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VISTO:

El Oficio nimero 2814 del 17 de noviembre de 2022 recibido via correo

electronico el mismo dia mediante el cual la Seccién Primera de la Sala de lo

) Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia

i solicité al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal

o el TJCA) la interpretacién prejudicial de los articulos 14, 16 y 18 de la Decision

27 486 — «Régimen Comun sobre Propiedad Industrial» emitida por la Comision

de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisién 486)', a fin de resolver el
proceso interno nimero 11001032400020150046500.

Del 14 de septiembre del 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena ndmero
600 del 19 de septiembre del 2000. m
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CONSIDERANDO:

A.

B.

s

2.

ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante; Grinenthal GMBH

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

EL CRITERIO JURIDICO INTERPRETATIVO DEL ACTO ACLARADO
ES APLICABLE AL MECANISMO PROCESAL DE LA
INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL ORDENAMIENTO JURIDICO
COMUNITARIO ANDINO

En las sentencias de Interpretacion Prejudicial emitidas en los procesos
145-1P-2022, 261-1P-2022, 350-1P-20222 y 391-1P-20223, todas de fecha
13 de marzo de 2023, el TJCA reconocié que el criterio juridico
interpretativo denominado en el @mbito europeo como «la doctrina
interpretativa del acto aclarado» es plenamente compatible con lo
establecido en el segundo parrafo del articulo 33 del Tratado de Creacion
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el articulo 123 de su
Estatuto.

En ese sentido, el Tribunal decidid, entre otras cosas, lo siguiente:

«PRIMERO: Interpretar que el criterio juridico interpretativo
del acto aclarado es plenamente compatible con
lo establecido en el segundo parrafo del articulo
33 del Tratado de Creaciéon del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina y en el articulo
123 de su Estatuto.

SEGUNDO: Interpretar que, conforme al criterio juridico
interpretativo del acto aclarado que resulta
aplicable en el ambito de la Comunidad Andina,
en aquellos casos en los que el juez nacional de
(inica o ultima instancia tiene que resolver una
controversia en la que deba aplicar o se discuta
una norma del ordenamiento juridico
comunitario andino, no estara obligado a
solicitar interpretacion prejudicial al Tribunal de

Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena nimero 5146 del 13 de marzo de 2023.
Disponible en:
https://www,.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf

Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena nimero 5147 del 13 de marzo de 2023.
Disponible en: .
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/ GACETA%205147.pdf m
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Justicia de la Comunidad Andina si es que esta
corte internacional ya ha interpretado dicha
norma con anterioridad en una interpretacion
prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: Interpretar que la obligatoriedad prevista en el
segundo parrafo del articulo 33 del Tratado de
Creacion del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina y en el articulo 123 de su
Estatuto se mantiene y se aplica en los
siguientes casos:

a) Cuando el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina no ha emitido
interpretacion prejudicial respecto de la
norma del ordenamiento  juridico
comunitario andino que el juez nacional de
Unica o ultima instancia debe aplicar (o es
materia de discusion) para resolver la
controversia del proceso jurisdiccional que
tramita en sede nacional,

b) Cuando el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina si ha emitido
interpretacion prejudicial publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
respecto de alguna de las normas del
ordenamiento juridico comunitario andino
que el juez nacional de unica o ultima
instancia debe aplicar (o son materia de
discusion) para resolver la controversia del
proceso jurisdiccional que tramita en sede
nacional, pero no respecto de otras
normas del mismo ordenamiento,
aplicables a la misma controversia. En
este caso, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina emitira la
interpretacion prejudicial respecto de
aquellas normas que no hubiere

\ interpretado en el pasado, y ratificara el
criterio juridico interpretativo respecto de
las cuales si lo hubiera hecho, de ser el
caso.

c) Cuando el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina si  ha emitido
interpretacion prejudicial publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
respecto de la norma del ordenamiento
juridico comunitario andino que el juez
nacional de Unica o Ultima instancia debe  *
aplicar (o es materia de discusion) para /3¢,
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CUARTO:

QUINTO:
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resolver la controversia del proceso
jurisdiccional que tramita en sede
nacional, pero dicho juez considera
imperativo que el TJCA precise, amplie o
modifique el criterio juridico interpretativo
contenido en la mencionada interpretacion
prejudicial; y,

d) Cuando el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina si ha emitido
interpretacion prejudicial publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
respecto de la norma del ordenamiento
juridico comunitario andino que el juez
nacional de Unica o Ultima instancia debe
aplicar (o es materia de discusion) para
resolver la controversia del proceso
jurisdiccional que tramita en sede
nacional, pero dicho juez tiene preguntas
insoslayables sobre situaciones
hipotéticas que, en abstracto, se
desprenden o estan vinculadas con la
referida norma andina, y que deben ser
aclaradas por el TJCA para que el
mencionado juzgador pueda resolver con
mayor  precision e idoneidad la
controversia del proceso jurisdiccional que
tramita en sede nacional.

Declarar que persiste y se mantiene firme la
posibilidad de que, tanto los Paises Miembros
como la Secretaria General de la Comunidad
Andina y los particulares, ejerzan el derecho
previsto en el articulo 128 del Estatuto del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de
acudir ante este Tribunal en ejercicio de la
accion de incumplimiento, cuando el juez
nacional obligado a realizar la consulta se
abstenga de hacerlo, en aquellos casos en los
que esta obligacion se mantiene de conformidad
con los criterios establecidos en la presente
sentencia de interpretacion prejudicial; o cuando
un juez nacional aplique una interpretacion
diferente a la establecida por el Tribunal en el
caso concreto o en una o mas interpretaciones
prejudiciales  aprobadas y  publicadas
previamente en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena, y que constituyen un acto aclarado
en los términos expuestos en la presente
providencia.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

implementara medidas con el objeto de informar /S,
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a los jueces nacionales respecto de los criterios
juridicos interpretativos que califican como actos
aclarados.

(vo)»
NORMAS OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL

La autoridad consultante solicité la interpretacion prejudicial de los
articulos 14, 16 y 18 de la Decision 486*.

Las mencionadas normas comunitarias regulan los requisitos de
patentabilidad aplicables a las invenciones de producto o de
procedimiento, y estan vinculadas directamente con los siguientes temas
especificos:

- Concepto de invencién y requisitos de patentabilidad.
- Lanovedad.
- Elnivel inventivo y el estado de la técnica.

-~ El papel del técnico medio en la materia. Proscripcion del analisis
tipo «hindsight» o «ex post facto».

Al respecto, resulta pertinente sefialar que las normas citadas, asi como
los temas identificados anteriormente, ya han sido objeto de interpretacion
por parte del Tribunal, existiendo a la fecha un criterio juridico
interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y
alcance, en los siguientes términos:

Decision 486.-

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

«Articulo 16.- Una invencién se considerara nueva cuando no esté comprendida en el estado de
la tecnica.

El estado de la técnica comprendera todo lo que hay sido accesible a pubico por una descripcion
escrita u oral, utilizacion, comercializacién 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 determinacion de la novedad, también se considerara dentro del estado
de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en tramite ante la oficina nacional
competente, cuya fecha de presentacién o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentacion
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 hubiese transcurrido el
plazo previsto en el articulo 40.»

«Articulo 18.- Se considerara que una invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del
oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invencion no, hubiese
resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.» s
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[1] Concepto de invencién y requisitos de patentabilidad
[1.1] El articulo 14 de la Decisién 486 establece lo siguiente:

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

[1.2] Es importante considerar a una invencién como aquel nuevo
producto o procedimiento que, como consecuencia de la
actividad creativa del hombre, implica un avance técnico.

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

[1.3.1] La novedad de la invencién.- Es el atributo que toda
solicitud de invencién debe poseer, la misma que esta
determinada por la ausencia de la tecnologia
reivindicada en el estado de la técnica; es decir, que
esta tecnologia no haya sido accesible al publico por
una descripcién oral o escrita, por su utilizacion,
comercializacién o cualquier otro medio antes de la
presentacién de una solicitud o prioridad reconocida.
En el ordenamiento juridico comunitario andino, la
novedad que se predica de los inventos debe ser
absoluta o universal, esto es, en relacién con el estado
de la técnica a nivel mundial.

| [1.3.2] El nivel inventivo.- Una invencién goza de nivel
: inventivo al no derivar de manera evidente del estado
| de la técnica, ni resultar obvia para una persona
entendida o versada en la materia. Este requisito
ofrece al examinador la posibilidad de determinar si
con los conocimientos técnicos que existian al
momento de la invencién se hubiese podido llegar de
manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese
sido obvio para un experto medio en la materia de que
se trate; es decir, para una persona del oficio
normalmente versada en el asunto técnico
correspondiente.

En este orden de ideas, se puede concluir que una
invencién goza de nivel inventivo cuando a los ojos de
un experto medio en el asunto de que se trate, se
necesita algo més que la simple aplicacion de los
conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella,
es decir que, de conformidad con el estado de la
técnica, el invento no sea consecuencia clara y directa
de dicho estado, sino que significa un avance o salto
cualitativo en la elaboracion de la regla técnica. /’f"b
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[1.3.3] La aplicacion industrial.- Significa que un invento
pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad
productiva o de servicios. Este requisito de la
invencién encuentra su justificacion en el hecho de
que la concesién de una patente estimula el desarrollo
y crecimiento industrial, procurando beneficios
econémicos a quienes la exploten, por esto, solo son
susceptibles de patentabilidad las invenciones que
puedan ser llevadas a la practica.

[1.4] Se deberé tomar en cuenta que toda solicitud de invencion
debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y
aplicacién industrial, los cuales constituyen requisitos
absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria
observancia para el otorgamiento de una patente de invencioén,
sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de
la tecnologia.

[2.] La novedad
[2.1] El articulo 16 de la Decision 486 dispone lo siguiente:

«Articulo 16.- Una invencion se considerara nueva cuando no
esta comprendida en el estado de la técnica.

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

Sélo para el efecto de la determinacién de la novedad, también
se considerar4 dentro del estado de la técnica, el contenido de
una solicitud de patente en trémite ante la oficina nacional
competente, cuya fecha de presentacion o de prioridad fuese
anterior a la fecha de presentacién o de prioridad de la solicitud
de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho
contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando
ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el
Articulo 40.»

[2.2] Acerca de la novedad de la invencién, Zuccherino manifiesta
que: «Un invento es novedoso cuando la relacién causa efecto
entre el medio empleado y el resultado obtenido no era
conocido.»®

[2.3] Este érgano 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:

Daniel R Zuccherino, Marcas y Patentes en el GATT. Régimen Legal, Editado por Abeledo Perrot,

1997, p. 150. st

R—
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«...)

[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
relacién con el estado objetivo de la técnica en un
momento determinado.

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

[c)] Caracter universal de la novedad (...) la novedad de la
invencion se determina en relacibn con los
conocimientos existentes en el pais o en el extranjero.

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

[d)] Cardcter publico de la novedad (..) la invencion
patentada pasaréd a ser conocida a partir de su
publicacién implicita en su patentamiento, y
posteriormente entrara en el dominio publico al expirar
la patente.»®

(Enfasis agregado).

[2.4] Segun lo establecido en la Decisién 486, el requisito de la
novedad exige que la invencién no esté comprendida en el
estado de la técnica, el cual engloba el conjunto de
conocimientos tecnolégicos accesibles al publico antes de la
fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso,
de la prioridad reconocida.

[2.5] Para la aplicacion de este concepto, es importante que el
estudio del estado de la técnica esté basado en las
caracteristicas o condiciones innovadoras del invento.

[2.6] En este sentido, el «estado de la técnica esta constituido por
todo lo que antes de la fecha de presentacion de la solicitud de
patente se ha hecho accesible al ptblico por una descripcion
escrita u oral, por una utilizacién o por cualquier otro medio, en
cualquier lugar del mundo»’. Todo ello, en concordancia con lo
determinado en el articulo 16 de la Decision 486.

[2.7] En otras palabras, para que una invencién sea novedosa se
requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica,

Guillermo Cabanellas, Derecho de las Patentes de Invencién, Tomo 1, Editorial Heliasta, Buenos
Aires, 2001, pp. 702-704. (Interpretacion Prejudicial namero 7-IP-2004 de fecha 17 de marzo de
2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena nimero 1057 del 21 de abril 2004).

Carmen Salvador Jovani, El ambito de proteccion de la patente, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia,
2002, p. 241. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas. %

N
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es decir, que antes de la fecha de presentacion de la solicitud
de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovacién 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
informacién a fin de explotar la invencion.

[2.8] Es pertinente mencionar que la informacién debe resultar til
para destinatarios calificados en un campo preciso, el
relacionado con la materia objeto de la informacion.

[3.] El nivel inventivo y el estado de la técnica
[3.1] El articulo 18 de la Decisién 486 establece lo siguiente:

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

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

[3.3] En este sentido, el Manual Andino para el Examen de Patentes
(en adelante, el Manual)® dispone que el nivel inventivo implica
un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la
invencién 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

Secretaria General de la Comunidad Andina, Manual Andino para el Examen de Patentes,
patrocinado por la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), primera edicion, Lima,
2022, p- 184, Disponible en: https://www.comunidadandina.org/wp-
content/uploads/2022/08/Manual ANDINO CAN 2022 fv por paginas .pdf (Consulta: 15 de
diciembre de 2022).

«El término “evidente” significa que algo no va mas alla del progreso normal de la tecnologia, sino
que se deduce simple o légicamente del estado de la técnica, es decir, que no supone el ejercicio
de alguna habilidad o capacidad mas alla de la que se espera de un experto en la materia.»

Op. Cit., p. 185.

«La persona del oficio normalmente versada en la materia es una figura hipotética. Sus
conocimientos y aptitudes serviran de base para apreciar si la solucién reivindicada implica nivel
inventivo. Esta persona es aquella normalmente versada en el ambito tecnoldgico al que se refiere
el invento, con un nivel de conocimientos mas elevado que el publico en general, sin exceder lo
que puede esperarse de una persona debidamente calificada. La persona del oficio debe reunir
las siguientes caracteristicas y capacidades:

— Contar con suficientes conocimientos en el respectivo campo técnico. }’%
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de la presentacién de la solicitud o de la prioridad reconocida.

[3.4] En este orden de ideas, se puede concluir que una invencién
goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el
asunto de que se trate, se necesite algo mas que la 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
elaboracién de la regla técnica.

[3.5] Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente
de invencién, el Manual sefiala los siguientes criterios:

[a)] El examinador debe determinar si la invencion
reivindicada es inventiva o no; no hay respuestas
intermedias. El examinador debe ubicarse en la posicion
de la persona versada en la materia para definir si la
solicitud fuese obvia o se derivaria de manera evidente
del estado de la técnica. La existencia o inexistencia de
alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para
reconocer o no el nivel inventivo.

[b)] Al efectuar el andlisis, el examinador 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 invencion
carece de nivel inventivo, considerando las diferencias
entre la invencién definida por las reivindicaciones y el
estado de la técnica mas cercano.

[c)] Si se ha determinado que la solicitud de patente de
invencién no cumple con el requisito de novedad, ya
no serd necesario evaluar el nivel inventivo. En este
punto, el Manual explica que es importante examinar el

— Conocer y comprender los conocimientos generales comunes de dicho campo técnico en la
fecha en que se presenta la invencion.
— Que tenga acceso al contenido del estado de la técnica.
— Haber tenido a su disposicion los medios y capacidades para una experimentacion de rutina.
\ — Estar constantemente involucrada en el desarrollo del campo técnico al que pertenece y
orientarse a la busqueda de antecedentes en campos técnicos relacionados, areas técnicas
generales y en aspectos de propiedad intelectual.

Si el problema derivado del estado de la técnica mas cercano que debe resolver la invencién

impulsa a la persona del oficio o experto en la materia a buscar su solucién en ofro campo técnico,

el especialista de ese campo sera la persona cualificada para resolver el problema. En

corfsecuencia, los conocimientos y las aptitudes de ese especialista servirdn de base para apreciar

i la solucién implica nivel inventivo. En ciertas circunstancias, puede ser mas adecuado considerar

-~ ala figura del experto en la materia como un grupo de personas, por ejemplo, un equipo de

investigacién o de produccién, mas bien que a una sola persona. Este puede ser el caso, por

ejemplo, para ciertas tecnologias de vanguardia como la de los ordenadores o las redes telefonicas

y para procedimientos altamente especializados como los de la produccion comercial de circuitos
integrados o de sustancias quimicas complejas.»

\ Ibidem. £$

10
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nivel inventivo después de la novedad, pues el requisito
de novedad es facil de cumplir, dado que modificaciones
superficiales o banales hacen nueva a una invencion,
pero las modificaciones deben ser tales que no resulten
de modo obvio de la técnica anterior, es decir, que no
hayan sido hechas «facilmente» por una persona
versada en la materia. Si la invencién tiene nivel
inventivo, significa que tiene una o mas caracteristicas
que involucran un avance comparado con el
conocimiento ya existente."’

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 invencién reivindicada o trata de solucionar el
mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, en el
area de la quimica el estado de la técnica mas cercano
puede ser aquel que describa un producto
estructuralmente semejante al producto de la invencion o
un uso o actividad semejante al de la invencién.™

[3.6] Cabe precisar que para determinar si la invencién reivindicada
deriva de manera evidente del estado de la técnica, el Manual
plantea que se debe recurrir en lo posible al «Método problema
— soluciény, el cual contempla los siguientes pasos:

Paso 1: Identificar el estado de la técnica mds
cercano a la invencién reivindicada.

El estado de la técnica mas cercano es un documento
que debe ser del mismo campo técnico que la invencion,
en el que se debe verificar una funcion, propdésito,
problema a resolver o actividad semejante al de la
invencion y suele ser el que tiene mas caracteristicas en
comun con la invencién.™

Paso 2: Determinar la diferencia entre la invencién y
estado de la técnica mas cercano.

Al aplicar este paso, el experto en la materia debera
determinar las diferencias existentes, en términos de
caracteristicas técnicas, entre la invencion reivindicada y
el estado de la técnica més cercano. En esta etapa se
analiza lo que constituye la solucién al problema técnico
que plantea la invencion.

1

Op. Cit., p. 186.

Ibidem.

Ibidem. U
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Paso 3: Definir el efecto técnico causado y atribuible
al elemento diferencial.

El andlisis que realiza el examinador debe centrarse en
la o las diferencias existentes entre la invencion
reivindicada y el estado de la técnica mas cercano,
tomando en cuenta el efecto técnico causado por cada
una de estas.

Paso 4: Deducir el problema técnico objetivo.

[a)] Para definir el problema técnico, el experto en la
materia no debe incluir los elementos de la
solucién, porque ello podria determinar que la
solucién sea evidente.

[b)] 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 cercano utilizado por el examinador
para evaluar el nivel inventivo.

[c)] Para deducir el problema técnico objetivo, el
examinador debe preguntarse «¢;como modificar o
adaptar el estado de la técnica mas cercano para
obtener el efecto técnico que la invencion
proporciona?». El problema técnico objetivo se
sustenta en hechos objetivos concretos del estado
de la técnica y en los resultados logrados por la
invencion.

[d)] Sobre la interpretacion de la expresion «problema
técnico objetivo» el Manual dispone lo siguiente:

«La expresion ‘“problema técnico objetivo”
deberé interpretarse en sentido amplio; no
implica necesariamente que la solucion
constituya una mejora técnica en relacion con
el estado de la técnica; dado que puede ocurrir
que el problema consista simplemente en
buscar una solucién de reemplazo a un
dispositivo o a un procedimiento conocido que
produzca efectos idénticos o similares.»™

Paso 5: Evaluar si la invencién reivindicada,
partiendo del estado de la técnica mas cercano y del
problema técnico objetivo, habria sido obvia para la
persona medianamente versada en la materia.

12
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[a)]

[b)]

[e)]

[d)]

Ibidem.

Ibidem. pSC
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En esta etapa, el examinador debe preguntarse si
del contenido del estado de la técnica, en su
conjunto, existe un segundo documento que le
indicaria cémo modificar o adaptar el estado de la
técnica més cercano para resolver el problema, de
la forma reivindicada, sin realizar un esfuerzo
inventivo. Si se responde que si, la invencion seria
obvia y en consecuencia no tendria nivel inventivo;
si, por el contrario, la respuesta es no, la invencion
tendria nivel inventivo.

La informacién técnica debe ser interpretada y
analizada como un todo y no de forma aislada, al
respecto el Manual establece lo siguiente:

«Una informacién técnica tiene siempre que ser
considerada en su contexto, no debe extraerse ni
interpretarse fuera de este. Es decir, que la
caracteristica técnica que se estd analizando
debe buscarse en el mismo campo técnico o en
uno que la persona versada en el oficio
consideraria de todos modos.»."

La busqueda de informacién y/o documentos
técnicos considerados como antecedentes que se
efectua debe ser a posteriori, tomando como
referencia la misma invencién reivindicada. Ello
implica que el examinador debera hacer el esfuerzo
intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el
técnico con conocimientos técnicos en la materia
en un momento en que la invencién no era
conocida; es decir, antes del desarrollo de la
invencién reivindicada.

La invencién reivindicada 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
yuxtaposicion en el que los elementos se
combinan sin que haya relacion técnica entre las
distintas  caracteristicas. Una composicion
novedosa de AB donde A y B son conocidos de
manera independiente, sera inventiva si existe un
efecto inesperado. Si el efecto se reduce a la
suma de los efectos de A y B, no habra nivel
inventivo.»'®

13
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[3.7] En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se
fiiara 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, de conformidad con conocimientos
existentes identificados en el area técnica correspondiente, se
vera si para un experto medio en esa materia técnica —sin que
llegue a ser una persona altamente especializada— pueda
derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la
solicitante de la patente.

[4.] El papel del técnico medio en la materia. Proscripcion del
andlisis tipo «hindsight» o «ex post facto»

[4.1] El Tribunal considera que es importante resaltar el papel del
técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un area
técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto
tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado
analisis del nivel inventivo.

[4.2] El anélisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que
tendria un genio o un personaje con un conocimiento e
instruccién mas alla de la «media normal» en la materia que se
trate. Esto tiene una importante razén; se esta buscando que
no exista «obviedad», y esto solo se logra si se parte de
conocimientos estandares para una persona de oficio en el
campo técnico respectivo.

[4.3] El anélisis del nivel inventivo en relacién con la figura del
técnico medio en la materia, impone la «ficcién» para el
examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existia
al momento de la solicitud de la patente de invencion o de la
fecha de prioridad. Esto es de suma importancia, ya que se
debe generar un mecanismo idéneo para que esto se logre; es
decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer
toda una ambientacion adecuada, de conformidad con la
situacion del arte al momento de la solicitud, para que un
técnico de «hoy en dia» pueda retrotraerse facilmente a dicho
momento. Por lo tanto, el andlisis de patentabilidad debe

\ mostrar claramente el mencionado andlisis retrotraido del nivel
inventivo.

[4.4] En tal sentido, el anélisis de tipo hindsight o ex post facto es

uno de los inconvenientes que existen durante la evaluacion de

m una solicitud de patentes, para determinar si ésta cumple con

el requisito de nivel inventivo; debido a que el anélisis que

| efectia el técnico medio en la materia es particularmente
subjetivo’’, siendo necesario que los conocimientos en el

Zacary Quinlan, Hindsight Bias in Patent Law: Comparing the USPTO and the EPO, Fordham
International Law Journal, Volume 37, Issue 6, Article 3, New York, 2014, pp. 1794-1795. -
Disponible en https:/fir.lawnet.fordham.edulili/vol37/iss6/3/ (Consulta: 15 de diciembre de 2022). Vo5 &
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estado del arte que este posee sean determinados al momento
de la solicitud de patente de la invencién o de la fecha prioridad
y no cuando se efectta el andlisis del nivel inventivo.

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

3. Los criterios juridicos interpretativos descritos anteriormente fueron
desarrollados por el TICA, entre otras, en las sentencias de interpretacion
prejudicial emitidas dentro de los procesos 163-1P-2021"8 y 362-IP-2021"9,
ambas de fecha 15 de diciembre de 2022.

En virtud de lo sefialado, no corresponde que este Tribunal emita una

nueva interpretacion prejudicial de las normas andinas que fueron objeto
de la consulta prejudicial obligatoria planteada en el presente proceso, las
cuales constituyen un acto aclarado, de conformidad con el criterio juridico
interpretativo citado en el acapite anterior y en los términos expuestos en
los parrafos precedentes.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

DECIDE:

PRIMERO:

SEGUNDO:

Declarar que carece de objeto emitir la interpretacion
prejudicial en los términos solicitados en el presente
proceso, toda vez que las normas andinas que fueron
objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por
la Seccién Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de
Colombia, dentro del proceso interno numero
11001032400020150046500, constituyen un acto
aclarado en los términos expuestos en la presente
providencia judicial.

Declarar que a través de la presente providencia judicial
se cumple el mandato de garantizar la aplicacion uniforme
y coherente del ordenamiento juridico comunitario andino.

Disponible en:

Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena nimero 5113 del 27 de enero de 2023.

https://www.comunidadandina.ora/DocOficialesFiles/Gacetas/ GACETA%205113.pdf

Disponible en:

Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena nimero 5121 del 31 de enero de 2023.

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205121.pdf ;—5,6
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TERCERO: Publicar esta sentencia de interpretacién prejudicial en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
consigna la presente sentencia de interpretacion prejudicial para que, en
adelante, sea aplicada en la Comunidad Andina.

Esta sentencia de interpretacion prejudicial se firma por los magistrados que

participaron de su adopcion de acuerdo con lo dispuesto en el Gltimo péarrafo
del articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

Sandra Catalina Charris Rebellén

Magistrada

‘Hugo R. Gémex Apac ifigo Salvador Crespo
Magistrado Magistrado

De acuerdo con el tltimo parrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman
igualmente la presente sentencia de interpretacion prejudicial la magistrada
presidenta y la secretaria general.

A A

Sandra Catalina Charris Rebellén Ka
: Magistrada presidenta

Notifiquese a la autoridad consultante y remitase copia de la presente sentencia
de interpretacion prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina

kkkkk
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