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El Oficio N® 4054 del 30 de setiembre de 2019, recibido via correo electronico
el 2 de octubre de 2019, mediante el cual la Seccion Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de
Colombia solicitd la interpretacion prejudicial de los Articulos 14 y 36 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el
proceso interno N° 11001032400020150022600; v,

El Auto del 5 de noviembre de 2019, meadiante el cual este Tribunal admitic a
tramite la presente Interpretacion Prejudicial.



Proceso 406-1P-2019

ANTECEDENTES
Partes en el Proceso Interno
Demandante ¢ Abbvie, Inc.

Demandada : Superintendencia de Industria y Comercio
—SIC— de la Republica de Colombia

ASUNTOS CONTROVERTIDOS

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

Si la patente "DERIVADOS DE SULFONAMIDA COMO AGENTES
INDUCTORES DE ADOPTOSIS CON SELECTIVIDAD POR BCL-2
PARA EL TRATAMIENTO DE CANCER Y ENFERMEDADES INMUNES”
solicitada por Abbvie, Inc., cumple con los requisitos de patentabilidad, en
especifico con el requisito de novedad y de nivel inventivo.

Si la solicitud de division de la patente "DERIVADOS DE SULFONAMIDA
COMO AGENTES INDUCTORES DE ADOPTOSIS CON SELECTIVIDAD
POR BCL-2 PARA EL TRATAMIENTO DE CANCER Y
ENFERMEDADES INMUNES" solicitada por Abbvie, Inc., cumple con los
requisitos previstos en el Articulo 36 de la Decision 486.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitd la interpretacion prejudicial de los Articulos 14
y 36 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina’.

Decision 436 de la Comision de la Comunidad Andina. -

“Articulo 14.- Log Paises Miembros olorgaran palentes para fas invenciohes, sean de producto o
de procedimiento, en todas los campos de la fecnologia, siempre que sean nuevas, lengan nivel
inventivo y sean susceptibles de aplicacidn indusidal”

“Articulo 36.- El solicitante podrd, en cualguier momernto del framite, dividir su solicitud en dos o
mas fracoionaras, pero ninguna de ésias podrd implicar una ampliacion de la profeccion que
comesponda a la divalgacian contenida en fa solicifud inicial

La aficina nacional competente podrd, on cualguier momento del irdmite, requertr al soficifante gue
divida la soficitud si ella no cumpliera con el requisito de wnidad de invencian,

_Cada solicitud fraccionaria se beneficiara de la fecha de presentacian y, en su caso, de la fecha de
/ » prioridad de la solicitud inicial

éﬁ';pa_so de haberse invocado priordades muifiples o parciales, ef solicitante o la oficina nacional
competente, indicard la focha o fechas de pricrdad que corresponda a las malenas que deberdn
__guenar cubiertas por cada una de las solicitudes fraccionarias.



©

B 09

1.1

Proceso 406-1P-2019

Procede la interpretacion solicitada por ser pertinente.

De oficio se realizara la interpretacion de los Articulos 16 y 18 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad AndinaZ? por cuanto la
patente fue negada por no cumplir con los requisitos de patentabilidad de
novedad y nivel inventivo.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Concepto de invencion y requisitos de patentabilidad.

El nivel inventivo y el estado de la tecnica.

La novedad.

La solicitud fraccionaria o divisional. Caracteristicas y oportunidad.
Unidad de invencion en las patentes.

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

En el proceso interno, la SIC consideréd que la patente "DERIVADOS DE
SULFONAMIDA COMO AGENTES INDUCTORES DE ADOPTOSIS
CON SELECTIVIDAD POR BCL-2 PARA EL TRATAMIENTO DE
CANCER Y ENFERMEDADES INMUNES" solicitada por Abbvie, Inc., no
cumplia con los requisitos de patentabilidad necesarios para su
otorgamiento; por lo tanto, se procede al analisis e interpretacion del
Articulo 14 de la Decision 486, que establece:

"Articulo 14.- Los Paises Miembros oftorgaran patentes para las

A efeclos de la division de una solicitud, el solicitante consignard los documentos que fuesen
necosanos para formar fas soliciiudes fraccionardas comespondientes.”

Decisidn 486 de la Comision de la Comunidad Andina. -

“Articulo 16.- Una invencion se considarara nuava cuando no estd comprendida en el estado de fa
téenica.

El eslado de la feonica comprandera todo lo que haya sido accesible sl poblico por una descripoion
eschta u oral, wiilizacion, comercializacidn o cualguier otro medio anfes de la fecha de presentacion
de la soficitud de patente o, en su caso, do la prondad reconacida.

Sdlo para el efecto do la determinacidn de fa novedad, fambién se considerard dentro del estado
de la técrica, el confenido de una solicifud de patente an framite ante fa officing nacional
competents, cuya focha de preseniacidn o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentacion o
de prioridad de la soiicitod de patente que se esfuviese examinando, siempre gue dicho confenido
osté incluide en la solicilud de fecha anteror cuando ella se publigue o hubicse franscurddo el
plazo previsto en &l ardiculo 40."

“Sarticulo 18.- So considerard que una invencidn liene nivel invenliva, si para una persona dal

dfieie nonnalmente versada en la matena técnica correspondiente, esa invencidn no hublese
resuitado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”
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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.”

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

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

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

El nivel inventivo y el estado de la técnica

En el presente caso, la patente "DERIVADOS DE SULFONAMIDA COMO
AGENTES INDUCTORES DE ADOPTOSIS CON SELECTIVIDAD POR
BCL-2 PARA EL TRATAMIENTO DE CANCER Y ENFERMEDADES
INMUNES" solicitada por Abbvie, Inc. fue denegada porque no habria

La novedad de fa invencién. - Es el atibuto que toda solicilud de invencion debe poseer, la
misma que esta deferminada por la ausencia de la tecnologia reivindicada en el estado de fa
técnica; es decir, gue esta techologia no haya sido accesible al pablico por una descrpcidn oral o
escrita, por su utilizacion, comercializacion o cualguier otro medio anfes de la presentacion de una
solicitud o prioridad reconecida. En ol ordenarmiento juridico comunitario andino, fa novedad gue se
predica de los invenlos debe ser absoluta o universal, oslo es, en relacidn con el estado de fa
técnica a nivel mundial (Procoso 580-1P-2015 de 18 de agosito de 2016).

Nivel inventive. - Una invencién goza de nivel inventive al no dedvar de manera svidento of
estado de la lcnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la malera. Este
requisito, ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos féenicos que
existian al momanta de la invencion, se hubiese podido flegar de manera evidente a la misma, o si
ol resultado hubiese sido obvio para un oxperto medio en la materia de que se trate, es decir, para
una persona del oficio normalmente versada en el asunlo técnico correspordiente.,

En este orden de ideas, se puede concluir que una invencidn goza de nivel invenfivo cuanda a los
ojos de un experto medio on el asunlo de que se trate, se necosifa algo més que la simple
aplicacién de los conocimientos técnicas en la maleda para llegar a ella, es decir, gque de
conformidad con el astado de la téenica ef invento no sea consecuencia clara y directa de diche
ostada, sino que signifigue tn avance o salfo cualitalivo en la elaboracion de la regla fecnica
{Proceso 580-1P-2015 de 18 de agosto de 20716).

Aplicacion industrial. - Significa que un invente pueda ser producido o utilizado en cualquier

. actividad productiva o do servicios. Esle reguisito de la invencion encuentra su justificacion en el
“hecha de gue la concesion de una patente estimula el desamollo y crecimiernto indusiial,

procurando boneficios econdmicos a quienes la exploten, por eslo, sdlo san susceplitlos de
patentabilidad las invenciones que pucdan ser levadas a la practica (Procoso 583-1P-2015 de 3 de

 sepliembre de 2016).
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cumplido especificamente con el requisito de nivel inventivo, en ese
sentido se desarrollara dicho concepto a fin de conocer los alcances de
este requisito.

En relacién a este requisito, el Articulo 18 de la Decision 486 establece lo
siguiente:

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

Conforme se desprende de esta disposicion normativa, el requisito de
nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los
conocimientos técnicos que existian al momento de la invencion, se
hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado
hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de gue se trate;
es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto
técnico correspondiente.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invencion goza de
nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de gue se

trate, se necesite algo mas gue |a simple aplicacién de los conocimientos

técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con
el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de
dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la
elaboracion de la regla técnica *

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

a) El nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia
técnica de la invencion reivindicada cuya proteccion se pretende no
debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un
técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la
presentacion de la solicitud o de la prioridad reconocida.

b) El examinador debe determinar si la invencion reivindicada es
inventiva o no;, no hay respuestas intermedias. La existencia o
inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para

De modo referencial, ver Interpretacian Prejudicial recaida en el Proceso 141-IP-2015 del 20 de
julio de 2015,

Manual para el Examen de Soliciludes de Patentes de Invencidn en las Oficinas de Propiedad

JIndustrial de los Palses de la Comunidad Andina. Secretaria General de la Comunidad Andina,

Brganizacion Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patenles. Segunda edicion,
editorial Abya Yala, Cluito, 2004, pR- T6-78. Dispanible an;
hitg:itvww.comunidadandina orgfpublicipatentes pdf. (Consulta: 18 de agosto de 2016).
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reconocer o no el nivel inventivo.

El examinador al efectuar el analisis debe evitar cualquier tipo de
subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales.
En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la
invencién carece de nivel inventivo, considerando las diferencias
entre la invencién definida por las reivindicaciones y el estado de la
técnica mas cercano.

Si se ha determinado que la solicitud de patente de invencion no
cumple con el requisito de novedad, ya no sera necesario evaluar el
nivel inventivo, debido a que no existen diferencias entre la invencion
y el estado de la técnica.

En la mayoria de los casos, el estado de la técnica mas cercano al
que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo, se
encuentra en el mismo campo de la invencion reivindicada o trata de
solucionar el mismo problema o uno semejante.

Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar
si la invencién reivindicada deriva de manera evidente del estado de la
técnica, se debe recurrir en lo posible al método problema - solucion, el
cual contempla las siguientes etapas: '

(i)

(1)

(iii)

Identificacion del estado de la técnica mas cercano:

En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta:
£ Gué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invencion
v el estado de la técnica mas cercano?

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

Las diferencias, en términos de caracteristicas técnicas, que advierta
el examinador entre la invencién reivindicada y el estado de la
técnica mas cercano constituye la solucién al problema técnico que
plantea la invencion.

Definicion del problema técnico a solucionar_scbre la base del
estado de la técnica mas cercano:

- Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de la
solucién, porque ello determinaria que la solucion sea evidente.

- En determinadas circunstancias, el problema técnico debera ser
replanteado en funcién de los resultados de la busqueda de
anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partio
el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica mas
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cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo.

"(..)

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

Una informacion técnica tiene siempre que ser considerada en su
contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es
decir, que la caracteristica técnica que se estd analizando debe
buscarse en el mismo campo técnico o en uno gue fa persona
versada en el oficio consideraria de todos modos (.. )".°

La busqueda de informacion ylo documentos téchicos
considerados como antecedentes que se efectlla debe ser a
posteriori, tomando como referencia la misma invencion. Ello
implica que el examinador debera hacer el esfuerzo intelectual de
ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos
técnicos en la materia en un momento en que la invencion no era
conocida; es decir, antes del desarrollo de la invencion.

La invencion debe ser considerada en su conjunto. Tratandose de
una combinacion de elementos, no se puede alegar que cada uno
es obvio de manera aislada, pues la invencion reivindicada puede
estar en la relacion (caracter técnico) entre ellos. “... La excepcion
a esta regla es el caso de yuxtaposicién en el que los elementos
se combinan sin que haya relacion técnica entre las distintas
caracteristicas.,.”.”

“ .. Una composicion novedosa de AB donde A y B son conocidos
de manera Independiente, sera inventiva si existe un efecto
inesperado, Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y
B, no habra nivel inventivo..."8

En tal sentido, el examinador debe plantearse las siguientes
preguntas:

e« sestaba un técnico con conocimientos medios en la
materia en condiciones de plantearse el problema?;

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

o ;de prever el resultado?

a

Irictem,

. e modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 141-1P-2015 del 20 de
julta de 2015,

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

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

La novedad

En el proceso interno se denegd el privilegio de la patente "DERIVADOS
DE SULFONAMIDA COMO AGENTES INDUCTORES DE ADOPTOSIS
CON SELECTIVIDAD POR BCL-2 PARA EL TRATAMIENTO DE
CANCER Y ENFERMEDADES INMUNES" solicitada por Abbvie, Inc. por
falta de novedad, por lo que se analizara este tema. El Articulo 16 de la
Decision 486 dispone que:

“Articulo 16.- Una invencién se considerarda nueva cuando no estd
comprendida en el estado de la lécnica.

El estado de la téchica comprenderd todo lo que haya sido accesible al
plblico por una descripcién escrita u oral, utilizacién, comercializacion o
cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion de la solficitud de
patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sélo para el efecto de la determinacion de la novedad, tambien se
considerara dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud
de patente en lrdmite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de
presentacion o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentacion o de
prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre
gue dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando
ella se publigue o hubiese transcurrido ef plazo previsto en el Articulo 40."

Sobre este requisito la doctrina ha sefialado que “Una invencion es nueva
cuancdo no esta comprendida en el estado de la técnica’.

Zuccherino, acerca de la novedad de la invencion, manifiesta:

“Un invento es novedoso cuando la relacion causa efecto entre el medio
empleado y el resultado obtenido no era conocido.™

ZUCCHERINO, Daniel R., “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. REGIMEN LEGAL". Editade por

~ Abgledo Perrol. 1997. Pag. 150,
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Este Organo Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la
doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad:

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

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

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

¢)  Cardcter Universal de la Novedad (...) la novedad de la invencién
se determina en relacion con los conocimientos existentes en el pals
o en el extranjero.

(...) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnologia ya
conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el pais.

d)  Caracter plublico de la novedad (...) la invencion palentada pasara
a ser conocida a partir de su publicacion implicita en su
patentamiento, y posteriormente entrarda en el dominio publico al
expirar la patente™®. (negritas fuera de lexlo).

Segln lo establecido la Decision 486, el requisito de novedad exige que la
invencion no esté comprendida en el estado de la téenica, el cual engloba
el conjunto de conocimientos tecnologicos accesibles al publico antes de
la fecha de presentacién de la solicitud de patente o, en su caso, de la
prioridad reconocida’’.

Para la aplicacién de este concepto, es importante que el estudio del
estado de |a técnica esté basado en las caracteristicas o condiciones
innovadoras del invento'2,

En este sentido, el “estado de la téenica esta constituido por todao lo que
antes de la fecha de presentacion de la solicitud se ha hecho accesible al
publico por una descripcion escrita u oral, por una utilizacion o por
cualquier otro medio, en cualguier lugar del mundo™>. Todo ello, en

CABANELLAS, Guillermo, “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVEMCTION®. Tomo 1. Editorial
Heliasta. Buenos fires 2001. Pags. 702 a 704, (Proceso D7-IP-2004, sentencia del 17 de marzo de
2004).

Proceso 8-1P-2014,

Ibidem.

":.SALEFADDH, Jovani Carmen. Ambito de Proteccion de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia,

23}0_2. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas.
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concordancia con lo determinado en el Articulo 16 de la Decision 486.

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

Es menester precisar que la informacion debe resultar Ot para
destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la
materia objeto de la informacion.

La solicitud fraccionaria o divisional, Caracteristicas y oportunidad

En virtud de que en el proceso interno Abbvie, Inc., habria presentado la
solicitud divisional de la patente "DERIVADOS DE SULFONAMIDA
COMO AGENTES INDUCTORES DE ADOPTOSIS CON SELECTIVIDAD
POR BCL-2 PARA EL TRATAMIENTO DE CANCER Y
ENFERMEDADES INMUNES®, este Tribunal considera pertinente
desarrollar el presente tema.

Este Tribunal ha sefialado que la solicitud fraccionaria, requlada en el
Articulo 36 de la Decision 486, tiene las siguientes caracteristicas’®:

a) Concepto: La solicitud fraccionaria es aquella solicitud que se
desprende de otra ya presentada, con el objeto de que se tramite de
manera independiente de la inicialmente radicada, generando con
esto dos solicitudes diferentes con objetos y tramites distintos.

b) Requisitos formales: Se debe presentar la solicitud
correspondiente, pagando las tasas respectivas y adjuntando los
documentos pertinentes para el tramite de |a solicitud de patente, de
conformidad con los parametros que determine la oficina nacional
pertinente.

c) Limitaciones: Solo se puede fraccionar la solicitud inicial si no se
genera una ampliacion de la proteccion contenida en la divulgacion
de la solicitud inicial. Si existiera una ampliaciéon no encajaria en el
supuesto de hecho para gue opere la solicitud fraccionaria, lo que

" Braceso 9-IP-2014.

Var Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 102-IP-2014 de 8 de octubre de 2014

¥ 74-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015.

10
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implicaria que se tramitara como una nueva solicitud sin beneficiarse
de |a fecha de presentacion inicial.

d) Ventajas: La solicitud fraccionaria se beneficiard de la fecha de
presentacion de la solicitud inicial, o de la fecha de prioridad cuando
se haya reivindicado en la solicitud inicial. Si se reivindican varias
fechas de prioridad, el solicitante debera indicar claramente cual de
ellas corresponde a cada una de las materias de las solicitudes
fraccionarias.

e) Clases: Se podrian diferenciar dos clases de solicitudes
fraccionarias, dependiendo de quién lo solicita: i) A iniciativa del
solicitante: es aquella que nace de |a propia decision del solicitante;
por su conveniencia decide fraccionar la solicitud; y, i) A iniciativa de
la oficina de patentes: si una vez examinada la solicitud, la oficina
considera que no se cumple el requisito de unidad de invencion,
podra en cualguier momento del tramite solicitar que se presente
una solicitud fraccionaria.

f) Oportunidad: La norma comunitaria afirma que la solicitud
fraccionaria se puede presentar en cualquier momento del tramite de
patente hasta antes que se emita la Resolucion que deje firme el
mismo. Esto quiere decir gue mientras no sea firme el acto
administrativo que concede o deniega la solicitud, el peticionario
puede presentar su solicitud fraccionaria a fin de que la oficina
competente le brinde el tramite correspondiente y pueda tramitarla.
Si se presenta en el término para interponer recursos; es decir
cuando el tramite no habia concluido, la solicitud fue presentada
oportunamente. Es importante diferenciar la solicitud fraccionaria del
recurso respectivo. En caso de que la solicitud fraccionaria se haya
presentado cuando el acto administrativo ha quedado firme, dicha
solicitud sera tramitada de forma independiente.

En atencién a lo expuesto, se debera determinar si la solicitud divisional
para "DERIVADOS DE SULFONAMIDA COMO AGENTES
INDUCTORES DE ADOPTOSIS CON SELECTIVIDAD POR BCL-2
PARA EL TRATAMIENTO DE CANCER Y ENFERMEDADES INMUNES"
fue presentada de conformidad con lo expresado en los parrafos
precedentes.

Unidad de invencion en las patentes

La SIC refiere que el hecho de que la norma permita la division o
fraccionamiento de la solicitud de patente de invencidn no significa que

E 7 ‘una vez presentada la misma, esta deba ser admitida y tramitada, toda

“Wwez gque debe verificarse el cumplimiento del requisito concerniente a la

u{!‘l_i-_:iad de invencidn. En tal sentido, es pertinente analizar &l presente
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tema.

5.2. El Articulo 25 de la Decision 486 dispone que la solicitud de patente debe
comprender una sola invencion, o en su defecto, un grupo de invenciones
relacionadas entre si de tal modo que conformen un Unico concepto
inventivo. Este requisito es el que se conoce con el nombre de "unidad de
la invencion”.

5.3. Se entendera que hay unidad de la invencion en las solicitudes que
contengan  reivindicaciones independientes en las  siguientes
combinaciones, sin que esta lista sea limitativa'®;

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

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

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

54. En otras palabras, para determinar la unidad de l|a invencion, se
entendera que existe tal unidad aun cuando la solicitud contenga
reivindicaciones independientes de distintas categorias, siempre que
dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo
conjunto inventivo o concepcién inventiva.

5.5. En consecuencia, se debera determinar si la solicitud divisional o
fraccionaria para "DERIVADOS DE SULFONAMIDA COMO AGENTES
INDUCTORES DE ADOPTOSIS CON SELECTIVIDAD POR BCL-2
PARA EL TRATAMIENTO DE CANCER Y ENFERMEDADES
INMUNES®, estaba plenamente identificada con la invencion de la
solicitud parental, manteniendo la unidad de invencién o, si dicha solicitud
divisional hacia referencia a un concepto inventivo distinto.

En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por la Sala
consultante al resolver el proceso interno 11001032400020150022600, la que
debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacidon del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de
su Estatuto.

. prLka presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que

) iy

v/

5 Var Interprelacion Prejudicial recaida en gl Procaso 31-1P-2011 del 22 de junio de 2011,
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participaron de su adopcion de acuerdo con lo dispuesto en el dGltimo parrafo
del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia I:Liisa A?’ﬂ'an Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADA MAGISTRADO
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De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secretario.
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~_ Notifiquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretacion
. DPrejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion

en la.Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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