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Resumen. A través de este articulo, haremos un repaso histérico de cémo ha sido el proceso de implementaciéon del Proce-
dimiento Acelerado de Patentes en el Perii desde que se suscribid el primer memorando de entendimiento con la Oficina
Espanola de Patentes en el ano 2016 hasta la suscripcion del acuerdo mds reciente con la Oficina Europea de Patentes y
de los resultados que este viene obteniendo desde su aplicacion; asimismo, se intentard realizar un breve andlisis juridico
de dicho mecanismo dentro del marco de la Decision 486 que regula el Régimen Comiin sobre Propiedad Industrial de la

Comision de la Comunidad Andina con el objetivo de verificar si su aplicacion contraviene la referida norma.

Abstract. Through this article, we will review the history of the implementation process of the PATENT PROSECU-
TION HIGHWAY (PPH) in Peru since the first memorandum of understanding was signed with the Spanish Patent
Office in 2016 until the signing of the most recent agreement with the European Patent Office and the results that it has
been obtaining since its application; likewise, an attempt will be made to carry out a brief legal analysis of said mechanism
within the framework of Decision 486 that regulates the Common Regime on Industrial Property of the Andean Commu-

nity Commission in order to verify whether its application contravenes the aforementioned Decision.
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1. Introduccién

En los Gltimos 5 anos, se ha evidenciado un incre-
mento importante de solicitudes de patentes en el
Perti. Si bien la mayoria de las solicitudes de pa-
tentes provienen del extranjero, se ha visto tam-

bién un incremento en las solicitudes peruanas.

Durante el afio 2018, la Direccién de Invenciones
y Nuevas Tecnologias (en adelante, la DIN) del
Instituto Nacional de Defensa de la Competen-
cia y de la Proteccién de la Propiedad Intelectual-
INDECOPI), otorgé 832 patentes de invencién
y de modelos de utilidad a nacionales, cifra que
significé un incremento de 30% respecto de las
patentes otorgadas durante el 20172,

En el 2019, las solicitudes de patentes de inven-
cién se incrementaron en un 3% en relacién con
las solicitudes presentadas el 2018, siendo en su

mayoria solicitudes extranjeras.

Asimismo, el INDECOPI viene promoviendo a
través de distintos programas y concursos los be-
neficios del sistema de sistema de propiedad in-
dustrial y fomentando la proteccién de patentes,
lo cual también ha contribuido a que mds perso-
nas y empresas se interesen en acceder al sistema,
traduciéndose tal interés en nuevas solicitudes de

proteccion.

La tramitacién de una solicitud de una patente
es regularmente por su complejidad un proceso
que puede tener una duracién considerable para
el solicitante interesado en obtener una pronta

proteccién de su invencidn.

Las etapas de un procedimiento de registro de
patente, puede dividirse en cuatro momentos; i)
presentacién de la solicitud de patente en la que
la Oficina de Patentes realiza un examen formal
de la solicitud; ii) publicacién de la solicitud, en
la cual se brinda la oportunidad para que terceros
puedan formular oposicién contra la solicitud por
un plazo determinado; iii) examen de patentabili-
dad o de fondo, en el cual el examinador analizara
si la patente cumple o no con los requisitos para
su proteccion y, iv) emisién de resolucién de otor-

gamiento o denegatoria.

En la tercera etapa, la evaluacién que realiza el exa-
minador de patentes suele ser un examen exhaus-
tivo y complejo que requiere de un alto empleo
de esfuerzos y de tiempo, lo cual, podria implicar,
dependiendo de los recursos de cada Oficina de
Patentes, demora en la emisiéon de la resolucién

de otorgamiento o denegatoria de la patente.

De acuerdo con la prictica en nuestro pais, la
tramitacién de una patente de invencién hasta la
emisién de resolucién puede tomar un tiempo de
entre 4 a 5 afos en Primera Instancia; mientras
que, para el caso de una patente de modelo de

utilidad, puede tomarse un tiempo 2 a 3 afos.

En el 2019, el INDECOPI recibié 12593 solici-
tudes de patentes nacionales y extranjeras. Asi-
mismo, de acuerdo con data proporcionada por
la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelec-
tual (en adelante, la OMPI) en el 2018, la DIN
cuenta con 29 examinadores de patentes, mien-
tras que, por ejemplo, la oficina de patentes co-
lombiana cuenta con 49 examinadores?, es decir
précticamente el doble de examinadores perua-

nos.

2 INDECOPI. «Los registros de patentes de invencién crecieron en el Perti en 30% y los registros de disenos industriales en 72% en

comparacién con el 2017». Acceso el 1 de mayo de 2021. https://repositorio.indecopi.gob.pe/bitstream/handle/11724/6629/NP%20

190123%20Balance%20DIN%202018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3 INDECOPIL. «Anuario de Estadisticas Institucionales 2019». Acceso el 1 de mayo de 2021.
4 World Intelectual Property Organization «World Intellectual Property Indicators 2019». Acceso el 10 de mayo de 2021. heeps://www.

wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2019.pdf.
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Haciendo un ejercicio matemdtico, de acuerdo
con la informacién anterior, cada examinador pe-
ruano tendria al menos a su cargo el andlisis de
aproximadamente 43 solicitudes de patentes. Ello
sin contar con las solicitudes que fueron ingre-
sadas en afios anteriores y que se encuentran en

tramite.

Ahora bien, desde hace poco més de 5 afos, en el
Perti entré en vigor el Primer Programa Piloto del
Procedimiento Acelerado de Examen de Patentes
(Patent Prosecution Highway — PPH) (en adelante,
PPH) con Espana. Posteriormente, el Pert sus-
cribié acuerdos de PPH con las oficinas de pa-
tentes de los paises miembros de la Alianza del
Pacifico, la Oficina de Japonesa de Patentes, con
las oficinas de patentes de los paises miembros de
PROSUR, Global PPH y EPO, cuyo detalle de-

sarrollaremos m4ds adelante.

El procedimiento Acelerado de Examen de Paten-
tes es un instrumento que viene siendo utilizado
por muchos paises a nivel mundial que permite a
un solicitante de patente de invencién que haya
obtenido un examen de fondo positivo o el otor-
gamiento del registro de una patente, requerir la
aceleracion del trdmite de solicitud de proteccién
para la misma invencién ante otra Oficina de Pa-
tentes con la cual se haya suscrito un acuerdo so-
bre PPH. Esto siempre que se cumpla con deter-
minadas condiciones y pasos establecidos en las

directrices respectivas.

Asi, el objetivo de este articulo es revisar como ha
sido el proceso de implementacién de este pro-
grama en el Perti y de los resultados que este viene
obteniendo desde su aplicacién. Asi, realizar un
breve andlisis juridico de dicho mecanismo a la
luz de lo establecido en la Decisién 486 que regula
el Régimen Comtn sobre Propiedad Industrial de
La Comisién de la Comunidad Andina (en ade-
lante, la Decisién 486) y el Decreto Legislativo
1075, que regula aspectos no contemplados por
la referida Decisién que constituyen las normas
nacionales sobre materia de propiedad industrial,
para asi poder determinar si el PPH contraviene o

no dichas normas.
El PPH y el principio “Mottainai”

El término “Mottainai” es una palabra de origen
japonés que es utilizado para instar a no desa-
provechar nada. De ahi que el principio llamado
“Monttainai” constituya una concepcién japone-
sa que busca la eficiencia de recursos ha tenido
una fuerte presencia también en la creatividad y
la innovacidn, tratando de encontrar formas crea-

tivas de reduccién del gasto de recursos’.

Este principio ha servido de inspiracién para dar
origen al Procedimiento Acelerado de Patentes,
en la medida que el objetivo de este programa es
precisamente utilizar de manera mds provechosa
la labor de los examinadores de las Oficinas de
Propiedad Industrial que forman parte de este

procedimiento®.

5 Lépez Aranguren, J. L. «El globalismo como herramienta para potenciar la creatividad y la innovacién de Japén en un mundo globalizado,
en Mirai. Estudios Japoneses», 4, 2020, 11-22. https://zaguan.unizar.es/record/95447/files/texto_completo.pdf. Acceso el 1 de mayo de
2021.

6 Este principio ha sido reconocido expresamente en los Lineamientos para la aplicacién del Programa Piloto del Procedimiento Aceler-
ado de Patentes entre Pertt y PROSUR: “El PPH tendrd como base el principio Mortainai, que permite que cuando la Oficina de Examen
Anterior (OEA) haya evaluado la patentabilidad de una solicitud de patente de invencién (incluyendo solicitudes internacionales PCT que
ingresan a fase nacional), la Oficina de Examen Posterior (OEP) deberd asegurar que el solicitante cuente con el beneficio de un examen
acelerado de la solicitud correspondiente, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos para tal efecto”. Resolucién N° 752-
2016/DIN-INDECOTYI del 20 de julio de 2016 Acceso el 1 de mayo de 2021. heeps://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/368017/
Lineamiento+PPH+Peru-AP.pdf/ae4a05ad-f3ec-4e41-ac19-f0e865443906. También fue reconocido expresamente en el memorando de en-

tendimiento suscrito con los paises de la Alianza del Pacifico.
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Es importante considerar que habitualmente los
solicitantes estdn interesados en proteger su in-
vencién en varios paises de manera simultdnea,
considerando, claro estd, los plazos establecidos
en el Convenio de Paris y utilizando el Sistema
de presentacién de Patentes PCT que permite en
buena cuenta la extensién del plazo de prioridad
para el ingreso en fase nacional de las solicitudes.
Sin embargo, debido a las particularidades de
cada procedimiento nacional y de acuerdo con la
legislacién de cada pais, es probable que los exa-
menes de patentabilidad sean emitidos en distin-

tos momentos.

Bajo la utilizacién del principio “Monttainai’
en el PPH, un solicitante que decida proteger
simultdneamente su invencién podria utilizar el
examen de patentabilidad emitido por una ofici-
na con anterioridad en otra oficina con la que se
haya celebrado un acuerdo de aplicacién de PPH,
con lo cual habria una mejor utilizacién en tér-

minos de eficiencia del primer examen de paten-

tabilidad.

Recordemos que este procedimiento con base en
el principio japonés se inicié como un acuerdo
suscrito en 2006 entre la Oficina de Patentes y
Marcas de Estados Unidos (USPTO) y la Oficina
Japonesa de Patentes (JPO). Esto es, dos de las
oficinas mds grandes del mundo y hoy constituye
una herramienta utilizada por diversas oficinas de

patentes.

El mecanismo puede tener dos origenes explica-
tivos: de un lado, la falta de consenso, en 2005,
para adoptar multilateralmente mecanismos de
armonizacién de patentes, tales como el Sustanti-
ve Patent Law Treaty (splt), y de otro, el impulso
inicial de Japén, por medio de su oficina de pa-
tentes, para resolver las demoras en la obtencién

de patentes por sus nacionales en Estados Unidos,

principal mercado de sus exportaciones (Lizarazo
y Lamprea, 2014).

La adopcién de estos mecanismos por las distin-
tas oficinas puede deberse a que efectivamente se
reduce de manera significativa los esfuerzos al rea-
lizar un examen de patentabilidad. Esto dltimo
pues las solicitudes posteriores utilizan los resul-
tados obtenidos en las oficinas anteriores, sin ne-
cesidad de hacerlo desde cero, siempre y cuando
se cumplan los requerimientos descritos en los

lineamientos establecidos por cada oficina.

1.1 Concepto de PPH

De acuerdo con lo que ha sehalado el INDECO-
PI, el procedimiento Acelerado de Patentes (PPH)
es un acuerdo suscrito entre diferentes oficinas de
patentes del mundo que implica la posibilidad de
que cuando el solicitante de una patente haya ob-
tenido una opinién favorable sobre la patentabili-
dad de una invencién en una de las oficinas de pa-
tentes de un pais que forma parte del acuerdo, las
demds oficinas puedan utilizar los resultados de
ese examen, sin necesidad de hacerlo desde cero,
siempre y cuando se cumplan los requerimientos
establecidos en los lineamientos elaborados por
cada pais. El primer pais que realiza un examen
de patentabilidad con resultados positivos bene-
ficia al segundo pais donde se solicita la misma
patente, pues permite realizar el examen en me-

nor tiempo’.

La mayoria de las oficinas de Propiedad Industrial
del mundo han referido al PPH como un instru-
mento por el cual todo solicitante de patente de
invencién que cuente con un examen de fondo
positivo o el otorgamiento del registro respectivo
de la patente por parte de una Oficina de Pro-
piedad Industrial determinada, tiene la posibili-

dad de requerir la aceleracién de sus trdmites de

7 INDECOPI, «Guia Procedimiento Acelerado de Patentes PPH para titulares de Patentes» (Lima: INDECOPI 2019), hetps://www.inde-
copi.gob.pe/documents/1902049/3494758/guia+pph-+sq.pdf/739c22bb-4d3a-1d47-0ee2-76db07274c10.
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solicitud de proteccién para la misma invencién
ante otra Oficina de Patentes con la cual se haya
firmado un PPH, siempre que se cumpla con de-
terminados condiciones y pasos establecidos en

las directrices respectivas.

Cabe precisar que la condicién de fondo mds im-
portante para esta herramienta recae en el hecho
de que las reivindicaciones de las dos solicitu-
des tengan una correspondencia suficiente (sean
iguales), ya que esto constituye la esencia de di-
cho programa, ademds de no contravenir ninguna

disposicion respecto de la legislacién de cada pais.

En ese sentido, no se tratarfa de una aplicacién
automdtica de los resultados positivos obtenidos
en los exdmenes anteriores. Muy por el contrario,
el examinador posterior se encuentra en la obli-
gacién de revisar las reivindicaciones que fueron
otorgadas a efectos de verificar, ademds, si efecti-
vamente corresponden a las reivindicaciones que
han sido solicitadas ante la Oficina Posterior, si
cumplen con los requisitos de patentabilidad y
que no se encuentran incursas dentro de las pro-
hibiciones establecidas por cada legislacién para

que puedan ser objeto de proteccién.

1.2 Acuerdos firmados por el Perd

Hasta el momento, el Perd, a través del INDE-
COPI, ha suscrito 6 acuerdos PPH, los cuales pa-

saremos a revisar brevemente.

1. Perd y Espafa. - El 5 de octubre de 2015,
en Ginebra, la Oficina Espanola de Patentes
y Marcas (OEPM) y el INDECOPI suscri-
bieron un Memorando de Entendimiento
relativo al establecimiento de un Procedi-
miento Acelerado entre las Oficinas de Paten-

tes respectivas, el cual comenzé a regir el 1

de enero de 20168. Mediante Resolucién N°
269-2016/DIN-INDECOPI del 23 de marzo
de 2016 el INDECOPI fij6 los lineamientos
para este PPH.

En la tercera cldusula del memorando de en-
tendimiento en mencién, se establecié que la
duracién de este programa seria de dos afios
prorrogables automdticamente por periodos
sucesivos seguin la voluntad de las partes, de
manera tal que a la fecha dicho acuerdo con-

tinda vigente.

A la fecha, no se han presentado solicitudes de

acogimiento al PPH bajo este acuerdo’.

Pert y Alianza del Pacifico. - El 14 de di-
ciembre de 2015, el INDECOPI suscribié el
Memordndum de Entendimiento sobre PPH
con las oficinas de Propiedad Industrial que
forman parte de la Alianza del Pacifico, esto
es, con el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial de los Estados Unidos Mexicanos,
la Superintendencia de Industria y Comercio

de Colombia y el Instituto Nacional de Pro-
piedad Industrial de Chile.

En dicho memordndum se establecié que la
duracién de este PPH seria de tres afios con
la posibilidad de prorrogarse hasta por un pe-
riodo adicional de un afio, mediante acuerdo
de los Participantes, formalizado por escrito.
Este comenzaria a contabilizarse a partir de la

fecha de la Gltima firma de los suscribientes.

Mediante Resolucién N° 752-2016/DIN-IN-
DECOPI del 20 de julio de 2016, el INDE-
COPI aprobé los lineamientos “Guia para la
aplicacién del Programa Piloto del Procedi-
miento Acelerado de Patentes para establecer

las condiciones, procedimientos y requisitos”.

8 INDECOPIL «Memorando de entendimiento del PPH INDECOPI-OEPM». Acceso el 1 de mayo de 2021. hetps://www.indecopi.gob.
pe/documents/20791/368017/Memorando+de+entendimiento.pdf/c496f456-17 ce-4e3e-8f2f-eae212d28996
9 Fuente: Direccién de Invenciones y Nuevas Tecnologias del INDECOPI. Carta N° 24-2021-DIN/INDECOPI del 17 de mayo de 2021.
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Sobre su vigencia, a la fecha no ha sido posible
verificar la existencia de un documento que
expresamente sefiale que dicho acuerdo se en-
cuentra vigente. No obstante, de acuerdo con
la data proporcionada por la DIN, en el 2020,
se solicitaron 2 pedidos de acogimiento de pe-
dido PPH bajo el marco de la Alianza del Pa-
cifico, de lo cual se infiere, que este acuerdo se

encuentra vigente.

. Pert y Prosur.- El 5 de julio de 2012, los
representantes del Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial de Argentina (INPI),
el Instituto Nacional de la Propiedad Indus-
trial de Brasil (INPI), el Instituto Nacional
de Propiedad Industrial de Chile (INAPI), la
Superintendencia de Industria y Comercio de
Colombia (SIC) el Instituto Ecuatoriano de
la Propiedad Intelectual de Ecuador (IEPI), la
Direccién Nacional de Propiedad Intelectual
de Paraguay (DINAPI), la Direccién Nacio-
nal de la Propiedad Industrial de Uruguay
(DNPI) y el Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la Proteccién de la
Propiedad Intelectual de Perd (INDECOPI)
suscribieron un Acuerdo de Cooperacién que
establece el Sistema de Cooperacién Regional
en Propiedad Industrial PROSUR-PROSUL,
el cual tiene como objetivo la cooperacién en
las dreas de marcas, patentes, modelos de uti-

lidad, dibujos y disefios industriales.

El 6 de mayo de 2016, con la finalidad de con-
solidar la cooperacién técnica e institucional
entre las Oficinas de Propiedad Industrial, las
oficinas en mencidn suscribieron el Protocolo
que reafirma el Acuerdo de Cooperacién que
establece el Sistema de Cooperacién Regional
en Propiedad Industrial PROSUR-PROSUL,
a través del cual se reafirma el Acuerdo suscri-
to en el ano 2012.
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Asimismo, en la misma fecha, en Rio de Ja-
neiro, suscribieron el “Memordndum de
Entendimiento sobre el Programa Piloto del
Procedimiento Acelerado de Patentes entre las
Oficinas de Propiedad Industrial que integran
el Sistema de Cooperacién en Propiedad In-

dustrial PROSUR-PROSUL”.

En dicho memordndum, se dispuso en su ar-
ticulo 3 que los paises deberdn formular las
Guias para la operacién del Programa Pilo-
to en el cual se estableceran las condiciones,
procedimientos y requisitos para la operacién
de este. Asi, mediante Resolucion N° 2245-
2016/DIN-INDECOPI del 30 de diciembre
de 2016, el INDECOPI aprobé los linea-

mientos para la aplicacién de este PPH.

En cuanto a la vigencia de este programa, en
el articulo 6.1. de memordndum en referen-
cia, se establecié un plazo de duracién de 3
afios, con la posibilidad de prorrogarse por un
ano mds. Ello siempre y cuando medie acuer-

do de las partes y se formalice por escrito.

En relacién con su vigencia, igual que para el
caso de la Alianza del Pacifico a la fecha no
ha sido posible obtener un documento que
expresamente sefale que dicho acuerdo se
encuentra vigente y que se encuentre plena-
mente implementado en el Perti. No obstan-
te, de acuerdo con la data proporcionada por
la DIN, en el 2020, se solicitaron 3 pedidos
de acogimiento de pedido PPH bajo esta mo-
dalidad', de lo cual se infiere, que este se en-

cuentra vigente.

. Pert y Japén. - El 3 de octubre de 2017, los

representantes de la Oficina Japonesa de Pa-
tentes (JPO) y el INDECOPI suscribieron la
Declaracién Conjunta de Intencién para la

implementacién del Programa Piloto del Pro-

10 Fuente: Direccién de Invenciones y Nuevas Tecnologias del INDECOPI. Carta N° 24-2021-DIN/INDECOPI del 17 de mayo de 2021.



cedimiento Acelerado de Patentes. En dicha
declaracién se establecié que el programa se

iniciarfa el 10 de noviembre de 2017.

Mediante Resolucién N° 2017-2400/DIN-
INDECOPI del 31 de octubre de 2017, se
aprobd los lineamientos para la aplicacién del
Programa Piloto del Procedimiento Acelerado
de Patentes (PPH) entre la Oficina Japonesa
de Patentes (JPO) y el INDECOPI.

Durante el periodo 2017 al 2010, solo se han
registrado 3 solicitudes pedido PPH bajo esta
modalidad'.

. Pert y Global PPH. - El 10 de noviembre
de 2018, la Oficina Japonesa de patentes, en
su calidad de secretaria del Programa Piloto
del Procedimiento de Acelerado de Patentes
Global (Global PPH), senalé que, a partir del
6 de enero de 2019, el INDECOPI formaba

parte del mencionado Programa.

Este programa se encuentra integrado por 27
paises, entre los cuales podemos encontrar a
las oficinas de patentes mds importantes del
mundo: Alemania (DPMA), Australia (IP
Australia), Austria (APO), Canad4d (CIPO),
Colombia (SIC), Corea (KIPO), Espana
(OEPM), Estados Unidos de América (USP-
TO), Dinamarca (DKPTO), Estonia (EPA),
Finlandia (PRH), Hungria (HIPO), Instituto
Noérdico de Patentes (NPI), Islandia (IPO),
Israel (ILPO), Japén (JPO), Noruega (NIPO
(IPONZ), Nueva Zelanda (IPONZ) Polo-
nia (PPO), Portugal (INPI), Reino Unido
(UKIPO), Rusia (ROSPATENT), Singapur
(IPOS) Suecia (PRV), Chile (INAPI), Insti-
tuto de Patentes de Visegrado (VPI) que re-

www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2019/12/a107.html.

tne a Republica Checa, Hungria, Polonia y
la Republica Eslovaca, asi como al Instituto
Noérdico de Patentes conformado por Dina-
marca, Islandia y Noruega.

Mediante  Resolucién  N°  3368-2018/
DIN-INDECOPI del 31 de diciembre de
2018, se aprobd los lineamientos para la apli-

cacién del Programa Piloto del Procedimiento

Acelerado de Patentes Global PPH.

Sobre la vigencia de este programa, no se es-
tablecido una vigencia determinada. No obs-
tante, en los Lineamientos se ha dispuesto que
en caso de un eventual nimero excesivo de
solicitudes PPH que impidan su correcto fun-
cionamiento, el programa puede ser suspen-
dido siempre y cuando dicha intencién sea
comunicada formalmente a las otras oficinas
3 meses antes de que la suspensién se haga

efectiva.

Actualmente, esta modalidad de PPH es la
que mds solicitudes ha presentado. Desde su
entrada en vigor, se han presentado 42 soli-
citudes de acogimiento PPH'?, lo cual repre-
senta mds del 50% de las solicitudes de acogi-
miento PPH presentadas en el periodo 2017
al 2020 en el Peru.

. Pert y Oficina Europea de Patentes (EPO).

- El 2 de enero de 2020, entré en vigor por
tres anos, el Programa Piloto con la Oficina
Europea de Patentes, que involucran a 38 ofi-
cinas de patentes europeas. Las intenciones de
suscribir este programa fueron anunciadas el
18 de octubre 2019".

11 Fuente: Direccién de Invenciones y Nuevas Tecnologfas del INDECOPI. Carta N° 24-2021-DIN/INDECOPI del 17 de mayo de 2021.
12 Fuente: Direccién de Invenciones y Nuevas Tecnologias del INDECOPI. Carta N° 24-2021-DIN/INDECOPI del 17 de mayo de 2021.
13 EPO. «Patent Prosecution Highway pilot programme between the European Patent Office and the National Institute for the Defense of

Competition and Intellectual Property Protection (Peru) based on PCT and national work products» Acceso el 28 de mayo de 2021 hteps://
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A la fecha de emisién de este articulo, no ha
sido posible acceder al memorando de en-
tendimiento celebrado por el INDECPI y la
EPO ni tampoco a la Resolucién que aprueba

las directrices para su aplicacién.

2.3 Marco juridico

Para analizar la naturaleza juridica del mecanis-
mo PPH, es importante considerar los documen-
tos suscritos por el INDECOPI con las distintas
oficinas con las que se ha celebrado estos acuer-
dos, de modo tal que revisaremos los documentos
denominados “memorandos de entendimiento” y

[{3 K} . »
lineamientos”.

Con relacién a los memorandos de entendimien-
to suscritos por el INDECOPI', se podria decir
que dichos documentos establecen las cldusulas
generales que dan origen a los acuerdos PPH. En
ellos, encontramos las siguientes caracteristicas en

comun:

* Se refieren al PPH como programas piloto,
con lo cual se puede inferir que se trata de
programas sujetos a “prueba’.

* Se establece como principal objetivo re-
ducir los tiempos de examinacién de las
patentes, asi como evitar la duplicidad de
esfuerzos en la elaboracién de los exdme-
nes de patentabilidad, sin poner en riesgo
la calidad de dichos exdimenes.

* Se establece la posibilidad de suspender el
procedimiento, previa comunicacién, en
caso se presente un numero excesivo de
solicitudes si ponen en riesgo su buen fun-

cionamiento.

* Como requisito de procedibilidad se esta-
ble como condicién principal, la corres-
pondencia de las reivindicaciones de las
dos solicitudes, esto es las reivindicaciones
presentadas ante la Oficina de Examen An-
terior (OEA) con las reivindicaciones pre-

sentadas ante la Oficina de Examen Poste-
rior (OEP).

En los lineamientos, se han establecido bdsica-
mente los requisitos formales para la aplicacién de
PPH, los cuales son muy similares en los acuerdos

analizados.

Del estudio tanto del memorando como los linea-
mientos, observamos que no se ha realizado un
desarrollo expreso del marco legal que sustenta la

adopcién de dichos acuerdos.

De algtin modo lo anterior denotaria que las ofi-
cinas han sefialado que la suscripcién de este tipo
de acuerdos tendria un sustento principalmente
en la cooperacion de las oficinas de patentes. Esto
es, un sustento mds practico que legal, en la me-
dida que se justifica la implementacién de este
mecanismo en aras de acelerar la evaluacién de las
solicitudes de patentes evitando la duplicidad de
esfuerzos y, con ello, reducir el tiempo de trami-

tacién de una solicitud de patente.

Para Lizarazo y Lamprea, la aplicacién del PPH
puede no ser compatible con el Derecho Andino,
pues no favorece la aplicacién de los requisitos
sustanciales de patentabilidad previstos en la nor-
ma andina, ni cumple la exigencia de la Decisién
4806 consistente en que los paises deben garantizar
“la mejor aplicacién de las disposiciones conteni-

das en la Decisiéon”?.

14 Para dicho andlisis se han tenido en cuenta los memorandos de entendimiento respecto de loa acuerdos sefialados en los literales a), b),

¢), y d) del acdpite IV.

15 Lizarazo-Cortés, O. y N. lamprea Bermudez, Implementacién del Procedimiento Acelerado de Patentes (pph) en Colombia. Andlisis

juridico, técnico y efectos iniciales”, Revista La Propiedad Inmaterial N. 18, Universidad Externado de Colombia, noviembre de 2014, pp.

314.
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En ese sentido, ante esta poca claridad legal, se
pasard a revisar si el PPH encuentra su sustento
en la Decisién 486 y el Decreto Legislativo 1075,
que regula aspectos no contemplados por la refe-
rida Decisién que constituyen las normas nacio-

nales sobre materia de propiedad industrial.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 278
de la Decisién 486, los Paises Miembros de la Co-
munidad Andina se comprometen, entre otros, a
fortalecer, propender a la autonomia y moderni-
zar las oficinas nacionales competentes y los siste-
mas y servicios de informacién relativos al estado

de la técnica.

Por su parte, el articulo 279 del mismo cuerpo
legal dispone que los Paises Miembros podrin
suscribir acuerdos de cooperacién en materia de
propiedad industrial que no vulneren la Decisidn,
tales como el Tratado de Cooperacién en Materia

de Patentes.

Con respecto a esta disposicidn, cabe precisar que
el Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes
conocido como Sistema PCT, cuya compatibili-
dad con la Decisién 486 es expresamente estable-
cida, es en buena cuenta un sistema de presen-
tacién de patentes a nivel internacional y no un
sistema de otorgamiento de patente. En esa linea,
si bien dentro de este procedimiento se podrian
generar adelantos de opiniones respecto de la pa-
tentabilidad de las invenciones, dichas opiniones

no tienen caricter vinculante.

En materia de patentes, rige el principio de te-
rritorialidad, lo cual significa que la proteccién
que se le brinda a una invencién se limita a una
determinada jurisdiccién. Con ello se garantiza
que el andlisis de patentabilidad que realiza cada
una de las Oficinas de Patentes sea auténomo e
independiente con base a la legislacién vigente de

cada pais.

Para que una invencién pueda obtener protec-
cién, en la mayoria de las legislaciones, se exige
que esta cumpla con tres requisitos sustanciales:
i) novedad, ii) nivel inventivo y iii) aplicacién in-

dustrial.

Si bien los requisitos de novedad y aplicacién in-
dustrial suelen ser los mds armonizados a nivel
internacional, lo mismo no ocurre con el requi-
sito de nivel o altura inventiva, toda vez que exis-
ten matices en las interpretaciones o criterios en
cuanto a su definicién o aplicacién. En ese senti-
do, es perfectamente posible concluir que lo que
para una oficina puede resultar una patente con

nivel inventivo, para otra oficina no.

Por su parte, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 20 de la Decisién 486, no estd permitida
la proteccién de invenciones que versen sobre: i)
plantas, animales y los procedimientos esencial-
mente biolégicos para la produccién de plantas
o animales que no sean procedimientos no bio-
16gicos o microbiolégicos; ii) métodos terapéu-
ticos o quirdrgicos para el tratamiento humano
o animal, asi como los métodos de diagndstico
aplicados a los seres humanos o a animales, entre
otros; y los usos, de acuerdo con lo establecido en
el articulo 14 de la Decisién 486 y su Interpreta-
cién por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina en el Proceso 89-AI-2000, que solo con-
sidera patentable los productos o procedimientos,

mas no los usos'®.

De manera que si una patente solicitada en el
Perti se encuentra incursa en el algunas de las pro-
hibiciones establecidas en los articulos menciona-
dos en el pdrrafo anterior, esta no podrd obtener
su proteccién aun cuando el solicitante presente
un examen favorable emitido por la Oficina de
Examen Anterior, acogiéndose al pedido PPH.

16 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°© 722 del 12 de octubre del 2001.
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Sin perjuicio de que existe un expreso reconoci-
miento de la autonomia de las oficinas de paten-
tes, esto es, que existe la obligacién por parte del
examinador de evaluar integramente la patenta-
bilidad de una invencién, la Decisién 486, en su
articulo 46, contempla la posibilidad de que la
oficina nacional competente pueda requerir el
informe de expertos o de organismos cientificos
o tecnoldgicos que se consideren idéneos, para
que emitan opinién sobre la patentabilidad de la
invencién. Asimismo, cuando la oficina nacional
competente lo estime conveniente, podrd reque-

rir informes de otras oficinas de propiedad indus-

trial.

Inclusive, de ser necesario, a efectos de realizar
el examen de patentabilidad y a requerimiento
de la oficina nacional competente, el solicitante
proporcionard, en un plazo que no excederd de
3 meses, entre otros, solicitudes extranjeras refe-
ridas total o parcialmente a la misma invencién
que se examina: i) copia de los resultados de ex4-
menes de novedad o de patentabilidad efectua-
dos respecto a esa solicitud extranjera; ii) copia
de la patente u otro titulo de proteccién que se
hubiese concedido con base en esa solicitud ex-

tranjera.

Asimismo, establece que la oficina nacional com-
petente podrd reconocer los resultados de los
exdmenes referidos a copia de los resultados de
exdmenes de novedad o de patentabilidad efec-
tuados respecto a esa solicitud extranjera como
suficientes para acreditar el cumplimiento de las

condiciones de patentabilidad de la invencién.

De lo anterior, se desprende que la Decisién 486
no niega la posibilidad de que el examinador al
momento de evaluar la patentabilidad de una in-
vencién pueda tomar en consideracién informes
u opiniones de otras oficinas de propiedad indus-
trial. Inclusive, la Decisidn 486 establece la facul-
tad de la oficina nacional para reconocer resul-

tados de ciertos eximenes de patentabilidad que
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tengan la finalidad de acreditar el cumplimiento

de las exigencias de la invencién.

En ese sentido, el considerar eximenes u infor-
mes de otras oficinas de patentes es una facultad
o alternativa reconocida por la propia Decisién
486; por lo tanto, no existiria razén por la cual la
aplicacién del PPH podria resultar incompatible

con la norma andina.

Ademds, el PPH encuentra su sustento en la labor
que tienen los Paises Miembros en la tarea de mo-
dernizar las oficinas nacionales competentes y en
la posibilidad de suscribir acuerdos de coopera-
cién siempre y cuando no trasgredan la Decisién,
tal como ocurre claramente con el PCT, del cual
forman parte Colombia, Ecuador y Perd, tres pai-

ses de lo cuatro paises de la Comunidad Andina.

Cabe precisar que el PPH no constituye un me-
canismo de aprobacién automdtica, sino que estd
sujeta a la evaluacién auténoma, independiente e
integral que realice la Oficina de Examen Poste-
rior. Al respecto, en el entendimiento suscrito con
la Oficina Japonesa de Patentes se sefiala expresa-
mente que “las oficinas reafirman la autonomia
que tienen para aplicar su propia legislacién y po-

liticas publicas”.

En atencién a las consideraciones expuestas, es
posible concluir que el PPH no resulta incompa-
tible con la Decisién 486, toda vez, no obstante
que no existe una definicion expresa de la natura-
leza juridica de esta figura y mds bien parece tener
un origen mucho mds practico que legal al buscar
evitar dobles esfuerzos, este mecanismo garantiza
la autonomia e independencia de los examinado-
res de patentes de cada oficinal nacional, quienes
finalmente deberdn evaluar si las patentes que han
sido otorgadas por las Oficinas de Examen pue-
den o no, de acuerdo con la legislacién nacional,

pueden ser protegidas.



2. Consideraciones para la presentacién de
solicitudes PPH

A través de los lineamientos emitidos por el IN-
DECOPI para cada tipo de PPH, se han estable-
cido los requisitos para la tramitacién de una soli-
citud de acogimiento al PPH, los cuales, como ya
lo mencionamos, contienen requisitos muy simi-
lares, los cuales han sido consolidados mediante
el documento denominado “Guia Procedimiento
Acelerado de Patentes PPH para titulares de Pa-
tentes”. En ese sentido, a continuacién, haremos

una revisién de los requisitos necesarios para que

la DIN admita a trdmite el pedido de PPH.

Para que una patente tramitada en el Perti pueda
acceder al programa PPH, la solicitud de patente
debe haber sido publicada en la Gaceta Electrs-
nica de Propiedad Industrial del INDECOPI,
con lo cual el plazo para formular oposicién debe
haber vencido. Como segundo requisito, se esta-
blece que la patente no debe contar con ningtiin

examen de patentabilidad.

Si la solicitud de patente cumple con estos requi-
sitos, entonces el solicitante podrd formular el pe-

dido de acogimiento PPH.

1. Primera fase: Solicitud de acogimiento al
PPH. El solicitante deberd presentar los si-

guientes documentos:

* Formato para acogerse al programa PPH
en espanol. - Este formato es proporciona-
do por el INDECOPI y debe ser comple-
tado con la informacién correspondiente y
debidamente suscrito por el solicitante o
su representante.

* Ejemplar de las reivindicaciones otorgadas

y de su traduccién al espafiol.

* Copia de todo examen, documento o pro-
nunciamiento emitido sobre la patentabi-
lidad de la solicitud.

* Copia de los antecedentes, informacién,
referencias o documentos citados por el
examinador, incluyendo la literatura no

patente.

Actualmente, el pedido PPH no involucra
ningun costo para el solicitante, lo cual puede
resultar bastante beneficioso para el solicitan-

te.

Segunda fase: Anilisis del pedido de acogi-
miento al PPH

Una vez presentada toda la documentacién
mencionada en el literal a), la DIN realizard
una revisién de esta a efectos de verificar si
cuenta con la informacién necesaria para ad-
mitir el pedido de acogimiento al PPH. En
el caso que la DIN determine que la docu-
mentacién presentada resulta insuficiente, en
la prictica, viene otorgando un plazo de dias
habiles'” para que el solicitante cumpla con
presentar la documentacién correspondiente.
De no cumplir con este requisito, el pedido de
acogimiento al PPH serd rechazado. No obs-
tante, ello no impide que el solicitante pueda
solicitar nuevamente el acogimiento al PPH
una vez cuente con la documentacién respec-

tiva.
Tercera fase: Examen de patentabilidad

Admitido el pedido PPH, el examinador pa-
sard a realizar el andlisis de patentabilidad de
la invencién en trdmite para lo cual revisard
la documentacién presentada con la solicitud

de acogimiento al PPH, la correspondencia

17 De acuerdo con lo establecido en el articulo 143 del Texto tnico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General, Decreto Supremo N° 004-2019-US, a falta de plazo establecido por ley expresa, las actuaciones para actos de cargo del administrado

requeridos por la autoridad, como entrega de informacidn, respuesta a las cuestiones sobre las cuales deban pronunciarse, deben producirse

en un plazo de 10 dias.
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de las reivindicaciones otorgadas en la Ofici-
na de Examen Anterior (OEA) con relacién a
las reivindicaciones presentadas ante la DIN,
para luego determinar si, de acuerdo con la
legislacién peruana, dichas reivindicaciones

pueden ser protegidas.

De manera que, el examinador estd obligado
a realizar un examen auténomo de la patente
con el objeto de verificar que esta i) cuente
con los requisitos de patentabilidad (novedad,
nivel inventivo y aplicacién industrial) y ii) no
se encuentre incursa dentro de las prohibicio-

nes para su proteccion.

En el caso de que el examinador determine
que las reivindicaciones no contravienen lo
dispuesto en la Decisién 486, la DIN emitird
una resolucién de otorgamiento y, consecuen-
temente, el titulo de concesién correspon-

diente.

3. Solicitudes PPH presentadas en Perui

De acuerdo con la informacién proporcionada
por la DIN, desde el ano 2017 al 2020, se han
presentado un total de 89 de solicitudes de aco-
gimiento al PPH, evidencidndose un incremento
del 240% de las solicitudes presentadas en el afio
2020 con relacién a las solicitudes presentadas en
ano 2017'. Este tltimo es el ano en el que inician
efectivamente las presentaciones de las solicitudes
de acogimiento PPH.

Otro dato por destacar es que en todo el perio-
do 2017-2020, la mayoria de las solicitudes co-
rresponden a solicitudes bajo el acuerdo Global
PPH, habiéndose presentado 14 solicitudes en las
2019 y 28 solicitudes en el 2020. Asimismo, en

el periodo 2017 al 2020, las solicitudes de aco-
gimiento de PPH que han sido presentadas co-
rresponden a dos campos técnicos: i) farmacia y
biotecnologia con 23 solicitudes y ii) ingenieria

con 66 solicitudes.

Las Oficinas examen anterior respecto de las soli-
citudes de acogimiento de PPH han provenido de
las siguientes oficinas (orden de mayor a menor

solicitudes):

1. USPTO (Estados Unidos de América): 31 so-

licitudes
2. SIC (Colombia: 19 solicitudes
3. INAPI (Chile): 14 solicitudes
4. IMPI (México): 11 solicitudes
5. IP AUSTRALIA (Australia): 5 solicitudes
6. JPO (Japén): 3 solicitudes
7. CIPO (Canadd): 4 solicitudes
8. DPMA (Alemania): 1 solicitud
9. ROSPATENT (Rusia): 1 solicitud

Respecto de la admisién de las solicitudes de aco-
gimiento al PPH, ninguna de las 89 solicitudes
ha sido denegadas; es decir, las 89 solicitudes han

sido admitidas a tramites.

Citando un caso prictico, podemos observar que
en el caso de la solicitud entrada fase nacional N°
827-2019/DIN, con titulo “Proceso de Separa-
cién De Minerales”, esta solicitud fue ingresada
ante la DIN el 15 de abril de 2019, siendo que
el pedido PPH fue presentado el 30 de abril de
2020 y la resolucién de otorgamiento fue emitida

18 Enel 2017, mediante Resolucién N° 566-2017/DIN-INDECOPI del 28 de marzo de 2017, recaida en el Expediente N° (...), se otorgd

la patente de invencién para “Método de pavimentacién de caminos o senderos de bajo trfico y losa de hormigén para realizar dicha pavi-

mentacién”. Dicho otorgamiento significé a primera patente concedida bajo el programa PPH.
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el 12 de noviembre de 2020, es decir, esta soli-
citud de patente fue otorgada en menos de dos
afnos, cuando la estimacién de tramitacién es de

5 anos.

Esta informacién nos permite concluir que la
implementacién del PPH en el Pert viene sien-
do una herramienta eficaz para la aceleracién de
la tramitacién de patentes, siendo que ademds de
haberse logrado una reduccién de en promedio 6
meses, segin data del INDECOPI hasta la emi-
sién de una resolucién, el 100% de las patentes

que accedieron a este programa han sido otorga-

das.

4. Conclusiones

El andlisis juridico realizado permite concluir que
la aplicacién del PPH en nuestro pais no es in-
compatible con la Decisién 486, por dos razones
fundamentales. La primera debido a que la propia
Decisién establece la posibilidad de que el exami-
nador se haga valer de informes u opiniones de
examinadores de otras oficinas y la segunda debi-
do a que el Examen Oficina de Examen Posterior
no estd obligado a aplicar de manera automitica
el informe de la Oficina Anterior, sino que deberd
efectuar la evaluacién de la solicitud de patente a
fin de determinar si cumple o no con los requisi-

tos para la proteccién.

Como consideraciones complementarias, pode-
mos sefalar que la Decisién establece la posibili-
dad también de que los paises miembros suscriban
acuerdos de cooperacién siempre y cuando no
sean compatible, asi como la obligacién de for-
talecer, propender a la autonomia y modernizar

las oficinas nacionales competentes y los sistemas.

Habiéndose establecido la incompatibilidad del
PPH con la Decisién 486, podemos advertir que
la implementacién de este mecanismo en el Pert

viene siendo eficiente.

En efecto, a la fecha contamos con seis acuerdos
suscritos con las principales oficinas de patentes
del mundo. Si bien en estos 5 afnos no se ha pre-
sentado un ndmero exorbitante de solicitudes de
acogimiento, lo cierto es que resulta importante,
sobre todo para el solicitante extranjero que es el
que mds utilizada este mecanismo debido a que
la mayorifa de las solicitudes en Perd son presen-
tadas por estos, que el nimero total de solicitu-
des hayan sido admitidas y que las solicitudes de
patentes hayan sido otorgadas, lo que podria tra-
ducirse en un incentivo para atraer la inversién

extranjera.

Sin perjuicio de ello, esta herramienta también
puede ser muy dtil para el solicitante nacional
que ha presentado simultdneamente su solicitud
en otro pais que forme parte de los acuerdos sobre
PPH. Toda vez que el examen obtenido en cual-
quiera de estos paises podria ser considerado ante

la DIN para el acogimiento al PPH.
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