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El Oficio N° 1003-166-2017 del 08 de mayo de 2017, recibido via correo
electronico en la misma fecha, mediante el cual el Grupo de Competencia
Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de
la Superintendencia de Industria y Comercio de la Republica de Colombia,
solicito la Interpretacion Prejudicial del Capitulo V, Titulo 11 y el Articulo 55 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el
proceso interno N° 2015-178573, y;

El Auto de 03 de diciembre de 2018 mediante el cual este Tribunal admitié a
tramite la presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante:

Demandados:

ALFONSO OLIVEROS VILLAR

CIPRESES DE COLOMBIA S.A.
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NUCLEOS E INVERSIONES FORESTALES DE
COLOMBIA S.A.

MADERINCO S.A.
INMUNIZADORA SERYE S.A.
ASUNTOS CONTROVERTIDOS

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

1. Silos demandados infringieron el derecho de propiedad intelectual del
demandante al presuntamente utilizar sin su autorizacion el producto
revindicado con la patente “SISTEMA DE PANELES MODULARES
Y DE MADERA ASERRADA, FORRADA CON MATERIALES
LIVIANOS”.

2. Si el presunto uso de la patente “SISTEMA DE PANELES
MODULARES Y DE MADERA ASERRADA, FORRADA CON
MATERIALES LIVIANOS” realizado por los demandados y terceros
fue de buena fe.

3. Los derechos conferidos por la patente denominada “SISTEMA DE
PANELES MODULARES Y DE MADERA ASERRADA, FORRADA
CON MATERIALES LIVIANOS”.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

El consultante solicité la Interpretacion Prejudicial Capitulo V, Titulo 1l y el
Articulo 55 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina de
los cuales sélo se interpretaran los Articulos 52, 54 y 55 de la decision?

Decisién 486 de la Comisiéon de la Comunidad Andina. —

“Articulo 52.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no
tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:

a) cuando en la patente se reivindica un producto:
i) fabricar el producto;
i) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines;y,

b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento:

i) emplear el procedimiento; o

ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el Literal a) respecto a un producto obtenido
directamente mediante el procedimiento”.

“Articulo 54.- La patente no dara el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio
respecto de un producto protegido por la patente, después de que ese producto se hubiese
introducido en el comercio en cualquier pais por el titular de la patente, o por otra persona con su
consentimiento o econémicamente vinculada a él.

A efectos del parrafo precedente, se entendera que dos personas estan econémicamente vinculadas

cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra, una influencia decisiva con respecto
a la explotacion de la patente o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

2



N =

Proceso 140-IP-2017

anteriormente citada por ser pertinentes.

No se llevara a cabo la Interpretacion Prejudicial de los Articulos 50, 51,
53, 56, 57 y 58 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
ya que la controversia no radica en el vencimiento del plazo de una
patente; el alcance de la proteccion conferida por la patente determinado
por el tenor de las reivindicaciones, la forma de trasmitir una patente; el
registro de licencias para la explotacion que no se ajusten a las
disposiciones del Régimen Comun de Tratamiento a los Capitales
Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalias, o que no se
ajusten a las disposiciones comunitarias 0 nacionales sobre practicas
comerciales restrictivas de la libre competencia.

De oficio se llevara a cabo la Interpretacion Prejudicial de los Articulos 238,
y 239 de la Decisién 4862 de la Comision de la Comunidad Andina, para
tratar el tema de accion por infraccion de una patente.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION
Accion por infraccidn de una patente de invencion.

Derechos que confiere la patente. El uso exclusivo. La explotacion no
consentida.

Cuando la patente proteja material biolégico capaz de reproducirse, la patente no se extendera al
material biol6égico obtenido por reproduccion, multiplicacion o propagacion del material introducido
en el comercio conforme al parrafo primero, siempre que la reproduccién, multiplicacion o
propagacion fuese necesaria para usar el material conforme a los fines para los cuales se introdujo
en el comercio y que el material derivado de tal uso no se emplee para fines de multiplicacién o
propagacion”.

“Articulo 55.- Sin perjuicio de las disposiciones sobre nulidad de la patente previstas en la presente
Decision, los derechos conferidos por la patente no podran hacerse valer contra una tercera persona
gue, de buena fe y antes de la fecha de prioridad o de presentacién de la solicitud sobre la que se
concedi6 la patente, ya se encontraba utilizando o explotando la invencion, o hubiere realizado
preparativos efectivos o serios para hacerlo.

En tal caso, esa persona tendra el derecho de iniciar o de continuar la utilizacion o explotacion de la
invencioén, pero este derecho solo podra cederse o transferirse junto con el establecimiento o la
empresa en que se estuviese realizando tal utilizaciéon o explotacion”.

Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina. —

“Articulo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decision podra entablar accién
ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.

También podra actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infraccién.
Si la legislacion interna del Pais Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podra iniciar
de oficio, las acciones por infraccion previstas en dicha legislacion.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podra entablar la accién contra
una infraccion sin, que sea necesario el consentimiento de los demas, salvo acuerdo en contrario
entre los cotitulares.”

“Articulo 239.- El titular de una patente tendra derecho a ejercer accion judicial por dafios y perjuicios
por el uso no autorizado de la invencién o del modelo de utilidad durante el periodo comprendido
entre la fecha en que adquiera caracter publico y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la
fecha de concesion de la patente. El resarcimiento sélo procedera con respecto a la materia cubierta
por la patente concedida, y se calculara en funcién de la explotacion efectivamente realizada por el
demandado durante el periodo mencionado
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Uso de la patente de buena fe por parte de un tercero no autorizado antes
de la fecha de prioridad o de presentacion de la solicitud.

Requisitos para la transferencia de una patente.

Respuesta a las preguntas del consultante.

ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION
Accién por infraccion de una patente de invencion?

En vista que la accionante denuncia la infraccion a su patente de invencion
denominada “SISTEMA DE PANELES MODULARES Y DE MADERA
ASERRADA, FORRADA CON MATERIALES LIVIANOS”, con el
correspondiente resarcimiento de perjuicios, corresponde analizar la facultad
que tiene el titular de una patente para iniciar una accion que proteja sus
derechos, para lo cual el Tribunal reitera lo expresado en su jurisprudencia.

El derecho al uso exclusivo nace una vez que la patente ha sido concedida
por la respectiva oficina nacional competente. Tiene un periodo de duracion
de 20 afios contados a partir de la presentacion de la respectiva solicitud,
conforme lo dispone el Articulo 50 de la Decision 486.

“Articulo 50.- La patente tendra un plazo de duracién de veinte afios contado a
partir de la fecha de presentacion de la respectiva solicitud en el Pais Miembro.”

El derecho al uso exclusivo del titular de la patente, le confiere la facultad de
explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados
actos sin su consentimiento.

De acuerdo con lo antes expuesto, el titular de la patente tiene dos tipos de
facultades:

Positiva: es la facultad de explotar la patente y, por lo tanto, de ejercer
actos de disposicion sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o
transferirla.

Negativa (ius prohibendi): es la facultad que tiene el titular de la patente
para impedir que terceros no autorizados realicen actos de disposicion
sobre la misma.

El Articulo 52 de la Decision 486 hace mencion precisamente al ius prohibendi
en el siguiente sentido:

“Articulo 52.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras
personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los
siguientes actos:

a) cuando en la patente se reivindica un producto:

Este criterio fue eshozado en las Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 223-1P-
2017 y 20-IP-2016
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i) fabricar el producto;
ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de
estos fines; y,

b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento:

i) emplear el procedimiento; o

ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el Literal a) respecto a un
producto obtenido directamente mediante el procedimiento.”

La norma antes citada, al momento de reconocer los derechos que tiene el
titular sobre un producto o procedimiento patentado, le otorga una facultad
negativa, denominada “ius prohibendi” que se refiere a los derechos de
exclusién y oposicion para impedir la explotacion de la invencion objeto de
patente, entendida aquella como el uso integral del procedimiento
reivindicado y la consiguiente distribucion y comercializacién de los
resultados obtenidos por terceras personas no autorizadas expresamente
por el titular. Esta facultad deriva del derecho de exclusividad sobre la
explotacién de la invencién, otorgado por la concesion de la patente.*

Es necesario, asimismo, dejar claramente establecido que el *“ius
prohibendi” del titular de la patente tiene su origen en un acto expreso
emitido por una autoridad nacional competente, razén por la cual se puede
considerar que una explotacién no autorizada del producto reivindicado,
realizada después de esta declaracion administrativa, constituye una
infraccion a los derechos conferidos al titular, quien tiene la facultad de
activar el mecanismo previsto en el Articulo 238 de la Decision objeto de
interpretacion;

El Articulo 52 ademas hace una diferenciacion de los actos realizados en el
marco de las patentes de producto con los actos en el marco de las patentes
de procedimiento.

Si la patente reivindica un producto, su titular puede impedir que un tercero
no consentido fabrique el producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use, o lo
importe para estos fines.

Por su parte, si la patente reivindica un procedimiento, su titular puede impedir
gue un tercero no consentido emplee el procedimiento, u ofrezca en venta, lo
venda, use, o importe para dichos fines un producto obtenido con el
procedimiento patentado.

De esto se desprende que cualquier persona que sin el consentimiento del
titular de la patente fabrique, ofrezca en venta, venda, use o importe para
dichos fines el producto obtenido por el procedimiento patentado estaria
infringiendo el derecho al uso exclusivo de la patente y, en consecuencia,
podria ser demandando por infraccibn de los derechos de propiedad
industrial.

Interpretacion Prejudicial de 17 de marzo de 2010, expedida en el marco del proceso 27-1P-2010,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1835 de 21 de mayo de 2010.
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1.12. A su vez, la norma comunitaria con el fin de proteger los legitimos intereses

del inventor, ha establecido en su Articulo 239 que si una tercera persona
sin autorizacion, explota el objeto de la patente durante el periodo
comprendido entre la fecha en que adquiera caracter publico y pueda ser
consultada la solicitud respectiva, y la fecha de concesién de la patente, el
titular tendra la facultad de iniciar una accion judicial por dafos y perjuicios
por el uso no autorizado de la invencion.

1.13. Por otro lado, tenemos el Articulo 240 de la Decision 486 que dispone que:

“Articulo 240.- En los casos en los que se alegue una infraccién a una patente
cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderd al
demandado en cuestién probar que el procedimiento que ha empleado para
obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya
infraccion se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario,
gue todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la
patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si:

a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o

b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido
fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede
establecer mediante esfuerzos razonables cuél ha sido el procedimiento
efectivamente utilizado.

En la presentacion de pruebas en contrario, se tendran en cuenta los intereses
legitimos del demandado o denunciado en cuanto a la proteccion de sus
secretos empresariales.”

1.14.La disposiciébn antes citada establece ciertas reglas probatorias en

procesos de infraccion de patentes, cuyo objeto sea un procedimiento para
obtener un producto®:

(1) Inversion de la carga de la prueba. En este tipo de procesos no es
el demandante sino el demandando el que tiene que probar que el
producto se ha obtenido mediante un procedimiento diferente al
patentado. La norma prevé que el demandado se encuentra en
mejor posicidn para probar que su producto no se obtuvo mediante
el procedimiento patentado y, por lo tanto, se establece una
presuncion simplemente legal que a continuacién se explicara.

(i) Presuncion: la mencionada inversion de la carga de la prueba se
encuentra en relaciéon con una presuncion simplemente legal (iuris
tantum), consagrada en el Articulo 240. Es simplemente legal porque
admite prueba en contrario, y supone que cualquier producto
idéntico al que se obtendria con el procedimiento patentado se ha
logrado empleando dicho procedimiento, si se da alguna de las
siguientes condiciones:

5
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a) Que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea
nuevo. Quiere decir que el producto obtenido por el procedimiento
patentado no esté dentro del estado de la técnica. Para delimitar
el concepto de novedad se deben tener en cuenta las previsiones
gue hace el Articulo 16 de la Decision 486.

b) O, que ante la posibilidad material de que el producto idéntico
haya sido obtenido mediante el procedimiento patentado, el titular
de la patente, mediante esfuerzos razonables, es decir, mediante
un analisis racional estandar, comun o normal, no pueda
establecer cual ha sido el procedimiento que se usé para obtener
el producto. Para que se aplique esta condicion puede tratarse de
un producto nuevo o no.

El Tribunal advierte que la norma comunitaria adopté los presupuestos del
Articulo 34 del acuerdo ADPIC. En este Articulo se otorga la facultad a los
paises signatarios para que establezcan cualquiera de las dos condiciones
para la inversion de la carga de la prueba. La normativa comunitaria, en
este caso, escogio las dos condiciones, y esto quiere decir que en el
esquema andino se puede cumplir una o la otra para que opere la
presuncion.®

El consultante debe tener en cuenta que la inversién de la carga de la
prueba y la presuncion simplemente legal se encuentran relacionadas.

La presuncion genera que la carga de la prueba la soporte el demandado,
ya que él debe desvirtuar el supuesto probando que el procedimiento
utilizado no es el patentado.’

También es importante advertir que el Articulo analizado no solo se aplica
al fabricante, sino a cualquiera que cometa una infraccion de los derechos
de la patente, tal y como se determind anteriormente. En consecuencia, la
norma también es aplicable al importador, comercializador, distribuidor, o a
cualquiera susceptible de ser demandando por la infraccion. Esta seria la
interpretacion acorde con todo el complejo normativo de proteccién de los
derechos derivados de las patentes, sobre todo porque en la
comercializacioén, distribucién, importacién, y demas actos, se concreta el
dafio al bien juridico protegido por la norma.®

En relacién con el asunto probatorio comentado, el consultante también
debe tener en cuenta la previsién que hace el Articulo 240 en su ultimo
inciso: “en la presentacion de pruebas en contrario, se tendran en cuenta
los intereses legitimos del demandando o denunciado en cuando a la
proteccion de sus secretos empresariales”. Esto quiere decir que el
consultante deberé aplicar las correspondientes reservas para proteger los

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.
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secretos industriales del demandado. También se advierte, que en el
respectivo proceso el consultante puede hacer uso de las normas internas
que regulen la figura de la participacion de terceros, litisconsortes
necesarios, etc.®

La norma comunitaria andina no establece la forma o los medios de prueba
para desvirtuar la presuncion establecida. De conformidad con el principio
de complemento indispensable, cualquiera de los medios de prueba que
admite la normativa interna son procedentes para probar los supuestos
estudiados.?

Caracteristicas de la accion por infraccion de derechos sobre una
patente

El Tribunal ha establecido en su jurisprudencia las siguientes
caracteristicas de la accion de infraccion de derechos, a saber:

1.21.1. Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos:

a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una
persona natural o juridica. Igualmente, la facultad de ejercer
la accion pasara en cabeza de los causahabientes del titular.
Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario,
cualquiera de ellos puede iniciar la accién sin el
consentimiento de los demas (parrafo 3 del Articulo 238).

b. ElI Estado. Si la legislacion interna lo permite, las
autoridades competentes de los Paises Miembros pueden
iniciar de oficio la accion por infraccion de derechos de
propiedad industrial (parrafo 2 del Articulo 238).

1.21.2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la accién:
a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera
inminente infringir los derechos. Esta es una disposicion
preventiva, ya que no es necesario que la infracciéon se dé
efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de
una infraccién a los derechos de propiedad industrial. Sobre
los sujetos activos y pasivos de la accion por infraccion de
derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha
manifestado en varias oportunidades, de las cuales se
destaca la Interpretacion Prejudicial de 13 de enero de 2005,
emitida en el proceso 116-1P-2004.

9
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1.21.3. El Articulo 241 de la Decision 486 establecio una lista no taxativa
de medidas que el denunciante puede solicitar a la autoridad
nacional competente en el marco de una accion por infraccién de
derechos de propiedad industrial; lo que incluye el cese de las
acciones infractoras, la indemnizacién de dafios y perjuicios, el
retiro de los elementos que configuraron la infraccion, entre otras.

Prescripcion

La accion estudiada tiene un término de prescripcion de dos afios desde la
fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infraccion o, en todo caso,
de cinco afios desde que se cometio la infraccion por ultima vez (Articulo
244 de la Decision 486).

Derechos que confiere la patente. El uso exclusivo. La explotacion no
consentida'!

El accionante argumentd que los actos ejecutados por la demandada
constituyen una infraccion a sus derechos de propiedad intelectual, por
cuanto en ningln momento le autorizO para que explote la invencion
patentada. De conformidad con lo anterior se abordara el tema de los
derechos que confiere una patente, su uso exclusivo y la explotacion no
consentida, conforme a los criterios reiterados por el Tribunal2.

El derecho al uso exclusivo nace una vez que la patente ha sido concedida
por la respectiva oficina nacional competente. Tiene un periodo de duracion
de 20 afos contados a partir de la presentacion de la respectiva solicitud
(Articulo 50 de la Decision 486).

Se habla de derecho exclusivo ya que, una vez concedida la patente, su titular
tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros
realicen determinados actos sin su consentimiento.

De conformidad con lo anterior, el titular de la patente tiene dos tipos de
facultades:

2.4.1. Positiva: es la facultad de explotar la patente y, por lo tanto, de ejercer
actos de disposicion sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o
transferirla.

2.4.2. Negativa (ius prohibendi): es la facultad que tiene el titular de la
patente para impedir que terceros no autorizados realicen actos de
disposicion sobre la misma. El Articulo 52 de la Decision 486
determina esta facultad, diferenciando, para estos efectos, los actos
en el marco de la patente de producto con los actos en el marco de las
patentes de procedimiento. Si la patente reivindica un producto, su

11

12

Este criterio fue esbozado en la Interpretacién Prejudicial recaida en el Proceso 20-1P-2016.
Ver, entre otras, la Interpretacion Prejudicial emitida en el proceso 152-IP-2012, del 18 de abril de 2012.
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titular puede impedir que un tercero no consentido fabrique el
producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use, o lo importe para estos
fines. Y si la patente reivindica un procedimiento, su titular puede
impedir que un tercero no consentido emplee el procedimiento, u
ofrezca en venta, lo venda, use, o importe para dichos fines, un
producto obtenido con el procedimiento patentado. De esto ultimo se
desprende que cualquier persona que sin el consentimiento del titular
de la patente fabrique, ofrezca en venta, venda, use o importe para
dichos fines el producto obtenido por el procedimiento patentado,
estaria infringiendo el derecho al uso exclusivo de la patente y, en
consecuencia, podria ser demandando por infraccién de los derechos
de propiedad industrial.

Sobre el ius prohibendi el Tribunal ha expresado lo siguiente:

“El Articulo 52 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, al momento de reconocer los derechos que tiene el titular
sobre un producto o procedimiento patentado, le otorga una facultad
negativa, denominada “ius prohibendi” que se refiere a los derechos
de exclusién y oposicion para impedir la explotacion de la invencién
objeto de patente, entendida aquella como el uso integral del
procedimiento reivindicado y la consiguiente distribucion vy
comercializacién de los resultados obtenidos por terceras personas
no autorizadas expresamente por el titular. Esta facultad deriva del
derecho de exclusividad sobre la explotacién de la invencion,
otorgado por la concesion de la patente™®.

Uso de la patente de buena fe por parte de un tercero no autorizado
antes de la fecha de prioridad o de presentaciéon de la solicitud**

El Articulo 55 de la Decision 486 prevé que, aparte de las disposiciones
sobre nulidad de la patente, los derechos conferidos por la patente no
podran hacerse valer contra una tercera persona que, de buena fe y antes
de la fecha de prioridad o de presentacién de la solicitud sobre la que se
concedid la patente, ya se encontraba utilizando o explotando la invencion,
o hubiere realizado preparativos efectivos o serios para hacerlo. En tal
caso, esa persona tendra el derecho de iniciar o de continuar la utilizacion
o explotacion de la invencién, pero este derecho sélo podra cederse o
transferirse junto con el establecimiento o la empresa en que se estuviese
realizando tal utilizacion o explotacion.

La doctrina especializada entiende a esta otra figura de derechos de un
tercero no autorizado frente a una patente, como el derecho de pre uso
cuyas caracteristicas esenciales para que aplique esta excepcion, son: la
existencia de hechos que den lugar a la aplicacion del derecho de uso
previo (es decir que con anterioridad a la fecha de la invencion o de
presentacion de la solicitud de patente, un tercero realice actos de
explotacion de la invencion; hechos que deberdn ser debidamente

13

14

Interpretacion Prejudicial expedida en el proceso 27-1P-2010 de 17 de marzo de 2010.
Este criterio fue eshozado en la Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 20-1P-2016

10



4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

Proceso 140-IP-2017

probados); el territorio sobre el cual deben haber tenido lugar tales hechos
(se entiende corresponde al Pais Miembro donde existe la controversia,
pues la norma habla del “establecimiento o la empresa” que da una
delimitacion geogréfica); la limitacion en funcién de las circunstancias en
gue hubiera tenido lugar el acceso a la invencion por parte del tercero (es
decir, la buena fe que se presume, salvo prueba en contrario); la
consecuencia del derecho de uso previo (el tercero tiene derecho a
continuar realizando el acto, que la norma se refiere como utilizar y explotar
la invencion. A pesar de la concesion de la patente se autoriza al tercero a
utilizar la invencion en las necesidades de su negocio); y la transmision (el
derecho de preuso so6lo se puede transferir conjuntamente con el
establecimiento o la empresa en la que se utiliza la invencién)*.

Requisitos para la transferencia de una patente.®

Teniendo en cuenta la pregunta realizada por el Consultante, el Tribunal
considera pertinente abordar el tema de los requisitos para la transferencia
de una patente.

El Articulo 56 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
establece la posibilidad de transferir una patente, ya sea de producto o de
procedimiento, por acto entre vivos 0 mortis causa. Disponiendo, ademas,
qgue este acto juridico, para gozar del derecho de oponibilidad frente a
terceros, debe necesariamente constar por escrito y estar registrado en la
Oficina Nacional Competente.

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

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

Por otra parte, la potestad de transferencia de derechos de patente que
tiene el titular, no solo se refiere a la cesion de la totalidad de derechos, en
este sentido debe considerarse también la posibilidad de ceder o transferir
el usufructo de la patente a una tercera persona a través de la concesion

15

16

Vidal-Quadras, Miguel. El derecho de preuso como excepcién a la infraccion de una patente: El
derecho a seguir haciendo lo que uno venia haciendo o para lo que se habia preparado. Trias de
Bes. En:

http://www.ub.edu/centredepatents/pdf/doc_dilluns_CP/VidalQuadras El derecho_de preuso_com
0_excepcion_infraccion_patente.pdf. Revisado al 28 de marzo de 2017.

Este criterio fue eshozado en la Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 73-1P-2012.
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de licencias de explotacién, actos previstos en el Articulo 57 de la norma
comunitaria en examen.

Es necesario considerar que, si el titular hace oponible ante terceras
personas su derecho exclusivo sobre la patente, desde el momento de su
concesion por autoridad competente, los actos de transferencia o licencia
de estos derechos naturalmente gozaran de oponibilidad, de igual forma
desde el momento de su registro.

La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de
transferencia, empero, expresa, que debe constar por escrito y que debe
registrarse ante la Oficina Nacional Competente. Es importante destacar
que el contrato de transferencia, en lo no regulado por la normativa
comunitaria andina se rige por la norma nacional pertinente de cada Pais
Miembro. En este contexto es pertinente tener en cuenta el principio de
complemento indispensable, por el cual los Paises Miembros no pueden,
so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos
derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las
normas comunitarias.

Conforme lo expresado anteriormente, el contrato de transferencia debera
plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional respectiva,
acorde con el Articulo 56 de la Decisién 486. Si no se cumple con estos
requisitos, la transferencia no surtira efectos.

Respuestas a las preguntas del consultante

Antes de dar una respuesta a la pregunta formulada por la Sala
consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindara
respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitara a
precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el
ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, asi como tampoco
calificara los hechos materia del proceso.

“En relacion con el capitulo V Titulo I, ¢ Cuales son los presupuestos
para que se configure una infraccion a los derechos de propiedad
industrial sobre una patente?”

Para dar respuesta a la presente pregunta la Sala consultante debera
remitirse a lo sefialado en el Tema 1 del Apartado E de la presente
Interpretacion Prejudicial.

“En relacion con el Articulo 55, ¢ Cual es el alcance de la transferencia
del derecho al que se refiere el segundo inciso del Articulo en
mencion?”

Para dar respuesta a la presente pregunta la Sala consultante debera

remitirse a lo sefialado en el Tema 4 del Apartado E de la presente
Interpretacion Prejudicial.
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En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por el
consultante al resolver el proceso interno 2015-178573, 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.

La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopcién de acuerdo con lo dispuesto en el ultimo parrafo del
Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia Luisa Ayllon Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADA MAGISTRADO
Hernan Rodrigo Romero Zambrano Hugo Ramiro Gimez Apac
MAGISTRADO MAGISTRADO

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

Luis Rafael Vergara Quintero Luis Felipe Aguilar Feijod
PRESIDENTE (e) SECRETARIO

Notifiguese al 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.

| PROCESO 140-1P-2017 |
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