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Resumen

Las infracciones de derechos de patente son habituales en el mundo global actual. Sin embargo, los
instrumentos juridicos a nivel internacional no contemplan los mismos rasgos que caracterizan al
supuesto de hecho presuntamente infractor. Ademas, a ello hay que afiadir la territorialidad que
informa al Derecho de patentes y que lleva a litigar de forma nacional. En este trabajo se examinan
los textos con vocacién mundial, regional y nacional, asf como las recomendaciones de organismos
internacionales relevantes en la materia, sefialando los elementos comunes y los discordantes con
el animo de que, en un futuro texto con vocacién mundial, se tenga en cuenta la necesidad de
armonizar las soluciones existentes.

Palabras clave: infraccién directa de patente, infraccién indirecta de patente, legislacién
internacional de patente.

Essential elements of the concept of patent rights
infringement: a comparative perspective

Abstract

The patent rights infringement is common in the current globalized world. However, the legal
instruments available in the international arena do not provide a clear, unitary and unequivocal
concept of patent infringement. Because of this, the main purpose of this article is to analyze the
different legal texts within a global, regional and national reach, highlighting both the common
and discordant elements, in order to give guidance for constructing this concept in a better way,
in future legal instruments.

Keywords: direct patent infringement, indirect patent infringement, international patent

legislation.
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1. LA AUSENCIA DE UN CONCEPTO UNIFORME DE
INFRACCION DE PATENTES A NIVEL INTERNACIONAL

En la actualidad no existe un concepto uniforme de infraccién
de patentes que nos permita reconocer, con seguridad, una conducta
ilicita, independientemente del Estado en el que se lleve a cabo. En la
practica jurisprudencial, varios casos demuestran la falta de consenso en la
determinacién de una conducta como infractora de una patente. Asi, el primer
caso famoso en relaciéon con esta problematica fue el emblemaético Epilady,
que data de principios de los afios 90° Otros casos le siguieron, desde el caso
Roche?, hasta el muy actual asunto Samsung c. Apple (que todavia continua
litigdndose en nueve paises?), pasando por el caso Amazon en Estados Unidos®,
entre otros.

Con mero animo ilustrativo, nos detendremos brevemente en el caso
Roche, al ser el dnico en el que un Tribunal supranacional, como el Tribunal
de Justicia de la Unién Europea (en adelante, TJUE), insinué la posibilidad
de los Estados miembros de la Unién Europea fallaran pronunciamientos
contradictorios en materia de infraccién de patentes.

Sucintamente, los hechos que dieron lugar a la cuestion prejudicial
consistieron en la presunta vulneracién, por parte de Roche Nederland BV
(sociedad establecida en Paises Bajos) y ocho sociedades del grupo Roche,

2 Para una descripcién por mencrizada, véanse los reportes realizados por la International Review
of Intellectual Property and Competition Law (1IC). Asi, en su vol. 21 de 1990, pp. 561-580 y 586-
591; en su vol. 23 de 1992, pp. 391-397; v en su vol. 24, pp. 388-390 y pp. 832-845.

*STJUE (Sala Primera) de 13 de julio de 2006, Roche Nederland y otros, asunto C-539/03.

“ Para una explicacion cronoldgica de todos los procesos abiertos, véase el documento preparado
al respecto por la American Mmtellectual Property Law Association: www.aipla.org/committees/
committee...in.../ Apple-Samsung%20-%20Hughes.ppt [Consulta: 2017, Marzo 29].

*United States District Court, Western District of Washington at Seattle, caso num.C13-1932RSM,
de 3 de noviembre de 2015.
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de los derechos que ostentaban sobre una patente europea los Sres. Primus
y Goldenberg. Interpuesto el recurso de casacion, el Hoge Raad neerlandés
suspendié el procedimiento y planteé al TJUE una serie de cuestiones
prejudiciales, relativas a la posibilidad de aplicar el art. 6.1 del Convenio
de Bruselas® en el marco de acciones de violacién de patente europea por
sociedades pertenecientes al mismo grupo (todas ellas establecidas en
diferentes Estados contratantes) v que hubieran actuado de manera similar,
con arreglo a un plan de actuacién conjunta elaborado por una sola de ellas.

En lo que aqui interesa, el TJUE indicé que las acciones de violacién
de patente europea cometidas en diferentes Estados contratantes no dan lugar
a resoluciones inconciliables en el sentido de contradictorias’. Al respecto,
el TJUE recordé la opinién del Abogado General en el propio caso Rocke,
en el sentido de que para que exista contradiccién no basta con una mera
divergencia en la solucién del litigio, sino que esta se produzca en una misma
situacién de hecho y de Derecho®. En esta linea, segtiin el TJUE, el hecho de
que los demandados sean distintos y los actos de violacién se hayan cometido
en Estados diferentes, permite concluir que los hechos no sean los mismos®. Y
anadié que las patentes europeas se rigen por la normativa nacional de cada
Estado para el que se han concedido. Asi, con base en ello, el TJUE afirmé que
tampoco se da la misma situacién de Derecho®.

De modo que el TJUE reconoce que los ordenamientos juridicos
de los Estados miembros pueden diferir. Y que esos ordenamientos, al ser
independientes entre si, no darian lugar a situaciones contradictorias. Si bien
este aspecto de la Sentencia fue ampliamente criticado por la doctrinat!.

¢ Convenio relativo a la competencia judicial y la ejecucién de resoluciones judiciales en materia
civil y mercantil, hecho en Bruselas el 27 de septiembre de 1968 (DO C nam. 27 de 26 de enero
de 1998).

7STTJUE (Sala Primera} de 13 de julio de 2006, Roche Nederland vy otros, asunto C-539/03, parr. 25,
& Ibid., parr. 26.

? Ibid., parr. 27 .

© Jhid., parrs. 29-31.

L STAUDER, D. y HEATH, C. “European Issues of Patent Enforcement”; en HEATH, C. y PETTT,
L. (eds.); Patent Enforcement Worldwide. A Survey of 15 Countries; Portland; Hart Publishing;
2005; p. 75.HESS, B.; PFEIFFER, T.; SCHLOSSER, P. The Heidelberg Report on the Application of
Regulation Brussels I in 25Member States; Munich; Verlag C.H. Beck; 2008; p. 196. DE MIGUEL
ASENSIO, P A. “Cross-Border Adjudication of Intellectual Property Rights and Competition
Between Jurisdictions”; Awmnaliitaliani del diritio dautore, della cultura e dello spettacolo;
vol. 16; 2007; p. 129. GONZALEZ BEILFUSS, C. “Nulidad e infraccién de patentes en Europa
después de Gaty Rache”; Anuario espaiiol de Derecho internacional privado; nim. 6; 2006; p. 280.
NORRGARD, M. “A Spider Without a Web? Multiple Defendants in IP Litigation”; en LEIBLE, S.
y OHLY, A. (eds.); Intellectual Property and Private International Law; Tubinga; Mohr Siebeck;
2009; p. 219.
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No obstante, pese a las divergencias que pueden atisharse entre las
legislaciones en materia de derechos de patente, existen algunas directrices
en algunos textos legales de referencia: 1) en convenios de caracter mundial,
2) en tratados de alcance regional, 3) en la normativa nacional y 4) en
recomendaciones de los principales organismos internacionales. Tras su
andlisis, subrayaremos los elementos comunes advertidos, los cuales sirven de
gufa para determinar qué se entiende por infraccién de derechos de patente.

1.1. Convenios multilaterales de alcance mundial

Enelplano mundial,sonvarioslosconveniosinternacionales aplicables
a los derechos de patente, a saber: el Convenio de la Unién de Paris para la
proteccién de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883'; el Tratado
de Cooperacién en materia de Patentes de 19 de junio de 1970%; el Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con
el Comercio', en adelante, Acuerdo ADPIC; v el Tratado sobre Derecho de
Patentes de 1 de junio de 2000**, entre otros.

Pese a esta prolija regulacién, tan solo el Acuerdo ADPIC provee de
una definicién de vulneracion de patentes, pero inicamente en lo que atafie a la
infraccién directa, dejando, pues, sin definir, la infraccién indirecta. En su art. 28.1,
el citado Convenio indica que el titular de una patente puede «[...] impedir que
terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricacién, uso, oferta para la
venta, venta o importacién para estos fines del producto objeto de la patente», v lo
mismo se prevé respecto a las patentes de procedimiento. Sin embargo, el propio
Acuerdo no indica qué se ha de entender por cada una de estas conductas, de
modo que deben definirse en relacién con el ordenamiento juridico de cada uno de
los Estados miembros de la Organizacién Mundial del Comercio®®.

1.2. Convenios multilaterales de alcance regional

En el plano regional, es de destacar el Acuerdo sobre patentes
comunitarias, celebrado en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1989"
(Acuerdo de Luxemburgo de 1989), que, sin embargo, no llegd a entrar en
vigor. Pese al fracaso de este convenio, cabe sefialar que es de interés por ser

2 Naciones Unidas. Treaty Series, vol. 828, nim. 11851,

BNaciones Unidas. Treaty Series, vol, 1160, nim. 18336,

¥ Naciones Unidas. Treaty Series, vol. 299, nam. 1197.

¥ Naciones Unidas.T reaty Series, vol. 2340, nim. 41939,

B PIRES DE CARVALHO, N. The TRIPS Regime of Patents and Test Data; 4* ed.; Alphen aan den
Rijn, Kluwer Law International; 2014, p. 356.

VDO L nim. 401 de 30 de diciembre de 1989,
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un instrumento de cardcter multilateral que aborda un concepto de infraccién
directa e indirecta de los derechos de patente. Sus arts. 25 y 26 seflalan ambos
conceptos, respectivamente. Asi, a los efectos de este Convenio, por un lado,
se consideran como actos susceptibles de infraccién directa:

l...] a) fabricay, ofrecer; introducir en el mercado o utilizar el producto
objeto de la patente o bien importarlo o almacenarlo con estos fines;
b) utilizar un procedimiento objeto de la patente u ofrecerlo para que
se utilice en el territorio de los Estados contratantes cuando el tercero
Supiere, o las circunstancias hicieren evidente, que la wutilizacion del
procedimiento estd prohibida sin el consentimiento del titular de la
patente; ¢) ofrecer, introducir en el mercado o utilizar el producto
obtenido directamente por el procedimiento objeto de la patente o bien
importarlo o almacenarlo con estos fines'®.

Por otro lado, se establecen como actos de infraccién indirecta
aquellos que consistan en «[...] proporcionar u ofrecerse a proporcionar [...] a
persona distinta de la facultada para explotarla invencién patentada, los medios
relacionados con algtin elemento esencial de esa invencién», siempre que tales
medios sean aptos para llevarla a efecto y se realicen por un tercero que no
cuente con el consentimiento del titular del derecho de patente. Ademas, se
exige que ese tercero actie a sabiendas de que esos actos llevan a vulnerar la
patente, o que las circunstancias hagan evidente dicha intencién.

El gran valor de este texto radica en que el reciente Acuerdo sobre
un tribunal unificado de patentes' {Acuerdo TUP) se ha inspirado en él, pues
sus arts. 25 y 26, relativos a la infraccion directa e indirecta de los derechos
otorgados por la patente europea con efecto unitario, son un calco del
mencionado Acuerdo de 1989.

1.3. Legislaciones nacionales
En el plano estatal, la vasta cantidad de Estados que conforman la

Comunidad Internacional hace que sea imposible abordar el anélisis de todas
las legislaciones estatales en materia de patentes.

8 Para una explicacién detallada véase BENYAMINI, A. Patent Infringement in the European
Community. IC Studies. Volume 13; Munich; Max Planck Institute for Foreign and International
Patent, Copyright and Competition Law; 1993.

¥ DOC niim. 175 de 20 de junio de 2013.



Elementos esenciales del coneepto de infraccién de
170 I derechos de patente: perspectiva comparativa. Maria Aranzazu Gandia Sellens / pp. 165-186

Asi, consideramos pertinente analizar las legislaciones de los cinco
pafses en que mayor numero de solicitudes de patentes se presentan, tanto
solicitadas por residentes como por extranjeros. De hecho, estos paises
representaron mas del 80% del volumen de patentes concedidas a nivel
mundial en 2015%. Por ello, consideramos que es una muestra suficientemente
representativa.

Enestalineayseginel Informedela OMPIsobrelos indices mundiales
relativos a la explotacién de derechos de propiedad intelectual de 20162, los
paises que ostentan las cinco primeras posiciones en la clasificacién mundial
por nimero de solicitudes de patentes presentadas son China, Estados Unidos
de América, Japdn, Corea del Sur y Alemania. Nos centraremos, pues, en estos
cinco Estados.

1.3.1. China

La Ley de Patentes china, de 12 de marzo de 1984%, contiene, en su
art. 69, una enumeracion de los actos que constituyen una infraccién directa
de patente, si bien el precepto ha de ser interpretado a semsu cowntrario.
Conforme a dicho precepto, constituyen actos de infraccién: usar, vender,
importar u ofrecer un producto, va sea patentado o que resulte de la aplicacién
del procedimiento protegido por patente, sin el consentimiento del titular de
la patente.

La infraccién indirecta, sin embargo, no se encuentra regulada en
ningin texto legal. No obstante, se ha recogido en la préctica jurisprudencial,
confuerza deleyen China®, unaserie de condiciones que han de cumplirse para
que concurra infraccién indirecta: a) que los medios suministrados se utilicen
para perpetrar actos de infraccién directa; b) que los medios suministrados
sean piezas especialmente apropiadas para posibilitar un uso infractor; c)
que al tiempo de suministro de los medios, dicha idoneidad y el uso infractor

© OMPL. (2016). World tellectieal Property dicators. [Documento en linea]. Disponible: http://
www.wipo.int/edocs/ pubdocs/en/wipa_pub_941_2016.pdf [Consulta: 2017, Marzo 29).

% Idem.

“ Esta Ley ha sido objeto de varias modificaciones. Véase el texto en vigor (en inglés) en la pagina
web oficial de la OMPI: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jspile_id=178664. [Consulta: 2016,
Mayo 26].

% Allen and Overy. (2012). Chinese Supreme Court brings about sea change for patent litigation in
China. [Documento en linea]. Disponible: http://www.allenovery.com/publications/en-gb/Pages/
Chinese-Supreme-Court-brings-about-sea-change-for-patent-litigation -in-China.aspx [Consulta:
2016, Mayo 26].
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intencionado sean conocidos por el suministrador o resulten obvios dadas las
circunstancias®.

Para determinar la concurrencia de infraccién de una invencién
patentada, en el producto infractor deben concurrir todos los elementos
de la invencién protegida, va sea forma literal o mediante la doctrina de los
equivalentes. El Tribunal Supremo chino emitié el 16 de diciembre de 2011 una
«Opinién sobre algunos asuntos relativos a la adjudicacién de los derechos de
propiedad intelectual para fomentar el desarrollo v la prosperidad de la cultura
socialista y promover el desarrollo econémico auténomo y coordinado». Segtiin
este dictamen, para que haya equivalencia entre elementos diferentes, se exige
que ambos elementos realicen la misma funcién, que la lleven a cabo del mismo
modo, consiguiendo el mismo resultado. Ademds, esa intercambiabilidad
entre elementos o medios debe ser facilmente concebible para una persona
experta en la materia®. Asimismo, pese a que no se alude a la exigencia de
que no concurran excepciones que legitimaran la infraccién, este requisito es
reconocido en la practica®.

1.3.2. Estados Unidos de América

En los Estados Unidos de América, la Seccién 271.a) del Titulo 35 del
Codigo de Estados Unidos?” indica que la infraccién directa de una patente se
produce cuando alguien fabrica, usa, vende, ofrece para vender o importa una
invencién patentada en el territorio de los Estados Unidos sin autorizacién. No
es necesario que concurra el elemento subjetivo de la culpa®.

2 Grupo chino de la AIPPL (2008). Informe Q204 sobre "Responsabilidad por infraccion indivec-
ta de los derechos de propiedad intelectual”. [Documento en linea]. Disponible: http://www.aip-
pi-china.org/wtyj/zgfhyj/200905/P02009050650783200323 1.pdf [Consulta: 2016, Mayo 26].

% Allen and Overy, 2012, ap. cit.

EYAN, W]. Study on the Doctrine of Equivalents in Patent Infringement — Focus on Laws and
Practices Comparison China and Japan; fustitute of Intellectical Property Bulleting 2005; p. 123.

Z Titulo 35 del Cédigo de Estados Unidos de 19 de julio de 1952, con sus subsiguientes modifi-
caciones. El Cédigo estadounidense se encuentra disponible en linea en la pagina web oficial del
Congreso de los Diputados de Estados Unidos: http://uscode.house.gov/ [Consulta: 2016, Mayo
26].

28 Véase, para mas informacién sobre la infraccién directa de patente en Estados Unidos, KEY-
HANTI, D. Patent Law in the Global Economy: a Modest Proposal for U.S. Patent Law and Infringe-
ment Without Borders; Vilanova Law Review; Vol. 54; 2009; pp. 293-296. RANTANEN, J.A. An
Objective View of Fault in Patent Infringement; American University Law Review; Vol. 60; 2011;
pp. 1576-1577.
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En cuanto a la modalidad de infraccién indirecta, en Estados Unidos
se divide en dos categorias, la induccidn a la infraccién y la contribucién a
la infraccién. Por una parte, la induccién a la infraccion viene regulada en la
Seccién 271 b) del Titulo 35 del Cédigo de Estados Unidos, si bien el precepto
solo indica que el que induzca a otro a la infraccién de una patente sera
responsable como infractor. La jurisprudencia estadounidense ha matizado
esta conducta, requiriendo que se produzca una infraccién directa por el sujeto
inducido a ello vy que el sujeto inductor lleve a cabo, a sabiendas, acciones
destinadas a que el inducido vulnere de forma directa la patente®.

Por otra parte, la contribucién a la infraccién viene regulada en el
siguiente inciso de la Seccion 271. Segln este articulo, serd responsable de
contribucién a una infraccién quien ofrezca para la venta, venda o importe
a los Estados Unidos un componente de una maquina patentada, o una
combinacién o composicién, o un material o aparato para su uso para ejecutar
un procedimiento patentado, a sabiendas de que el mismo estd especialmente
fabricado o adaptado para un uso infractor y que no se trate de productos de
comercio corriente susceptibles de usos no infractores (salvo que estos dltimos
se combinen con otros elementos para ejecutar una realizacién patentada).
Deben concurrir los requisitos de la infraccién directa en la conducta llevada a
cabo indirectamente para que se reconozca que se ha producido una infraccién
indirecta®.

Ademads, la infraccion se puede llevar a cabo por una exacta
coincidencia de todos los elementos entre el producto infractor v el producto
patentado (infraccién literal) o mediante la doctrina de los equivalentes®.
Los requisitos para la aplicacién de esta doctrina en Estados Unidos son los
siguientes: a) que el producto presuntamente infractor ejecute sustancialmente
la misma funcién que el producto patentado; b) que lo haga de una manera

# OROS, N. Infringement Twice Removed: Inducement Of Patent Infringement For Overseas
Manufacture Of Infringing Products Imported By Another; Computer Law Review and Teclwal-
ogy Journal; Vol. X; 2006; pp. 166-169; BRAIER, PA.; JAYAPRAKASH, A.M. Indirect patent in-
fringement in the US: Points to consider for generic and API manufacturers; Journal of Generic
Medicines; Vol. 4; 2007; pp. 289-290; RANTANEN, op. cit., pp. 1577-1579.

© Grupo estadounidense de la AIPPL (2008). nforme Q204 sobre “Responsabilidad por infraccién
indirecia de los derechos de propiedad intelectual”. [Documento en linea). Disponible: https://
www.aippi.org/download/commitees/204/GR20usa.pdf [Consulta: 2016, Mayo 26]; BRAIER,
PAJAYAPRAKASH, A.M. Op. cit.; pp. 290-291.

% HAYNES, M.N. Clearing the Patent Minefield — A Guide to Avoiding Infringement; fournal of
the Patent and Trademark Office Society; Vol. 86; 2004; p. 513; HALEY, [.LF;MCCABE W.J. United
States; en: International Patent Litigation: Developing an Effective Strategy; Londres; Globe Law
and Business; 2009, p. 279.
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sustancialmente similar; ¢) que consiga sustancialmente el mismo resultado
o efecto®™. La intencionalidad o mala fe del infractor no se toma en cuenta.
Ademas, el hecho de que el producto infractor se haya llevado a cabo de forma
independiente no es relevante a la hora de aplicar esta doctrina®.

1.3.3. Jap6n

En Japén, la Ley ndm. 121, de 13 de abril de 1959 ha sido objeto
de varias modificaciones® (en adelante, Ley japonesa de Patentes). Tanto
la infraccién directa como la indirecta se encuentran reguladas en dicho
texto legal. La infraccién directa viene regulada por el juego de sus arts. 68
y 2.3. Conforme al art. 68, a sensu contrario, se inflere que constituye una
infraccidén directa de patente la ejecucién desautorizada de la patente con
fines econémicos. Ahora bien, para saber qué actos constituyen la ejecucién
de una patente hay que acudir al art. 2, en su inciso 3, que establece que se
consideran actos de efectiva puesta en practica de una invencién patentada los
siguientes: la fabricacién, el uso, el arrendamiento, la cesién, la exportacion,
la importacién o el ofrecimiento para la cesién o el arrendamiento de un
producto patentado. En el caso de patentes de procedimiento, se consideraran
llevadas a efecto cuando se utilice el procedimiento v, si se trata de patentes de
procedimiento para fabricar un producto, se entenderan ejecutadas cuando se
efectlien los actos descritos para las patentes de producto y, ademas, cuando se
use el procedimiento patentado.

Asimismo, la doctrina japonesa ha interpretado algunas de las
acciones mencionadas, de modo que ha aclarado que el ofrecimiento incluye
la distribucién de catdlogos, panfletos y muestras. También se ha referido a la
fabricacién, puntualizando que la misma incluye todos los actos implicados
en el proceso de fabricacién (como la importacién y venta), de manera
que si la fabricacién (como proceso de ensamblaje) se lleva a cabo fuera

% Grupo estadounidense de la AIPPL (2003). fnforme Q175 sobre “El papel de los equivalentes y del
historial de la tramitacion en la determinacion del alcance de proteccion de las patentes”. [Doc-
umento en linea]. Disponible: http://www.aippi-us.org/images/ql75_usa.pdf [Consulta: 2016,
Mayo 26]; HALEY, J.E; MCCABE, WJ. Op. cit., p. 279.

BVIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M. Estudio sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance
y la violacion del dervecho de patente; Barcelona; |.M. Bosch Editor; 2005; pp. 212-218.

% Segun la pagina web oficial de la OMPI, véase: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_
id=299486 [Consulta: 2016, Marzo, 8]. La traduccién de esta Ley al inglés estd disponible en la pa-
gina web oficial del Ministerio de Justicia japonés: http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/
detail/?ft=58&re=02&dn=1&gn=99&sy=1959&ht=A&no=121&x=0&y=0&ia =03 &ky=&page=1
[Consulta: 2016, Mayo 26].
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de Japdn, pero otra parte del proceso se ejecuta en Japdn, se considerara
que hay infraccidon. Asimismo resulta interesante resaltar que estos actos
constituirdn infraccién siempre que conlleven dnimo de lucro (estén afectos
a una actividad econémica), independientemente de si fueron cometidos sin
tener conocimiento de la existencia de la patente®.

En cuanto a la infraccidn indirecta, ésta viene regulada en el art. 101
de la Ley japonesa de Patentes. Conforme a este articulo, se consideran como
infraccidén indirecta las acciones de producir, arrendar, importar u ofertar
cualquier producto para ser usado exclusivamente para la materializacién de
un producto patentado, o para la resolucién de un problema mediante ese
producto patentado, o para, a su vez, arrendarlo o exportarlo, o para obtener
un producto para ser usado exclusivamente para ejecutar un procedimiento
patentado, o resolver un problema mediante dicho procedimiento, o, a su vez,
arrendar o exportar ese procedimiento objeto de patente.

Asimismo, se califican de infraccidn indirecta los mencionados actos
cuando su aptitud no se limite exclusivamente al uso o produccién del bien
o procedimiento patentado sino que, ademds, sean indispensables para esos
fines y concurra el elemento subjetivo de que los medios proporcionados vayan
a utilizarse para materializar una invencién patentada®. Ahora bien, no es un
requisito para la comisién de una infraccién indirecta que efectivamente se
lleve a cabo uno de los actos de infraccion directa enumerados (Grupo japonés
de la AIPPI, 2008, documento en linea).

En otro orden de ideas, hay que aludir a la infraccién literal y a la
infraccién por equivalencia (doctrina de los equivalentes), pues ambas son
formas de infringir (ya sea directa o indirectamente) sancionadas en Japén. Por
una parte, respecto a la infraccién literal, es aquella que se produce cuando se
vulneran todas las reivindicaciones descritas en la solicitud de una invencién
patentada. Asi se desprende del art. 70 de la Ley japonesa de patentes®.

Por otra parte, en cuanto a la infracciéon por equivalencia, esta fue
reconocida en Japdn a través de la préctica jurisprudencial. Asi, el Tribunal

* OTSUKI, M. Japan; en: fnternational Patent Litigation: Developing an Effective Strategy; Lon-
dres; Globe Law and Business; 2009; pp. 177-178.

% Para una explicacién ejemplificada de la infraccién indirecta de patentes en Japén véase
OKUYAMA, S. Patent Infringement Litigation in Japan; Japan Patent Office; Asia-Pacific Indus-
trial Property Center; 2007; [Documento en linea]. Disponible: http://quon-ip.jp/30e/Patent%20
Infringement%20Litigation%20in%20Japan.pdf [Consulta: 2016, Mayo 26].

“ Para ahondar mds en el tema véase OTSUKI, M. Op. cit.; pp. 179-180.
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Supremo japonés exige que concurran cinco requisitos para que se aplique la
doctrina de los equivalentes: a) que los elementos que no coinciden con las
reivindicaciones descritasen la solicitud de la patente supuestamente vulnerada
no constituyan partes esenciales de la invencién; b) que los elementos no
coincidentes con la invencién patentada sirvan para la misma funcién si esos
mismos elementos se intercambiaran con los de la invencién patentada; c) que
dicho intercambio resultara obvio para un experto en la materia que hubiese
querido llevar a cabo la ejecucién de la patente vulnerada en el momento en
que se vulnerd; d) que el producto obtenido tras la presunta vulneracién de la
patente no se hubiese podido obtener segtin el estado de la técnica anterior a
la fecha de concesién de la patente y su obtencién no era obvia para un experto
en la materia; e) que no exista ninguna excepcién que permita descartar que la
conducta es constitutiva de infraccién®.

1.3.4. Corea del Sur

En Corea del Sur, la infracciéon directa e indirecta de patentes
viene regulada en su Ley de Patentes de 1961 (en adelante, Ley coreana de
Patentes). De un lado, la infraccién directa se produce cuando se explota de
forma comercial e industrial una invencién patentada sin el consentimiento
de su titular (art. 94 de dicha Ley, interpretado a sewuswu comtrario). El art. 2
de la Ley coreana de Patentes indica que se consideran actos de explotacién
de una invencién patentada los siguientes: la fabricacién, el uso, la cesidn,
el arrendamiento, la importacién o la oferta de cesién o arrendamiento de
un producto patentado u obtenido mediante un procedimiento patentado,
ademas del uso de un procedimiento patentado.

De otro lado, segin el art. 127 de la Ley coreana de Patentes, sera
considerada como responsable de un acto de infraccién indirecta de patente,
la persona que, con dnimo de lucro, realice actos de fabricacién, cesidn,
arrendamiento, importacién u oferta para cesiéon o arrendamiento de articulos
utilizados exclusivamente para producir un producto patentado o ejecutar un
procedimiento patentado. El elemento subjetivo de conocimiento del acto por
el infractor no es un requisito exigible para considerar la conducta punible.

* Grupo japonés de la AIPPL (2008). Fiforme Q204 sobre “Responsabilidad por infraccién indirec-
ta de los derechos de propiedad intelectual”. [Documento en linea). Disponible: https://www.aippi.
org/download/commitees/204/GR204japan.pdf [Consulta: 2016, Mayo 26]; VIDAL-QUADRAS
TRIAS DE BES. Op. cit.; pp. 219-221; OTSUKL Op. cit; pp. 180-181.

¥ Ley niim. 950 de 31 de diciembre de 1961, en su versién en vigor, disponible en lengua inglesa en
la pagina web oficial de la OMPL: http:/fwww.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=281593 [Con-
sulta: 2016, Mayo 26].
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Ademas, se entiende que los productos de comercio corriente no pueden dar
lugar a una infraccién. Asimismo, la infraccién indirecta no exige para que se
considere cometida que se haya llevado a cabo un acto de infraccién directa
como requisito previo de consumacion de la conducta de infraccién indirecta.
Los medios suministrados para llevar a cabo la infraccién indirecta se deben
considerar esenciales para la ejecucién de la invencién patentada®.

Las invenciones en Corea del Sur pueden vulnerarse tanto por via
de infraccién literal como aplicando la doctrina de los equivalentes. Para
considerar que hay infraccién, deben haberse explotado ilicitamente todos
los elementos de la invencién patentada. Estos elementos pueden coincidir
totalmente (infraccién literal) o sin concurrir una coincidencia total, de modo
que sean intercambiables (infraccién por equivalentes).

La doctrina de los equivalentes ha sido asumida por la jurisprudencia
coreana, que exige los siguientes requisitos: a) que el producto o procedimiento
presuntamente infractor resuelva el mismo problema que la invencién
patentada; b) que se consigan los mismos efectos; ¢) que la sustitucién resulte
obvia para un experto en la materia; d) que el producto o procedimiento
presuntamente infringido no fuera de facil concepcién teniendo en cuenta el
estado de la técnica en el momento en que se solicité la patente; e) que no haya
excepciones que justifiquen la ejecucién de la invencién patentada®.

1.3.5. Alemania

En Alemania, la Ley de Patentes de 1936 —modificada en 2013* -(en
adelante, Ley alemana de Patentes), regula explicitamente tanto la infraccién
directa como la infraccién indirecta de patentes. Por una parte, respecto a la
infraccidn directa, el art. 9 de la L.ey alemana de Patentes seiiala que se prohibe
que, sin el consentimiento del titular de la patente, se lleven a cabo actos de

® Grupo surcoreano de la AIPPL (2008). fnforme Q204 sobre “Responsabilidad por infraccidn in-
directa de los derechos de propiedad intelectual”. [Documento en linea]. Disponible: https://aippi.
org/download/commitees/204/GR204rep_of korea.pdf [Consulta: 2016, Mayo 26]; JONG, S.J;
Contributory Patent Infringement in Korea; Washington University Journal of Law and Politics;
Vol. 2; 2000; pp. 294-296.

4 Grupo surcoreano de la AIPPL (2003). Fiforme QI75 sobre “El papel de los equivalentes y del
historial de la tramitacién en la determinacion del alcance de proteccion de las patentes”. [Docu-
mento en linea]. Disponible: https://aippi.org/download/commitees/175/GR175korea.pdf [Con-
sulta: 2016, Mayo 26].

2 Ley de Patentes de 5 de mayo de 1936, modificada por la Gesetz zur Novellierung patenirecht-
licher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes, Vom 19, Olgober 2013
(Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 63). Disponible en lengua inglesa en la pagina web ofi-
cial de la OMPI: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=14006 [Consulta: 2016, Mayo 26].
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fabricacién, oferta, puesta en el mercado, uso o importacién de un producto
patentado o de un producto resultante de un procedimiento patentado, o el
uso u ofrecimiento de uso de un procedimiento objeto de patente.

Por otra parte, la infraccién indirecta encuentra su regulacién en el
art. 10 de la Ley alemana de Patentes. Conforme a este precepto, se prohibe a
cualquier persona que no cuente con la autorizacién del titular de la patente,
ofrecer o proveer a otras personas no legitimadas a ejecutar la invencién
patentada, medios relativos a un elemento esencial de dicha invencioén, si esa
persona suministradora conoce, o resulta obvio de las circunstancias, que
esos medios son aptos y se pretenden usar para la ejecucién de la invencidn.
La propia Ley anade que se excluye la sancién de dichas conductas cuando
los bienes implicados sean de comercio corriente, salvo que medie induccién
por parte del suministrador a la persona receptora de los bienes para que esta
cometa la infraccién.

Asimismo, se indica que la infraccién no serd punible si concurre
alguna de las excepciones que la legitiman. Ademds, para considerar la
vulneracién indirecta de una patente, no es necesario que efectivamente se haya
llevado a cabo una conducta de infraccién directa®. Respecto a la exigencia de
que se trate de elementos esenciales, pueden ser cualesquiera que sean aptos
para ejecutar la invencién. Sin embargo, lo que es relevante es que el elemento
interactiie funcionalmente para ejecutar la invencién patentada, sin que sea
preciso que se trate de un elemento nuclear o principal en la invencién®.

La infraccién se puede cometer literalmente —con los mismos
elementos descritos en las reivindicaciones— o por equivalencia —
intercambiabilidad con otros elementos—*. Los requisitos que la
jurisprudencia alemana ha establecido para aplicar la doctrina de los
equivalentes son los siguientes: a) que la realizacién presuntamente
infractora resuelva el mismo problema que la invencién patentada, logrando
objetivamente efectos idénticos; b) que la intercambiabilidad entre elementos

2 Grupo aleman de la ATPPL (2008). fuforme Q204 sobre “Responsabilidad por infraccion indirecta
de los derechos de propiedad intelectual”. [Documento en linea]. Disponible: https://www.aippi.
org/download/commitees/204/GR204germany.pdf [Consulta: 2016, Mayo 26]; GODDAR, H;
Cross-Border Contributory Patent Infringement in Germany; Washington journal of Law, Tech-
nology and Arts; Vol. 7; niun. 2; 2011; p. 137.

“ Grupo aleman de la AIPPI, op. cit.

“ GODDAR, H. Op. cit; p. 138; VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES. Op. cit.; pp. 178-179.BOPE,
T; HOLZAPEFEL, H. Germany; en: International Patent Litigation: Developing an Effective Strate-
g Londres; Globe Law and Business; 2009; p. 111.
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resulte evidente para una persona experta en la materia; ¢) que la conclusion del
experto en la materia se base en las reivindicaciones de la invencién patentada,
de modo que considere que la realizacién sospechosa de infraccién llega a una
solucién técnica equivalente a la del producto o proceso patentado®.

Ademas, para que concurra infraccién deben haberse reproducido
todos los elementos de la invencién patentada. Por dltimo, el momento para
determinar una infraccién por equivalencia serd el momento de la fecha de
prioridad®’.

1.4. Recomendaciones de organismos internacionales

Siguiendo con el andlisis planteado, traeremos ahora a colacién
los trabajos llevados a cabo por organismos privados internacionales
especializados, realizados en materia de propiedad intelectual en general
o propiedad intelectual v jurisdiccién. Dado que se trata de entidades
conformadas por expertos de diversas nacionalidades, consideramos que sus
trabajos en torno al tema que estudiamos son relevantes.

Por adecuacién con la materia aqui estudiada, entendemos apropiado
aludir, de un lado, a cuatro conjuntos de Principios, a saber: a) los Principios
rectoresdelajurisdiccién yla ley aplicable en disputas transnacionales relativas
a derechos de propiedad intelectual de «The American Law Institute»*; b) la
Propuesta de transparencia sobre jurisdiccién, ley aplicable y reconocimiento
y gjecucién de resoluciones extranjeras en propiedad intelectual, que forma
parte de un proyecto sobre la transparencia de la ley japonesa impulsado por el
Ministerio japonés de educacién, cultura, deporte, ciencia y tecnologia®; ¢) los
«Principios sobre Derecho internacional privado de la propiedad intelectual»,
elaborados por el Grupo Europeo Max Planck sobre Derecho internacional
privado de la propiedad intelectual®; d) los Principios de Derecho internacional

“ Grupo aleman de la ATPPL, 2008, op. cit.; BOPPE, T.; HOLZAPFEL, H. Op. cit,; p. 111.
“VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES. Op. cit.; p. 181.

* The American Law Institute. (2008). Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction,
Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes. [Documento en linea). Disponible:
http:/fwww.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7687 [Consulta: 2016, Mayo 26].

* Transparency of Japanese Law Project. (2009). Transparency Proposal on Jurisdiction, Choice of
Law, Recognition and Enforcement of Foreign hudgments in Intellectual Property. [Documento en
linea]. Disponible: https://www.yumpu.com/en/document/view/36028557 /transparency-propos-
al-on-jurisdiction-choice-of-law-recognition- [Consulta: 2016, Mayo 26].

® Grupo Europeo Max Planck sobre Derecho internacional privado de la propiedad intelectual.
(2011). Principios sobre Derecho internacional privado de la propiedad intelectual. [Documento
en linea]. Disponible: http://www.cl-ip.eu/_www/files/pdf2/Principios CLIP.pdf [Consulta: 2016,
Mayo 26].
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privado sobre derechos de propiedad intelectual, elaborados por miembros de
la Asociaciéon Coreana y Japonesa de Derecho internacional privado®.

Pues bien, de entre ellos, ninguno contiene una definicién de la
conducta de infraccién de los derechos de patente® —si bien es cierto que su
objeto principal no es el de definir—. Sin embargo, ello podria constituir una
prueba de la dificultad que supone, desde un plano internacional, aunar, en
una sola definicién, las distintas concepciones al respecto contenidas en los
ordenamientos juridicos estatales.

De otro lado, otra entidad privada internacional dedicada al estudio de
la propiedad intelectual, la AIPPI, si que ha proporcionado una definicién delo
que debe entenderse por infraccién de derechos de patente, pero limitdndose a
la infraccién indirecta, dado que respecto a la directa, esta Asociacién remite
al art. 28 del Acuerdo ADPIC. La mencionada Asociacién, ya en 1997, en
su Resolucion sobre «Actos de infraccién con respecto a patentes y marcas.
Personas habilitadas para actuar y personas responsables»®, establecio
diversas directrices en relacién con la infraccién indirecta de patentes.

Asi, en su punto primero, indicé que la comisién de la infraccién por
el infractor directo no debe ser un requisito para la existencia de la infraccién
indirecta, una cuestién que se matizé en el punto segundo de la Resolucién de la
AIPPIde 2010*, en el sentido de que los medios suministrados sean adecuados
para realizar un acto que constituya una infraccién directa de patente.

Asimismo, en dicha Resolucion de la AIPPI de 1997, también se
recomendaron condiciones para que el suministro de medios para infringir una
patente constituya infracciénindirecta, a saber: a) que no medie consentimiento
del titular del derecho de patente o del licenciatario para utilizar la invencidn;
v b) que los medios proporcionados solo puedan utilizarse en relacién con un

1 Waseda University Global COE Project. (2010). Principles of Private International Law on In-
tellectial Property Rights. [Documento en linea]. Disponible: http://wwwiwin-cls.sakura.ne.jp/
pdf/28/08.pdf [Consulta: 2016, Mayo 26]

# Véase al respecto, UBERTAZZ], B. Infringement and Exclusive Jurisdiction in Intellectual Prop-
erty: a Comparison for the International Law Association; Journal of intellectieal property, infor-
mation technology and e-commerce law; nim. 3; 2008; péarrs. 8y 12.

B AIPPL (1997}, Resolucion de la AIPPI Q134 A adoptada en su Comité Efecutivo de Viena, cel-
ebrado del 8 al 22 de abril de 1997. [Documento en linea). Disponible: https://www.aippi.org/
download/commitees/134A/RS134AEnglish.pdf [Consulta: 2016, Mayo 26].

% ATPPL (2010). Resolucian de la AIPPT Q204P adoptada en su Congreso de Paris de 6 de octubre
de 2010. [Documento en linea). Disponible: https://www.aippi.org/download/commitees/204P/
RS204PSpanish.pdf [Consulta: 2016, Mayo 26].
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elemento esencial de la invencién, o que esos medios sean aptos también para
otros usos, siempre que sean suministrados con instrucciones para un uso que
implique la ejecucién de la invencion, salvo que el proveedor hava entregado
bienes que se encuentren corrientemente en el comercio y no haya inducido al
receptor a infringir la patente.

Al respecto, se matizé en 2010 por la propia AIPPI que el elemento
sustancial debe determinarse teniendo en cuenta los principios que deriven de la
redaccién de las reivindicaciones de la patente supuestamente infringida y de su
interpretaciéon®. Y, en la misma linea, se afiadié que dicho elemento sustancial
no se limita a aquellos elementos innovadores de la invencién, es decir, aquellos
que hacen que la invencidn se distinga del estado de la técnica anterior. También
son considerados como tales los que contribuyan directamente al resultado de la
invencién, a través de la funcién que el propio elemento lleva a cabo en el objeto
reivindicado, es decir, en definitiva, la patente®.

Ademads, en la Resolucién de la AIPPI de 2008%, se sumd la
puntualizacién de que, para el objeto de su estudio, la infraccién indirecta no
incluye la induccién ni otros actos distintos al ofrecimiento o suministro de
medios para la realizacion de un acto de infracciéon indirecta. Asimismo, se
adicioné la exigencia de que concurra el elemento subjetivo en la figura del
suministrador, en el sentido de que este conozca la aptitud de los medios para
infringir la patente o que ello resulte obvio atendidas las circunstancias®.

También, en cuanto a la infraccién por equivalentes, la AIPPI
aportd interesantes recomendaciones en su Resolucién sobre «El papel de los
equivalentes y del historial de la tramitacién en la determinacién del alcance
de proteccién de las patentes» de 2003*. En dicha Resolucién se determind
que cualquier elemento se tomara en cuenta para determinar el alcance de
proteccién delainvencién patentada (v, por tanto, no solo aquellosconsiderados
como esenciales); v que se reputardn intercambiables los elementos que
realicen la misma funcién para producir el mismo resultado que el elemento

% Idem.

% Idem.

¥ AIPPL Resolucion de la AIPPI Q204 adoptada en su Congreso de Boston de 10 de septiembre
de 2008. [Documento en linea]. Disponible: https://www.aippi.org/download/commitees/204/
RS20 Spanish.pdf [Consulta: 2016, Mayo 26].

% Idem.

ATPPIL. Resolucién de la ATPPTI Q175 adoptada en su Comité Ejecutivo de Lucerna, celebrado del
25 al 28 de octubre de 2003. [Documento en linea]. Disponible: https://www.aippi.org/download/
commitees/175/RS1755panish.pdf [Consulta: 2016, Mayo 26].
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descrito en las reivindicaciones, siempre y cuando ello resultara obvio para un
experto en la materia en el momento de la fecha de presentacién (es decir, de
la fecha de solicitud, en el sentido de que un experto no hubiese considerado
esa sustitucién de elementos excluida del ambito de proteccién de la patente
en esa fecha).

Como hemos indicado, todas estas recomendaciones de la AIPPI
constituyen gufas a tener en cuenta para llegar a clarificar un concepto de
infraccién que sealo mas internacional posible, pese a no tener valor vinculante.

2. ALGUNOS ELEMENTOS COMUNES Y OTROS
DISCORDANTES EN EL CONCEPTO DE INFRACCION
DE PATENTES EN EL PLANO INTERNACIONAL

Una vez analizados los textos que hemos seleccionado para esta
investigacién, procede indicar los elementos concurrentes en los mismos en lo
que respecta a la figura de la infraccién de patentes, asi como los discordantes.
En cuanto a las conductas calificables de infracciéon directa, el Acuerdo ADPIC
enumera las siguientes: fabricar, ofrecer, introducir en el mercado, utilizar,
importar o almacenar productos objeto de patente u obtenidos mediante
procedimientos patentados. Estas conductas coinciden, en gran medida, con
las relacionadas por el Acuerdo de Luxemburgo de 1989. Lo mismo ocurre con
los ordenamientos juridicos nacionales examinados.

Respecto a la infraccién indirecta de patentes, el Acuerdo de
Luxemburgo de 1989 exige que el tercero lleve a cabo actos de infraccién
directa para que pueda considerarse cometida la infraccién indirecta. La
normativa estatal examinada se encuentra dividida entre las legislaciones
que exigen esa conducta activa y las que no. L.a AIPPI recomienda que no se
exija esa efectiva infraccién directa por el tercero para entender consumada
la infraccién indirecta, sino que los medios suministrados por el presunto
infractor indirecto sean adecuados para llevar a cabo actos de infraccién
directa por el suministrado®.

A nuestro entender, también lo consideramos asi, puesto que, si se
hiciera depender la consumacioén de la infraccién indirecta de la conducta
activa por parte del suministrado de efectivamente realizar el acto de
infraccidn directa, se estarfa dejando en manos del suministrado la punibilidad

© AIPPI, 1997, op. cit; AIPPI, 2008, op. cit.
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de la conducta del suministrador, la cual, a nuestro juicio, finaliza cuando ya
ha suministrado los medios necesarios para efectivamente materializar la
infraccion directa. Ademads, en aras de preservar la seguridad juridica, también
coincidimos en que concurra la exigencia de que los medios suministrados
sean aptos para llevar a cabo conductas de infraccién directa, sin perjuicio de
que también sirvan para otros menesteres.

Otro punto a destacar es el relativo a la susceptibilidad para infringir
de los bienes de comercio corriente. Estos bienes se excluyen de la posibilidad
de ser aptos para perpetrar actos de infraccién en algunas jurisdicciones
nacionales. La AIPPI recomienda, al respecto, que los mismos se excluyan dela
conducta infractora, siempre y cuando no medie, por parte del suministrador,
induccién a la infraccién®. En nuestra opinién, esta posicién nos parece la mas
légica, ya que los bienes de comercio corriente también son susceptibles de
usos distintos al infractor.

En cuanto a la concurrencia del elemento subjetivo del conocimiento
por parte del infractor, los ordenamientos juridicos nacionales examinados se
encuentrandivididosal respecto. No obstante, tanto el Acuerdo de Luxemburgo
de 1989 como la AIPPI exigen que el suministrador tenga conocimiento de que
efectivamente se va a proceder por el suministrado a vulnerar la patente, o que
ello resulte obvio de las circunstancias. Es 16gico que asi se exija, pues de otro
modo se castigaria el mero hecho de suministrar, y no la mala fe de contribuir
a la infraccion.

Por dltimo, respecto a la infraccién por equivalentes, la AIPPI
recomienda que la doctrina de los equivalentes se aplique solo respecto a los
elementos esenciales, entendiendo por los mismos aquellos que contribuyan
al resultado de la invenciéon a través de su funcién en la misma, y que no se
limiten a aquellos que aporten algo al estado de la técnica®. Por nuestra parte,
coincidimos una vez méas con la AIPPI, pues puede ser que los elementos,
considerados auténoma e independientemente, no sean relevantes para el
estado de la técnica existente, en el sentido de no ser innovadores, pero en
su conjunto v combinados adecuadamente, efectivamente contribuyan al
progreso de la técnica.

¢ Jdem.
2 ATPPI, 1997, op. cit.; AIPPI, 2008, op. cit.; AIPPI, 2010, op. cit.
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Asimismo, es resefiable que en la mayoria de jurisdicciones se
exige, para que se considere que hay intercambiabilidad entre los elementos
comparados, que los mismos lleguen al mismo resultado y efectien la misma
funcién en la invencidén, tomando como relevante, a efectos de determinar
la obviedad de la sustitucién de esos elementos por parte de un experto en
la materia, el momento del estado de la técnica en la fecha de solicitud de
la patente presuntamente vulnerada, o la fecha de prioridad, si aplica. Asf lo
aconseja también la AIPPI®,

Por tanto, a la luz de lo expuesto, se puede concluir que constituyen
actos de infraccidn directa la fabricacién, el uso, la oferta para la venta, la
venta o la importacién para estos fines del producto objeto de la patente o de
productos obtenidos a partir de un procedimiento patentado.

En cuanto a la infraccién indirecta, se considerara como tal el
suministro de medios, a personas no autorizadas, aptos para ejecutar actos
de infraccién directa, exigiéndose el conocimiento de esa finalidad por parte
del suministrador cuando no resulte evidente de las circunstancias. Ademas,
la infraccién se puede llevar a cabo de forma literal o equivalente, siendo los
requisitos para aplicar la doctrina de los equivalentes los siguientes: a) que la
intercambiabilidad se dé entre elementos clave para contribuir al resultado de la
invencién, dada su funcién en la misma; b) que produzcan el mismo resultado
y funcién; vy ¢) que la sustitucién resulte obvia para un experto en la materia
a la fecha de presentacion de la invencién patentada (es decir, desde que la
invencién patentada aporta ese nuevo conocimiento al estado de la técnica).

3. CONCLUSIONES

Para evitar todos los problemas que suscita la indeterminacién del
concepto de infraccién internacional de derechos de patente se precisa un
convenio internacional que cuente con gran soporte intergubernamental.

Se estd caminando en la buena direccion: el reciente Acuerdo TUP,
pese a que todavia no ha entrado en vigor, ya incorpora un concepto uniforme
en cuanto a la infraccién directa e indirecta de derechos de patente. Aunque
se han mostrado algunas criticas supra en relacién con la infraccién indirecta,
el hecho de que se haya recogido el concepto para el conjunto de Estados
firmantes del Acuerdo TUP, ya es un gran avance.

% AIPPI, 2003, op. cit.
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Sin embargo, el Acuerdo TUP no deja de ser un instrumento de alcance
regional, abierto inicamente a los Estados miembros de la Unién Europea. Asi,
es necesario que un instrumento con vocacion global, como lo es el Acuerdo
ADPIC, tome ejemplo del Acuerdo TUP e incorpore en su regulacion, de
forma expresa, el concepto de infraccion indirecta de los derechos de patente.

Sélo asi se podrd contar con una base comin que contribuya a la
seguridad juridica a la hora de determinar si efectivamente se ha producido
una infraccién de derechos de patente, especialmente cuando intervienen en
el concepto elementos de naturaleza transfronteriza. Y ello, sin perjuicio de
que la jurisprudencia vaya modulando los matices del concepto positivizado.
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