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Guia internacional para jueces sobre la administracién judicial de litigios relativos a patentes

4.1 Resumen de la Ley de Patentes y los juicios sobre patentes de
China

4.1.1 Formulacién y evolucion de la Ley de Patentes de China

4.1.1.1 Promulgacién de la Ley de Patentes

El Reglamento Temporal para la Proteccion de los Derechos de Invencién y los Derechos de
Patente y sus normas detalladas de aplicacidn, que se promulgaron en 1950, fueron las primeras
normas sobre derechos de patente desde la fundacion de la Republica Popular China.

El 12 de marzo de 1984, el Comité Permanente de la Sexta Asamblea Popular Nacional (NPC)
revis6 y adopt la Ley de Patentes de 1984." La Ley de Patentes de 1984 constaba de 69 articulos.
El entonces director general de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el

Sr. Arpad Bogsch, comenté que el idioma chino era maravilloso, ya que los tres tipos de patentes
(invencién, modelo de utilidad y disefio) aparecian claramente regulados en tan solo alrededor
de 60 articulos.

4.1.1.2 Cuatro modificaciones a la Ley de Patentes
La primera modificacién a la Ley de Patentes,> en 1992, consistié en lo siguiente:

- la supresién de la disposicién de la Ley de Patentes de 1984 segun la cual no se concedera
ningun derecho de patente respecto de medicamentos, productos alimenticios, bebidas y
condimentos;

- la concesién adicional de un derecho de importacién al titular de la patente;

- la ampliacién de la proteccién de las patentes de método a los productos obtenidos
directamente por esos métodos;

- la ampliacién del plazo de proteccién de las patentes de invencién de 15 a 20 afios y de los
derechos de patente de modelo de utilidad y de patente de disefio de 5 afios, con una
renovacién de 3 afios, a 10 afios;

- la supresién de la obligacién del titular de la patente de aplicar las patentes en Chinay la
modificacién de las condiciones de las licencias obligatorias; y

- la mejora de los procedimientos de solicitud y aprobacién de patentes, afiadiendo la prioridad
nacional y sustituyendo el procedimiento de oposicién previa a la concesién por un
procedimiento de revocacion posterior a la concesién.

La segunda modificacion de la Ley de Patentes,* en 2000, consistié en:

- la aclaracién de que la finalidad legislativa de la Ley de Patentes era “promover el progreso
cientifico y tecnolégico y la innovacién”;

- la mejora del sistema de titularidad de las invenciones y creaciones y la posibilidad de que el
empleador de un inventor o un disefiador llegue a un acuerdo sobre la titularidad de las
patentes de invenciones y creaciones hechas con los medios materiales y técnicos del
empleador;

- la eliminacién del requisito de que las entidades de propiedad estatal sean titulares de los
derechos de patente para que puedan disfrutar plenamente del derecho a disponer de los
derechos de patente adquiridos por ellas como otras entidades econémicas;

- la concesidn al titular de una patente del derecho de oferta de venta;

- la consolidacién de los procedimientos de revocacién e invalidacién en un Unico
procedimiento de invalidacién;

- la eliminacién de la facultad de la Junta de Nuevo Examen de Patentes para tomar decisiones
definitivas sobre las patentes de modelo de utilidad y las patentes de disefio y el
establecimiento del derecho de las partes a recurrir ante un tribunal popular la decisién de
nuevo examen o invalidacién emitida por la Junta de Nuevo Examen de Patentes en casos de
patentes de modelo de utilidad y patentes de disefio;

1  Ley de Patentes (promulgada por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, 12 de marzo de 1984, en
vigor a partir del 1 de abril de 1985) [en adelante, Ley de Patentes de 1984]

2 Wang Mengy Peng Xunwen, “Narration by Four Experts — The Story of Reform and Legislation”, People’s Daily (edicién para
el extranjero), 24 de diciembre de 2018, pég. 5.

3 Leyde Patentes (modificada en 1992) (promulgada por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, 4 de
septiembre de 1992, en vigor a partir del 1 de enero de 1993) [en adelante, “Ley de Patentes de 1992"].

4 Ley de Patentes (modificada en 2000) (promulgada por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, 25 de
agosto de 2000, en vigor a partir del 1 de julio de 2001), [en adelante, “Ley de Patentes de 2000"].
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- la definicién de las obligaciones que debe cumplir China como Estado contratante del Tratado
de Cooperacion en materia de Patentes;

- la creacién de un sistema de informes de busqueda para las patentes de modelo de utilidad; y

- el refuerzo de la proteccién de los derechos de patente mediante la introduccién de medidas
cautelares previas al litigio y medidas de preservacion de la propiedad, y la disposicién de que
el importe de la indemnizacién por infraccién puede determinarse por referencia a un multiplo
razonable de la tasa de licencia de patente.

En junio de 2008, se promulgé oficialmente el Resumen de la Estrategia Nacional de Propiedad
Intelectual.” En consecuencia, era necesaria una tercera modificacién a la Ley de Patentes para
aplicar la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual, construir un pais innovador y adaptarse a
la tendencia de desarrollo internacional de los derechos de propiedad intelectual, asi como para
que China adaptara su estructura econdmica, transformara su modelo de desarrollo y lograra
una explotacién cientifica sostenible. La tercera modificacién de la Ley de Patentes,® en 2008,
contempld lo siguiente:

- lainclusion explicita de la “mejora de la capacidad de innovacién” en el propésito legislativo;

- el establecimiento de requisitos mas estrictos para la concesion de patentes de disefio,
sustituyendo el criterio de “novedad relativa” por el de “novedad absoluta”;

- la creacidn de nuevas condiciones para la concesion de patentes de disefio;

- la ampliacién del alcance de las “solicitudes en conflicto” que menoscaban la novedad para
incluir las solicitudes anteriores del solicitante;

- la disposicion de que solo se puede conceder un derecho de patente respecto de una misma
invencién y creacidn, y la definicién de las condiciones de transferencia entre las patentes de
invencién y las patentes de modelo de utilidad;

- la determinacién de que la oferta de venta constituye una infraccion de las patentes de disefio;

- lareferencia colectiva a los actos de “falsificacién de la patente de otra persona”y “hacer pasar
por patentado cualquier producto o método no patentado” como “falsificacion de una patente”
y el establecimiento de sanciones administrativas mas elevadas;

- la aclaracién de que el importe de la indemnizacién también comprende los gastos razonables
pagados por el titular del derecho para poner fin a las infracciones;

- laimposicién anterior al litigio de medidas de conservacién de pruebas y la atribucién de
competencias administrativas al Departamento de Administracién de Patentes del Consejo de
Estado para investigar y resolver la falsificacion de patentes;

- la modificacién de las disposiciones sobre la concesion obligatoria de licencias de patentes de
conformidad con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC);’

- la creacidn de excepciones a la aprobacién administrativa de patentes de productos
farmacéuticos y dispositivos médicos; y

- laintroduccién de disposiciones sobre recursos genéticos y conocimientos tradicionales.

La cuarta modificacién de la Ley de Patentes,® en 2020, comprendié:

- elaumento de la cuantia de la indemnizacién legal y la introduccién de un sistema de
indemnizacion punitiva;

- la mejora de las normas que rigen la pertinencia y admisibilidad de las pruebas relativas a la
indemnizacion por infraccién y la reduccion de la carga de la prueba para el titular del derecho;

- la mejora de las disposiciones aplicables a la observancia administrativa de las patentes,
mediante la imposicién de sanciones mas severas a la falsificacion de patentes y el aumento
de la cuantia de las sanciones;

- el establecimiento de un nuevo sistema de ampliacion del plazo de las patentes de
medicamentos y un mecanismo de resolucién temprana de otras controversias en materia de
patentes de medicamentos;

5 Resumen de la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual (promulgado por el Consejo de Estado, 5 de junio de 2008,
en vigor a partir del 5 de junio de 2008).

6  Leyde Patentes (modificada en 2008) (promulgada por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, 27 de
diciembre de 2008, en vigor a partir del 1 de octubre de 2009) [en adelante, Ley de Patentes de 2008].

7  Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, 15 de abril de 1994,
Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organizacién Mundial del Comercio, Anexo 1C, 1869 UNTS 299 [en
adelante, “"Acuerdo sobre los ADPIC"].

8 Leyde Patentes (modificada en 2020) (promulgada por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, 17 de
octubre de 2020, en vigor a partir del 1 de junio de 2021). En adelante, “Ley de Patentes” hace referencia a esta
modificacién, a menos que se indique lo contrario.
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- la ampliacién de la duracién de las patentes de disefio a 15 afios, la proteccién de los disefios
parciales y la creacién de un sistema de prioridad nacional para las solicitudes de patentes de
disefio;

- la continuacién en la mejora de las disposiciones relativas a la creacién de invenciones de
servicios, disponiendo que el Estado fomente que las entidades a las que se conceden los
derechos de patente apliquen incentivos al derecho de propiedad y compartan
razonablemente los beneficios de la innovacién con los inventores o disefiadores mediante
acciones, opciones, dividendos, etc.;

- la creacién de un sistema de concesion de licencias abiertas respecto de las patentes;

- la mejora de las disposiciones sobre el plazo de gracia relativo a la novedad y la incorporacién
de una circunstancia en la que la primera divulgacién se realiza por motivos de interés publico
en caso de emergencia nacional o circunstancias extraordinarias;

- la mejora del sistema de informes de evaluacién de patentes y la ampliacién del grupo de
personas con derecho a solicitar un informe de evaluacién de patentes; y

- la optimizacién de las disposiciones sobre el procedimiento de reivindicacién de la prioridad y
la ampliacion del plazo de presentacion de copias de los documentos de prioridad.

4.1.2 Evolucién de las solicitudes de patente
En la figura 4.1 se muestra el nimero total de solicitudes de patentes (directas y presentadas en

la fase nacional del Tratado de Cooperacién en materia de Patentes [PCT]) que se recibieron en
China del 2000 al 2021.

Figura 4.1 Solicitudes de patente presentadas en China entre 2000 y 2021
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Fuente: Centro de datos estadisticos de la OMPI sobre propiedad intelectual, disponible en
www3.wipo.int/ipstats/index.htm?tab=patent.

4.1.3 Base juridica para conocer de las causas de patentes

El sistema juridico de China es un sistema basado en el Derecho romano, en contraposicién a los
sistemas del common law, por lo que se basa en el Derecho positivo, y no en la jurisprudencia. Los
tribunales chinos se ocupan de las causas civiles y administrativas en materia de patentes de
conformidad con leyes como la Ley de Patentes, reglamentos administrativos como el
Reglamento de Aplicacion de la Ley de Patentes, interpretaciones judiciales y causas orientativas.


https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm?tab=patent

Segun el articulo 63.3, de la Ley de Procedimiento Administrativo,’ “los tribunales populares
deberan remitirse a los reglamentos al conocer de las causas administrativas”. Por lo tanto, los
tribunales chinos pueden consultar las Directrices para el Examen de Patentes formuladas por la
Administracién Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA) al conocer de las causas
administrativas de patentes que conlleven un procedimiento de nuevo examen o invalidacion.

4.1.3.1 Leyes

El maximo érgano legislativo del Estado —mas concretamente, la Asamblea Popular Nacional y
su Comité Permanente— promulga las leyes, que posteriormente se promulgan mediante una
orden firmada por el presidente de la Republica Popular China. Las leyes tienen mayor jerarquia
que los reglamentos administrativos, los reglamentos locales y las normas. Los tribunales chinos,
al conocer de las causas de patentes, se rigen, ademas de por la Ley de Patentes, por las leyes
sustantivas aplicables, incluido el Cédigo Civil."

El Cédigo Civil, revisado y aprobado el 28 de mayo de 2020 en la tercera sesion de la 13.2 NPC, es
la primera ley que recibe el nombre de “c6digo” desde la fundacién de la Republica Popular China.
El Cédigo Civil no dedica una seccién especifica a la propiedad intelectual, pero tiene algunas
disposiciones especiales al respecto en el Capitulo V (“Derechos civiles”). En el articulo 123 se
establece lo siguiente:

Las personas sometidas al Derecho civil pueden ser titulares de derechos de
propiedad intelectual de conformidad con la ley.
Los derechos de propiedad intelectual son los derechos exclusivos de que gozan los
titulares conforme a la ley sobre las siguientes materias:
1) obras;
2) invenciones, modelos de utilidad o disefos;
3) marcas;
4) indicaciones geograficas;
5) secretos comerciales;
6) esquemas de trazado de circuitos integrados;
7) obtenciones vegetales;y
8) otras materias previstas en la ley.

En el articulo 1185 del Cédigo Civil se establece lo siguiente: “En caso de infraccién intencional de
los derechos de propiedad intelectual de otra persona, cuando las circunstancias sean graves, la
parte infringida tiene derecho a solicitar la indemnizacién punitiva correspondiente.” Las
disposiciones del Codigo Civil se aplican a la copropiedad, los contratos, la garantia, la sucesion,
la infraccion conjunta, la complicidad en la infraccidn, la responsabilidad civil, etc., cuando se
relacionan con los derechos de patente.

Desde el punto de vista del Derecho procesal, los tribunales chinos conocen de las causas de
patentes, ejecutan resoluciones y toman decisiones relacionadas con la preservacién de la
prueba, los bienes o los actos de conformidad con las disposiciones de la Ley de Procedimiento
Civil,"" la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Procedimiento Penal' y las
interpretaciones judiciales aplicables. El 26 de octubre de 2018, la decision sobre el proceso
judicial en materia de propiedad intelectual fue revisada y adoptada en la sexta sesién del Comité
Permanente de la 13.2 NPC."® Segun la decisién, la Corte Popular Suprema conocera de las causas
en apelacion relativas a patentes y otros derechos de propiedad intelectual relacionados con
tecnologias profesionales en todo el pais.

Segun el articulo 42 de la Ley sobre Legislacién:™

9  Leyde Procedimiento Administrativo (modificada en 2017) (promulgada por el Comité Permanente de la Asamblea
Popular Nacional, 27 de junio de 2017, en vigor a partir del 1 de julio de 2017).

10 Cédigo Civil (promulgado por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, 28 de mayo de 2020, en vigor a
partir del 1 de enero de 2021).

11 Ley de Procedimiento Civil (modificada en 2017) (promulgada por el Comité Permanente de la Asamblea Popular
Nacional, 27 de junio de 2017, en vigor a partir del 1 de julio de 2017).

12 Ley de Procedimiento Penal (modificada en 2018) (promulgada por el Comité Permanente de la Asamblea Popular
Nacional, 26 de octubre de 2018, en vigor a partir del 26 de octubre de 2018).

13 Decisién sobre determinadas cuestiones relativas a los procedimientos contenciosos en materia de patentes y otras
causas de propiedad intelectual (promulgada por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, 26 de octubre
de 2018, en vigor a partir del 1 de enero de 2019).

14 Ley sobre Legislacién (promulgada por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, 15 de marzo de 2000, en
vigor a partir del 1 de julio de 2000).
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La facultad de interpretar las leyes corresponde al Comité Permanente de la Asamblea
Popular Nacional.
En cualquiera de las siguientes circunstancias, el Comité Permanente de la
Asamblea Popular Nacional interpretara una ley si:
1) elsignificado especifico de cualquier disposicién de una ley requiere de una
aclaracioén; o
2) cualquier nueva circunstancia que se configure después de la promulgaciéon de una
ley requiere la aclaraciéon de las bases para la aplicacion de la ley.

La interpretacién de la ley adoptada por el Comité Permanente de la NPC tiene el mismo efecto
que las leyes que promulga. El Comité Permanente de la NPC no ha realizado ninguna
interpretacion legislativa de la Ley de Patentes.

4.1.3.2 Reglamentos administrativos

Los reglamentos administrativos son redactados por los departamentos pertinentes del Consejo
de Estado o por el 6rgano de asuntos juridicos del Consejo de Estado y se promulgan mediante
decreto del Consejo de Estado de la Republica Popular China, firmado por el primer ministro del
Consejo de Estado. Algunos de los reglamentos administrativos en el ambito del Derecho de
patentes son el Reglamento de Aplicacién de la Ley de Patentes y el Reglamento sobre el
Mandato para la Gestion de Patentes.'”

Junto con las modificaciones de la Ley de Patentes, el Reglamento de Aplicacién de la Ley de
Patentes se ha modificado varias veces en consecuencia. Tras la promulgacién de la Ley de
Patentes de 1984, el Consejo de Estado aprob¢ el Reglamento de Aplicacién de la Ley de Patentes
—formulado por la Oficina de Patentes de China— el 19 de enero de 1985, que entré en vigor
junto con la Ley de Patentes el 1 de abril de 1985. En 1992, el Comité Permanente de la NPC
introdujo la primera modificacién a la Ley de Patentes y, el 12 de diciembre del mismo afio, el
Consejo de Estado aprobd la modificacién al Reglamento de Aplicacién de la Ley de Patentes, que
entré en vigor junto con la Ley de Patentes modificada el 1 de enero de 1993. En 2000, el Comité
Permanente de la NPC realiz6 la sequnda modificacién de la Ley de Patentes y, el 15 de junio

de 2001, el Consejo de Estado promulgé el nuevo Reglamento de Aplicacién de la Ley de
Patentes, que entr6 en vigor junto con la modificacién de la Ley de Patentes el 1 de julio de 2001.
Al mismo tiempo, se derogaron las normas cuya modificacién habia aprobado el Consejo de
Estado en 1992. Las normas existentes se modificaron en 2002 y 2010.

Para estar en consonancia con la cuarta modificacién de la Ley de Patentes, la CNIPA trabajé en
modificaciones al Reglamento de Aplicacién de la Ley de Patentes y elaboré un proyecto de notas
explicativas que lo acompafian, que se publicaron en noviembre de 2020 para recibir comentarios
de todos los sectores de la sociedad. Dado que el Reglamento de Aplicacién de la Ley de Patentes
aun se encuentra en proceso de maodificacién, la CNIPA formulé el Reglamento Provisional para la
Ley de Patentes Modificada a fin de garantizar la adecuada aplicacién de la Ley de Patentes
modificada.'®

4.1.3.3 Interpretaciones judiciales

En el articulo 18.1 de la Ley sobre la Organizacién de los Tribunales Populares'’ se establece que
“la Corte Popular Suprema podra interpretar las cuestiones relativas a la aplicacién de la ley en
juicio”. Segun el articulo 104 de la Ley sobre Legislacién,'® “la interpretacién de la aplicacién de
una ley especifica en la labor judicial o fiscal realizada por la Corte Popular Suprema o la Fiscalia
Popular Suprema estara dirigida a las disposiciones legales especificas y de acuerdo con el
propésito legislativo, el principio y la intencién original de la legislacion”.

15 Reglamento de Aplicacién de la Ley de Patentes (Revisién de 2010) (promulgado por el Consejo de Estado, 19 de enero
de 2010, en vigor a partir del 1 de febrero de 2010); Reglamento sobre el Mandato para la Gestién de Patentes
(promulgado por el Consejo de Estado el 4 de marzo de 1991, revisado el 6 de noviembre de 2018, en vigor el 1 de marzo
de 2019).

16 Reglamento Provisional para el Procesamiento del Examen de Patentes por el que se aplica la Ley de Patentes
Modificada (promulgado por la CNIPA, 25 de mayo de 2021, en vigor a partir del 1 de junio de 2021).

17 Ley sobre la Organizacién de los Tribunales Populares (revisada en 2018) (promulgada por el Comité Permanente de la
Asamblea Popular Nacional, 26 de octubre de 2018, en vigor a partir de enero de 2019).

18 Ley sobre Legislacién (modificada en 2015) (promulgada por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, 15
de marzo de 2015, en vigor a partir del 15 de marzo de 2015).
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De acuerdo con las Disposiciones sobre la Labor de Interpretacién Judicial,' la interpretacién 123
judicial emitida por la Corte Popular Suprema tendra eficacia juridica. La interpretacion judicial se
hara de acuerdo con la ley y el espiritu legislativo y dependera de las necesidades reales del
juicio. Las interpretaciones judiciales pueden hacerse en cualquiera de las cinco formas que se
enumeran a continuacioén: “interpretaciones”, “disposiciones”, “reglas”, “respuestas”y
“decisiones”. Las interpretaciones judiciales sobre la aplicacién especifica de una determinada ley
en la labor judicial o la aplicacién de la ley en los litigios de una determinada categoria o de
determinados tipos de problemas se efectiian como “interpretaciones”. Las interpretaciones
judiciales sobre la formulacién de normas o dictdmenes necesarios para la labor judicial y que se
basan en el espiritu legislativo se denominan “disposiciones”. Las interpretaciones judiciales
sobre la regulacion del juicio y la observancia de las decisiones se realizan en forma de “reglas”.
Las interpretaciones judiciales relativas a las solicitudes de instrucciones sobre la aplicacién
especifica de la ley en la labor judicial por parte de los tribunales populares superiores o el
Tribunal Militar del Ejército Popular de Liberacién se denominan “respuestas”. La modificacién o
derogacion de las interpretaciones judiciales se efectlia mediante una “decisién”.

Los proyectos de interpretaciones judiciales elaborados por la Corte Popular Suprema se adoptan
tras ser debatidos por el Comité de Adjudicacién, emitidos por el presidente o el vicepresidente
ejecutivo de la Corte Popular Suprema, publicados en forma de anuncio publico por la Corte
Popular Suprema y presentados al Comité Permanente de la NPC para su registro en un plazo

de 30 dias a partir de la fecha de publicacién.

En el dmbito de la Ley de Patentes, las principales interpretaciones judiciales son las siguientes:

- interpretaciones judiciales relacionadas con la competencia:
- Disposiciones sobre la Competencia de los Tribunales de Propiedad Intelectua
- Disposiciones sobre el Tribunal de Propiedad Intelectual;?’
- Interpretacién de la Ley de Procedimiento Civil;*?
- interpretaciones judiciales relativas al procedimiento y la prueba:
- Disposiciones sobre Medidas Cautelares en Controversias en materia de Propiedad
Intelectual;?®
- Disposiciones sobre la Prueba en los Procedimientos Civiles;?*
- Disposiciones sobre la Prueba en los Procesos Civiles relativos a los Derechos de Propiedad
Intelectual;?®
- interpretaciones judiciales relacionadas con cuestiones sustanciales de la Ley de Patentes:
Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Controversias sobre Patentes;”°
Interpretacién de controversias por infraccién de patentes;”’
Interpretacién II) de controversias por infraccién de patentes;”®
Disposiciones sobre la Concesién y Confirmacién de Patentes;*’

|;20

19 Disposiciones sobre la Labor de Interpretacién Judicial (modificadas en 2021) (promulgadas por la Corte Popular
Suprema, 9 de junio de 2021, en vigor a partir del 16 de junio de 2021).

20 Disposiciones sobre la Competencia de los Tribunales de Propiedad Intelectual de Beijing, Shanghdi y Guangzhou
(modificadas en 2020) (promulgadas por la Corte Popular Suprema, 29 de diciembre de 2020, en vigor a partir del 1 de
enero de 2021).

21 Disposiciones sobre determinadas cuestiones relativas al Tribunal de Propiedad Intelectual (promulgadas por la Corte
Popular Suprema, 26 de noviembre de 2018, en vigor a partir del 1 de enero de 2019).

22 Interpretaciones sobre determinadas cuestiones relativas a los Procedimientos de Observancia en la Aplicacién de la Ley
de Procedimiento Civil (modificada en 2020) (promulgada por la Corte Popular Suprema, 29 de diciembre de 2020, en
vigor a partir del 1 de enero de 2021).

23 Disposiciones sobre determinadas cuestiones relativas a la aplicacién de la ley en causas de revisién de medidas
cautelares en controversias sobre la propiedad intelectual (promulgadas por la Corte Popular Suprema, 12 de diciembre
de 2018, en vigor a partir del 1 de enero de 2019).

24 Disposiciones sobre la Prueba en los Procedimientos Civiles (promulgadas por la Corte Popular Suprema, 1 de abril
de 2001, revisadas el 25 de diciembre de 2019, en vigor a partir del 1 de mayo de 2020).

25 Disposiciones sobre la Prueba en los Procesos Civiles relativos a los Derechos de Propiedad Intelectual; (promulgadas
por la Corte Popular Suprema, 16 de noviembre de 2020, en vigor a partir del 18 de noviembre de 2020).

26 Determinadas disposiciones sobre cuestiones relativas a la aplicacién de la ley en la resolucién judicial de controversias
en materia de patentes (modificadas en 2020) (promulgadas por la Corte Popular Suprema, 29 de diciembre de 2020, en
vigor a partir del 1 de enero de 2021).

27 Interpretacion sobre determinadas cuestiones relativas a la aplicacién de la ley en la resolucidn judicial de controversias
por infraccién de patentes (promulgadas por la Corte Popular Suprema, 28 de diciembre de 2009, en vigor a partir del 1
de enero de 2010).

28 Interpretacion II) sobre determinadas cuestiones relativas a la aplicacién de la ley en la resolucién de controversias por
infraccion de patentes (modificada en 2020) (promulgada por la Corte Popular Suprema, 29 de diciembre de 2020, en
vigor a partir del 1 de enero de 2021).

29 Disposiciones I) sobre varias cuestiones relativas a la Aplicacion de la Ley en la Resolucién de Causas Administrativas
relacionadas con la Concesién y la Confirmacién de Patentes (promulgadas por la Corte Popular Suprema, 10 de
septiembre de 2020, en vigor a partir del 12 de septiembre de 2020).

Chapter 4: China


https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/6530
https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/6530

124

Guia internacional para jueces sobre la administracién judicial de litigios relativos a patentes

- Disposiciones sobre los derechos de patente sobre los medicamentos;’

- Interpretacién sobre la indemnizacién punitiva en causas civiles de propiedad
intelectual;® y

- Respuesta sobre la indemnizacién por abuso de derecho del demandante.*

4.1.3.4 Normas departamentales

Las Directrices para el Examen de Patentes son normas departamentales formuladas por la
CNIPA. En ellas se detallan y complementan las disposiciones de la Ley de Patentes y el
Reglamento de Aplicacion de la Ley de Patentes. También sirve de base y norma para que la
administracion judicial de la CNIPA se remita a las leyes y los reglamentos pertinentes y los siga al
aplicarlos. Las directrices se modificaron de conformidad con la Ley de Patentes de 2008 y el
Reglamento de Aplicacion de la Ley de Patentes (revisado en 2010) y en funcién de necesidades
reales. Las Directrices para el Examen de Patentes entraron en vigor el 1 de febrero de 2010y han
sido modificadas seis veces desde entonces.

La primera modificacién entré en vigor el 15 de octubre de 2013 y se referia principalmente al
procedimiento de examen preliminar de las solicitudes de patentes de modelo de utilidad y de
disefio. La seqgunda modificacién entré en vigor el 1 de mayo de 2014y se referia principalmente
al alcance de la concesién de patentes de disefio de interfaces graficas de usuario. La tercera
modificacién entrd en vigor el 1 de abril de 2017 y se referia principalmente a las condiciones
para la concesion de patentes relacionadas con modelos de negocio, el examen de solicitudes de
patentes para invenciones relacionadas con programas informaéticos, la presentacion
complementaria de datos experimentales y el examen de solicitudes de invalidacién de un
derecho de patente. La cuarta modificacidén entré en vigor el 1 de noviembre de 2019 y se referia
principalmente al examen preliminar y al examen sustantivo de las solicitudes de patentes de
invencién, a los requisitos de redaccién de las patentes de disefio de interfaz grafica de usuario y
a las normas de examen de las patentes relacionadas con las células madre embrionarias
humanas. La quinta modificacién entré en vigor el 1 de febrero de 2020 y se referia
principalmente al examen de las solicitudes de patentes de invenciones relacionadas con la
inteligencia artificial, el “Internet+”, los macrodatos y la cadena de bloques y al examen de las
solicitudes de patentes de invenciones con caracteristicas algoritmicas o caracteristicas de reglas
y métodos empresariales. La sexta modificacién entré en vigor el 15 de enero de 2021 y se referia
principalmente al examen de las solicitudes de patentes de invencidn en el ambito de la quimica,
incluida la presentacién complementaria de datos experimentales, las normas para determinar la
novedad y la creatividad de los compuestos y el examen de los anticuerpos monoclonales.

4.1.3.5 Tratados internacionales

Los tratados internacionales son acuerdos escritos sobre derechos y obligaciones mutuos
celebrados entre sujetos de Derecho internacional. Para tener base juridica en China, dichos
tratados internacionales deben haber entrado en vigor en el pais. Si un tratado internacional
celebrado por China —o en el que China es parte y que ha entrado en vigor en el territorio—
tiene disposiciones diferentes a las de la legislacién china sobre la misma materia, prevalecen las
disposiciones del tratado internacional, salvo aquellas sobre las que China haya declarado
reservas. China ha adoptado un modelo de aplicacién transformadora con respecto al Acuerdo
sobre los ADPIC.

En el ambito del Derecho de patentes, algunos de los tratados internacionales multilaterales en
los que China es parte y que han entrado en vigor en el territorio son los siguientes:

- el Convenio que establece la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (en vigor en
China desde el 3 de junio de 1980),>*> administrado por la OMPI;

- el Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial (en vigor en China desde
el 19 de marzo de 1985);*

30 Disposiciones sobre diversas cuestiones relativas a la aplicacién de la ley en la resolucién judicial de causas civiles
relativas a controversias en materia de patentes de medicamentos para las que se han presentado solicitudes de
registro (promulgadas por la Corte Popular Suprema, 4 de julio de 2021, en vigor a partir del 5 de julio de 2021).

31 Interpretacion sobre la Aplicacién de la Indemnizacién Punitiva en las Causas Civiles por Infraccién de la Propiedad
Intelectual (promulgada por la Corte Popular Suprema, 2 de marzo de 2021, en vigor a partir del 3 de marzo de 2021).

32 Respuesta sobre las cuestiones relativas a la reclamacién de la parte demandada por indemnizacién de gastos
razonables por abuso de derecho de la parte demandante en la accién por infraccién de derechos de propiedad
intelectual (promulgada por la Corte Popular Suprema el 3 de junio de 2021, en vigor a partir del 3 de junio de 2021).

33 Convenio que establece la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, 14 de julio de 1967, 828 UNTS 5.

34 Convenio de Paris para la Proteccidn de la Propiedad Industrial, 20 de marzo de 1883, 828 UNTS 305.
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de 1994);*°

- el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depésito de
Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes (en vigor en China
desde el 1 de julio de 1995);*°

- el Arreglo de Locarno que establece una Clasificacién Internacional para los Dibujos y Modelos
Industriales (en vigor en China desde el 19 de septiembre de 1996);’

- el Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificacién Internacional de Patentes (en vigor en
China desde el 19 de junio de 1997);* y

- el Acuerdo sobre los ADPIC (en vigor en China desde el 11 de diciembre de 2001), administrado
por la Organizacién Mundial del Comercio.

El 15 de noviembre de 2020, 15 paises de la regién de Asia y el Pacifico (entre ellos, China, el
Japédn, la Republica de Corea, Australia y Nueva Zelandia) firmaron oficialmente la Asociacién
Econdmica Integral Regional, que ha sido ratificada por seis paises de la Asociacién de Naciones
de Asia Sudoriental (entre ellos, Brunei Darussalam, y por cuatro paises que no pertenecen a la
Asociacién (China, Japén, Nueva Zelandia y Australia). La Asociacién Econédmica Integral Regional
entré en vigor el 1 de enero de 2022. El acuerdo tiene un capitulo especial dedicado a la
propiedad intelectual que abarca los derechos de autor, las marcas, las indicaciones geogréficas,
las patentes, los disefios, los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y el folclore, la
lucha contra la competencia desleal, la observancia de la propiedad intelectual, la cooperacion, la
transparencia, la asistencia técnica y otros ambitos.

Algunos de los tratados internacionales bilaterales relativos al Derecho de patentes celebrados
por China y que han entrado en vigor en ese pais son los siguientes:

- el Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos de China y los Estados Unidos de
América sobre la proteccion de la propiedad intelectual (en vigor a partir del 1 de enero
de 1993);*°

- el Acuerdo Econémico y Comercial entre los Gobiernos de Estados Unidos de América y de la
Republica Popular China (en vigor a partir del 14 de febrero de 2020; un acuerdo econémico y
comercial de primera fase entre los Estados Unidos de América y China);*’

- el Acuerdo de Libre Comercio entre Nueva Zelandia y China (en vigor a partir del 1 de octubre
de 2008);"'

- el Acuerdo de Libre Comercio entre Chinay el Pert (en vigor a partir del 1 de marzo de 2010);*

- el Acuerdo de Libre Comercio entre China y Costa Rica (en vigor a partir del 1 de agosto
de 2011);*

- el Acuerdo de Libre Comercio entre China y Australia (en vigor a partir del 20 de diciembre
de 2015);*

- el Acuerdo de Libre Comercio entre Chinay la Republica de Corea (en vigor a partir del 20 de
diciembre de 2015);*

- el Acuerdo de Libre Comercio entre China y Georgia (en vigor a partir del 1 de enero
de 2018);* y

- el Acuerdo de Libre Comercio entre China y Mauricio (en vigor a partir del 1 de enero
de 2021)."

35 Tratado de Cooperacién en materia de Patentes, 19 de junio de 1970, 1160 UNTS 231.

36 Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depésito de Microorganismos a los fines del
Procedimiento en materia de Patentes (con su Reglamento), 28 de abril de 1977, 1861 UNTS 362.

37 Arreglo de Locarno que establece una Clasificacién Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales, 8 de octubre
de 1968, 828 UNTS 435.

38 Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificacién Internacional de Patentes, 24 de marzo de 1971, 1160 UNTS 483.

39 Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados Unidos de América y la Republica Popular China sobre
la proteccion de la propiedad intelectual, 17 de enero de 1992, 2249 UNTS 303.

40 Acuerdo Econémico y Comercial entre los Gobiernos de la Republica Popular China y los Estados Unidos de América, 15
de enero de 2020.

41 Acuerdo de Libre Comercio entre el Gobierno de la Republica Popular China y Nueva Zelandia, 7 de abril de 2008, 2590
UNTS 101.

42 Acuerdo de Libre Comercio entre los Gobiernos de la Republica Popular Chinay la Republica del Perd, 28 de abril de 2009.

43 Acuerdo de Libre Comercio entre los Gobiernos de la Republica Popular China y la Republica de Costa Rica, 8 de abril
de 2010.

44 Acuerdo de Libre Comercio entre los Gobiernos de Australia y la Republica Popular China, 17 de junio de 2015.

45 Acuerdo de Libre Comercio entre los Gobiernos de la Republica Popular Chinay la Republica de Corea, 1 de junio de 2015.

46 Acuerdo de Libre Comercio entre los Gobiernos de la Republica Popular China y Georgia, 13 de mayo de 2017.

47  Acuerdo de Libre Comercio entre los Gobiernos de la Republica Popular China y la Republica de Mauricio, 17 de octubre
de 2019.
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4.1.4 Sistema de causas orientativas

El articulo 18.2 de la Ley sobre la Organizacién de los tribunales populares establece que las
causas orientativas solo pueden ser publicadas por la Corte Popular Suprema. La Corte Popular
Suprema determina y publica las causas que tienen un efecto orientador sobre la labor judicial y
de ejecucion de los tribunales chinos, y los tribunales populares de todos los niveles se remiten a
ellos cuando deben resolver causas similares. Hasta el 14 de septiembre de 2021, la Corte
Popular Suprema emitié 165 causas orientativas en 29 lotes, de los cuales siete estan
relacionados con patentes.

En el articulo 2 de las Disposiciones sobre la labor de orientacién de causas™ se establece que las
causas orientativas son aquellas que se han resuelto mediante sentencias con eficacia juridica y
que:

- interesan ampliamente a la sociedad;

- involucran disposiciones legales relativamente generales;
- son representativas;

- son dificiles, complejas o de un nuevo tipo; o

- tienen un efecto orientador.

De acuerdo con los articulos 9 a 11 del Reglamento de Aplicacién de las Disposiciones sobre la
labor de orientacién de causas,* la aplicacién por referencia de las causas orientativas conlleva
los siguientes aspectos:

- Entodas las instancias, en los juicios de causas que sean similares a las causas orientativas
resueltas por la Corte Popular Suprema en cuanto a los hechos basicos y la aplicacion de la ley,
los tribunales tomaran decisiones haciendo referencia a la norma que se desprende de la
decisién de las causas orientativas aplicables.

- Al conocer de las distintas causas, los jueces se informaran sobre las causas orientativas que
sean aplicables. Cuando en la decisién se haga referencia a una causa orientativa aplicable, se
debera proporcionar el numero correspondiente de la causa orientativa y exponer los puntos
principales de dicha decision en la seccion de fundamentacion.

- Si el Ministerio Fiscal, las partes de la controversia, sus defensores o los litigantes citan una
causa orientativa como referencia, el juez debera responder en los fundamentos del fallo si se
ha hecho referencia a la causa orientativa y explicar los motivos de ello.

- Las causas orientativas se citaran como motivos de una decision, pero no como su base.

4.1.5 Reforma y desarrollo del proceso judicial en causas de propiedad intelectual en China

Los procesos judiciales de patentes son una parte importante del sistema judicial en materia de
propiedad intelectual y estan relacionados con tres jurisdicciones, a saber, civil, administrativa y
penal. Desde 2012, siguiendo firmemente la idea de que proteger la propiedad intelectual es
proteger la innovacion, los tribunales chinos han puesto en practica las Opiniones sobre el
fortalecimiento de la reforma y la innovacién en la resolucién judicial de causas de propiedad
intelectual y las Opiniones sobre el Fortalecimiento de la Proteccion de los Derechos de
Propiedad Intelectual.”® Ambas opiniones han profundizado aiin més en la reformay la
innovacion judicial en materia de propiedad intelectual para garantizar su estricta proteccion, lo
que ha generado resultados beneficiosos, como se prevé en las Directrices para construir un pais
fuerte con derechos de propiedad intelectual (2021-2035).”"

Mejorar continuamente la capacidad para juzgar causas de propiedad intelectual. La Corte Popular
Suprema ha elaborado una serie de interpretaciones judiciales sobre causas de infraccién de

48 Disposiciones sobre la labor de orientacién de causas (promulgadas por la Corte Popular Suprema el 26 de noviembre
de 2010, en vigor a partir del 26 de noviembre de 2010).

49 Reglamento de Aplicacién de las Disposiciones sobre la labor de orientacién de causas (promulgado por la Corte Popular
Suprema el 13 de mayo de 2015, en vigor a partir del 13 de mayo de 2015).

50 Opiniones sobre diversas cuestiones relativas al fortalecimiento de la reforma y la innovacién en la resolucién judicial de
causas de propiedad intelectual (promulgadas por la Oficina General del Comité Central del Partido Comunista de China
y la Oficina General del Consejo de Estado el 1 de febrero de 2018, en vigor a partir del 1 de febrero de 2018); Opiniones
sobre el Fortalecimiento de la Proteccién de los Derechos de Propiedad Intelectual (promulgadas por la Oficina General
del Comité Central del Partido Comunista de China y la Oficina General del Consejo de Estado el24 de noviembre
de 2019, en vigor a partir del 24 de noviembre de 2019).

51 Directrices para construir un pais fuerte con derechos de propiedad intelectual (2021-2035) (promulgadas por el Consejo
de Estado el 22 de septiembre de 2021, en vigor a partir del 22 de septiembre de 2021).



patentes, concesion y confirmacién de patentes, patentes farmacéuticas, infracciones en 127
plataformas de comercio electrénico y redes, controversias en materia de monopolio, normas

que rigen la pertinencia y admisibilidad de las pruebas, medidas cautelares, indemnizacién

punitiva, entre otras. Estas interpretaciones han contribuido a mejorar sustancialmente las

normas contenciosas en consonancia con las normas de enjuiciamiento de causas en materia de

propiedad intelectual, particularmente las relativas a las patentes técnicas y las normas de

resolucién universales, han resuelto eficazmente los problemas relacionados con “la dificultad

para aportar pruebas, la larga duracién, la cuantia reducida de las indemnizaciones y los costos

elevados de los procesos judiciales en materia de propiedad intelectual” y han aumentado de

manera considerable los costos y el precio de la infraccién.

La Corte Popular Suprema ha formulado una serie de politicas judiciales, como el Programa de
China para la proteccion judicial de los derechos de propiedad intelectual, las Opiniones sobre el
fortalecimiento integral de la proteccidn judicial de la propiedad intelectual y el Plan para la
proteccién judicial de los derechos de propiedad intelectual por los tribunales populares (2021

a 2025), con el fin de promover el desarrollo de alta calidad del proceso judicial en las causas de
propiedad intelectual.>” Ha ejercido la funcién de liderazgo de las normas judiciales y ha emitido
oportunamente causas orientativas y casos tipicos. La Corte Popular Suprema también
desempefia eficazmente la funcién de revisién y supervision judicial de los actos administrativos
para promover la unificacidn de las normas de ejecucién administrativa y de resolucion judicial de
causas relativas a los derechos de propiedad intelectual. Ha reforzado la proteccién judicial civil,
ha protegido los derechos e intereses legitimos de los titulares de derechos chinos y extranjeros
por igual de conformidad con la ley y ha atendido adecuadamente importantes causas de
propiedad intelectual relacionadas con patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas,
informacién y comunicacion, circuitos integrados, inteligencia artificial, macrodatos, tecnologia
génica y otras tecnologias avanzadas e industrias emergentes.

La Corte Popular Suprema ha mejorado significativamente la capacidad y la influencia de la
proteccién judicial, ha salvaguardado los derechos e intereses legitimos de los titulares de
derechos y los inventores de servicios de conformidad con la ley y ha promovido la transferencia
y transformacién de los logros cientificos y tecnoldgicos. También se ocupa adecuadamente de
las controversias sobre patentes que surgen de la determinacién de la titularidad, la
transferencia de derechos y la estimacion del valor, ademas de decidir sobre la distribucién de los
beneficios de los logros cientificos y tecnoldgicos. China se ha convertido en el pais con el mayor
ndmero de causas de propiedad intelectual —especialmente en materia de patentes— y en uno
de los paises con los procesos judiciales mas breves. Entre 2013 y junio de 2021, los tribunales de
todo el pais resolvieron 143 000 causas de patentes.

Profundizar la reforma judicial del proceso judicial en materia de propiedad intelectual. Desde 2014,
se han establecido tribunales de propiedad intelectual en Beijing, Shanghai, Guangzhou y el
puerto de libre comercio de Hainan. El 1 de enero de 2019, se creé el Tribunal de Propiedad
Intelectual de la Corte Popular Suprema, al que se le asigné la responsabilidad de unificar aun
mas los criterios de enjuiciamiento de las causas de patentes y otros derechos de propiedad
intelectual relacionados con tecnologias profesionales, poniendo en marcha asi la importante
tarea de reformar el sistema para “establecer un mecanismo nacional de audiencia en apelacion
para las causas de propiedad intelectual”. Ademas, se han creado agencias especiales para los
procesos judiciales de propiedad intelectual en 24 lugares, entre ellos, Nanjing, Wuhan y
Shenzhen, con jurisdiccidn interregional sobre causas de propiedad intelectual relacionadas con
tecnologias profesionales. La reforma integral “tres en uno” de los procesos penales, civiles y
administrativos sobre propiedad intelectual se ha llevado a cabo de forma ordenada en 21
tribunales superiores, 164 tribunales intermedios y 134 tribunales basicos de todo el pais. Se han
formulado interpretaciones y politicas judiciales relacionadas con los investigadores técnicos
para mejorar de forma constante el mecanismo de determinacién de los hechos técnicos por
parte de los investigadores técnicos, los consultores técnicos especializados, los tasadores
técnicos y los asistentes expertos que participan en los procedimientos judiciales. También se ha
creado un “grupo de investigadores técnicos de los tribunales nacionales” y un mecanismo de

52 Programa de China para la proteccién judicial de los derechos de propiedad intelectual (promulgado por la Corte
Popular Suprema el 20 de abril de 2017, en vigor a partir del 20 de abril de 2017); Opiniones sobre el fortalecimiento
integral de la proteccién judicial de la propiedad intelectual (promulgada por la Corte Popular Suprema el 15 de abril
de 2020, en vigor a partir del 15 de abril de 2020); Plan para la proteccién judicial de los derechos de propiedad
intelectual por los tribunales populares (2021 a 2025) (promulgado por la Corte Popular Suprema el 22 de abril de 2021).
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intercambio en el que participan mas de 450 investigadores técnicos especialistas en mas de 30
sectores técnicos.

Optimizar continuamente los mecanismos de proteccion de la propiedad intelectual. Para optimizar
los mecanismos de proteccién de la propiedad intelectual, se reforzé la orientacién sobre causas
de propiedad intelectual; se establecié un sistema de orientacién de casos compuesto por causas
orientativas, causas registradas y causas tipicas; se creé una base de datos de casos de propiedad
intelectual y normas sobre el proceso judicial; y se proporcioné orientacién sobre la mejora de la
busqueda de causas similares. Todo ello se ha conseguido también por medio de la labor
experimental de separacién de las causas sencillas de las mas complicadas y la mejora de la
integracion en linea y fuera de linea de los métodos de litigacién para abreviar
considerablemente la duracién de los procesos judiciales de propiedad intelectual. La Corte
Popular Suprema, junto con la CNIPA, ha establecido un mecanismo de cooperacién en linea para
el proceso judicial y la mediaciéon en controversias de propiedad intelectual, ha mejorado el
sistema de confirmacién judicial de los acuerdos de mediacién administrativa y ha perfeccionado
el mecanismo de resolucién diversificada de las controversias de propiedad intelectual. Ademas,
ha promovido conjuntamente el intercambio especializado de datos y ha sequido colaborando
con la CNIPA en el intercambio de talentos en materia de patentes.

Participar activamente en la cooperacion y los intercambios internacionales en materia de propiedad
intelectual. Con el fin de aplicar de manera exhaustiva las cuestiones de cooperacidn pertinentes
esbozadas en el Memorando de Entendimiento sobre el fortalecimiento de los intercambios y la
cooperacién firmado con la OMPL>? la Corte Popular Suprema ha desarrollado y enriquecido
continuamente el alcance de la cooperacién y ha participado en la gobernanza mundial de la
propiedad intelectual en el marco de la OMPI. Ademas de firmar el Memorando de Entendimiento
con la OMP]I, la Corte Popular Suprema ha coorganizado con la OMPI la clase magistral sobre la
resolucién judicial en materia de propiedad intelectual, ha publicado conjuntamente el repertorio
titulado OMPI - Coleccidn de las principales sentencias en materia de derechos de propiedad
intelectual: Republica Popular China (2011 a 2018),>* y ha participado en el desarrollo de la base de
datos WIPO Lex - Sentencias. También ha coordinado la creacién del Centro de Arbitraje y
Mediacién de la OMPI en Shanghéi,> que ha gestionado de manera satisfactoria la mediacién de
mas de 60 controversias sobre propiedad intelectual en las que estaban implicadas empresas
multinacionales y ha ampliado los canales de participacién en la resolucién de controversias
internacionales sobre propiedad intelectual. Se invité a jueces de la Corte Popular Suprema a
formar parte de la Junta Asesora de Jueces de la OMPI para promover el intercambio
internacional de experiencias en materia de proteccion judicial de la propiedad intelectual.

Promover que la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los procesos judiciales en la
materia se basen en la informacion y la inteligencia. Los tribunales chinos han aprovechado al
maximo el desarrollo de los tribunales inteligentes, han acelerado el establecimiento de
tribunales basados en la tecnologia y adaptados a las controversias de propiedad intelectual y
han utilizado activamente tecnologias modernas como 5G, la realidad aumentada y la
inteligencia artificial para mejorar la calidad y la eficiencia de los procesos judiciales. Asimismo, se
han formulado instrumentos como el Reglamento sobre los Procesos Judiciales en Linea de los
Tribunales Populares y las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Causas por los Tribunales de
Internet® y se establecié una plataforma judicial unificada basada en la cadena de bloques para
los tribunales de todo el pais con el fin de ayudar a las partes en el almacenamiento y la
verificacion de datos en linea. Los tribunales de Internet de Beijing, Hangzhou y Guangzhou han
estado explorando activamente nuevos modelos judiciales de Internet. Asimismo, han tramitado
un gran numero de causas de propiedad intelectual en linea y han superado eficazmente el
impacto de la COVID-19.

53 Memorando de Entendimiento sobre la cooperacién y los intercambios judiciales entre la OMPI y la Corte Popular
Suprema de China, abril de 2017.

54  Corte Popular Suprema de China 'y OMPI, OMPI - Coleccién de las principales sentencias en materia de derechos de
propiedad intelectual: Republica Popular China (2011 a 2018) (2019).

55 Véase www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/national-courts/china/spc.html

56 Reglamento sobre los Procesos Judiciales en Linea de los Tribunales Populares (promulgado por la Corte Popular
Suprema el 16 de junio de 2021, en vigor a partir del 1 de agosto de 2021); Disposiciones sobre diversas cuestiones
relativas al Enjuiciamiento de Causas por los Tribunales de Internet (promulgadas por la Corte Popular Suprema el 6 de
septiembre de 2018, en vigor a partir del 7 de septiembre de 2018).
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4.2 Panorama general de las causas civiles relacionadas con 129
patentes

4.2.1 Motivos para iniciar una accién

Los motivos que justifican una accién judicial en las causas civiles estan determinados por la
naturaleza de la relacién juridica civil objeto de la controversia entre las partes. Constituyen un
elemento importante en el nombre de cada causa civil y un medio crucial para que los tribunales
populares gestionen las causas civiles. Segun las Disposiciones sobre los motivos para iniciar un
procedimiento civil*’ y el articulo 1 de las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Controversias
sobre Patentes, algunos de los motivos que justifican una accion judicial en las causas civiles en
materia de patentes son los siguientes:

- controversias sobre la titularidad de los derechos de solicitud de patentes;

- controversias sobre la titularidad de patentes;

- controversias sobre contratos de patentes;

- controversias sobre infraccién de patentes;

- controversias sobre falsificacion de patentes;

- controversias sobre regalias de patentes de invencion durante el periodo de proteccién
provisional;

- controversias sobre recompensas y remuneraciones para los inventores o disefiadores de
invenciones o creaciones de servicios;

- controversias sobre solicitudes de conservacién prejudicial de actos;

- controversias sobre solicitudes de conservacion prejudicial de bienes;

- controversias sobre responsabilidad por dafios y perjuicios debidos a una solicitud de medidas
cautelares;

- controversias sobre responsabilidad por dafios y perjuicios debidos a una solicitud de
conservacion de bienes;

- controversias sobre el derecho de autoria de los inventores o disefiadores de invenciones o
creaciones;

- controversias sobre la declaracion de no infraccién de una patente;

- controversias sobre la devolucidn de regalias tras la invalidacién de una patente;

- controversias sobre responsabilidad por dafios y perjuicios debidos a litigios maliciosos en
materia de patentes;

- controversias sobre regalias de patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas;

- controversias sobre si una solucion técnica esta dentro del alcance de la proteccién de una
patente de producto farmacéutico; y

- otras controversias en materia de patentes.

4.2.2 Competencia

La competencia para conocer de las causas civiles esta determinada en las disposiciones del
capitulo II de la Ley de Procedimiento Civil y en la parte 1 de la interpretacion de la Ley de
Procedimiento Civil.

4.2.2.1 Competencia jerarquica y competencia territorial

La competencia jerarquica consiste en definir la admisidn de causas civiles en primera instancia
por tribunales de diferentes niveles jerarquicos de acuerdo con determinados criterios. Segun los
articulos 17 a 20 de la Ley de Procedimiento Civil, los tribunales populares basicos tienen
competencia para conocer en primera instancia de todas las causas civiles, a menos que se
establezca lo contrario. Los tribunales populares intermedios tienen competencia para juzgar en
primera instancia las causas de mayor relevancia en las que intervienen elementos extranjeros,
las causas con efectos considerables en las areas sobre las que ejercen jurisdiccion y las causas
determinadas por la Corte Popular Suprema. Los tribunales populares superiores tienen
competencia para juzgar en primera instancia las causas civiles con efectos considerables en las
areas sobre las que ejercen jurisdiccion. La Corte Popular Suprema tiene competencia para juzgar

57 Disposiciones sobre los motivos para iniciar un procedimiento civil (promulgadas por la Corte Popular Suprema el 4 de
febrero de 2008, en vigor a partir del 1 de abril de 2008. Modificadas hasta el Doc. n.° 346 [2020] de la Corte Popular
Suprema, promulgadas el 29 de diciembre de 2020, en vigor a partir del 1 de enero de 2021).
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en primera instancia las causas con efectos considerables en todo el pais y las que deben ser
juzgadas por la propia Corte Popular Suprema segun su propia decision.

En cuanto a la competencia jerarquica para conocer de las causas civiles en materia de patentes,
en el articulo 2.1 de la Interpretacion de la Ley de Procedimiento Civil se establece lo siguiente:
Los tribunales de propiedad intelectual o los tribunales populares intermedios y basicos que
determine la Corte Popular Suprema entenderdn en las controversias en materia de patentes.

La competencia territorial se refiere a la distribucién de la competencia de los tribunales
populares de un mismo nivel para conocer de las causas en primera instancia en funcién del
alcance de la competencia de dichos tribunales y de los correspondientes domicilios de las
partes. Ademas, determina qué tribunal popular es competente una vez que se ha determinado
la competencia jerarquica La competencia jerarquica define la competencia respectiva de los
tribunales populares superiores e inferiores dentro del sistema de tribunales populares para
conocer de las causas civiles en primera instancia, mientras que la competencia territorial define
el alcance de la competencia de los tribunales populares del mismo nivel para conocer de las
causas civiles en primera instancia. En otras palabras, la competencia jerarquica determina la
division vertical del alcance de la competencia, mientras que la territorial determina la divisién
horizontal. La competencia territorial debe determinarse en funcién de las caracteristicas de las
distintas causas civiles.

Segun el articulo 35 de la Ley de Procedimiento Civil, cuando dos o mas tribunales populares
tienen competencia para conocer de un litigio, el demandante puede presentar una demanda en
cualquiera de esos tribunales. Si el demandante presenta la demanda ante dos o mas tribunales
populares que tienen competencia sobre ella, sera competente el tribunal popular que primero
registre la causa.

4.2.2.2 Transferenciay atribucién de la competencia

De conformidad con el articulo 36 de la Ley de Procedimiento Civil, si un tribunal popular
determina que una causa que ha aceptado no esta dentro de su jurisdiccién, debera transferirla
al tribunal popular competente, que debera aceptarlo. Si el tribunal popular al que se transfiere
la causa considera que no es competente para juzgarla de acuerdo con las leyes y reglamentos,
informara a un tribunal popular superior para que determine la competencia, pero no podra
volver a transferir la causa a su propia discrecion. La transferencia de competencia es, en esencia,
un procedimiento para corregir errores en el registro de causas que puede consistir en transferir
una causa a otro tribunal del mismo nivel o a un tribunal superior o inferior y que deriva de la
atribucién errénea de la competencia territorial y la jerarquica.

De acuerdo con el articulo 37 de la Ley de Procedimiento Civil, si un tribunal popular con
competencia para conocer de una causa no puede ejercer la jurisdiccion por razones especiales,
el tribunal popular superior determinara la competencia. Una controversia sobre la competencia
de varios tribunales populares se resolvera mediante la consulta entre ellos. Si la consulta no
tiene éxito, la controversia se presentara al tribunal popular que sea su tribunal superior comdn
para que determine la competencia. Si un tribunal al que se le ha transferido una causa considera
que no es competente para juzgarla, debera informar al tribunal popular superior para que la
determine.

4.2.2.3 Declinatoria y sometimiento a la competencia

Si una parte se opone a la competencia de un tribunal popular después de que este haya
aceptado juzgar una causa, podra presentar una declinatoria dentro del plazo de presentacién de
la contestacidn. El tribunal popular sera quien examine la declinatoria. Si se acepta la declinatoria,
el tribunal popular transfiere la causa a otro tribunal popular competente; si no se acepta, se
desestima. Si la parte no esta de acuerdo con la decisién sobre la impugnacién de la competencia,
tiene derecho a recurrirla ante un tribunal popular superior dentro del plazo previsto en la ley.

Cuando una parte no presenta ninguna objecidn a la jurisdiccién sobre la causa y responde a la
accién con una excepcidn, se considerara que admite que el tribunal popular que acepta la causa
tiene competencia para juzgarla, a menos que dicho tribunal infrinja las disposiciones
relacionadas con la competencia jerarquica y la jurisdiccién exclusiva.



4.2.3 Disposiciones especiales sobre la competencia

4.2.3.1 Competencia jerarquica sobre causas civiles en materia de patentes

Segun el articulo 20.1 de la Interpretacién de la Ley de Procedimiento Civil, las controversias en
materia de patentes estan bajo la jurisdiccién de los tribunales de propiedad intelectual o de los
tribunales populares intermedios y basicos determinados por la Corte Popular Suprema.

En las provincias, en los municipios directamente subordinados al Gobierno central y en las
regiones auténomas que hayan establecido juzgados o tribunales de propiedad intelectual, las
causas civiles en materia de patentes de primera instancia quedan bajo la jurisdiccién
centralizada de los respectivos juzgados o tribunales de propiedad intelectual. En las demas
provincias, municipios y regiones auténomas, las causas civiles de primera instancia relacionadas
con patentes son competencia de los tribunales populares intermedios que tenian originalmente
la jurisdiccién.

El 26 de octubre de 2018, en la sexta sesion del XIII Comité Permanente de la NPC se deliberd
sobre los procesos judiciales en materia de patentes y se adoptd la decisién que entré en vigor
el 1 de enero de 2019. Segun esta decision, la Corte Popular Suprema conoce de manera
uniforme de las apelaciones en las causas civiles y administrativas sobre patentes y otros
derechos de propiedad intelectual relacionados con tecnologias profesionales.

Las Disposiciones sobre el Tribunal de Propiedad Intelectual también entraron en vigor el 1 de
enero de 2019. Segun el articulo 1 de esta interpretacion judicial, la Corte Popular Suprema
establecera el Tribunal de Propiedad Intelectual para conocer en fase de apelacién de las causas
en materia de patentes y otros derechos de propiedad intelectual relacionados con tecnologias
profesionales. El articulo 2 establece la categoria de causas de que conocera el Tribunal de
Propiedad Intelectual de la Corte Popular Suprema:

1. los recursos de apelacién presentados cuando las partes interesadas no estan de
acuerdo con las sentencias y resoluciones dictadas por los tribunales populares
superiores, los tribunales de propiedad intelectual o los tribunales populares
intermedios sobre causas civiles en primera instancia relativas a cualquier patente
de invencion, modelo de utilidad, obtenciones vegetales, esquemas de trazado de
circuitos integrados, secretos técnicos, programas informaticos o monopolio;

2. los recursos de apelacién presentados cuando las partes interesadas no estan de
acuerdo con las sentencias y resoluciones emitidas por el Tribunal de Propiedad
Intelectual de Beijing en causas administrativas en primera instancia relacionadas
con la concesién y confirmacion de patentes de invencién, modelos de utilidad,
patentes de disefio, obtenciones vegetales o esquemas de trazado de circuitos
integrados;

3. los recursos de apelacién presentados cuando las partes interesadas no estan de
acuerdo con las sentencias y resoluciones emitidas por los tribunales populares
superiores, los tribunales de propiedad intelectual o los tribunales populares
intermedios en causas administrativas en primera instancia relacionadas con
patentes de invencién, modelos de utilidad, patentes de disefio, obtenciones
vegetales, esquemas de trazado de circuitos integrados, secretos técnicos,
programas informaticos o sanciones administrativas por monopolio;

4. las causas civiles y administrativas de primera instancia significativas y complejas a
escala nacional descritas en los puntos 1,2 0 3;

5. las solicitudes de nuevo juicio, protestas, nuevos juicios y otras situaciones
previstas en la ley cuando sean aplicables los procedimientos de supervisién de
sentencias firmes, resoluciones o acuerdos de mediacidn escritos con eficacia
juridica que resuelvan en primera instancia causas recogidas en los puntos 1,2 0 3;

6. las declinatorias, las solicitudes de reconsideracion de sentencias de sancién o
detencién o las solicitudes de ampliacién de un plazo para el juicio con respecto a
causas de primera instancia descritas en los puntos 1,2 0 3; y

7. otras causas que, en opinién de la Corte Popular Suprema, deban ser atendidas
por el Tribunal de la Propiedad Intelectual.

Si una parte discrepa de la sentencia o resolucién emitida en segunda instancia por el Tribunal de
Propiedad Intelectual de la Corte Popular Suprema en una causa civil sobre patentes, tiene la
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opcion de presentar una solicitud de nuevo juicio ante la Corte Popular Suprema de acuerdo con
la ley aplicable.

Con respecto a las causas civiles relacionadas con patentes de disefio, segun el articulo 164 de la
Ley de Procedimiento Civil, si una parte no esta de acuerdo con una sentencia o resolucién de
primera instancia dictada por un tribunal popular local, tiene derecho a apelar ante un tribunal
popular superior. La parte que considere errénea una sentencia o resolucién de segunda
instancia puede presentar una solicitud de nuevo juicio de conformidad con el articulo 199 de la
Ley de Procedimiento Civil.

4.2.3.2 Competencia territorial sobre algunos tipos de causas civiles en materia de
patentes
4.2.3.2.1 Controversias sobre contratos de patentes
La competencia territorial sobre las causas civiles derivadas de controversias sobre contratos de
patentes se determina segun los articulos 23 y 34 de la Ley de Procedimiento Civil. Estas causas
pueden someterse a la competencia del tribunal popular del lugar donde el demandado tenga su
domicilio o donde se ejecute el contrato. Sin embargo, las partes también pueden acordar por
escrito someterse a la competencia del tribunal popular del lugar relacionado con la controversia,
como el lugar donde el demandado tiene su domicilio, el lugar de ejecucién del contrato, el lugar
de firma del contrato, el lugar de domicilio del demandante o el lugar donde se encuentre el
objeto del litigio, entre otros, siempre que dicho acuerdo no infrinja las disposiciones de la Ley de
Procedimiento Civil con respecto a la competencia jerarquica y jurisdiccion exclusiva.

4.2.3.2.2 Controversias sobre la titularidad y la infraccion de patentes

Para las controversias sobre la titularidad de los derechos de solicitud de patente y sobre los
derechos de patente, la competencia territorial se establece después de determinar si el origen
de la controversia es una relacion contractual o actos de infraccion.

La competencia territorial respecto de las demandas interpuestas por actos de infracciéon de
patente se determina de acuerdo con los articulos 2 y 3 de las Disposiciones sobre el
Enjuiciamiento de Controversias sobre Patentes:

Articulo 2. Estas demandas se someteran a la competencia del tribunal popular del
lugar donde se hayan cometido los actos de infraccién o el lugar donde el demandado
tenga su domicilio.

El lugar donde se cometen los actos de infraccién puede ser el lugar donde se
realicen los actos de fabricacién, uso, oferta de venta, venta o importacién de los
productos presuntamente infractores de la patente de invencién o el modelo de
utilidad; donde se utilice el procedimiento patentado o se cometan los actos de
fabricacién, uso, oferta de venta, venta o importacién de los productos obtenidos
directamente por el procedimiento patentado; donde se realicen los actos de
fabricacién, uso, oferta de venta, venta o importacion de los productos que incorporan
las patentes de disefio; donde se falsifiquen las patentes ajenas; o donde se produzca
el resultado de dichos actos de infraccién de patentes.

Articulo 3. Si el demandante solo demanda al fabricante del producto supuestamente
infractor pero no al vendedor de este, y el producto infractor se fabrica y se vende en
lugares diferentes, puede ser competente el tribunal popular del lugar donde se
fabrica el producto infractor; si el demandante presenta una demanda contra el
fabricante y el vendedor como codemandados, puede ser competente el tribunal
popular del lugar donde se vende el producto infractor.

Si el vendedor es una sucursal o filial del fabricante y el demandante inicia una
accién contra el fabricante por sus actos de fabricacién y venta del producto infractor,
puede ser competente el tribunal popular del lugar donde se vende el producto
infractor.

4.2.3.2.3 Controversias sobre si la solucion técnica estd dentro del alcance de la proteccion de
patentes de productos farmacéuticos

De conformidad con el articulo 1 de las Disposiciones sobre los derechos de patente sobre los

medicamentos, la parte interesada puede presentar una demanda de conformidad con el

articulo 76 de la Ley de Patentes para solicitar que se falle sobre si la solucién técnica relacionada



con el producto farmacéutico para el cual se solicita el registro esta dentro del alcance de la 133
proteccién de cualquier derecho de patente de productos farmacéuticos propiedad de terceros.

El Tribunal de Propiedad Intelectual de Beijing tiene competencia para conocer de este tipo de

demandas.

4.3 Causas civiles por infraccion de patentes
4.3.1 Alcance de la proteccion de las patentes de invencion y los modelos de utilidad

El alcance de la proteccién de los derechos de patente define los limites de estos. En el

articulo 64.1 de la Ley de Patentes se establece lo siguiente: “El alcance de la proteccién del
derecho de patente de una invencién o un modelo de utilidad se limitard al contenido de sus
reivindicaciones. La descripcién y los dibujos adjuntos pueden servir para explicar el contenido de
las reivindicaciones”. Segun esta disposicidn, el alcance de la proteccién de una patente de
invencion o de un modelo de utilidad se determina en funcion del contenido de sus
reivindicaciones. Cuando las partes tienen una controversia sobre el contenido de las
reivindicaciones, estas se interpretan para determinar el alcance de la proteccién de los derechos
de patente. Los tribunales populares deben respetar la idea de “fortalecer la proteccion y
equilibrar los intereses” e interpretar las reivindicaciones de manera razonable de conformidad
con las leyes para, de este modo, garantizar que el alcance de la proteccién de los derechos de
patente sea compatible con el grado de novedad y contribucién inventiva.

4.3.1.1 Base para la determinacion

El articulo 20.1 del Reglamento de Aplicacién de la Ley de Patentes establece que las
reivindicaciones deben contener reivindicaciones independientes y pueden contener
reivindicaciones dependientes. Las reivindicaciones generalmente contienen varias
reivindicaciones, cada una de las cuales es una solucién técnica completa. El titular de los
derechos puede elegir cualquier reivindicacién como base del alcance de la proteccién de los
derechos de patente que se reclaman.

De conformidad con el articulo 1 de la Interpretacién de Causas en Controversias por Infraccién
de Patentes, el titular del derecho puede elegir una o varias reivindicaciones especificas antes de
que finalicen los alegatos orales en el tribunal de primera instancia. Cuando las reivindicaciones
contengan varias reivindicaciones, el titular del derecho debera especificar en su demanda cudles
son las reivindicaciones en las que se basa la demanda interpuesta contra la supuesta infraccién
de patente. Cuando dichas reivindicaciones no se especifiquen o no se indiquen claramente en la
demanda, el tribunal popular exigira al titular del derecho que especifique las reivindicaciones de
conformidad con el articulo 1 de la Interpretacién II) de Causas en Controversias por Infraccién
de Patentes. En caso de que el titular de los derechos se niegue a hacerlo conforme a lo exigido
por el tribunal popular, este podra desestimar la demanda.

4.3.1.2 Doctrinas fundamentales y sujeto que determina el alcance de la proteccion

En la interpretacién de las reivindicaciones, los tribunales populares deben adherirse a la
doctrina del compromiso para reforzar la funcién de la notificacién publica de las reivindicaciones
y aumentar la certeza en la determinacién del alcance de la proteccién de los derechos de
patente, proporcionando asi una anticipacién juridica clara para el publico y facilitando la mejora
de las habilidades de redaccién de documentos de patente. Los tribunales populares también
deben cumplir el principio del “equilibrio de intereses” para proteger los derechos e intereses
legitimos del titular del derecho y fomentar las invenciones y creaciones y, al mismo tiempo,
evitar la expansidn indebida de los derechos de patente, lo que puede reducir el potencial de
innovacion adicional y perjudicar los intereses publicos y los derechos e intereses legitimos de
terceros. En cuanto a la doctrina del compromiso, el articulo 2 de la Interpretacién de Causas en
Controversias por Infraccién de Patentes establece lo siguiente: “los tribunales populares
determinaran el contenido de las reivindicaciones, tal como se define en el articulo 59.1 de la Ley
de Patentes, basandose en las palabras de las reivindicaciones y en la comprension de las
reivindicaciones por una persona experta en la materia tras leer la descripcién y los dibujos”.

La doctrina de los equivalentes es un principio utilizado para determinar la infraccién de una
patente. Las caracteristicas técnicas equivalentes también se incorporan al alcance de la
proteccién de los derechos de patente. En el articulo 13.1 de las Disposiciones sobre el
Enjuiciamiento de Controversias sobre Patentes se establece lo siguiente: “el alcance de la
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proteccién de un derecho de patente se limitara al alcance determinado por todas las
caracteristicas técnicas contenidas en las reivindicaciones y por las caracteristicas equivalentes a
esas caracteristicas técnicas”.

En un nuevo juicio de una controversia por infraccién de patente de invencién, en la causa Ningbo
Dongfang Movement Plant contra Jiangyin Jinling Hardware Products Co.,”® la Corte Popular
Suprema sostuvo lo siguiente:

Al determinar el alcance de la proteccién de los derechos de patente, los tribunales
populares no deberan limitar el alcance de la proteccidn de los derechos de patente al
estricto significado literal de las reivindicaciones ni utilizar las reivindicaciones como
guia técnica para expresiones arbitrarias. El alcance de la protecciéon de los derechos
de patente se determinara en funcién del contenido sustancial de las reivindicaciones.
Cuando las reivindicaciones no proporcionen una definicién clara, la descripcién y los
dibujos podran utilizarse para aclararla. El alcance de la proteccién de los derechos de
patente puede ampliarse para abarcar también caracteristicas equivalentes en las que
pueda pensar una persona experta en la materia tras leer la descripcién y los dibujos
sin realizar una labor creativa.

Para determinar el alcance de la proteccién de los derechos de patente, la “persona experta en la
materia” serd el sujeto de la decision. La expresidn “persona experta en la materia” es una ficcién
juridica y hace referencia al personal técnico con conocimientos promedio en el sector técnico
relacionado con la patente en cuestion. No se trata de expertos técnicos ni de personal sin
conocimientos técnicos en la materia. El alcance de la proteccion de los derechos de patente se
limitara al alcance de la comprensién de las reivindicaciones por parte de una persona experta en
la materia a partir de la descripcién y los dibujos.

4.3.1.3 Métodos especificos de determinacion
El articulo 3 de la Interpretacién de Causas en Controversias por Infraccién de Patentes sefiala los
métodos especificos para la interpretacion de las reivindicaciones de la manera siguiente:

Los tribunales populares pueden interpretar una reivindicacion utilizando la
descripcién y los dibujos, la o las reivindicaciones pertinentes de las reivindicaciones y
los expedientes de examen de patentes. Se respetaran, si las hubiera, las expresiones
definidas especificamente para las reivindicaciones contenidas en la descripcién.

En caso de que no se logre aclarar el significado de las reivindicaciones incluso
después de aplicar los métodos mencionados anteriormente, se podra realizar una
interpretacién en combinacién con documentos publicados, como libros de referencia
y manuales, asi como el entendimiento comun del significado por parte de una
persona experta en la materia.

La aplicacién de esta disposicién implica los siguientes aspectos:

- Ladescripcién, los dibujos y las reivindicaciones relacionadas en el conjunto de
reivindicaciones suelen ser la mejor pauta para aclarar las expresiones en las controversias, ya
que son los componentes de los documentos de concesion de patentes mas estrechamente
relacionados con las reivindicaciones.

- Los expedientes de examen de patentes, aunque no forman parte de los documentos de
concesién de patentes, son de acceso publico. Dado que las expresiones de las
reivindicaciones tienen el mismo significado en el procedimiento de examen de patentesy en
los juicios por infraccidn, los expedientes de examen de patentes pueden desempefiar un
papel importante en la interpretacién de las reivindicaciones.

- En contraste con la “prueba interna” mencionada anteriormente, los libros de referencia y
manuales son considerados “prueba externa”, utilizados Unicamente cuando la prueba interna
es insuficiente para proporcionar una interpretacion clara. La interpretacion de las
reivindicaciones no requiere necesariamente la aplicacién individual o conjunta de estos
métodos. Cuando el uso de la descripcidn y los dibujos es suficiente para aclarar el significado
de las reivindicaciones, no es necesario recurrir a otros medios.

58 MSTZ n.° 1 (Corte Popular Suprema, 2001).



Por lo general, las expresiones de las reivindicaciones se interpretan con su significado habitual 135
en el sector técnico correspondiente. Si, en determinadas circunstancias, la descripcién

proporciona una definicién concreta para una expresion que define claramente el alcance de las

reivindicaciones, esa definicién especifica se considera el significado de dicha expresion. Al

mismo tiempo, al interpretar las reivindicaciones, “las limitaciones en la descripcién no se

tendran en cuenta respecto de las reivindicaciones”. Por ejemplo, las explicaciones ilustrativas,

como las formas de realizar la invencién indicadas en la descripcién, no pueden utilizarse para

limitar el alcance de la proteccién de los derechos de patente.

En un nuevo juicio de una controversia por infraccién de patente de invencién, en la causa Wuxi
Shenglong Cable Materials Plant contra Xi‘an Qinbang Telecommunication Materials Co.,>® la Corte
Popular Suprema sostuvo que, cuando una persona experta en la materia puede determinar
claramente el significado de expresiones relevantes de las reivindicaciones y la descripcién no
proporciona definiciones especificas de las expresiones relevantes en las reivindicaciones,
prevalece la comprensién de una persona experta en la materia sobre el contenido de las
reivindicaciones, y el contenido de la descripcién no puede utilizarse para negar el contenido de
las reivindicaciones.

En un nuevo juicio de una controversia o infraccién de patente de invencion, en la causa Xu
Yongwei contra Ningbo Huatuo Solar Energy Technology Co.,*° la Corte Popular Suprema sostuvo
que, cuando se utilizan la descripcién y los dibujos para interpretar las reivindicaciones, las
descripciones ilustrativas no se pueden utilizar para limitar el alcance de la proteccién del
derecho de patente, porque las formas de realizar la invencién son solo ejemplos de esta.

En un nuevo juicio de una controversia por la infraccién de una patente de modelo de utilidad, en
la causa Shenzhen Lanying Hardware and Plastic Products Plant contra Luo Shizhong,®" la Corte
Popular Suprema sostuvo que, cuando una descripcién no proporciona definiciones especificas
para expresiones de las reivindicaciones, la interpretacién puede hacerse generalmente
basandose en el significado habitual tal como lo entiende una persona experta en la materia, en
lugar de restringir el significado de las expresiones al contenido reflejado por un modo especifico
de llevar a cabo el modelo de utilidad detallado en la descripcion.

Con respecto a los términos técnicos creados por los solicitantes de patentes, en un nuevo juicio
de una controversia por infraccién de patente de modelo de utilidad, en la causa Shanghai
Modiluke Locks Manufacturing Plant contra Shanghai Gujian Locks Co.,% la Corte Popular Suprema
sostuvo que los solicitantes de patentes estan autorizados a utilizar términos técnicos creados al
redactar los documentos de solicitud de la patente para satisfacer la necesidad objetiva de
describir las nuevas soluciones técnicas de las patentes. Sin embargo, como los significados de
dichos términos técnicos no son conocidos por una persona experta en la materia, los
solicitantes estan obligados a dar definiciones, explicaciones o descripciones claras y correctas de
dichos términos técnicos en las reivindicaciones o en la descripcién donde se utilicen. En ausencia
de tales explicaciones o definiciones, se deben indicar la metodologia de trabajo, la funcién y el
efecto de los términos técnicos mediante referencia al estado de la técnica, el propésito de la
invencion o los efectos técnicos, entre otros, tal como se detalla en las reivindicaciones, la
descripcién y los dibujos. Esto permitira determinar el significado de tales términos técnicos en el
contexto de la solucién técnica en su conjunto.

Con respecto a los expedientes de examen, en el articulo 6 de la Interpretacién II) de Causas en
Controversias por Infraccién de Patentes se indica lo siguiente:

Para interpretar las reivindicaciones de una patente, los tribunales populares pueden
recurrir a otra patente relacionada con ella derivada de una solicitud divisional y a los
expedientes de examen de patentes de esa otra patente, asi como a las sentencias y
resoluciones eficaces relacionadas con la concesién y la confirmacién de la patente.

Los expedientes de examen de patentes deberan incluir los documentos escritos
presentados por los solicitantes o los titulares de la patente durante los

59 MTZ n.° 3 (Corte Popular Suprema, 2012).
60 MTZ n.° 64 (Corte Popular Suprema, 2011).
61 MTZ n.° 248 (Corte Popular Suprema, 2011).
62 MTZn.° 113 (Corte Popular Suprema, 2013).
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procedimientos de examen, de nuevo examen y de invalidacién de patentes, asi como
las notificaciones sobre las opiniones del examen, las actas de reuniones, los registros
de audiencias orales, las decisiones eficaces sobre solicitudes de nuevo examen de
patentes o las solicitudes de declaracién de invalidacién de patentes, etc. emitidas por
el Departamento de Administracién de Patentes dependiente del Consejo de Estado.

4.3.1.4 Interpretacion de las caracteristicas funcionales
En el articulo 4 de la Interpretacién de Causas en Controversias por Infraccién de Patentes se
establece lo siguiente:

Los tribunales populares determinaran el contenido de las caracteristicas técnicas en
las reivindicaciones que se expresan en términos de funciones o efectos, asi como el
modo de llevar a cabo las funciones o los efectos y sus modos equivalentes, como se
representan en la descripcién y los dibujos.

Las caracteristicas funcionales, un tipo de caracteristica técnica que tiene una naturaleza
relativamente especial, definen el alcance de la proteccién de los derechos de patente a través de
las funciones o efectos que deben conseguirse mediante las caracteristicas técnicas relevantes,
en lugar de a través de los medios técnicos especificos para conseguir dichas funciones o efectos.
Por lo tanto, el significado literal de “caracteristicas funcionales” es tan amplio que engloba todos
los métodos para llevar a cabo la invencién que puedan lograr esas funciones o efectos,
independientemente de si dichos métodos existian antes de la fecha de presentacién de la
solicitud de patente, si se descubren o inventan después de dicha fecha, si los titulares del
derecho tenian conocimiento de estos métodos en la fecha de presentacién o si se divulgan en la
descripcién.

En la Parte I.2 de las Directrices para el Examen de Patentes,®® aunque se permite el uso de
caracteristicas funcionales o basadas en efectos para definir una invencién en las
reivindicaciones, también se establecen muchas disposiciones restrictivas para este tipo de
caracteristica técnica y se exige que “se evite su uso en la medida de lo posible” (Parte II.2,
articulo 26.4 de las Directrices para el Examen de Patentes). En una demanda por infraccion de
patente, si se siguen aplicando las reglas generales de interpretacion de las reivindicaciones para
entender que el alcance de la proteccidn de las “caracteristicas funcionales” abarca todos los
modos de realizar la invencién que pueden lograr esas funciones o efectos, el alcance de la
proteccién del derecho de patente no sera acorde con el grado de innovacién y la informacién
divulgada en la patente, lo que limitard innecesariamente las mejoras e innovaciones posteriores
y afectara de manera negativa el desarrollo tecnolégico y los avances sociales y econédmicos. Por
lo tanto, el articulo 4 de la Interpretacién de Causas en Controversias por Infraccién de Patentes
ofrece una disposicion especial relativa a la interpretacién de las “caracteristicas funcionales”
segun la cual el alcance de la proteccién de los derechos de patente puede ser compatible con el
grado de innovacién de las patentes y de los contenidos divulgados en la descripcién y los
dibujos, lo que equilibra los intereses del publico y de los titulares de patentes y deja el espacio
necesario para la mejoray la innovacién posteriores. De acuerdo con las practicas actuales en el
examen de patentes, es poco frecuente que en la descripcién y los dibujos no se describan las
maneras de realizar las invenciones; por eso en el articulo 4 se utiliza la expresién “asi como”.

Determinar si una caracteristica técnica objeto de controversia es una “caracteristica funcional”
tiene efectos importantes sobre el alcance de la proteccién de un derecho de patente. A este
respecto, el articulo 8 de la Interpretacién II) de Causas en Controversias por Infraccion de
Patentes establece lo siguiente:

Una caracteristica funcional se refiere a una caracteristica técnica en la que las
estructuras, los componentes, los pasos, las condiciones o las relaciones entre ellos se
definen por sus funciones o los efectos logrados en la invencién o creacién, a menos
que una persona experta en la materia pueda determinar de forma directa y especifica
y mediante la sola lectura de las reivindicaciones una manera de realizar la invencién
para lograr las funciones o los efectos mencionados.

63 Directrices para el Examen de Patentes (promulgadas por la Administracién Nacional de Propiedad Intelectual de China
(CNIPA) el 21 de enero de 2010, en vigor a partir del 1 de febrero de 2010; modificadas hasta la Notificacién n.° 391 de la
CNIPA, en vigor a partir del 15 de enero de 2021).



Segun esta disposicion, para determinar si una caracteristica técnica objeto de controversia es 137
una “caracteristica funcional” es necesario no solo considerar el significado literal de la expresién
de la caracteristica técnica, sino también incorporar la caracteristica técnica en la solucién técnica
global definida por las reivindicaciones. En el caso de una caracteristica técnica que contenga una
funcién o efecto especificos, si una persona experta en la materia puede determinar de forma
directa y especifica el modo de lograr esa funcién o efecto leyendo Unicamente las
reivindicaciones, la caracteristica técnica no es una “caracteristica funcional” con arreglo al
articulo 4 de la Interpretacién de Causas en Controversias por Infraccién de Patentes. Cabe
sefialar que las caracteristicas técnicas indicadas en la salvedad anterior se determinan en
funcién de los conocimientos y la capacidad de una persona experta en la materia, y las partes
interesadas deben presentar la prueba pertinente.

En la fase de apelacién de una controversia por la infraccién de una patente de invencién, la
causa Valeo Cleaning System Co. contra Xiamen Lukasi Automotive Parts Co.,** la Corte Popular
Suprema especific6 ademas que, si una caracteristica técnica en las reivindicaciones de una
patente ha definido o insinuado estructuras, componentes, pasos, condiciones especificos o las
relaciones entre ellos, no es una caracteristica funcional, aunque defina las funciones o efectos
que se pueden lograr simultdneamente a través de ella.

En un nuevo juicio por infraccién de patente de modelo de utilidad, en la causa Linhai Linong
Machinery Plant contra Lu Jie,°® la Corte Popular Suprema sostuvo que si una caracteristica
técnica, ademas de definir funciones o efectos, también describe la caracteristica estructural
correspondiente a dichas funciones o efectos, si una persona experta en la materia puede
determinar de forma directa y especifica el método para lograr esa caracteristica estructural
leyendo Unicamente las reivindicaciones y si dicho método puede lograr las funciones o efectos
en cuestidn, entonces la caracteristica técnica que define simultdneamente la estructura y las
funciones o efectos no se considera una caracteristica funcional.

4.3.1.5 Caracteristicas del entorno de uso

El articulo 9 de la Interpretacion II) de Causas en Controversias por Infraccién de Patentes prevé
lo siguiente: “cuando una solucién técnica supuestamente infractora no sea aplicable respecto
del entorno de uso definido por las caracteristicas del entorno de uso en las reivindicaciones, los
tribunales populares determinaran que la solucién técnica supuestamente infractora no esta
dentro del alcance de la proteccién del derecho de patente”.

En un nuevo juicio de una controversia sobre infraccién de una patente de invencién, en la causa
Shimano Inc. contra Ningbo Richeng Industry and Trade Co.,*® la Corte Popular Suprema estableci6
que las caracteristicas del entorno de uso que aparecen en las reivindicaciones son caracteristicas
técnicas necesarias que pueden ayudar a definir el alcance de la proteccién de las
reivindicaciones. Sin embargo, la medida en que las caracteristicas del entorno de uso pueden
definir el alcance de la proteccion de las reivindicaciones debe determinarse caso por caso. La
comprensién general es que la materia objeto de proteccién puede —en lugar de debe— utilizarse
en dicho entorno de uso, a menos que una persona experta en la materia pueda concluir de
manera especifica y razonable que la materia objeto de proteccién debe utilizarse en dicho
entorno de uso después de leer las reivindicaciones, la descripcién y los expedientes de examen
de la patente.

4.3.1.6 Reivindicaciones de composicion cerradas
El articulo 7 de la Interpretacion II) de Causas en Controversias por Infraccién de Patentes prevé
lo siguiente:

Cuando una solucién técnica supuestamente infractora tenga caracteristicas técnicas
adicionales basadas en todas las caracteristicas técnicas contenidas en las
reivindicaciones de composicién cerradas, los tribunales populares determinaran que
la solucién técnica supuestamente infractora no se encuentra dentro del alcance de la
proteccién del derecho de patente, a menos que las caracteristicas técnicas
adicionales sean impurezas inevitables y estén presentes en cantidades normales.

64 Zuigao Renmin Fayuan Zhidao Anli (Corte Popular Suprema) n.° 115, 24 de diciembre de 2019.
65 MSn.° 1804 (Corte Popular Suprema, 2017).
66 MTZn.° 1 (Corte Popular Suprema, 2012).
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Las reivindicaciones de composicién cerradas que se indican en el parrafo anterior
generalmente no abarcan las reivindicaciones de composiciones de medicina
tradicional china.

Aunque las Directrices para el Examen de Patentes han sido modificadas en varias ocasiones, las
disposiciones son coherentes con respecto a las limitaciones tipicas para las reivindicaciones
abiertas y las cerradas y a las normas de interpretacion de ellas. Por ejemplo, en las Directrices
para el Examen de Patentes de 2006°” en las normas generales sobre las reivindicaciones, se
prevé lo siguiente:

Por lo general, en las reivindicaciones abiertas deben utilizarse expresiones como “que
comprende”, “que incluye” o “que consiste esencialmente en”, con lo cual se interpreta
que posiblemente contengan elementos estructurales o pasos de método adicionales
gue no se mencionan en las reivindicaciones. En las reivindicaciones cerradas se debe
utilizar la expresion “que consiste en”, que se suele interpretar en el sentido de que
excluye los elementos estructurales adicionales o los pasos del método que no se

mencionen en las reivindicaciones.

A pesar de las modificaciones posteriores, las Directrices para el Examen de Patentes han
mantenido las mismas disposiciones sobre las reivindicaciones de composicién cerradas (es decir,
que no deben contener componentes adicionales distintos de las caracteristicas mencionadas en
las reivindicaciones, salvo impurezas inevitables que estén presentes en cantidades normales).

Através de la practica a largo plazo en el examen y la concesidn de patentes, la manera de
redactar las reivindicaciones y la norma de interpretacidn anteriores han sido ampliamente
aceptadas en este ambito. La norma de interpretacion expuesta en el articulo 7.1 de la
Interpretacién II) de Causas en Controversias por Infraccién de Patentes es coherente con la de
las Directrices de Examen de Patentes. Cuando solicitan una patente, los titulares de patentes
pueden hacer elecciones razonables entre reivindicaciones abiertas, reivindicaciones cerradas y
reivindicaciones cerradas de componentes activos para obtener una proteccién adecuada.

La exclusién de otros componentes es una de las caracteristicas inherentes a las reivindicaciones
cerradas. Si una solucién técnica supuestamente infractora contiene componentes adicionales,
puede considerarse que no “abarca” todas las caracteristicas técnicas y, por lo tanto, no esta
dentro del alcance de la proteccién del derecho de patente. Si, por cualquier motivo, el titular de
la patente ha elegido reivindicaciones cerradas con un alcance de proteccién relativamente
limitado en un procedimiento de concesién de patente y, como resultado, el alcance de la
proteccién de las reivindicaciones de la patente concedida no es tan amplio como se esperaba, el
titular, al no haber afirmado un alcance de la proteccién mas amplio a pesar de haber tenido la
oportunidad de hacerlo, asume las consecuencias juridicas correspondientes. En otras palabras,
en una demanda por infraccién de patente, la afirmacién del titular de la patente de que sus
reivindicaciones cerradas no excluyen otros componentes no definidos no sera respaldada.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la infraccién de una patente de invencién, en la
causa Shanxi Zhendong Taisheng Pharmaceutical Co. contra Hu Xiaoquan,®® la Corte Popular
Suprema establecié que, generalmente, las reivindicaciones cerradas deben interpretarse en el
sentido de que excluyen elementos estructurales o pasos del método que no se mencionan en las
reivindicaciones. Por lo general, las reivindicaciones de composicion cerradas deben
interpretarse en el sentido de que la composicién contiene los componentes enumerados y
excluye todos los demas componentes, excepto las impurezas presentes en cantidades normales
(los excipientes no son impurezas). Al escoger reivindicaciones cerradas, los titulares de patentes
indican que tienen la intencién especifica de excluir otros elementos estructurales o pasos del
método indefinidos del alcance de la proteccién de los derechos de patente y, por lo tanto, no
pueden volver a incluirlos posteriormente en el alcance de la proteccién mediante la aplicacién
de la doctrina de los equivalentes.

En un nuevo juicio de una controversia sobre infracciéon de una patente de invencién, en la causa
Hebei Xinyu Welding Co. contra Yichang Houwang Welding Co.,* |a Corte Popular Suprema sostuvo

67 Directrices para el Examen de Patentes (2006) (promulgadas por la CNIPA el 24 de mayo de 2006, en vigor a partir del 1
de julio de 2006).

68 MTZn.° 10 (Corte Popular Suprema, 2012).

69 MSZn.° 1201 (Corte Popular Suprema, 2013).
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que las reivindicaciones cerradas son un tipo especial de reivindicacién que utiliza palabras o 139
expresiones especificas para limitar el alcance de la proteccién a fin de abarcar Unicamente las

caracteristicas técnicas mencionadas de manera especifica en las reivindicaciones y sus

equivalentes, pero excluye otros componentes, estructuras o pasos. Por lo tanto, con respecto a

las reivindicaciones cerradas, si un producto supuestamente ilicito contiene caracteristicas

adicionales aparte de las caracteristicas técnicas mencionadas de manera especifica en las

reivindicaciones, se determinara que no esta dentro del alcance de la proteccién de las

reivindicaciones.

4.3.1.7 Tratamiento de los errores o defectos en las reivindicaciones

De conformidad con los articulos 45 a 46 de la Ley de Patentes, a partir de la fecha del anuncio de
la concesién de un derecho de patente por el Departamento de Administracion de Patentes del
Consejo de Estado, toda persona fisica o juridica podra solicitar al Departamento que declare
invalido el derecho de patente. El Departamento de Administracién de Patentes examinara la
solicitud de declaracién de invalidacién y tomara una decision. Si las partes interesadas se niegan
a aceptar la decision, pueden presentar una demanda administrativa ante el tribunal popular. Por
lo tanto, en una causa civil por infraccién de patente, los tribunales populares no pueden
examinar directamente la validez de la patente y declararla invalida. Sin embargo, con respecto a
las ambigutiedades y errores evidentes en las reivindicaciones, los tribunales populares pueden
hacer las determinaciones correspondientes de acuerdo con las leyes.

Con respecto a los errores evidentes en las reivindicaciones y la descripcién, el articulo 4 de la
Interpretacién II) de Causas en Controversias por Infraccién de Patentes establece lo siguiente:

Cuando la gramatica, los caracteres, la puntuacion, las cifras, los simbolos, etc.
utilizados en las reivindicaciones, en la descripcidn y en los dibujos sean ambiguos,
pero una persona experta en la materia pueda deducir una unica interpretacion al leer
las reivindicaciones, la descripcion y los dibujos, los tribunales populares tomaran una
decision de acuerdo con esa Unica interpretacion.

Segun esta disposicion, a pesar de las ambigiedades en las reivindicaciones y otros documentos
de patente, si una persona experta en la materia puede deducir una interpretacién unica, los
tribunales populares corregiran los errores basandose en dicha interpretacién. Al tiempo que se
hace hincapié en la orientacién basica de la notificacién publica de las reivindicaciones, es
necesario mantener cierta flexibilidad en la interpretacién de las reivindicaciones para evitar la
sumisién rigida a significados literales, de modo que las patentes con verdaderas contribuciones
tecnoldgicas puedan protegerse adecuadamente.

En un nuevo juicio de una controversia sobre infracciéon de una patente de invencién, en la causa
Wuxi Shenglong Cable Materials Plant contra Xi'an Qinbang Telecommunication Materials Co.,’® a
Corte Popular Suprema establecié que cuando se detecten errores evidentes en expresiones
especificas de las reivindicaciones, y una persona experta en la materia pueda corregir el
significado de dichas expresiones de manera especifica y directa, sin lugar a dudas, mediante la
consulta de los contenidos relevantes en la descripcién y los dibujos, dichas expresiones deberan
interpretarse como si tuvieran el significado corregido.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidacién de una patente de modelo de
utilidad, en la causa Hong Liang contra Junta de Nuevo Examen de Patentes,”' la Corte Popular
Suprema establecié que los “errores evidentes” se refieren a errores en las caracteristicas técnicas
que una persona experta en la materia puede detectar de inmediato al leer las reivindicaciones
sobre la base de su conocimiento técnico comun, y la Unica interpretacién correcta que dicha
persona puede determinar de inmediato al leer los contenidos relevantes de la descripcién y los
dibujos, teniendo en cuenta su conocimiento técnico comun. La existencia de errores evidentes
no hace ambiguo el limite de las reivindicaciones. Cuando existan errores evidentes en las
reivindicaciones, si una persona experta en la materia puede determinar la Unica interpretacién
correcta de estas basandose en el contenido pertinente de la descripcién y los dibujos, entonces
la solucién técnica protegida por las reivindicaciones se determina a partir de la versién
corregida.

70 MTZn.° 3 (Corte Popular Suprema, 2012).
71 XTZn.° 13 (Corte Popular Suprema, 2011).
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4.3.2 Determinacion de la infraccién de patentes de invencién y modelos de utilidad

Con respecto al alcance de la proteccidn de los derechos de patente, el articulo 64 de la Ley de
Patentes establece lo siguiente: “el alcance de la proteccién de una patente de invencién o de un
modelo de utilidad se determinara por el contenido de sus reivindicaciones, y la descripcién y los
dibujos pueden utilizarse para interpretar el contenido de las reivindicaciones. Esta disposicion se
aclara en el articulo 13.1 de las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Controversias sobre
Patentes, que establece que el alcance de la proteccién de un derecho de patente se limitara al
alcance definido por todas las caracteristicas técnicas mencionadas en las reivindicaciones e
incluird también el alcance definido por caracteristicas equivalentes a esas caracteristicas
técnicas.

Segun estas disposiciones, la infraccién de una patente comprende dos circunstancias: en primer
lugar, que la solucién técnica supuestamente ilicita esté dentro del alcance de la proteccién del
derecho de patente definido por todas las caracteristicas técnicas mencionadas en las
reivindicaciones, lo que constituye una infraccidn literal; y, en segundo lugar, que la solucién
técnica supuestamente ilicita esté dentro del alcance determinado por caracteristicas
equivalentes, lo que constituye una infraccion en virtud de la doctrina de los equivalentes.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la infracciéon de una patente de modelo de utilidad,
en la causa Bai Wanging contra Chengdu Nanxun Commo dity Sales Service Center,”” la Corte
Popular Suprema establecié que el alcance de la proteccidn de los derechos de patente debe ser
claro. Cuando existen defectos evidentes en las expresiones de las reivindicaciones de una
patente de modelo de utilidad y el alcance de la proteccién del derecho de patente resulta
claramente confuso porque no es posible determinar el significado especifico de los términos
técnicos en las reivindicaciones mediante la descripcién y los dibujos de la patente en cuestién ni
recurriendo al conocimiento general en la materia o al estado de la técnica pertinente, entre
otros aspectos, resulta imposible compararlo con la solucién técnica supuestamente ilicita. En
consecuencia, la solucién técnica supuestamente ilicita no puede ser considerada constitutiva de
infraccién.

4.3.2.1 Infraccién literal

En el articulo 13.1 de las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Controversias sobre Patentes
se establece lo siguiente: El alcance de la proteccidon de un derecho de patente se limitara al
alcance determinado por todas las caracteristicas técnicas mencionadas en las reivindicaciones.
El articulo 7 de la Interpretacién de Causas en Controversias por Infraccion de Patentes establece
lo siguiente:

Para determinar si una solucion técnica supuestamente ilicita esta dentro del alcance
de la proteccion del derecho de patente, los tribunales populares examinaran todas las
caracteristicas técnicas mencionadas en las reivindicaciones alegadas por el titular del
derecho.

Si una solucion técnica supuestamente infractora contiene caracteristicas técnicas
idénticas o equivalentes a todas las mencionadas en las reivindicaciones, los tribunales
populares determinaran que dicha solucién técnica esta dentro del alcance de la
proteccion del derecho de patente; si la solucion técnica supuestamente infractora
carece de una o mas caracteristicas técnicas mencionadas en las reivindicaciones o
tiene una o mas caracteristicas técnicas que no son ni idénticas ni equivalentes, los
tribunales populares determinaran que la solucidn técnica supuestamente infractora
no estd dentro del alcance de proteccion del derecho de patente.

Segun estas disposiciones, se aplica la “regla de todos los elementos” para determinar la
infraccion de patentes de invencién y modelos de utilidad. Se determinara que una solucién
técnica supuestamente infractora solo constituye una infraccion literal cuando contenga todas
las caracteristicas técnicas mencionadas en las reivindicaciones. Cuando la solucién técnica
supuestamente infractora no contenga una o mas caracteristicas técnicas mencionadas en las
reivindicaciones, no constituira infraccion. La incorporacién de caracteristicas técnicas
adicionales a la solucién técnica supuestamente infractora, en caso de existir, no afecta, en
principio, a la determinacién de la infraccién, siempre y cuando se tengan en cuenta las
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En un nuevo juicio de una controversia por infraccién de patente de modelo de utilidad, en la
causa Zhang Jianhua contra Shenyang Zhilian Highrise Building Heating Technology Co.,”* la Corte
Popular Suprema establecié que, si la solucién técnica supuestamente infractora carece de una
caracteristica técnica mencionada en las reivindicaciones, lo que resulta en una disminucién de
los efectos técnicos, se determinara que no se encuentra dentro del alcance de proteccién del
derecho de patente.

Con respecto a las reivindicaciones dependientes, el articulo 1.2 de la Interpretacién de Causas
en Controversias por Infraccion de Patentes establece especificamente lo siguiente:

Cuando el titular de un derecho afirme que el alcance de la proteccién del derecho de
patente debe determinarse a partir de las reivindicaciones dependientes, los
tribunales populares determinaran el alcance basandose tanto en las caracteristicas
técnicas adicionales mencionadas en esas reivindicaciones dependientes como en las
caracteristicas técnicas de las reivindicaciones a las que se hace referencia.

En el articulo 5 de la Interpretacién II) mencionada se establece que “todas las caracteristicas
técnicas, ya sean las mencionadas en la parte del predmbulo y la caracterizacién de las
reivindicaciones independientes o las mencionadas en la parte de la referencia y la definicién,
desempefian una funcién definitoria”. Por lo tanto, el alcance de la proteccién de las
reivindicaciones dependientes se define mediante dos aspectos, a saber, las caracteristicas
técnicas adicionales que se mencionan en las reivindicaciones dependientes y todas las
caracteristicas técnicas presentes en las reivindicaciones a las que se hace referencia en las
reivindicaciones dependientes. Si una reivindicacién a la que se hace referencia también es una
reivindicacién dependiente, es necesario seguir rastreandola hasta dar con la reivindicacién
independiente a la que se hace referencia al final.

Con respecto a la funcién definitoria del titulo del objeto en las reivindicaciones, en un nuevo
juicio de una controversia por infraccién de patente de invencidn, en la causa Xinghe Industry Co.
contra Jiangsu Runde Pipes Industry Co.,’* la Corte Popular Suprema sostuvo que el titulo del
objeto mencionado en las reivindicaciones debe tenerse en cuenta y que su funcion definitoria
real en el alcance de la proteccion del derecho de patente depende de sus efectos en el objeto
que se busca proteger en las reivindicaciones.

4.3.2.2 Infraccion en virtud de la doctrina de los equivalentes
Con respecto a la infraccion en virtud de la doctrina de los equivalentes, el articulo 13.2 de las
Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Controversias sobre Patentes establece lo siguiente:

Las caracteristicas equivalentes son aquellas que utilizan basicamente los mismos
medios para realizar practicamente las mismas funcionesy lograr de forma esencial
los mismos efectos que las caracteristicas técnicas mencionadas en una reivindicacién
y que una persona experta en la materia podria deducir sin tener que realizar una
labor creativa cuando se produce el supuesto acto de infraccién.

La doctrina de los equivalentes es un criterio importante para superar las limitaciones de las
reivindicaciones debidas a las formulaciones y para alcanzar una proteccién justa de los derechos
de patente. La doctrina de los equivalentes se utiliza para compensar la insuficiencia de la
infraccién literal. Al mismo tiempo, para evitar la aplicaciéon demasiado amplia y excesiva de esta
doctrina, existen limitaciones suficientemente estrictas que impiden la expansién indebida del
alcance de la proteccién de los derechos de patente basada en la doctrina, ya que esto podria
limitar la innovacién y dafiar los intereses publicos. Las limitaciones a la doctrina de los
equivalentes se reflejan principalmente en dos aspectos. Por un lado, esta doctrina se aplica a las
caracteristicas técnicas de las reivindicaciones, pero no a la solucién técnica en su conjunto, y los
criterios de determinacion son relativamente estrictos y lo mas objetivos posible. Por otro, se
utilizan la doctrina de los actos propios y la regla de dedicacién. La determinacién de una
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infraccion en virtud de la doctrina de los equivalentes se basa en las circunstancias existentes en
el momento en que se produjo el supuesto acto de infraccién.

La aplicacién de la doctrina de los equivalentes amplia la proteccién que definen literalmente las
reivindicaciones y afiade incertidumbre a la determinacién de su alcance, lo que puede afectar a
las expectativas razonables del publico sobre el alcance de la proteccién de los derechos de
patente. Por lo tanto, la determinacién de la infraccién en virtud de esta doctrina debe atenerse
al principio de aplicacion prudente de conformidad con las leyes. En cuanto a los criterios de
determinacién, deben cumplirse simultaneamente dos condiciones para que las caracteristicas
puedan declararse equivalentes. En primer lugar, estas caracteristicas deben adoptar
basicamente los mismos medios para realizar practicamente las mismas funcionesy lograr de
forma esencial los mismos efectos que las caracteristicas técnicas mencionadas en las
reivindicaciones. En segundo lugar, una persona experta en la materia debe ser capaz de pensar
en estas caracteristicas sin tener que realizar una labor creativa (es decir, deben ser obvias para
una persona experta en la materia). El articulo 12 de la Interpretacién II) de Causas en
Controversias por Infraccién de Patentes establece que, cuando se mencionen expresiones como
“al menos”, “no mas de”, etc. en las reivindicaciones para definir caracteristicas numéricas, y una
persona experta en la materia deduzca de las reivindicaciones, la descripciéon y los dibujos que la
solucién técnica patentada ha enfatizado especificamente el papel limitador de dichas
expresiones en las caracteristicas técnicas, los tribunales populares rechazaran el argumento del
titular del derecho de que las caracteristicas numéricas diferentes de las mencionadas
constituyen caracteristicas equivalentes.

En un nuevo juicio de una controversia por infraccién de patente de invencién, en la causa Ningbo
Dongfang Movement Plant contra Jiangyin Jinling Hardware Products Co.,” la Corte Popular
Suprema sostuvo lo siguiente:

Se deben determinar las soluciones técnicas patentadas y el publico debe poder
disponer del espacio para hacer uso libre de las tecnologias para lograr invenciones o
creaciones. Por lo tanto, se debe determinar una proteccién razonable para los
titulares de patentes junto con una seguridad juridica suficiente para el publico. De
acuerdo con este principio, el alcance de la proteccién de una patente de invencién o
modelo de utilidad incluye el alcance definido por las caracteristicas técnicas
necesarias especificamente mencionadas en las reivindicaciones y las caracteristicas
equivalentes a las que se mencionan.

En un nuevo juicio sobre una controversia por infraccién de patente de modelo de utilidad, en la
causa Beijing Jerrat Damping Elastomer Technical Research Center contra Beijing Jinzi Tianhe Buffer
Technology Co.,”® la Corte Popular Suprema sostuvo que, si una solucién técnica supuestamente
infractora que utiliza medios técnicos es opuesta a las caracteristicas técnicas mencionadas
especificamente en las reivindicaciones y produce efectos técnicos opuestos, por lo que no se
alcanza la finalidad de la invencidn, no se constata infraccidon en virtud de la doctrina de los
equivalentes.

En un nuevo juicio de una controversia por infraccién de patente de modelo de utilidad, en la
causa Sun Junyi contra Renqiu Bocheng Water Heating Apparatus Co.,’’ la Corte Popular Suprema
sostuvo que, al aplicar la doctrina de los equivalentes, debe tenerse en cuenta el nivel de
desarrollo tecnolégico en la fecha de presentacién y en el momento de los supuestos actos de
infraccion a fin de evitar que las caracteristicas técnicas de la solucién técnica patentada sean
simplemente sustituidas por nuevas tecnologias aparecidas después de la fecha de presentacién
para evitar la infracciéon y poder determinar asi los limites razonables del alcance de la proteccién
de los derechos de patente.

4.3.2.3 Sentencia sobre infraccién de caracteristicas funcionales

Con respecto a las sentencias sobre infracciones relacionadas con caracteristicas funcionales, el
articulo 8.2 de la Interpretacién II) de Causas en Controversias por Infraccién de Patentes
establece lo siguiente:
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funciones o los efectos mencionados en el parrafo anterior de conformidad con la

descripcién y los dibujos, las caracteristicas técnicas correspondientes de la solucién

técnica supuestamente infractora adopten basicamente los mismos medios para

realizar las mismas funciones y lograr los mismos efectos y puedan ser deducidos por

una persona experta en la materia sin tener que realizar una labor creativa en el

momento del supuesto acto de infraccién, los tribunales populares determinaran que

dichas caracteristicas técnicas correspondientes son idénticas o equivalentes a las

caracteristicas funcionales.

En esta disposicion, “las correspondientes caracteristicas técnicas [determinadas como] idénticas
o0 equivalentes a las caracteristicas funcionales” son diferentes de las “caracteristicas
equivalentes” establecidas en el articulo 13.2 de las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de
Controversias sobre Patentes. En primer lugar, las bases de comparacion son diferentes: las
primeras se refieren a las caracteristicas técnicas mencionadas en la descripcion y los dibujos que
son indispensables para lograr las funciones o los efectos, mientras que las segundas se refieren
a las caracteristicas mencionadas en las reivindicaciones. En sequndo lugar, los criterios son
diferentes: el primero exige que las funciones y los efectos sean los mismos, mientras que el
segundo exige que las funciones y los efectos sean bdsicamente los mismos.

En un nuevo juicio de una controversia por infraccién de patente de modelo de utilidad, en la
causa Linhai Linong Machinery Plant contra Lu Jie,” la Corte Popular Suprema sostuvo que
observar la existencia de caracteristicas equivalentes (en un caso de infraccién en virtud de la
doctrina de los equivalentes) no es lo mismo que reconocer las correspondientes caracteristicas
técnicas [determinadas como] equivalentes a las caracteristicas funcionales segun el articulo 8.2
de la Interpretacidn II) de Causas en Controversias por Infraccion de Patentes. Aunque ambas
requieren “basicamente los mismos medios” y “pueden concebirse sin realizar una labor creativa”,
presentan diferencias esenciales en dos aspectos principales. En primer lugar, tienen diferentes
objetos de aplicacion y diferentes bases de comparacion. Las “caracteristicas equivalentes” en
virtud del articulo 13 de las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Controversias sobre
Patentes se aplican a una gama mas amplia de objetos que implican caracteristicas técnicas
distintas de las “caracteristicas funcionales”, y las bases de comparacién son las caracteristicas
técnicas que se mencionan en las reivindicaciones. En cambio, el articulo 8.2 de la Interpretacién
II) de Causas en Controversias por Infraccion de Patentes se aplica a las “caracteristicas
funcionales” establecidas, y las bases de comparacion son las “caracteristicas técnicas”
mencionadas en la descripcion y los dibujos que sean indispensables para lograr las funciones o
los efectos de las caracteristicas funcionales. En sequndo lugar, los criterios de identificacién son
diferentes. Las “caracteristicas equivalentes” establecidas en el articulo 13 de las Disposiciones
sobre el Enjuiciamiento de Controversias sobre Patentes se definen en funcion de los criterios de
realizar basicamente las mismas funciones y lograr basicamente los mismos efectos, mientras
que las caracteristicas técnicas correspondientes [determinadas como] equivalentes a las
caracteristicas funcionales de acuerdo con el articulo 8.2 de la Interpretacion II) de Causas en
Controversias por Infraccién de Patentes tienen criterios de identificacion mas estrictos porque
estas caracteristicas deben realizar las mismas funciones y lograr los mismos efectos.

4.3.2.4 Doctrina de los actos propios

La doctrina de los actos propios, como limitacién necesaria de la doctrina de los equivalentes,
tiene por objeto obligar a las partes a actuar de buena fe y evitar que, en los litigios por
infraccidn, la interpretacion de las reivindicaciones difiera de la interpretacién hecha en los
procedimientos administrativos de concesion y confirmacién de patentes relacionados. De este
modo, la doctrina de los actos propios garantiza que el alcance de la proteccién de los derechos
de patente se determine de forma razonable y que se equilibren los intereses entre los titulares
de la patente, los supuestos infractores y el publico. En el articulo 6 de la Interpretacion de
Causas en Controversias por Infraccion de Patentes se establece lo siguiente: “cuando el
solicitante o el titular de la patente renuncia a una solucién técnica mediante observaciones o
modificaciones en las reivindicaciones y la descripcién durante el procedimiento de concesién o
invalidacién de la patente, los tribunales populares no admitiran el argumento del titular del
derecho para recuperar la solucién técnica a la que haya renunciado en una demanda por
infraccién de patente”. Por lo tanto, los expedientes de examen de patente no solo son la base
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para la interpretacién de las reivindicaciones, sino que también implican la aplicacién de la
doctrina de los actos propios para determinar la infraccion.

Con respecto al concepto de “solucién técnica renunciada”, el articulo 13 de la Interpretacién II)
de Causas en Controversias por Infraccion de Patentes establece lo siguiente:

Cuando el titular del derecho haya demostrado que las modificaciones restrictivas de
las reivindicaciones, la descripcién y los dibujos o las observaciones realizadas por el
solicitante o el titular de la patente sean rechazadas especificamente en los
procedimientos de concesidn y confirmacion de la patente, los tribunales populares
determinaran que no se ha renunciado a ninguna solucién técnica debido a dichas
modificaciones u observaciones.

En esta disposicion, la frase “rechazadas especificamente” se refiere al rechazo por parte de la
CNIPA durante el procedimiento de examen de la patente y por parte de un tribunal popular en
un litigio administrativo. De acuerdo con esta disposicion, el titular de un derecho tiene la carga
de probar que las modificaciones restrictivas han sido “especificamente rechazadas”, de lo
contrario, la renuncia a una solucién técnica da lugar a la aplicacién de la doctrina de los actos
propios.

En un nuevo juicio de una controversia por infraccién de patente de modelo de utilidad, en la
causa Shen Qiheng contra Shanghai Shengmao Traffic Engineering Co.,”” la Corte Popular Suprema
sostuvo lo siguiente:

Al determinar si existe una infraccion en virtud de la doctrina de los equivalentes,
aunque el supuesto infractor no haga valer la aplicacién de la doctrina de los actos
propios, los tribunales populares pueden aplicarla para imponer la limitacién
necesaria al alcance de los equivalentes sobre la base de los hechos que se han
constatado, a fin de determinar el alcance de la proteccién del derecho de patente de
manera razonable.

En un nuevo juicio sobre una controversia por infraccién de patente de modelo de utilidad, en la
causa Zhongyu Electronics (Shanghai) Co. contra Shanghai Jiuying Electronic Technology Co.,*° la
Corte Popular Suprema sostuvo que, si una reivindicacién independiente se declara invalida, pero
las reivindicaciones dependientes siguen siendo validas, y si el titular de la patente no renuncia a
la reivindicacién, no se aplicara la doctrina de los actos propios a esas reivindicaciones
dependientes y no se limitara la aplicacién de la doctrina de los equivalentes.

En un nuevo juicio de una controversia por infraccién de patente de invencién, en la causa Cao
Guilan contra Chongqing Lifan Automobile Sales Co.," la Corte Popular Suprema sostuvo que, para
juzgar si las observaciones realizadas por los titulares del derecho son “rechazadas
especificamente”, los tribunales populares deberan valorar si las declaraciones restrictivas con
respecto a la solucién técnica realizadas por los titulares de los derechos son finalmente
aceptadas por los responsables de la toma de decisiones y si, en ese caso, la patente fue
concedida o fue declarada valida.

4.3.2.5 Cuestiones relacionadas con la infraccion de patente de procedimiento

4.3.2.5.1 Determinacion de la secuencia de pasos en las reivindicaciones de procedimiento

Las patentes de procedimiento se definen principalmente mediante pasos, una secuencia de
pasos, parametros y condiciones del procedimiento, etc. Con respecto a la secuencia de pasos de
una patente de procedimiento, el articulo 11 de la Interpretacién II) de Causas en Controversias
por Infraccién de Patentes establece lo siguiente:

Cuando una secuencia especifica de pasos técnicos no se menciona explicitamente en
las reivindicaciones del procedimiento, pero una persona experta en la materia la
puede deducir de manera directa y especifica de las reivindicaciones, la descripcién y
los dibujos, los tribunales populares determinaran que dicha secuencia de pasos tiene
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En un nuevo juicio de una controversia por infraccién de una patente de invencién, en la causa
OBE - Werk Ohnmacht and Baumgartner GmbH contra Zhejiang Kanghua Glasses Co.,%* la Corte
Popular Suprema sostuvo que, para una invencién de procedimiento con secuencias de pasos,
tanto los pasos como sus secuencias tienen una funcién definitoria del alcance de la proteccién
del derecho de patente. Las secuencias de pasos en las reivindicaciones no deben ignorarse con
el argumento de que las secuencias no se mencionan en las reivindicaciones. Por el contrario, si
los pasos se realizan en una secuencia particular debe determinarse desde la perspectiva de una
persona experta en la materia tomando como referencia la descripcién y los dibujos, los
expedientes de examen, la solucién técnica global mencionada en las reivindicaciones y las
relaciones légicas entre los pasos.

En un nuevo juicio de una controversia por infraccién de una patente de invencion, en la causa
Zhejiang Lexueer Household Supplies Co. contra Chen Shundi,®* la Corte Popular Suprema sostuvo
que, al determinar si la secuencia de pasos de una patente de procedimiento tiene una funcién
definitoria del alcance de la proteccién del derecho de patente, lo que puede limitar la aplicacion
de la doctrina de los equivalentes en el caso de pasos intercambiables, la clave es analizar si esos
pasos deben realizarse en una secuencia particular y si los pasos intercambiables pueden
generar diferencias sustanciales en las funciones o los efectos técnicos.

4.3.2.5.2 Reivindicaciones de producto definido por el proceso

Todas las caracteristicas mencionadas en las reivindicaciones tienen una funcién definitoria del
alcance de la proteccidn de los derechos de patente. Segun el articulo 10 de la Interpretacion II)
de Causas en Controversias por Infraccion de Patentes, con respecto a una caracteristica técnica
en las reivindicaciones en las que un producto se define por su método de fabricacién y cuando el
método de fabricacion del producto supuestamente ilicito no es idéntico ni equivalente al
método mencionado en la reivindicacidn, el tribunal popular determinara que la solucién técnica
presuntamente infractora no esta dentro del alcance de la proteccion del derecho de patente. Por
lo tanto, en el supuesto de una reivindicacion de producto que contenga una caracteristica
técnica en forma de método de fabricacidn, es necesario examinar si el producto supuestamente
ilicito tiene una caracteristica técnica idéntica o equivalente a ese método de fabricacion.

4.3.2.5.3 Alcance de la proteccion de las patentes de procedimiento y proceso judicial por
infraccion

Segun el articulo 11 de la Ley de Patentes, los actos de infraccién de las patentes de

procedimiento consisten en la utilizacién del procedimiento patentado y la utilizacion, oferta para

la venta, venta e importacidn de productos obtenidos directamente del procedimiento patentado.

El concepto de “productos obtenidos directamente del procedimiento patentado” tiene efectos
directos en el alcance de la proteccidn de una patente de procedimiento. En este sentido, el
articulo 13 de la Interpretacion de Causas en Controversias por Infraccion de Patentes establece
lo siguiente:

Cuando un producto se obtiene originalmente de un procedimiento patentado, los
tribunales populares determinaran que se trata de “el producto obtenido directamente
del procedimiento patentado”, como se establece en el articulo 11 de la Ley de
Patentes. Cuando un producto posterior se obtenga a partir de un procesamiento o
tratamiento adicional del producto original, los tribunales populares también
determinaran que dicho procesamiento o tratamiento es la “utilizacién de productos
obtenidos directamente del procedimiento patentado”, seguin el articulo 11 de la Ley
de Patentes.

En el articulo 20 de la Interpretacién II) mencionada se establece lo siguiente:

Cuando un producto posterior, obtenido del procesamiento o el tratamiento de un
producto que se obtiene directamente del procedimiento patentado, se somete a un
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146 nuevo procesamiento o tratamiento, los tribunales populares determinaran que el
acto no constituye una utilizacién de productos obtenidos directamente del
procedimiento patentado, seguin el articulo 11 de la Ley de Patentes.

En la fase de apelacién de una controversia por infraccién de patente de invencién, en la causa
Shenzhen Dunjun Technology Co. contra Shenzhen Jixiang Tengda Technology Co.,** la Corte Popular
Suprema sostuvo que, si un presunto infractor incorpora de manera sustancial un procedimiento
patentado en el producto supuestamente ilicito con fines de produccién y operacién, y este acto
o su resultado cumple la funcién esencial e irremplazable de abarcar todas las caracteristicas
técnicas de las reivindicaciones de la patente para permitir a los usuarios finales reproducir de
manera natural el procedimiento patentado durante el uso normal del producto supuestamente
ilicito, se considerara que el supuesto infractor ha explotado el procedimiento patentado y, en
consecuencia, ha infringido los derechos del titular de la patente.

4.3.2.5.4 Carga de la prueba en los casos de infraccion de patente de invencion del
procedimiento de fabricacion de un producto

Con respecto a la carga de la prueba en el caso de una patente de invencién de un procedimiento

de fabricacién de un nuevo producto, el articulo 66.1 de la Ley de Patentes establece lo siguiente:

Cuando una controversia por infraccién de patente involucre una patente de invencién
de un procedimiento de fabricacién de un nuevo producto, la persona fisica o juridica
que fabrique el producto idéntico debe proporcionar pruebas para demostrar que el
procedimiento de fabricacién utilizado en su producto es diferente del procedimiento
patentado.

Esta disposicién se corresponde con el articulo 34 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Determinar si un producto supuestamente ilicito constituye un “producto nuevo” influye
directamente en a cudl de las partes se atribuira la carga de la prueba. En el articulo 17 de la
Interpretacién de Causas en Controversias por Infraccidon de Patentes se establece lo siguiente:
“cuando un producto o la solucién técnica para fabricar el producto sean conocidos por el publico
en China o en el extranjero antes de la fecha de presentacién, los tribunales populares
determinaran que el producto no es un producto nuevo de conformidad con el articulo 61 de la
Ley de Patentes". Esta disposicion procede de las disposiciones sobre la novedad de la Ley de
Patentes, segun las cuales, si un producto o la solucién técnica para fabricar el producto son
conocidos por el publico en China o en el extranjero antes de la fecha de presentacion, el
producto no se considera nuevo.

En un nuevo juicio de una controversia por infraccién de una patente de invencién, en la causa
Yiwu Beige Plastic Products Co. contra Air-Paq Composite Material (Shanghai) Co.,* la Corte Popular
Suprema sostuvo que, si el titular del derecho proporciona pruebas preliminares para demostrar
que un producto fabricado a partir del procedimiento patentado es un producto nuevo, las
pruebas preliminares deben poder demostrar que el producto en cuestidn es significativamente
diferente al mismo tipo de productos existentes antes de la fecha de presentacién en lo que
respecta a componentes y estructura o calidad, rendimiento y funcion.

En un nuevo juicio de una controversia por infraccién de una patente de invencién, en la causa
CSPC Ouyi Pharmaceutical Co. contra Zhang Xitian,®® y en la fase de apelacién de una controversia
por la infraccién de una patente de invencion, en la causa Eli Lilly Co. contra Hansoh Pharma,?’ la
Corte Popular Suprema sostuvo que, en el caso de una patente de invencién de un nuevo
procedimiento de fabricacién de producto, se deben cumplir ciertos prerrequisitos para que la
carga de demostrar que el procedimiento de fabricacién del producto supuestamente ilicito es
diferente del procedimiento patentado recaiga en el supuesto infractor, y el titular del derecho
debe poder demostrar que el producto fabricado a partir del procedimiento patentado es un
producto nuevo e idéntico al producto fabricado por el supuesto infractor. En la causa CSPC Ouyi
Pharmaceutical, se sefial6 ademas que, para determinar si una patente de procedimiento es una
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patente para la invencién de un procedimiento de fabricacién de un nuevo producto, se debe 147
analizar “el producto obtenido directamente del procedimiento patentado”, lo cual hace

referencia a un producto obtenido originalmente a partir del procedimiento patentado, y no a un

producto posteriormente obtenido mediante un tratamiento adicional del producto obtenido

originalmente.

Si un producto fabricado a partir de un procedimiento patentado no es un “producto nuevo”, el
articulo 66.1 de la Ley de Patentes no se aplica directamente para imponer al supuesto infractor
la carga de probar que su procedimiento de fabricacion del producto supuestamente ilicito es
diferente del procedimiento patentado. Sin embargo, cuando las pruebas aportadas por el titular
de la patente cumplan determinados requisitos, podra imponerse la correspondiente carga de la
prueba al supuesto infractor. A este respecto, el articulo 3 de las Disposiciones sobre la Prueba en
los Procesos Civiles relativos a los Derechos de Propiedad Intelectual establece lo siguiente:

En las controversias por infraccion de patente, el demandante debera presentar

pruebas que demuestren los siguientes hechos:

1) el producto fabricado por el demandado es idéntico al producto fabricado a partir
del procedimiento patentado;

2) la probabilidad de fabricar el producto supuestamente ilicito a partir del
procedimiento patentado es relativamente alta; y

3) eldemandante ha realizado esfuerzos razonables para demostrar que el
demandado ha utilizado el procedimiento patentado.

Después de que el demandante haya presentado pruebas para demostrar los
puntos anteriores, los tribunales populares podran exigir al demandado que presente
pruebas que demuestren que el procedimiento de fabricacién de su producto es
diferente del procedimiento patentado.

En un nuevo juicio de una controversia por infraccién de una patente de invencién, en la causa
Weifang Henglian Pulp and Papermaking Co. contra Yibin Changyi Pulp Co.,% la Corte Popular
Suprema sostuvo que, cuando el titular de una patente puede demostrar que el supuesto
infractor ha fabricado un producto idéntico pero no que ha utilizado el procedimiento patentado
después de realizar esfuerzos razonables, y si existe una alta probabilidad de que el producto
idéntico se haya fabricado mediante el procedimiento patentado segun las circunstancias
especificas del caso, hechos conocidos y experiencia cotidiana, y si el supuesto infractor se niega
a colaborar en la recoleccién o conservacién de pruebas por parte de los tribunales populares, se
puede presumir, que el supuesto infractor ha utilizado el procedimiento patentado.

4.3.2.5.5 Procedimiento presentado y procedimiento de fabricacion real de productos
farmacéuticos supuestamente ilicitos
En la fase de apelacion de una controversia por infraccién de patente de invencion, en la causa Eli
Lilly Co. contra Changzhou Watson Pharmaceuticals Co.,* la Corte Popular Suprema sostuvo que,
en las controversias por infraccién de patente de procedimiento de fabricacién de productos
farmacéuticos, en ausencia de pruebas en contrario, se presumird que el proceso de fabricacién
del producto farmacéutico supuestamente ilicito presentado al Departamento Regulador de
Productos Médicos es el procedimiento real de fabricacién de este. Si existen pruebas que
demuestren que el procedimiento presentado del producto farmacéutico supuestamente ilicito
no es auténtico, se examinaran minuciosamente la fuente tecnoldgica, los procedimientos y los
registros de fabricacién por lotes, los documentos presentados al Departamento Regulador de
Productos Médicos y otros elementos del producto farmacéutico supuestamente ilicito para
determinar su procedimiento de fabricacion real de acuerdo con la ley. Con respecto a hechos
técnicos complicados como el procedimiento de fabricacién del producto farmacéutico
supuestamente ilicito, se puede recurrir ampliamente a la asistencia de investigadores técnicos,
asistentes expertos, tasacion judicial y consultoria de expertos tecnoldgicos.

4.3.2.6 Regla de dedicacion

En el articulo 5 de la Interpretacién de Causas en Controversias por Infraccidén de Patentes se
establece lo siguiente: “cuando una solucién técnica se describe Unicamente en la descripcién o
en los dibujos, pero no se menciona en las reivindicaciones, los tribunales populares no admitiran
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la pretensidn del titular del derecho de incluirla en el alcance de la proteccién del derecho de
patente en una controversia por infraccién de patente”. Se considerara que el titular de la patente
doné al publico una solucién técnica que se menciona en la descripcién, pero no en las
reivindicaciones y, por lo tanto, no podra volver a incluirse en el alcance de la proteccién definido
por las caracteristicas equivalentes en una demanda por infraccién de patente. La regla de
dedicacidn es, en esencia, una limitacién a la aplicacion de la doctrina de los equivalentes.

4.3.2.7 Efectos de la declaracién de invalidez de la patente

En una causa civil de infraccién de patente, si la CNIPA declara invalida la patente, los efectos de
esta decisiéon administrativa de invalidez deben decidirse en funcién del estado de ejecucién o
cumplimiento de las sentencias civiles relacionadas o de los documentos escritos de mediacién
relativos a la infraccion de la patente. En el articulo 47 de la Ley de Patentes se establece lo
siguiente:

Todo derecho de patente que haya sido declarado invalido se considera inexistente
desde el principio.

La decisién de declarar la invalidez del derecho de patente no tendra efectos
retroactivos sobre ninguna sentencia o declaracién de mediacién sobre una infraccién
de patente que haya sido emitida y ejecutada por el tribunal popular, sobre ninguna
decisién relativa a la tramitacién de una controversia por infracciéon de patente que
haya sido realizada o ejecutada de manera forzosa ni sobre ningtin contrato de
licencia de explotacién de patentes o contrato de transferencia de derechos de
patente que haya sido cumplido antes de la declaracién de invalidez del derecho de
patente. Sin embargo, se compensara el dafio causado de mala fe a otras personas
por el titular de la patente.

Cuando las indemnizaciones pecuniarias por infraccién de patente, las regalias por
la explotacidn de la patente o las tasas por la transferencia del derecho de patente no
se reembolsen de conformidad con las disposiciones del parrafo anterior, pero dicha
ausencia de reembolso sea evidentemente contraria al principio de equidad, se
realizara un reembolso total o parcial.

La “decisién de declarar la invalidez del derecho de patente” que se menciona en el articulo 47
abarca dos circunstancias: en primer lugar, la parte interesada no presenta una demanda
administrativa contra la decisién dentro del plazo previsto en la ley; y, en segundo lugar, aunque
se haya presentado una demanda administrativa, la decisién administrativa no es revocada por
un fallo o sentencia administrativa eficaz. Por lo tanto, la determinacién de si la decision
administrativa de invalidacion tiene efectos retroactivos sobre cualquier decisién de sancién
administrativa, sentencia, fallo, mediacién escrita o contrato pertinentes debe basarse en el fallo
o sentencia administrativa eficaz si la parte interesada ha presentado una demanda
administrativa contra una decision administrativa de invalidacién.

El articulo 2 de la Interpretacion II) de Causas en Controversias por Infraccién de Patentes prevé
lo siguiente:

Cuando una reivindicacién afirmada por el titular de los derechos en una demanda por
infraccién de patente se declara invalida por el Departamento de Administracién de
Patentes del Consejo de Estado, el tribunal popular que conoce del caso puede
desestimar la demanda sobre la base de la reivindicacién invalidada.

Cuando existen pruebas de que la decisién por la que se declara invélida la
reivindicacién antes mencionada fue revocada por una sentencia administrativa eficaz,
el titular del derecho podra presentar otra demanda.

Cuando el titular de la patente interponga otra demanda, el plazo de prescripcion se
contara a partir de la fecha de notificacién de la sentencia administrativa, como se
indica en el parrafo 2 del presente articulo.

Esta disposicidn tiene por objeto mejorar la eficiencia de la tramitacién de las causas civiles por
infraccion de patentes y evitar la prolongacién innecesaria del proceso judicial. En la practica
judicial, solo una proporcidn relativamente pequefia de las decisiones administrativas de
invalidacién se revoca en procesos administrativos. Por lo tanto, después de que la CNIPA haya
tomado la decisién de declarar invalido un derecho de patente, el tribunal popular que conoce de
la causa civil de infraccién por patente puede desestimar la demanda sin esperar al resultado



final del proceso administrativo. Si finalmente se revoca la decisién administrativa de 149
invalidacién, el titular del derecho puede presentar otra demanda.

Sila CNIPA toma la decisidn administrativa de declarar una patente invalida en segunda
instancia, el tribunal de segunda instancia decide si desestima la demanda en funcidn de las
circunstancias del caso.

Una vez dictada la decisién administrativa de invalidacién y cuando no se haya ejecutado
plenamente una sentencia civil eficaz relativa a la infraccién, si una parte interesada solicita un
nuevo juicio de conformidad con la decisién administrativa de invalidacién, el tribunal popular
podra suspender el examen del nuevo juicio y la ejecucién de la sentencia eficaz de conformidad
con el articulo 29 de la Interpretacidn II) de Causas en Controversias por Infraccién de Patentes,
teniendo en cuenta si la parte interesada ha presentado una demanda administrativa contra la
decisién administrativa de invalidacién. Si la parte afectada no presenta una demanda
administrativa, o una sentencia administrativa eficaz no revoca la decision administrativa de
invalidacién, el tribunal popular volvera a tramitar la sentencia civil o la mediacién escrita sobre la
infraccién que no haya sido plenamente ejecutada.

En un nuevo juicio sobre una controversia por infraccién de patente de modelo de utilidad, en la
causa Shaanxi Dongming Agricultural Technology Co. contra Shaanxi Qinfeng Agricultural
Machineries (Group) Co.,*° la Corte Popular Suprema sostuvo que, de acuerdo con el articulo 47.2
de la Ley de Patentes, el momento en que una patente se declara invalida corresponde a la fecha
de la decisién indicada en la resolucién escrita sobre la tramitacién de la solicitud de declaracién
de invalidacién de la patente.

4.3.2.8 Proteccion temporal de las patentes de invencién

Una solicitud de patente de invencién debe someterse a procedimientos como la publicacién
anticipada y el examen de fondo antes de que pueda concederse la patente. Una vez que se
publica la solicitud de patente de invencién, su contenido técnico se hace publico. Segun el
articulo 11 de la Ley de Patentes, los actos de explotacién de la solucién técnica de una patente
antes de que sea concedida no constituyen actos de infraccién. Por lo tanto, se plantea la
cuestién de la proteccién temporal entre la publicacién de la solicitud de patente de invencién y
el anuncio de la concesién de la patente.

En el articulo 13 de la Ley de Patentes se establece que “tras la publicacién de una solicitud de
patente de invencidn, el solicitante podra exigir a la persona fisica o juridica que explote dicha
invencién el pago de una cantidad adecuada en concepto de regalias”. Estas regalias solo pueden
reclamarse una vez que ha sido concedida la patente de invencién. El articulo 85.2 del
Reglamento de Aplicacion de la Ley de Patentes también establece que la solicitud de una parte a
un Departamento de Administracién de Patentes para que medie en el pago de una cantidad
adecuada en concepto de regalias solo podra presentarse después de que se haya concedido la
patente. El articulo 18.1 de la Interpretacién (II) de Causas en Controversias por Infraccion de
Patentes especifica que la cuantia especifica de las regalias puede determinarse razonablemente
tomando como referencia las regalias de la licencia de la patente.

Como suele ser necesario modificar las reivindicaciones antes de la concesidn, el alcance de la
proteccién reclamada por el solicitante en la fecha de publicacién de la solicitud de patente de
invencion puede diferir del alcance de la proteccion del derecho de patente una vez concedido.
De acuerdo con el articulo 18.2 de la Interpretacion II) de Causas en Controversias por Infraccion
de Patentes, cuando la solucién técnica supuestamente infractora esté comprendida en ambos
alcances de proteccién, el tribunal popular determinara que el demandado ha explotado la
patente, en cuyo caso se admitira la peticién del titular del derecho de recibir una cantidad
adecuada en concepto de regalias. Cuando la solucién técnica presuntamente infractora solo esté
comprendida en uno de los alcances de proteccién, se rechaza la peticién.

Durante el periodo de proteccién temporal, la fabricacion, venta e importacién del producto no
constituyen actos de infraccidn, y la parte interesada solo esta obligada a pagar una “cantidad
adecuada en concepto de regalias”. El articulo 18.3 de la Interpretacién II) de Causas en
Controversias por Infraccién de Patentes establece lo siguiente:
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Cuando se haya pagado la cantidad adecuada en concepto de regalias prevista en el
articulo 13 de la Ley de Patentes o se haya hecho una promesa de pago por escrito, la
afirmacién del titular del derecho de que los actos de uso, oferta para la venta y venta
constituyen una infraccién no sera admitida por los tribunales populares.

4.3.3 Infraccién conjunta y complicidad en la infraccién

4.3.3.1 Infraccién conjunta

En una infraccién conjunta de patentes, dos o mas personas conspiran o cooperan para realizar
actos que infringen los derechos de patente. Para determinar la existencia de esta infraccién, se
aplican varias disposiciones del Cédigo Civil. El articulo 1168 del Cédigo Civil establece que
“cuando dos 0 mas personas cometen conjuntamente un acto lesivo que cause dafio a otra
persona, son solidariamente responsables”. Con respecto a las responsabilidades por infraccién
conjunta, se distinguen las responsabilidades externas y las internas. En el primer caso, los
coinfractores son responsables solidarios. Segun el articulo 178 del Cédigo Civil, la
responsabilidad solidaria es una responsabilidad general frente a una parte externa. Por lo tanto,
el titular del derecho tiene derecho a solicitar que algunas o todas las personas solidariamente
responsables asuman esa responsabilidad. En otras palabras, cada persona responsable asume
la responsabilidad total de la infraccion.

En un nuevo juicio de una controversia por infraccién de patente de invencién, en la causa SMC
Inc. contra Leqing Zhongqi Pneumatic Technology Co.,°" la Corte Popular Suprema sostuvo que la
infraccién conjunta tiene los siguientes prerrequisitos: los infractores son dos 0 mas personas;

cada infractor tiene una intencién subjetiva conjunta; existe uso, cooperacién o apoyo mutuos

entre los actos de los infractores desde una perspectiva objetiva; y las consecuencias del dafio

resultante de los actos de cada infractor se corresponden con su intencién conjunta.

Los infractores conjuntos son responsables solidarios de los actos de infraccién conjunta. En la
fase de apelacién de una controversia por infraccién de patente de modelo de utilidad, en la
causa Dongguan Hongding Home Co. contra Dongguan Kangsheng Furniture Co.,%* la Corte Popular
Suprema sostuvo que, si algunos coinfractores han llegado a un acuerdo con el titular del
derecho y lo han indemnizado por parte de sus pérdidas, los coinfractores restantes solo seran
responsables solidarios de la indemnizacién al titular del derecho por sus pérdidas como
consecuencia de la infraccién una vez deducida la indemnizaciéon pagada, para evitar el doble
enriquecimiento del titular del derecho.

4.3.3.2 Complicidad en la infraccién
En el articulo 1169 del Cédigo Civil se establece lo siguiente:

La persona que ayude o instigue a un actor a cometer un acto ilicito asumira la
responsabilidad solidaria junto con el actor.

La persona que ayude o instigue a un actor sin capacidad o con capacidad limitada
para realizar actos juridicos civiles a cometer un acto lesivo asumird la responsabilidad
civil extracontractual. El tutor legal del actor sin capacidad o con capacidad limitada
para realizar actos juridicos civiles asumira la responsabilidad correspondiente cuando
incumpla sus deberes de tutor.

El articulo 21 de la Interpretacién II) de Causas en Controversias por Infraccién de Patentes prevé
lo siguiente:

Cuando una persona sabe que el producto de que se trata es una materia prima,
equipo, componente o producto intermedio especialmente utilizado para explotar una
patente y proporciona dicho producto a otra persona, sin la autorizacion del titular del
derecho y con fines comerciales y de produccién, para cometer una infraccion de
patente, los tribunales populares respaldaran la afirmacion del titular del derecho de
que los actos del proveedor constituyen complicidad en la infraccion.

Cuando una persona sabe que se ha concedido un derecho de patente sobre un
producto o un procedimiento e induce activamente, sin la autorizacion del titular del
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la afirmacion del titular del derecho de que los actos del inductor constituyen

instigacion a que otros cometan una infraccion sera [...] respaldada por los tribunales

populares.

En un nuevo juicio de una controversia por infraccién de patente de modelo de utilidad, en la
causa Liu Hongbin contra Beijing Jinglianfa Digital Control Technology Co.,°* la Corte Popular
Suprema sostuvo que el acto de complicidad en la infraccién en virtud de la Ley de Patentes no se
refiere a cualquier acto de ayuda, sino que se refiere especificamente al acto de proporcionar a
otros un producto especialmente utilizado para cometer actos de infraccién, con el objetivo de
que infrinja una patente sin la autorizacién de su titular y con fines de produccién y operacién. Si
un actor sabe que el producto en cuestién es una materia prima, un equipo, un componente o un
producto intermedio utilizado especificamente para explotar la solucién técnica de la patente y lo
proporciona a otra persona sin la autorizacién del titular del derecho y con fines comerciales y de
produccién, y esa otra parte posteriormente comete una infraccion de patente, el acto de
proporcionar el producto constituye una ayuda a terceros para infringir la patente.

El “producto utilizado especificamente” se determina mediante el criterio de si la materia prima,
el producto, el componente o el producto intermedio tiene una importancia sustancial para la
realizacion de la solucion técnica protegida por la patente y tiene “usos sustanciales no
infractores”. Si la materia prima o el producto son indispensables para realizar la solucion técnica
protegida por la patente en cuestion y no tienen otro “uso sustancial no infractor” que su
utilizacién en la solucidn técnica protegida, la materia prima o el producto se identifican
generalmente como “utilizados especialmente”. La carga de la prueba de que el producto en
cuestion es “utilizado especialmente” recae en el titular del derecho.

4.3.4 Argumentos de defensa en demandas por infraccion de patente

4.3.4.1 Defensa del estado de la técnica

Segun el articulo 67 de la Ley de Patentes, cuando un supuesto infractor tenga pruebas de que la
tecnologia o el disefio que ha explotado forma parte del estado de la técnica o es un disefio
anterior, dicha explotacion no constituye una infraccion del derecho de patente. Esta disposicién
se afiadio a la Ley de Patentes de 2008 en consideracién de que el alcance de la proteccion de los
derechos de patente no debe abarcar el estado de la técnica y las tecnologias que son evidentes y
equivalentes al estado de la técnica (véase la seccidn 4.8.9 relativa a la defensa de un disefio
anterior).

Con respecto a la definicidn del estado de la técnica, el articulo 22.5 de la Ley de Patentes
establece que “el término ‘estado de la técnica’ se refiere a cualquier tecnologia conocida por el
publico nacional o extranjero antes de la fecha de presentacién de la solicitud de patente”. Esta
formulacion se introdujo en la Ley de Patentes de 2008. Anteriormente, la disposicién habia
definido diferentes ambitos geograficos de divulgacién publica a través de publicaciones, uso
publico u otros medios. Para determinar el estado de la técnica de una patente, se tiene en
cuenta la versién de esta disposicién en la Ley de Patentes que fuera aplicable en la fecha de
presentacion de la solicitud de patente. El articulo 22 de la Interpretacion II) de Causas en
Controversias por Infraccion de Patentes prevé lo siguiente: “en lo que respecta a la defensa del
estado de la técnica o de disefio anterior alegada por un supuesto infractor, los tribunales
populares definiran el estado de la técnica o el disefio anterior de acuerdo con la Ley de Patentes
que estuviera en vigor en la fecha de presentacion de la solicitud de patente”.

Para determinar si se admite la defensa del estado de la técnica, el principal factor que debe
tenerse en cuenta es la relacién entre la solucién tecnolégica supuestamente infractora y el
estado de la técnica. Aunque la solucién técnica supuestamente infractora constituya una
infraccidn literal, la defensa del estado de la técnica es admisible siempre que el presunto
infractor pueda aportar pruebas que demuestren que la tecnologia supuestamente infractora
forma parte del estado de la técnica.

En un nuevo juicio de una controversia por infraccién de patente de invencidn, en la causa Strix
Ltd contra Ningbo Shenglida Electric Manufacturing Co.,”* la Corte Popular Suprema sostuvo que la
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aplicacién de una defensa del estado de la técnica solo depende de si todas las caracteristicas
técnicas del producto supuestamente ilicito que de manera presunta entran en el alcance de la
proteccién del derecho de patente son idénticas o equivalentes a las caracteristicas técnicas
correspondientes de soluciones técnicas divulgadas al publico en el estado de la técnica. La
defensa del estado de la técnica no puede excluirse por el mero hecho de que el producto
supuestamente ilicito sea idéntico a la patente.

Con respecto al método para juzgar si procede la defensa del estado de la técnica, el articulo 14.1
de la Interpretacion de Causas en Controversias por Infraccidon de Patentes establece lo siguiente:

Cuando todas las caracteristicas técnicas que supuestamente estan comprendidas en
el alcance de la proteccion de un derecho de patente sean idénticas o no presenten
diferencias sustanciales con las caracteristicas técnicas correspondientes a una
solucion técnica del estado de la técnica, los tribunales populares determinaran que la
solucion técnica explotada por el supuesto infractor forma parte del estado de la
técnica de conformidad con el articulo 62 de la Ley de Patentes de [2008].

Esta disposicién aclara que las caracteristicas técnicas que se comparan con las caracteristicas
técnicas correspondientes del estado de la técnica son las que supuestamente entran en el
alcance de la proteccién de un derecho de patente, y no todas las caracteristicas técnicas de la
tecnologia utilizada por el supuesto infractor. Si ambas son idénticas o no presentan diferencias
sustanciales, la tecnologia implementada por el supuesto infractor forma parte del estado de la
técnica.

En un nuevo juicio sobre una controversia por infraccién de patente de modelo de utilidad, en la
causa Yancheng Zetian Machinery Co. contra Yancheng Geruite Machinery Co.,” la Corte Popular
Suprema sostuvo que, cuando se examina la defensa del estado de la técnica, la solucién técnica
que debe compararse con el estado de la técnica es la supuestamente infractora, y no la
patentada. El método de examen consiste en determinar las caracteristicas técnicas que
supuestamente entran dentro del alcance de la proteccién del derecho de patente en relacién
con las reivindicaciones de la patente y juzgar si existen caracteristicas técnicas idénticas o
equivalentes divulgadas en el estado de la técnica. La defensa del estado de la técnica no exige
que la solucion técnica supuestamente infractora sea completamente idéntica al estado de la
técnica. Las caracteristicas técnicas de la solucidn técnica supuestamente infractora que sean
irrelevantes para el alcance de la proteccién del derecho de patente no se tendran en cuenta al
determinar la admisibilidad de la defensa del estado de la técnica.

En un nuevo juicio de una controversia por infraccién de una patente de invencién, en la causa
Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co. contra Beijing Sogou Technology Development
Co.,°® la Corte Popular Suprema sostuvo que, para determinar si las caracteristicas técnicas que
supuestamente entran en el alcance de la proteccién de un derecho de patente son idénticas o
no presentan diferencias sustanciales con las caracteristicas técnicas correspondientes del
estado de la técnica, la atencién debe centrarse en los problemas técnicos que debe resolver la
patente y en las funciones y efectos técnicos de las caracteristicas técnicas controvertidas que se
mencionan en las reivindicaciones. Se examina la diferencia entre ambas en relacién con los
medios, las funciones, los efectos y el grado de impacto.

Para determinar si existe una “diferencia sustancial” en la defensa del estado de la técnica, puede
utilizarse como referencia la doctrina de los equivalentes. En la fase de apelacion de una
controversia por infraccién de patente de modelo de utilidad, en la causa Foshan Shunde Fashion
Electrical Appliances Mfg. Co. contra Zhejiang iSMAL Hi-Tech Electrics Co.,”’ la Corte Popular
Suprema sostuvo que, si una caracteristica técnica en la solucién técnica supuestamente
infractora y la caracteristica técnica correspondiente en una solucién técnica anterior son medios
habituales directamente intercambiables en el sector técnico, se puede determinar que no existe
una diferencia sustancial.

En la fase de apelacién de una controversia por infraccién de una patente de invencién, en la
causa Wang Yeci contra Xuzhou Huasheng Industry Co.,°® la Corte Popular Suprema sostuvo que la
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defensa del estado de la técnica es admisible cuando la solucién técnica patentada indica de 153
manera especifica sus aspectos inventivos y enfatiza que todas las caracteristicas técnicas

distintas de los aspectos inventivos son componentes generales, si las caracteristicas técnicas

correspondientes a los aspectos inventivos se han divulgado en el estado de la técnica, pero no

otras caracteristicas técnicas, y si la combinacién de la tecnologia anterior y los componentes

generales conduce inevitablemente a una solucién técnica general anterior correspondiente a la

solucién técnica patentada.

4.3.4.2 Defensa basada en una solicitud en conflicto
El articulo 22.2 de la Ley de Patentes establece lo siguiente:

“Novedad"” significa que la invencién o el modelo de utilidad no forma parte del estado
de la técnica, que ninguna persona fisica o juridica ha presentado una solicitud de
patente respecto de una invencién o modelo de utilidad idénticos ante el
Departamento de Administracion de Patentes dependiente del Consejo de Estado
antes de la fecha de presentacién y que el contenido de la solicitud se ha divulgado en
documentos de solicitud de patente publicados u otros documentos de patente
anunciados después de la fecha de presentacion de la solicitud.

Por “solicitud en conflicto” se entiende una solicitud de patente respecto de una invencién o
modelo de utilidad idénticos [presentada] antes de la fecha de solicitud y [cuyo contenido] se
divulga en documentos de solicitud de patente publicados u otros documentos de patente
anunciados después de dicha fecha. Una solicitud en conflicto puede utilizarse para realizar
comparaciones separadas con una patente a fin de evaluar la novedad, pero no puede utilizarse
en combinacién con otro elemento del estado de la técnica, con otras solicitudes en conflicto o
con conocimientos generales muy extendidos para evaluar la capacidad inventiva de la patente.
Si una solucién técnica se ha divulgado en una solicitud en conflicto, se considera que carece de
novedad en comparacién con la solicitud en conflicto y, por lo tanto, no se le puede conceder una
patente. En consecuencia, una solucién técnica supuestamente infractora que haya sido
divulgada en una solicitud en conflicto no esta dentro del alcance de la proteccién de la patente,
segun el mismo razonamiento que se sigue para determinar la admisibilidad de la defensa del
estado de la técnica.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la infraccién de una patente de modelo de utilidad,
en la causa Cixi Bosheng Plastic Products Co. contra Chen Jian,” la Corte Popular Suprema sostuvo
que, cuando un supuesto infractor afirme que no infringié la patente sobre la base de que la
solucién técnica supuestamente infractora se divulgé en una solicitud en conflicto, los tribunales
populares pueden examinar si ha lugar a la defensa de solicitud en conflicto con arreglo a las
disposiciones relativas a la defensa del estado de la técnica. Dado que las defensas basadas en la
existencia de una solicitud en conflicto y en el estado de la técnica difieren en su definicién y
naturaleza, los criterios para determinar la admisibilidad de la defensa de solicitud en conflicto
son compatibles con la propia naturaleza de la solicitud. Solo podréa determinarse ha lugar a la
defensa basada en una solicitud en conflicto cuando cada caracteristica técnica de la solucién
técnica supuestamente infractora se haya divulgado por separado y en su totalidad en una
solicitud en conflicto y no presente novedad alguna en comparacién con dicha solicitud.

4.3.4.3 Defensa de fuente legitima

En el articulo 77 de la Ley de Patentes se establece que “cualquier persona que, con fines
comerciales y de produccién, utilice, ofrezca para la venta o venda un producto que infrinja una
patente sin saber que fue fabricado y vendido sin la autorizacién del titular de la patente, no
estara obligado a pagar una indemnizacién, siempre que pueda probar la fuente legitima del
producto”. Segun esta disposicidn, la defensa de fuente legitima tiene dos prerrequisitos. En
primer lugar, la persona actué de buena fe sin culpa subjetiva al utilizar, ofrecer en venta o vender
el producto infractor y no sabia o no deberia haber sabido que el producto en cuestiéon era un
producto infractor. En sequndo lugar, puede probarse la fuente legitima del producto infractor
utilizado, ofrecido a la venta o vendido por el demandado. Si se admite la defensa de fuente
legitima, el demandado no es responsable de pagar una indemnizacién.
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Con respecto a la defensa de fuente legitima, el articulo 25, parrafos 2y 3, de la Interpretacién II)
de Causas en Controversias por Infraccion de Patentes establece lo siguiente:

“Sin conocimiento” [...] significa que no se sabe ni se deberia haber sabido.

“Fuente legitima” [...] significa que un producto se obtiene a través de un
procedimiento comercial normal, como un canal de venta legitimo o un contrato de
venta ordinario. Para que se admita la defensa de fuente legitima, la persona que
utiliza, ofrece para la venta o vende el producto debera aportar las pruebas
pertinentes de conformidad con la practica comercial.

Para definir los requisitos de las pruebas que demuestren la existencia de una fuente legitima en
una controversia, la practica comercial se determina en funcién de si los sujetos comerciales son
personas fisicas, “establecimientos industriales y comerciales gestionados por particulares o
empresas”, el precio del objeto, las formas habituales de comercio en la industria o regién, etc.

Con respecto a si se ordena el cese de la infraccién cuando se admite la defensa de fuente
legitima, el articulo 25.1 de la Interpretacién II) de Causas en Controversias por Infraccion de
Patentes establece lo siguiente:

Cuando una persona, con fines comerciales y de produccidn, utilice, ofrezca para la
venta o venda un producto que infrinja una patente sin saber que dicho producto se
fabrica y vende sin autorizacion del titular de la patente, y la fuente legitima del
producto pueda demostrarse mediante pruebas, los tribunales populares apoyaran la
afirmacion del titular del derecho de ordenar a dicha persona que ponga fin a los actos
mencionados de utilizacion, ofrecimiento para la venta o venta, a menos que el
usuario del producto supuestamente ilicito aporte pruebas que demuestren que se ha
pagado una contraprestacion razonable por dicho producto.

La “contraprestacion razonable” en esta disposicién se refiere a un precio o condicién comercial
que sea basicamente equivalente o ligeramente inferior al del producto patentado. Si la
contraprestacion es significativamente inferior al precio o condicién comercial del producto
patentado, normalmente se presume que el comprador deberia haber sabido que el producto
adquirido no estaba autorizado por el titular de la patente.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la infracciéon de una patente de disefio, en la causa
Guangdong Archie Hardware Co. contra Yang Jianzhong,' la Corte Popular Suprema sostuvo que
la defensa de fuente legitima es un derecho concedido por ley a los usuarios y vendedores de
buena fe de productos ilicitos. De acuerdo con el principio de que la carga de la prueba recae
sobre la parte que presenta la demanda, para invocar la defensa de fuente legitima, el usuario o
vendedor de un producto infractor debe aportar pruebas (por ejemplo, facturas de compra,
recibos y comprobantes de pago) que demuestren que el producto infractor se obtuvo de forma
legitima. La defensa de fuente legitima tiene dos prerrequisitos, a saber, que en el usuario o
vendedor no se observe culpabilidad subjetiva y que el producto supuestamente ilicito se haya
obtenido de una fuente legitima. En cuanto a la condicién subjetiva, el usuario o vendedor del
producto supuestamente ilicito tiene que demostrar que no sabia que estaba utilizando,
ofreciendo a la venta o vendiendo un producto ilicito. Como hecho negativo, la carga de la prueba
suele recaer en el titular del derecho para demostrar la condicién subjetiva de que el supuesto
infractor conocia o deberia haber conocido el caracter ilicito. En cuanto a si existe una fuente
legitima para el producto supuestamente ilicito, el usuario o el vendedor carga con la
responsabilidad de probar que existe un canal de compra legitimo, un precio razonable y un
proveedor directo para el producto supuestamente ilicito.

Con respecto a la admisién de la defensa de fuente legitima alegada por un vendedor, en la fase
de apelacién de una controversia por infraccién de patente de modelo de utilidad Baokou (Xiamen)
Sanitary Ware Co. contra Guantao Peilong Water Heating Installation and Maintenance Store,"" la
Corte Popular Suprema sostuvo que, si un vendedor puede probar que ha cumplido con las
reglas de comercio legitimas y normales del mercado, que el producto que se vende se obtuvo de
una fuente cierta, un canal legitimo y a un precio razonable, que su acto de venta fue de buena fe
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y que cumplié con la practica comercial, se puede presumir que el vendedor no tiene culpa 155
subjetiva. En esta circunstancia, el titular del derecho debera presentar pruebas en contrario.

Con respecto a la asuncién de responsabilidad cuando se admite una defensa de fuente legitima,
en la fase de apelacién de una controversia por infraccién de patente de modelo de utilidad, en la
causa Guangzhou Surui Mechanical Equipment Co. contra Shenzhen Helitai Technology Co.,"" la
Corte Popular Suprema sostuvo que una defensa de fuente legitima libera de la obligacién de
pagar una indemnizacién, pero no exime de responsabilidad por infraccién. La defensa de fuente
legitima de un vendedor no cambia la naturaleza ilicita del acto de vender el producto infractor ni
libera al vendedor de la responsabilidad de cesar las ventas del producto infractor. El vendedor
sigue debiendo asumir todos los costos razonables del titular del derecho para obtener el cese de
la infraccion.

4.3.4.4 Defensa de los derechos de uso anterior

El articulo 9.2 de la Ley de Patentes establece que “si dos 0 mas solicitantes presentan solicitudes
de patente para la misma invencién o creacién, el derecho de patente se concedera al solicitante
cuya solicitud se haya presentado primero”. La defensa de los derechos de uso anterior pretende
compensar la deficiencia de este principio del primero en presentar. Segun el articulo 75.2 de la
Ley de Patentes, no se considerara que ha infringido el derecho de patente la persona que, “antes
de la fecha de presentacién de la solicitud, ya haya fabricado el producto idéntico, utilizado el
procedimiento idéntico o realizado los preparativos necesarios para su fabricacién o utilizacién y
siga fabricandolo o utilizandolo dentro del alcance original”.

Con respecto a la defensa de los derechos de uso anterior, el articulo 15 de la Interpretacion de
Causas en Controversias por Infraccion de Patentes establece lo siguiente:

Cuando un supuesto infractor alegue derechos de uso anterior de una tecnologia o
disefio adquiridos ilegalmente, los tribunales populares no admitiran dicha alegacion.

En cualquiera de los siguientes casos, los tribunales populares determinaran que la
circunstancia de “realizar los preparativos necesarios para su fabricacién o uso”
recogida en el articulo 69.2 de la Ley de Patentes se ha producido si:

1) se han completado los principales dibujos técnicos o documentos de proceso para
llevar a cabo una invencién o creacion; o

2) se han fabricado o adquirido los principales equipos o materias primas para
implementar una invencion o creacion.

El “alcance original” establecido en el articulo 69.2 de la Ley de Patentes abarca la
escala de produccion existente y la escala de produccion alcanzable haciendo uso del
equipo de produccién existente o a partir de los preparativos de produccién existentes
en la fecha de presentacion de la solicitud de patente.

Cuando, después de la fecha de presentacion de la solicitud de patente, el titular del
derecho de uso anterior transfiere o concede licencias a otros para aplicar la tecnologia
o el disefio que ha aplicado o ha hecho los preparativos necesarios para aplicarlos, los
tribunales populares rechazaran la alegacién del supuesto infractor de que dicho acto
constituye una aplicacién continuada dentro del alcance original, a menos que la
tecnologia o el disefio se transfieran o sucedan junto con la empresa original.

En la fase de apelacién de una controversia por infraccidon de una patente de invencion, en la
causa Wang Yeci contra Xuzhou Huasheng Industry Co.,"® la Corte Popular Suprema sostuvo que
los dibujos de disefio son la base fundamental para el procesamiento y la inspeccién de
productos en el dmbito de la fabricacién de maquinaria. Por lo tanto, cuando un supuesto
infractor haya disefiado los dibujos de las piezas clave del producto supuestamente ilicito y todas
las demas piezas de este sean piezas generales, se puede determinar que el supuesto infractor
ha terminado los principales dibujos técnicos esenciales para la implementacién de la invencién o
creacién y ha hecho los preparativos necesarios para fabricar el producto supuestamente ilicito,
por lo que se puede sostener la defensa de los derechos de uso anterior.

En un nuevo juicio de una controversia por infraccién de una patente de invencién, en la causa
Jiangxi Yintao Pharmaceutical Co. contra Shaanxi Hanwang Pharmaceutical Co.,'® la Corte Popular
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Suprema sostuvo que la admisibilidad de una defensa de los derechos de uso anterior depende
principalmente de si el supuesto infractor, antes de la fecha de presentacién de la solicitud de
patente, habia explotado la patente o realizado los preparativos técnicos o materiales necesarios
para explotarla. Si los expedientes de solicitud de registro del producto supuestamente ilicito
—en este caso, un producto farmacéutico— muestran que el presunto infractor habia terminado
los documentos de proceso y el equipo para fabricar el producto farmacéutico supuestamente
ilicito antes de la fecha de presentacién de la solicitud de patente, se considera que habia hecho
los preparativos necesarios para fabricar o explotar la patente. Dado que un Departamento
Regulador de Productos Médicos revisa y concede la certificacién de fabricacién de un producto
farmacéutico, los preparativos necesarios para la fabricacién o el uso no se determinaran en
funcién de la aprobacién de dicha certificacién.

En un nuevo juicio de una controversia por infraccién de una patente de invencidn, en la causa
Beijing Yingtelai Technology Co. contra Beijing SinoShield Chuangzhan Doors Co.,'® la Corte Popular
Suprema sostuvo que, cuando el fabricante no es el demandado, pero el vendedor puede
demostrar que el producto supuestamente ilicito se obtuvo de una fuente legitima y que el
fabricante gozaba de derechos de uso anterior, el vendedor también puede alegar la defensa de
los derechos de uso anterior.

4.3.4.5 Otras circunstancias que no se consideran infraccion de patente
Ademas de los argumentos de defensa descritos anteriormente, segun el articulo 75 de la Ley de
Patentes, ninguna de las siguientes circunstancias se considerara infraccién de patente:

- el agotamiento del derecho de propiedad intelectual (es decir, después de la venta de un
producto patentado o de un producto adquirido directamente de acuerdo con un
procedimiento patentado por el titular de la patente o cualquier persona fisica o juridica
autorizada por el titular de la patente, otra persona utiliza, ofrece en venta, vende o importa
dicho producto);

- cualquier medio de transporte extranjero —que atraviese temporalmente el territorio, las
aguas o el espacio aéreo territoriales de China— que utilice la patente de que se trate en sus
dispositivos e instalaciones para sus propias necesidades y de conformidad con cualquier
acuerdo celebrado entre Chinay el pais al que pertenezca el medio de transporte extranjero,
de conformidad con cualquier tratado internacional en el que ambos paises sean partes o en
virtud del principio de reciprocidad;

- cualquier persona que utilice la patente en cuestién especialmente con fines de investigacién
y experimentacion cientifica; y

- excepciones Bolar (es decir, cualquier persona que fabrique, utilice o importe un producto
farmacéutico o equipo médico patentado con el fin de proporcionar la informacién necesaria
para el examen y la aprobacién administrativos y cualquier otra persona que fabrique o
importe un producto farmacéutico patentado o un equipo médico patentado para dicha
persona).

4.4 Responsabilidad civil por infraccién de patente

Los derechos de patente son un subconjunto de los derechos de propiedad intelectual
establecidos en el articulo 123 del Cédigo Civil, que son derechos de propiedad. Cualquier
persona que infrinja los derechos de patente incurrird en responsabilidad civil con arreglo a la ley.
En el articulo 179 del Cédigo Civil se establece lo siguiente:

Las principales formas de responsabilidad civil son:
1) elcesedelainfraccién;

2) laeliminacion del acto lesivo;

3) laeliminacién del peligro;

4) larestitucion;

5) larestauracion;

6) lareparacion, reconstruccién o sustitucion;

7)  lacontinuacion de la prestacion;

8) laindemnizacién de las pérdidas;

9) el pago de laindemnizacién por dafios y perjuicios prevista en el contrato;
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10) laeliminaciéon de efectos adversos y rehabilitacién de la reputacion, y 157
11) ladisculpa.
[...]
Las formas de responsabilidad civil previstas en este articulo pueden aplicarse de
forma separada o concurrente.

En las causas civiles por infraccién de patente, las principales formas de responsabilidad civil son
el cese de la infraccién y la indemnizacién de las pérdidas.

De acuerdo con el articulo 1185 del Cédigo Civil y el articulo 71.1 de la Ley de Patentes, en una
causa por infraccién dolosa de los derechos de patente, y cuando las circunstancias sean graves,
el titular del derecho tiene derecho a solicitar la indemnizacién punitiva correspondiente.

4.4.1 Cese de la infraccion

Por lo general, cuando un supuesto infractor haya cometido cualquiera de las infracciones
establecidas en el articulo 11 de la Ley de Patentes, los tribunales populares, a partir de las
alegaciones del titular del derecho y de conformidad con las leyes, dictaminaran que el supuesto
infractor asuma la responsabilidad civil de cese de la infraccién para detener los actos de
infraccion.

Sin embargo, en las tres circunstancias siguientes, los tribunales populares podran no ordenar el
cese de la infraccién:

- De acuerdo con el articulo 26 de la Interpretacién II) de Causas en Controversias por Infraccion
de Patentes, “[t]eniendo en cuenta los intereses nacionales o publicos, el tribunal popular
podra no ordenar el cese de la infraccién y, en su lugar, ordenar al demandado el pago de las
tasas razonables correspondientes”.

- De acuerdo con el articulo 25.1 de la Interpretacién II) de Causas en Controversias por
Infraccién de Patentes, cuando el usuario de un producto supuestamente ilicito no sepa que el
producto se fabricé y vendid sin autorizacién del titular de la patente, pueda demostrar que el
producto se obtuvo de una fuente legitima y haya pagado una contraprestacién razonable por
el producto, los tribunales populares no apoyaran la pretension del titular de los derechos de
que cese dicho uso.

- De acuerdo con la disposiciéon sobre las cuestiones pertinentes relacionadas con las licencias
de patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas en el articulo 24.2 de la
Interpretacion II) de Causas en Controversias por Infraccién de Patentes (véase la
seccion 4.5.4.1 para mas detalles).

4.4.2 Indemnizacién de las pérdidas

4.4.2.1 Método de calculo de la indemnizacién

De acuerdo con el articulo 71 de la Ley de Patentes, en las causas civiles por infraccién de
patente, los tribunales populares determinaran la cuantia de la indemnizacién siguiendo una de
las cuatro formas que se describen a continuacion.

La primera es una determinacién basada en las pérdidas reales sufridas por el titular del derecho
debido a la infraccién. De acuerdo con el articulo 14.1 de las Disposiciones sobre el
Enjuiciamiento de Controversias sobre Patentes, las pérdidas reales pueden calcularse
multiplicando la reduccién total del volumen de ventas del producto patentado del titular de la
patente debida a la infracciéon por los beneficios razonables de cada pieza del producto
patentado. Cuando sea dificil determinar la reduccién total del volumen de ventas del titular del
derecho, se considera que la pérdida real sufrida por el titular del derecho debido a la infraccién
es el resultado de multiplicar el volumen total de ventas del producto infractor en el mercado por
los beneficios razonables de cada unidad del producto patentado.

La segunda es una determinacién basada en los beneficios obtenidos por el infractor gracias a la
infraccién. De acuerdo con el articulo 14.2 de las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de
Controversias sobre Patentes, dichos beneficios pueden calcularse multiplicando el volumen total
de ventas del producto infractor en el mercado por los beneficios razonables de cada unidad del
producto infractor. Los “beneficios razonables” se calculan generalmente sobre la base de los
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beneficios de explotacién del infractor. Cuando el negocio del infractor consista completamente
en los actos de infraccién, el beneficio razonable puede calcularse basandose en la ganancia de
las ventas.

En tercer lugar, cuando sea dificil determinar las pérdidas sufridas por el titular del derecho o los
beneficios obtenidos por el infractor, la cuantia de la indemnizacién puede determinarse
razonablemente por referencia a un mdltiplo de las regalias por la licencia de la patente. De
acuerdo con el articulo 15 de las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Controversias sobre
Patentes, los tribunales populares pueden tener en cuenta factores como la categoria de la
patente, la naturaleza y las circunstancias de los actos de infraccién y la naturaleza, el alcance y la
duracién de la concesién de licencias de patente. El articulo 32 de las Disposiciones sobre la
Prueba en los Procesos Civiles relativos a los Derechos de Propiedad Intelectual establece lo
siguiente:

Cuando la parte afectada pretenda determinar la cuantia de la indemnizacién con

referencia a un multiplo razonable de las regalias por la licencia de la patente, los

tribunales populares podran tener en cuenta los siguientes factores para examinar y

determinar las pruebas relacionadas con las regalias:

1) sise han pagado las regalias, el método de pago y si el contrato de licencia ha sido
ejecutado o registrado;

2) los derechos que han sido concedidos en licencia y la forma, el alcance y la
duracion de la licencia;

3) siellicenciatario tiene intereses con el licenciante; y

4) la norma habitual de concesién de licencias en el sector.

En resumen, los factores clave son si las regalias a las que se hace referencia se pagaron
realmente, si se cumplieron las normas consuetudinarias y si los derechos que se conceden en
licencia —y la forma, el alcance y la duracién de la licencia— son comparables.

El cuarto método para determinar la cuantia de la indemnizacion es atender lo previsto en la ley.
De acuerdo con el articulo 71.2 de la Ley de Patentes, cuando sea dificil determinar las pérdidas
sufridas por el titular del derecho, los beneficios obtenidos por el infractor y las regalias por la
licencia de la patente, los tribunales populares podran, basandose en el tipo de derecho de
patente y en la naturaleza y las circunstancias del acto de infraccién, determinar una
indemnizacién de entre 30 000 yuanes y 5 millones de yuanes. La naturaleza y las circunstancias
de los actos de infraccidn se refieren principalmente a la culpa subjetiva del infractor, los medios
de infraccién, la duracién de los actos de infraccidn, las consecuencias perjudiciales para el titular
del derecho, etcétera.

4.4.2.2 Laindemnizacién debe tener una relacion causal con el acto de infraccién y ser
proporcional a este

En el articulo 16 de la Interpretacién de Causas en Controversias por Infraccién de Patentes se

establece lo siguiente:

La determinacién de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la
infraccién se limitara a aquellos que se obtuvieron a partir de los actos de infraccién,
mientras que los obtenidos por otros derechos se deduciran razonablemente.

Cuando el producto que infrinja un derecho de patente de invencién o de modelo de
utilidad sea un componente de otro producto, los tribunales populares determinaran
razonablemente la cuantia de la indemnizacién basandose en factores como el valor
del propio componente y su papel en la obtencién de los beneficios sobre el producto
final.

La principal consideracién de esta disposicién es que, si un producto supuestamente ilicito
infringe varios derechos de patente o afecta simultdneamente a derecho de patente y un derecho
derivado de la marca, en un proceso judicial por la infraccién de un derecho o una parte de los
derechos de patente, los beneficios obtenidos por el infractor deben determinarse en funcién de
los beneficios obtenidos como resultado de la infraccion de la patente implicada, en lugar del
beneficio total del producto. En el articulo 16, la expresién “otros derechos” se refiere
principalmente a los derechos de propiedad intelectual. Los beneficios obtenidos de otros
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circunstancias generales del caso.

En la fase de apelacién de una controversia por infraccién de patente, en la causa Hua Jiping
contra Shanghai Oxylane Trade Co.,'* la Corte Popular Suprema sostuvo que, al aplicar los
factores pertinentes para determinar la cuantia de la indemnizacién, lo importante es la
razonabilidad y la proporcionalidad de esta. Al determinar la cuantia de la indemnizacién por
infraccién de la propiedad intelectual, el grado de culpa subjetiva de la parte acusada puede
tenerse en cuenta para determinar la responsabilidad de la indemnizacién, especialmente
cuando es necesaria la discrecionalidad para determinar el criterio de cdlculo especifico.

En un nuevo juicio sobre una controversia por una infraccién de patente de modelo de utilidad,
en la causa Wuxi Guowei Ceramic Electrical Appliances Co. contra Chagnshu Linzhi Electrical Heating
Components Co.,"’ la Corte Popular Suprema sostuvo que, al calcular la cuantia de la
indemnizacién por infraccién de la patente sobre la base de los beneficios obtenidos por el
infractor como resultado de la infraccién cuando el producto supuestamente ilicito implique
varios componentes o varias patentes, en principio, los beneficios no deben calcularse
simplemente multiplicando el importe total de las ventas del producto infractor por el margen de
beneficio de este. En cambio, se debe tener en cuenta la proporcién de la contribucién de la
patente implicada al beneficio del producto infractor. Ademas, los beneficios derivados de la
infraccién se pueden calcular mediante la siguiente formula: importe total de las ventas del
producto infractor x margen de beneficio x proporcién de la contribucién de la tecnologia
patentada al valor del producto. La proporcion de la contribucién de la tecnologia patentada al
valor del producto puede determinarse discrecionalmente teniendo en cuenta la importancia de
la patente en cuestién para el producto.

Cuando los actos de infraccién son divisibles, al calcular la cuantia de la indemnizacién por la
infraccién, si una parte de las pérdidas sufridas por el titular del derecho o los beneficios
obtenidos por el infractor pueden calcularse con relativa precision y otra parte es dificil de
calcular, la indemnizacién por la primera puede calcularse sobre la base de las pérdidas o
beneficios, la indemnizacién legal se aplica a la sequnda, y la suma de ambos se utiliza para
determinar la cuantia final de la indemnizacion.

4.4.2.3 Acuerdo sobre la cuantia de la indemnizacién por infraccién de patente o sobre el
método de calculo de esta de conformidad con la ley

El articulo 28 de la Interpretacién II) de Causas en Controversias por Infraccién de Patentes prevé

lo siguiente:

Cuando el titular del derecho y el infractor acuerden, conforme a la ley, la cuantia de la
indemnizacion por infraccién de patente o el método de cdlculo de esta y, durante una
demanda por infraccién de patente, aleguen que la cuantia de la indemnizacién se
determinara de conformidad con dicho acuerdo, los tribunales populares admitiran
dicha alegacién.

Los tribunales populares, de conformidad con las disposiciones del Cédigo Civil y la alegacién de
las partes interesadas, examinaran si existe alguna circunstancia que pueda hacer invalido o
revocable dicho acuerdo.

En un nuevo juicio sobre una controversia por infracciéon de una patente de modelo de utilidad,
en la causa Zhongshan Longcheng Daily Products Co. contra Hubei Tongba Children’s Appliances
Co.,"" la Corte Popular Suprema sostuvo que la Ley de Responsabilidad Civil Extracontractual y la
Ley de Patentes no prohiben que la persona victima de la infraccién y el correspondiente infractor
lleguen a acuerdos previos sobre la forma de la responsabilidad extracontractual y la cuantia de
la indemnizacién. La esencia de tales acuerdos es un método sencillo previamente pactado para
calcular y determinar las pérdidas del titular del derecho o los beneficios del infractor con
respecto a una infraccién que aun no se ha producido. Dichos acuerdos incluyen los realizados
después o antes de los actos de infraccion.

106 MSZZ n.° 3 (Corte Popular Suprema, 2007).
107 MZ n° 111 (Corte Popular Suprema, 2018).
108 MTZ n.° 116 (Corte Popular Suprema, 2013).
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4.4.2.4 Gastos razonables del titular del derecho

El articulo 71.2 de la Ley de Patentes establece lo siguiente: “la cuantia de la indemnizacién
incluird también los gastos razonables en los que el titular del derecho haya incurrido para poner
fin a la infraccién”. De acuerdo con el articulo 16 de las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de
Controversias sobre Patentes, si un titular del derecho reclama los gastos razonables que pagé
para poner fin a la infraccién, los tribunales populares podran calcular dichos gastos ademas de
la indemnizacién determinada de acuerdo con el articulo 65 de la Ley de Patentes.

En la fase de apelacién de una controversia por infraccién de patente, en la causa Hua Jiping
contra Shanghai Oxylane Trade Co.,"™ la Corte Popular Suprema sostuvo que los costos del titular
del derecho para investigar y poner fin a la infraccién —siempre que sean razonables— pueden
incorporarse a la cuantia de la indemnizacién. No es necesario que esos gastos razonables se
prueben individualmente mediante comprobantes. Segun las circunstancias especificas del caso,
para determinar el monto de los gastos razonables, los tribunales populares pueden tener en
cuenta aquellos que puedan probarse mediante comprobantes y otros factores razonables de
gasto, pero no pueden exceder la cantidad afirmada por el titular del derecho.

En la practica judicial, también existen situaciones en las que los titulares de derechos abusan de
su derecho a interponer demandas por infraccién, mientras que los supuestos infractores exigen
a los titulares de derechos una indemnizacién por los gastos razonables. A este respecto, la
Respuesta sobre la Compensacién por el Abuso de Derechos del Demandante establece que, en
una demanda por infraccién de la propiedad intelectual, los tribunales apoyaran la pretensién del
demandado cuando este presente pruebas que demuestren que la demanda interpuesta por el
demandante constituye un abuso de derechos en conformidad con la ley y ha perjudicado sus
derechos e intereses legitimos y solicite al demandante que le indemnice por los gastos
razonables (por ejemplo, honorarios de abogados, gastos de viaje, alojamiento y manutencién)
derivados de la demanda. El demandado también puede presentar una demanda separada para
solicitar al demandante que le indemnice por los gastos razonables mencionados.

4.4.2.5 Normas que rigen la pertinencia y admisibilidad de las pruebas con relacién a la
indemnizacién
La indemnizacion se determina sobre la base de pruebas. En la practica judicial, las pruebas
relacionadas con la naturaleza y las circunstancias de los actos de infraccién y los beneficios
obtenidos por el infractor suelen estar en posesién del infractor y son dificiles de obtener por el
titular del derecho. Para reducir la dificultad que tienen los titulares de derechos para presentar
pruebas, la Ley de Patentes y las interpretaciones judiciales conexas han establecido normas
sobre la pertinencia y admisibilidad de las pruebas relacionadas con la indemnizacién y que se
ajustan a las caracteristicas de las causas civiles por infraccién de la propiedad intelectual en
general.

El articulo 71.4 de la Ley de Patentes establece que, cuando un titular del derecho haya hecho
todo lo posible por aportar pruebas, pero los libros contables o el material relacionados con la
infraccion de la patente estén principalmente en posesion del infractor, para determinar la
cuantia de la indemnizacién, el tribunal popular podra ordenar al infractor que facilite dichos
libros o material. Cuando el infractor se niegue a proporcionar los libros contables o el material o
los que proporcione sean falsos, el tribunal popular podra determinar la cuantia de la
indemnizacién tomando como referencia las reclamaciones del titular del derecho y las pruebas
aportadas.

De acuerdo con el articulo 31 de las Disposiciones sobre la Prueba en los Procesos Civiles
relativos a los Derechos de Propiedad Intelectual, para respaldar la cuantia reclamada de la
indemnizacién por infraccién de la propiedad intelectual, el demandante puede presentar como
prueba los libros y documentos contables, los contratos de venta, los documentos sobre la
entrada y salida de bienes, los informes anuales de las empresas cotizadas, los prospectos, las
paginas web o los catdlogos de promocién, los datos comerciales almacenados en equipos y
sistemas, los datos de circulacién de productos basicos registrados por plataformas de terceros,
los informes de evaluacién, los contratos de licencia de derechos de propiedad intelectual y los
registros de los departamentos de supervision del mercado, de hacienda y de finanzas.

109 MSZZ n.° 3 (Corte Popular Suprema, 2007).
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De acuerdo con el articulo 1185 del Cédigo Civil y el articulo 71 de la Ley de Patentes, los
tribunales populares podran imponer de una a cinco veces la cuantia de la indemnizacién
punitiva en caso de infraccién deliberada de los derechos de patente y cuando las circunstancias
sean graves. En marzo de 2021 entré en vigor la Interpretacién de la Indemnizacién Punitiva en
Causas Civiles de Propiedad Intelectual. En esta interpretacion judicial se especifica el alcance de
la aplicacién de la indemnizacién punitiva, el contenido y el momento de la solicitud, la
determinacion de la infraccién deliberada y las circunstancias graves, la base de célculo y los
multiplos, etc. En las causas civiles por infraccién de patente, la determinacién de la
indemnizacién punitiva conlleva principalmente las cuestiones que se presentan en las siguientes
secciones.

4.4.3.1 Plazo para solicitar la indemnizacién punitiva

Cuando un demandante solicita una indemnizacién punitiva, en la demanda debe indicar
claramente la cuantia de la indemnizacién, el método de célculo y los hechos y fundamentos que
sirven de base a lo anterior.. Los tribunales populares permitiran que un demandante afiada una
reclamacién de indemnizacién punitiva antes de que finalicen los alegatos orales en el tribunal de
primera instancia. Cuando un demandante afiada una reclamacién de indemnizacién punitiva
durante el juicio de segunda instancia, los tribunales populares podran llevar a cabo una
mediacién en virtud del principio de voluntariedad de las partes y, si la mediacién fracasa,
instaran a la parte interesada a que presente una demanda separada.

4.4.3.2 Determinacion de la existencia de infraccién intencional de una patente

Los tribunales populares deben tener en cuenta la categoria especifica del derecho de patente
infringido, la situacién del derecho, la popularidad del producto en cuestién, la relacién entre el
demandado y el demandante o una parte interesada, etc. Segun el articulo 3 de la Interpretacién
de la Indemnizacién Punitiva en Causas Civiles de Propiedad Intelectual, los tribunales populares
pueden determinar de forma preliminar que el demandado ha infringido intencionalmente el
derecho de propiedad intelectual en las siguientes circunstancias:

1) el demandado sigue realizando el acto infractor después de haber sido intimado o
advertido por el demandante o una parte interesada;

2) eldemandado o su representante legal o administrador es el representante legal,
administrador o auditor real del demandante o de una parte interesada;

3) el demandado tiene una relacién laboral, de servicio, de cooperacién, de licencia,
de distribucidn, de agencia, de representacion, etc., con el demandante o parte
interesada, y tuvo acceso a la propiedad intelectual infringida;

4) el demandado y el demandante o una parte interesada mantienen relaciones
comerciales o han negociado previamente entre si para celebrar un contrato y han
tenido acceso a la propiedad intelectual infringida.

4.4.3.3 Determinacion de circunstancias graves de infraccién de patente

Los tribunales populares examinaran exhaustivamente los medios y los momentos de la
infraccién; la duracidn, la cobertura geoldgica, el alcance y las consecuencias de los actos de
infraccién, asi como los actos del infractor durante el litigio. De acuerdo con el articulo 4 de la
Interpretacién de la Indemnizacién Punitiva en Causas Civiles de Propiedad Intelectual, se puede
estimar que el demandado ha incurrido en circunstancias graves cuando:

1) haya cometido los mismos actos o actos similares de infraccién después de haber
sido objeto de una sancién administrativa o de que un tribunal le haya ordenado
asumir la responsabilidad de la infraccién;

2) lainfraccion sea su ocupacién (actividad comercial);

3) haya falsificado, destruido u ocultado pruebas de la infraccion;

4) se haya negado a observar las resoluciones de conservacion;

5) haya obtenido enormes beneficios o causado pérdidas cuantiosas al titular del
derecho debido a la infraccion;

6) haya podido perjudicar la seguridad nacional, el interés publico o la salud personal

debido a los actos de infraccion.
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4.4.3.4 Base para el calculo de la indemnizacién punitiva

Los tribunales populares tomaran como base para el calculo de la indemnizacién punitiva el
monto de las pérdidas efectivamente sufridas por el demandante o de las ganancias o los
beneficios ilicitos obtenidos por el infractor como consecuencia de la infraccién. Esta base de
cdlculo no incluye los gastos razonables del titular del derecho pagados para poner fin a la
infraccién. Cuando sea dificil calcular el monto de las pérdidas reales, ganancias ilicitas o
beneficios, este se determinara razonablemente tomando como referencia un mdltiplo de los
derechos de licencia, que sera la base para calcular la indemnizacién punitiva.

4.4.3.5 Determinacion del miltiplo de la indemnizacién punitiva

Para determinar el mdltiplo de la indemnizacién punitiva, los tribunales populares consideran de
manera amplia el grado de culpa subjetiva del demandado, la gravedad de las circunstancias de
la infraccién, etc. Cuando el demandado haya sido objeto de una sancién administrativa o penal
por el mismo acto de infraccién y esta se haya ejecutado integramente, la pretensién del
demandado de reducir o eximir la responsabilidad por la indemnizacién punitiva no sera apoyada
por los tribunales populares, pero podra ser tenida en cuenta al determinar el multiplo.

4.5 Otras causas civiles relacionadas con patentes
4.5.1 Controversias sobre declaraciones de no infraccion de patente

Las controversias sobre la declaracién de no infraccién de una patente consisten en una
demanda presentada por un actor —cuyo interés se ve afectado por un derecho de patente
especifico contra el titular del derecho— para solicitar una declaracién de que su acto no infringe
el derecho de patente. Por lo general, la expresién “afectado por un derecho de patente
especifico” significa que el actor ha recibido una advertencia de infraccién de patente de un
titular de patente especifico, pero el titular del derecho no ha solicitado a un tribunal popular que
resuelva la controversia en un plazo razonable, de conformidad con el procedimiento legal. Por
medio de la Respuesta Civil n.° 4 a la tercera Peticién de instruccién (2001), de 12 de julio de 2002,
la Corte Popular Suprema especificé el sistema de declaraciones de no infraccién en el dmbito de
la propiedad intelectual.

Para regular y mejorar aiin mas el sistema judicial de declaracién de no infraccién, el articulo 18
de la Interpretacién de Causas en Controversias por Infraccién de Patentes establece las
condiciones especificas para presentar tales demandas: cuando un titular del derecho envia una
advertencia de infraccién de patente a otros y no retira la advertencia ni presenta una demanda
en el plazo de un mes desde la recepciéon de un recordatorio escrito en el que la persona
advertida o la parte interesada insta al titular del derecho a ejercer el derecho de accién, o en el
plazo de dos meses desde la emisidn del recordatorio escrito, los tribunales populares aceptaran
la causa si la persona advertida o la parte interesada presenta una demanda solicitando la
declaracién de no infraccién. En esta disposicion, “otros” incluye a personas concretasy a
personas no concretas. “Parte interesada” se entiende en un sentido amplio e incluye a
distribuidores, etc. “Presentar una demanda” significa iniciar una accién ante un tribunal popular
por la infraccién de una patente. El hecho de que el titular del derecho solicite a un departamento
encargado de la labor de administracién de patentes que se ocupe de la controversia por
infracciéon en un plazo determinado tras la emisién del recordatorio por escrito no puede impedir
que la persona advertida o la parte interesada presente una demanda para que se declare la no
infraccién. Sin embargo, para presentar tal demanda de declaracién de no infraccién, la parte
interesada también debe cumplir las condiciones de presentacién de demanda establecidas en el
articulo 108 de la Ley de Procedimiento Civil, ademas de las condiciones previstas en el

articulo 18 de la Interpretacién de Causas en Controversias por Infraccién de Patentes.

Si una controversia entre las partes sobre si el acto en cuestién constituye una infraccién de
patente ha entrado en un procedimiento legal de solucién de controversias (por ejemplo, el
titular del derecho ha presentado una demanda contra la infraccién o ha solicitado a un tribunal
popular la adopcién de medidas provisionales como la conservacién del acto previo al litigio, etc.),
y si el procedimiento en cuestidn estd en curso, la parte interesada no puede presentar una
demanda para que se declare la no infraccién del derecho de propiedad intelectual.
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en la causa VMI Holland BV contra Safe-Run Machinery (Suzhou) Co.,""° la Corte Popular Suprema
sostuvo que, con respecto a la demanda de declaracién de no infraccidén de patente, el alcance
del juicio era determinar si la solucién técnica implementada por el demandante entraba en el
alcance de la proteccién del derecho de patente del demandado —eliminando asi la
incertidumbre del demandante sobre si la solucién técnica implementada de ese modo entraba
en el alcance de la proteccién de los derechos de patente de otros— para facilitar su toma de
decisiones operativas. En una controversia por infraccién de patente, el titular de la patente
puede elegir si la controversia debe ser tratada por el Departamento de Administracién de
Patentes o por un tribunal popular. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos, la clave esta en
determinar si el producto o proceso supuestamente ilicito esta dentro del alcance de la
proteccién del derecho de patente de que se trate.

En la fase de apelacion de una controversia sobre una objecion a la jurisdiccion por infraccién de
patente de disefio, en la causa Honda Motor Co. contra Shijiazhuang Shuanghuan Automobile
Co.,""" la declaracién de no infraccién de patente establecié que, con respecto a una demanda de
declaracién de no infraccién y una demanda por infraccion de patente que implican el mismo
hecho, las dos causas seran objeto de transferencia de competencia y se juzgaran de forma
simultanea para evitar que varios tribunales juzguen causas relativas al mismo hecho. La
transferencia de competencia se determina segun las disposiciones sobre competencia territorial
y jerarquica. Si se trata de competencia territorial, las causas se transferiran segun la secuencia
temporal de aceptacion de la causa: el tribunal que acepte la causa en ultimo lugar transfiere la
causa al tribunal que acepta la causa en primer lugar. Si se trata de competencia jerarquica,
generalmente el tribunal inferior que haya aceptado la causa transferira la causa aceptada al
tribunal superior.

4.5.2 Controversias sobre la titularidad de los derechos de patente (derechos de solicitud
de patente)

Las controversias sobre la titularidad de los derechos de patente (derechos de solicitud de
patente) conllevan principalmente invenciones de servicio, invenciones creadas mediante
colaboracién o por encargo y la apropiacion indebida de secretos técnicos.

4.5.2.1 Creaciones o invenciones de servicio
En el articulo 6 de la Ley de Patentes se establece lo siguiente:

Una invencidn que se crea en el desempefio de las funciones del empleado o
principalmente utilizando los medios materiales y tecnolégicos de un empleador se
considera una creacion de invencién de servicio. En el caso de una invencién de
servicio, el derecho a solicitar una patente corresponde al empleador. Una vez
aprobada la solicitud, el empleador sera el titular de la patente. El empleador puede,
de conformidad con la ley, disponer del derecho a solicitar una patente para su
invencion de servicio y del derecho de patente, lo que facilita la explotacion y
utilizacién de la invencion pertinente.

El derecho a solicitar una patente respecto de una invencion que no sea de servicio
pertenece al inventor o disefiador. Una vez aprobada la solicitud, el inventor o
disefiador sera el titular de la patente.

En el caso de las creaciones de invenciones de servicio, el articulo 847.2 del Cédigo Civil también
establece que “una obra por encargo con cesién automatica de derechos es una realizacién
tecnoldgica que se logra como resultado de la ejecucion de las tareas asignadas por o utilizando
principalmente los medios materiales y técnicos de una persona juridica o una organizacién sin
personalidad juridica”. Cabe sefialar que la “obra por encargo con cesién automatica de
derechos” mencionada en este articulo tiene un significado mas amplio que la “creacién de
invenciones de servicio” del articulo 6 de la Ley de Patentes, puesto que la primera no solo abarca
los derechos de patente o los derechos de solicitud de patente, sino también otros tipos de
derechos de propiedad intelectual, como las obtenciones vegetales, los derechos de autor de
programas informaticos, etcétera.

110 ZMZ n.° 5 (Corte Popular Suprema, 2019).
111 MSZZ n.° 1 (Corte Popular Suprema, 2012).
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4.5.2.1.1 Creaciones o invenciones realizadas durante el desempefio de las funciones de un
empleado
El articulo 12.1 del Reglamento de Aplicacién de la Ley de Patentes establece lo siguiente:

Por “creacién de invenciones logradas durante el desempefio de las tareas asignadas

por el empleador contempladas en el articulo 6 de la Ley de Patentes” se entiende

cualquier invencién creada:

1) en el curso de la ejecucidn de una tarea propia del empleado;

2) en ejecucidn de cualquier tarea, distinta de su propia tarea, que le haya sido
encomendada por el empleador; o

3) en el plazo de un afio desde su jubilacién, dimisién o desde el cese de su relacién
laboral o de empleo con la entidad a la que pertenecia anteriormente, cuando la
invencién creada esté relacionada con sus responsabilidades o con cualquier otra
tarea que le haya sido encomendada por la entidad a la que pertenecia
anteriormente.

Con respecto a “los logros tecnoldgicos que son resultado de la ejecucidn de las tareas asignadas
por una persona juridica o una organizacién sin personalidad juridica”, mencionados en el
articulo 847.2 del Cédigo Civil, el articulo 2 de la Interpretacién de los Contratos Tecnolégicos''?
establece las dos siguientes circunstancias:

1) desempefiar las funciones propias del empleado o emprender otras tareas de
desarrollo técnico asignadas;

2) segquir realizando labores de desarrollo técnico relacionadas con las funciones
propias del empleado o tareas asignadas por el antiguo empleador en el plazo de
un afio tras la separacidn, salvo disposicion legal o norma administrativa en
contrario.

En comparacion con el articulo 12.3 del Reglamento de Aplicacion de la Ley de Patentes, el
segundo parrafo de la disposicion citada contiene la expresién adicional: “salvo disposicion legal
o norma administrativa en contrario”.

4.5.2.1.2 Creaciones o invenciones realizadas principalmente utilizando los medios materiales
y técnicos de un empleador
El articulo 6.3 de la Ley de Patentes establece lo siguiente:

Para una creacién de invencién que se realice utilizando los medios materiales y
técnicos de un empleador, si el empleador ha celebrado un contrato con el inventor o
disefiador en el que se establezca la titularidad del derecho a solicitar la patente o la
titularidad del derecho de patente, prevalecerd dicha disposicion.

En la practica, una invencién creada por un antiguo empleado puede conllevar el desempefio de
las tareas asignadas por un antiguo empleador, pero utilizando los medios materiales y técnicos
del empleador actual. De acuerdo con el articulo 5 de la Interpretacién de los Contratos
Tecnoldgicos, en tal circunstancia, los derechos e intereses se determinaran de conformidad con
un acuerdo alcanzado entre el antiguo empleador y el empleador actual. En caso contrario, los
derechos e intereses se reparten entre ambos en funcién de sus respectivas contribuciones al
logro tecnoldgico.

Con respecto a la expresién “medios materiales y técnicos” que figura en el articulo 6 de la Ley de
Patentes, el articulo 12.2 del Reglamento de Aplicacién de la Ley de Patentes especifica que se
refiere al “dinero, el equipo, las piezas de repuesto, las materias primas o los materiales técnicos
del empleador que no estén a disposicién del publico, etc.”. El articulo 3 de la Interpretacion de
los Contratos Tecnoldgicos establece que los “medios materiales y técnicos” descritos en el
articulo 847.2 del Cédigo Civil abarcan el dinero, los equipos, los aparatos, las materias primas, la
informacién y documentos técnicos no divulgados, etc.

112 Interpretacién sobre varias cuestiones relativas a la Aplicacién de las Leyes en el Enjuiciamiento de Controversias en
materia de Contratos Tecnoldgicos (promulgada por la Corte Popular Suprema, 16 de diciembre de 2004, revisada el 29
de diciembre de 2020, en vigor a partir del 1 de enero de 2021).
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Weibond Technology Co. contra Li Jianyi,'"® la determinacion de “creaciones de invenciones

relacionadas” con las funciones propias de un empleado o cualquier otra tarea que le asigne el

antiguo empleador (segun el articulo 12.3 del Reglamento de Aplicacién de la Ley de Patentes) se

aclaré adn mas:

Se equilibraran los intereses del empleado, del antiguo empleador y del empleador
actual y se examinaran exhaustivamente los siguientes factores: en primer lugar, el
contenido especifico de la funcién o tarea asignada al empleado; en segundo lugar, las
circunstancias especificas de la patente en cuestién y su relacién con la funcién o tarea
del empleado; en tercer lugar, si el antiguo empleador ha llevado a cabo actividades de
desarrollo tecnoldgico e investigacién relacionadas con la patente en cuestion o si
existe otra fuente legitima para la tecnologia patentada; en cuarto lugar, si el titular del
derecho o el inventor de la patente (o la solicitud) de que se trate puede dar
explicaciones razonables sobre el proceso de desarrollo e investigacion o la fuente de
la tecnologia patentada.

4.5.2.1.3 Titularidad y enajenacion de las creaciones de invenciones de servicio

De acuerdo al articulo 6.1 de la Ley de Patentes, “[e]n el caso de la creacién de una invencién de
servicio, el derecho a solicitar una patente corresponde al empleador. Una vez aprobada la
solicitud, el empleador ser3 el titular de la patente”. El articulo 2.2 de la Interpretacién de los
Contratos Tecnoldgicos establece que “cuando una persona juridica o una organizacién sin
personalidad juridica haya firmado un acuerdo con un empleado con relacién a los derechos e
intereses sobre un logro tecnolégico realizado por el empleado cuando estaba contratado o
después de su separacién del mismo, los tribunales populares tendran en cuenta dicho acuerdo.

Cuando la Ley de Patentes se modificé por ultima vez en 2020, en el articulo 6.1 se establecié que
“[e]l empleador podra, de conformidad con la ley, enajenar el derecho a solicitar una patente para
su invencién de servicio y el derecho de patente, para facilitar asi la explotacién y utilizacién de la
invencion pertinente. El articulo 847.1 del Cédigo Civil establece lo siguiente:

Cuando el derecho a utilizar o transferir una obra por encargo con cesién automatica
de derechos pertenezca a una persona juridica o a una organizacién sin personalidad
juridica, ambas podran celebrar un contrato tecnoldgico sobre la obra por encargo con
cesién automatica de derechos. Cuando la persona juridica o la organizacién sin
personalidad juridica celebre un contrato de tecnologia para transferir la obra por
encargo con cesién automatica de derechos, el creador de la obra tendra derecho
prioritario a adquirirla en condiciones equivalentes.

4.5.2.1.4 Remuneracion, recompensa y autoria del inventor o disefiador

En el articulo 15 de la Ley de Patentes se establece que “la entidad a la que se conceda un
derecho de patente debera recompensar al inventor o disefiador por la creacién de la invencién
de servicio. Una vez explotada dicha patente, la entidad pagara al inventor o disefiador una
remuneracién razonable basada en el grado de difusién y aplicacién, asi como en los beneficios
econémicos obtenidos”. Los articulos 76 a 78 del Reglamento de Aplicacién de la Ley de Patentes
establecen ademas los métodos y los montos de la recompensa y la remuneracion.

De acuerdo al articulo 16 de la Ley de Patentes, un inventor o disefiador tiene derecho a
mencionarse a si mismo como tal en los documentos de patente. El articulo 849 del Cédigo Civil
también establece lo siguiente: “una persona fisica que haya elaborado un producto de una obra
tecnoldgica tiene derecho a indicar en los documentos pertinentes que dicha persona es la
creadora del producto y a recibir un certificado de honor y recompensas.

Con respecto a la identificacién de un inventor o disefiador, existen otras disposiciones en el

articulo 13 del Reglamento de Aplicacién de la Ley de Patentes y en el articulo 6 de la
Interpretacién de los Contratos Tecnoldgicos.

113 Corte Popular Suprema, causa orientativa n.° 158, 23 de julio de 2021.
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4.5.2.2 Creacién de invenciones mediante colaboracién o por encargo

De acuerdo con el articulo 8 de la Ley de Patentes, en el caso de una invencién creada por dos o
mas personas fisicas o juridicas o por una persona fisica o juridica en ejecucién de un encargo
que le haya encomendado otra persona fisica o juridica, el derecho a solicitar una patente
corresponde, salvo acuerdo en contrario, a la persona fisica o juridica que haya creado la
invencién o a quienes la hayan creado en colaboracién. Una vez aprobada la solicitud de patente,
la persona fisica o juridica (una o varias) que la haya presentado sera el titular de la patente. Los
articulos 859 y 860 del Cédigo Civil también contemplan la creacién de invenciones por encargo o
mediante colaboracién, respectivamente.

4.5.2.3 Solicitudes de patente basadas en el uso no autorizado de secretos técnicos ajenos
Si un infractor, sin la autorizacién del titular del derecho, solicita una patente para un secreto
técnico —ya se haya obtenido legitimamente del titular del derecho o ilegalmente mediante robo
u otros medios indebidos—, el titular del derecho puede presentar una demanda civil contra la
apropiacién indebida de secretos comerciales de conformidad con las leyes para solicitar una
sentencia que ordene que el infractor asuma las responsabilidades civiles (por ejemplo, el cese de
la apropiacion indebida y la indemnizacién por las pérdidas) o para solicitar al tribunal popular
competente que declare que el titular del derecho tiene el derecho sobre la patente solicitada
unilateralmente por el infractor.

En la fase de apelacién de una controversia sobre la titularidad de una patente, en la causa Tianjin
Greenpine Pharma Co. contra Huabei Pharmaceutical Hebei Huamin Pharmaceutical Co.,"" la Corte
Popular Suprema establecié que, cuando una parte alega la titularidad de un derecho de patente
por apropiacién indebida de un secreto técnico, el tribunal popular debe examinar si el secreto
técnico se divulga en los documentos de la patente y si se incorpora a la solucién técnica
patentada. Si la respuesta a cualquiera de las dos preguntas es afirmativa, el secreto técnico ha
sido objeto de apropiacion indebida. Si el secreto técnico constituye el contenido sustancial de la
solucién técnica patentada, el titular del derecho del secreto técnico tiene derechos legitimos
sobre la patente.

4.5.3 Controversias sobre contratos de patentes

En relacién con las controversias sobre contratos de patentes, las principales disposiciones
aplicables son las que figuran en el Libro I)VI) (“Actos juridicos civiles”) y el Libro III (“Contratos”)
del Cddigo Civil, ademas de las disposiciones en la Ley de Patentes y el Reglamento de Aplicacién
de la Ley de Patentes. El Libro III)XX) (“Contratos tecnoldgicos”) del Cédigo Civil también
contempla especificamente los contratos de desarrollo, transferencia, licencia, consulta y
servicios de tecnologia.

Con respecto a los contratos tecnoldgicos, la Interpretacién de los Contratos Tecnolégicos
contiene 47 articulos divididos en seis partes:

- disposiciones generales;

- contratos de desarrollo tecnolégico;

- contratos de transferencia de tecnologia y contratos de licencia de tecnologia;

- contratos de consultoria tecnoldgica y contratos de servicios tecnoldgicos;

- cuestiones de procedimiento relacionadas con el procesamiento de controversias sobre
contratos tecnoldgicos; y

- varios.

La cooperacién tecnoldgica en la que participan elementos extranjeros esta regulada por las
disposiciones aplicables del Reglamento sobre la Administracion de las Importaciones y
Exportaciones de Tecnologia y el Reglamento sobre la Aplicacion de la Ley de Empresas
Conjuntas de Capital Social Proporcional Chinas y Extranjeras.'™ El 18 de marzo de 2019, el
Consejo de Estado anuncié el Decreto n.° 709, que suprimié los parrafos 3) y 4) del articulo 43 del

114 ZMZ n.° 871 (Corte Popular Suprema, 2020).

115 Reglamento sobre la Administracién de las Importaciones y Exportaciones de Tecnologia (promulgado por el Consejo de
Estado el 2 de marzo de 2019, revisado el 29 de noviembre de 2020, en vigor a partir del 29 de noviembre de 2020);
Reglamento sobre la Aplicacién de la Ley de Empresas Conjuntas de Capital Social Proporcional Chinas y Extranjeras
(promulgado por el Consejo de Estado, 20 de septiembre de 1983, revisado el 22 de julio de 2001, entrada en vigor el 22
de julio de 2001).



Reglamento sobre la Aplicacién de la Ley de Empresas Conjuntas de Capital Social Proporcional
Chinas y Extranjeras y los articulos 24.3, 27 y 29 del Reglamento sobre la Administracién de las
Importaciones y Exportaciones de Tecnologia y modificé el articulo 41 original del este ultimo por
el articulo 39, de la siguiente manera: “en el plazo de tres dias habiles a partir de la fecha de
recepcién de los documentos previstos en el articulo 38, el departamento de comercio exterior
competente dependiente del Consejo de Estado registrara el contrato de exportacién de
tecnologia y expedira el certificado de registro de exportacion de tecnologia”. El articulo 22 de la

Ley de Inversiones Extranjeras establece lo siguiente:''®

El Estado protege los derechos de propiedad intelectual de los inversores extranjeros y
las empresas con inversion extranjera, protege los derechos e intereses legitimos de
los titulares de derechos de propiedad intelectual y de derechos conexos y persigue
estrictamente la responsabilidad legal por infracciones de los derechos de propiedad
intelectual de conformidad con la ley.

El Estado fomenta la cooperacién técnica basada en el principio de voluntariedad y
las normas comerciales en el proceso de inversion extranjera. Las partes inversoras
determinan las condiciones de la cooperacién técnica mediante la negociacién en pie
de igualdad de acuerdo con el principio de equidad. Los departamentos
administrativos y sus funcionarios no podran forzar la transferencia de tecnologia por
medios administrativos.

4.5.4 Causas civiles relacionadas con patentes esenciales para cumplir con las normas
técnicas

Las causas civiles relacionadas con patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas
consisten principalmente en controversias civiles sobre infraccién de patentes, contratos de
patentes, regalias y abuso de posiciéon dominante en el mercado.

4.5.4.1 Causas relacionadas con patentes

En julio de 2008, en su carta sobre el acto de explotacién de una patente por la empresa
Chaoyang Xingnuo,'"” la Corte Popular Suprema expresd la siguiente opinién sobre la solicitud
de instruccion planteada por el Tribunal Popular Superior de Liaoning:

Ante la realidad de que la organizacién de normalizacién de China no ha establecido
sistemas con respecto a la divulgacién publica de la informacién y la explotacién de las
patentes incorporadas en las normas correspondientes, cuando un titular de la
patente haya participado en la formulacién de una norma o haya consentido la
incorporacién de una patente en una norma nacional, industrial o local, se considerara
que el titular de la patente ha autorizado a otros a explotar la patente al aplicar la
norma y los actos pertinentes de explotacién de la patente por terceros no constituyen
actos de infraccién de patente segun lo establecido en el articulo 11 de la Ley de
Patentes. El titular de la patente podra exigir al explotador el pago de una suma en
concepto de regalias que, no obstante, sera significativamente inferior a las regalias
ordinarias; cuando el titular de la patente se haya comprometido a renunciar a las
regalias de la patente, se aplicara dicho compromiso.

El articulo 24 de la Interpretacién II) de Causas en Controversias por Infraccién de Patentes prevé
especificamente las cuestiones relativas a las patentes esenciales para cumplir con las normas
técnicas, que implican principalmente cuestiones de importancia como la divulgacion de
informacién sobre patentes vinculadas a normas técnicas, argumentos de defensa contra la
infraccién; condiciones aplicables para el cese de la infraccién, negociacién y adjudicacion de
condiciones de licencia de explotacién y las obligaciones de concesién de licencias justas,
razonables y no discriminatorias, entre otras cuestiones. Los parrafos 1 a 3 del mismo articulo
establecen lo siguiente:

116 Ley de Inversiones Extranjeras (promulgada por la Asamblea Popular Nacional el 15 de marzo de 2019, entrada en vigor
el 1 de enero de 2020).

117 Carta sobre la cuestion de si el acto de explotacién de la patente por parte de la empresa Chaoyang Xingnuo, segun la
norma industrial promulgada por la especificacién del Ministerio de Construccién para el disefio de pilotes de
compactacion por ariete con base de apoyo compuesta, durante su disefio y construccién de conformidad con la misma,
constituye infraccién de patente, MSTZ n.° 4 (Corte Popular Suprema, 2008).
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Cuando una norma nacional, industrial o local recomendada haya indicado
explicitamente la informacién de una patente esencial para cumplir con las normas
técnicas, por lo general se rechazara el argumento de defensa de inexistencia de la
infraccién de un supuesto infractor sobre la base de que dicha norma puede aplicarse
sin licencia.

Cuando una norma nacional, industrial o local recomendada haya indicado
explicitamente la informacién de una patente esencial para cumplir con las normas
técnicas y el titular de la patente y un supuesto infractor estén negociando las
condiciones de licencia para la explotacion de la patente, si el titular de la patente
incumple intencionadamente la obligacién de concesién de licencias en condiciones
justas, razonables y no discriminatorias asumida durante la formulacién de la norma,
lo que resulta en la falta de un contrato de licencia para la explotacidn de la patente, y,
si el supuesto infractor no incurre en ninguna falta evidente en la negociacién, en
general se rechazara la solicitud del titular de la patente de cesar la aplicacién de la
norma.

Las condiciones de licencia de explotacién a las que se refiere el parrafo 2 se
negociaran entre el titular de la patente y el supuesto infractor. Si las partes no llegan a
un acuerdo tras una negociacion suficiente, podran solicitar a un tribunal popular que
determine las condiciones de la licencia. Al hacerlo, el tribunal popular, sobre la base
de condiciones justas, razonables y no discriminatorias, examinara de forma
exhaustiva factores como el nivel de innovacién de la patente, su contribucién a la
norma, el sector técnico al que pertenece la norma, la naturaleza y el alcance de
aplicacién de la normay las condiciones de la licencia aplicables.

Antes de que se emitiera esta interpretacién judicial, la Administracién de Normalizacién de
China y la CNIPA habian publicado en diciembre de 2013 las Medidas Reglamentarias sobre las
Normas Nacionales sobre Patentes (provisionales) que mejoraban el procedimiento de
divulgacién de la informacién sobre patentes relacionada con las normas nacionales y
establecian especificamente que las patentes implicadas en las normas nacionales son patentes
esenciales para cumplir con las normas técnicas. Para mantener la coherencia con estas medidas
provisionales, la Interpretacion II) de Causas en Controversias por Infraccién de Patentes solo
contemplaba las normas recomendadas (es decir, las normas no obligatorias) e indicaba
explicitamente sus patentes relacionadas, pero no contemplaba cuestiones como las normas sin
divulgacién de informacién sobre patentes, las normas obligatorias, las normas internacionales,
etc., que tampoco se mencionaban en las medidas provisionales anteriores.

Con respecto a las normas técnicas relacionadas con productos farmacéuticos, en un nuevo juicio
de una controversia sobre infraccién de patentes de invencidn, en la causa Qilu Pharmaceutical
Co. contra Beijing Sihuan Pharmaceutical Co.,""® la Corte Popular Suprema establecié que las leyes
y los reglamentos administrativos vigentes relativos a la administracién y el registro de productos
farmacéuticos no exigen que los titulares de derechos de patente respecto de productos
farmacéuticos asuman compromisos “justos, razonables y no discriminatorios” en la concesién
de licencias de dichas patentes cuando cooperan en la formulacién de normas nacionales sobre
productos farmacéuticos. En esta causa, no habia pruebas que demostraran que Beijing Sihuan
Pharmaceutical hubiera asumido compromisos “justos, razonables y no discriminatorios” en la
concesion de la licencia sobre la patente durante la formulacién de la norma nacional sobre
productos farmacéuticos relacionada con la patente en cuestién. Por lo tanto, no se aplicaba el
principio de “justo, razonable y no discriminatorio”.

4.5.4.2 Causas relacionadas con el monopolio

La Corte Popular suprema promulgé en 2012 las Disposiciones sobre Controversias relativas a los
Monopolios, y las modificé en 2020."" Esta interpretacién judicial consta de 16 articulos que
especifican cuestiones como los tipos de causas, la presentacién de demandas, la jurisdiccién y el
juicio, la carga de la prueba, las pruebas, las responsabilidades civiles y el plazo de prescripcion

118 MS n.° 4107 (Corte Popular Suprema, 2017).

119 Disposiciones sobre varias cuestiones relativas a la Aplicacién de las Leyes en el Enjuiciamiento de Controversias Civiles
derivadas de Conductas Monopolisticas (promulgadas por la Corte Popular Suprema el 3 de mayo de 2012, revisadas
el 29 de diciembre de 2020, entrada en vigor el 1 de enero de 2021).



con respecto a las causas de monopolio. Ademas, aclara las disposiciones pertinentes de la Ley 169
Antimonopolio.'? El articulo 3 de las disposiciones establece lo siguiente:

En primera instancia, las causas civiles relacionadas con monopolios son competencia
de los tribunales de propiedad intelectual o de los tribunales populares intermedios de
las ciudades donde se encuentren los gobiernos de las provincias, las regiones
auténomas o los municipios, de las ciudades bajo planificacién estatal separada o de
los tribunales populares intermedios designados por la Corte Popular Suprema.

Ademas de la ley mencionada y de la interpretacién judicial, la Comisién Antimonopolio, que
depende del Consejo de Estado, publicé las Directrices Antimonopolio en el ambito de los
Derechos de Propiedad Intelectual el 4 de enero de 2019 y las Directrices para la Definicién de los
Mercados de Referencia el 6 de julio de 2009.'*'

En la fase de apelacién de una controversia sobre una declinatoria por abuso de posicién
dominante en el mercado, en la causa Ericsson contra TCL Group Corp.,'** la Corte Popular
Suprema establecié que el articulo 2 de la Ley Antimonopolio especifica que la ley es aplicable a la
conducta monopolistica fuera del territorio de China. Al mismo tiempo, establecié que el

articulo 2 también indica que, a los efectos de la determinacién de la competencia respecto de
causas de monopolio, puede tomarse como punto de referencia el lugar donde la supuesta
conducta monopolistica condujo a la eliminacién o restriccién de la competencia.

4.5.5 Causas civiles relacionadas con patentes de productos farmacéuticos

La proteccion de las patentes de productos farmacéuticos es esencial para el desarrollo
innovador de la industria farmacéutica y para la salud y felicidad de la poblacién. Al tiempo que
se proporcionan sistemas de motivacién y salvaguardias judiciales para la innovacién
independiente y el desarrollo de alta calidad de la industria farmacéutica, también se tienen en
cuenta la accesibilidad de los productos farmacéuticos y la salud de las personas. En particular,
dados los enormes costos del desarrollo y la investigaciéon de nuevos productos farmacéuticos, es
fundamental una sélida proteccién de la propiedad intelectual para motivar la innovacién
continua en la industria farmacéutica.

Con el fin de reforzar la proteccién de las patentes de productos farmacéuticos y lograr una
pronta resolucién de las controversias en materia de patentes de productos farmacéuticos, tanto
la Opinién sobre la Profundizacién de la Reforma de la Politica de Examen y Aprobacién, emitida
en octubre de 2017, como las Opiniones sobre el Fortalecimiento de la Proteccién de los
Derechos de Propiedad Intelectual, emitidas el 24 de noviembre de 2019, se propusieron para
explorar y establecer un sistema de vinculacién de patentes de productos farmacéuticos.'?*

4.5.5.1 Modificaciones de la Ley de Patentes en relacién con las controversias en materia
de patentes de productos farmacéuticos

Durante la cuarta modificacion a la Ley de Patentes, el poder legislativo creé un mecanismo de

solucién temprana de controversias en materia de patentes de productos farmacéuticos a

sugerencia de departamentos competentes y tomando como referencia los sistemas de

vinculacién de patentes de productos farmacéuticos de los paises pertinentes. En consecuencia,

ahora, el articulo 76 de la Ley de Patentes establece lo siguiente:

En el proceso de revisién y aprobacién previo la comercializacién de un producto
farmacéutico, cuando el solicitante de la aprobacién de comercializacién del producto

120 Ley Antimonopolio (promulgada por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional el 30 de agosto de 2007,

entrada en vigor el 1 de agosto de 2008).

Directrices Antimonopolio en el ambito de los Derechos de Propiedad Intelectual (promulgadas por la Comisién

Antimonopolio del Consejo de Estado el 4 de enero de 2019, entrada en vigor el 4 de enero de 2019); Directrices para la

Definicién de los Mercados de Referencia (promulgadas por la Comisién Antimonopolio del Consejo de Estado, 6 de julio

de 2009, entrada en vigor el 6 de julio de 2009).

122 ZMXZ n.° 32 (Corte Popular Suprema, 2019).

123 Opinién sobre la Profundizacién de la Reforma de la Politica de Examen y Aprobacién y el Estimulo de la Innovacién en
Productos Farmacéuticos y Aparatos Médicos (promulgada por la Oficina General del Comité Central del Partido
Comunista de Chinay la Oficina General del Consejo de Estado el1 de octubre de 2017, entrada en vigor el 1 de octubre
de 2017); Opiniones sobre el Fortalecimiento de la Proteccién de los Derechos de Propiedad Intelectual (promulgadas
por la Oficina General del Comité Central del Partido Comunista de China y la Oficina General del Consejo de Estado el 24
de noviembre de 2019, en vigor a partir del 24 de noviembre de 2019).
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farmacéutico mantenga con el titular de una patente o con una parte interesada
alguna controversia sobre el derecho de patente asociado con el producto
farmacéutico cuyo registro se solicita, puede presentar una demanda ante el tribunal
popular y solicitar una sentencia en la que se determine si la solucién técnica
relacionada con el producto farmacéutico cuyo registro se solicita se encuentra dentro
del alcance de la proteccién de cualquier derecho de patente de producto
farmacéutico propiedad de terceros. El departamento de regulacién de productos
médicos del Consejo de Estado puede, dentro del plazo fijado, tomar una decision
sobre si suspender la aprobacién de comercializacién del producto farmacéutico de
acuerdo con la sentencia eficaz o la orden escrita del tribunal popular.

El solicitante de la aprobacién de comercializaciéon del producto farmacéutico, el
titular de la patente de que se trate o la parte interesada también pueden solicitar al
Departamento de Administracion de Patentes del Consejo de Estado una resolucion
administrativa de las controversias relativas al derecho de patente asociado con el
medicamento cuyo registro se solicita.

El Departamento de Regulacién de Productos Médicos del Consejo de Estado, junto
con el Departamento de Administracién de Patentes del Consejo de Estado, formula
medidas cohesivas especificas para la resolucién de controversias sobre derechos de
patente en las fases de aprobacién y de solicitud de licencias de comercializacién de
productos farmacéuticos, que se aplicaran tras la aprobacién del Consejo de Estado.

En el articulo 42.3 de la Ley de Patentes también se afiadié una disposicién sobre la
indemnizacién por la duracién de la patente para las patentes de productos farmacéuticos.

4.5.5.2 Formulacién de interpretaciones judiciales y documentos reglamentarios
pertinentes
Para aplicar el articulo 76 de la Ley de Patentes y mejorar el mecanismo de solucién temprana de
controversias en materia de patentes de productos farmacéuticos, la Administracién Nacional de
Productos Médicos y la CNIPA, junto con los departamentos competentes, emitieron las Medidas
para la Ejecucion del Mecanismo de Solucién Temprana de Controversias sobre Patentes de
Productos Farmacéuticos el 4 de julio de 2021."%* Mas tarde, el 5 de julio de 2021, la Corte Popular
Suprema emitié sus Disposiciones sobre los Derechos de Patente sobre los Medicamentos y la
CNIPA emitié las Medidas de Resolucién de Controversias en materia de Patentes de Productos
Farmacéuticos.'”> Ambos documentos entraron en vigor el mismo dia.

Las Disposiciones sobre los Derechos de Patente sobre los Medicamentos se centraron en las
cuestiones de procedimiento que deben resolverse tras la aplicacion del sistema de vinculacion
de patentes de productos farmacéuticos y la conexién y adecuacion de los procedimientos
judiciales con el proceso de revision y aprobacion y el procedimiento de resolucién
administrativa. Esto promovid, a su vez, la uniformidad de las normas de ejecucion administrativa
y resolucién judicial. Las disposiciones estan recogidas en 14 articulos y en ellas se regula la
competencia, las causas especificas de la accién, el material necesario para presentar una
demanda, las formas de presentar dicha demanda, la vinculacién entre los procedimientos
administrativos y judiciales, los escritos de contestacion, la proteccidn de los secretos comerciales
durante el litigio, las medidas cautelares, las reconvenciones por dafios y perjuicios contra la
parte vencida, los medios de notificacion, etc. Las disposiciones proporcionan una orientacion
clara para el enjuiciamiento justo y oportuno de dichas causas y promueven la aplicacion del
sistema de vinculacion de patentes de productos farmacéuticos.

4.5.5.3 Principales cuestiones relacionadas con el mecanismo de solucion temprana de
controversias en materia de patentes de productos farmacéuticos

4.5.5.3.1 Competencia

El articulo 1 de las Disposiciones sobre los Derechos de Patente sobre los Medicamentos

establece la competencia y los motivos para iniciar una accion en las controversias relacionadas

con patentes de productos farmacéuticos. Las causas civiles de primera instancia iniciadas por

demandas relacionadas con patentes de productos farmacéuticos forman parte de la jurisdiccién

124 Medidas para la Ejecucién del Mecanismo de Solucién Temprana de Controversias sobre Patentes de Productos
Farmacéuticos (Juicio) (promulgadas por la Administracién Nacional de Productos Médicos y la CNIPA el 4 de julio
de 2021, entrada en vigor el 4 de julio de 2021).

125 Medidas de Resolucién Administrativa para el Mecanismo de Solucién Temprana de Controversias sobre Patentes de
Productos Farmacéuticos (promulgadas por la CNIPA el 5 de julio de 2021, entrada en vigor el 5 de julio de 2021).
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recursos judiciales superiores y unificar la norma de resolucién judicial.

Ademas, dado que estas causas civiles a menudo involucran causas administrativas de
confirmacién de derechos de patente relacionadas con la patente, asi como causas
administrativas presentadas por las partes interesadas debido a desacuerdos con las
resoluciones administrativas emitidas por la CNIPA, la jurisdiccién centralizada salvaguarda el
vinculo organico entre los diferentes procedimientos contenciosos y facilita la coordinacion del
trabajo con los departamentos administrativos pertinentes dependientes del Consejo de Estado.

En cuanto a la competencia sobre las causas en apelacion, de conformidad con la Decisién del
Comité Permanente de la CNIPA sobre las Causas de Propiedad Intelectual y el articulo 2 de las
Disposiciones sobre el Tribunal de Propiedad Intelectual, cuando una parte no esté de acuerdo
con una sentencia o resolucién dictada en primera instancia por el Tribunal de Propiedad
Intelectual de Beijing sobre una demanda del sistema de enlace relativa a patentes de productos
farmacéuticos, dicha parte podra apelar ante la Corte Popular Suprema.

4.5.5.3.2 Relacion entre las demandas del sistema de enlace relativas a patentes de productos
farmacéuticos y las demandas por infraccion de patente
El articulo 11 de la Ley de Patentes contempla especificamente los actos de infracciéon de patente.
Dado que el acto de solicitar la revisién y aprobacién antes de la comercializacién de un producto
farmacéutico no constituye un acto de infraccién segun el articulo 11 de la Ley de Patentes, las
disposiciones sobre recursos contra la infraccién de patentes no se aplican en dichos casos. En el
caso de una demanda civil presentada por una parte de conformidad con el articulo 76 de la Ley
de Patentes, la solicitud especifica es que se dictamine si la solucién técnica relacionada con el
producto farmacéutico cuyo registro se solicita esta dentro del alcance de la proteccién de
cualquier derecho de patente de producto farmacéutico que pertenezca a un producto
farmacéutico de terceros. La naturaleza de tal demanda es una demanda de confirmacién. Sin
embargo, en una demanda del sistema de enlace relativa a una patente de productos
farmacéuticos, el solicitante de la aprobacién de comercializacién del producto farmacéutico
todavia puede plantear una defensa del estado de la técnica o una defensa de derechos de uso
anterior de conformidad con los articulos 67y 75.2, respectivamente, de la Ley de Patentes. Si se
acepta el argumento de defensa, el tribunal popular competente puede confirmar que la solucién
técnica relacionada con el producto farmacéutico cuyo registro se solicita esta dentro del alcance
de la proteccién de los derechos de patente relacionados.

4.5.5.3.3 “Patentes pertinentes” en el articulo 76 de la Ley de Patentes

Como componente del sistema de enlace de patentes de productos farmacéuticos, las
Disposiciones sobre los Derechos de Patente sobre los Medicamentos deben coordinarse con las
medidas especificas para vincular la aprobacién de la comercializacién de productos
farmacéuticos con la resolucién de controversias en materia de patentes durante la fase de
solicitud de aprobacién de la comercializacién —como se establece en el articulo 76.3 de |a Ley de
Patentes (es decir, en las Medidas de Ejecucion del Mecanismo de Solucién Temprana de
Controversias sobre Patentes de Productos Farmacéuticos)— para aplicar las disposiciones de
dicho articulo.

El mecanismo de solucién temprana de controversias en materia de patentes de productos
farmacéuticos previsto en el articulo 76 de la Ley de Patentes solo se aplica a tipos especificos de
patentes de productos farmacéuticos, es decir, a las “patentes pertinentes”. Con respecto al
alcance de estas “patentes pertinentes”, el articulo 2 de las Medidas de Ejecucién del Mecanismo
de Solucién Temprana de Controversias sobre Patentes de Productos Farmacéuticos establece lo
siguiente:

El Departamento de Regulacién de Productos Farmacéuticos del Consejo de Estado
establecera la Plataforma de Registro de Informacién de Patentes de Productos
Farmacéuticos Comercializados en China, para que los titulares de aprobaciones de
comercializacién de productos farmacéuticos registren la informacién de patentes
relacionada con los productos farmacéuticos registrados y aprobados en China.

En caso de que la informacién de patentes pertinentes no esté registrada en la
Plataforma de Registro de Informacién de Patentes de Productos Farmacéuticos
Comercializados en China, no se aplicaran las Medidas.
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El articulo 5 de las Medidas establece que “los titulares de autorizaciones de comercializacién de
productos quimicos farmacéuticos podran registrar, en la Plataforma de Registro de Informacién
de Patentes de Productos Farmacéuticos Comercializados en China, patentes de compuestos
como principios activos farmacéuticos, patentes de composiciones farmacéuticas que contengan
principios activos y patentes de uso farmacéutico”. Por otro lado, el articulo 12 establece que
“para los medicamentos tradicionales chinos, se pueden registrar las patentes relativas a las
composiciones y los extractos de los medicamentos chinos, asi como el uso farmacéutico; para
los productos bioldgicos, se pueden registrar las patentes relativas a la estructura secuencial de
los principios activos y el uso farmacéutico”.

Sin establecer disposiciones adicionales para las “patentes relacionadas”, pero manteniéndose en
consonancia con las disposiciones anteriores de las Medidas de Implementacién, el articulo 2 de
las Disposiciones sobre los Derechos de Patente sobre los Medicamentos establece que “las
‘patentes relacionadas’ mencionadas en el articulo 76 de la Ley de Patentes se refieren a aquellas
a las que se aplicaran las medidas de los departamentos de administracién competentes del
Consejo de Estado para vincular la aprobacién de la comercializacién de productos farmacéuticos
con la solucion de controversias en materia de patentes durante la fase de solicitud de
aprobacion del marcado del producto farmacéutico”.

4.5.5.3.4 Partes legitimadas para presentar las demandas contempladas en el articulo 76 de la
Ley de Patentes
El articulo 76 de la Ley de Patentes establece que el solicitante de la aprobacién de la
comercializacién de productos farmacéuticos y el titular de la patente en cuestién o una parte
interesada pueden presentar una demanda ante un tribunal popular. El articulo 2.2 de las
Disposiciones sobre los Derechos de Patente sobre los Medicamentos establece que “la ‘parte
interesada’ descrita en el articulo 76 de la Ley de Patentes se refiere a los licenciatarios de la
patente mencionada en el parrafo anterior y a los titulares de la aprobacién de comercializacién
del producto farmacéutico relacionado”.

Segun el articulo 7 de las Medidas de Ejecucion del Mecanismo de Solucion Temprana de
Controversias sobre Patentes de Productos Farmacéuticos,

[clualquier titular de la patente o parte interesada que objete al cuarto tipo de
declaraciones de patentes puede, en un plazo de 45 dias a partir de la fecha en que el
instituto nacional de evaluacién de productos farmacéuticos publique la solicitud de
aprobaciéon de comercializacién del producto farmacéutico, presentar una demanda
ante un tribunal popular en relacién con si la solucién técnica del producto
farmacéutico para el que se solicita la aprobacién de comercializacién esta dentro del
alcance de la proteccién de los derechos de patente pertinentes o puede solicitar al
Departamento de Administracion de Patentes dependiente del Consejo de Estado una
resolucién administrativa.

Si el titular de la patente o la parte interesada no presenta una demanda en ese plazo de 45 dias,
el solicitante de la aprobacion de comercializacién del producto farmacéutico puede, de acuerdo
con el articulo 4 de la interpretacion judicial, presentar una demanda ante un tribunal popular
para solicitar la confirmacion de que el producto farmacéutico cuyo registro se solicita no esta
dentro del alcance de la proteccién de los derechos de patente pertinentes.

4.5.5.3.5 Medidas cautelares
El articulo 10 de las Disposiciones sobre los Derechos de Patente sobre los Medicamentos
establece que, cuando un titular de la patente o una parte interesada

pida que se prohiba a un solicitante de aprobacién de comercializacién de un producto
farmacéutico realizar los actos previstos en el articulo 11 de la Ley de Patentes dentro
del plazo del derecho de patente pertinente, los tribunales populares tramitaran dicha
solicitud conforme a las disposiciones pertinentes de la Ley de Patentes y la Ley de
Procedimiento Civil; los tribunales populares no admitiran las peticiones de
prohibicién de la solicitud de revisién y de aprobacion de comercializacién de
productos farmacéuticos.

El Capitulo IX (“Conservacién y ejecucién anticipada”) de la Ley de Procedimiento Civil, el
Capitulo 7 (“Conservacién y ejecucion anticipada”) de la Interpretacién de la Ley de Procedimiento



Civil y las Disposiciones sobre Medidas Cautelares en Controversias en materia de Propiedad 173
Intelectual contienen disposiciones sobre medidas cautelares. Ademas, el articulo 105 de la Ley

de Procedimiento Civil establece que “si se presenta una solicitud de manera indebida, el

solicitante debera compensar a la persona contra la que se presenta la solicitud por cualquier

pérdida en la que haya incurrido como resultado de las medidas cautelares”.

4.5.5.3.6 Reconvencion para reclamar la indemnizacion de los dafios causados por la litigacion
abusiva
Para equilibrar mejor los intereses de los titulares de la patente y partes interesadas y de los
solicitantes de la aprobacién de comercializacién de productos farmacéuticos, el articulo 12 de las
Disposiciones sobre los Derechos de Patente sobre los Medicamentos prevé un sistema de
reconvencion para la indemnizacién de los dafios causados por la litigacién abusiva, de
conformidad con el articulo 132 del Cédigo Civil, el articulo 13 de la Ley de Procedimiento Civil y
los articulos 20 y 47 de la Ley de Patentes.

Existen dos prerrequisitos para reconvenir la indemnizacién de los dafios causados por la
litigacion abusiva. En primer lugar, el prerrequisito subjetivo es que el titular de la patente o la
parte interesada sabe o deberia haber sabido que el derecho de patente fue declarado invélido o
que la solucién técnica relacionada con el producto farmacéutico para el que se solicita la
autorizacién de comercializacién no esta dentro del alcance de la proteccién del derecho de
patente. En este caso, “sabe” o “deberia haber sabido” se determina siguiendo los mismos
criterios que en las causas generales de infraccién. En segundo lugar, el prerrequisito objetivo es
que el solicitante de la autorizacién de comercializacién del producto farmacéutico haya sufrido
pérdidas causadas por el litigio.

En lo que respecta a la competencia para conocer de las reconvenciones de indemnizacién de los
dafios causados por la litigacién abusiva y dada la estrecha relacién de estas causas con los
litigios sobre patentes de productos farmacéuticos, se considera que estas causas también son
competencia del Tribunal de Propiedad Intelectual de Beijing.

4.5.5.3.7 Resolucién administrativa

Con respecto a la proteccién de los derechos de patente, China adopta un sistema de doble via
por el que las protecciones judicial y administrativa funcionan conjuntamente. Para las
controversias derivadas de patentes relacionadas con el producto farmacéutico para el que se
solicita la autorizacién de comercializacién (articulo 76 de la Ley de Patentes), la parte interesada
puede presentar una demanda ante un tribunal popular o solicitar al Departamento de
Administracién de Patentes del Consejo de Estado la resolucién administrativa de las
controversias, de conformidad con el articulo 76.2 de la Ley de Patentes.

En el articulo 5 de las Disposiciones sobre los Derechos de Patente sobre los Medicamentos se
establece lo siguiente:

Cuando una parte afirme que una demanda contemplada en el articulo 76 de la Ley de
Patentes no debe ser aceptada o solicite la suspension de la demanda sobre la base de
que el Departamento de Administracién de Patentes del Consejo de Estado ha
aceptado la solicitud de resolucién administrativa a la que se refiere el articulo 76 de la
Ley de Patentes, tal afirmacién o solicitud no sera admitida por los tribunales
populares.

El articulo 4 de las Medidas de Resoluciéon Administrativa de Controversias sobre Patentes de
Productos Farmacéuticos establece lo siguiente: Cuando una parte solicita la resolucién
administrativa, el prerrequisito que debe cumplirse es que ningun tribunal popular haya
aceptado una causa sobre la controversia en materia de patentes de productos farmacéuticos.
Una parte que haya optado en primer lugar por solicitar la resolucién administrativa puede
presentar posteriormente una demanda ante un tribunal popular. Sin embargo, si una parte ha
presentado una demanda ante un tribunal popular y la causa ha sido aceptada, entonces la parte
ya no puede solicitar a la CNIPA la resolucién administrativa sobre el mismo producto
farmacéutico y patente.

Tanto el articulo 7 de las Medidas de Ejecucién del Mecanismo de Solucién Temprana de
Controversias sobre Patentes de Productos Farmacéuticos como el articulo 19 de las Medidas de
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Resolucién Administrativa de Controversias sobre Patentes de Productos Farmacéuticos
establecen que, cuando una parte no esté de acuerdo con una resolucién administrativa de la
CNIPA sobre una controversia en materia de patentes de productos farmacéuticos, podra
presentar una demanda administrativa ante el Tribunal de Propiedad Intelectual de Beijing.
Cuando la parte sigue estando en desacuerdo con la sentencia dictada, puede apelar ante la
Corte Popular Suprema.

4.6 Cuestiones procesales relativas a las causas civiles relacionadas
con patentes

4.6.1 Normas y conservacion de pruebas

Con respecto a las cuestiones relativas a las pruebas en las demandas civiles, existen
disposiciones detalladas en la Ley de Procedimiento Civil, la Interpretacion de la Ley de
Procedimiento Civil, las Disposiciones sobre la Prueba en los Procesos Civiles y las
interpretaciones judiciales conexas. Estas disposiciones se aplican generalmente a las causas
civiles relacionadas con patentes. En funcion de las caracteristicas de las causas de patentes, la
Ley de Patentes y las interpretaciones judiciales relacionadas también contienen algunas
disposiciones especiales relativas a las pruebas. La Corte Popular Suprema también ha formulado
las Disposiciones sobre la Prueba en los Procesos Civiles relativos a los Derechos de Propiedad
Intelectual.

4.6.1.1 Disposiciones relativas a la prueba en la Ley de Procedimiento Civil y las
interpretaciones judiciales relacionadas

Con respecto a las pruebas, existen disposiciones detalladas en el Capitulo VI (articulos 63 a 81)

de la Ley de Procedimiento Civil y en la Parte 4 (articulos 90 a 124) de las Disposiciones sobre la

Prueba en los Procesos Civiles. Estas Ultimas disposiciones fueron promulgadas en 2001 por la

Corte Popular Suprema y posteriormente modificadas en 2008 y 2019. Esta interpretacion judicial

actualmente cuenta con 100 articulos.

China ha creado tres tribunales de Internet: en Hangzhou, en Beijing y en Shenzhen. En las
Disposiciones sobre el Procesamiento de Causas de los Tribunales de Internet, el articulo 11
establece normas para que los tribunales de Internet determinen la autenticidad de las pruebas
electronicas, el articulo 13 aclara los requisitos generales y la base juridica para el examen de las
pruebas en las demandas en linea y los articulos 14 a 19 establecen normas relativas a las
pruebas en las demandas en linea. Los articulos 16 a 19 en particular establecen disposiciones
especiales relativas a los depdsitos de pruebas en la cadena de bloques.

El Reglamento sobre los Procesos Judiciales en Linea de los Tribunales Populares entr6 en vigor
el 1 de agosto de 2021. Esta interpretacion judicial define el alcance de la validez y los criterios de
determinacion de los depdsitos de pruebas en la cadena de bloques.

4.6.1.2 Disposiciones relativas a las pruebas en la Ley de Patentes
En lo que respecta a las pruebas, la Ley de Patentes abarca principalmente estos cuatro aspectos:

- Elarticulo 66.1 establece la carga de la prueba en las causas de infraccién de patentes de
invencidn de procesos de fabricacion de nuevos productos (véase la seccién 4.3.2.5.4 de este
capitulo para obtener mas detalles).

- Elarticulo 66.2 establece que los tribunales populares pueden pedir al titular de la patente o a
cualquier parte interesada que proporcione un informe de evaluacion del derecho de patente
realizado por el Departamento de Administracion de Patentes del Consejo de Estado tras
haber llevado a cabo una busqueda, un analisis y una evaluacién de los modelos de utilidad o
disefios pertinentes. Esta disposicion deja claro que la naturaleza de dichos informes de
evaluacion de derechos de patente es probatoria. Los titulares de las patentes, las partes
interesadas o los presuntos infractores pueden tomar la iniciativa de presentar dicho informe
de evaluacién del derecho de patente.

- Elarticulo 71 establece que los tribunales populares pueden ordenar a un infractor que facilite
libros de contabilidad y materiales relacionados con la infraccidn de patentes (véase la seccién
4.4.3.4 de este capitulo para obtener mas detalles).
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de pruebas aplicada antes de la presentacién de la demanda o durante el proceso, el
articulo 81 de la Ley de Procedimiento Civil y el articulo 98 de la Interpretacién de la Ley de
Procedimiento Civil también establecen disposiciones aplicables.

4.6.1.3 Disposiciones sobre la Prueba en los Procesos Civiles relativos a los Derechos de
Propiedad Intelectual
Las Disposiciones sobre la Prueba en los Procesos Civiles relativos a los Derechos de Propiedad
Intelectual, aunque son un componente importante del sistema de la prueba en demandas
civiles, tienen caracteristicas diferentes a las del sistema tradicional de la prueba en los procesos
civiles. En febrero de 2018, la Oficina General del Comité Central del Partido Comunista de Chinay
la Oficina General del Consejo de Estado emitieron las Opiniones sobre el fortalecimiento de la
reforma y la innovacién en la resolucién judicial de causas de propiedad intelectual, en las que se
plantea especificamente el objetivo de reforma de “establecer normas relativas a las pruebas de
acuerdo con las caracteristicas de las causas de propiedad intelectual”. En noviembre de 2019,
ambas oficinas emitieron las Opiniones sobre el Fortalecimiento de la Proteccién de los Derechos
de Propiedad Intelectual, donde requerian especificamente “la regulacién estricta de las normas
probatorias” y la “formulacién de interpretaciones judiciales sobre normas relativas a las pruebas
en demandas civiles relacionadas con la propiedad intelectual”.

Para reforzar la proteccién judicial de los derechos de propiedad intelectual y abordar de forma
practica las dificultades de los titulares del derecho de propiedad intelectual para presentar
pruebas y los elevados costos de salvaguardar los derechos e intereses, la Corte Popular
Suprema formulé las Disposiciones sobre la Prueba en los Procesos Civiles relativos a los
Derechos de Propiedad Intelectual, que constaban de 33 articulos. Esto mejoré atin mas el
sistema de pruebas en cuestiones importantes como la presentacién de pruebas, la obstrucciéon a
la prueba, la conservacién de pruebas, la evaluacién judicial, la identificacién de pruebas
extraterritoriales, la proteccién de secretos comerciales durante el proceso de litigio, etc. Estas
disposiciones entraron en vigor el 18 de noviembre de 2020.

4.6.2 Medidas cautelares

4.6.2.1 Establecimiento de un régimen de medidas cautelares en las controversias en
materia de propiedad intelectual

El articulo 61 de la Ley de Patentes, segun la versiéon modificada del afio 2000, establecia lo

siguiente:

Cuando el titular de una patente o la parte interesada tenga pruebas que demuestren
que otra persona estd infringiendo o esta a punto de infringir su derecho de patente,
lo cual, a menos que se detenga a tiempo, puede causar dafios irreparables a sus
derechos e intereses legitimos, el titular de la patente o la parte interesada puede,
antes de presentar una demanda, solicitar al tribunal popular la adopcién de medidas
para ordenar la prohibicién de determinados actos de conformidad con la ley.

En junio de 2001, la Corte Popular Suprema promulgé las Disposiciones sobre la Cesacién
Precontenciosa de la Infraccion de Patentes.'?® Mas tarde, en diciembre de 2001, la Corte Popular
Suprema emitié la Interpretacion de la Cesacién Precontenciosa de la Infraccién del Derecho de
Marca y Conservacién de Pruebas.'”” Ambas interpretaciones judiciales han desempefiado un
papel importante en el examen, por los tribunales populares, de las solicitudes de cesacién
precontenciosa de la infraccién de patentes.

El articulo 66 de la Ley de Patentes de 2008 mejoré alin mas el sistema de medidas cautelares. La
Ley de Procedimiento Civil, segun la versiéon modificada de 2012, afiadié contenido relativo a las
medidas cautelares. En particular, los articulos 100 y 101 preveian las medidas cautelares durante
y antes del litigio, respectivamente, estableciendo asi un sistema de medidas cautelares para

126 Disposiciones sobre la Aplicacién de las Leyes relativas a las Medidas Preliminares por Infraccién de Patentes
(Interpretacion Judicial n.° 20 [2001], aprobada por la Corte Popular Suprema el 5 de junio de 2001, en vigor a partir del 1
de julio de 2001).

127 Interpretacién de la Aplicacién de las Leyes relativas a las Medidas Preliminares por Infraccién de los Derechos de Marca
y Conservacion de Pruebas (Interpretacion Judicial n.° 2 [2002], aprobada por la Corte Popular Suprema el 25 de
diciembre de 2002, entrada en vigor el 22 de enero de 2002).
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todas las causas civiles, incluidas las relativas a derechos de propiedad intelectual. Los
articulos 152 a 173 de la Interpretacién de la Ley de Procedimiento Civil proporcionaron otras
disposiciones relativas a la “las medidas cautelares”.

En diciembre de 2018, la Corte Popular Suprema emiti6 las Disposiciones sobre medidas
cautelares en Controversias en materia de Propiedad Intelectual, que contienen 21 articulos que
regulan las solicitudes, los tribunales de jurisdiccidn, los procedimientos de examen, los factores
para determinar la necesidad de medidas cautelares, el plazo de las medidas, la deteccion de
solicitudes ilicitas y el levantamiento de las medidas, entre otros asuntos.

4.6.2.2 Contenido principal de las Disposiciones sobre Medidas Cautelares en
Controversias en materia de Propiedad Intelectual

4.6.2.2.1 Competencia

De acuerdo con el articulo 3 de las Disposiciones sobre Medidas Cautelares en Controversias en

materia de Propiedad Intelectual,

[ulna solicitud de medidas cautelares precontenciosa se presentara ante el tribunal
popular con competencia sobre las controversias en materia de propiedad intelectual
en el domicilio del demandado o ante el tribunal popular con competencia sobre la
causa.

Cuando las partes hayan acordado una clausula de arbitraje, la solicitud se
presentara ante el tribunal popular previsto en el parrafo anterior.

4.6.2.2.2 Definicion de la “situacion de urgencia”

De acuerdo a los articulos 100 a 101 de la Ley de Procedimiento Civil, la existencia de una
situacién de urgencia es el prerrequisito para solicitar medidas cautelares la solicitud de medidas
cautelares durante el litigio también puede implicar circunstancias de urgencia; y, para cualquier
solicitud de medidas cautelares en una situacién de urgencia, un tribunal popular debe decidir
sobre esta en un plazo de 48 horas a partir de la recepcion de la solicitud. De acuerdo con el
articulo 6 de las Disposiciones sobre Medidas Cautelares en Controversias en materia de
Propiedad Intelectual, una urgencia es una circunstancia que “perjudicaria los intereses del
solicitante si no se aplican inmediatamente medidas cautelares”. En las causas civiles relacionadas
con patentes, las urgencias consisten principalmente en las siguientes circunstancias:

- la patente objeto de controversia va a ser pronto enajenada ilicitamente;

- la patente del solicitante se estd infringiendo o se infringird pronto en una ocasién en la que el
tiempo es un factor importante, como una feria comercial; y

- oftras circunstancias que requieran la aplicacién inmediata de medidas cautelares.

4.6.2.2.3 Factores que deben tenerse en cuenta para determinar la necesidad de medidas
cautelares

El articulo 7 de las Disposiciones sobre Medidas Cautelares en Controversias en materia de

Propiedad Intelectual establece lo siguiente:

Al examinar una solicitud de medidas cautelares, los tribunales populares examinaran

exhaustivamente los siguientes factores:

1) sila solicitud tiene una base de hecho y de Derecho y si la validez del derecho de
propiedad intelectual alegado es estable;

2) silos derechos e intereses legitimos del solicitante sufrirdn un perjuicio irreparable
o si se dificultard la ejecucion de la decisién que resuelve la causa, en caso de que
no se apliquen las medidas cautelares;

3) si el perjuicio causado al solicitante por no haber aplicado las medidas cautelares
es superior al perjuicio causado al demandado por la aplicacién de las medidas
cautelares;

4) sila aplicacion de las medidas cautelares perjudica el interés publico; [y]

5) otros factores que deban tenerse en cuenta.

De acuerdo con el articulo 10 de estas disposiciones, el “perjuicio irreparable” en las causas civiles
relacionadas con patentes consiste principalmente en las circunstancias siguientes:

- el acto del demandado dificultara el control de la infraccién y aumentara de manera
considerable las pérdidas sufridas por el solicitante; y
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Las causas civiles relacionadas con patentes suelen conllevar una sentencia sobre la estabilidad
de la validez de un derecho de patente. El articulo 8 de las disposiciones establece lo siguiente:

Los tribunales populares analizaran exhaustivamente los siguientes factores al
examinar y juzgar si la validez de un derecho de propiedad intelectual afirmado por el
solicitante es estable:

1) el tipo o naturaleza del derecho de propiedad intelectual implicado;

2) siel derecho de propiedad intelectual implicado ha sido examinado de forma
sustantiva;

3) siel derecho de propiedad intelectual implicado se encuentra en un procedimiento
de invalidacién o revocacion y tiene la posibilidad de ser declarado invalido o
revocado;

4) si existe controversia sobre la titularidad del derecho de propiedad intelectual en
cuestion; [y]

5) otros factores que puedan conducir a la inestabilidad de la validez del derecho de
propiedad intelectual implicado.

Con respecto a las solicitudes de medidas cautelares en funcién de los modelos de utilidad o
patentes de disefio, el articulo 9 de las disposiciones establece especificamente lo siguiente:

Cuando un solicitante solicite medidas cautelares en funcién de un modelo de utilidad
o patente de disefio, debera presentar un informe de bldsqueda o de evaluacién o una
decisién de mantenimiento de la validez del derecho de patente emitida por el
Departamento de Administracion de Patentes del Consejo de Estado. En caso de que el
solicitante se niegue a presentar dichos documentos sin motivos justificados, el
tribunal popular dictaminara la desestimacion de la solicitud.

La consideracion principal en este caso es que los modelos de utilidad y las patentes de disefio no
se examinan de forma sustantiva antes de su concesién de acuerdo con la Ley de Patentes y, por

lo tanto, es mas probable que se declaren invalidas. Los requisitos especiales para las solicitudes

de medidas cautelares basadas en estos dos tipos de derechos de patente previenen el abuso de
derechos al solicitar las medidas.

4.6.2.2.4 Definicion de la “solicitud ilicita” y obligacion del solicitante de pagar una
indemnizacion

El articulo 16 de las Disposiciones sobre Medidas Cautelares en Controversias en materia de

Propiedad Intelectual interpreta la expresién “solicitud ilicita” del articulo 105 de la Ley de

Procedimiento Civil para referirse a las situaciones siguientes:

1) el solicitante no interpone una demanda o solicita un arbitraje dentro de los 30
dias siguientes a la aplicacién de las medidas cautelares;

2) las medidas cautelares son improcedentes desde el principio porque el derecho de
propiedad intelectual afirmado se declara invalido o por otras razones;

3) se ha presentado una solicitud de cese de la infraccién del derecho de propiedad
intelectual o de competencia desleal a pesar de que se ha dictado una sentencia
con eficacia ejecutiva por la que se declara que no existe infraccién o competencia
desleal; [u]

4) otras circunstancias en las que la solicitud se haya presentado de manera ilicita.

Esta disposicidn se establece sobre la base del principio objetivo de imputacién, sin considerar la
culpa subjetiva del solicitante.

De acuerdo con el articulo 105 de la Ley de Procedimiento Civil, cuando una solicitud de medidas
cautelares se presente “de formailicita”, el solicitante debera compensar al demandado por las
pérdidas sufridas a causa de las medidas. Las Disposiciones sobre Medidas Cautelares en
Controversias en materia de Propiedad Intelectual establecen que, si el solicitante no presenta
una demanda después de solicitar medidas cautelares antes del litigio o si las partes acuerdan el
arbitraje, la demanda por pérdidas presentada por el demandado de conformidad con el
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articulo 105 de la Ley de Procedimiento Civil serd competencia del tribunal popular que aplicé las
medidas. Sin embargo, si el solicitante presenta una demanda, sera competente el tribunal
popular que acepte la demanda.

En un nuevo juicio de una controversia por infraccidn, en la causa Anji Xueqiang Bamboo and
Wood Products Co. contra Xu Zanyou,'”® la Corte Popular Suprema establecié que la sentencia de
conservacion de la propiedad no entraba dentro de las “sentencias” previstas en el articulo 47.2
de la Ley de Patentes (en aquel momento, la Ley de Patentes de 2008) y que la decisién por la que
se declaraba invalida la patente en cuestion tenia un efecto retroactivo sobre la sentencia de
conservacion de la propiedad. Si una supuesta infraccién de patente aln no se ha confirmado y el
titular de la patente no ha cumplido con su deber de diligencia al solicitar medidas como la
conservacion de la propiedad o las medidas cautelares, causando pérdidas directas al supuesto
infractor, la solicitud del titular de la patente es una “solicitud ilicita” y constituye un acto ilicito
civil.

4.6.2.2.4.1 Simultaneidad de la solicitud de medidas cautelares y la sentencia preliminar de cese de
infraccion
En la fase de apelacién de una controversia por infraccién de patente de invencién, en la causa
Valeo Cleaning System Co. contra Xiamen Lukasi Automotive Parts Co.,'* la Corte Popular Suprema
establecié que, en un procedimiento judicial por infraccién de patente, la medida que ordena el
cese de un supuesto acto de infraccién tiene valor de manera independiente. Cuando una parte
solicite simultdneamente la medidas cautelares y una sentencia preliminar para hacer cesar la
supuesta infraccién y el tribunal popular considere que debe dictarse una sentencia preliminar,
entonces se examinara la solicitud de medidas cautelares y se dictara una sentencia si se
cumplen las condiciones.

4.6.2.2.5 Medidas cautelares relacionadas con plataformas de comercio electrénico

En una controversia por infraccién de modelo de utilidad, en la causa Yongkang Lianyue Industry
and Trade Co. contra Cixi Bosheng Plastic Products Co.,"*° la Corte Popular Suprema establecié que
el operador de una plataforma de comercio electrdnico, al recibir una notificacién de un titular
del derecho de propiedad intelectual que muestra pruebas preliminares de infraccién en su
plataforma, tiene la obligacién legal de adoptar las medidas necesarias para poner fin a la
infraccion, tales como la supresidn, el bloqueo y la desconexién del enlace y la terminacién de las
transacciones y de los servicios. Si, debido a una urgencia, los derechos e intereses legitimos del
comerciante sufrirdn un perjuicio irreparable si no se restablece el enlace, el comerciante de la
plataforma puede solicitar medidas cautelares para que se ordene al operador de la plataforma
de comercio electrénico que aplique medidas como el restablecimiento del enlace. En tal caso, el
tribunal popular aceptara dicha solicitud y la examinara de conformidad con el articulo 100 de la
Ley de Procedimiento Civil y las interpretaciones judiciales conexas. Al determinar si se aplican las
medidas sobre la base de la solicitud del supuesto infractor, algunos de los principales factores
que deben tenerse en cuenta son los siguientes:

- sila solicitud del solicitante tiene una base de hecho y de Derecho;

- si el solicitante sufrird un perjuicio irreparable si no se restablece el enlace;

- si el perjuicio causado al titular de la patente por el restablecimiento del enlace supera el
perjuicio causado al supuesto infractor si no se restablece el enlace;

- sielinterés publico se vera perjudicado por el restablecimiento del enlace; y

- oftros factores.

4.6.3 Determinacion de los hechos técnicos

Los hechos técnicos son hechos de contenido técnico especializado que deben determinarse en
los juicios de causas civiles relacionadas con la propiedad intelectual. Dado que los juicios de
causas relacionadas con la tecnologia implican la comprobacién de hechos técnicos complejos,
los tribunales populares han establecido un mecanismo diversificado de comprobacién de
hechos técnicos basado en el sistema de funcionarios para la investigacién técnica, cuyos

128 MSZ n.° 762 (Corte Popular Suprema, 2008).
129 Corte Popular Suprema, causa orientativa n.° 115, 24 de diciembre de 2019.
130 ZMZ n.° 993 (Corte Popular Suprema, 2020).
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4.6.3.1 Sistema de funcionarios para la investigacion técnica

Para estar en consonancia con la creacién de los tribunales de propiedad intelectual en Beijing,
Shanghai y Guangzhou, la Corte Popular Suprema promulgé las Disposiciones Provisionales
sobre los Funcionarios para la Investigacién Técnica el 31 de diciembre de 2014 y establecié
formalmente el sistema de funcionarios para la investigacién técnica.'®' El 8 de agosto de 2017, la
Corte Popular Suprema emitié las Opiniones Rectoras sobre la Seleccién de Funcionarios para la
Investigacion Técnica para establecer los requisitos de seleccion y cualificacién de los
funcionarios para la investigacién técnica y los procedimientos relacionados.'*? El articulo 13 de
las Opiniones Rectoras establece lo siguiente: “otros tribunales populares con competencia sobre
causas de propiedad intelectual relacionadas con la tecnologia pueden seleccionar y nombrar
funcionarios para la investigacion técnica con referencia a estas Opiniones Rectoras después de
informar a la Corte Popular Suprema para su aprobacién”.

El articulo 51 de la Ley sobre la Organizacién de los Tribunales Populares establece que “los
tribunales populares pueden crear puestos para el personal técnico judicial en funcién de las
necesidades del trabajo de resolucidn para que se encarguen de asuntos pertinentes”. Los
funcionarios para la investigacion técnica no son parte del personal de resolucidn, sino personal
técnico judicial entre el personal de asistencia a la resolucién de causas. El sistema de
funcionarios para la investigacion técnica ha desempefiado un papel activo en el aumento de la
neutralidad, objetividad y cientificidad de la definicién de los hechos técnicos y en la mejora de la
calidad y la eficiencia de la resolucién de causas relacionadas con la tecnologia.

La Corte Popular Suprema también formulé las Disposiciones sobre los Funcionarios para la
Investigacién Técnica, que entraron en vigor el 1 de mayo de 2019."* Estas disposiciones
contienen 15 articulos relativos a los funcionarios para la investigacién técnica que participan en
diferentes procedimientos judiciales en la resolucién de causas de propiedad intelectual. Las
disposiciones se refieren al procedimiento, los deberes, la validez y las responsabilidades
juridicas de dichos funcionarios, asi como a los tipos de causas, el posicionamiento de la
identidad, el nombramiento y el envio de personal, la notificacién y la recusacién, los deberes
laborales, la validez de los dictdmenes de investigacidn técnica, las firmas en los documentos de
resolucién y la asuncién de responsabilidades, entre otras cuestiones. El articulo 1 de las
disposiciones establece que “en los juicios de causas de propiedad intelectual relativas a
patentes, obtenciones vegetales, esquemas de trazado de circuitos integrados, secretos técnicos,
programas informaticos y monopolio, que tienen importantes exigencias profesionales y
técnicas, los tribunales populares podran designar funcionarios de investigacion técnica para que
participen en las actividades judiciales”.

4.6.3.2 Valoracion técnica encomendada
Las conclusiones de la valoracién constituyen un tipo de prueba legal en las demandas civiles. De
acuerdo con el articulo 76 de la Ley de Procedimiento Civil,

[ulna parte puede solicitar a un tribunal popular que valore una cuestién especializada
para comprobar un hecho. Cuando una parte asi lo solicite, ambas partes
determinaran los tasadores cualificados mediante negociacién; cuando dicha
negociacion fracase, el tribunal popular los designara.

Cuando las partes no soliciten la valoracion, pero el tribunal popular considere
necesario examinar una cuestion especializada, designara tasadores cualificados para
llevar a cabo esa valoracion.

Los dictdmenes de valoracidn forman parte de las pruebas segun lo establecido en el articulo 63
de la Ley de Procedimiento Civil.

131 Disposiciones Provisionales sobre varias cuestiones relativas a la Participacién de Funcionarios para la Investigacion
Técnica en las Actividades Judiciales en los Tribunales de Propiedad Intelectual (promulgadas por la Corte Popular
Suprema el 31 de diciembre de 2014, entrada en vigor el 31 de diciembre de 2014).

132 Opiniones Rectoras sobre la Seleccién de Funcionarios para la Investigacion Técnica para los Tribunales de Propiedad
Intelectual (en la implementacién de juicios) (promulgadas por la Corte Popular Suprema el 8 de agosto de 2017,
entrada en vigor el 14 de agosto de 2017).

133 Disposiciones sobre la Participacién de Funcionarios para la Investigacién Técnica en las Actividades Judiciales en Causas
de Propiedad Intelectual (promulgadas por la Corte Popular Suprema el lunes, 18 de marzo de 2019, en vigor a partir
del 1 de mayo de 2019).

Chapter 4: China



180

Guia internacional para jueces sobre la administracién judicial de litigios relativos a patentes

Ademas de la Ley de Procedimiento Civil, la Interpretaciéon de la Ley de Procedimiento Civil y las
Disposiciones sobre la Prueba en los Procesos Civiles relativos a los Derechos de Propiedad
Intelectual contienen disposiciones especificas en cuestiones relativas a dichas valoraciones.

4.6.3.3 Personas con conocimientos especializados

De acuerdo con el articulo 79 de la Ley de Procedimiento Civil, ["u]lna parte puede solicitar a un
tribunal popular que intime a una o varias personas con conocimientos especializados para que
comparezcan ante el tribunal y emitan dictdmenes sobre las opiniones de un tasador o sobre
cuestiones especializadas”. Segun los articulos 122 y 123 de la Interpretacién de la Ley de
Procedimiento Civil,

[ulna parte puede, de conformidad con el articulo 79 de la Ley de Procedimiento Civil,
presentar una solicitud antes de que termine el plazo de presentacién de pruebas para
que una o dos personas con conocimientos especializados comparezcan ante el
tribunal para interrogar sobre los dictdmenes de valoracién en nombre de la parte o
para que emitan dictdmenes sobre las cuestiones especializadas implicadas en la
determinacion de los hechos de la causa.

Los dictdmenes proporcionados al tribunal por personas con conocimientos
especializados sobre cuestiones especializadas se consideraran declaraciones de las
partes interesadas.

[...]

Un tribunal popular podré interrogar a las personas con conocimientos
especializados que comparezcan ante él. Con la autorizacién del tribunal popular, la
parte interesada podra interrogar a las personas con conocimientos especializados
que comparezcan ante el tribunal. Las personas con conocimientos especializados que
comparezcan ante el tribunal a peticién de distintas partes interesadas podran
interrogarse mutuamente sobre las cuestiones pertinentes de la causa de que se trate.

Las personas con conocimientos especializados no participaran en actividades del tribunal de
primera instancia que no impliquen cuestiones especializadas.

Tanto las Disposiciones sobre la Prueba en los Procesos Civiles como las Disposiciones sobre la
Prueba en los Procesos Civiles relativos a los Derechos de Propiedad Intelectual regulan
cuestiones relativas a las personas con conocimientos especializados.

4.6.4 Cuestiones pertinentes en causas de patentes con elementos extranjeros

Al procesamiento de las causas civiles de patentes con elementos extranjeros se le aplica la Ley
sobre las Leyes Aplicables a las Relaciones Civiles Internacionales'* y la Parte 4 (“Disposiciones
Especiales sobre Procedimientos Civiles con Elementos Extranjeros”) de la Ley de Procedimiento
Civil. El Capitulo 22 (“Disposiciones Especiales sobre Procedimientos Civiles con Elementos
Extranjeros”) de la Interpretacién de la Ley de Procedimiento Civil provee mas interpretaciones
sobre las disposiciones pertinentes de la Ley de Procedimiento Civil.

El articulo 522 de la Interpretacién de la Ley de Procedimiento Civil establece que un tribunal
popular puede determinar que una causa tiene elementos extranjeros si:

1) una o ambas partes interesadas son extranjeras, apatridas o empresas u
organizaciones extranjeras;

2) las residencias habituales de una o ambas partes interesadas estan fuera del
territorio de la Republica Popular China;

3) el objeto del litigio se encuentra fuera del territorio de la Republica Popular China;

4) los hechos juridicos que dieron lugar a la generacion, alteracién o terminacién de
las relaciones civiles ocurren fuera del territorio de la Republica Popular China u

5) otras circunstancias que permitan considerar la causa como una causa civil con
elementos extranjeros.

El Capitulo VII (“Derechos de Propiedad Intelectual”) de la Ley sobre las Leyes Aplicables a las
Relaciones Civiles Internacionales contiene tres articulos:

134 Ley sobre las Leyes Aplicables a las Relaciones Civiles Internacionales (promulgada por el Comité Permanente de la
Asamblea Popular Nacional el 28 de octubre de 2010, entrada en vigor el 1 de abril de 2011).
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Articulo 48. La titularidad y el contenido de los derechos de propiedad intelectual se
rigen por la ley del lugar donde se solicita la proteccién.

Articulo 49. Las partes podran elegir de comun acuerdo la ley aplicable a la
transferencia y a la licencia de los derechos de propiedad intelectual. A falta de
eleccién por las partes, se aplicaran las disposiciones pertinentes de la presente ley
sobre contratos.

Articulo 50. La responsabilidad por infraccién de los derechos de propiedad
intelectual se rige por la ley del lugar donde se solicita la proteccién. Las partes
también podran optar mediante acuerdo aplicar la ley del lugar donde se encuentre el
tribunal después de que se produzca la infraccion.

El 10 de diciembre de 2012, la Corte Popular Suprema promulgé la Interpretaciéon de la Ley sobre
las Leyes Aplicables a las Relaciones Civiles Internacionales que entré en vigor el 7 de enero
de 2013 y fue modificada posteriormente, el 29 de diciembre de 2020."%

Los articulos 8 a 10 de las Disposiciones sobre la Prueba en los Procesos Civiles relativos a los
Derechos de Propiedad Intelectual prevén la exencién y agilizacién de los procedimientos de
certificacién notarial y autenticacién de pruebas extraterritoriales en causas civiles relativas a la
propiedad intelectual. En particular, el articulo 8 enumera las circunstancias en las que puede
eximirse la certificacién notarial y la autenticacién de la prueba extraterritorial. Una de esas
circunstancias es que existan otras pruebas que demuestren la autenticidad de la prueba
extraterritorial. Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en el articulo 8, pero si las
circunstancias previstas en el articulo 9, podrd eximirse la autenticacién de la prueba
extraterritorial pertinente.

Para dar facilidades a las partes y mejorar la eficiencia de los litigios, el articulo 10 de las
Disposiciones sobre la Prueba en los Procesos Civiles relativos a los Derechos de Propiedad
Intelectual también establece especificamente lo siguiente:

Cuando las formalidades de certificacién notarial o autenticacién de un poder u otras
formalidades de certificacion se hayan realizado de conformidad con las disposiciones
de los articulos 59y 264 de la Ley de Procedimiento Civil en el marco del
procedimiento en primera instancia, un tribunal popular ya no podra exigir a la parte
pertinente que se someta a las mencionadas formalidades relativas al poder en
procedimientos civiles posteriores.

Con respecto a las causas administrativas de patentes con elementos extranjeros, se aplican las
disposiciones pertinentes del Capitulo IX (“Procedimiento administrativo con elementos
extranjeros”) de la Ley de Procedimiento Administrativo.

4.7 Causas administrativas relativas a la concesion y confirmacion
de patentes de invencion y de modelos de utilidad

4.7.1 Causas administrativas

El articulo 1 de las Disposiciones sobre la Concesién y Confirmacién de Patentes define las causas
administrativas relativas a la concesion y la confirmacion de patentes de la siguiente manera:

A los efectos de estas disposiciones, por “causa administrativa relativa a la concesion
de una patente” se entiende una causa en la que un solicitante de patente presenta
una demanda ante un tribunal popular contra una decisién sobre una solicitud de
nuevo examen de una patente adoptada por el Departamento de Administracion de
Patentes del Consejo de Estado.

A los efectos de estas disposiciones, se entendera por “causa administrativa relativa
a la confirmacion de una patente” la causa en que un titular de la patente o una
persona que solicite la declaracién de invalidacién de una patente interponga una
demanda ante un tribunal popular contra una decisién sobre el examen de una

135 Interpretaciones sobre varias cuestiones relativas a la aplicacién de la Ley sobre las Leyes Aplicables a Relaciones Civiles
Internacionales (I) (promulgadas por la Corte Popular Suprema el 28 de diciembre de 2012, revisadas el 29 de diciembre
de 2020, entrada en vigor el 1 de enero de 2021).
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solicitud de declaracién de invalidacién de una patente formulada por el
Departamento de Administracién de Patentes del Consejo de Estado.

A los efectos de estas disposiciones, se entendera por “decisién acusada” la decisién
adoptada por el Departamento de Administracion de Patentes del Consejo de Estado
en relacién con una solicitud de declaracién de invalidacién de una patente o una
solicitud de nuevo examen.

En los articulos 44.1, 53 y 65.2 del Reglamento de Aplicacion de la Ley de Patentes se especifica
que las disposiciones pertinentes en las que se basa el rechazo de una solicitud de patente o la
declaracién de invalidacion de una patente son las de las leyes sustantivas aplicables a las causas
administrativas de concesion y confirmacién de patentes.

Los tribunales populares conocen de las causas de concesion y confirmacién de patentes de
conformidad con la Ley de Patentes, el Reglamento de Aplicacién de la Ley de Patentes y las
Disposiciones sobre la Concesion y Confirmacion de Patentes. Las Directrices para el Examen de
Patentes son reglamentos administrativos y pueden ser consultadas cuando los tribunales
populares conozcan de causas administrativas relacionadas con la concesién y confirmacién de
patentes de conformidad con el articulo 63.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Cuando
los tribunales populares conocen de causas administrativas relacionadas con la concesién y
confirmacién de patentes, las cuestiones de procedimiento se refieren a las disposiciones de la
Ley de Procedimiento Administrativo y a las interpretaciones judiciales aplicables.

4.7.2 Examen de la materia de una patente

4.7.2.1 La materia objeto de las patentes de invencién y de modelos de utilidad

En el articulo 2, parrafos 2y 3, de la Ley de Patentes se definen las invenciones y los modelos de
utilidad, respectivamente: “se entiende por ‘invencién’ toda nueva solucién técnica propuesta
para un producto, un proceso o su perfeccionamiento. Se entiende por ‘modelo de utilidad’
cualquier solucién técnica nueva propuesta para la forma, la estructura, o la combinacién de
estas, de un producto que sea apta para un uso practico”.

4.7.2.2 Circunstancias en las que no se concedera la patente

4.7.2.2.1 Infraccion de la ley o de la moral social o perjuicio del interés piblico

El articulo 5.2 de la Ley de Patentes establece que “no se concederd ninguna patente de invencién
que infrinja las leyes o la moral social o sea perjudicial para el interés publico”. En este parrafo,
“infrinja las leyes” significa que la finalidad de la invencién es contraria a la ley. Cuando la
finalidad de la invencién no infrinja la ley, pero su abuso pueda ser contrario a ella, la invencién
no quedara excluida de la proteccion de patente.

4.7.2.2.2 Infraccion de la regulacion relativa a los recursos genéticos

El articulo 5.2 de la Ley de Patentes especifica que “no se concedera ningun derecho de patente
de invencion cuando la adquisicién o utilizacion de los recursos genéticos en los que se basa el
desarrollo de la invencidn infrinja las disposiciones de las leyes y los reglamentos
administrativos”. Esta disposicién se afiadié en la Ley de Patentes de 2008.

4.7.2.2.3 Circunstancias previstas en el articulo 25 de la Ley de Patentes
De acuerdo con el articulo 25 de la Ley de Patentes,

no se concederd ningun derecho de patente [respecto de]:

1) los descubrimientos cientificos;

2) lasreglasy los métodos para el ejercicio de actividades intelectuales;

3) los métodos para el diagndstico o el tratamiento de enfermedades;

4) las especies de animales y las variedades de plantas; [y]

5) los métodos de transformacion nuclear y las sustancias resultantes de una
transformacion nuclear.

En relacién con la invencién del uso médico de sustancias quimicas, en un nuevo juicio de una

controversia administrativa sobre la invalidacién de un derecho de patente de invencién, en la
causa Cubist Pharmaceuticals contra Junta de Nuevo Examen de Patentes,'*® |a Corte Popular

136 ZXZ n.° 75 (Corte Popular Suprema, 2012).
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concedera si sus reivindicaciones se redactan utilizando las expresiones “para el tratamiento de

enfermedades”, “para el diagnéstico de enfermedades” o “uso de la sustancia X como

medicamento”, porque tales reivindicaciones corresponden a las de “método para el diagnéstico

o el tratamiento de enfermedades” con arreglo a la Ley de Patentes. Sin embargo, dado que un

medicamento y su método de fabricacién son patentables, una solicitud relacionada con el uso

médico de una sustancia que adopte una reivindicacién farmacéutica o de uso en forma de “uso

de una sustancia para la fabricacién de un medicamento” o “uso de una sustancia para la

fabricacién de un medicamento para el tratamiento de una enfermedad” no sera excluida por la

Ley de Patentes.

4.7.3 Interpretacion de las reivindicaciones

El articulo 64.1 de la Ley de Patentes prevé que “el alcance de la proteccién del derecho de patente
de una invencién o de un modelo de utilidad se limitara al contenido de las reivindicaciones. La
descripcién y los dibujos adjuntos podran utilizarse para interpretar el contenido de las
reivindicaciones”. En las causas de concesién y confirmacién de patentes, es necesario interpretar
las reivindicaciones para determinar el significado del contenido controvertido de las
reivindicaciones y, por lo tanto, si las reivindicaciones cumplen las disposiciones aplicables de la
Ley de Patentes y el Reglamento de Aplicacién de la Ley de Patentes.

4.7.3.1 Disposiciones aplicables de las Disposiciones sobre la Concesién y Confirmacion de
Patentes

El articulo 2 de las Disposiciones sobre la Concesién y Confirmacién de Patentes establece lo

siguiente:

El tribunal popular interpretara los términos utilizados en las reivindicaciones
basandose en el significado ordinario entendido por una persona experta en el sector
de la tecnologia correspondiente después de leer las reivindicaciones, la memoria
descriptiva y los dibujos adjuntos. Si los términos utilizados en las reivindicaciones
estan claramente definidos o explicados en la memoria descriptiva y en los dibujos
adjuntos, se adoptaran dichas definiciones.

Los términos que no puedan definirse de conformidad con las disposiciones del
parrafo anterior podran definirse basandose en los diccionarios técnicos, manuales
técnicos, libros de referencia, libros de texto y normas técnicas nacionales o
industriales, entre otros, generalmente utilizados por una persona experta en el sector
de la tecnologia correspondiente.

De acuerdo con estas disposiciones, en las causas administrativas de concesién y confirmacion
de patentes, el tribunal popular también debe sequir el principio de “primero las pruebas
intrinsecas” al definir los términos de las reivindicaciones. Esta disposicién es coherente con los
articulos 2 a 3 de la Interpretacién de Causas en Controversias por Infraccién de Patentes.

El articulo 3 de las Disposiciones sobre la Concesién y Confirmacién de Patentes indica
claramente que los tribunales populares pueden, al interpretar los términos de las
reivindicaciones, remitirse a las declaraciones pertinentes del titular de la patente que hayan sido
adoptadas por una sentencia con eficacia ejecutiva en una causa civil de infraccién de patente. El
objetivo de esta disposicién es orientar y motivar a los titulares de la patente a que realicen
declaraciones prudentes y honestas durante los procedimientos de confirmacién de patentes y
los procedimientos de infraccién y para que interpreten los términos de las reivindicaciones. Con
ello se pretende evitar que hagan declaraciones diferentes y obtengan asi beneficios en distintos
procedimientos.

El articulo 4 establece que, en caso de error manifiesto o ambigtiedad en las reivindicaciones,
descripciones o dibujos adjuntos, el tribunal popular “corregira” dicho error basandose
Unicamente en la comprensién obtenida por una persona experta en el sector de la tecnologia
correspondiente tras leer las reivindicaciones, descripciones y dibujos adjuntos. Esta disposicion
es coherente con el articulo 4 de la Interpretacion II) de Causas en Controversias por Infraccién

de Patentes.

En cuanto a las caracteristicas técnicas definidas por funciones o efectos, el articulo 9. 1 de las
Disposiciones sobre la Concesion y Confirmacién de Patentes es coherente con el articulo 8. 1 de
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la Interpretacion II) de Causas en Controversias por Infraccién de Patentes (véase la seccién
4.3.1.4 de este capitulo para obtener mas detalles). El articulo 9.2 de las Disposiciones sobre la
Concesién y Confirmacién de Patentes establece ademas que, si la descripcién y los dibujos
adjuntos no divulgan ninguna forma de realizar la invencién que corresponda a las caracteristicas
funcionales, el tribunal popular puede determinar que no cumple los requisitos del articulo 26.3
de la Ley de Patentes. Por lo tanto, el titular de la patente debe divulgar al menos una forma de
realizar la invencion correspondiente a la caracteristica funcional en la descripcién para cumplir
la disposicion de que la invencién debe estar suficientemente divulgada en la descripcion.

4.7.3.2 Causas relacionadas habituales

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidacién de una patente de invencién, en la
causa Seiko Epson Corp. contra Junta de Nuevo Examen de Patentes,'*” la Corte Popular Suprema
establecié que cuando se comparan los procedimientos de concesién y confirmacién de patentes
y los procedimientos civiles por infraccién de patentes, las interpretaciones del contenido de las
reivindicaciones son muy coherentes aunque, en cierta medida, diferentes. La coherencia se
refleja en al menos dos aspectos. En primer lugar, la interpretacidn de las reivindicaciones es un
tipo de interpretacién textual y debe seguir las normas generales de interpretacién textual tanto
en los procedimientos de concesién y confirmacién de patentes como en los procedimientos
civiles por infraccién de patentes. En segundo lugar, deben seguirse las mismas normas
generales de interpretacion de las reivindicaciones, tanto en los procedimientos de concesion y
confirmacién de patentes como en los procedimientos civiles por infraccién de patentes. Sin
embargo, debido a las diferentes finalidades de la interpretacién de las reivindicaciones en estos
tipos de procedimientos, existen ciertas diferencias entre ellos en circunstancias especificas. Una
de las diferencias radica en el papel de las observaciones presentadas por las partes: en los
procedimientos de concesién y confirmacién de patentes, las observaciones del solicitante,
registradas en los expedientes de examen se utilizan generalmente como referencia para facilitar
la comprensién de las reivindicaciones y descripciones y no como prueba concluyente.

4.7.4 Evitar el doble patentamiento
En el articulo 9 de la Ley de Patentes se establece lo siguiente:

Para cualquier invencién idéntica, solo se concederd una patente. No obstante,
cuando un mismo solicitante presente el mismo dia solicitudes de modelo de utilidad y
de patente de invencién con respecto a una invencién idéntica, si el modelo de utilidad
concedido anteriormente no ha caducado y el solicitante declara el abandono del
modelo de utilidad, podra concederse la patente de invencion.

Si dos 0 mas solicitantes presentan solicitudes de patente para la misma invencién,
el derecho de patente se concedera al solicitante cuya solicitud se haya presentado
primero.

La principal consideracién de esta disposicién es que, para evitar conflictos entre derechos de
patente, no se puede conceder mas de un derecho de patente para invenciones idénticas. La
disposicién de que el derecho de patente se concedera al solicitante cuya solicitud se haya
presentado primero refleja el principio del primero en presentar.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidacién de una patente de invencién, en la
causa Jining Pressureless Boiler Factory contra Junta de Nuevo Examen de Patentes,"*® la Corte
Popular Suprema establecié que la “invencién idéntica” a la que se refiere la Ley de Patentes
significa solicitudes de patente o patentes con el mismo alcance de la proteccién. Para esas
solicitudes o patentes, puede emitirse una sentencia simplemente comparando el contenido de
las reivindicaciones. También se establecié que, a efectos de la Ley de Patentes, el principio de
evitar el doble patentamiento significa que no pueden coexistir dos o mas patentes validas para
invenciones idénticas, ni que la patente pueda concederse para la creacién de invencién idéntica
una sola vez.

137 ZXZ n.° 53-1 (Corte Popular Suprema, 2010).
138 XTZ n.° 4 (Corte Popular Suprema, 2007).
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El articulo 22.2 de la Ley de Patentes establece lo siguiente:

La novedad significa que la invencién o el modelo de utilidad no forma parte del
estado de la técnica, que ninguna persona fisica o juridica ha presentado una solicitud
de patente para la invencién o modelo de utilidad idénticos ante el Departamento de
Administracién de Patentes dependiente del Consejo de Estado antes de la fecha de
presentacion y que el contenido de la solicitud se divulga en documentos de solicitud
de patente publicados o documentos de patente anunciados después de la fecha de
presentacion.

La determinacién de la novedad requiere dos aspectos: en primer lugar, que la invencién o el
modelo de utilidad “no forme parte del estado de la técnica” y, en segundo lugar, que no exista
una “solicitud en conflicto”, es decir, que no se haya presentado una solicitud de patente para una
invencién o modelo de utilidad idénticos ante el Departamento de Administracién de Patentes
antes de la fecha de presentacién y que posteriormente se haya registrado en los documentos de
solicitud de patente o en las documentaciones de patentes que se publiquen o anuncien después
de la fecha de presentacién. La expresion “ninguna persona fisica o juridica” que figura en el
articulo 22.2 de la Ley de Patentes significa que las solicitudes en conflicto también abarcan las
solicitudes de patente anteriores (es decir, presentadas antes de la fecha de presentacién) que
fueron presentadas por el solicitante de la patente.

4.7.5.1 Estado de la técnica

El estado de la técnica es un concepto fundamental en la Ley de Patentes. Su evaluacién tiene
repercusiones importantes en el enjuiciamiento de las causas de concesién y confirmacién de
patentes. Cuando en 2008 se modificé por tercera vez la Ley de Patentes, se afiadié el concepto
de “estado de la técnica” al articulo 22.5: “por ‘estado de la técnica’ se entiende cualquier
tecnologia conocida por el publico nacional o extranjero antes de la fecha de presentacién de la
solicitud de patente”. Para mejorar la calidad de las patentes, el criterio para determinar el estado
de la técnica se cambid por el de “novedad absoluta”, es decir, el “estado de la técnica” se referia a
las tecnologias conocidas por el publico en el pais o en el extranjero antes de la fecha de
presentacion, independientemente de cémo se hubieran divulgado.

El contenido técnico divulgado en el estado de la técnica y en las solicitudes en conflicto incluye
tanto el contenido técnico registrado claramente en ellas como el contenido técnico que puede
ser directa e indudablemente determinado por una persona experta en el sector de la tecnologia
correspondiente.

En cuanto a si los materiales presentados y registrados como normas de una empresa
constituyen el estado de la técnica segun la Ley de Patentes, en un nuevo juicio de una
controversia sobre la invalidacién de una patente de modelo de utilidad, en la causa Textile
Machinery Co. contra junta de Nuevo Examen de Patentes,'** la Corte Popular Suprema establecié
que la presentacién y grabacion de tales materiales no significa que el contenido especifico de las
normas haya sido publicitado o puesto a libre disposicién y al alcance del publico; por lo tanto,
tales materiales no constituyen estado de la técnica segun la Ley de Patentes.

En la fase de apelacién de una controversia sobre la invalidacién de una patente de disefio, en la
causa Liu Xiaosheng contra Chaozhou Chaoan Xiangxingfa Electronic Technology Co.,'*° la Corte
Popular Suprema sostuvo que, al determinar si la informacién en el ciberespacio que requiere
autorizacién para su acceso (como es el caso de Qzone y WeChat Moments) constituye un disefio
previo o un elemento del estado de la técnica, un tribunal popular debe realizar un analisis
exhaustivo sobre la finalidad principal del ciberespacio, la fecha de carga, la accesibilidad de la
informacién, etc., y emitir la sentencia basandose en si la informacién estaba a disposicién del
publico antes de la fecha de presentacién de la patente. Si un ciberespacio que requiere
autorizacién de acceso es principalmente para uso comercial, entonces puede suponerse que ese
ciberespacio es accesible al publico a menos que existan pruebas de lo contrario.

139 XTZ n.° 3 (Corte Popular Suprema, 2007).
140 ZXZ N.° 422 (Corte Popular Suprema, 2020).
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En cuanto a la determinacién del estado de la técnica, en la fase de apelacién de una controversia
sobre la invalidacién de una patente de invencién, en la causa Beijing Baidu Netcom Science and
Technology Co. contra Administracién Nacional de Propiedad Intelectual de China,'*" 1a Corte
Popular Suprema establecié que “conocido por el publico” significa que el publico podria conocer
el estado de la técnica si lo quisiera, pero no que lo conozca realmente. También establecié que,
cuando una parte reivindica el estado de la técnica en virtud de un objeto fisico, debe aclarar la
solucién técnica anterior reivindicada y la correspondiente relacién entre el objeto y la solucién y
presentar pruebas suficientes para demostrar o explicar completamente cémo el publico puede
obtener intuitivamente la solucién técnica a partir del objeto fisico.

4.7.5.2 Criterios para evaluar la novedad

Al determinar si una patente de invencién o modelo de utilidad forma parte del estado de la
técnica o si existe alguna solicitud en conflicto, los tribunales populares consideran si la solucién
técnica patentada es sustancialmente la misma que cualquier solucién técnica divulgada en el
estado de la técnica o en una solicitud con la que podria estar en conflicto y si podria utilizarse en
el mismo sector técnico, resolver el mismo problema técnico o tener el mismo efecto esperado.

La evaluacién de la novedad adopta el principio de comparacién separada, es decir, compara por
separado cada una de las reivindicaciones con el contenido técnico pertinente divulgado en cada
elemento del estado de la técnica o de la solicitud en conflicto, en lugar de comparar una
combinacién de los contenidos divulgados en varios elementos del estado de la técnica o de la
solicitud en conflicto o una combinacién de varias soluciones técnicas divulgadas en un
documento de referencia.

En una apelacién de una controversia sobre la invalidacién de una patente de invencién, en la
causa Tong Kening contra Zhejiang Shuangyu Industrial Co.,'* la Corte Popular Suprema establecié
que, al determinar la novedad de una patente de invencién, el tribunal popular debe adherirse al
principio de comparacién separada y comparar cada una de las reivindicaciones con cada estado
de la técnica por separado, en lugar de con la combinacién de dos o mas soluciones técnicas
divulgadas en uno o mas documentos de referencia.

En la fase de apelacién de una controversia sobre el nuevo examen de una solicitud de patente de
invencién denegada, en la causa Albemarle Corp. contra Administracion Nacional de Propiedad
Intelectual de China,"* la Corte Popular Suprema establecié que, si el estado de la técnica ha
divulgado el compuesto para el que la solicitud de patente o la patente busca proteccion,
entonces se puede suponer que la solicitud o la patente no tienen novedad, a menos que el
solicitante o el titular de la patente puedan aportar pruebas que demuestren que el compuesto
no podia fabricarse antes de la fecha de presentacién.

4.7.5.3 Plazo de gracia relativo a la novedad
En cuanto al “plazo de gracia” relativo a la novedad, el articulo 24 de la Ley de Patentes establece
lo siguiente:

Dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentacién, una invencién para la

que se presenta una solicitud de patente no pierde su novedad dada alguna de las

siguientes circunstancias:

1) cuando se haya hecho publica por primera vez para el interés publico al
producirse un estado de urgencia o una situacion extraordinaria en el pais;

2) cuando se haya expuesto por primera vez en una exposicién internacional
patrocinada o reconocida por el Gobierno chino;

3) cuando se haya publicado por primera vez en una conferencia académica o
tecnoldgica prescrita; [0]

4) cuando su contenido sea divulgado por otra persona sin el consentimiento del
solicitante.

En la fase de apelacién de una controversia sobre la invalidacién de una patente de disefio, en la
causa Beijing Qihoo Technology Co. contra Administracion Nacional de Propiedad Intelectual de

141 ZXZ n.° 1 (Corte Popular Suprema 2019).
142 ZXZ n.° 53 (Corte Popular Suprema, 2019).
143 ZXZ n.° 97 (Corte Popular Suprema, 2020).
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anteriores a la fecha de presentacién, incumple la obligacién expresa o implicita de

confidencialidad en virtud de valores sociales o practicas comerciales y el titular de la patente o el

solicitante de la patente alega que no debe negarse la novedad de la invencién debido a tal

incumplimiento, el tribunal popular debe admitir esa alegacién.

4.7.6 Caracter inventivo

El articulo 22.3 de la Ley de Patentes prevé que “por ‘caracter inventivo’ se entiende que, en
comparacion con el estado de la técnica, la invencién tiene caracteristicas sustantivas destacadas
y representa un progreso evidente y que el modelo de utilidad tiene caracteristicas sustantivas y
representa un progreso”. Para la evaluacién del caracter inventivo, las Directrices para el Examen
de Patentes contienen disposiciones detalladas, incluidas las relativas a las “caracteristicas
sustantivas destacadas” y al “progreso evidente".

Que una invencién tenga “caracteristicas sustantivas destacadas” significa que la invencion es
clara y sustancialmente diferente del estado de la técnica; para examinarla se suele sequir la
“regla de los tres pasos”. Que una invencion “represente un progreso evidente” significa que la
invencion puede producir efectos técnicos ventajosos en comparacion con el estado de la técnica.

Al evaluar si una invencién posee o no caracter inventivo, no solo se tiene en cuenta la solucién
técnica en si, sino también el sector técnico al que pertenece la invencidn, el problema técnico
resuelto y los efectos técnicos producidos por la invencién. La invencién debe considerarse en su
conjunto. Al evaluar el caracter inventivo, se permite combinar diferentes soluciones técnicas
divulgadas en uno o mas estados de la técnica para evaluar la invencion reivindicada. Esto difiere
del principio de “comparacién separada” en la evaluacién de la novedad.

4.7.6.1 Evaluacion de las caracteristicas sustantivas destacadas

Determinar si una invencion tiene caracteristicas sustantivas destacadas consiste en determinar
si, para una persona experta en el sector de la tecnologia correspondiente, la invencién
reivindicada no es evidente en comparacion con el estado de la técnica. Si la invencién
reivindicada es evidente en comparacion con el estado de la técnica, entonces no tiene
caracteristicas sustantivas destacadas; en cambio, si no es evidente, si las tiene.

Normalmente, se siguen tres pasos para determinar si una invencién reivindicada es evidente en
comparacion con el estado de la técnica. El primer paso consiste en determinar el estado de la
técnica mas proximo. El estado de la técnica mas préximo se refiere a la solucién técnica del
estado de la técnica que esta mas estrechamente relacionada con la invencion reivindicada. Esto
se convierte en la base para determinar si la invencién reivindicada tiene o no caracteristicas
sustantivas prominentes. Cabe sefialar que, al determinar el estado de la técnica mas préximo, se
considera en primer lugar el estado de la técnica en el mismo sector técnico o en sectores
similares. El segundo paso consiste en determinar las caracteristicas distintivas de la invencién y
el problema técnico efectivamente resuelto por la invencion. El tercer y Gltimo paso consiste en
determinar si la invencidn reivindicada es evidente o no para una persona experta en el sector de
la tecnologia correspondiente.

4.7.6.1.1 Determinacion de las caracteristicas técnicas distintivas

En la fase de apelacién de una controversia sobre la invalidacién de una patente de invencién, en
la causa Oerlikon Textile GmbH contra Zhejiang Yuejian Intelligent Equipment Co.,"* la Corte
Popular Suprema establecié que el concepto inventivo de una invencién se tiene en cuenta al
determinar las diferencias técnicas entre la invencién y el estado de la técnica mas préximo. Si el
concepto inventivo de la invencién es la combinacién de elementos técnicos correspondientes y
el estado de la técnica no ha divulgado ni explicita ni implicitamente las ensefianzas de tal
combinacién ni ha divulgado los efectos técnicos que pueden producirse mediante dicha
combinacién, la combinacién de elementos técnicos reivindicada por la invencién debe tratarse
como un todo al determinar las caracteristicas técnicas distintivas. No es apropiado determinar
las caracteristicas técnicas distintivas basandose en un Unico elemento técnico.

144 ZXZ n.° 588 (Corte Popular Suprema, 2019).
145 ZXZ n.° 279 (Corte Popular Suprema, 2020).
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4.7.6.1.2 El problema técnico efectivamente resuelto

Para determinar el “problema técnico efectivamente resuelto” —como se menciona en el segundo
paso de la regla los tres pasos— se analizan en primer lugar las caracteristicas técnicas distintivas
de la invencidn reivindicada cuando se comparan con el estado de la técnica mds préximo. Luego,
el problema técnico efectivamente resuelto por la invencién se determina basandose en los
efectos técnicos que las caracteristicas técnicas distintivas consiguen en la invencién reivindicada.

El articulo 13 de las Disposiciones sobre la Concesién y Confirmacién de Patentes establece lo
siguiente:

Cuando los efectos técnicos que las caracteristicas distintivas logran en la solucién
técnica definida en las reivindicaciones no se especifican en la descripcién y los dibujos
adjuntos, el tribunal popular puede determinar el problema técnico efectivamente
resuelto que puede reconocer una persona experta en el sector de la tecnologia
correspondiente sobre la base del conocimiento comun general en la técnica, la
relacion entre las caracteristicas técnicas distintivas y otras caracteristicas técnicas en
las reivindicaciones y el papel de las caracteristicas técnicas distintivas en la solucién
técnica definida en las reivindicaciones.

Si la determinacién hecha por la decisién acusada no indica o indica
incorrectamente el problema técnico efectivamente resuelto por las reivindicaciones,
la evaluacién del caracter inventivo por parte del tribunal popular sobre las
reivindicaciones, de conformidad con la ley, no se verd afectada.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidacién de una patente de invencién, en la
causa Edan contra Junta de Nuevo Examen de Patentes,'*® la Corte Popular Suprema establecié que
el problema técnico efectivamente resuelto por la invencién se refiere a la tarea técnica que
mejora el estado de la técnica mdas proximo para lograr mejores efectos técnicos. El problema
técnico se identifica comparando la invencién con el estado de la técnica mas préximo y no sobre
la base del estado de la técnica que aparece en la descripcién.

En un nuevo juicio de una controversia sobre el nuevo examen del rechazo de una solicitud de
patente de invencidn, en la causa Strix Ltd contra Junta de Nuevo Examen de Patentes,' la Corte
Popular Suprema establecié que las funciones y los efectos técnicos de las caracteristicas técnicas
distintivas son la base fundamental para identificar el problema técnico efectivamente resuelto
por las reivindicaciones. Al determinar cudles son las funciones y los efectos técnicos, el tribunal
popular prestara atencién a si la solucién técnica definida en las reivindicaciones se corresponde
con la solucién técnica con funciones y efectos técnicos especificos que aparece en la descripcién.
Si existe una diferencia sustancial entre ellas, las funciones y los efectos técnicos que pueden
lograrse mediante las caracteristicas técnicas distintivas se determinaran de acuerdo con las
circunstancias especificas de la solucion técnica definida en las reivindicaciones.

En una apelacién de una controversia sobre la invalidacién de un modelo de utilidad, en la causa
Administracién Nacional de Propiedad Intelectual de China contra Shandong Haowo Electric Co.,"* la
Corte Popular Suprema establecié que, al determinar el problema técnico efectivamente resuelto
por la invencidn, el tribunal popular no subestimara el caracter inventivo de la patente exigiendo
la generalizacién ni sobreestimara el caracter inventivo simplemente considerando los roles, las
funciones o los efectos técnicos de las caracteristicas técnicas distintivas en la solucién técnica
patentada como el problema técnico efectivamente resuelto por la invencién.

4.7.6.1.3 Motivacion técnica

La motivacion técnica debe determinarse a la luz del estado de la técnica en su conjunto, es decir,
si existe la motivacién técnica de aplicar las caracteristicas técnicas distintivas al estado de la
técnica mas préximo para resolver el problema técnico existente (es decir, el problema técnico
efectivamente resuelto por la invencién). Por otro lado, impulsa a una persona experta en el
sector de la tecnologia correspondiente a mejorar el estado de la técnica mas préximo y llegar a
la invencién reivindicada cuando se enfrenta a un problema técnico. Se suele considerar que
existe tal motivacion técnica en el estado de la técnica en las siguientes circunstancias:

146 ZXZ n.° 6 (Corte Popular Suprema, 2014).
147 XZ n.° 131 (Corte Popular Suprema, 2018).
148 ZMZ n.° 32 (Corte Popular Suprema, 2019).



- Las caracteristicas técnicas distintivas son de conocimiento comun (por ejemplo, medios 189
habituales en la técnica o medios técnicos divulgados en libros de texto o de referencia para
resolver el problema técnico que se ha vuelto a determinar).

- Las caracteristicas técnicas distintivas son medios técnicos relacionados con el estado de la
técnica mas préximo (por ejemplo, los medios técnicos divulgados en otras partes del mismo
documento de referencia son los mismos que la funcién de las caracteristicas distintivas en la
invencion reivindicada para resolver el problema técnico que se ha vuelto a determinar).

- Las caracteristicas técnicas distintivas son medios técnicos pertinentes divulgados en otro
documento de referencia que son los mismos que la funcién de las caracteristicas técnicas
distintivas en la invencién reivindicada para resolver el problema técnico que se ha vuelto a
determinar.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidacién de una patente de invencién, en la
causa Ningbo Zhantong Telecom Equipment Co. contra Junta de Nuevo Examen de Patentes,' la
Corte Popular Suprema establecié que la solucién técnica de la patente en este caso era un todo y
que las caracteristicas técnicas contenidas en ella no estaban aisladas. Por lo tanto, las
caracteristicas técnicas no podian separarse y no podia ignorarse su funcién en el conjunto de la
solucién técnica. Al determinar si una caracteristica técnica particular del estado de la técnica es
igual o equivalente a una caracteristica técnica esencial de la patente, el tribunal popular debera
considerar si desempefia la misma funcién en las respectivas soluciones técnicas.

En la fase de apelacién de una controversia sobre el nuevo examen del rechazo de una solicitud
de patente de invencidn, en la causa Administracién Nacional de Propiedad Intelectual de China
contra Erasmus University Medical Center," la Corte Popular Suprema establecié que, cuando se
enfrenta al problema técnico que debe resolverse, la motivacién técnica que una persona experta
en el sector de la tecnologia correspondiente puede aprender del estado de la técnica debe
consistir, en principio, en medios técnicos especificos y definidos en lugar de ideas abstractas o
lineas generales de investigacion. Determinar la motivacién técnica del estado de la técnica
basandose Unicamente en la coherencia de una direccién de investigacidn o en exigencias
abstractas y generales en el sector técnico puede dar lugar a un error de analisis ex post facto y el
caracter inventivo de la invencién puede subestimarse.

En la fase de apelacién de una controversia sobre la invalidacién de un modelo de utilidad, en la
causa Shenzhen DJ Lingmou Technology Co. contra Administracién Nacional de Propiedad Intelectual
de China,™" la Corte Popular Suprema establecié que la cuestién de si el planteamiento de un
nuevo problema técnico o el descubrimiento de un defecto técnico en el estado de la técnica se
tiene en cuenta en la evaluacién del caracter inventivo depende de las circunstancias especificas
del caso. En determinadas circunstancias, el “planteamiento de un nuevo problema técnico”y el
“descubrimiento de un defecto técnico” pueden ser mas importantes que la “solucién de un
problema técnico”. En la evaluacién del caracter inventivo, no tener en cuenta si el problema
planteado es evidente para una persona experta en el sector de la tecnologia correspondiente
puede conducir a un error del analisis ex post facto.

4.7.6.2 Evaluacion del progreso evidente

Al evaluar si una invencién representa o no un progreso evidente, la consideracién principal debe
ser si la invencién produce o no efectos técnicos ventajosos. Normalmente, se considera que una
invencion produce efectos técnicos ventajosos y representa un progreso evidente cuando:

- laiinvenciéon produce mejores efectos técnicos en comparacién con el estado de la técnica;

- lainvencién proporciona una solucién técnica con un concepto técnico diferente que puede
producir efectos técnicos que estan sustancialmente al mismo nivel que los del estado de la
técnica;

- lainvencion representa una nueva tendencia de desarrollo técnico; o

- apesar de los efectos negativos en algunos aspectos, la invencién produce efectos técnicos
positivos sobresalientes en otros aspectos.

149 ZXZ n.° 43 (Corte Popular Suprema, 2014).
150 ZXZ n.° 127 (Corte Popular Suprema, 2019).
151 ZXZ n.° 183 (Corte Popular Suprema, 2020).
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4.7.6.2.1 Otros factores que deben tenerse en cuenta en la evaluacion del cardcter inventivo
4.7.6.2.2 Produccion de efectos técnicos inesperados

El efecto técnico de una invencién es un factor importante en la evaluacién del caracter inventivo.
Si, en comparacion con el estado de la técnica, los efectos técnicos producidos por la invencién
representan un evidente cambio cualitativo o un cambio cuantitativo que no puede ser
razonablemente esperado por una persona experta en el sector de la tecnologia
correspondiente, se producen efectos técnicos inesperados. Al determinar si existen efectos
técnicos inesperados, es necesario considerar de forma integral las caracteristicas del sector
técnico al que pertenece la invencion, especialmente la previsibilidad de los efectos técnicos y la
motivacién técnica en el estado de la técnica.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidacién de una patente de invencién, en la
causa Boehringer Ingelheim GmbH contra Junta de Nuevo Examen de Patentes,"*” la Corte Popular
Suprema evalué el caracter inventivo de un compuesto cristalino novedoso y establecié que,
aunque los compuestos cristalinos pueden diferir en parametros fisicos y quimicos debido a su
diferente organizacién molecular, siguen siendo compuestos. Por lo tanto, las disposiciones
relativas al caracter inventivo de las invenciones quimicas de las Directrices para el Examen de
Patentes son aplicables a la evaluacién de su caracter inventivo. Para evaluar el caracter inventivo
de los cristales, debe considerarse la estructura microscépica del cristal junto con el hecho de si
aporta o no efectos técnicos inesperados.

4.7.6.2.3 Lograr el éxito comercial

Cuando resulte dificil evaluar el caracter inventivo de una solucién técnica con la regla de los tres
pasos o se llegue a la conclusién preliminar de que una solucién técnica carece de caracter
inventivo, desde la perspectiva del efecto motivador en la sociedad y la economia, se puede
considerar el éxito comercial. Si el éxito comercial de la solucién técnica se atribuye a otras
razones, como un avance en las técnicas de venta o la publicidad, no se utiliza como base para
evaluar el caracter inventivo.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidez de un modelo de utilidad, en la causa
Junta de Nuevo Examen de Patentes contra Hu Ying,'>* la Corte Popular Suprema establecié que el
éxito comercial es una consideracion secundaria en la evaluacién del caracter inventivo. Lo que
debe evaluarse es si la invenciéon o el modelo de utilidad ha alcanzado realmente el éxito
comercial y si este se debe directamente a las caracteristicas técnicas de la solucién técnica de la
invencién o del modelo de utilidad (que mejoran en comparacién con el estado de la técnica) y no
a otros factores. La causa inmediata del éxito comercial de una invencién o de un modelo de
utilidad se destacara al evaluar el caracter inventivo. Por lo tanto, en tales casos, es necesario
llevar a cabo un andlisis detallado de las causas del éxito comercial para excluir la influencia de
factores distintos de las caracteristicas técnicas en dicho éxito.

4.7.6.2.4 Determinacion de doctrinas contrarias

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidacién de una patente de invencién, en la
causa Chongging Lifan Automobile Sales Co. contra Administracion Nacional de Propiedad Intelectual
de China,"* la Corte Popular Suprema establecié que una “doctrina contraria” determinada en la
decision del acusado suele ser relativa a motivaciones técnicas. Al considerar si existe o no una
doctrina contraria en el estado de la técnica, el tribunal popular realizara el analisis y la
determinacién basandose en los conocimientos y las capacidades cognitivas de una persona
experta en el sector de la tecnologia correspondiente y tomara el estado de la técnica como un
todo. En el caso de un documento de patente que constituya el estado de la técnica, el defecto
técnico registrado en la técnica anterior se considera la percepcién subjetiva del solicitante de la
patente y no el conocimiento objetivo de una persona experta en el sector de la tecnologia
correspondiente. Una persona experta en el sector de la tecnologia correspondiente no estara
necesariamente limitada por el contenido relacionado con el defecto técnicoy, por lo tanto, no
podra encontrar la motivacién técnica correspondiente en el estado de la técnica. Ademas,
incluso si se indica un defecto técnico, sigue siendo necesario observar si esta relacionado con el
problema técnico efectivamente resuelto por las caracteristicas técnicas distintivas y con la
determinacion de la motivacion técnica.

152 ZXZ n.° 86 (Corte Popular Suprema, 2011).
153 XTZ n.° 8 (Corte Popular Suprema, 2012).
154 XZ n.° 268 (Corte Popular Suprema, 2019).
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El articulo 22.2 de la Ley de Patentes establece que “la utilidad practica significa que la invencién
o el modelo de utilidad puede fabricarse o utilizarse y puede producir efectos positivos”. En un
nuevo juicio de una controversia sobre el nuevo examen de la denegacién de una solicitud de
patente de invencién, en la causa Gu Qingliang contra Junta de Nuevo Examen de Patentes,'*” |a
Corte Popular Suprema establecié que la expresidn “que puede fabricarse o utilizarse” significa
que la solucién técnica de la invencién o del modelo de utilidad puede fabricarse o utilizarse en
una industria. La utilidad practica de una solicitud de patente de invencidn significa que la propia
solucidn técnica se ajusta a las leyes de la naturaleza, puede aplicarse en la practica y puede
reproducirse industrialmente. En este caso, la solicitud objeto de controversia infringia la ley de
conservacion de la energia y, por lo tanto, no podia fabricarse ni utilizarse en la industria.

4.7.8 Las reivindicaciones deben estar claramente definidas

El articulo 26.4 de la Ley de Patentes prevé que “las reivindicaciones se basaran en la descripcion
y definirdn de manera clara y concisa el alcance de la proteccién conferida por la patente”.

El articulo 7 de las Disposiciones sobre la Concesidn y Confirmacién de Patentes establece lo
siguiente:

Cuando, sobre la base de la descripcién y los dibujos adjuntos, una persona experta en

el sector de la tecnologia correspondiente opine que las reivindicaciones estan

comprendidas en alguna de las siguientes circunstancias, el tribunal popular

determinara que las reivindicaciones no cumplen lo dispuesto en el articulo 26.4 de la

Ley de Patentes sobre la definicidn clara del alcance de la proteccién de patente:

1) no se especifica el tipo de objeto de la invencién;

2) elsignificado de las caracteristicas técnicas en las reivindicaciones no puede
determinarse razonablemente; y

3) existen contradicciones evidentes entre las caracteristicas técnicas y dichas
contradicciones no pueden explicarse razonablemente.

Que las reivindicaciones sean claras significa, en primer lugar, que cada reivindicacion debe serlo
y, en segundo lugar, que todas las reivindicaciones deben ser claras como un todo.

4.7.9 Divulgacién suficiente de la descripcion

El articulo 26.2 de la Ley de Patentes establece que “la descripcion de la invencion o del modelo
de utilidad debera ser clara y completa, de manera que una persona experta en la materia pueda
llevarla a cabo”. En la practica judicial, este requisito de la descripcion suele denominarse
“divulgacion suficiente”.

4.7.9.1 Disposiciones aplicables de las Disposiciones sobre la Concesion y Confirmacion de
Patentes

El articulo 6.1 de las Disposiciones sobre la Concesién y Confirmacion de Patentes establece lo

siguiente:

Cuando la falta de divulgacién suficiente del contenido técnico especifico en la

descripcién dé lugar a cualquiera de las siguientes circunstancias en la fecha de

presentacion, el tribunal popular determinara que la descripcién y las reivindicaciones

relativas al contenido técnico especifico incumplen el articulo 26.3 de la Ley de

Patentes:

1) la solucién técnica especificada en las reivindicaciones no puede ponerse en
practica;

2) el problema técnico de la invencién o del modelo de utilidad no puede resolverse
mediante la practica de la solucién técnica definida en las reivindicaciones; y

3) para determinar sila solucién técnica definida en una reivindicacién puede
resolver el problema técnico de la invencion o del modelo de utilidad, es
indispensable un trabajo excesivo.

Chapter 4: China
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Cuando el contenido técnico especifico no esta suficientemente divulgado en la descripcion, el
tribunal popular determinara que las reivindicaciones concretas relacionadas con el contenido
técnico especifico infringen las disposiciones del articulo 26.3 de la Ley de Patentes en lugar de
determinar de forma general que toda la patente o todas las reivindicaciones no cumplen dichas
disposiciones.

En cuanto a los datos experimentales suplementarios, el articulo 10 de las Disposiciones sobre la
Concesién y Confirmacién de Patentes establece que “cuando el solicitante de una patente de
producto farmacéutico presente datos experimentales suplementarios después de la fecha de
presentacion para demostrar que la solicitud de patente se ajusta al articulo 22.3 y al articulo 26.3
de la Ley de Patentes, entre otras disposiciones, el tribunal popular examinara los datos.

4.7.9.2 Causas destacadas

En cuanto a la relacién entre el caracter inventivo y la divulgacion suficiente de la descripcidn, en
la fase de apelacién de una controversia sobre el nuevo examen de la denegacién de una patente
de invencidn, en la causa Administracién Nacional de Propiedad Intelectual de China contra Erasmus
University Medical Center,'*® la Corte Popular Suprema establecié que ambos tienen funciones
diferentes en el Derecho de patentes y siguen I6gicas distintas. En principio, lo que debe
examinarse en virtud de los requisitos juridicos de divulgacién suficiente no debe tenerse en
cuenta en la evaluacién del caracter inventivo.

Con respecto a la divulgacién suficiente de la descripcién de la invencién de un producto
compuesto, en un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidacién de una patente de
invencién, en la causa Junta de Nuevo Examen de Patentes contra Warner-Lambert Co.,"*’ la Corte
Popular Suprema sostuvo lo siguiente:

- Para cumplir con lo dispuesto en el articulo 26.3 de la Ley de Patentes, los tres requisitos —que
la solucién técnica especificada pueda ponerse en practica, que los problemas técnicos
puedan resolverse y que puedan producirse los resultados esperados— deben cumplirse al
mismo tiempo. El tribunal popular determinara en primer lugar si una persona experta en el
sector de la tecnologia correspondiente puede poner en practica la solucién técnica de
acuerdo con el contenido divulgado en la descripcién. Luego, determinara si el problema
técnico puede resolverse y si se producen los efectos técnicos deseados. No tiene sentido
confirmar si la solucién técnica puede resolver los problemas técnicos correspondientes y
lograr los efectos técnicos en comparacién con el estado de la técnica antes de determinar si
de verdad puede ponerse en practica la solucién técnica.

- Laidentificacion, la fabricacién y el uso del producto quimico se registraran en la descripcién
de la invencién del producto quimico.

Silainvencién es un compuesto, la descripcién debe indicar su estructura quimica y los
parametros de rendimiento quimico y fisico relacionados con el problema técnico que debe
resolver la invencién, de modo que una persona experta en el sector de la tecnologia
correspondiente pueda reconocer claramente el producto quimico basandose en dicha
descripcién.

En cuanto a la determinacion de la divulgacién suficiente en relacién con la invencién de un
producto en el campo de la quimica, en un nuevo juicio de una controversia sobre el nuevo
examen de la denegacién de una solicitud de patente de invencidn, en la causa Mitsubishi Tanabe
Pharma Corp. contra Junta de Nuevo Examen de Patentes,'*® la Corte Popular Suprema establecié
que los requisitos para la divulgacién de los usos y efectos de tales invenciones estan
determinados por las caracteristicas de las invenciones en ese sector. En la mayoria de los casos,
es dificil predecir, sin pruebas experimentales, si una invencién quimica puede llevarse a la
practica y qué usos o efectos tiene. Por lo tanto, cuando una persona experta en el sector de la
tecnologia correspondiente no pueda predecir, basandose en el estado de la técnica, si un
compuesto nuevo tiene los usos o efectos que aparecen en la descripcidn, la descripcién de la
patente debe especificar los datos experimentales cualitativos o cuantitativos que demuestren
que el compuesto puede lograr los usos declarados o los efectos esperados.

156 ZXZ n.° 127 (Corte Popular Suprema, 2019).
157 XTZ n.° 8 (Corte Popular Suprema, 2014).
158 ZXZ n.° 352 (Corte Popular Suprema, 2015).
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El articulo 26.2 de la Ley de Patentes establece que “las reivindicaciones se basaran en la
descripcién y definirdn de manera clara y concisa el alcance de la proteccién conferida por la
patente”.

4.7.10.1 Disposiciones aplicables de las Disposiciones sobre la Concesién y Confirmacion
de Patentes

En cuanto a la indicacién en la Ley de Patentes de que las reivindicaciones deben fundarse en la

descripcidn, el articulo 8 de las Disposiciones sobre la Concesién y Confirmacién de Patentes

establece ademas lo siguiente:

Si, después de leer la descripcién y los dibujos adjuntos, una persona experta en el
sector de la tecnologia correspondiente no puede alcanzar directamente o generalizar
de manera razonable la solucién técnica definida en una reivindicacion en la fecha de
presentacion, el tribunal popular determinara que la reivindicaciéon no cumple lo
dispuesto en el articulo 26.4 de la Ley de Patentes, donde se establece que “las
reivindicaciones estaran fundadas en la descripcion”.

La principal consideracién de esta disposicién es que los titulares y solicitantes de patentes
pueden generalizar razonablemente una reivindicacién sobre la base del contenido técnico
divulgado en la descripcion y los dibujos adjuntos, en lugar de limitarse a las formas de realizar la
invencién. En consecuencia, el alcance de la proteccién de una patente se adapta a la
contribucién técnica, al grado de innovacién y al contenido técnico divulgado en la descripcién.

Segun lo dispuesto en el articulo 6.2 de las Disposiciones sobre la Concesion y Confirmacion de
Patentes, el tribunal rechazara el argumento de una parte interesada de que una reivindicacién
cumple lo dispuesto en el articulo 26.4 de la Ley de Patentes cuando se base Unicamente en un
contenido técnico especifico que no se haya divulgado suficientemente en la descripcién.

4.7.10.2 Causas destacadas

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidacién de una patente de invencién, en la
causa Sensing Electronics Co. contra Junta de Nuevo Examen de Patentes,"* la Corte Popular
Suprema establecié que “basadas en la descripcién” del articulo 26.4 de la Ley de Patentes implica
principalmente la relacién entre las reivindicaciones y la descripcién. En consecuencia, el
contenido pertinente de la descripcion se utilizara como base para determinar el problema
técnico resuelto y el efecto técnico logrado por la patente. Aunque las reivindicaciones tengan
caracter inventivo, sigue siendo necesario determinar si las caracteristicas técnicas que se
mencionan en las reivindicaciones (incluidas las caracteristicas técnicas distintivas) y las
soluciones técnicas definidas por las reivindicaciones en su conjunto estan debidamente
generalizadas de conformidad con el articulo 26.4 de la Ley de Patentes.

En la fase de apelacion de una controversia sobre la invalidacion de una patente de invencion, en
la causa Ren Xiaoping contra Apple Electronic Products Commerce (Beijing) Co.,"® la Corte Popular
Suprema estableci6 que una reivindicacién que define el alcance de la proteccién utilizando dos o
mas caracteristicas técnicas de rango numérico diferentes se considera fundada en la descripcion
si una persona experta en el sector de la tecnologia correspondiente puede encontrar una
correspondencia entre esas caracteristicas técnicas y averiguar el método de explotacion
especifico, en consonancia con la finalidad de la invenciéon mediante un nimero limitado de
experimentos y puede excluir las soluciones técnicas que no pueden alcanzar la finalidad de la
invencién sin un trabajo excesivo.

4.7.11 En las reivindicaciones independientes se deben indicar las caracteristicas técnicas
esenciales necesarias para la solucién del problema técnico

El articulo 20.2 del Reglamento de Aplicacién de la Ley de Patentes establece que “la
reivindicacién independiente debera esbozar la solucion técnica de una invencién o de un
modelo de utilidad e indicar las caracteristicas técnicas esenciales necesarias para la solucion del
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problema técnico”. Segun esta disposicidn, solo es necesario observar si la reivindicacién
independiente carece de las caracteristicas técnicas esenciales. Si una reivindicacion
independiente se declara invalida o se abandona o si otras reivindicaciones dependientes de la
reivindicacién independiente se convierten en nuevas reivindicaciones independientes, también
deberan cumplirse estas disposiciones.

En cuanto a la determinacién de la falta de caracteristicas técnicas esenciales y su relacién con el
requisito de que las reivindicaciones se funden en la descripcién, en un nuevo juicio de una
controversia sobre la invalidacién de una patente de invencién, en la causa Elecon Asia SA contra
Junta de Nuevo Examen de Patentes,'®" la Corte Popular Suprema establecié que, para determinar
si una reivindicacion independiente carece de caracteristicas técnicas esenciales, la clave es
observar si se han mencionado las caracteristicas técnicas esenciales en la reivindicacién
independiente para resolver el problema técnico, es decir, si existen o no caracteristicas técnicas
esenciales. En relaciéon con la cuestién de si las caracteristicas técnicas esenciales estan
debidamente generalizadas y si pueden fundarse en la descripcién, dicho examen se llevara a
cabo de manera independiente, conforme a lo establecido en el articulo 26.4 de la Ley de
Patentes.

4.7.12 Las modificaciones no pueden exceder el alcance de la divulgacién contenida en la
descripcion y las reivindicaciones originales

En el articulo 33 de la Ley de Patentes se establece lo siguiente:

Un solicitante puede modificar sus documentos de solicitud de patente, si bien cuando
se trate de una invencién o un modelo de utilidad la modificacién no puede exceder el
alcance de la divulgaciéon contenida en la descripcién y las reivindicaciones originales,
y si se trata de un disefio, no puede ir mas alla del alcance de la divulgacién tal como
se muestra en los dibujos o las fotografias originales.

En la practica judicial, este tipo de modificacién también se conoce como una “modificacién que
excede el alcance de aplicacion”.

4.7.12.1 Evaluacién

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidacién de una patente de invencién, en la
causa Zheng Yali contra Seiko Epson Corp.,"® la Corte Popular Suprema establecié que el
contenido de la descripcidn y las reivindicaciones originales abarca, en primer lugar, el contenido
expresamente mencionado en textos o graficos en la descripcién (y los dibujos adjuntos) y las
reivindicaciones originales y, en seqgundo lugar, el contenido que puede deducir directa y
explicitamente una persona experta en el sector de la tecnologia correspondiente después de
analizar de forma integral la descripcién (y los dibujos adjuntos) y las reivindicaciones originales,
siempre que el contenido derivado sea evidente para la persona experta.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidacién de una patente de invencién, en la
causa Shimano contra Junta de Nuevo Examen de Patentes,'® la Corte Popular Suprema establecié
que “el contenido de la descripcién y las reivindicaciones originales” puede ser plasmado por el
contenido divulgado en texto y graficos en la descripcién (y dibujos adjuntos) y las
reivindicaciones originales y por el contenido que pueda ser determinado por una persona
experta en el sector de la tecnologia correspondiente pertinente sobre la base de la descripcidn
(y dibujos adjuntos) y las reivindicaciones originales. Para determinar si la modificacién de una
solicitud de patente excede el alcance de la divulgacién contenida en la descripcién y las
reivindicaciones originales, las observaciones presentadas por las partes solo pueden utilizarse
como referencia para comprender la descripcién y las reivindicaciones y no como prueba
concluyente.

4.7.12.2 Modificacién de las reivindicaciones en los procedimientos de invalidaciéon
El articulo 69 del Reglamento de Aplicacién de la Ley de Patentes establece lo siguiente:
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En el curso del examen de una solicitud de invalidacidn, el titular de la patente de 195
invencién o del modelo de utilidad de que se trate podra modificar las reivindicaciones,
pero no podra ampliar el alcance de la proteccién de la patente original.
El titular de la patente de invencién o del modelo de utilidad en cuestién no podra
modificar la descripcién ni los dibujos adjuntos y el titular de la patente de disefio de
que se trate no podra modificar los dibujos, las fotografias ni la breve explicacién del
disefio.

En las Directrices para el Examen de Patentes se establecen los principios y las modalidades de
modificacion en los procedimientos de invalidacion.

En la fase de apelacion de una controversia sobre la invalidacion de una patente de invencién, en
la causa Alfa Laval Corporate AB contra Administracién Nacional de Propiedad Intelectual de
China,"®* la Corte Popular Suprema establecié que, en los procedimientos de invalidacién, las
modificaciones de las reivindicaciones no deben exceder el contenido incluido en la descripcién y
las reivindicaciones originales y no deben ampliar el alcance de la proteccién de la patente
original. En consecuencia, debe tenerse en cuenta tanto la eficiencia del examen administrativo
como la justa proteccién de la contribucién del titular de la patente. Es inapropiado imponer una
restriccion excesivamente estricta a las formas de modificacion; de lo contrario, tales
restricciones serdn un castigo para las reivindicaciones que estén redactadas de forma
inadecuada. Al afiadir a una reivindicacién independiente las caracteristicas técnicas adicionales
mencionadas en una reivindicacién dependiente, la reivindicacién independiente se define mejor
y el alcance de la proteccién de la reivindicacién independiente original se reduce en lugar de
ampliarse. Al mismo tiempo, esto no perjudica el efecto publicitario de la patente original ni el
interés de la confianza del publico a partir de los documentos originales de la patente. Por lo
tanto, dichas modificaciones se deberan aceptar.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidacién de una patente de invencion, en la
causa Junta de Nuevo Examen de Patentes contra Beijing Winsunny Pharmaceuticals Co.,'® la Corte
Popular Suprema establecié que el principio de modificacién de una reivindicacién de tipo
Markush es que la modificacién no generard un Unico compuesto o clase de compuestos con
nuevas propiedades y funciones. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las circunstancias
especificas de cada caso.

4.8 Patentes de diseio
El articulo 2 de la Ley de Patentes establece que

en la presente Ley, el término “invencion” se refiere a las invenciones, los modelos de
utilidad y los dibujos y modelos.

[...]

Por “disefio”, con respecto a un producto global o parcial, se entendera todo nuevo
disefio de la forma, el dibujo o la combinacién o la combinacion del color con la forma
o el patrén que sea rico en atractivo estético y apto para la aplicacién industrial.

De este modo, de acuerdo con la ley, el disefio global o parcial de un producto puede estar
protegido por un derecho de patente.

4.8.1 Principales caracteristicas de las patentes de disefio

Aunque en la Ley de Patentes se establece que las patentes de disefio, invencién y modelos de
utilidad poseen caracteristicas comunes, la patente de disefio tiene algunos rasgos Unicos. En
primer lugar, una patente de disefio protege “un nuevo disefio que tiene un atractivo estético y es
apto para la aplicacién industrial”. Esto difiere de la “solucién técnica” protegida por las patentes
de invencién y los modelos de utilidad. En consecuencia, existen diferencias entre las patentes de
disefio, por una parte, y las patentes de invencién y los modelos de utilidad, por otra, en cuanto al
objeto de evaluacién, los criterios de concesién y confirmacién, el alcance de la proteccién, la
sentencia de infraccién, los actos de infraccién, los plazos de proteccién, etc. En segundo lugar,
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un disefio no puede existir por si solo sin el producto correspondiente. La categoria de este
producto también tiene un impacto importante en la determinacién del alcance de la proteccion,
la concesion y confirmacién de las patentes de disefio y la determinacién de la infraccién. En
tercer lugar, un disefio protegido de conformidad con la Ley de Patentes puede ser tanto el
disefio global como el disefio parcial del producto.

Las disposiciones relativas a los disefios parciales se afiadieron a la cuarta modificacién de la Ley
de Patentes en 2020. Todas las causas descritas en las secciones que siguen se resolvieron antes
de esta modificacién, por lo que se refieren Gnicamente a los disefios generales de los productos.
En cuarto lugar, los elementos de un disefio pueden ser formas, patrones o la combinacién de
estos, asi como la combinacién de colores, formas y patrones. Los colores no pueden protegerse
Unicamente mediante el disefio. En quinto lugar, las patentes de disefio no estan sujetas a un
examen de fondo, sino solo a un examen preliminar antes de su concesién. Por ultimo, ademas
de la Ley de Patentes, los disefios de productos también pueden protegerse, al igual que otros
tipos de derechos de propiedad intelectual, de conformidad con la Ley de Derechos de Autor,'®° la
Ley contra la Competencia Desleal,'®’ y otras leyes y reglamentos aplicables.

4.8.2 Procedimientos de concesion y confirmacion de patentes de diseiio

4.8.2.1 Procedimientos de concesion y causas administrativas
La solicitud de una patente de disefio no esta sujeta a un examen de fondo, sino solo a un
examen preliminar antes de que se conceda la patente. El examen preliminar consiste en:

- un examen de forma de los documentos de la solicitud;

- un examen de los defectos de fondo evidentes de los documentos de solicitud (articulo 44 del
Reglamento de Aplicacion de la Ley de Patentes);

- un examen de forma de otros documentos relacionados; y

- unexamen de los costos relacionados.

Cuando, tras el examen preliminar, se compruebe que no hay motivos para rechazar la solicitud,
el Departamento de Administracién de Patentes del Consejo de Estado decidira si concede un
derecho de patente de disefio. Después de que el solicitante haya realizado, completado o
rectificado las declaraciones de opinion, el Departamento de Administracién de Patentes
examinara si la solicitud de patente de disefio se ajusta a la Ley de Patentes y al Reglamento de
Aplicacién de la Ley de Patentes. En caso contrario, la solicitud serd denegada.

Si el solicitante no esta satisfecho con la decision de denegacién, puede presentar una solicitud
de nuevo examen ante la CNIPA. Si el solicitante sigue sin estar satisfecho con la decision de
nuevo examen, podra presentar una demanda administrativa (es decir, iniciar una causa
administrativa respecto de la concesidn de la patente de disefio) ante la Corte de Propiedad
Intelectual de Beijing de acuerdo con la ley.

4.8.2.2 Procedimientos de declaracién de invalidacion y confirmacién y causas
administrativas
De acuerdo con los articulos 45 a 46 de la Ley de Patentes, cualquier persona fisica o juridica
puede solicitar al Departamento de Administracién de Patentes del Consejo de Estado que
declare invalido un derecho de patente de disefio. Si la persona fisica o juridica no esta satisfecha
con la decisién del Departamento de Administracién de Patentes, puede interponer una
demanda ante el tribunal popular en el plazo de tres meses a partir de la fecha de recepcién de la
notificacion. El tribunal popular notificara la demanda a la persona que sea parte oponente en el
procedimiento de invalidacién para que participe en el litigio en calidad de tercero.

Algunos de los motivos para solicitar la invalidacién de un derecho de patente de disefio son que
la patente:

- no se ajusta a lo dispuesto en el articulo 2 de la Ley de Patentes en relacidn con el objeto de
proteccién de la patente de disefio;
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- no se ajusta a lo dispuesto en el articulo 23 de la Ley de Patentes, que establece que la patente 197
de disefio no debe formar parte de un disefio anterior ni tener un disefio conflictivo, que debe
ser considerablemente diferente de disefios anteriores o de la combinacion de caracteristicas
de disefios anteriores y que no debe existir conflicto de derechos;

- no se ajusta a lo dispuesto en el articulo 27.2 de la Ley de Patentes, donde se especifica que los
dibujos o fotografias pertinentes presentados por el solicitante deben indicar claramente el
disefio del producto para el que se solicita la proteccién de la patente;

- no se ajusta a lo dispuesto en el articulo 33 de la Ley de Patentes, que especifica que las
modificaciones de los documentos de solicitud de patente de disefio no deben exceder el
alcance de la divulgacién tal como se muestra en los dibujos o fotografias originales;

- no se ajusta a lo dispuesto en el articulo 43.1 del Reglamento de Aplicacién de la Ley de
Patentes, que especifica que las solicitudes divisionales no deben ir mas alla del alcance de la
divulgacién en la solicitud original;

- entra en el alcance de aplicacién del articulo 5 de la Ley de Patentes, que especifica que no se
concedera ningun derecho de patente a ninguna creacién de invencién que infrinja las leyes o
la moral social o que sea perjudicial para el interés publico;

- entra en el alcance de aplicacién del articulo 25.6 de la Ley de Patentes, que especifica que no
se concedera ningun derecho de patente para disefios de productos de impresién
bidimensionales, constituidos por el patrén, el color o la combinacién de ambos, que sirvan
principalmente de indicadores; y

- no se ajusta al articulo 9 de la Ley de Patentes, que prohibe el doble patentamiento.

4.8.3 Consumidores ordinarios

Una patente de disefio no protege la solucién técnica, sino la innovacién del efecto visual en el
disefio del producto. Por lo tanto, la concesién, confirmacién o infraccién de una patente de
disefio se determina en funcién de la comprensién del producto de disefio por parte de los
consumidores ordinarios. A este respecto, el articulo 10 de la Interpretacién de Causas en
Controversias por Infraccién de Patentes establece que “el tribunal popular determinara si los
disefios son idénticos o similares basandose en el nivel de conocimiento y la capacidad cognitiva
de los consumidores ordinarios en relacién con un producto que tenga una patente de disefio”.
Los articulos 14, 15y 20 de las Disposiciones sobre la Concesién y Confirmacion de Patentes
estan relacionados con los consumidores ordinarios. Cada categoria de producto tiene un grupo
de consumidores especifico y no todos los productos comparten el mismo grupo de
consumidores; qué grupo constituye los “consumidores ordinarios” se determina en funcién de la
compray el uso reales del producto.

En una controversia sobre la invalidacién de derechos de patente de disefio, en la causa Honda
Technology Research Industry Co. contra Administracion Nacional de Propiedad Intelectual de
China,"®® la Corte Popular Suprema establecié que el término “consumidores ordinarios” se
refiere a los consumidores que tienen una comprensién de sentido comun de la condicién de
disefio de la misma categoria o de categorias similares de productos de disefio y tienen cierta
capacidad para distinguir la forma, el patrén y el color de los productos de disefio. Sin embargo,
estos consumidores no notarian pequefios cambios en la forma, el patrén y el color de los
productos. La “comprensién de sentido comudn” significa que los consumidores tienen la
capacidad de conocer la condicién de disefio de los productos pertinentes, pero no son expertos
en el disefio; el término no significa que tengan solo una comprensién elemental o simple.

El articulo 14.1 de las Disposiciones sobre la Concesién y Confirmacién de Patentes establece que,
para determinar el nivel de conocimiento y la capacidad cognitiva de los consumidores ordinarios
en relacién con un producto con una patente de disefio, el tribunal debe examinar el espacio del
disefio o la libertad de creacién del disefiador del producto en la fecha de solicitud. Si el espacio
del disefio es relativamente grande, el tribunal puede determinar que, en general, no es facil para
los consumidores ordinarios advertir pequefias diferencias entre los distintos disefios; si el
espacio del disefio es relativamente pequefio, el tribunal puede determinar que, en general, es
facil para los consumidores ordinarios advertir pequefias diferencias entre los distintos disefios.
Esta disposicidn es coherente con el articulo 14 de la Interpretacién II) de Causas en
Controversias por Infraccién de Patentes.

168 XTZ n.° 3 (Corte Popular Suprema, 2010).
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De acuerdo con el articulo 14.2 de las Disposiciones sobre la Concesién y Confirmacion de
Patentes,

al determinar el espacio del disefio descrito en el [articulo 14.1], el tribunal popular
podra examinar de forma integral los siguientes factores):

1) lafunciény el uso del producto;

las condiciones generales del disefio anterior;

el disefio habitual;

las disposiciones obligatorias de leyes y reglamentos administrativos;

las normas técnicas nacionales e industriales; y

otros factores que deban tenerse en cuenta.

u b WN

)
)
)
)
)
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En una controversia sobre la invalidacién de la patente de disefio, Zhejiang Jin Fei Machinery Co.
contra Zhejiang Wanfeng Motorcycle Co.,"® la Corte Popular Suprema establecié que la libertad de
disefio de los disefiadores en el ambito de productos especificos suele verse restringida y
afectada por muchos factores, como los disefios anteriores, la tecnologia, las leyes y los
conceptos. El espacio del disefio puede cambiar con la acumulacién de disefios anteriores, el
progreso tecnoldgico, los cambios legales y los cambios conceptuales. En un procedimiento de
declaracién de invalidacién de patente, al examinar el espacio del disefio relativo a un producto
de disefio, se aplica el espacio del disefio en la fecha de la solicitud de patente.

4.8.4 Alcance de la proteccion de una patente de disefio

4.8.4.1 Diseiio del producto

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 64.2 de |a Ley de Patentes, “[p]ara el derecho de
patente de disefio, el alcance de la proteccion se limitara al disefio del producto tal como se
muestra en los dibujos o fotografias. La descripcidn breve podra utilizarse para explicar el disefio
del producto que se muestra en los dibujos o fotografias".

La Ley de Patentes de 2008 afiadi6 los requisitos de que la descripcién breve del disefio debera
presentarse al solicitar una patente de disefio (articulo 27.1) y que “[lJos dibujos o fotografias
pertinentes presentados por el solicitante deberan indicar claramente el disefio del producto
para el que se solicita la proteccién de la patente” (articulo 27.2). Asi, una solicitud de patente de
disefio requiere una solicitud, dibujos o fotografias del disefio, una descripcién breve del disefio y
otros documentos. De acuerdo con el articulo 15 de las Disposiciones sobre la Concesién y
Confirmacién de Patentes, cuando las imagenes o fotografias de un disefio sean contradictorias,
falten o sean vagas y esto haga que sea imposible que los consumidores ordinarios puedan
determinar el disefio que se desea proteger basandose en dichas imagenes o fotografias y en las
descripciones breves, el tribunal determinara que dichos elementos incumplen el requisito del
articulo 27.2 de la Ley de Patentes segun el cual deben indicar claramente el disefio del producto
para el que se solicita la proteccién de la patente.

4.8.4.2 Descripcion breve
Con respecto a la descripcién breve, el articulo 28 del Reglamento de Aplicacién de la Ley de
Patentes establece lo siguiente:

En la descripcién breve de un disefio se indicara el titulo y el uso del producto que
incorpora el disefio y su caracteristica esencial y se designara el dibujo o fotografia
que mejor muestre esa caracteristica esencial. Cuando se omita la vista del producto
que incorpora el disefio o cuando se solicite la proteccién simultanea de colores, se
indicara en la descripcién breve.

Cuando se presente una solicitud de patente de disefio para dos o mas disefios
similares incorporados en el mismo producto, en la descripcién breve se indicara uno
de ellos como el disefio principal.

La descripcién breve no contendra publicidad comercial y no se utilizara para indicar
las funciones del producto.

La referencia que se hace en el parrafo 2 a las solicitudes presentadas para dos o mas disefios
similares remite a lo que se dispone al respecto en el articulo 31.2 de la Ley de Patentes.
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En una controversia por infraccién del derecho de patente de disefio, en la causa Beijing 199
Huajiesheng Electromechanical Equipment Co. contra Dingsheng Door Control Technology Co.,"° la

Corte Popular Suprema establecié que la descripcién breve es un documento que debe

presentarse al solicitar una patente de disefio y que desempefia una funcién explicativa para

determinar el alcance de la proteccién del derecho de patente de disefio. Si no se tiene en cuenta

el dibujo de referencia del estado de uso, puede producirse un conflicto evidente con la

descripcién breve del disefio. Por lo tanto, los tribunales populares deben tener en cuenta el

dibujo de referencia del estado de uso al determinar el alcance de la proteccién del derecho de

patente de disefio.

4.8.4.3 Categoria de producto

Un disefio no puede protegerse de forma independiente sin la presencia del producto disefiado.
Por lo tanto, al determinar el alcance de la proteccién de una patente de disefio, se tienen en
cuenta tanto el disefio como la categoria de producto. Si solo el disefio supuestamente infractor
es similar o idéntico al disefio patentado (es decir, sus productos no son similares ni idénticos) o
solo el producto del disefio supuestamente infractor es similar o idéntico al producto del disefio
patentado (es decir, los disefios no son similares ni idénticos), el disefio supuestamente infractor
no esta dentro del alcance de la proteccién del derecho de patente de disefio. En el articulo 8 de
la Interpretacién de Causas en Controversias por Infraccién de Patentes se establece lo siguiente:

Cuando un disefio idéntico o similar a una patente de disefio se aplique a una
categoria de productos idénticos o similares a los productos que son objeto de la
patente de disefio, el tribunal determinara que el disefio supuestamente infractor
entra en el alcance de la proteccién de una patente de disefio segun lo dispuesto en el
articulo 59.2 de la Ley de Patentes.'”!

En una causa administrativa de concesién y confirmacién de patente, el tribunal también debe
observar las categorias de producto con las que se corresponden el disefio y el disefio anterior, de
conformidad con el articulo 23 de la Ley de Patentes, al determinar si el disefio es un disefio
anterior, si existe una solicitud en conflicto y si es obviamente diferente del disefio anterior o una
combinacién de caracteristicas de disefios anteriores. Los articulos 17 a 21 de las Disposiciones
sobre la Concesién y Confirmacién de Patentes contienen las disposiciones correspondientes.

De acuerdo con el articulo 9 de la Interpretacién de Causas en Controversias por Infracciéon de
Patentes y el articulo 17.3 de las Disposiciones sobre la Concesién y Confirmacion de Patentes, el
tribunal debe determinar la categoria de un producto de disefio en funcién del uso del producto.
Para determinar el uso de un producto, el tribunal puede referirse a la descripcién breve del
disefio, la clasificacién internacional de disefios industriales, las funciones del producto, la venta'y
el uso real del producto y otros factores similares. Con respecto a la categoria de producto, el
solicitante debe, de conformidad con el articulo 47 del Reglamento de Aplicacion de la Ley de
Patentes, indicar “un producto que incorpore el disefio y la clase a la que pertenece dicho
producto, [remitiéndose] a la clasificacién de productos para disefios publicada por el
Departamento de Administraciéon de Patentes del Consejo de Estado”.

4.8.5 Determinacion del “diseiio anterior” y la “fecha de prioridad”

El articulo 23.4 de |a Ley de Patentes especifica que “a los efectos de esta Ley, por ‘disefio anterior’
se entiende cualquier disefio conocido por el publico nacional o extranjero antes de la fecha de
presentacion”. La definicién de disefio anterior es coherente con la de “estado de la técnica” del
articulo 22.4 de la Ley de Patentes.

Con respecto a los derechos de prioridad, segun el articulo 11 del Reglamento de Aplicacién de la
Ley de Patentes, salvo en las circunstancias previstas en el articulo 28 (determinacién de la fecha
de presentacién) y el articulo 42 (duracién de los derechos de patente) de la Ley de Patentes

de 2008, “[I]a fecha de presentacién mencionada en la Ley de Patentes” significa “la fecha de
prioridad en la que se reivindica la prioridad”. Un derecho de prioridad puede ser un derecho de
prioridad extranjero o un derecho de prioridad nacional, segun si la primera solicitud de patente

170 MZ n.° 8 (Corte Popular Suprema, 2018).
171 Esta referencia al articulo 59.2 de la Ley de Patentes de 2008 se corresponde con el articulo 64.2 de la Ley de Patentes
actual.
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se presenta en el extranjero o en China, respectivamente. La Ley de Patentes china de 1984 solo
hacia referencia a la prioridad extranjera (articulo 29 de la Ley de Patentes de 1984). En 1992, esta
ley se modificé y se afiadié la prioridad nacional de las invenciones y los modelos de utilidad
(articulo 29 de la Ley de Patentes de 1992). En la cuarta modificacién a la Ley de Patentes, se
afiadid la prioridad nacional de las patentes de disefio. En el articulo 29.2 de la Ley de Patentes se
establece que se podra obtener la prioridad si se presenta una solicitud de patente para el mismo
objeto ante el Departamento de Administracién de Patentes del Consejo de Estado en un plazo
de seis meses a partir de la fecha de la primera solicitud de patente de disefio en China.

La determinacién de la fecha de presentaciéon y la fecha de prioridad tiene efectos importantes en
la decisién de un tribunal sobre si una patente de disefio cumple las condiciones de concesién y
confirmacion establecidas en la Ley de Patentes y si se establece un disefio anterior y una
defensa del disefio anterior en las causas civiles de infraccién de patentes.

4.8.6 Aplicacion del articulo 23 de la Ley de Patentes

El articulo 23 de la Ley de Patentes es la base juridica mas importante para la concesién y
confirmacién de una patente de disefio. Para aumentar ain mas los requisitos para la concesién
de un derecho de patente de disefio y mejorar la calidad de las patentes, en 2008 se incorpor al
articulo 23 de la Ley de Patentes la disposicion del articulo 25.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, que
se refiere a los disefios anteriores que no difieren considerablemente de disefios anteriores o
combinaciones de caracteristicas de disefios anteriores. En el articulo 23, parrafos 1 a 3, de la Ley
de Patentes se establece que podra concederse una patente a un disefio que:

no sea un disefio anterior y respecto del cual ninguna persona fisica o juridica haya
presentado una solicitud de patente ante el Departamento de Administracién de
Patentes del Consejo de Estado antes de la fecha de presentacion, y cuando el
contenido de la solicitud se divulgue en documentos de patente anunciados después
de la fecha de presentacion(;]

[...] difiera considerablemente de un disefio anterior o de la combinacién de
caracteristicas de un disefio anterior; [y]

[...] no entre en conflicto con los derechos legitimos adquiridos por cualquier otra
persona antes de la fecha de presentacion.

El articulo 23.4 de la Ley de Patentes establece que el término “disefio anterior” hace referencia a
“cualquier disefio conocido por el publico en el pais o en el extranjero antes de la fecha de
presentacion”.

De conformidad con el articulo 16 de las Disposiciones sobre la Concesién y Confirmacién de
Patentes, el tribunal popular, al determinar si un disefio cumple lo dispuesto en el articulo 23 de
la Ley de Patentes, juzgara integralmente el efecto visual global del disefio.

4.8.6.1 Definiciéon de “disefio anterior”

El requisito de que el disefio “no sea un disefio anterior” (articulo 23.1 de la Ley de Patentes) y de
que una invencién o modelo de utilidad “no forme parte del estado de la técnica” (articulo 22.2 de
la Ley de Patentes) se corresponden entre si.

El articulo 17.1 de las Disposiciones sobre la Concesién y Confirmacién de Patentes define un
disefio como disefio anterior en el caso de que, “en comparacién con un disefio anterior de
cualquier producto de una categoria igual o similar, el efecto visual global de un disefio sea
idéntico o sustancialmente idéntico solo con diferencias parciales y sutiles”.

4.8.6.2 Definicion de “solicitud en conflicto” (disefio conflictivo)

Para evitar que se concedieran sucesivamente la misma solicitud o diferentes solicitudes respecto
del mismo disefio, en el articulo 23.1 de la Ley de Patentes se afiadié la nocién de solicitudes en
conflicto (disefios conflictivos): “... y respecto del cual ninguna persona fisica o juridica haya
presentado una solicitud de patente ante el Departamento de Administracién de Patentes del
Consejo de Estado antes de la fecha de presentacién, y cuando el contenido de la solicitud se
divulgue en documentos de patente anunciados después de la fecha de presentacién. La
expresién “persona fisica o juridica” se refiere también al titular de la patente o al solicitante de la
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El articulo 19 de las Disposiciones sobre la Concesion y Confirmacion de Patentes establece
ademas el concepto del “disefio idéntico” mencionado en el articulo 231 de la Ley de Patentes:

Cuando, en comparacion con otro disefio de un producto de una categoria igual o
similar para el que se haya presentado una solicitud de patente antes de la fecha de
presentacion, y cuando el contenido de la solicitud se divulgue en documentos de
patente anunciados después de la fecha de presentacion, [...] el efecto visual global de
un disefio es idéntico o sustancialmente idéntico solo con diferencias parciales 'y
sutiles, entre otras.

4.8.6.3 Definicion de las diferencias significativas

La expresidn “diferir considerablemente de” del articulo 23.2 de la Ley de Patentes se refiere a dos
situaciones. En primer lugar, el disefio para el que se concede el derecho de patente es
considerablemente diferente del disefio anterior (es decir, una comparacién separada). En
segundo lugar, el disefio difiere considerablemente de la combinacion de caracteristicas del
disefio anterior (es decir, comparacién de las caracteristicas combinadas del disefio anterior con
el disefio patentado). Esto es similar a la determinacion de la capacidad inventiva para las
patentes de invencién y modelos de utilidad.

4.8.6.3.1 Definicion de “impacto significativo”

Con respecto a las comparaciones por separado entre el disefio patentado y un disefio anterior, el
articulo 17.2 de las Disposiciones sobre la Concesion y Confirmacion de Patentes establece lo
siguiente:

Si la diferencia entre un disefio y un disefio anterior de un producto de una categoria
igual o similar no tiene un impacto significativo en el efecto visual general, el tribunal
determinara que el disefio no tiene una “diferencia considerable” segun lo dispuesto
en el articulo 23.2 de la Ley de Patentes.

La disposicién es coherente con el requisito del articulo 23 de la Ley de Patentes de 2000 de que
un disefio “no sea similar a” un disefio anterior. También es coherente con los criterios relativos a
la determinacion de la infraccion de patente de disefio previstos en el articulo 11 de la
Interpretacién de Causas en Controversias por Infraccién de Patentes, que establece que si no
existe una diferencia sustancial en el efecto visual global entre el disefio supuestamente infractor
y un disefio patentado, el tribunal determinara que son similares.

Con respecto a la determinacion de la similitud establecida en la Ley de Patentes de 2000, en una
controversia sobre la invalidacién de derechos de patente de disefio, la causa Honda Technology
Research Industry Co. contra Junta de Nuevo Examen de Patentes,"’? la Corte Popular Suprema
establecié que el método basico para determinar si un disefio patentado es idéntico o similar a
un disefio anterior es observar cada disefio en su conjunto sobre la base del nivel de
conocimientos y la capacidad cognitiva de los consumidores ordinarios y examinar de forma
integral si las diferencias entre ambos tienen un impacto significativo en el efecto visual del
disefio del producto. El término “en su conjunto” significa que deben tenerse en cuenta todas las
caracteristicas del disefio de la parte visual del producto y no solo partes especificas del mismo.
La expresidn “integral” se refiere a la combinacién de todos los factores que afectan al efecto
visual global del disefio del producto.

En una controversia sobre la invalidacién de derechos de patente de disefio, la causa Gree Electric
Appliances, Inc. contra GD Midea Holding Co.,"”* la Corte Popular Suprema destacé ademas que la
observacién global y el juicio integral consisten en si los consumidores ordinarios pueden
determinar diferencias considerables en el efecto visual entre la patente patentada y un disefio
anterior en su conjunto y no en cambios parciales de disefio. En tales determinaciones, los
consumidores ordinarios observaran las similitudes y diferencias entre las partes visuales del
disefio patentado y el disefio anterior y examinaradn de forma integral sus respectivos impactos
en el efecto visual global.

172 XTZ n.° 3 (Corte Popular Suprema, 2010).
173 XTZ n.° 1 (Corte Popular Suprema, 2011).
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4.8.6.3.2 Comparacion de las caracteristicas combinadas de disefios anteriores con la patente
de disefo

Con respecto a la comparacion de las caracteristicas de disefio combinadas de un disefio anterior

con una patente de disefio, el articulo 20.1 de las Disposiciones sobre la Concesién y

Confirmacién de Patentes establece lo siguiente:

cuando, a partir de la motivacién de disefios anteriores en su conjunto, se obtenga un
disefio con un efecto visual global idéntico o sustancialmente idéntico, solo con
diferencias parciales y sutiles, entre otras, en comparacién con un disefio patentado, y
sin un efecto visual Unico a través de la conversidn, combinacion o sustitucion de
caracteristicas de disefio que los consumidores ordinarios puedan facilmente
imaginar, el tribunal popular debera determinar que la patente de disefio no presenta
diferencias considerables de acuerdo con el articulo 23.2 de la Ley de Patentes en
comparacion con la combinacién de caracteristicas de disefio anteriores.

Esta disposicidn hace referencia a las disposiciones y experiencias pertinentes en la
determinacion de la capacidad inventiva para las patentes de invencién y los modelos de utilidad.
En primer lugar, extrae lecciones del concepto de “motivacién técnica” en la determinacién de la
capacidad inventiva al mencionar la “motivacion del disefio”. Las condiciones generales de un
disefio anterior pueden considerarse de forma integral y la determinacién puede realizarse de
acuerdo con la motivacién del disefio proporcionada por el disefio anterior en su conjunto. Esto
hace que los criterios de determinacién sean mas objetivos. En segundo lugar, los consumidores
ordinarios —no los disefiadores del producto— estan en condiciones de realizar la determinacién
para evitar tener que determinar la legitimidad de una patente de disefio basada en un tema
diferente. En tercer lugar, la clave para determinar si una patente de disefio tiene alguna
“diferencia considerable” es averiguar si su efecto visual global es facil de imaginar. Es decir, debe
observarse si, segun el disefio anterior, es facil pensar en obtener un efecto visual global idéntico
o sustancialmente idéntico (solo con diferencias parciales y sutiles) mediante métodos de disefio
convencionales, incluso mediante la conversidon, combinacion o sustitucion de caracteristicas del
disefio. En cuarto lugar, el factor de los “efectos técnicos inesperados”, empleado para determinar
la capacidad inventiva, se utiliza como referencia y es necesario analizar si una patente de disefio
tiene un “efecto visual Unico”. En el articulo 20.2 de las Disposiciones sobre la Concesiény
Confirmacién de Patentes se enumeran siete circunstancias en las que se puede encontrar una
“motivacién de disefio” y en el articulo 21 se establecen los factores que deben tenerse
debidamente en cuenta para determinar el “efecto visual nico".

4.8.6.3.3 "Atractivo estético” y caracteristicas funcionales del disefio

El articulo 2.4 de la Ley de Patentes establece que se entenderd por “disefio”, con respecto a un
producto total o parcial, cualquier nuevo disefio de la forma, del patrén o de su combinacién, o la
combinacién del color con la forma o el patrdn, que sea rico en atractivo estético y sea apto para
la aplicacion industrial. Con respecto al requisito del “atractivo estético” de los disefios, no se trata
de si el producto es estéticamente llamativo, sino de si el efecto visual del producto es
“decorativo”, un concepto relativo a la funcionalidad. El articulo 16.2 de las Disposiciones sobre la
Concesién y Confirmacién de Patentes establece que “las caracteristicas de disefio necesarias
para desempefiar una funcién técnica concreta o solo con opciones limitadas no tendran un
impacto significativo en la observacién global y el juicio integral del efecto visual de una patente
para un disefio”.

En una controversia sobre la infraccién de los derechos de patente de disefio, en la causa
Friedrich Grohe AG contra Zhejiang Jianlong Sanitary Ware Co.,"’* se sefialé que la definicion de las
caracteristicas funcionales del disefio depende de si, en opinién de los consumidores ordinarios
del producto de disefio, la caracteristica esta determinada Ginicamente por la funcién especifica,
sin tener en cuenta si la caracteristica tiene atractivo estético. Las caracteristicas funcionales del
disefio no tienen un impacto significativo en el efecto visual global del disefio. Cuando se trata
del impacto en el efecto visual global de las caracteristicas de disefio que son a la vez funcionales
y decorativas, debe tenerse en cuenta su grado de ornamentacién; cuanto mas ornamentados
sean, mayor sera su impacto en el efecto visual global, y viceversa.

174 Corte Popular Suprema, causa orientativa n.° 85, 6 de marzo de 2017.
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Appliances, Inc. contra GD Midea Holding Co.,'” la Corte Popular Suprema sefialé que, para

obtener la proteccién de un derecho de patente de disefio, el disefio debe tener atractivo estético

segun lo establecido en la Ley de Patentes. Es decir, a partir de la realizacién de la funcién

especifica del producto, se han introducido mejoras innovadoras en el efecto visual del producto

de modo que esté presente la combinacién de funcionalidad y atractivo estético. Un disefio de

producto con funcionalidad, pero sin atractivo estético, puede protegerse solicitando una patente

de invencién o modelo de utilidad en lugar de una patente de disefio.

Con respecto a la definicién de las caracteristicas funcionales del disefio, la Corte Popular
Suprema sefiald, en una controversia sobre la invalidacién de los derechos de patente de disefio,
la causa Administracién Nacional de Propiedad Intelectual de China contra Zhang Dijun,"’® que las
caracteristicas del disefio funcionales se refieren a aquellas caracteristicas de disefio que, en
opinién de los consumidores ordinarios, estan determinadas tnicamente por la funcién
especifica que debe realizarse sin tener en cuenta factores estéticos. Las caracteristicas
funcionales del disefio estan relacionadas, en cierta medida, con la selectividad de las
caracteristicas del disefio. Si una caracteristica de un disefio es el Unico disefio para una funcién
especifica, entonces los factores estéticos quedan excluidos de dicha caracteristica de disefio,
que es evidentemente una caracteristica funcional. Si una caracteristica de un disefio forma parte
de un numero limitado de opciones de disefio para realizar una funcién especifica, esto
demuestra firmemente que las caracteristicas del disefio son un tipo de caracteristica funcional.
Sin embargo, aunque una caracteristica de disefio solo constituya uno de varios métodos de
disefio para realizar una funcién especifica, atin puede considerarse una caracteristica funcional,
siempre y cuando la caracteristica de disefio esté determinada Unicamente por la funcién
especifica y no sea relevante para consideraciones estéticas.

4.8.6.3.4 Ausencia de conflicto con derechos legitimos

Los elementos constitutivos de un disefio son la forma, el patrén y el color, que pueden implicar
una obra, un logotipo comercial, un nombre, un retrato y elementos protegidos por derechos
legitimos adquiridos por otra persona antes de la fecha de presentacién. Mientras se explote una
patente de disefio, se pueden infringir o perjudicar los derechos o intereses legitimos anteriores
de terceros. El articulo 23.2 de la Ley de Patentes establece que “todo disefio para el que se
conceda un derecho de patente no debe entrar en conflicto con los derechos legitimos
adquiridos por cualquier otra persona antes de la fecha de presentacién”.

Para la determinacién del conflicto de derechos, el articulo 11 de la Interpretacién de Causas en
Controversias por Infraccién de Patentes establece que “cuando una causa de infraccién de
patente implique un conflicto de derechos, el tribunal popular protegera los derechos e intereses
legitimos de la parte con un derecho anterior de conformidad con la ley”. Por otro lado, el
articulo 12 establece que “los derechos legitimos mencionados en el articulo 233 de la Ley de
Patentes pueden ser derechos e intereses legitimos sobre obras, marcas, indicaciones
geograficas, nombres, nombres de empresas o retratos, asi como nombres influyentes de
productos, envases, decoracion, etc.”. Estas disposiciones también se aplican como referencia al
resolver las causas relacionadas con la concesién y confirmacién de patentes.

En una controversia sobre la invalidacién de derechos de patente de disefio, la causa
Administracién Nacional de Propiedad Intelectual de China contra Baixiang Foods Co.,'’” la Corte
Popular Suprema establecié que el derecho a solicitar el registro de una marca es de gran
importancia para determinar si un derecho de patente de disefio y un derecho exclusivo a utilizar
una marca registrada constituyen un conflicto de derechos. Como un tipo de derecho esperable,
el titular del derecho relacionado con una solicitud de registro de marca busca en ultima
instancia el derecho exclusivo para hacer uso de la marca registrada. Solo cuando se registra la
marca, puede materializarse el interés ultimo derivado de la solicitud. En este caso, el derecho a
solicitar una marca debe protegerse retroactivamente y debe reconocerse la importancia juridica
de la fecha de presentacion de la solicitud de registro de marca. Si la fecha de presentacién de la
solicitud de registro de marca es anterior a la fecha de presentacién de la patente de disefio, el
derecho exclusivo a la marca registrada puede prevalecer sobre el derecho de patente de disefio.

175 XTZ n.° 1 (Corte Popular Suprema, 2011).
176 XTZ n.° 14 (Corte Popular Suprema, 2012).
177 ZXZ n.° 4 (Corte Popular Suprema, 2014).
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Una vez registrada la marca, la explotacion de la patente de disefio entrara objetivamente en
conflicto con los derechos de marca; por lo tanto, en este caso, el tribunal decidié de acuerdo con
el principio de proteccién de los derechos anteriores.

4.8.7 Infraccion de los derechos de patente de disefio

Con respecto a la infraccién de un derecho de patente de disefio, el articulo 11.2 de la Ley de
Patentes establece que “después de la concesidn de una patente de disefio, ninguna persona
fisica o juridica podra explotar la patente sin la autorizacién de su titular, es decir, fabricar, ofrecer
para la venta, vender o importar con fines de produccién o comerciales el producto que incorpore
el disefio patentado del titular de la patente”. Entre los actos que infringen una patente de disefio
no se incluye el “uso”.

Segun el articulo 12 de la Interpretacién de Causas en Controversias por Infraccién de Patentes:

Cuando un producto que infringe un derecho de patente de disefio se utiliza como
parte o componente para fabricar y vender otro producto, el tribunal popular lo
determinara como un acto de venta segun lo dispuesto en el articulo 11 de la Ley de
Patentes, a menos que el producto que infringe la patente de disefio solo tenga una
funcién técnica en ese otro producto.

La principal consideracién de esta disposicién es que, cuando un producto que infringe un
derecho de patente de disefio se utiliza como pieza o componente para fabricar y vender otro
producto, dicha actividad se considera venta, ya que el uso por si solo no constituiria una
infraccion de la patente de disefio segun la Ley de Patentes. Sin embargo, dado que un derecho
de patente de disefio protege la apariencia del producto, si la pieza y el componente solo
desempefian una funcién técnica sin producir ningun efecto visual durante el uso normal del
producto final, no se establecera una infraccién por venta.

En una controversia sobre la infraccién de los derechos de patente de disefio, la causa Ou Jieren
contra Taizhou Jinshen Household Products Co.,"”® se hizo constar en la descripcién breve de la
patente, titulada “perfil de aluminio”, que la imagen que mejor indicaba los elementos clave del
disefio era la vista principal que mostraba la forma de la cara del extremo del perfil de aluminio.
El producto supuestamente ilicito era una puerta corredera de cristal. Como componente de la
puerta corredera de cristal, el perfil de aluminio estaba incrustado con el cristal en la puerta
corredera en su conjunto y la cara del extremo del perfil de aluminio no podia observarse en
condiciones normales de uso, por lo que el perfil de aluminio solo desempefiaba una funcién
técnica. Por lo tanto, se sentencié que el hecho de utilizar el perfil de aluminio como pieza en la
fabricacién y venta de puertas correderas de cristal no constituia una infraccion.

4.8.8 Resolucion judicial de la infraccion de patentes de disefio

El alcance de la proteccién de una patente de disefio estd sujeto al disefio mostrado en la imagen
o fotografia. En el articulo 8 de la Interpretacién de Causas en Controversias por Infraccién de
Patentes se establece lo siguiente:

Cuando un disefio idéntico o similar a una patente de disefio se aplique a una
categoria de producto idénticos o similares a los productos titulares de la patente de
disefio, el tribunal popular determinara que el disefio supuestamente infractor esta
dentro del alcance de la proteccién de la patente de disefio segun lo dispuesto en el
articulo 59.2 de la Ley de Patentes de [2008].

Al juzgar una infraccion de patente, el tribunal popular no solo determina si el disefio es idéntico
o similar, sino que también determina si las categorias de productos son idénticas o similares. Los
criterios para determinar la categoria de producto en una causa por infraccion de patente son
coherentes con los de los procedimientos de concesion y confirmacion de patentes: ambos se
basan en el uso del producto.

Los consumidores ordinarios son los sujetos que deben determinar si los disefios son idénticos o
similares, por lo que es necesario aclarar con precisién sus conocimientos y capacidad cognitiva y

178 MS n.° 2649 (Corte Popular Suprema, 2017).



llevar a cabo la “observacién global” y el “juicio integral” del efecto visual del conjunto. En el 205
articulo 11 de la Interpretacién de Causas en Controversias por Infraccion de Patentes se
establece lo siguiente:

Al determinar si los disefios son idénticos o similares, el tribunal popular debera
analizar las caracteristicas del disefio patentado y del disefio supuestamente infractor
y hacer un juicio integral basado en el efecto visual global de los disefios; ademas, el
tribunal popular no debera tener en cuenta las caracteristicas de disefio determinadas
principalmente por funciones técnicas, asi como el material, la estructura internay
otras caracteristicas del producto que no afecten al efecto visual global.

El efecto visual global de un disefio suele verse afectado en mayor medida en las
circunstancias siguientes:

1) la parte de un producto que es facil de observar directamente durante su uso
normal en comparacion con otras partes;

2) las caracteristicas del disefio que son distintas de las de los disefios anteriores
frente a otras caracteristicas del disefio patentado.

Cuando no haya diferencia entre el efecto visual global del disefio supuestamente
infractor y el del disefio patentado, el tribunal popular determinara que los dos
disefios son idénticos. Si no hay una diferencia sustancial entre el efecto visual global
de cada uno de ellos, el tribunal popular determinara que son similares.

Estas disposiciones se basan en dos consideraciones principales. En primer lugar, una patente de
disefio protege la mejora e innovacién del efecto visual de la apariencia del producto mas que la
innovacion de su funcién y efectos técnicos. Por lo tanto, cualquier material, estructura interna u
otras caracteristicas del producto que no tengan impacto en el efecto visual global —y cualquier
caracteristica de disefio determinada principalmente por una funcién técnica— no se tienen en
cuenta al determinar la existencia de infraccién. En consecuencia, es mas probable que las partes
de un producto que pueden observarse directamente con facilidad durante su uso normal
tengan un impacto significativo en el efecto visual; y, a la inversa, las partes que no pueden
observarse o que son casi imposibles de observar durante su uso normal no tendran un impacto
significativo en el efecto visual global. En segundo lugar, el criterio fundamental para determinar
si un disefio es idéntico o similar es el efecto visual global, y las caracteristicas de disefio de la
pieza innovadora son una parte importante que tiene repercusiones en el efecto visual global.
Las caracteristicas distintivas del disefio anterior se reconocen sobre la base de las pruebas
sometidas a un interrogatorio por las partes. Dado que las patentes de disefio en China no se
someten a un examen de fondo antes de su concesion, las caracteristicas esenciales
mencionadas en la descripcion breve del disefio pueden utilizarse como referencia para
encontrar la parte innovadora.

En una controversia sobre la infraccién de los derechos de patente de disefio, en la causa
Friedrich Grohe AG contra Zhejiang Jianlong Sanitary Ware Co.,"”® se indicé que las caracteristicas
de disefio de un disefio patentado no solo reflejan las caracteristicas innovadoras, que son
diferentes de las de los disefios anteriores, sino que también reflejan la contribucién inventiva del
disefiador a los disefios anteriores. Por lo tanto, si un disefio supuestamente infractor no incluye
todas las caracteristicas de disefio que distinguen al disefio patentado de los disefios anteriores,
puede presumirse que el disefio supuestamente infractor no es similar al disefio patentado. Para
la determinacidn de las caracteristicas del disefio, el titular de la patente debe presentar pruebas
de las caracteristicas del disefio reivindicadas. Tras escuchar las declaraciones del interrogatorio
de las partes, el tribunal examinara exhaustivamente las pruebas y determinara las
caracteristicas del disefio patentado de acuerdo con la ley.

En una controversia sobre la infraccién de los derechos de patente de disefio, en la causa Lanxi
Changcheng Food Co. contra Chen Chunbin,"® la Corte Popular Suprema sostuvo que el alcance de
la proteccién de la patente de disefio era la forma del producto sin reivindicar el patrén del
disefio. Aunque el producto supuestamente ilicito utilizaba un patrén en el producto, este patrén
adicional no tenia un impacto sustantivo o significativo en el efecto visual global. Por lo tanto, el
producto supuestamente ilicito entraba dentro del alcance de la proteccién de la patente en
cuestion.

179 Corte Popular Suprema, causa orientativa n.° 85, 6 de marzo de 2017.
180 MSZ n.° 438 (Corte Popular Suprema, 2014).
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En una controversia sobre la infraccién de los derechos de patente de disefio, en la causa Arc
International contra Yiwu Lanzhiyun Glass Crafts Factory,'®" la Corte Popular Suprema sefialé que
un disefio protegido por la Ley de Patentes debe incorporarse a los productos y no puede existir
de forma independiente. La categoria de producto de una patente de disefio debe determinarse
en funcién del uso del producto, que tiene una forma independiente del disefio y puede venderse
por separado. En una controversia sobre la infraccién de los derechos de patente de disefio, en la
causa Fujian Jinjiang Qingyang Weiduoli Food Co. contra Zhangzhou Yueyuan Food Co.,"® la Corte
Popular Suprema sefialé que el objeto de proteccién de una patente de disefio no es ni el
producto por si solo ni el disefio independiente de la categoria de producto definida por la
patente de disefio. La determinacién de si la categoria de producto es idéntica o similar debe
basarse en si el uso del producto es idéntico o similar. La venta y el uso real de un producto
pueden servir de referencia para determinar el uso del producto.

Los articulos 15 a 17 de la Interpretacién II) de Causas en Controversias por Infraccion de
Patentes contienen las disposiciones sobre la determinacién de la existencia de infraccién de
patentes de disefio para productos combinados, productos en un juego y productos que tienen
estados variables.

4.8.9 Defensa del diseiio anterior

En el articulo 67 de la Ley de Patentes se establece que “en una controversia sobre infraccién de
patente, si el supuesto infractor tiene pruebas que demuestren que la tecnologia o el disefio que
ha explotado el supuesto infractor es un elemento del estado de la técnica o un disefio anterior,
dicha explotacién no constituird una infraccién del derecho de patente”. Con respecto al
argumento de defensa basado en el disefio anterior, esta disposicién significa que el futuro titular
puede solicitar una patente y obtener proteccion solo para su contribucién innovadora relativa al
disefio anterior; no se le permite incluir en el alcance de la proteccién disefios que hayan entrado
en el dominio publico o que pertenezcan a la contribucién innovadora de otros. De acuerdo con el
articulo 14.2 de la Interpretacién de Causas en Controversias por Infraccién de Patentes,
“[cJuando un supuesto disefio sea idéntico a un disefio anterior” o no difiera sustancialmente de
este, se sostendra la defensa del disefio anterior.

A partir de la Ley de Patentes de 2008, ya no se distinguia entre el alcance geografico del uso
publico o la divulgacién de la publicacién y se modificaron los criterios de reconocimiento de los
dibujos y modelos anteriores. El articulo 22 de la Interpretacién II) de Causas en Controversias
por Infraccién de Patentes prevé lo siguiente: “en lo que respecta a la defensa del estado de la
técnica o de disefio anterior alegada por un supuesto infractor, los tribunales populares definiran
el estado de la técnica o el disefio anterior de acuerdo con la Ley de Patentes que estaba en vigor
en la fecha de presentacion de la solicitud de patente”. Por lo tanto, en lo que respecta a las
patentes de disefio solicitadas antes de la Ley de Patentes de 2008, los disefios anteriores deben
seguir determinandose de acuerdo con los métodos especificos de divulgacién: un disefio
utilizado en el extranjero no puede constituir una divulgacién y no puede utilizarse para la
defensa del disefio anterior.

Con respecto a los criterios para juzgar la defensa del disefio anterior, en un caso relacionado con
una controversia sobre derechos de patente de disefio, Bridgestone Corp. contra Zhejiang
Huntington Bull Rubber Co.,'®* la Corte Popular Suprema sefialé que, para determinar si se
sostiene la defensa del disefio anterior de un supuesto infractor, el disefio del producto
supuestamente ilicito debe compararse primero con un disefio anterior para determinar si son
idénticos o si no tienen diferencias sustanciales. Si el disefio del producto supuestamente ilicito
es idéntico a un disefio anterior, puede determinarse directamente que el disefio explotado por el
supuesto infractor forma parte del disefio anterior y no esta dentro del alcance de la proteccién
de la patente de disefio. Si el disefio del producto supuestamente ilicito no es idéntico al disefio
anterior, entonces debe juzgarse si son sustancialmente diferentes o similares. La constatacién
de la existencia de cualquier diferencia o similitud sustantiva es relativa. Si el disefio del producto
supuestamente ilicito se compara simplemente con el disefio anterior, pueden ignorarse las
diferencias entre ambos y el impacto de estas diferencias en sus respectivos efectos visuales

181 MSZ n.° 41y n.° 54 (Corte Popular Suprema, 2012).
182 MSZ n.° 1658 (Corte Popular Suprema, 2013).
183 MTZ n.° 189 (Corte Popular Suprema, 2010).



globales, lo que puede dar lugar a una sentencia errénea (es decir, se establecen similitudes entre
el disefio del producto supuestamente ilicito, el disefio anterior y la patente de disefio). Por lo
tanto, cuando el disefio de un producto supuestamente ilicito no sea idéntico al disefio anterior,
para garantizar una conclusién precisa sobre la infraccién de la patente de disefio, se utiliza el
disefio anterior como base de comparacién con el disefio del producto supuestamente ilicito y la
patente de disefio antes de emitir un juicio integral. En este proceso, se presta atencién no solo a
las similitudes y diferencias entre el disefio del producto supuestamente ilicito y el disefio
anterior, asi como a su impacto en sus respectivos efectos visuales globales, sino también a las
diferencias entre la patente de disefio y el disefio anterior (y su impacto en sus respectivos
efectos visuales globales). Se presta especial atencion a aclarar si el disefio del producto
supuestamente ilicito aprovecha las diferencias entre la patente de disefio y el disefio anterior. De
ser asi, puede determinarse si existe una diferencia sustancial entre el disefio del producto
supuestamente ilicito y el disefio anterior.

4.9 Causas penales relacionadas con patentes

En la Parte 2.111)7) de la Ley Penal de China'® tipifica los “delitos de infraccién de los derechos de
propiedad intelectual” en un total de ocho articulos (articulos 213 a 220). El articulo 216 establece
lo siguiente respecto de los delitos de falsificacion de patentes: “quien falsifique patentes ajenas y
cuando las circunstancias sean graves, sera condenado a un maximo de tres afios de pena de
prisién de duracién determinada, detencién penal y, ademas o exclusivamente, a la pena de
multa”.

El articulo 10 de la Interpretacién de Causas Penales de Infraccién de Derechos de Propiedad
Intelectual establece lo siguiente:'®

Cualquiera de los siguientes actos se considerara “falsificaciéon de patente ajena”

segun el articulo 216 de la Ley Penal:

1) marcar sin autorizacién el nimero de la patente ajena en el producto fabricado o
vendido o en su embalaje;

2) utilizar sin autorizacion el nimero de la patente ajena en anuncios u otros
materiales publicitarios para hacer creer erréneamente que la tecnologia en
cuestidn esta patentada;

3) utilizar sin autorizacion el nimero de la patente ajena en un contrato para hacer
creer erréneamente que la tecnologia descrita en el contrato esta patentada; y

4) falsificar o alterar el certificado, el documento o el documento de solicitud de
patente ajena.

El articulo 4 define los criterios especificos de condena y sentencia para el delito de falsificacion
de una patente:

Se considerara que toda persona que falsifique una patente ajenay la presente como
propia ha causado, en cualquiera de las circunstancias siguientes, “las graves
consecuencias” prescritas en el articulo 216 de la Ley Penal y serd condenada a una
pena de prision de duracién determinada no superior a tres afios o de detencién penal
por el delito de falsificacién de patente y/o se le impondra una multa:

1) elimporte de las ganancias derivadas de las operaciones comerciales ilegales es de
al menos 200 000 yuanes o el importe de las ganancias ilegales es de al
menos 100 000 yuanes;

2) las pérdidas econdémicas directas causadas al titular de la patente no son inferiores
a 500 000 yuanes;

3) la persona falsifica dos o0 mas patentes y los ingresos derivados de las operaciones
comerciales ilegales son de al menos 100 000 yuanes o el importe de los ingresos
ilegales no es inferior a 50 000 yuanes; y

4) otras circunstancias cuyas consecuencias sean graves.

184 Ley Penal (Modificacién de 2020) (promulgada por la Corte Popular Suprema el 26 de diciembre de 2020, entrada en
vigor el 1 de marzo de 2021).

185 Interpretacion de varias cuestiones relativas a la Aplicacién Concreta de las Leyes en las Causas Penales de Infraccion de
Derechos de Propiedad Intelectual (promulgada por la Corte Popular Supremay la Fiscalia Popular Suprema el 8 de
diciembre de 2004, entrada en vigor el 22 de diciembre de 2004).
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Segun el articulo 1 de las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Controversias sobre Patentes,
el tribunal popular aceptara las causas de falsificacién de patentes. El articulo 68 de la Ley de
Patentes establece las responsabilidades legales que deben asumirse por la falsificacién de
patentes:

Cuando una persona falsifica una patente ajena, ademas de asumir las
responsabilidades civiles de conformidad con la ley, el departamento encargado de la
observancia de las patentes le ordenara que realice rectificaciones y pondra el asunto
en conocimiento del publico. Se decomisaran las ganancias ilicitas de dicha personay,
ademas, se le podra imponer una multa que no exceda cinco veces el monto de las
ganancias ilicitas. Si no hay ganancias ilicitas o estas son inferiores a 50 000 yuanes, se
podrd imponer una multa no superior a 250 000 yuanes. Cuando la infraccién
constituya un delito, se investigara la responsabilidad penal de dicha persona de
conformidad con la ley.

El articulo 84 del Reglamento de Aplicacidn de la Ley de Patentes establece, ademas, cinco
circunstancias especificas en las que un acto constituye falsificaciéon de una patente. Cabe sefialar
que el alcance de la “falsificacién de patente ajena” que se define en el Reglamento de Aplicacién
de la Ley de Patentes es mas amplio que el del articulo 216 de la Ley Penal. Por ejemplo, el
primero también abarca cualquier otro acto que engafie al publico en general para que considere
patentada una tecnologia o un disefio que no haya obtenido proteccién por patente.
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