TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 15 de septiembre de 2016

Proceso: 134-1P-2016

Asunto: Interpretacién Prejudicial

Consultante: Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso
Administrativo, Segunda Sala, de la Republica del
Ecuador

Expediente interno
del Consultante: 17811-2013-8263

Referencia: Patente: MACROLIDOS

Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllén Quinteros

VISTOS:

El Oficio 8263-TDCA-RCHS, recibido personalmente el 23 de marzo de 2016,
mediante el cual el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo,
Segunda Sala de la Republica del Ecuador, solicita interpretacion prejudicial
de los articulos 12, 30, 36, 45 y 72 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-8263; v,

El Auto de 5 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitié a
tramite la presente interpretacion prejudicial.

A. ANTECEDENTES
1. Partes en el proceso interno
Demandante: NOVARTIS AG.

Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de
Propiedad Intelectual (IEPI)



2.1.

2.2

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Director Nacional de Propiedad Industrial del
IEPI

Procurador General del Estado

Hechos relevantes

El 7 de noviembre de 1999, NOVARTIS AG (en adelante, NOVARTIS)
solicité el registro de la patente de invencion titulada; “MACROLIDOS™.

El extracto de la solicitud se publico en la Gaceta de la Propiedad
Intelectual 420, sin que se hayan presentado oposiciones por parte de
terceros.

El 19 de marzo de 2004 |la examinadora técnica entrega su informe en el
cual enuncia que las reivindicaciones 1 a 15 de la solicitud no son
susceptibles de patentabilidad pues carecen de novedad y nivel
inventivo por encontrarse en el estado de la técnica.

El 19 de mayo de 2004 NOVARTIS presenté un nuevo pliego de 15
reivindicaciones nuevas.

El 10 de junio de 2005 se notificé al solicitante con el examen de fondo
en el que se enuncid que las nuevas reivindicaciones no cumplian con
el requisito de novedad contemplado en el Articulo 16 de la Decisién 486.

El 23 de agosto de 2005 la solicitante remitié un nuevo juego de 28
reivindicaciones.

El 17 de marzo de 2006 la Direccién Nacional de Propiedad Industrial,
mediante Resolucion 086-159-IEPI-DNPI-DP, denegd de oficio la
proteccidon como patente a las reivindicaciones 1 a 28 de la solicitud
presentada por NOVARTIS al no ser novedosa y estar comprendida en
el estado de la técnica.

El 7 de abril de 2006, NOVARTIS present6 recurso de reposicién en
contra de la Resolucién 06-159-IEPI-DNPI-DP.

El 19 de abril de 2006, NOVARTIS presentd solicitud divisional? de la
patente de invencion.

2.10.El 17 de octubre de 2007, se le notifico a NOVATIS con el examen

pericial realizado por la técnica en el area.
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Expediente intemo SP-99-3252.

Expediente intemo SP-06-6513.



2.11.El 19 de febrero de 2008, NOVARTIS respondi6 al informe pericial y
presentdé un nuevo pliego de 8 reivindicaciones.

2.12.El 8 de septiembre de 2008, la Direccion Nacional de Propiedad
Industrial notifico al solicitante con el segundo informe de patentabilidad
realizado.

2.13.El 1 de diciembre de 2008, NOVARTIS respondié al segundo informe de
patentabilidad presentado un pliego de 7 reivindicaciones, eliminando las
que fueron objetadas.

2.14.El 13 de febrero de 2009 mediante Resolucién 09-137-IEPI-DNPI la
Direccién Nacional de Propiedad Industrial, al resolver el recurso de
reposicion, confirmo la Resolucién 06-159-IEPI-DNPI-DP y denego la
solicitud de patente solicitada.

2.15.El 12 de marzo de 2009 NOVARTIS presentd recurso de apelacion en
contra de la Resolucién 09-137-1EPI-DNPI.

2.16.El 29 de junio de 2009, NOVARTIS desistid de la solicitud de patente
SP-99-3252.

2.17.El 17 de agosto de 2009, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y
de Obtenciones Vegetales, acepto el desistimiento.

2.18.El 3 de agosto de 2010, la Direccion Nacional de Propiedad Industrial,
mediante Resolucion 2010-435-IEPI-DNPI-UGP, declaré denegada de
oficio la solicitud divisicnal de la patente de invencion divisional SP-06-
6513, presentada por NOVARTIS.

2.19.El 21 de diciembre de 2010, NOVARTIS presentd ante el Tribunal
Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, accion subjetiva o de
plena jurisdiccion, en contra de la Resolucion 2010-435-1EPI-DNPI-UGP.

2.20.El 3 de junio de 2013, el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso
Administrativo, Segunda Sala, de la Republica del Ecuador, suspendio
el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretacion
prejudicial de los articulos 12, 30, 36, 45 y 72 de la Decisién 486.

Argumentos de la demanda planteada por NOVARTIS:

3.1. El titular de una solicitud de patente tiene la potestad de presentar
solicitud divisional en cualquier momento del tramite.

3.2. Eltramite de la solicitud de patente SP-99-3252 concluyé luego de que
se ejecutorio la resolucion de 17 de agosto de 2009 dictada por el Comité
de Propiedad Intelectual, Industrial y de Obtenciones Vegetales al
aceptar el desistimiento.



3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

El acto impugnado resolvi6 negar la patente divisional SP-06-6513
argumentando que no existia ninguna solicitud de patente de invencion
en tramite, sobre la cual solicitar el fraccionamiento o divisién, al
momento de la presentacion de la solicitud de patente divisional materia
de la resolucion.

No se tomé en cuenta que la solicitud divisional de la patente
denominada “MACROLIDOS" signada con el tramite SP-06-613, fue
presentada mientras estaba vigente la solicitud de patente SP-99-3252,
por lo que era pertinente presentar la solicitud divisional, tal como lo hizo,
al encontrarse el recurso de reposicion en tramite.

En la Resolucion impugnada, se consideran argumentos relevantes las
objeciones a la novedad, nivel inventivo y claridad expuestas por la
examinadora en su primer y segundo informe técnico, e ignora los
argumentos de NOVARTIS del 1 de diciembre de 2008, donde se
refutaron los errores del analisis realizado por la técnica y se presentaron
un nuevo juego de 7 reivindicacicnes.

Pese a que NOVARTIS presenté un nuevo pliego de reivindicaciones, la
Direccién Nacional de Propiedad Industrial, las calificé como carentes de
claridad, y por tanto deniega la solicitud de patente.

No se hizo conocer al solicitante por comunicacion oficial la supuesta
falta de claridad de las nuevas reivindicaciones presentadas, y yendo en
contra de la normativa, espero para en |a resolucidon que dicto darle dicho
calificativo a las mismas.

No se ha demostrado que la técnica que elaboré los informes cuente con
conocimiento suficiente para realizar el peritaje encomendado, ya que
ademas de contar con conocimientos en ciencias quimicas, debe
demostrar conocimiento en idioma inglés y al ser un perito debe estar
acreditada por el Consejo de la Judicatura.

Adicionalmente se enuncia que la patente solicitada, carece de novedad
y nivel inventivo, sin embargo, no existe un informe definitivo respecto
de las reivindicaciones 1-7 presentadas el 1 de diciembre de 2008 por
NOVARTIS, en donde se probé la novedad y nivel inventivo de las
mismas.

Argumentos de la contestacion a la demanda por parte del IEPI:

. Enefecto, se puede presentar solicitud divisional de patente en cualquier

momento del tramite, lo que no es correcta es la apreciacion del actor al
pretender extender la tramitacién de la solicitud de patente, cuyo tramite
se encuentra debidamente contemplado en la Decision 486.



4.2,

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

La solicitud de patente SP-99-3252 denominada "MACROLIDOS" fue
presentada el 7 de diciembre de 1999, y el trdmite o procedimiento
administrativo concluyé con la emision del acto administrativo contenido
en la Resolucion 06-159-1EPI-DNPI-DP, emitida el 13 de marzo de 2006
y notificada el 17 de los mismos mes y afio, es decir, la solicitante tenia
hasta el 16 de marzo de 2006 para presentar dentro del tramite de
solicitud de patente SP-99-3252 una solicitud divisional de patente,
puesto que hasta esta fecha no se habia notificado al solicitante con el
acto administrativo que puso fin al tramite.

En conclusién, la Resolucién 06-159-IEPI-DNPI-DP, notificada el 17 de
marzo de 2006 termind el tramite o procedimiento administrativo iniciado
con la solicitud de patente de invenciéon SP-99-3252.

El actor de manera emménea intenta que se reconozca que la impugnacion
de un acto administrativo mediante un recurso administrativo impide que
se dé por terminado un tramite o procedimiento administrativo que ya ha
sido resuelto.

La presentacion de un recurso administrativo no extiende el tramite
iniciado con la solicitud de patente de invencién, puesto que, la solicitud
persigue la produccion de un nuevo acto, en el tramite de solicitud de
patente, una solicitud de patente de invencion persigue que mediante el
acto administrativo se niegue o se conceda un derecho de propiedad
industrial de patente sobre una invencion, por el contrario, un recurso
administrativo, persigue la revision del acto administrativo que se
recurre, siendo su finalidad puramente impugnatoria y no busca la
produccion de un nuevo acto, sino que su resultado sera la revocatoria,
modificatoria o ratificacion del acto que se recurre.

El desistimiento presentado por la actora no es de la solicitud de la
patente, sino del recurso de apelacion tal como lo expresa textualmente
en su escrito de 29 de junio de 2009 en el cual manifiesta: “Desisto del
recurso de apelacion (...)".

La solicitud divisional se la presentd luego de haberse resuelto la
solicitud inicial, por lo tanto, la solicitud de patente divisional SP-06-6513,
no puede acogerse al beneficio de la fecha de presentacién de la
solicitud inicial o a la fecha de prioridad de dicha solicitud inicial.

Por lo tanto, la solicitud divisional SP-06-6513, al no estar beneficiada
por las fechas de ingreso y prioridades reconocidas en la solicitud SP-
903252 estarla afectada directamente por ésta Gltima solicitud de
patente en cuanto a la novedad y el nivel inventivo, la misma que fue
publicada en la Gaceta de la Propiedad Intelectual 420, la misma que se
encontraba evidentemente en el estado de la técnica al momento de la
presentacién de la solicitud SP-06-6513.



4.9. Dentro del tramite administrativo fueron notificados todos los informes

técnicos, y no es cierto que no se le haya hecho saber respecto a la falta
de claridad de las reivindicaciones, tal es asi, que el primer informe de
17 de octubre de 2007, en la parte de conclusiones enuncia que las
reivindicaciones 13 y 15 presentan falta de claridad conforme al Articulo
30 de la Decision 486.

4.10. De igual manera en el informe debidamente notificado el 8 de septiembre

de 2008, se enuncidé que las reivindicaciones 4 a 6 presentan falta de
claridad.

411.En cuanto a los profesionales que realizaron los examenes de

patentabilidad, estos no son peritos, sino examinadores externos de
patentes, quienes emiten su opinion técnica sobre la patentabilidad de
una solicitud, por tanto, al no tener la calidad de peritos, no requieren
estar acreditados ante el Consejo de la Judicatura.

Argumentos de la contestacion a la demanda por parte del
Procurador General del Estado:

5.1. Contestd sefalando casillero judicial en el proceso.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

El tribunal consultante solicita la interpretacion prejudicial de los articulos
articulos 12, 30, 36, 45 y 72 de |a Decisién 486° de la Comisién de la
Comunidad Andina. Procede la interpretacion solicitada.
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“Articulo 12.- El solicitante podra desistir de su solicifud en cualquier momento del framile. EI
desistimiento de una salicitud de patente o de registro da por terminada la instancia administrativa a
partir de la declaracién de la oficina nacional competente, perdiéndose la fecha de prasentacion
atribuida”,

(-.)

“Articulo 30.- Las reivindicaciones definiran la materia que se desea protager mediante |a patente.
Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripcion.

Las reivindicaciones podrén ser independientes o dependientes. Una reivindicacion sera
independiente cuando defina la maleria que se desea proteger sin referencia a otra reivindicacion
anterior. Una reivindicacion serd dependiente cuando defina la materia que se desea proteger
refiiéndose a una reivindicacion anterior. Una reivindicacidn que se refiera a dos o mas
reivindicaciones anteriores se considerara una reivindicacion dependiente multiple™.

(...)

“Articulo 36.- El solicitante podra, en cualquier momento del tramite, dividir su solicitud en dos o
mas fraccionarias, pero ninguna de éstas podrd implicar una ampliacién de la proteccion que
corresponda a la divulgacion contenida en la solicitud inicial.

La oficina nacional competente podra, en cualquier momento del tramite, requerir al solicitante que
divida la solicitud si elta no cumpliera con el requisito de unidad de invencion”.

()

“Articulo 45.- Si |a oficina nacional competente encontrara que la invencién no es patentable o que
no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decision para la concesion de la
patente, lo nolificara al solicitante. Este deberd responder a la nolificacion dentro del plazo de
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S EAYN

De oficio se interpretaran los articulos 14, 16, 18 y 19 de la Decisién
4864, para analizar los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicacién
industrial de una patente y el Articulo 46 de la misma Decisién para
analizar el tema de los informes técnicos.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Requisitos de patentabilidad. El andlisis de nivel inventivo y el estado de
la tecnica. El papel del técnico medio en la materia.

La solicitud fraccionaria o divisional. Caracteristicas y oportunidad.

Del desistimiento de una patente de invencién.

Las reivindicaciones. El requisito de claridad y concisién.

De la notificacion de los informes técnicos. De la obligacién de notificar
los informes técnicos de emitidos por examinadores extemnos.

sesenta dias conlados a partir de la fecha de la notificacion. Este plazo podrd ser prorrogado por
una sola vez por un periodo de treinta dias adicionales.

Cuando la oficina nacicnal competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de
patentabilidad, podra notificar al solicitante dos o mas veces conforme al parrafo precedente”.

Si el solicitante no respondiera a la notificacién dentro del plazo senalado, o si a pesar de la
respuesta subsistieran los impedimentos para la cancesion, la oficina nacional competente denegara
la patente”.

{...)

“Articulo 72.- El titular de una patente podra dividifa en dos 0 mas patentes fraccionarias. Seran
aplicables en lo pertinente, las disposiciones relativas a la division de una solicitud”,

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

(...

“Articulo 18.~ Se considerara que una invencion tiene nivel inventivo, sl para una persona dal oficio
normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invencién no hubiese resultado
obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

“Articulo 16.- Una invencion se considerard nueva cuando no esta comprendida en el estado de la

técnica. El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al piblico por una
descripcion escrita u oral, utilizacién, comercializacion o cualquier otro medio antes de la fecha de
presentacién de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sélo para el efecto de la detenminacion de la novedad, también se considerara dentro del estado de
la técnica, el contenido de una solicitud de patente en tramite anle la oficina nacional competente,
cuya fecha de presentacion o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentacién o de prioridad
de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido
en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hublese transcurrido el plazo pravisto en
¢l articulo 40"

(...)

“Articulo 19.- Se considerara que una invencién es susceptible de aplicacién industrial, cuando su
objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la
referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios™.

(..}

“Articulo 46.- La oficina nacional competente podra requerir el informe de expertos o de organismos
cientificos o tecnologicos que se consideren idéneos, para que emitan opinion sobre la
patentabilidad de la invenci6n. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podra requerir informes de
otras oficinas de propiedad industrial".
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1.1.

1.2

1.3.

1.4,

1.5.

1.6.

ANALISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACION

Requisitos de patentabilidad. El analisis de nivel inventivo y el
estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia

En el procedimiento administrativo intemo se resolvié denegar la solicitud
de patente de invencidn presentada por falta de novedad y por encontrarse
en el estado de la técnica.

Por lo tanto, el Tribunal considera pertinente referirse a los requisitos de
patentabilidad, y especiaimente al de la novedad y nivel inventivo en
relacion con el estado de la técnica y la figura del “técnico medio en la
materia”.

Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtencidn de una patente
de invencion se encuentran fijados por el Articulo 14 de la Decision 486.

Segun lo dispuesto por el Articulo14 de esa Decision, son tres los
requisitos para que un inventoc sea considerado patentable: ser
novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicacion industrial®.

De la novedad de la invencidn:

El articulo 16 de la Decision 486 sefiala que “una invencién se
considerara nueva cuando no estd comprendida en el estado de la
técnica”. Para el ordenamiento andino la novedad debe ser absoluta o
universal, esto es, en relacion con el estado de la técnica a nivel
mundial .®

Para calificar adecuadamente la novedad debemos tener en cuenta los
siguientes conceptos’:

1.6.1. Invencién: aquel nuevo producto o procedimiento que, como
consecuencia de la actividad creativa del hombre, implique un
avance técnico.

1.6.2. Estado de la Técnica: es la informacion que, a la fecha de
presentacion o de prioridad, hubiese sido accesible al ptblico®
por cualquier medio y en cualquier lugar.

(L]

Ibidem.

Sobre el conceplo de novedad absolula se puede ver la sentencia del 30 de octubre de 1996,
expedida en el marco del proceso 1-Al-1996.

Proceso 560-1P-2015.

Persona o grupo de personas que no esién obligadas a mantener la confidenciafidad de la
informacion relacionada con Iz invencion objeto de la solicitud de patente.



1.7.

1.8.

1.9.

Ahora bien, una invencién no esta comprendida en el estado de la
técnica, si antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente o
de la prioridad reconocida, tanto la innovacién como los conocimientos
técnicos que de ella se desprenden no fueron accesibles al publico, por
cualquier medio y en cualquier lugar, entendiendo que la difusion debe
contener informacion suficiente sobre la invencién para que una persona
versada en la materia pueda utilizarla para disefar el invento?®.

Para determinar la novedad se deben seguir las siguientes reglas?®:

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

1.8.2. Precisar la fecha sobre la base de la cual deba efectuarse la
comparacién entre la invencion y el estado de la técnica, la cual
puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad
reconocida.

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

1.8.4. Finalmente, debera compararse la invencion con la regla técnica.
Del nivel inventivo y estado de la técnica:

De conformidad con el articulo 18 de la Decision 486", una invencion
goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la

técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente
versada en la materia.

1.10. Ahora bien, para los efectos del articulo 18 de la Decision 486 resulta

pertinente plasmar las siguientes definiciones'2:

1.10.1. Obvio: es una situacién muy clara o que se muestra sin
dificultad.

Proceso 560-1P-2015.

Ibidem

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

Proceso 560-1P-2015 ya citado.



1.10.2. Evidente: certeza clara y manifiesta de la que no se puede
dudar"®. Como se deduce, algo que resulte obvio no es
necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es
también obvio.

1.10.3. Persona del oficio normalmente versada en la materia: es
el tecnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un

area

técnica con conocimientos normales o corrientes en el

asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un
adecuado analisis del nivel inventivo:

1.10.3.1.

1.10.3.2.

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

El analisis del nivel inventivo en relacion con la figura del
teécnico medio en la materia, impone la "ficcion” para el
examinador de ubicarse en el estado de la técnica que
existia al momento de la solicitud de la patente de
invencion o de la fecha de prioridad. Esto es de suma
importancia, ya que se debe generar un mecanismo
idoneo para que esto se logre, es decir, es imperativo
para la eficiencia del sistema establecer toda una
ambientacion adecuada, de conformidad con Ila
situacion del arte al momento de la solicitud, para que
un técnico de "hoy en dia” pueda retrotraerse facilmente
a dicho momento. Por lo tanto, el andlisis de
patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado
analisis retrotraido del nivel inventivo. En este sentido,
para evitar que se realice un examen subjetivo o con
elementos que no se encontraban al momento de la
invencion, se debe evitar a toda costa examenes a
posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no
serian otra cosa que aquellos mediados por
conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia
invencion o del estado actual de la técnica.

1.11.En este orden de ideas, se puede concluir que una invencién goza de
nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de
que se trate, se necesita algo mas que la simple aplicacion de los

LE DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPANOLA. Vigésima Segunda Edicién. Madrid — Esparia.

2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO", Pags. 686 y 1089.

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

1.12. De ser posible, para determinar el nivel inventivo se deben seguir las

siguientes reglas analisis problema - solucién)?®:
1.12.1. |dentificacion del estado de la técnica mas cercano.

1.12.2. Identificacién de las caracteristicas técnicas de la invencion
que son diferentes con respecto a la anterioridad.

1.12.3. Definicion del problema técnico a solucionar sobre la base
del estado de la técnica mas cercano.

1.12.4. Evaluar, partiendo del estado de la técnica mas cercano y
del problema técnico, si la invencion reivindicada resulta
obvia para la persona versada en la materia.

El examinador debe plantearse las siguientes preguntas:

¢ Estaba un técnico con conocimientos medios en la materia
en condiciones de plantearse el problema?

¢, De resolverlo en la forma en que se reivindica?
¢, De prever el resultado?

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

1.13. En el caso particular, el andlisis de patentabilidad realizado por la

oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es
decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se
uso la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un analisis
retrotraido del nivel inventivo, es decir, no a posteriori, ex post facto o
hindsight.

Proceso 560-1P-2015 ya citado.

Ver Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion en las Oficinas de Propiedad
Induslrial de los Paises de la Comunidad Andina. Secretarla General de la Comunidad Andina,
Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Afio 2004.

Péags. 76 a 78. Disponible en http://www.comunidadandina.ara/public/patentes. pdf,
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2.1.

2.2,

2.3.

La solicitud fraccionaria o divisional. Caracteristicas y
oportunidad

La Direccion Nacional de Propiedad Industrial, afirma que la solicitud
divisional presentada por NOVARTIS se la realizé fuera del proceso de
tramite, ya que ésta fue presentada el 19 de abril de 2008, mientras
que mediante Resolucion 06-159-IEPI-DNPI-DP de 17 de marzo de
2006 se denegd de oficio la proteccibn como patente a las
reivindicaciones 1 a 28 de la solicitud presentada por NOVARTIS al no
ser novedosa y estar comprendida en el estado de la técnica y que el
hecho de haber presentado posteriormente recurso administrativo de
reposicion en contra de la resolucion que denegd su solicitud, no le
facultaba para enunciar que el tramite de registro continuaba vigente,
ya que éste concluyd con la resolucion que denegb la patente y mucho
mas cuando desisti6 posteriormente del recurso de apelacion
planteado en contra de la resolucion que denegdé el recurso de
reposicién.

En este escenario, el Tribunal determinara las caracteristicas de las
solicitudes fraccionarias o divisionales, haciendo énfasis en la
oportunidad de su presentacion.

La solicitud fraccionaria esta regulada en el Articulo 36 de la Decision
486. Del texto normativo podemos destacar las siguientes
caracteristicas'S:

—Concepto: 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.

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

—Limitaciones: sdlo se puede fraccionar la solicitud inicial si no se
genera una ampliacion de la proteccién contenida en la divulgacion
de la solicitud inicial. Si existiera una ampliacién no encajaria en el
supuesto de hecho para que opere la solicitud fraccionaria, lo que
implicaria que se tramitara como una nueva solicitud sin beneficiarse
de la fecha de presentacion inicial.

16

Proceso 102-1P-2014.
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—Ventajas: La solicitud fraccionaria se beneficiara 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. En este punto el Manual para el Examen de Solicitudes
de Patentes de Invencion en las Oficinas de Propiedad Industrial de
los Paises Miembros de la Comunidad Andina, expresa lo siguiente:

“Si se ha reclarnado prioridad muitiple el solicitante debe
indicar cuél corresponde a cada una de las solicitudes
fraccionarias™?.

—Clases: Se podrian diferenciar dos clases de conformidad con la
iniciativa de presentacion. 1. A iniciativa del solicitante: es aquella que
nace de la propia decision del solicitante; por su conveniencia decide
fraccionar la solicitud. 2. 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 invencién, podrd en cualquier momento del
tramite solicitar que se presente una solicitud fraccionaria.

2.4, Paradeterminar la unidad de la invencidn, la doctrina ha sefialado que
se entendera que existe tal unidad aun cuando la solicitud contenga
reivindicaciones independientes de distintas categorias, siempre que
dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo
conjunto inventivo o concepcién inventiva. Se entendera que hay
unidad de la invencion en las solicitudes que contengan
reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin
que esta lista sea limitativa:

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

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

c) Un producto, un procedimiento para la fabricacion de
dicho producto y un aparato o medio para la puesta en
practica de ese procedimiento’8.

7 “Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invencién en las Oficinas de Propiedad
Industrial de los Palses Miembros de la Comunidad Andina”. Documento preparado por la Oficina

Internacional de la OMPI. 2004, pag. 91.
¥ Proceso 031-IP-2011,
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

Oportunidad

En consideracion a que en el proceso interno se discute precisamente
la oportunidad de presentar la solicitud divisional de la patente, es
pertinente hacer énfasis a este aspecto.

De la revisién de los hechos se desprende que la solicitud inicial de
patente signada con el tramite SP-99-3252 fue denegada de oficio
mediante Resolucion 06-159-1EPI-DNPI-DP de 17 de marzo de 2006 y
la solicitud divisional fue presentada el 19 de abril de 2006, sin
embargo, en contra de la Resolucion que denegd la solicitud de
patente, se presenté recurso de reposicion y posteriormente recurso de
apelacion.

La norma comunitaria afirma que la solicitud fraccionaria se puede
presentar en cualquier momento del tramite. Se entiende por tramite de
concesion de patente todas aquellas etapas administrativas que se
deben seguir por la oficina nacional competente, que inicia con la
solicitud y termina con el acto administrativo en firme que la concede o
la deniega.

Todo acto administrativo queda en firme cuando vence el término para
presentar recursos y no se interponen, o cuando presentados los
recursos previstos en la legislacion nacional se resuelven mediante un
acto administrativo.

Lo antes expuesto significa que mientras no esté en firme el acto
administrativo que concede o deniegue la solicitud, el peticionario
puede presentar la peticion fraccionaria y la oficina tiene el deber de
tramitarla, no existe prohibicién alguna en la norma y mucho mas
cuando el tramite sigue su curso al continuarse con una impugnacion
al acto que la denego.

Si la peticion divisional es presentada en el término para interponer
recursos, se entenderia que el tramite no habia concluido.

Se debe claramente diferenciar entre la solicitud fraccionaria y el
recurso respectivo. Si no se presentaran los recursos, el acto
administrativo en relacién con la primera solicitud quedaria en firme,
pero la oficina nacional deberia tramitar la solicitud fraccionaria como
una solicitud independiente.

En el caso en analisis se debe verificar si la solicitud divisional, fue

presentada dentro del tramite, entendiéndose éste como cualquiera de
las etapas dentro de las cuales el acto administrativo no esté firme.

14



3.1.

3.2.

3.3.

3.4,

3.5.

4.2,

Del desistimiento de una patente de invencion

Se analiza dentro del proceso interno la figura del desistimiento de la
patente de invencion, la parte actora afirma que esta tiene vida juridica
desde el momento de la ejecutoria del acto, mientras que por su parte
el IEP! afirma que no se desistid de la solicitud de patente, sino del
recurso de apelacion interpuesto. Por lo antes expuesto, es pertinente
referirse a este tema.

El Articulo 12 de la Decisién 486 enuncia que el solicitante de una
patente, podra desistir de su solicitud en cualquier momento del tramite.

Las principales consecuencias del desistimiento son:

a) Que se da por terminada la instancia administrativa la cual opera a
partir de la declaracion de la oficina nacional competente;
b} Pérdida de la fecha de presentacion atribuida.

Siendo el desistimiento el acto voluntario por el cual el solicitante
decide no continuar con el tramite, y de acuerdo con la norma, el
desistimiento de la solicitud opera desde que la oficina nacional
competente declara aceptar la peticion y el acto que lo contiene queda
en firme, es decir, no se presento en su contra recurso alguno.

La fecha del desistimiento de la patente de invencion, de acuerdo con
la norma antes interpretada sera aquella en la cual quedo en firme el
acto por el cual la autoridad competente lo acepto.

Las reivindicaciones. El requisito de claridad y concision

En los dos informes técnicos emitidos dentro del proceso interno se
enuncian que la patente no cumplio con el requisito de claridad, por lo
que se abordara este tema y ademas el requisito de concisién ligado al
de claridad.

Lo primero que se advierte, es que las reivindicaciones son
fundamentales para el anélisis de registrabilidad. Para que cumplan su
papel deben ser claras y concisas y, ademas, deben estar soportadas
por la descripcién (Articulo 30 de la Decision 486), que en ultimas sirve
como de parametro interpretativo de aquellas. Ademas, es importante
resaltar que la descripcion pueda estar compuesta por dibujos
(articulos 26 literal d} y 28 literal d), y complementada con el depdsito
del material biolégico, de conformidad con lo expresado en el Articulo
29 de la Decisién 486. Lo anterior, ciertamente impone sobre el
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

examinador la carga de analizar la solicitud de patente de manera
integral y sistematica'?.

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

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

La normativa comunitaria contempla, asimismo, como otro de los
requisitos basicos para la obtencidén de una patente que ésta debera
contener “una o mas reivindicaciones?0.

La doctrina sostiene al respecto que “(...) en principio, las
reivindicaciones deben especificar el invento por si solas, sin necesidad
de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripcion, los
dibujos o los ejemplos (...} Pero (...) que, en caso de duda, la
descripcion y los dibujos serviran para interpretarlas; es decir, no
necesariamente la reivindicacién define estrictamente el limite de la
proteccion, sino que ésta puede ir mas alla si en base a la descripcion
puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la
especificamente reivindicada”.2!

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

La diferencia est4d, segin Carmen Salvador en que “Las
reivindicaciones que recaen sobre una entidad fisica confieren una
proteccion ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto
cualquiera que sea el procedimiento de produccion y cualquiera que
sea su utilizacion fueran o no conocidos en el momento en que se
solicité la patente (...), en cambio, “(...) las reivindicaciones que

19

2t

Revisar Proceso 243-1P-2013.
Revisar Proceso 165-1P-2013.

ALVAREZ, Alicia. *Derecho de Palentes™. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999,
p. 99.
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4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

recaen sobre una actividad confieren una proteccion ‘relativa’, ya que
protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u
objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad
indicada. Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la proteccion
se extiende al producto obtenido directamente a través del
procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘proteccion
absoluta’, sino que Unicamente esta protegido cuando ha sido
producido mediante el procedimiento patentadoc o por uno
equivalente”.?2

Se puede determinar entonces que, la descripcion y los dibujos
constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las
reivindicaciones, ya que la descripcion de la invencion constituye la
memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la
invencion cuya patente se solicita. Elinventor tiene la tendencia a ampliar
excesivamente la proteccion industrial de su producto o procedimiento,
razon por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la
descripcidn por ser precisamente las que delimitaran el alcance de dicha
proteccién.2?

La observancia de los requisitos permitird determinar el “objeto”,
caracteristicas principales y demas elementos constitutivos de la
invencion cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una
parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud. Una vez
conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podra determinarse si
es 0 no patentable.2

En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor
relevancia es el de la determinacion, esencia y alcance de una
invencion, cuyas caracteristicas deben constar en un documento
escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace
referencia.2’

De esta forma, las reivindicaciones constituyen, juridicamente
hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de
patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrara
los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar,

SALVADOR, Jovani, Carmen. EI ambito de proleccitn de la patente. Edilorial Tirant lo Blanch.
Valencia, 2002. Pags. 133 y 134.

Revisar Proceso 10-1P-2014,
Revisar Proceso 243-1P-2013.

Revisar Proceso 9-1P-2014.
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el alcance de la invencion y su definicion para efectos de entrar al
analisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para
reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo.26

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

4.14. Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito,
una caracteristica esencial, que permite referirse a la descripcién para
interpretar una reivindicacion.28

4.15. Se ha dicho que “definir una invencién en términos funcionales
generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripcién
no debe contener Gnicamente ejemplos de varios casos que cubran
dichos términos funcionales sino una explicacion del término general
que abarca la generalizacion del término."?®

4.16. Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones
sean definidas de manera que sean de facil comprension y que se
pueda distinguir lo que hay en ellas.3®

4.17. Como las reivindicaciones definen la invencion a proteger, deben ser
analizadas teniendo en cuenta su presentacion sistematica, es decir,
tomandolas como un conjunto que persigue el mismo fin. Por lo tanto,
el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones
individualmente consideradas y en conjunto, para asi determinar la
unidad y coherencia del objeto patentable, y ademéas para que se
pueda hacer un adecuado analisis de los requisitos de novedad y nivel
inventivo. En adicion, se debe tener en cuenta que el requisito de
claridad se cumple si se hace una apropiada interpretacion de éstas,
esto es, soportandola en la descripcion y en sus complementos, de

%  Revisar Proceso 257-1P-2013.
¥ Revisar Proceso 47-1P-2014.

X  Revisar Proceso 180-IP-2015.

¥ Guia de Procedimienlos y estrategias para la solicitud de patenles en biotecnologia. Genoma,
Espana Patentes. Garrigues Agencla de Propiedad Industrial e Intelectual $.L., 2004. P. 48,

¥ Revisar Proceso 104-1P-2013.
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conformidad con lo expresado en la presente providencia. Si una vez
realizado esto no se observan nitidamente las caracteristicas técnicas
de la invencién para la cual se reclama la proteccion, estariamos en
frente de unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de
claridad.?

4.18. Es conveniente transcribir lo que se establece en el Manual para el
Examen de Solicitudes de Patentes de Invencidn en las Oficinas de
Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina, que en su
parte pertinente enuncia que:

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

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

2. Puedan determinar sin ambigiiedad hasta dénde llegan los
derechos del titular de la patente.

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

4.19. Es oportuno mencionar que el requisito de concision va de la mano con
el de claridad. Las reivindicaciones son concisas si son precisas, si
estan escritas en un lenguaje especificamente orientado a definir la
invencion. La concisién se dirige a establecer la simplicidad en el
entendimiento del objeto a patentarse, teniendo en cuenta un analisis
individual de cada una de ellas, como un andlisis sistematico y en
conjunto. El Manual Andino de Patentes expone esto de manera
acertada:

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

4.20. Por lo antes expuesto, se debera analizar si las reivindicaciones
incorporadas en la solicitud de registro, cumplen con el requisito de
claridad y concision.

3 Revisar Proceso 243-1P-2013, ya cilado.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4,

5.5.

De la notificacién de los informes técnicos. De la obligacion de
notificar los informes técnicos de emitidos por examinadores
externos

Dentro del proceso interno NOVARTIS afirma que el informe en el cual
la técnica enuncid que las nuevas reivindicaciones presentadas carecian
de claridad no le fue notificado, por su parte el IEPI se defiende
enunciando que si se le notifico, por lo que se revisara este tema.

La Oficina Nacional Competente podra, de conformidad con el Articulo
46 de la Decision 486, requerir el informe de expertos o de organismos
cientificos o tecnoldgicos que se consideren idoneos, para que emitan
opinion sobre la patentabilidad de la invencién. Asimismo, cuando lo
estime conveniente, podra requerir informes de otras oficinas de
propiedad industrial.??

La posibilidad de contar con la expenrticia, esto es, los dictamenes
técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos
cientificos o tecnolégicos que se consideren idoneos, recae en que
aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de
patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las
veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podria llegar a
determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de
patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesion de la
patente.3?

El Articulo 46 no indica expresamente que se debe notificar al
peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una
lectura integral de la Decision y del acapite que hace referencia al
examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el
marco del articulo 46 de la Decision 486 se debe dar traslado al
solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio
de contradiccion en el tramite administrativo de concesién de la
patente.34

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos
informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de
contradiccion en los tramites administrativos, ya que se trata de informes
de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.3%

32

3

a5

Proceso 169-1P-2013.

Ibidem.

Procesos 33-IP-2013, patente de invencion: “COMPOSICIONES DE ACIDO BIFOSFONICO Y
SUS SALES" y 104-IP-2013, palenta de invencion: “COMPOSICIONES FARMACEUTICAS
PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA.

Ihidem.
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Se debera considerar, adicionalmente, que el peticionario podra, de
conformidad con el tramite que se dé en cada caso, interponer los
recursos que la ley le confiere para impugnar la decisién de la Oficina
Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa.3

El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio,
precisar aun mas el tema de la notificacion de informes técnicos. La
notificacion que se prevé en el Articulo 45 es muy diferente a la
notificacion de los informes técnicos del articulo 46; con la primera se
busca que el solicitante pueda responder al analisis de patentabilidad
que realiza la propia oficina de patentes. Aqui si es potestativo notificar
al solicitante dos 0 mas veces “si esto es necesario para el examen de
patentabilidad” (segundo parrafo del articulo 45). Con la segunda, se
busca que el solicitante pueda manifestar su opinién ante un informe
técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En
este evento, por la relevancia e influencia que tendrian dichos informes
en el andlisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de
contradiccién del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos
informes técnicos deben ser notificados a este Gltimo.37

Este Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un
nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relacién
con el primer informe, es obligatoria la notificacién al solicitante si dicho
informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los
contenidos en el primero, independientemente de si se reitera ¢ no la
conclusion ya planteada. Esto quiere decir que, si el segundo o
posteriores reproducen la conclusién del anterior o anteriores sin que se
incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligacion de
notificacion, ya que no habria ninguna vuineracién al derecho de
contradiccion porque habria identidad en los puntos que podrian
sustentar la resolucién de la oficina respectiva. A contrario sensu, si no
se reitera la conclusion, o si se hace, pero soportando el argumento en
otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los
mencionados informes.38

Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa,
se sigue la misma regla anterior en relacién con el Gltimo o Gnico
informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o
diversos elementos no se genera la obligacion de notificacién: pero si
contiene elementos nuevos o diversos asi se reitere la conclusion, es

&

ar

Ibidem.
Revisar Proceso 80-1P-2015.

Revisar Proceso 53-IP-2014.
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obligatoria la notificacion al solicitante para salvaguardar el derecho de
contradiccion. Lo mismo ocurriria en relacion con el primer informe en
segunda instancia si se solicitan subsiguientes.3®

5.10. Tampoco seria necesaria la notificacion del segundo o posteriores
informes técnicos cuando la Autoridad Nacional Competente advierta
que han sido solicitados con propdsitos eminentemente dilatorios.

5.11. El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene
contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestacion
de servicios, o cualquier otro que no tengan relacién de dependencia,
estamos ante la figura de un experto técnico.4

5.12. Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el
Atticulo 46 de la Decision 486 le otorga la potestad a la oficina de
patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos
cientificos o tecnologicos, para que manifiesten su opinion sobre la
patentabilidad del objeto de la solicitud. La norma es muy clara al
advertir que dichos sujetos u organismos externos a la oficina de
patentes deben ser idoneos; en estos casos dicha idoneidad sélo la
pueden tener los expertos y organismos gque se desenvuelvan
adecuadamente en el campo técnico, cientifico o tecnolégico en donde
se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga
conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera
podra ser catalogado como idéneo. Por lo tanto, un analisis de
patentabilidad basado en un informe emitido por un experto u
organismo no idéneo acarrea la invalidez del acto que concede o
deniega una patente.*!

5.13. En consecuencia, en el caso en analisis se debe verificar que se
cumplio con que cada vez que la Oficina de Patentes pida informes a
expertos externos, estos hayan sido trasladarlos al peticionario si se
cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de
contradiccion en los tramites administrativos.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
deja consignada la presente interpretacion prejudicial para ser aplicada por la
Corte Consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-8263, la que
debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de
su Estatuto.

¥ Revisar Proceso 28-1P-2015.
4 Revisar Proceso 239-IP-2013.

4 Proceso 127-IP-2013.
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La presente interpretacion prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopcion de acuerdo con lo dispuesto en el Ultimo parrafo
del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. M

Wal |

Cecilia Luisa Ayll6n Quinteros
MAGISTRADA

Hugo Ramiro Gémez Apac
MAGISTRADO

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

SECRETARIO

Notifiguese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente
Interpretacion Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para
su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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