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producidn, dafl nttmero de persanas a que haya
alcanzado v & cononimianto afeckivo gue dstas
hayan oblenido, salvo gue la divifgacion se
haya flevado a cabo e 10g Irmines excepeio-
nales pravisios en ef articulo 3 de la Decizién
344. Tampoco serd novadosa fa fnvencion i af
contemido de 1a solicitud de patente en irdmita,
da facha de preseniacidn o de pricridad antsrier
ala de priordad de la soficitud que se examina,
ha sido pubicada”. {Proceso 13-1P-2004, ya ci-
Lada),

La fecha a parkir de 1a oual 1a Oficing Magional
Competenle deberd realizar el estudio de la
navedad, o de o no comprendida en el estado
de la técnica, o s8fo sa reflere a la que cohsiare
erfa soficiiud, Sino famivén a fa de ta priovigad
recanocida por el articelo 12 de e Docisidn 344,
La Oficing Magional Comnpetente liena fa obiigs-
ciot de determninar et peirera instarncia la fechs
a padir da {a cual su podra realizar of andlisis
comparativo de fa fivveancion con of estado de la
{gcrica existenle on af resto del mundo para
gs5a.fecha, Todo fa gue haye sido accesible al
publico ehlos tarminos del articwo 2% consfifui-
rd el estado de fa fdonica que podrd destrur o
ho ta novedsd O fa imencidn cuva patenta se
aoficita”. (Froceso 12-1P-08, publicado en |a
G.OA Q. N® 428 de 18 de abril de 1999, caso;
COMPOSICIOMES DETERGENTES COMPAC-
TAS COMNALTA ACTIWMIDAD CELULASA),

Cabe reilerar lo seflalado en la jurisprudancia
anles citada, sobre cigrlas reglas a ser obsarva-
das para detarmingr 12 novedad de una inven-
sién, que son;

‘a) Concratar cudl 03 13 regla técnica aplica-
bie a lp patente, para lo cual of Bxamina-
dortdonics deberd valerse de fas reivinds-
cacfones, qued en Gitimas determinaran
esle aspecto.

&) Fraciser la fecha con buosg en fa cual
deba efectuarse la comparacion antre la
Ivencidn v el estado do la tecnice, 1a cual
pueds consisiir en fa fecha de la soficitiud
o fa de fa pripridad reconocida,

¢l Defenminar cual 85 el confeniclo del asla-
do de la téciica {aatercordades) en la
fecha de priordad.

ol Finelments deberd compararse la inven-
CiGn con ta regla técnica®

El Tribunal @ manera de orientacién ha tamada
come refarencia oriterios de las Camaras de Re-
cursos de la Oficina Europea de Palentes (OEF),
gequn fos cuales .. Ja falfa de novedad da oia
invencidn se comigurard s su obfetoe derivg
clara, precisa y diractaments def esfada de la
faciica, v & an ésfe son conocidas fodas fas
caraclerisiicas de aquélla, Enfo que conciente

- o la interprelacian ded astado de fa lécnica, las

Camaras han desarratiado alguiros pringipio s:
*) Reglas generales de inlerpralacicn; () Com-
binacianes an unt documanto antarior; (i) Apra-
ciacidn de caracfarisiicas frmplfoitas, (iv) Agre-
clacidn e caracterfsiicas Infrinsecas, {v) Apre-
clacion de lo aguivalents; (v}l Apreciacidn de
dibufos, [viil Apreciacide de ajernolns; (Vi) Apre-
ciacin de usos amerfures, {ix) Grandes relvin-
ticacionas, {x) Divelgacidn daefectuosa; fxip Di-
vulgacion fortuita, (s} Posibilicfad de poesia en
practica™ Err ctanta alf principia relativa a las
‘combinaciones an un documento antanor’, 183
Camaras fan precisada que "cuando n dacy-
manlfo comprandido en ef astado de {a técmica
frace referancia a una 'manera hahitual’ de pre-
parar un producto, ozlard permitido consuliar
dogimentas de referencia tales Comio mgnwa-
las, epciclopadias o dicoionaries, a flin de delermi-
narto que el exparlo en ia mataria hubiase com-
prangicdo & la fecha de presentacidn de fa soffci-
tud de paterte, ¢ de la pricridad reconocids”
{Office suropéen des bravets, La Jursprudencs
das chambres da recaurs, OOV nlaraciivo *Special
Edition - Espace Legal”, DG 3 {Recours), 48
guficidn, 200" (Procesc 13-IP-2004, ya citada),

El nivel inventive y &l astado de la técnica

Como segunde requisite, adicional al de la nove-
dad, se exige que la invencidn lenga nivel inven-
tivy, esta es, que impligue un salts cualitative
en relacidn con |3 técnica existente. Este re-
guerimientlo, previste por et artlculo 4 de la Deci-
sitn 344, presupone que la invencian, ademas
de no ser obvia para una parscna del oficis
marmalmente versada en la materia tecnica, debe
sar siempre &l tesultado de una actividad creativa
del hombra, [0 gue no impide que se alcanca |a
regla téemica propuesla utilizando procedimien-
tos 0 métodos comunes o ya conocidos en el
area téonica correspondients, aungua tampoco
debe constituir el resullado de denvaciones evi-

- denles o elementales de lo yva exislente para un

experto madio #n esa materta {écnica. “Ef ex-
paro medic debard posasr axAensncia y comlar
eart il sahar ganeral o fa matara ¥ con una



GACETA OFICIAL

18/02/2008 744

Farie do conecimtentos en ef campo aspeciiico
ole fa invencion” {Process 43-1F- 2002, publicado
anla GOALC N 870 da 9 de diciembre de 2002,
caso FORMULACIONES DE PEPTIDGS HIDRO-
SOLUELES DE LIBERACION RETARDADA).

El estado de la 1écnica al alcance del experto
medio no e3 el misma comprendido por "todo lo
que haya sido accesibie al plklice” gue se exa-
minga para estahlacer la novedad da un invento.
En efeclo, “con ef reqguisifo del mivel invernliva, o
que se pratende g8 dofar af axarninador fgemico
de uh glememnto gue le pertnita afirmar o i st
fa frvencian obfafo de esiudio no se habpia
podido Negar a partir de los conocimiendos téc-
oos que existlan en ese mamenlo deniro el
esfado de 5 téonica. .. En este punito comviena
advertir que und 88 el examen qus realizd al
feonicn medic respacta g fa novodad v ofro of
gue se efeclila con respecto af nivel inverdivo,

si bier aft 0 y otro se uiifiza como paramaira

de refarancia al 'esfado de fa téomica’, en al
primera, se cotefa la invencicn con lag ‘amerio-
rdades’ existanies demro de aguella, cada ung
(sic) par separaco, miedras que &n &f seido
(el frvantive) s exige que of teonico medio
gue realiza al examan debe partir del gonogi-
G ganerat gl &l lisrme sobré of asiado da
fa técnica y raalizar af cotefo comparative con
54 apregiacidn de coijunfo, delerminando &
con fafes conpeimiantas téonicas existenies ha
podido o na producirse fal invencion™ {Proceso
12-1F-88, ya cllado).

El Tribunal a manera de orientacién ha citado
algunos criterios de las Camaras de Fecursos;
"Para analizac la existencia de nivel invernive,
fas Camaras de Recursos han adoplado ef rmd-
{oda flamado "acercamienio problema-softcicn
(problem and solulion approgch), consistents,
& fo asencial, en: “atideniificar ‘ef esfacdo oe 1
{eomicg inds praxirmo & fa invencion rejwindica-
da'; b} evaluar los rasultados o afectos) teoni-
cos ohlenidos por la invancion relvindicada en
ralacidn con of 'estado da la fdonica mds proxi-
a0 o) exaerinar &, de conformidad carn ef esta-
do de 1a scica mas praximo, ef sapertc en la
maitaria habria o no propussio fas caracter(sti-
cas teomicas gua distingeen ia invencion redvin-
dicads y que permilen afcanzar los rasuftadas
por elfa ohtenidos” (Office européen des Drevels,
op. cit) (Pracesa 13.1P-2004, ya citado).

En este contexto el Tribunal siguiendo con los
referidos criterios de las Camaras de Recursos
dice; "A su fuicio, af estade da fa idenica puesto

an cangideracion para apreciar af nived inveniivg
&5 normalmante un docurmernto del estado de la
{eenica que divoiga un obfelo concebidn en el
ANsmo campo, ¢ gue esta difgido a afcanzar el
mismo obigfive de 13 invencidn reivindicada y
gue presents, er o esencial, caracterfsficas
léenicas simifares, o QUE rarmte pocs 8 modffi-
caciones de estriuclera. Cuando se rala de as-
coger & astado de e fdomica mds prdsnno, ef
hecha de que af proffema fecnica a ser resueflo
sea iddéntico 88, de jgueal modn, un crifeno a ser
fomaldo ey consideracion . Las Camaras han
precizado que, una vez fijado el estado de fa
fecmica mids proximo a fa invencidn reivindica-
da, conviane examinar s el expesto en 1a mate-
tia, =obra la hase da loda e infarmacién dispo-
aible acerca del confexto tdcnico de aguéli,
hatiia tanido suficigntes raranes para ascogar
ese eslade de fa tdenfca coma punlo de partida
{Offfice ewropéen des braveds, op ot} . Por ofra

. parle, a s fiicio, el hecha da gue wn probiama

facmicn havs 0o ya reswelto Mo inyaide que, a
fravés de oiras madios no gvidenles, se infente
resofvarta da nueva, A fa vez, & &f olyeto de la
favencidn reproduce, en lo sustancial, fa fun-
ey, fog medios y el resultado de ofre que for-
ma pade del astade de la lécnica, aquél no
tertdra mival irmvantivo. Tampoeo 1o feitdrd, dicen
tas Cérmaras, una mdava combinaciin que bus-
que abtenar un efecto conocide, sobre 1a basa

. de procedimisntes ywo materdalas y'o propieda-

des conrocidos lambien, va que, en ausancia de
tono efecio inesperado, no basiara fa simple
sustitucidn da un algmento par offo clyas pro-
piedades sesan conocidas come produciaras de
aguat efecie (Office europdéen das bravels, ap.
it ) (Procesc 13-1P-2004, ya cilado).

En consecuencia, a efeclos de examinar €l nivel
mventivo, la Oficing Macional Compatents se fi-
jara en el estado de la 18cnica existente y en lo
gue ello representa para una persena dal oficio
narmalmende versada en la maleria; eslc es
que, a la ur de los identificados conogimisgntas
exislenies en el drea técnica comespandisnte,
se verd si para un experio medio en esa materia
{&chica —sin que llegue a sar una persona alta.
mente espacializada— pueda derivarse de ma-
nara ohvia la regla téonica propuesta.

Ademds de todo o indicade, [a narmativa comu-
nitaria, prevé que la invencidin sea susceptible
de aplicacitn industrial, es decir, que su ohjeto
pueda ser producide o wilizada an cualquiar tipo
de actividad producliva, incluides los servicios.
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En virtud de lo apterlormenie expuesta,

EL TRIEUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMLUNIDAD ANDINA

CONCLUYE

FPRIMERO: Fara que una invencidn de products
o de procedimienls sea objeto de prateccion a
través de una patente debera, necesariamente,
curnglit con los requisitos de novedad, nivel
invenlivo y susceplibilidad de aplicacién indus-
trial.

SBEGUNDOC: La invencion, de producle o de pro-
cedimiento, carecera de novedad, si ya =&
encontrare cormprendida en el estado de |a tac-
nica, entendigéndose ocomo tal todo conocimign-
te gue haya sidoe acoesicle 8l pdbhco a raves de
cualquier medio, en tiempe anterior 3 la fecha
de presentacion de la solicilud de palente o de
1a priondad recongdcida,

TERCERQ: La Invencidn debe ser el resultada
de una aclividad creativa del hambre que consti-
tuya un avance tecnolégico, pudidndose alcan-
Zar la regla técnica propucsta 8 Iravés de proosa-
dimientos 0 métodos CoOMUNEs ¥a canocidos an
el area técnica cormespondiente, Sin embargo,
1a invencion no tendra nivel invenlivo si resulta
obvia para un experto medio, e cual deberd
hallarse pravislo de expeariencia, saber general
an la maleria y conocimienios especificos an el
campo de la invencion,

El Coansejo de Eslado de la Replblica de Co-
lombia, Saka de o Contenciass Administralivi,
Seccidn Primera, deberd adoptar la presents

interprelacidn prejudicial cuando dicte senlen-

cia dentro del proceso irderno WN® 2001-0082

{BRGS} de confarmidad con lo dispuesto por &
articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina, asi como
dar cumplimiento a io previsto en el artlcula 128,
parrafo tercera, del Estatuta del Tribunal.

NOTIFIQUESE y remitase copia de la presents
interprelacién prejudicial a la Secrelaria Genea-
ral da la Comunidad Andina para su publicacitn
en la Gacata Qficial del Acuerdo da Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal
FRESIDENTE

Walter Kaune Arteags
MAGISTRADO

(Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADD

Ricardo Vigh Toledo
MAGISTRARDD

{Aga Inés Navarrate Barrerg
MAGISTRADA

Monica Rosell
SECRETARIA

TRIBUNAL BE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- | a santencia que anleceds as figl co-
pia gl original gue reposa en af expedients de
esta Secrefaria, CERTIFICO -

Manica Rosall
SECRETARIA
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ANEXO IC

ACUERDO SOBRE LOS ASI'ECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD

BARTRI

PARTHII

FARTEIN

PARTE IV

PARTE Y
PARTE VI

PARTE ¥V1I

INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO

DISPOSICIONES GENERALES Y FRINCIPIOS BASICOS

NORMAS RELATIVAS A LA EXISTENCIA, ALCANCE Y EIERCICIO DE
LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Drerceluy de aulor ¥ derechos conexos

dlaress che Bibrica o de comercio

Indicaciones peograficas

Dibujos vy modclos indushiales

Patentes

Fagquenas di wrazado (lopografias) de los citcuitos integrados
Profeccion de la informacicn no divulgada

Ceontrol de las pricticas anticompetitivas en Jas licencias contractugles

e I il

OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE i’llDPIEDﬂD INTELECTIIAL

Cbligaciones penetales

Urocedirnientos ¥ recursos civiles ¥ administralivos

Medidas provisicaalzs

Prescripcinnes especiales velacionadas con las medidas ¢n frantem
['rocedunientos penales

Lo L b —

ADQUISICION ¥ MANTENIMIENTG DE LOS DERECHOS DE PROFIEDAD
INTELRECTUAL Y PROCEDIMIENTOS CONTRADICTORIDS
RELACIONADOS

PREVENCION ¥ SOLUCION DE DIFFRENCIAS

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISTOSICIGNES INSTITUCIONALES; DISPOSICIONES FINALLES

Aot L E e L
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SECCION 4: DIBUIGS ¥ MODELOS INDUSTRIALES
Arficnlo 25
Condiciones para la proleccion
L Logs Membros colubleceran la proteceién de los dibujos y modelos industriales creados

independicntemente que sean nuevos u ariginales. Los Micmbros podrin establecer que lus dibujos v
modelos no som vuevos v oniginales si no difieren en medida symificativa de dibujos o modelos
conocidos o de combinaciones de caracteristicas de dibujos o modelos conocidos. Los Miembros
podran establecer que esa proteceidn no se extenderd a los dibujos ¥ modelos dictados esenciatinents
por consideraciones onicas o funcionates.

i Cadda Miembro e asepurand de que las prescripeiones que hayan de cumplicss pars conseguir
la proteceidn de log dibujos o modalos textiles -parliculanmente en lo que se refiere a costo, exatnen y
publicacidn- no dificulten injustificablemente Jas posibilidades de blsqueda ¥ obtencidén de esa
protecoidn. Los Miembros tendrdn libertad para cumpli esta obligacion mediante 1a legislacién sobre
dibujos 0 modelos Industriales o mediante Ja legislacion sobre el detecho de autor.

Articulo 26

Proteccidn
L. El tilular de v dibuio o modela industrial protegide tendrd el derecho de impedir que terceros,
sin su eansentimicnty, fabriquen, vendan o importen articulos que ostenten o incorparen wn dibujo o
models que sca wna copia, o fundameutalienle ung copia, del dibujo o modelo protegide, cuando csos

actos se reglicen con Hnes comerciales.

2 Las Miembros podiin prever exeepoiones limitadas de 1a proteccion de los dibujos ¥ modelos
industriales, a condicién de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la
explotacion nomal e los dibujos ¥ modelos industriales protegidos ni causen wn perjuicio mjustiticade a
los legitimos intereses del titular del dibujo o modelo protegido, feniendo en cuenta los intereses
leghimas de tercerns.

3 La duracidn de ta proteceitn olergada sgquivalded a 10 afios come minimo.

SECCION 5: PATENTES
Articulo 27
Materiu pateniuble
L. Sin petjuicio de |o dispussto en los parrafos 2 ¥ 3, las patentes podran obtenerse por todas las

invenciones, sean de productos o de procedimicntos, en todos los campos de la teenologiy, siempsre que
sean nuevas, entraden ung actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacidn industdal.”  Sin

A los clectes dod presemte ariculo, dody Micmbro poded considerar gue bas expresiones “actividad inventiva® v
"siscepribles de aplicacidin pshusirial sen sindninos respeclivaments 9e Leg expregionss "ho evidentes" y " (liles"

(39
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perjuicia de lo dispuesto en el parrfo 4 del articulo 63, ¢n el prraf 8 del articula 70 y en ¢l panafo 3
det presente artivulo, Jas patentes se podrdn obtener y los derechos de patents se podrdn gozar sin
discriminacion por el lupar de la invencicn, el campo de la tecnologia o el hecho de que loy productos
sean iinportados o producidas en el pais.

2.

3.

2

Las Miembros podran excluir de la patentabilidad lus invenciotes cuya explotacion comercial
en su territorio deby impedirse necesariaments para proteger el orden piblico o la moralidad, inclusive
para proteger la saiud o la vida de las personas o de los animaics o para proservar los vegetales, o para
evitar dafios graves al media ambieme, siempre que esa exclusion oo se baga meramente porque |a
explotacion esié prohibida por su legislacian,

Tas biembros podrdn excluir asimisine de la patentabilidad:

a)

b)

los mdtedos de disgndsticn, terapduticns y quinirgicos para el irmtamiento de personas
o animales;

les planlas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos
asencialinette hioldpicos para la produccion de plantas o animales, que no sean
procedimizntos ne biclagicos o microbioligicos, Sin embargo, los bliembros otorgardn
proteccion a wdas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema
eficaz sué geneis o mediants una combinacion de aquéllas y éste. Las disposiciones
del presente apartado serdn objeto de examen cuarro afios despuds de la entrada en
vigor del Acucrdo sobre la OMC,

Articulo 28

Berechos conferidos

Una patende canferird a su tiluka los siguienles derechos crelusivos:

a)

b

crando la materiz de la patenle sea un producte, el de impedi que terceros, sin su
consendimienla, realicen actos der  fabricscion, uso, oferta para la venta, venta o
importacion” para eslos fines del producto objeto de la patente;

ctiandn Ja wareria de la patente ses un procedimisite, 2 de impedir que tereeras, sin
su enmsenlinuents, realicen el acto de wtilizacidn del procedimiento y los setos de: vso,
olerta para la venta, venta o importacion para esios ines de, por 1o menos, el producio
oblemdo divcetamentle por medio de dicho procedinuento.

Log fitulares de putentes tepdrdn asimisme el derecho de cederlas o transfierirlas por sucesion
¥ de concertar conralos de leencia.

b3t derecha, al igual que weos Jos demds deechos conferidos i_::-nr ¢l presemie Acusrdo respecto del usa, wenta,

importaciin waba frma de disnibecitn do padoclos, csta sjels a las dispesicioncs del articulo 6.

o
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PART C Hi-3

combination, part of the prior art. if this is sufficienlly clear from the
indicalion of prior art made in the dascription, 1o meel the requirement of
Fule 42{11(b}, the two-part form should not be insisled upon,

24  Formulae and lables

The claims, as well as the descriplion, may conlain chemical or
malhematical formulae but not drawings. The claims may conlain tables
but "only if their subject-malter makes the use of tables desirable”. In view
of the uze of the word "desirable” in this Rule, lhe exarminer should not
ahject lo the use of tables in claims where this form is convenient,

3. Kinds of claim

31 Categones

Tha EPC refers to different "categories” of claim {"products, process,
apparalus or use"). For many inventions, claims in more than ane
category are needed far full pretection. In fact, there are only two basic
kinds of claim, viz. claims to a physical entity {product, apparatus) and
claims to an activity {process, use). The first basic kind of ¢laim {"product
claim”) includes a substance or compositions (2.9, chemical compaund or
a mixture of compounds) as well as any physlcal entlly {e.q. abject, article,
apparalus, machine, or systemn of co-operating apparatuz} which s
produced by & person's technical skill Examples are: "a steering
machanisim incarporating an adtomalle feed-back circuit .. "a wowven
garmment comprising ... "an insecticide consisting of X, Y, 2% or "a
communication system comprising a plurality of transmilling and receiving
stations". The second basic kind of claim ("process claim®) is applicable to
all kinds of activilies in which the use of some material product for
effecling the process |5 implied; the activity may be exercised upan
material producls, upon energy, upon other processaes (s in control
processes) oF upon living tings (see, however, |V, 4.6 and 4.8).

3.2 Number of independsnt claims

According o Rule 43(2), as applicable to all European patent applicatians
in respect of which a communicalion under Rule 51{4) EPC 1873
feorrasponding to Rule 71(3} EPC 2000) was not issued by 02.01.2002,
the number of indapendent claims is limited to one independent claim in
each category.

Exceplions from iz rule can only be admilted in the specific
circumnstances defined in sub-paragraphs {a), (b) or {c] of this rule,
provided the requirement of Ast. 82 with regard to unity is mel (see HI, 7).

The following are exarnples of typical situations falling within the scope of
the exceptions from he principle of ane independent claim per categony:

] examples of a plurality of interrelated products {Rule 43(2](a)}.
- plug and socket;
- transmitter — receiver,
- intermediateds) and final chemical product;
- gene — gene construct — host — protein — medicament,

{iy example of a plurality of difsrent inventive uses of a product or
device (Rule 43(2Kb);

Dacember 2007
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{ii} la maodificacién de un procedimiento quimico conocido, por ). por omisién de
una sustancia o sustitucion de una sustancia por otra: y

{iii) un sistema complejo de elementos funcionalmente relaclonados, en donde la
actividad inventiva reside en cambios en varios de estos elementos o en sus
interrelacioneas.

En los ejemplos (i) vy (i), la forma de reivindicacién en dos partes puede ser
artificial e inapropiada, mientras gue en el ejemplo {ii) pedria conducir a una
reivindicacion intrincada y larga. Otre ejemplo en donde la forma de reivindicacion
en dos partes puede ser inadecuada es cuando la invencién consiste en un
compuesto quimico nuevo o grupo de compuestos. Probablemente surgiran ofros
casos en los que el solicitante pueda aducir razanes convincentes para formular la
reivindicacion de una forma diferente.

2.3 a Cuando se examina si una reivindicacion cumple o no con la forma indicada
por el art. 22 inc. a) y b} RLP es importante evaiuar si esta forma es apropiada. Al
respecto se debera tener en cuenta que el propdsite de la forma de reivindicacién
en dos partes es el de permitir al lector ver claramente que caracteristicas
necesarias para la definicién del objeto reivindicado son, en combinacién, parte del
-arte previo. Si en la descripcion del invento se hace una referencia bastante clara
¥ completa de las caracteristicas del arte previo, cumpliendo con el requerimiento
del art. 12 b2} LP no debera insistirse sobre la forma de reivindicacién en dos
partes.

Las reivindicaciones, asi como la descripcion, pueden contener farmulas quimicas
0 matematicas, pero no dibujos. Las reivindicaciones pueden contener tablas, pera
solo si para el objeta propuesto resulta deseable el use de tablas. En vista del uso
de la palabra "deseabie”, et examinador no debera objetar el uso de tablas en
reivindicaciones donde esta forma es conveniente.

3. Clases de reivindicaciones
3.1Categoria de reivindicaciones

3.1.1 Existen “categorias” de reivindicaciones (productos, procesos, aparaios o
uso}. Para muchas invenciones, se necesitan reivindicaciones en mas de una
categoria para la obtencién de una profeccion completa. De hecho, existen solo
dos categorias basicas de reivindicaciones, a saber:

+ Treivindicaciones para una entidad fisica (producto, aparata);
* reivindicaciones para una actividad (procedimiento, uso).

El primer tipo bésice de reivindicacion (reivindicacion de producto), puede incluir
una sustancia o composiciones (p. ej. compuesto gquimico o una mezcla de
compuestos} asi come también cualquier entidad fisica (p. ej. objeto, articulo,
aparato, maquina, o sistema que coopera con el aparato) que es producido por la

(et #
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habilidad técnica del hombre. Ejemplos son: "un mecanismo de direccién gque
incorpora  un circuitc  de  realimentacidn  automatica™; “un  vestido tejido
comprendiendo._...": "un insacticida consistiendo de X, Y, 2" o "un sistema de
comunicacién que comprende una pluralidad de estaciones de transmisidn y
recepcion”. .

El segundo tipo basico de reivindicacién (relvindicacion para actividades) es
aplicable a toda clase de actividades que implica el uso de algan producto materiat
para efectuar un proceso; la actividad puede ejercerse sobre productos materiales,
sobre energia, sobre otros procedimientos {como en los procedimientos de
control} o sobre cosas vivas (ver sinembargo art. 8y 7 LP).

3.1.2 Hay casos en los cuales gl soiicitante redacta sus reivindicaciones de modo
que, aunque redactadas de manera diferente, realmente caen dentro de la misma
categorfa y tienen efectivamente el mismo alcance, En estos supuestos, el
examinador debera tener en cuenta que la presencia de tales reivindicacicnes
diferentes puede ayudar al solicitante a obtener proteccidn completa para su
invencion, Por consiguiente, aunque el examinador no deberd permitir una
proliferacidn innecesaria de reivindicaciones independientes, coma tampoco
debera adoptar un enfoque rigido o demasiado académico frente a la presencia de
un nimere de reivindicaciones que estdn redactadas de manera diferente pero de
efecto aparentemente similar.

3.1.3 Sujete a que se satisfagan las condiciones de unidad de invencion exigida
por el art. 17 LP, una solicitud puede contener dos o mas reivindicaciones
independientes en la misma categaria cuando no sea apropiado, teniendo en
cuenta el objelo propuesto per la solicitud, cubrir este objeto con una dnica
relvindicacion. Esto significa que el examinador podrd permitic dos o mas
reivindicaciones independientes en la misma categoria en casos apropiados con
tal que haya un Gnico concaepto inventivo (art. 17 LP) y que las reivindicaciones en
su totalidad satisfagan el requerimiento establecido en el art. 22 RLP con relacion
a gue las mismas deban ser claras y concisas (5.1). Al aplicar este principic el
examinador debera tener en cuenta los comentarios 3.1.2 en lo gue concierne a
reivindicaciones de alcance aparentermente similar. Hay otras circunstancias
donde puede no ser apropiado cubrir el objeto propuesto de una invencién con
una reivindicacion independiente Onica en una categoria particular, por ejemplo,
cuando b invencién se refiere al mejoramiento en dos articulos separados pero
interrelacionados de manera tal que puedan venderse separadarmente, pero que
cada uno conlleva 1a misma idea inventiva, tal como una ficha y tomacorriente
gléctrico, o un transmisor y receptor. Otro ejemplo, en el caso de una invencion
referida a circuitos electricas dsl tipo rectificador-puente, para el cual podria ser
necesarno incluir rejvindicaciones independientes separadas para una disposicion
monofasica y polifasica que incorpare dichos circuitos, desde el momento en que
el nimero de cireuitos que se necesitan por fase es diferente en las dos
disposiciones.
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26 PATENT ELIGIBILITY Ch. 2

In eontrast, process invenlions involve a series of acls per-
formed in order to produce a given resuli. Processes, which are also
commonly termed “metheds” in patent parlance, concern tech-
niques and behavioral engagements. When a process invention is
drafted as a patent claim, the claim consists of a list of steps. A
process claim directed towards a method of making cast iron, for
example, might consist of the steps of (a) combining iron ore, vake,
and limestone; and (b) heating these ingredients in a blast furnace.

Process inventions are commonly divided into twoe fypes, al-
though this distinction is largely a malter of characterization
rather than of substantive effect. ‘'hese are termed “‘method of
using” and “method of making” claims.” Suppose thal a pharma-
ceutical chemist synthesizes a new compound and also discovers
that the compound has a valuable therapeutlic property, such as
lowering a patient’s blood pressure. The chemist may draft a
“method of using” claim that recites a process for using the
compound to treat hypertension. In addition, the inventor may
obtain claims for a method of making the compound, stating the
techniques he employed to synthesize the compound.

Some inventions can be claimed as both products and process-
es. In terms of the patent law, at least, many machines may be
conceived as containing a process: When you turn on a washing
machine, for example, it engages in a series of wash, rinse, and spin
evcles, and that behavior can be claimed as a series of process steps.
The inventor of the first washing machine could have sought a
patent on a product, by claiming the physical apparatus that makes
up the machine, and could have also sought a patent on a new
process for washing clothes, by claiming the series of steps that
describe the activity of the new washing machine once it begins to
function, It is ordinarily the privilege of an inventor to claim the
invention as she sees fit, and many patents in fact do present
claims that describe the same invention in terms of (1) a product, .
(2) a method of using that product, and {3} a method of making
that product.

2,21 Seientific and Mathematical Principles

Many judicial decisions recite the maxim that abstract con-
cepls, mathematical algorithms, and scientific principles are not
patentable. Under this rule, Georg Ohm could not patent V (volt-
age} = L. (current) x R (registance), nor could Albert Einstein
patent the special theory of relativity. On the other hand, a prac-
tical application of an abstract concept, mathematical algorithm, or-
scientific principle may he patented. As the Supreme Court declared
in the mid-nineteenth century, “a principle is not patentable. A

5. See In re Pleuddemann, 810 F.2d
B2 (Fed.Cic. 19900,
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dispositive, maquing, sustancia, composicién)?? y las reivindi-
caciones que recaen ‘sobre una actividad (procedimiento, méto- -
do, utilizacidn®?). En ambos casos se produce una sinéedoque v
babitualmente se denomina a las primeras «reivindicaciones de
producto» y a las segundas, «reivindicaciones de procedimien-
to». A esta clasificacién es a la que se reflere el término

*20  Laimportancia de este lipo de reivindicaciones se ha visto incrementada
en los 1ltimos tiempos, al permitirse la proleccidn a través de las
patentes de productos quimicos, farmacéuticos o alimenticios.

Esta proteceion fue posible en una etapa temprana de la legislacién de
patentes —en el Reino Unido estos productos fueron prolegibles hasta
1918 y en Espaiia su proteccién también estuve permitida por la Ley de
1902—, posteriormente se réchazd su proleccion y ésta no volvio a ser
posible hasta mucho tiempo después: en el Reino Unido, hasta 1949; en
los Pajzee Nordicos, Franeia y Alemania, hasta finales de la década de los
60, como consceuencia de la adaptacion de su legislacion interna al
Convenio de Estrasburgo, e} cual permilia su patentabilidad; Italia v
Suiza hicieron uso de la reserva que respecto a estos productos permitia
hacer ¢l Convenio de Eslrasburgo, de modo que los mismos ne fueran
pafentables hasta 10 afios después de su entrada en vigor.

El CPE admite la® reivindicaciones de tales productos y asimismo
contempla la posibilidad de hacer una reserva por un plazo de 10 anos
(art. 167.2 CPE}, prorrogables por otros cinco {art. 167.3 CPPE). Austria,
Greeia y Fspafia hicietron uso de esta posibilidad, extinguiéndose dicha
reserva el 7 de nctubre de 1992, Por consiguiente, a partir de dicha fecha,
es posible selicitar ]a proteccitn de una patente europea que reivindique
productos gquirhicos, farmacéuticos o alimenticios para eualquicra de los
lislados miembros del CPE.

Como consecuancia del proceso de armonizacion de las leyes nacionalcs
al CPE, la mayoria de estas leyes también permiten la patentabilidad de
dichos producios. La P no es una excepcién y admite su proteceién, la
cual, conforme a la D.T. 1" quadé aplazada hasia el 7 de octubre de 1992,
fecha a partir de la que era posible la proteccion de dichos productos en
Espaiia utilizando la via europea de concesion de patentces.

21 En Alemaniu se han admitido tradicionalmente las reivindicuciones de
utilizacion; en el Reino Unido era raro antes de 1978 que las solicitudes
de patente y las patentes conluvieran tales reivindicaciones. Una reivin-
dicacién de este Lipo se hubiera formulado coma ctapas fisicas principa-
les que componen la aclividad a proteger,
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esto, en todas las circunstancias y en cualquier contexto (y por
tanto, confiere dicha proteccién a todas las utilizaciones de -
dicha cosa, sean o no conocidas)», v por la jurisprudencia®® y la
doctrina?*® de los Estados miembros. La juslificacion de la
misma esta en la equitativa proteccion para el solicitante o
titular de la patente, va que una vez que el objeto ha sido
producido, resulta mucho mas facil encontrar las diversas
posibilidades de utilizacién®",

Por el contrario, las reivindicaciones que recaen sobre una
actividad confieren una proteccién «relativar, ya que protegen
la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u
objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la activi-
dad indicada®®. Sin embargon, en las patentes de procedimiento,
la proteccion se extiende al producto obterido directamente a
través del procedimiento patentado®*, el cual tampoco goza de
«proteccién absoluta», sino que unicamente estd protegido
cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado
o por uno equivalente®?. Esta extension del Ambito de protec-
cion resulta necesaria, para impedir que los competidores

2% La proteccidn absoluta para las patentes de producte también ha sido
reconocida por la jurisprudencia, sirvan como ejemplo la sentencia
inglesa de la House of Lords, de 26 de octubre de 1995, «Merrell Dow v,
Nortorns, GRUR Int 1996, pp. 825-831 v la sentencia del BGH alemdn, de
12 de julio de 1990, «Befestigungsvorrichiung II», GRUR 1991, (pp. 436-
442), p. 442,

28 Krasser, R., «Aquivalenz und Abhingigkeitim Patentrechits en Festschrift
fiir Walfoang Fikentscher zum 70, Geburstag, 'Tibingen, 19958, (pp. 516-
540), p. 524.

227 Scwintr, R., Patentgesetz mit EPU, Heymanns, Colonia/Berlin/Bonn/
Munich, 1994, p. 210.

23 Uprmany, E., en Benkarp, G., Patentgesetz, Gebravchmustergesetz, 9 ed.,
Beck, Munich, 1994, pp. 502-506; Mrs, P., Patenigeseiz. Gebrauchmusier-
geselz, Beck, Munmh 1997, pp. 116 y 117,

229 Arts. 64.2 CPE y 50, ¢) LP. El art. 5 quarter CUP también reconvce
implicitamenle esla proteccion.

2% En este sentido puede verse Scuuvee, R., Patentgesetz. .., cit., pp. 210 y
211.
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634 Dereclio de las patentes de invencion

—en virtud de las reivindicaciones— mediante la descripcidn de un
producto determinado. Consiguientemente, lo que estard prohibido
a través de tales patentes serd el que un tercero, sin cansentimiento
del titularde-1a patente, realice actos de fabricacion, uso, oferta para
la venita, venta o importacion del producto objeto de fa patente”. El
producte, para ser tal dentro de esta clasificacidn de las patentes,
debe ser definido mediante sus caracteristicas fisicas y propiedades,
no pudiendo las reivindicaciones consistir en el procedimiento para
la obtencidn del producto o en los procedimientos que se operan con
tal producto, sin perjuicio de que tales procedimientos sean objeto de
distintas patentes de procedimientos. En cambio, en las patentes de
procedimiento, las reivindicaciones deben ¢onsistir en la descripcion
de actos, conductas o hechos, que conjuntamente constituyan el pro-
cedimiento utilizable para llegar a un fin. Consiguienternente, lo que
quecta prohibido, respecto dP las patentes de pmcedlmlenm es la
utilizacién del procedimiento en ellas reivindicado’, sin perjuicio de
que la ley permita también atacar otros actos gque son consecuencia
de esa utilizacion ilicita®.

Efectuando la distincién desde otra perspectiva, puede decirse
que las patentes de productos se trazan mediante aspectos estaticos
de la invencidn, aspectos que consisten en la composicion, estructuira
o construccién de un objeto, v ello aungue el objeto tenga propieda-
des funcionales v un funcionamiento caracteristico; en este ultimo

caso, ko que esta protegido por la patente de producto no es ese fun-
cionarmiento sino la estructura del producto que permite lograr tal
funcionamiento. Las patentes de procedimiento se dirigen a aspectos
dindmicos de la invencidn, ¥ sus {mites se trazan mediante la des-
cripcién de una accion o funcion, El hecho de que para describir esa
accion o funcidn se individualicen medios o instrumentos determi-

nados no coloca a la patente fuera del marco de las patentes de pro--

cedimiento, en tanto lo que se reivindique sea la accion o funcion, ¥
no la composicion, estructura o construccién de los medios o instru-
mentos empleados a tal fin. Estos medios o instrumentos pueden ser

2 Clroel ark &ve, ine, al, de la LT
3 fif, v by

4 i, ark S8 Cfr. asimistme el arg, 24, inc. b), dei acuerdo TRIT.
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un motor, etc. En cuanto a los procedimientos', pueden consistir en
una manera de actuar, en ¢l empleo de érganos o instrumentos, o, lo
que es mds comun ~segun el citado autor—, en la aplicacion combina-

da de maneras de actuar y de Organos o instrumentos’®,

' Chavanne y Burst'”, definen al producto, siguiendo a Pouillet,
como "un cuerpo cierto, determinado, un objeto material con una
I forma y caracteristicas especiales que lo distinguen de otro objeto”,
Citando a Roubier, observan que un producte se distingue de otros
por "su composicion mecdnica o una estructura quimica particular”.
Distinguen luego entre producto industrial y producto natural, indi-
cando que séle los productos industriales son patentables, no asi los
descubrimientos de productos nalurales. En materia de procedi-
_ mientos, mantienen la identificacion de éstos con los medioes previs-

‘ tos en la legislacion [rancesa derogada, definiéndoelos, con Pouillet,
como 'les agentes, los organos, los pr(}cedimientc)s que conducen a
la oblencion sea de un resultado, sea de un producto”. Consideran
que, mientras que el producto se caracteriza por su constitucion fisica,
el medio 1o hace por su forma, su aplicacion y su functon. El medio o
procedimiento puede asi, segiin cstos autores, revestir una forma
material o inmaterial. En el primer caso, el medio es una cosa mate-
rial, pudiendo consistir en un érgano, un instrumento, una maquina

i 15 Mathély tos detine comao “loda factor o agenle que, on la aplicadgdn gue ke es dada,
: cuniphe una funcidn con miras a la obtencion de un resudtade o de un producke”. La definicion
ne es leliz, pues ¢f procedimiento en si ne consiste e un Factor o agente, sino en Ta aplicaciin
que se le de Mds preciso serfa dectr que el procedimiento conaiste en la aplicacion gue se déa
‘ un factor o agenle, a fin de oblener un resultado o products.

16 Mathély identifica a los procedimientos patentables co los "medios”, tuleladios

bajo Ia Ley francesa ce 1844, Eslos, a su ves, podion consistir en "objetes materiales” (Le droft

y franpais des Brevets o Toeention, G, p BGY, com lo cual debia determinarse el eriterio para distin-

. guir, en tales casos, entre patentes de pracuctos v patentes de medios. La distincton se fundaba

1 &n fue, mienkras fque en Ins primeras el pmd ackor era tomado ensbmidsnw, en ragin doe susola

constitucion, en las sepundas era consideracds, e cuanhy medio, desde el punto de vista de la
luncitn a que estaba destinadi,

Bse enfoque no pirece preciso ni concorde con los efectos juridicos de las patentes de
producto y procedimionto en [os Derechos contempordnedss. Las patentes de procedimiento no
proteren a los medios ateriales en si, por cuanto no olergan, en principio, el derecho a impe-
dir Ia produccion o comencializacion de tales medios ~sin perjuicio de los casos en que ello sea
alacable come factor contributive a la vielacicn de ke patente de procedimiento en b que esos
meding encuentran insercidn—; ko que e objete de derechos exclusivos es ciorta aplicacion de
tales miedlios ¢ avn ol uso o comercializacin de los productos resellantes de esa aplicacion. Cle.
el art. 28, par. 1, del acuerdo TRI.

17 Oh il pp. 69y 355,
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t un produit, lorsqu’il est pris en

En effet, un dispositif es .
orsqur’il est pris dans son applica-

soi ; il constitue un procédé, 1

tion,
Et I'utilisalion d’un produit reléve du procédé.

Les produits.

Le produit est un objet matériel, réalisant une unité fone.
tionnelle, et se distinguant par les caractéristiques de sa consli-
{ution, ¢’est-a-dire par sa composition, sa structure, ou sa forme.

Les produits consistent, soit dans des subslances ou malié-
res, soit dans des dispositifs mécaniques, optiques, acoustiques,
électriques ou autres, revéiant la forme d'un oulil, d'un usten-

sile, d'un appareil, d’'une machine, dun engin, eic.

Les procédés.
Le procédé s'entend de lout moyen qui, dang Yapplication
qui lui est donnée, conduit & V'obtention d’un résultat ou d'un

produit.

Les procédés consistent, soit dans des manjéres d’opérer,
soit dans I'emploi d’organes ou d’instruments, soit, le plus sou-
vent, dans la mise en ceuyre combinée de maniéres d’opérer et

d’organes on instruments,

La combinaison,

Les produits ou les procédés peuvent étre simples.

Mais, le plus souvent, ils proviennent de I'association d’éle-
inents, qui peuvent étre connus ou inconnus isolément, mais qui
cooperent en vue d'un résultat commun.

Ce sont les inventions dites de combinajson.

Seclion I

LA NOUVEAUTE

§ 1. La condition de nouveauté

La premi¢re condition de la brevetabilité est la nouveauté.
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Radicacién No. 06-122704
Clasificacion Internacional {IPC}): GOBV 3/02
Concepto Tecnico No. 881

Como resultado del examen definitive, realizado con fundamento en el articulo 48
de la Decision 486 de 'a Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcidn: Folios: 27 a 48 como se radicd inicialmente
Reivindicacignes: Folios: 47 a 4% como se radicd inicialmente

Folios: 88 a 98 _respuesta a requerimiento

Dibujos: Folios: 50 a 55  como se radicd inicialmente
Prioridad: Folio: A

(2004-06-01, US, N° 80/576.201)

Rta. Del solicitante: Folios; ¥7 a 158

2. Objeto de 1a invencion

La presente solicitud se titula "ENFOQUE DE FILTRO KALMAN PARA
PROCESAR DATQS ELECTROMAGNETICOS”, Falio N° 1.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con un método para la inspeccion
electromagnética con fuentes controladas de manera que la sefial puede ser
recuperada desde la sefial de ruido con un filtro Kalman y otro algoritmo de
rastreo.

De otra parte, el pliego reclama; un método para mejorar la relacion sefial a ruido
en un levantamiento electromagnético para minerales de una formacion bajo la
superficie, relacionado en las reivindicaciones 1 a 10.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasifico en la GO6V 3/02.
3. De la sclicitud de Patente
3.1. Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

Como respuesta al Oficio No. §743 emitido por este despacho, el solicitante
presento un nuevo capitulo reivindicatorio conformade por 10 reivindicaciones. Las
cuales no solventan de ninguna forma las objeciones planteadas toda vez que los
cambios realizados al nuevo pliego son simplemente ia reorganizacién de algunos
elementos y el emplec de algunos términos diferentes. Dado lo anterior |a oficina
ratifica las objeciones planteadas anteriormente dado que el pliego reivindicatorio
no define la materia que se desea proteger ni es claro debido a que no es posible
determinar el aporte del solicitante al estado del arte.

1A
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Para sustentar las objeciones en cuanto a la falta de definicion y claridad, la oficina
se permite aclarar lo siguiente:

La reivindicaciones 1 a 10 reclaman un método para mejorar |a relacion sefal a
ruido en un levantamiento electromagnético, que se caracteriza por las siguientes
etapas:

- Seleccionar un algoritme de rasireo

- Dividir el tiempo de deteccion en intervaics.

- Estimar unos valores iniciales.

- Estimar la proyeccion de la sefal inicial

- Revisar los estimados usando los datos y el algoritmo de rastreo

- Repetir los dos pasos anteriores

- Determinar la estructura de resistividad de la formacion bajo la superficie
- Utilizar la estructura de resistividad para exploracion mineral

Como se puede ver de lo anterior, ninguno de los pasos anteriores tiene caracter
técnico por cuanto el métedo reclamade simplemente se refiere a un
pracedimiento para el procesamiento de sefiales.

Ahora bien, el sclicitante reclama un método para mejorar la relacion sefial a ruido
en un levantamiento electromagnético, lo cual supone gue se den una serie de
pasos encaminades a la obtencién de una solucion técnica para mejorar tal
relacién. Las reivindicaciones planteadas no definen un método para mejorar la
relacién, sing un método de procesamiento de sefiales 1o cual no es una solucion
de caracter técnico ya que se trata de una aplicacién de un algoritmo de
procesamiento.

En vista de lo anterior, las reivindicaciones presentadas no definen un metado
patentable por cuanto las caracteristicas definidas no tienen caracter técnico.
Adicionalmente la materia reclamada no cumple con ninguna de las caracteristicas
gue usualmente tienen los procedimientos patentablas, por cuanto:

- Las etapas relacionadas corresponden a instrucciones de programacion lo cual
hace que el método no tenga caracter técnico.

- No conduce ni esta relacionado con un objeto tangible, sinc que se refiere a un
método de procesamiento de sefales. Es bien sabide gue una sefal gue
contiene material descriptivo funcional no es ni un progesoe ni un producte, por
el contraric, 1a sefial es una forma de energia, que no tiene estructura fisica ni
materia tangible, por lo cual una sefial no puede constituir materia
caracteristica de una invencion.

- El método reclamado no es un proceso industrial ni hace parte de uno. El
procedimiento que el solicitante reclama el solicitante esta relacionado con la
modificacién del algeritmo del filtro Kalman, lo cual es un procedimiento
matematico no un proceso industrial

_ Finalmente, un problema técnico se resuelve mediante soluciones tecnicas
tales como la construccidn ¢ desarrollo de equipos o aparatos. La aplicacion de
programas y algoritmos, esta relacionada con problemas de caracter abstracto,
tales como la simulacion de condiciones o el caleulo de parametros.

En conclusién, las reivindicaciones estudiadas nc definen un procedimiento
patentable por cuanto la materia reclamada no esta definida por medio de
caracteristicas técnicas. Por lo tanto el nuevo pliego reivindicatorio no cumple con
lo establecido en el articulo 30 de la Decision.

760
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4. No es una invencion (articulo 15 D 486)

Las reivindicaciones calificadas reclaman un métode para el procesamiento de
sefiales mediante la aplicacion de algoritmos. A continuacion se demostrara
parque el método relacionado se encuenira excluido de patentabilidad de acuerdo
a lo establecido en el articule 15 de la Decision.

La oficina ha encontrado que las etapas relacionadas en el pliego reivindicatorio
corresponden a instrucciones implementadas en un computador, asi por gjemplo
la reivindicacidn 1 reclama las siguientes instruccionas:

a) Seleccionar un algoritmo de rastreo para rastrear una sefial de frecuencia
conecida,

Este paso esta relacionado con la seleccién del programa que se quiere gjecutar.
b} Dividir el tiempo de deteccion en intervalos

Esto es lo que se conoce como el muestro de la sefial lo cual es un paso gue
realizan todos los programas de procesamiento digital.

¢} Estimar unos valores iniciales para la sefial detectada

Como es bien sabido, para ejecutar cualquier programa de computo, es necesario
establecer unas condiciones iniciales, que en el caso de resolucion de ecuaciones
matematicas también se conocen como condiciones de frontera,

d)} Estimar la proyeccion de la seRal inicial

Este paso esta relacionado igualmente con el establecimiento de condiciones
iniciales y la aplicacion de programas de calculo para realizar proyecciones.

e) Revisar los estimados usando los datos y el algoritmo de rastreo

Este punto esta relacionade con la ejecucién del programa, es decir en este paso
se implementa el algoritmo de calculo.

fi Repetir los dos pasos anteriores

Este es un preceso comun en programacion, €l cual puede implementarse por
medio de ciclos for, ciclos while, efc.

g) Determinar la estructura de resistividad de la formacién bajo la superficie

Este paso se relaciona con el resultado obtenido de la ejecucion del algoritmo, es
decir el resultado que se obtiene al implementar o simplemente ejecutar el
pragrama de computo.

h) Utilizar la estructura de resistividad para exploracion mineral

Finalments esta etapa relaciona un posible uso del programa de computo,

Queda demostrado que la materia reclamada se refiere simplemente a
instrucciones de un algoritmo de programacion, que al ser implementadas en un

sisterna de computo hacen este ejecute determinada tarea u cbtenga determinado
resultado, lo cual es precisamente lo gue se entiende por soporte 1égico como tal.

16]
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Por otre lado, las reivindicaciones 2 a 5 se refieren a un vector de estado
involucrado en el algoritmo Kalman. Como se demostrd anteriormente, el método
relacionado en las reivindicaciones se refiere simplemente al procesamiento de
datos, es decir dado que la solicitud se refiere simplemente al algoritmo de
procesamiento, entonces la especificacion de los componentes matematicos del
filtro son conceptos puramente abstractos que no reaizan ninguna contribucién
técnica al estado del arte.

Las reivindicaciones 8 a 10 se refieren igualmente a modificaciones del algoritmo
de Kalman. Como se puede ver el pliege reivindicatorio esta especificando al
algoritmo per se y la forma de modificar este algoritmo, lo cual no pusede
considerarse patentable de acuerdo a lo establecido en el literal a} del articulo 15
de la Decision.

Por las razones anteriores, la materia reclamada no puede considerarse
patentable dadao gue no cumple con lo establecido en el articulo 15 de la Decision
438,

5. Respuesfa a los argumentos del solicitante:

5.1. Claridad de la solicitud.

El solicitante considera que la oficina esta equivocada al requerir la solicitud en
términos del articule 30, por cuanto ka “la presente invencién es completamente
clara para una persona versada en la materia”,

El articule 20 de la Decisién establece que las reivindicaciones deben definir la
materia que se desea proteger. En el punto 3 de la presente comunicacion, &
mostrd que el método reclamado no se encuentra correctamente definido por
medio de caracteristicas tecnicas, por lo cal no cumple con lo establecido en el
ariiculo 30 de la Decision.

Por otra parte el solicitante resalta que la claridad y concision de las
reivindicaciones es necesaria para comparar y diferenciar con el estado del arie y
para determinar sin ambigliedad hasta donde llegan ios derechas del titular de la
patente.

Esto es precisamente lo que fa oficina ha recalcado en repetidas ocasiones, por
gjemplo en el oficic No. 9743 en el folio 73 |a oficina concluys:

“Por las razones explicadas en los numerales 3 y 4, o reivindicado no cumple
lo dispuesto por los articulos 14, 15 €} y 30 de la Decision 486, Por lo cual no
fue posible hacer la busqueda de anterioridades y determinar si es pateniable o
no lo solicitado”

Es decir, la oficina concuerda con el solicitante en que las reivindicaciones deben
ser claras y concisas, pere ne concuerda con ¢l sclicitante en gue las presentes
reivindicaciones cumplen con lo dispuesto en el Articulo 30.

Ahora bien el solicitante expresa que el método relacicnado tiene aplicacion
industrial entre otras en 1a exploracion de hidrocarburos.

La oficina ha objetado el método reivindicado entre otras porgue este métoda no
esta definido ni corresponde a un proceso industrial. Ni en la presente
comunicacién ni en las pasadas la oficina ha objetado la aplicacion industrial del
método relacionado.  Sin embargo cabe aclarar gue las reivindicaciones dicen
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reclamar un método para mejorar la relacién sefal a ruide en un levantamiento
electromagnético, pero las caracteristicas esenciales de la invencion se refieren
exclusivamente a la aplicacién y mejoramiento de un algoritmo de calculo fo cual
no es un proceso industrial.

El solicitante también reclama que el problema técnico que seluciona su invencion
es el mejorar ia relacion sefial a ruido posible para una senal sinusoidal, lo cual es
un avance técnico logrado gracias & al método descrito.

La solucidn al problema planteade por el sclicitante, debe ser una solucién que
tenga caracter técnice. Asi las cosas si el problema es mejorar |a relacion senal a
ruido, la solucion téenica obvia seria la construccién de un aparato para tal fin. Las
reivindicaciones presentadas se relacionan con la aplicacién de un programa de
computador, lo cual NO es una solucidn técnica al problema del mejoramiento de
la relacién sefial a ruido en los levantamientos electromagnétices.

Por otra parte el solicitante presenta en total desacuerdo con la objecion planteada
por la oficina por cuanto su progedimiento no se encuentra relacionado de ninguna
forma con un objete tangible.

Al respecto cabe aclarar que |a oficina plantec una serie de caracteristicas que |a
presente solicitud no cumple, por lo cual se considera que el métedo relacionado
en las reivindicaciones no cumple con lo establecido en el articulo 30. Es decir, la
objecion relacionada es una de varias objeciones realizadas por la oficina.

Asi mismo el solicitante reclama que la oficina se equivoca al citar el procesc 36-
IP-98 del H Tribunal Andino de Justicia, por cuanto interpretaciones prejudiciales
recientes establecen gue una invencién de producto puede estar retacionada por
una serie de cperacicnes o actuaciones para obtener un resultado.

La oficina concuerda con el Tribunal Andine en que una invencion de
procedimiento puede estar relacionada con un producto o con un resultado, sin
embargo cabe aclarar gque |a oficina considera que un procedimiento que produzca
un resultado es patentable siempre y cuando el mencicnado procedimiento cumpla
con las condicionas establecidas en los articulos 14, 15, 20, 21, 28 y 30 de Ia
Decision 486. Por tal motivo la oficina encuentra incorrecta la interpretacion gue da
el solicitante a las opiniones dei Tribunal Andine de Jusiicia cuando afirma que:

“la invencion de procedimients se debe entender como aquella en la que ia
invencién recae sobre una actividad {procedimiento, metodo, utilizacion}, sin
importar que el resultado de tal actividad sea o no un preducte tangible, o
importante es que conduzea a la obtencidn de un resultado”

En opinidn del solicitante, cualguier procedimiente (llamese procedimiento de uso,
operacion, matematico, diagnostico, etc.) es patentable por el simple hecho de
conducir a un resultado. La iegislacién exige que una invencién debe cumplir con
las candicicnes establecidas en la Decision 486, lo cual significa que métodos que
producen resultados tales como calculos matematicos, diagnosticos, segundos
usos, etc., no seran patentables por cuanto no cumplen con lo establecido los
aticulos de la Decision mencionados antericrmente.

La presente solicitud no puede considerarse una invencidn por cuanto se refigre a
un algoritmo matematico, lo cual ademas de tratarse de un método matematico, se
gjecuta por medio de un programa de computader. El software y los métodos
matematicos, se definen por medio de caracteristicas no técricas tales como
instrucciones de programacion. Esto provoca una falta de definicion de materia
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patentable, de manera que ademas de no cumplirse o establecido en el articulo
15, tampoco se cumple con lo establecido en el articule 30 puesto que las
reivindicacicnes aportadas NO definen ni un objeto ni un producto patentable.

5.2. No es una invencién

El solicitante manifiesta en su respuesta que en el “estudio de patentabilidad
deben analizarse los efectos técnicos obtenidos cuando dichos métodos
matematicos, tecrias cientificas ¢ programas de computador son incluidos o hacen
parte de procesos novedosos, inventivos v con aplicabilidad industrial”

El estudio realizado a la solicitud en tramite, revela que el objeto de |a presente
solicitud se refiere a un método para el procesamiento de datos, es decir el
método para mejorar la relacion sefial a ruido se trata de una implementacion de
un algeritme de procesamienio en un sistema de procesamiento. Adicionalmente
se ha demostrado que las caracteristicas relacicnadas con el métedo se refieren
exclusivamente a la modificacién del algoritmo de Kalman, lo es una aplicacién
puramente abstracta.

Lo anterior significa que el objeto reclamado en la solicitud de la referencia, se
refiere a un método matematico gue se ejecuta mediante un programa de
computader, lo cual claramente no cumple con las disposiciones del articulo 13,
Asi misma, la oficina no encuentra cual es el sfecto técnico gue el solicitante
aduce produce la maodificacion de la ecuacion de estado del algoritmo de Kalman,
ya que la modificacién de un programa de computador produce un efecto en el
programa, por lo cual no se puede considerar gue tal efecto tenga caracter
técnico.

En el punto 4 de la presente comunicacién, la oficina ha demostradc que las
etapas relacionadas en el pliego reivindicatorio definen un programa de
computador También se ha mostrade que el solicitante pretende proteger las
madificaciones a una ecuacion de estado del algoritmo de un filtro digital, por lo
cual la oficina considera gue la materia reclamada no cumple con lo dispuesto en
los literales a) y e) del articulo 15 de |a Decision 486.

Dados los motives anteriores |a oficina considera que la materia reclamada no
cumple con las disposiciones de la Decision 486, por lo cual el método
reivindicado no puede considerarse patentable.

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda Negar {as
reivindicaciones: __ 1 a___ 10  (folios._96 a_88 ).

Bogota, D.C,

CONCEPTO TECNICO No. 881 EXAMINADOR TECNICO
Codige No. 202082
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Industria y Comercio

SUPERIMNTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMEBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N ¥ 7 1.0 & J4

Por la cual se niega una patente de invencion

Rad. N® PCT/06 - 122704

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO {E}
en gjercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieran en el
articulo 3, numeral 30 de! decreto 3523 de 2009, v

CONSIDERANDC

PRIMERQ: Cue, mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 6 de
dicternbre de 2006, bajo el ndmero 06 - 122704, entrd a fase naciconal la solicitud
de patente de invencion titulada: “ENFOQUE DE FILTRO KALMAN PARA
PROCESAR DATOS ELECTROMAGNETICOS® gue corresponde a la solicitud
internacional PCT/US2005/014143 del 26 de abril de 2005.

SEGUNDQO: Que, efectuado el examen de forma en cuanto a |os reguisitos que
debe llenar la solicitud v cumplidas las exigencias legales, se ordend publicar el
extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que, realizado el examen de patentabilidad se encontro gue |a
invencion no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con
fundamento en lo dispuesto &n el articulo 45 de |a Decision 486 de la Comisidn de

la Comunidad Andina, se requiric al peticionario para que se pronunciara sobre las
abjeciones efectuadas a la solicitud,

CUARTO: Que, el solicitante mediante escrito radicade el 4 de diciembre de 2008
atendid opertunamente al requerimiento formulado y presentd aclaraciones.
Finalmente, allegd un nuevo capitulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las
prescripciones establecidas en el articulo 34 de la mencionada Decisidn 486,

QUINTO: Que, segiin lo dispuesto en el articuto 14 de la Decision 486, expedida
por la Comisidn de la Comunidad Andina, se 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”.

SEXTO: Que, las reilvindicaciones 1 a 10 contenidas en los folios 98 a 98, ademas
de reclamar materia que no se considera una invencidon, no se ajustan a o

dispuesto en el articulo 30 de la Decision 488, Lo anterior, de acuerdo con las
siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invencion

El objeto de la solicitud, consiste en un método para la inspeccion
electromagnetica con fuentes controladas, de manera que la sefial puede ser

Sade Centre: Carrera 13 Me. 27-00 Fisos 2,5, 7 v 10
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Industria_;; Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIONN® [ 9 1 ( 531

Por la cual se niega una patente de invencion
Rad, N* PCT/06 - 122704

recuperada desde la sefal de ruido con un filtro Katman y otrc algoritmo de
rastreo.

Especificaments, el pliego reivindicatorio reclama un método para mejorar |a

relacién sefial a ruido en un levantamiento electromagnético para minerales de
una formacién bajo [a superficie.

2. Scbre el capitulo reivindicatorio

El articulo 30 de la Decisién 486 sefiala que: “Las reivindicaciones definiran la

materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas ¥
estar enteramente sustentadas por la descripcion”.

Al respecto el Tribunal de Justicia de ia Comunidad Andina ha seralado lo
siguiente:

[...]1as reivindicaciones constituyen, juridicamente hablando, el elementeo
de mayor impertancia dentro de una solicitud de patente, pues en elias, al
examinador técnico de patentes encontrard los elementos necesarios para
determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invencién Yy Su
definicion para efectos de entrar al andlisis comparative respecto del

estade de |a téonica. Esto es para reivindicar lo gue se considera nuevo Y
con hivel inventiva',

[...] las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respactiva
solicitud, debido a que delimitan &l campo de la patents y especifican Ia
regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben
ser suficientemeante claras y concisas. Su fundamento radica pues en la
descripcion respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicacidn
corresponda v se justifigue con el contenido de aguella. (Process 106-1P-
2002, publicado en la G.O.A.C. N° 892, de 31 de enero de 2003, patente:
BATERIA CON CONTROLADOR INCORPGRADO)?,

En ef presente caso, el capitulo reivindicatario no define la materia que se desea
proteger. debido a que no es poesible determinar el alcance de la proteccion
solicitada ni el aporte del solicitante al estado del arte.

En primer lugar, es necesario sefialar, que comae respuesta al Oficio No. 9743 de
2008, el solicitante presentd un nuevo capitulo reivindicatorio, e cual no solventa
de ninguna forma las objeciones planteadas. toda vez que los cambios realizados
al nuevo pliego son simplemente 1a reorganizacidon de aigunos elementos y &l

1 Procesn 155 |F 2006
I Pyoceso 197 1P 2007

Geda Centra: Carrara 13 o, 27-00 Pises 2, 8, 7 y 10
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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUGION N° Lzl08d

For la cual se niega una patente de invencioén

Rad. N* PCT/06 - 122704

emplec de algunos términos diferentes. Dado lo anterior, la oficina ratifica las

objeciones planteadas en cuanto a la falta de definicion v claridad, con base en lo
siguiente:

La reivindicaciones 1 a 10 reclaman un método para mejorar la relacion sefial a

ruido en un levantamiento eleciromagnético, que se caracteriza por las siguientes
etapas:

Selececionar un algoritme de rastreo.

Dividir el tiempo de deteccidn en intervalos.

Estimar unos valores iniciales.

Estimar la proyeccién de la sefal inicial.

Revisar los estimados usando los datgs v el algeritmo de rastreo.

Repetir los dos pasos anteriores.

Determinar la estructura de resistividad de la formacion bajo la supertficie.

Utilizar |la estructura de resistividad para exploracién mineral.

Como se ohserva, ninguno de los pasos anteriores tienen cardcter técnico, por
cuanto el método reclamado simplemente se refiere & un procedimiento para el
procesamiento de sefiales.

Ahora bien, el solicitante reclama un método para mejorar la relacién sefal a ruide
en un levantamiento electromagnétice, 1o cual supone que se den una serle de
pasos encaminados a la obiencién de unz solucién técnica para mejorar tal
relacion. Las reivindicaciones planteadas ho definen un método para mejorar Ia
relacion, sino un métode de procesamiento de sefales, lo cual no es una sclucion

de caracter técnico, debide a que se trata de una aplicacién de un algoritmo de
procesamiento.

En vista de lo anterior, las reivindicaciones presentadas no definen un método por
cuanto las caracteristicas definidas no tienen caracter técnico. Adicionalmente, la
materia reclamada no cumple con ninguna de las caracteristicas que usualmente
tienen los procedimientos objeto de patente, por cuanto:;

Las etapas relacionadas corresponden a instrucciones de programacion, (o
cual hace que el método no tenga caracter téenico.

Se refiere a un método de procesamiento de sefiales. Es bien sabido que una
sehal que contiene material descriptive funcional no es ni un proceso ni un
producte, por el contrario, la sefial es una forma de energia, que no tiene
estructura fisica ni materia tangible, por Io cual una sefial no puede constituir
materia caracteristica de una invencion.

El método reclamado no es un proceso industrial ni hace parte de uno. En
efecio, &l provedimiento que el solicitante reclama esia relacionado con la
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modificacion del algoritme del filtro Kalman, lo cual es un procedimiento
matematico no un procaso industrial,

- Finalmente, un problema técnico se resuelve mediante soluciones técnicas
tales como |a construccidn o desarrollo de equipos o aparatos. La aplicacién de
programas y algoritmos, esta relacionada con problemas de caracter abstracto,
tales como la simulacién de condiciones o el céleulo de parametros.

En conclusion, las reivindicaciones estudiadas no definen un procedimiento objeto

de patente, por cuanto la materia reclamada no esta definida por medio de
caracteristicas técnicas.

Por los motivos anteriores, las revindicaciones calificadas no cumplen lo dispuesto
por el articula 30 de la Decision 486 de 2000.

3. No es una invencion

Sefala el articulo 15, en sus literales a) v ), que no se considera invencion, “a)
los descubrimientos, las tecfias cientificas y los métodos matematicos:...e) los
programas de ordenadores ¢ el soporte l6gico como tales™.

Un soponte 16gico como tal o software, sequn la Decision 351 de 1993 (& régimen
comun sobre derecho de autor y derechos conexos), &s considerado como la
"Expresion de un conjunto de instrucciones mediante palabras, codigos, planes o
en cualguier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lactura
automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrénico o
similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga
determinado resultado. El programa de ordepador comprende también |a
documentacién tecnica y los manuales de uso”.

Las reivindicaciones calificadas reclaman un método para el procesamiento de
sefales mediante la aplicacién de algoritmaos.

En efecto, las etapas relacionadas en & pliego reivindicatoric corresponden a
instrucciones implementadas en un computador, o cual se evidencia en la
reivindicacidn 1 que reclama las siguientes instrucciones:

a} Seleccionar un algoritmo de rastreo para rastrear una sefial de frecuencia
conocida.

Este paso esta relacionado con la seleccion del programa que se guiere
gjecutar,

by Dividir el iempo de deteccidn en intensalos.

1665
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Esto es fo que se conoce como el muestreo de la sefial, lo cual es un paso que
realizan todos les programas de procesamiento digital.

¢} Estimar unos valores iniciales para la sefial detectada.

Como es bien sabido, para ejecutar cualguier programa de computo, s
necesario establecer unas condiciones iniciales, que en el caso de resclucion
de ecuaciones matematicas también se conocen como condiciones de frontera.

d} Estimar la proyeccidn de la sefal inicial.

Este paso esta relacionado igualmente con el establecimiento de condiciones
inicrales y la aplicacion de programas de calcuto para realizar proyecciones.

e) Revisar los estimados usando los datos y el algoritmo de rastreo.

Este punto esta relacionado con la ejecucidn del programa, es decir en este
paso se implementa el algoritme de calculo,

f) Repetir los dos pasos anteriores.

Este es un proceso comun en pregramacion, ef cual puede implementarse por
media de ciclos for, ciclos whife, etc.

g) Determinar la estructura de resistividad de la formacion bajo la superficie.

Este paso se relaciona con el resultade obtenido de la ejecucién del algeritmo,

es decir el resuitado que se obtiene al implementar o simplemente ejecutar el
programa de coOmputeo,

h) WMilizar la estructura de resistividad para exploracion mineral.
Finalmente esta etapa relaciona un posible uso del prograrma de compute.

Asi las cosas, queda demostrado que la materia reclamada se refiere simplemente
a instrucciones de un algoritmo de programacion, que al ser implementadas en un
sisterna de computo hacen este gjecute determinada tarea u obtenga determinado
resultado, lo cual es precisamente |6 que se entiende por soporte légico comp tal.

Por ofro lado, las reivindicaciones 2 a 5 se refieren a un vector de estado
involucrado en el algoritmo Kalman. Como se demostrd anteriormente, el método
relacionade en 1as reivindicaciones se refiere simplemente al procesamiento de

Serde Centra: Carrara 13 Mo, 2700 Pisos 2, 5, 7y 10
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datos, es decir dado que la solicitud se refiere simplemente al algoritmo de
procesamiento, enfonces |a especificacién de los componentes mateméticos del

filtro son concepios puramente abstractos gue no realzan ninguna contribucion
tecnica al estado dal arte.

Las reivindicaciones 8 a 10 se refieren igualmente a modificaciones del algoritmo
de Kalman. Como se puede ver el pliege reivindicatorio esta especificando al
algoritmo per se y la forma de modificar este algoritme, lo cual no puede

considerarse una invencién de acuerdo a lo establecido en el literal &) del articulo
15 de la Decision 446,

For las razones anteriores, la materia reclamada no puede considerarse

patentable dado que no cumple con lo establecido en &! articule 15 a} vy e) de |3
Decizidn 486,

4. Scbre la respuesta del solicitante

4.1. Claridad de la solicitud

El solicitante considera gue 1a oficina esta equivocada al requerir la solicitud en
términos del articulo 30, por cuanto la censidera que “fa presente invencién es
completamente clara para una persona versada en la materia”.

El articulo 30 de la Decisién 486 establece que las reivindicaciones deben definir
la materia que se desea proteger. En el punto 2 de la presente resolucién, se
mastro que el método reclamado no se encuentra correctamente definido por
medio de caracteristicas técnicas, por lo cual no cumple con lo establecido en &l
articulo 30 de la noma andina.

Por otra parte, el solicitante trtae a colacidén el Manual Andino de Patentes, donde
se sefiala que "'Es fundamental que sean claras y concisas...para que: se puedan
comparar y diferenciar del estado de la técnica...y puedan determinar sin
ambigiliedad hasta donde llegan los derechos del titular de |a patente™.

Al respecte cabe indicar, que esto es precisamente lo que esta Oficina le ha
sefalado al solicitante. Es asi por ¢jemplo, que en el Oficio No. 8743 de 2008, en
el folio 73 se concluyd que “[plor las razones explicadas en los numerales 3 y 4, lo
reivindicado no cumple lo dispuesto por los articulos 14, 15 &) y 30 de la Decisidn

486. Por lo cual no fue posible hacer la bisqueda de anterioridades y determinar si
es patentable o no lo soligitado”.

Asi las cosas, este Despacho estd de acuerdo con el solicitante en que las
reivindicaciones deben ser claras y concisas, pero no 10 estd en que las presentes
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refvindicaciones cumplen con lo dispuesto en el articulo 30 de |la Decision 488.

Ahora hien, el solicitante expresa que “el método reclamado se desarrella en un
campo techologico especifico, el cual corresponde al campo de la prospeccion
geofisica y, de manera particular, a métodos electromagnéticos adecuados para la
explotacién de hidrocarburos, o cual s& encuentra estrechamente relacionado,
para no iIr muy lejos, con la industria del petroleo..lo gue demuestra la real
aplicacidn industrial del procedimiento reivindicada”.

Cabe aclarar, que se ha objetado el método reivindicado entre otras cosas, porgue
este metode no esta definido ni corresponde a un proceso industrial, mas no se ha
objetado la aplicacién industrial del método relacionado. Sin embargo, cabe
aclarar que las reivindicaciones dicen reclamar un método para mejorar la reiacian
sefial a ruido en un levantamiento electromagnético; sin embargo, las
caracteristicas esenciales de la invencién se refieren exclusivamente a |Ia

aplicacién y mejoramiento de un algoritmo de calculo, lo cual no es un proceso
industrial.

El solicitante tambign afirma, que una persona versada en la matetia “puede
comprender sin problemas que la invencién corresponde a un método para
rastrear sefiales de fuentes electromagnéticas, el cual puede ser empleado en Ia
prospeccicn electromagnética con fuentes controladas, de tal modo gue la serial
pueda ser recuperada desde el ruido y asi facilitar las labores de exploracion
geofisica, con lo cual se soluciona una necesidad técnica REAL que no habia
podido ser satisfecha con anterioridad”,

Al respecto cabe indicar, que las reivindicaciones presentadas se relacionan con la
aplicacion de un programa de computador, lo cual no tiene cardacter técnico, de
manera que la presente solicitud plantea una solucion no técnica al problema del

mejoramiente  de la  relacidén sefal a ruide en Jos  levantamientos
electromagnéeticos.

For otra parte, el solicitante trae a colacion el articule 30 de la Decisidn 486, y
senala que en dicho articulo “no se hace ninguna mencién acerca del tipo de
invenciones gue se pueden considerar patentables ¢ no, © gue los Unicos
procedimientos validos a la luz del derecho de patentes sean agusilos que
conduzean a la obtencién de un producto tangible, y menos aun, que el hecho de
que un proceso no [leve a la obtencién de un producte es una causal valida para
no reconocer la claridad de una reivindicacién de proceso”.

Al respecto cabe aclarar, que se ha planteado una serie de caracteristicas que |a
presente solicitud no cumple, per lo cual se considera que el método relacionado
en |as rejvindicaciones no esta de acuerdo a lo establecido en el articulo 30. Es
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decir, la objecion relacionada es una de varias objeciones realizadas por la oficina.”

Asi mismo el solicitante afirma gue "el sefior Examinador ha citado una sentencia
del Tribunal Andino de Justicia (Proceso 36-IP-88) para sustentar la presente
objecton, temando como base un aparte de la misma segiin ia cual ‘una invengion
de procedimiento, en general, es una solucidén consistente en una secuencia de
etapas conducentes a la fabricacion de un producto’. A este respecto, me parmito
llamar {a atencién del sefior Examinador al hecho de gue en o referente a ia
concepcion de las Invenciones de procedimiento, e citado Tribunal ha realizado
con posterioridad, diversos pronunciamientos para este tipo de invenciones...”.

Este Despacho esta de acuerde con los pronunciamientos del Tribunal Andino, en
gque una invencion de procedimiento puede estar refacionada con un producto o
con un resultado, sin embarge cabe aclarar gue la oficina considera que un
procedimiento que produzca un resultado es patentable siempre y cuando el
mencionado procedimiento cumpla con las condiciones' establecidas en la
Decision 486. Por tal motivo, este Despacho encuentra incorrecta la interpretacion
fue da el solicitante a los pronunciamientos a que hace referencia, cuando afima
que "la invencion de procedimiento se debe entender come aquella en la que la
invencion recae sobre una actividad {procedimiento, método, utilizacidn), sin
imponiar que €l resultado de tal actividad sea © ne un producto tangible, lo
importante es que conduzca a la obtencion de un resultado”.

En opintdn del sdiicitante, cualquier procedimiento (lamese procedimiento de uso,
operacion, matematico, diagnostico, etc.) es patentable por el simple hecho de
conducir a un resuitado. Sin embargo, una invencion debe cumplir con las
condiciones establecidas en la Decision 486, para que sea patentable, lo cual
significa que los métodos que producen resuttados, tales como: calculos
matematicos, diagnosticos, segundos usos, etc., no seran patentables por cuanto

ne cumpien con los requisitos de forma y fondo establecidos en 1a mencionada
Diecision 486.

La presente solicitud no puede ser objeto de patente, por cuanto su materia esta
incursa en lo establecido en el articulo 15 de la Decisidn 486, demostrado no soio
en el examen de patentabilidad, sino también en el aparte relacionado con la
claridad de las reivindicaciones, las cuales no estan correctamente definidas por
medio de caracteristicas técnicas.

Asl las cosas, este Despacho ratifica que la materia solicitada no cumple con lo
establecido en el articulo 30 de la Decision 486,
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4.2. Mo es una invencion

El solicitante manifiesta en su respuesta que en el “estudic de patentabilidad
deben analizarse los efectos técnicos obtenidos cuando dichos métodos
matematicos, teorias cientificas o programas de computador son incluidos o hacen
parte de procesos novedosos, inventives v con aplicabilidad industrial®.

El estudio realizado a la solicitud en tramite, revela que el cbjeto de la presente
solicitud se refiere a un método para el procesamientoc de datos, es decir, el
metodo para mejorar fa relacion sefial a ruido se trata de una implementacion de
un algoritmo de procesamiento en un sistema de procesamiento. Adicionalmente,
s2 ha demostrado que las caracteristicas relacionadas con el método, se refieren
exclusivaments a la modificacién del algeritmo de Kalman, lo que es una
aplicacidn puramente abstracta.

Lo anterior significa que la objecion presentada por el solicitante no aplica, toda
vez que la solicitud no se refiere a una invencion, en virtud del articulo 15 de |a
Decisién 488. Asi mismo, no se encuentra cual es el efecto técnico que el
solicitante argumenta que produce la modificacion de la ecuacion de estado del
algoritmo de Kalman, ya que la modificacidn de un programa de computador

produce un efecto en el programa, por lo cual no se puede considerar que tal
efecto tenga caracter técnico,

En el punto 3 de la presente resolucién, se ha demostrade que las etapas
relacionadas en el pliego reivindicatorio definen un programa de computador
Tambien se ha mostrado, que el solicitante pretende proteger las modificaciones a
una ecuacion de estado del algeritmo de un filtro digitat.

For las razones expuestas, se concluye que la materia que reclama la presente
solicitud no corresponde a una invencién en virtud del articulo 15 literales a) y e)
de la Decisién 486, y no cumple con lo dispuesto en el articulo 30 de la Decisidn
48G. Ademas, los comentarios y correcciones allegados no subsanan en forma
alguna las objeciones realizadas a la solicitud,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegic de patents de invencidn a la creacion

denominada: "ENFOQUE DE FILTRO KALMAN PARA PROCESAR DATOS
ELECTROMAGNETICOS".

ARTICULLC SEGUNDC: Nofificar personaimente a la doctora Alicia Lloreda
Ricaurte, &n su calidad de apoderada de la sociedad EXXONMOBIL UPSTREAM
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RESEARCH COMPANY, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente
resolucion, entregéndole copia de fa misma, advirtiéndole que contra ella procede
€l recurso de reposicion ante el Superintendente de Industria y Comercio al
momento de notificarse o dentro de los 5 dias habiles siguienies.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

23 ABR. 2T

Dada en Bogota D.C., a los

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERGIO (F),

OSANA PEDRAZA SANCHE

Doetora

ALICIA LLOREDA RICAURTE
Calla T2 Mo 5— 23, Pise 5
Bogotd D.C.

,.-HJ/%/
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