TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 15 de diciembre de 2022

Proceso: 376-1P-2021
Asunto: Interpretacion prejudicial
Consultante: Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa,

Social y Administrativa Segunda del Tribunal
Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de

Bolivia
Expediente interno
del Consultante: 30/2018
Referencia: Caducidad por presunta falta de pago de las tasas

anuales para mantener vigente la solicitud de patente
de invencion «DERIVADOS DE DIOXA-BICICLO
(3.2.1) OCTANO-2,3,4-TRIOL»

Norma a ser

interpretada: Articulo 80 de la Decision 486
Tema objeto de Los efectos de la falta de pago de las tasas anuales
interpretacion: para mantener vigente la patente o la solicitud de la

patente en tramite

Magistrado ponente:  Hugo R. Gémez Apac

VISTO:

El Oficio CITE: TSJ-SCCASAII-N°0900/2021 del 29 de noviembre de 2021,
recibido via courier el 7 de diciembre del mismo afio, mediante el cual la Sala
Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del
Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicito al
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal o el
TJCA) la interpretacion prejudicial del Articulo 80 de la Decision 486 de la
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Proceso 376-1P-2021

El Auto del 7 de octubre de 2022, mediante el cual este Tribunal admitié a tramite
la presente interpretacion prejudicial.

A. ANTECEDENTES
Partes en el proceso interno
Demandante: Pfizer Inc.

Demandado: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual
—Senapi— del Estado Plurinacional de Bolivia

Tercero Interesado: Camara de la Industria Farmacéutica Boliviana
—Cifabol—

B. HECHOS RELEVANTES

El 27 de agosto de 2009, Pfizer Inc. solicitd ante el Senapi la patente de
invencion denominada «DERIVADOS DE DIOXA-BICICLO (3.2.1)
OCTANO-2,3,4-TRIOL». Dicha solicitud fue signada con el niumero de
radicacion SP 4257-2009. Al dia siguiente, un funcionario del Senapi habria
modificado de oficio el niUmero de radicaciéon, tachando el nimero 4 inicial,
y dejando, por tanto, el nimero radicado como SP 257-2009. Durante el
proceso interno, Pfizer Inc. alegé que dicho cambio se debié a un error
humano, reconocido por dicho funcionario, derivado del proceso de
asignacion manual de numeros de solicitud de registro.

Pfizer Inc. sostuvo que pagdé las anualidades de acuerdo con
procedimientos internos, indicando a los encargados de dichos actos que
se debia abonar las tasas a la solicitud de patente SP 4257-2009. Asi,
argumentd, que se gener6 un error involuntario en los pagos
correspondientes a los afios 2010 y 2011. Es decir, los pagos fueron
realizados a la solicitud SP 4257-2009, cuando debieron haberse registrado ‘
al nimero de radicacién vigente: SP 257-20009. ;

El 29 de marzo de 2010, el Senapi habria notificado a Pfizer Inc. para
solicitar que aclare el niUmero de solicitud pagada (SP 4257-2009), debido
a que dicho numero de radicacién no correspondia a ninguna solicitud de
patente; sin embargo, segun sostuvo el Senapi, dicho error no fue
subsanado por Pfizer Inc.

El 23 de marzo de 2010, se publico en la Gaceta Oficial 9803 la solicitud de
patente de invencion «DERIVADOS DE DIOXA-BICICLO (3.2.1)
OCTANO-2,3,4-TRIOL».

El 16 de junio de 2010, la Camara de la Industria Farmacéutica Boliviana
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Proceso 376-IP-2021

Ante la falta de pagos registrados en el Proceso SP 257-2009, el 18 de
junio de 2012, mediante Auto PAT/OP-28/2012, el Senapi declaré
caducada la solicitud de registro de patente de invencion «DERIVADOS DE
DIOXA-BICICLO (3.2.1) OCTANO-2,3,4-TRIOL», de conformidad con el
Articulo 80 de la Decisién 486. En dicho documento se indicé que los
abonos correspondientes a los afios 2010 y 2011 no fueron presentados
oportunamente. Pfizer Inc. contrargumenté manifestando que los pagos se
realizaron, pero bajo otro nimero de solicitud, incluyendo el del 2012.

El Senapi argumento que el 6 de septiembre de 2012, mediante formulario
de notificacion, puso en conocimiento de las partes el Auto del 18 de junio
de 2012 antes referido. Pfizer Inc., por su parte, argumenté que la
notificacion habria carecido de validez legal por ser realizada sin
requerimientos juridicos de derecho interno.

El 6 de febrero de 2013, Pfizer Inc. solicitd al Senapi la certificacion del
codigo de solicitud de la patente «DERIVADOS DE DIOXA-BICICLO
(3.2.1) OCTANO-2,3,4-TRIOL» y la copia original de la solicitud de dicha
patente.

El 20 de marzo de 2013, el Senapi emitié el Certificado 003/2013, en el cual
sefiald que el codigo de la solicitud de registro de patente denominada
como «DERIVADOS DE DIOXA-BICICLO (3.2.1) OCTANO-2,3,4-TRIOL»
era SP-257-20009.

Con ello, Pfizer Inc. procedié a realizar los pagos de la quinta, sexta,
séptima y octava anualidad para los afios 2013, 2014, 2015 y 2016,
respectivamente. Segun la Resolucion 004/2017 del Senapi, estos pagos
no contenian errores.

El 13 de octubre de 2016, Pfizer Inc. solicitd el desarchivo del Expediente
9803 para impulsar el proceso.

El 9 de marzo de 2017, Pfizer Inc., mediante memorial, aclaré el pago de
las anualidades de la referida solicitud de patente de invencion y solicité la
nulidad de los procedimientos y que se tomen como efectivos los pagos
realizados por concepto de solicitud de patente denominada «DERIVADOS
DE DIOXA-BICICLO (3.2.1) OCTANO-2,3,4-TRIOL», a pesar del numero
erréneo bajo el cual los pagos se registraron.

El 16 de marzo de 2017, mediante acto administrativo, el Senapi (de oficio)
recondujo la nulidad de procedimientos y lo tuvo como Recurso de
Revocatoria, en atencion al principio de informalidad, y solicitd que su
Direccion Administrativa Financiera emitiera un informe referente a la
verificacion de los pagos correspondientes a la solicitud de la patente de
invencion «DERIVADOS DE DIOXA-BICICLO (3.2.1) OCTANO-2,3,4- //);\
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Proceso 376-1P-2021

manera, poder emitir una resolucion.

El 31 de marzo de 2017, la Camara de la Industria Farmacéutica Boliviana
solicitd que se desestime la nulidad de oficio pretendida, argumentando la
falta de oportunidad en la presentacion del recurso.

El 13 de abril de 2017, el funcionario responsable de contabilidad y
tesoreria del Senapi presentd la Nota Interna NI/SNP/DGE/DAF/ACT
0026/2017-02212, referente a los pagos de la segunda y cuarta anualidad
de la solicitud de patente de invencion «DERIVADOS DE DIOXA-BICICLO
(3.2.1) OCTANO-2,3,4-TRIOL», sefialando que se verifico los recibos de
pagos, pero a un nimero de solicitud erréneo: SP-4257-2009.

El 27 de abril de 2017, mediante Resolucién Administrativa DPI/UP/REV
004/2017, el Director de Propiedad Industrial del Senapi resolvié confirmar
en su totalidad el auto impugnado PAT/OP-28/2012, del 18 de junio de
2012, y desestimo el memorial del 9 de marzo de 2017, presentado por el
demandante, argumentando la falta de oportunidad en la presentacion del
recurso.

El 17 de mayo de 2017, Pfizer Inc. interpuso Recurso Jerarquico contra la
Resolucion DPI/UP/REV N° 004/2017.

El 21 de septiembre de 2017, mediante Resolucion DGE/PAT/J/-244/2017
la Direccion General Ejecutiva del Senapi resolvié rechazar el recurso
interpuesto por Pfizer Inc. y ratificé el fallo emitido por la autoridad de
inferior jerarquia. Indico que el demandante no habria actuado dentro del
plazo que contempla la ley (10 dias habiles) tras la notificacion del Auto
PAT/OP-28/2012 del 18 de junio 2012. Ademas, sefial6é que si se notificd
de los errores a Pfizer Inc., por lo que la sociedad tenia suficiente capacidad
de subsanar el error.

El 25 de enero de 2018, Pfizer Inc. interpuso demanda contencioso
administrativa contra el Senapi, impugnando la Resolucion DGE/PAT/J/-
2442017, la cual confirmoé la Resolucion del 27 de abril de 2017, solicitando
se anule el primer acto administrativo. En su demanda, argument6 que si
bien el error fue involuntario, respondié a un acto del Senapi, y que la
negativa del reconocimiento de los pagos hechos bajo un expediente
errbneo, asi como la declaratoria de falta de oportunidad en los recursos
administrativos, vulnerarian el principio de verdad material, informalidad y
las provisiones del Articulo 80 de la Decision 486. Asimismo, plante que
las notificaciones del Auto PAT/OP-28/2012 no habrian cumplido con los
requisitos juridicos internos para considerar su validez.

El 18 de septiembre de 2018, el Senapi contestd la demanda indicando que
Pfizer Inc. conocia el niimero correcto de la solicitud de la patente, tras las




Proceso 376-1P-2021

que, por ende, la capacidad de recurrir precluyo.

Mediante Oficio TSJ-SCCASAII-N° 0900/2021, la Sala Plena del Tribunal
Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicitd la
interpretacion prejudicial del Articulo 80 de la Decision 486.

ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revision de los documentos remitidos por la autoridad consultante
respecto del proceso interno, este Tribunal considera que, para dilucidar el
caso, la autoridad consultante solo tiene que aplicar el derecho interno,
pues no habria un debate respecto de si corresponde pagar o no las tasas
anuales, sino si en el presente caso deben o0 no tomarse en consideracion
los pagos efectuados a la solicitud nimero SP 4257-2009.

Sin perjuicio de ello, de manera orientativa se interpretara el Articulo 80 de
la Decision 486.

NORMA A SER INTERPRETADA

La autoridad consultante solicité la interpretacion prejudicial del Articulo 80
de la Decision 486'. De manera orientativa se interpretara el referido

articulo.
TEMA OBJETO DE INTERPRETACION
Los efectos de la falta de pago de las tasas anuales para mantener vigente

la patente o la solicitud de la patente en tramite.
Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante.

ANALISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACION

Los efectos de la falta de pago de las tasas anuales para mantener
vigente la patente o la solicitud de la patente en tramite

Decision 486.-

«Articulo 80.- Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en
tramite, debera pagarse las tasas anuales, de conformidad con las disposiciones de la oficina
nacional competente. Las anualidades deberan pagarse por afios adelantados.

La fecha de vencimiento de cada anualidad sera el tltimo dia del mes en que fue presentada
la solicitud. Podran pagarse dos o mas tasas anuales por adelantado.

Una tasa anual podra pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la
fecha de inicio del periodo anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo
establecido. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendra su
vigencia plena.

La falta de pago de una tasa anual conforme a este articulo producira de pleno derecho la
caducidad de la patente o de la solicitud de patente.»

oV

INA. b\,

o

b Ly
\‘7({/:&. P v



1.1,

1.2

1.3.

1.4.

1.5.
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La figura de la caducidad de la patente se concibe como una sancién
administrativa en la legislacién comunitaria, establecida para garantizar que
los titulares cumplan los compromisos de pago de las tasas por servicios
que presta el Estado, a través de las oficinas nacionales correspondientes.

Al respecto, el Articulo 80 de la Decisiéon 486 dispone lo siguiente:

«Articulo 80.- Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud
de patente en tramite, debera pagarse las tasas anuales, de conformidad
con las disposiciones de la oficina nacional competente. Las anualidades
deberan pagarse por afios adelantados.

La fecha de vencimiento de cada anualidad sera el ultimo dia del mes en
que fue presentada la solicitud. Podran pagarse dos o més tasas anuales
por adelantado.

Una tasa anual podra pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses
contado desde la fecha de inicio del periodo anual correspondiente, pagando
conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, la patente
o la solicitud de patente mantendra su vigencia plena.

La falta de pago de una tasa anual conforme a este articulo producira de
pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente».

En efecto, para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de
patente en tramite debera pagarse las tasas anuales que establezcan las
oficinas nacionales competentes de los Paises Miembros. La falta de pago
de una tasa anual conforme a este articulo producira la caducidad de la
patente o de la solicitud de patente de pleno derecho.

El certificado vigente de una patente de invencion concede a su titular la
facultad de iniciar acciones administrativas y judiciales, con el fin de evitar
o cesar los actos que constituyan una infraccién o violacion a su derecho
de propiedad industrial y de esta manera lograr las medidas de
compensacion o de indemnizacion correspondiente.

Al no encontrarse vigente el certificado de patente de invencion, debido a
la caducidad de la patente, el titular careceria de legitimacion activa para
iniciar las acciones administrativas y judiciales correspondientes.
Asimismo, el pago de la tasa anual de mantenimiento de la solicitud de la
patente en tramite tiene como finalidad garantizar o mantener la vigencia
del tramite de la solicitud de la patente.

En conclusion, la caducidad como efecto principal de la falta de pago de las
tasas anuales para mantener vigente la patente genera la imposibilidad
para ejecutar actos de disposicion sobre los derechos de patente y la
pérdida de legitimidad para iniciar acciones administrativas y judiciales.
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Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante

Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la autoridad
consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindara una
respuesta que resuelva el caso en concreto ni calificara los hechos materia
del proceso. Esta corte internacional se limitara a precisar el contenido y
alcance de las normas que conforman el ordenamiento juridico de la
Comunidad Andina.

¢ Qué se entiende por solicitud de patente y la vigencia de las mismas?

;Cudles son los elementos que deben tomarse en cuenta para la
conservaciéon de una patente?

¢ Qué aspectos se deben tomar en cuenta para afirmar que el pago de tasas
anuales, adelantadas por afios de conformidad con las disposiciones de la
oficina nacional competente, no deben ser rigurosas e informales?

¢ Qué criterios se deben tomar en cuenta para considerar que los pagos de
tasas anuales podran pagarse dentro de un plazo de seis meses contado
desde la fecha de inicio del periodo anual correspondiente, si existieran
retrasos. por diferentes circunstancias estas pueden ser pagadas
conjuntamente el recargo establecido?

El Senapi, al realizar el cotejo de falta de pago para mantener vigente la
patente, debe tomar en cuenta ;fechas desde el inicio de la solicitud,
nimero de solicitud de la patente para establecer que se encuentra
conforme, cuando el nombre del solicitante se halla en el pago del mismo?

Con relacién al Articulo 80 de la Decision 486 ¢ Es posible que surja una
equivocacion en el nimero de asignacion para el tramite a realizarse -pago
de una tasa anual- y luego producirse la caducidad de la patente o la
solicitud de patente?, ;De ser posible, cuales son los parametros que se
deberian tomar en cuenta para evitar?»

En el caso en concreto ¢ en qué términos se debe considerar que la firma
Pfizer Inc., ha realizado los pagos de las anualidades extrafiadas, pese a
la existencia de un error en el nimero de SP que el Senapi no reconocio?

Como se puede apreciar, las preguntas 2.1 a 2.7 tienen por objeto resolver el
fondo del asunto; esto es, si se deben reconocer o no los pagos efectuados a la
solicitud nimero SP 4257-2009, lo cual le corresponde determinar a la autoridad
consultante, sobre la base de la valoracién de los medios probatorios
correspondientes. Dicha determinacién no requiere la aplicacion de la Decision
486, sino la de la legislacion boliviana y los alcances del proceso contencioso
administrativo boliviano (en particular, si es o no de plena jurisdiccion).
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Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal considera pertinente recordar que en su
jurisprudencia ha sefialado que los principios de justicia material, verdad material
y primacia de la realidad se aplican en el derecho de la propiedad intelectual.?

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente interpretacion prejudicial para ser aplicada por la
autoridad consultante al resolver el proceso interno N°30/2018, la que debera
adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el
Articulo 35 del Tratado de Creacién del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
gjercicio de la competencia prevista en el Literal ¢) del Articulo 19 del Estatuto
del Tribunal y en el Literal e) del Articulo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de
marzo de 2021, certifica que la presente interpretacion prejudicial ha sido
aprobada por los Magistrados Gustavo Garcia Brito, Luis Rafael Vergara
Quintero, Hernan Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gémez Apac en la
sesion judicial de fecha 15 de diciembre de 2022, conforme consta en el Acta 45-
J-TJCA-2022.
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| Hugo I\R Gomez Apac Luis Felipe Aguilar Fei}oé;
Presi‘(gente Secretario

Notifiquese a la “autoridad consultante y remitase copia de la presente
interpretacion prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su
publicacién en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

2 Ver Interpretacion Prejudicial 76-1P-2020 del 18 de junio de 2020, publicado en la Gaceta Oficial del *
Acuerdo de Cartagena nim. 4005 del mismo dia. /.




