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8.1 Descripcion general del sistema de patentes
8.1.1 Evolucién del sistema de patentes

La Ley de Patentes establece su objetivo en el articulo 1, que es “promover el desarrollo técnico
mediante la proteccién y el fomento de las invenciones y mediante la promocién de su uso para
contribuir al crecimiento industrial”. Se promulgé con el fin de proteger los intereses tanto de los
inventores como de los usuarios de las invenciones." Con el objetivo final de lograr el crecimiento
industrial, el equilibrio entre los intereses publico y privado ha sido el tema predominante en la
evaluacién continua del Derecho y el sistema de patentes. El Derecho de patentes protege las
invenciones que contribuyen al desarrollo técnico de la sociedad al compensar el tiempo, el
esfuerzo y los costos que conlleva su elaboracién. En cambio, las invenciones que carecen de
actividad inventiva o que no cumplen los criterios para considerarse invenciones susceptibles de
proteccién se ponen en el dominio publico para uso de todos.

Un derecho de patente es un derecho de propiedad y, por lo tanto, esta protegido en virtud de la
disposicién general de la Constitucién por la que se garantizan los derechos de propiedad,” como
suele ocurrir en las constituciones de otros paises. Ademas, el articulo 22.2) de la Constitucién
establece especificamente que “los derechos de los autores, los inventores, los cientificos, los
ingenieros y los artistas estaran protegidos por ley”, y se centra en la nocién implicita de que el
derecho de patente, como derecho de propiedad, debe ejercerse en el grado que corresponda a
su valor real y de una forma que promueva la justicia y la equidad.’ En busca del equilibrio
adecuado, el sistema de litigios sobre patentes ha contribuido de muchas maneras a la
consecucidn del objetivo del articulo 1 de la Ley de Patentes. Por ejemplo, ha trabajado para
determinar si una invencidén especifica merece proteccidn, ha definido el alcance de los derechos
de patente para decidir qué aspectos se mantendran en el dominio publico y ha exigido
responsabilidades a quienes han infringido los derechos de patente de otros.

La primera Ley de Patentes de la Republica de Corea se promulgé el 5 de octubre de 1946, en
virtud de la orden nim. 91 de la ley marcial de los Estados Unidos. La Ley de Patentes de 1946
incorporé la Oficina de Patentes al Ministerio de Comercio e Industria, y puso en marcha el
Tribunal y el Tribunal de Apelacién, dependientes de la Oficina de Patentes. El Tribunal se
encargaba de las causas inter partes, como las de confirmacién y anulacién del alcance de los
derechos, mientras que el Tribunal de Apelacién se encargaba de las apelaciones contra las
decisiones inter partes del Tribunal y de las causas presentadas contra denegaciones de
solicitudes de patente. Las decisiones del Tribunal de Apelacién solo se podian apelar ante el
Tribunal Supremo cuando se vulneraba la ley. Aunque la Ley de Patentes se habia modificado
numerosas veces desde entonces, y la Oficina de Patentes se restablecié como Oficina
Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO) en 1977, el sistema de juicios sobre patentes —que
empieza por el Tribunal, pasa por el Tribunal de Apelacién y llega al Tribunal Supremo—
sobrevivié hasta la apertura del Tribunal de Patentes.

8.1.2 Evolucién de las solicitudes de patente

La figura 8.1 muestra el nimero total de solicitudes de patente (tanto directas como tras el
ingreso en la fase nacional del Tratado de Cooperacién en materia de Patentes o PCT) que se
presentaron en la Republica de Corea entre los afios 2000 y 2021.

8.2 La Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual y los
procedimientos de revision administrativa

8.2.1 La Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual y la Comisién de Audiencias y
Recursos en materia de Propiedad Intelectual

La KIPO esta gestionada por el Ministerio de Comercio, Industria y Energia, y es responsable de
tramitar los asuntos administrativos con respecto a las patentes, los modelos de utilidad, los
disefios y las marcas, asi como los exdmenes y juicios conexos.* Ademas, revisa las leyes y

Daebeobwon (Trib. Sup.), 19 de enero de 2012, 2010Da95390.
Daehanminkuk Hunbeob (Constitucién de la Republica de Corea), art. 23.
Daebeobwon (Trib. Sup.), 19 de enero de 2012, 2010Da95390.
Jeongbujojikbeob (Ley de Organizacién de la Administracién), art. 37.4.
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Figura 8.1 Solicitudes de patente presentadas en la Republica de Corea entre 2000 y 2021
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Fuente: Centro de datos estadisticos de la OMPI sobre propiedad intelectual, disponible en
https://www3.wipo.int/ipstats/key-search/indicator?tab=patent

establece las politicas relativas a los derechos de propiedad intelectual. La KIPO se cre6
inicialmente como Oficina de Patentes el 23 de mayo de 1949, y pas6 a denominarse KIPO el 12
de marzo de 1977, junto con la puesta en marcha del Tribunal y el Tribunal de Apelacién, que se
encuentran bajo su direccién. Posteriormente, en marzo de 1998, el Tribunal y el Tribunal de
Apelacién se incorporaron a la Comisién de Audiencias y Recursos en materia de Propiedad
Intelectual (IPTAB).

La IPTAB es una institucion especializada en materia de apelaciones administrativas creada para
abordar las controversias relativas a la creacién, la modificacién, la extincién y la confirmacién del
alcance de los derechos de propiedad industrial (es decir, patentes, modelos de utilidad, disefios y
marcas). Esta entidad se encarga en gran medida de los juicios contra las denegaciones de
solicitudes, de los juicios para anular registros y de los juicios para confirmar el alcance de los
derechos. Como se explicard mas adelante en el apartado 8.3.1.4, los procedimientos de
apelacién administrativa se simplificaron en un proceso de un solo paso gracias a la creacién del
Tribunal de Patentes y la integracién del Tribunal y el Tribunal de Apelacién en la recién creada
IPTAB. La IPTAB esta formada por tres divisiones: las comisiones de recursos, una divisién de
litigios y una division de politica procesal. Las comisiones de recursos se encargan de las causas
en primera instancia y en apelacién relativas a la denegacién de solicitudes, la anulacién y
cancelacién de registros, las correcciones y la confirmacién del alcance de los derechos de
propiedad industrial concedidos en relacién con patentes, modelos de utilidad, disefios y marcas.
Cada comisidn esta compuesta por un grupo de tres jueces administrativos y se encarga de un
ambito especifico. La division de litigios representa al comisario de la KIPO en las demandas de
revocacion ante el Tribunal de Patentes. La divisién de politica procesal supervisa las cuestiones
generales relativas al funcionamiento de la IPTAB.

8.2.2 Procedimientos de revisién administrativa

Existen dos tipos de procedimientos en la IPTAB: ex parte e inter partes. Una causa ex parte es una
apelacién contra la decisién de un examinador de denegar una solicitud e implica Unicamente al
peticionario. Desde marzo de 2017, la IPTAB también ha empezado a conocer ex parte de las
impugnaciones de “oposicién a patentes”. En las causas inter partes, un peticionario y un
demandado deliberan sobre un derecho concedido. Las causas judiciales ex parte e inter partes
incluyen los siguientes juicios:
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- Procedimientos ex parte:
- apelacién contra una decisién de denegar una solicitud;
- juicio para correccién; y
- oposicion a patentes.
- Procedimientos inter partes:
- juicio para anulacioén; y
- juicio para confirmar el alcance de los derechos.

La mayoria de los procedimientos en materia de patentes de la IPTAB pueden clasificarse en las
siguientes categorias en funcién de su objeto:

- apelacién contra una decisién de denegar una solicitud: cuando un solicitante recibe una
decision de denegacion de un examinador, puede presentar un recurso en un plazo de 30 dias
desde la fecha de recepcién de la copia certificada de la decisién (articulo 132-17 de la Ley de
Patentes);

- juicio para correccién: el titular de una patente puede solicitar la correccién de una patente o
un modelo de utilidad ya concedidos con el fin de limitar una reivindicacién, corregir un error
material o aclarar una descripcién ambigua (articulo 136 de la Ley de Patentes);

- juicio para anulacion: una parte interesada puede solicitar un juicio para anular de forma
retroactiva el derecho de patente concedido sobre la base de motivos legales de nulidad
(articulo 133 de la Ley de Patentes);

- juicio para confirmar el alcance de los derechos: una parte interesada puede solicitar un juicio
para confirmar si una tecnologia que un tercero esté utilizando o vaya a utilizar entra dentro
del alcance de la patente concedida (articulo 135 de la Ley de Patentes); y

- oposicion a patentes: cualquier persona puede presentar la oposicién a una patente, en un
plazo de seis meses desde la publicacién de la concesién de la patente, para revocar la patente
en funcién del estado de la técnica anterior (articulo 132-2 de la Ley de Patentes).

8.2.2.1 Procedimientos judiciales en materia de patentes

Las vistas pueden celebrarse de forma oral o por escrito. A menos que se solicite lo contrario, las
vistas se celebran normalmente por escrito. Las vistas orales se celebran si las partes lo solicitan
o si el juez administrativo que preside la sala lo considera necesario.’

Un tribunal de tres o cinco jueces administrativos conoce de una causa y participa en las
deliberaciones para llegar a una conclusién por voto de la mayoria antes de dictar la resolucién
definitiva.® Los solicitantes que no estén satisfechos con la decisién definitiva de la IPTAB pueden
apelar ante el Tribunal de Patentes. Las decisiones del Tribunal de Patentes se apelan ante el
Tribunal Supremo.

8.2.2.2 Efectos de las decisiones de la Comisién de Audiencias y Recursos en materia de
Propiedad Intelectual: non bis in idem
Si una decision de la IPTAB sobre una causa se convierte en firme y concluyente, ninguna persona
puede solicitar un nuevo juicio basado en los mismos hechos o las mismas pruebas. No obstante,
este requisito no se aplica en los casos en que la sentencia firme y concluyente sea una
denegacién.’ El término “los mismos hechos” engloba determinados hechos que se derivan de la
misma causa con respecto al mismo derecho. Por lo tanto, aunque las causas como la ausencia
de novedad, actividad inventiva o facilidad de uso industrial producirian el mismo resultado de
nulidad de la patente, todos ellos constituyen hechos independientes. El término “las mismas
pruebas” hace referencia no solo a las pruebas presentadas antes de una decisién previamente
ratificada de la IPTAB, sino también a las pruebas complementarias que no son lo
suficientemente convincentes como para revocar la decisién ratificada. Asi, si se presentan
nuevas pruebas, pero son lo suficientemente convincentes como para revocar la decisién
ratificada, no supondria un incumplimiento del principio non bis in idem.?

8.2.2.3 Relacion entre las demandas de revocacion y los juicios administrativos sobre
patentes

Los litigios para la revocacion de una decision de la IPTAB son procesos judiciales llevados a cabo

por el Tribunal de Patentes en el marco del poder judicial del Estado que dan prioridad al sistema

Teukheobeob (Ley de Patentes), art. 154.1.

Ley de Patentes, art. 146.

Ley de Patentes, art. 163.
Daebeobwon (Trib. Sup.), 11 de marzo de 2005, 2004Hu42.
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acusatorio y el principio de las alegaciones segun el cual las partes son responsables de 393
presentar los alegatos y materiales para que el tribunal los considere a fin de llegar a su

conclusién. Los juicios administrativos sobre patentes son procedimientos de apelacién

administrativos gestionados por la IPTAB en el marco del poder ejecutivo del Estado y funcionan

segun el sistema inquisitorial. En este sentido, las demandas de revocacién y los juicios

administrativos son significativamente diferentes.’

Los juicios de la IPTAB tienen algunas similitudes con los procedimientos (judiciales) de apelacién,
en el sentido de que las decisiones de la IPTAB son objeto de demandas de revocacién, al igual
que las decisiones de un tribunal de distrito son objeto de apelaciones. No obstante, cabe sefialar
que los juicios de la IPTAB son significativamente diferentes de los juicios de apelacién en general
debido al aspecto anteriormente mencionado. No estan vinculados entre si en términos de
instancia, como los tribunales de primera y segunda instancia. Esto implica que los alegatos y los
materiales presentados en un juicio ante la IPTAB no pueden tratarse automaticamente como
presentados en una demanda de revocacién ante un tribunal, pues esta Ultima requiere que los
alegatos y materiales se presenten de nuevo o se envien para que el tribunal los considere.

8.3 Instituciones judiciales
8.3.1 Administracién judicial

8.3.1.1 Perspectiva general de los tribunales surcoreanos

La Republica de Corea tiene un sistema de tribunales de tres niveles, formado por los tribunales
de distrito, los tribunales superiores y el Tribunal Supremo. Por tipos, existen el Tribunal
Supremo, los tribunales superiores, los tribunales de distrito, el Tribunal de Patentes, los
tribunales de familia, el tribunal administrativo y el tribunal de quiebras. Entre los tribunales que
ejercen funciones especializadas, el Tribunal de Patentes se encuentra al nivel de los tribunales
superiores, mientras que los tribunales de familia, administrativo y de quiebras se encuentran al
nivel de los tribunales de distrito. Por niveles y regiones, los tribunales se clasifican de la
siguiente manera: el Tribunal Supremo es el tribunal de Gltima instancia, ubicado en Sedl; los
tribunales superiores gestionan apelaciones presentadas contra los fallos emitidos por jueces de
tribunales de distrito y estan ubicados en las seis ciudades principales (Seul, Daejeon, Daegu,
Busan, Gwangju y Suwon); y existen 18 tribunales de distrito en todo el pais, los cuales conocen
de las causas de primera instancia (por un Unico juez o un grupo de jueces), asi como de las
apelaciones interpuestas contra las resoluciones dictadas por un tnico juez. Los tribunales de
distrito pueden tener tribunales de subdistrito en sus respectivas jurisdicciones. Actualmente,
existen 42 tribunales de subdistrito en todo el pais.'°

Cada juicio esta presidido por un Unico juez o por un grupo de tres jueces. El poder judicial de un
tribunal superior, el Tribunal de Patentes o un tribunal administrativo debe ejercerse mediante un
grupo de tres jueces (articulo 7.3) de la Ley de Organizacién de los Tribunales). El poder judicial de
un tribunal de distrito, un tribunal de familia o un tribunal de quiebra se ejerce, de forma
predeterminada, mediante un Unico juez. No obstante, algunas causas ante tribunales de distrito
se resuelven mediante grupos de tres jueces: las causas civiles donde el valor del objeto de la
demanda supere los 500 millones de KRW y las causas penales sujetas a pena capital o prision,
con o sin trabajo, por tiempo indefinido o por no menos de un afio a corto plazo (articulo 32.1) de
la Ley de Organizacién de los Tribunales; estas causas se denominan “causas civiles en grupo”y
“causas penales en grupo”, respectivamente).

Todas las causas ante los tribunales en la Republica de Corea estan presididas por un juez, y no se
aplica ningun sistema de juicios con jurado. Algunas causas penales en grupo pueden ser objeto
de participacion publica por peticién de las partes.'" No obstante, los juicios con participacion
publica se diferencian de los juicios con jurado por los que se rige el Derecho angloamericano en
que las opiniones relativas al veredicto y la condena que ofrecen los miembros del jurado en un

9  Comité de Investigacion de Litigios sobre Propiedad Intelectual del Tribunal de Patentes de la Republica de Corea,
Intellectual Property Law Theory and Practice 14 (4% ed., 2019), [en adelante, Comité de Investigacion de Litigios sobre
Propiedad Intelectual, Intellectual Property Law Theory and Practice].

10 Para consultar un grafico organizativo del poder judicial, véase
https://eng.scourt.qo.kr/eng/judiciary/organization/organizational.jsp

11 Gugminui Hyeongsajaepan Chamyeoe Gwanhan Beobryul (Ley de Participacién Ciudadana en los Juicios Penales),
art. 5.1.
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juicio de participacién publica no son vinculantes para el tribunal.'? Tal y como se explicara mas

adelante en el apartado 8.9.2.2, todas las causas penales en materia de patentes estan juzgadas
por un Unico juez y, por lo tanto, no son aptas para la participacion publica. En la figura 8.2, se
muestra la estructura judicial de la Republica de Corea.

Figura 8.2 Estructura judicial de la Reptblica de Corea

Tribunal Supremo (1) Tribunal Supremo colegiado/en pleno

Tercera instancia (ultima)

Tribunales superiores (6) Tribunal de Patentes Tribunal Superior
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Segunda instancia Segunda instancia
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Fuente: Diagrama elaborado por los autores.

8.3.1.2 Tipos de causas relativas a las patentes

Las demandas de patentes se clasifican, generalmente, en civiles, administrativas y penales. Las
demandas civiles de patentes se dividen, a su vez, en causas de fondo y causas de medidas
cautelares preliminares. Las causas de fondo implican una infraccion;'® la transferencia,
concesidn o extincién de derechos de patente; la compensacion por las invenciones de
empleados; los pagos de regalias; etc. Generalmente, las demandas administrativas de patentes
son causas en las que se solicita la revocacién de las decisiones de la IPTAB, como aquellas donde
se defiende la denegacion por parte del examinador de la concesién de una patente o aquellas
en las que se dicta que una patente es nula. Las denuncias penales sobre patentes incluyen los
actos punibles en virtud del capitulo XII de la Ley de Patentes.'*

8.3.1.3 Aplicacion de la jurisdiccion concentrada en las causas relativas a las patentes
Hasta 2015, el Tribunal de Patentes tenia jurisdiccién exclusiva Unicamente sobre las causas en
que se solicitaba la revocacion de las decisiones de la IPTAB. Las causas civiles sobre patentes,
como las demandas por infraccion, al igual que otras causas civiles, se dirimian ante los
tribunales de distrito de todo el pais, en primer lugar, y, después, se apelaban ante los tribunales
superiores o las divisiones de apelacién de los tribunales de distrito.” Este sistema bifurcado
enviaba las causas de revocacién para las denegaciones o anulaciones al Tribunal de Patentes y
las causas de infraccién y otras causas civiles a los tribunales civiles generales. Este marco de dos
vias dejaba margen para resultados contradictorios en el Tribunal de Patentes y los tribunales
civiles generales sobre la misma patente. El intento por parte de un tribunal civil de esperar al
fallo de la IPTAB con respecto a la anulacién o al fallo del Tribunal de Patentes sobre la revocacion
para prevenir la incoherencia solia derivar en una resolucién de controversias prolongada.’®

12 Ley de Participacién Ciudadana en los Juicios Penales, art. 46.5.

13 Algunos ejemplos habituales son las acciones para la obtencién de medidas cautelares permanentes, las acciones para
obtener indemnizaciones compensatorias por dafios y perjuicios y las acciones para el restablecimiento de la reputacién
de los titulares de patentes (articulos 126, 128 y 131 de la Ley de Patentes, respectivamente).

14 Un ejemplo habitual es el delito de infraccién de los derechos de patente (articulo 225 de la Ley de Patentes).

15 Centro de Investigacién del Derecho Internacional en materia de Propiedad Intelectual, Comparative Research on
Exclusive Jurisdiction over IP Litigation 6 (2019) [en adelante, Centro de Investigacién del Derecho Internacional en
materia de Propiedad Intelectual, Comparative Research on Exclusive Jurisdiction].

16 Centro de Investigacion del Derecho Internacional en materia de Propiedad Intelectual, en 8.
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Como consecuencia, la Ley de Organizacién de los Tribunales y la Ley de Procedimiento Civil se
modificaron para aplicar un sistema de jurisdiccién concentrada, el cual entré en vigor el 1 de
enero de 2016, donde la jurisdiccion original de las causas civiles sobre patentes se limité a una
serie de tribunales civiles y las apelaciones en las demandas por infraccién de patente quedaron
bajo la jurisdiccién exclusiva del Tribunal de Patentes. Se otorgd a los tribunales de distrito
ubicados en las sedes de los tribunales superiores la jurisdiccién original y exclusiva de los
procesos civiles de primera instancia en materia de derechos de proteccién de las variedades
vegetales, patentes, modelos de utilidad, disefios y marcas [en adelante, “derechos de patente y
otros derechos de PI admitidos"], siendo el Tribunal de Distrito Central de Sedl el que tenia
jurisdiccién concurrente. Al igual que la jurisdiccién de apelacion, la jurisdiccién exclusiva del
Tribunal de Patentes se amplié y pasé a englobar todas las apelaciones civiles en materia de
derechos de patente y otros derechos de PI admitidos, ademas de las demandas donde se
solicitaba la revocacion de las decisiones de la IPTAB. En la figura 8.3, se resume la jurisdiccién
actual en materia de propiedad intelectual en la Republica de Corea.

Figura 8.3 Estructura de la administracion judicial de las controversias en materia de PI en

la Republica de Corea
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Propiedad Intelectual (IPTAB) Tribunales de distrito (6)'
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denegacién, la anulacién, el
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subsanacién de errores o la
cancelacién de los registros.

Jurisdiccién civil

Causas relativas a la infraccion
civil de patentes, marcas y
disefios, en particular,
indemnizacién por dafios y
perjuicios, mandamientos
judiciales preliminares o
mandamientos judiciales
definitivos.
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(un total de 60)
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Infraccion civil del
derecho de autor.

Jurisdiccién penal
Infraccién penal de
patentes, marcas,
derecho de autory
disefios.

"Los tribunales de distrito con jurisdiccion exclusiva son los de Daejeon, Busén, Daegu, Gwangju, Suwon y el Central de Sedl
(jurisdiccién concurrente). Fuente: Estructura de la administracion judicial de las controversias en materia de propiedad
intelectual. La informacién ha sido proporcionada por el Centro Internacional de Investigacién sobre el Derecho de PI del
Tribunal de Patentes y estd disponible en https://www.wipo.int/es/web/wipolex/judicial-administration-structure/kr

8.3.1.4 Tribunal de Patentes
El Tribunal de Patentes se creé el 1 de marzo de 1998 como tribunal especializado al nivel de los
tribunales superiores y tiene jurisdiccién en todo el pais. El articulo 186.1 de la antigua Ley de
Patentes (anterior a la modificacién del 5 de enero de 1995 en virtud de la Ley nim. 4892)
establecia que, con respecto a las demandas administrativas sobre patentes (por ejemplo, un
proceso de revocacién contra las decisiones de organismos gubernamentales en juicios
cuasijudiciales), las partes que recibian una resolucién del Tribunal de Apelacion podian apelar
ante el Tribunal Supremo Unicamente sobre la base de que la decisién iba contra la ley. Este
marco recibié criticas por vulnerar el derecho constitucional basico de una persona a ser juzgada
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por un juez."” En respuesta, el 25 de agosto de 1993, el Tribunal Supremo solicité al Tribunal
Constitucional que declarara inconstitucional la disposicién anterior. En consecuencia, el Tribunal
Constitucional la declaré incoherente con la Constitucién.'®

Para ejecutar la sentencia, se modificé la Ley de Organizacién de los Tribunales a fin de
incorporar el proceso de juicio administrativo de dos pasos del Tribunal y el Tribunal de Apelacién
en uno Unico ante la recién creada IPTAB. En cuanto al poder judicial, se creé el Tribunal de
Patentes al nivel de los tribunales superiores. En este nuevo sistema, las demandas en oposicién
a las decisiones de la IPTAB se atribuian a la jurisdiccién exclusiva del Tribunal de Patentes y las
apelaciones de este pasaban al Tribunal Supremo, lo que permitia la resolucién completa de las
cuestiones de hecho y de Derecho por parte del poder judicial.”®

El Tribunal de Patentes abrié por primera vez en Seul, pero se trasladé el 1 de marzo de 2000 a
Daejeon, la sede de la KIPO y la ciudad cientifica de Daedeok, donde se concentraban institutos
de investigacién financiados por el Gobierno y laboratorios de empresas privadas, asi como
instituciones educativas, por ejemplo, el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnologia de Corea.?’ El
tribunal compartia edificio con el Tribunal Superior y el Tribunal de Distrito de Daejeon en el
momento del traslado, pero mas tarde se trasladé al actual edificio del Tribunal de Patentes, el 1
de septiembre de 2003, en respuesta al constante aumento del nimero de controversias sobre
PL, y se prepard para albergar una jurisdiccion mas amplia, mas causas y mas jueces.

El Tribunal de Patentes esta formado por el presidente del tribunal, los jueces, los examinadores
técnicos judiciales, los investigadores técnicos judiciales, el Centro de Investigacion del Derecho
Internacional en materia de Propiedad Intelectual y la Oficina de Administracién. El presidente
del tribunal se encarga de la gestion general de los asuntos de administracién judicial, de dirigir y
supervisar a los funcionarios judiciales y de presidir los juicios de la divisién especial.

Actualmente, el Tribunal de Patentes cuenta con cinco divisiones generales, cada una de las
cuales esta formada por tres jueces. Las causas se asignan de forma aleatoria a una de las cinco
divisiones. No obstante, se puede conformar una divisién especial (formada por el presidente del
tribunal y dos jueces de divisiones generales) para presidir algunas causas: aquellas que podrian
sentar un precedente importante o que exigen una investigacién mas amplia, aquellas de gran
importancia y, por tanto, que se prevé que influyan de manera significativa en la sociedad, y
aquellas donde no existen suficientes precedentes de referencia, pero con otros de naturaleza
similar pendientes en varias divisiones. Las causas que cumplan cualquiera de estos criterios en
una divisién general pueden reasignarse a una division especial.?!

Los examinadores e investigadores técnicos judiciales ofrecen apoyo a la resolucién y se centran
en las cuestiones técnicas de las causas que se les asignan sobre la base de sus respectivos
ambitos de conocimientos técnicos. En el apartado 8.6.7.6.2, se explican con mayor detalle sus
funciones y responsabilidades.

El Centro de Investigacién del Derecho Internacional en materia de Propiedad Intelectual esta
formado por investigadores judiciales (jueces) e investigadores a tiempo completo que no son
jueces. Esta entidad lleva a cabo proyectos de investigacién a largo plazo sobre temas
importantes que exigen estudios comparativos, asi como proyectos especiales sobre cuestiones
especificas en causas en curso. También se encarga de la cooperacién y los intercambios
internacionales del tribunal.

8.3.2 Judicaturas especializadas en propiedad intelectual

8.3.2.1 Tribunales y divisiones especializados en patentes

En relacién con los juicios sobre patentes, la Republica de Corea emplea un sistema de tribunales
especializados y un sistema de divisiones especializadas. Tal y como se indica en el

apartado 8.3.1.4, el Tribunal de Patentes ejerce como tribunal de patentes especializado de la

17 Constitucidn, art. 27.1 (“Todos los ciudadanos tendrén derecho a ser juzgados de conformidad con la ley por jueces
cualificados en virtud de la Constitucién y la legislacién”).

18 Hunbeobjaepanso (Trib. Const.), 28 de septiembre de 1995, 92HeonGa11.

19 Comité de Investigaciones de Litigios sobre Propiedad Intelectual, Intellectual Property Law Theory and Practice, en 3.

20 Woosoo Kim et al., Reflection on the Past 20 Years and Future of Patent Court (2018),en 5y 6.

21 Reglas del Tribunal de Patentes sobre asignacién de causas, art. 6.
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Republica de Corea. Se encuentra al nivel de un tribunal superior y tiene jurisdiccion en todo el 397
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civiles.

Los seis tribunales de distrito que pasaron a tener jurisdiccion sobre las causas civiles de primera
instancia en materia de patentes tras la aplicacién de la concentracion jurisdiccional —a saber, los
Tribunales de Distrito Central de Sell, de Daejeon, de Daegu, de Busan, de Gwangju y de
Suwon— cuentan con divisiones especializadas en PI. Las medidas cautelares preliminares se
transfieren a las divisiones de PI en el caso del Tribunal de Distrito Central de Seul, mientras que
una division independiente para disposiciones cautelares se encarga de las medidas cautelares
preliminares en los otros cinco tribunales de distrito.”® En las causas penales sobre patentes, no
existe un tribunal especializado ni una divisién especializada independiente.

A modo de resumen por tipo de causa, las causas civiles de patentes son competencia de las
divisiones especializadas de los tribunales de distrito en primera instancia y del tribunal
especializado (Tribunal de Patentes) en segunda instancia. Las causas administrativas sobre
patentes, o causas de revocacion, se juzgan ante el Tribunal de Patentes. En el caso de las causas
penales de patentes, no hay ningun tribunal especializado concreto ni ninguna divisién
especializada concreta que se ocupe de ellas.

8.3.2.2 Divisiones internacionales

Cada vez mas partes extranjeras presentan litigios sobre sus causas relativas a patentes en la
Republica de Corea. Estas causas, que representan un tercio de todas las causas relativas a
patentes, crearon la necesidad de mejorar el acceso linguistico para las partes extranjeras. En
respuesta, el Tribunal de Patentes y el Tribunal de Distrito Central de Seul crearon divisiones
internacionales para gestionar ciertas causas relativas a la PI con el objetivo de ofrecer un acceso
judicial igualitario a todas las partes, en vigor desde el 13 de junio de 2018 (articulo 62-2 de la Ley
de Organizacién de los Tribunales). Como resultado, en la actualidad, las partes pueden formular
alegatos orales o presentar documentos en un idioma extranjero ante estos tribunales si se les
concede el permiso para gestionar la causa como “causa internacional”.

Una causa puede gestionarse como internacional cuando una parte de la demanda es una
persona o una empresa extranjera, cuando es necesario examinar pruebas materiales en un
idioma extranjero o cuando existen otras circunstancias que hacen que la causa sea de caracter
“internacional”.’* Se necesita el consentimiento de la parte contraria. Ademas, el tribunal puede
rechazar el permiso para proceder como causa internacional si se prevé un retraso significativo.”
La solicitud y el consentimiento se formulan por escrito antes de la fecha del primer juicio, ya sea
ante el Tribunal de Distrito Central de Sell o ante el Tribunal de Patentes, excepto en
circunstancias excepcionales.”® El efecto del permiso se limita al nivel del tribunal.?’

En una causa internacional, las partes pueden formular alegatos orales en un idioma extranjero
permitido o presentar resiimenes o pruebas materiales en el idioma extranjero sin traduccién.?®
El tribunal ofrecerd servicios de interpretacién el dia del juicio.?’ Debido a cuestiones précticas
con respecto a las demandas reales, el idioma extranjero permitido se limita actualmente al
inglés en virtud de los actuales reglamentos del Tribunal Supremo, pero, si la parte lo solicita,
pueden permitirse otros idiomas.>’ Las decisiones se presentan en coreano y la decisién en
coreano es la base para calcular el periodo de apelacién o el efecto del fallo.>' Las partes

22 Ademas de las causas relativas a las patentes, el Tribunal de Patentes tiene jurisdiccién exclusiva sobre las causas de
revocacion y las apelaciones civiles con respecto a los derechos de disefio y marcas. Sin embargo, no tiene jurisdiccion
exclusiva sobre las causas de derechos de autor, lo que implica que una apelacién civil en una causa de este tipo se
transferird a los tribunales superiores o la division de apelacién de un tribunal de distrito.

23 Generalmente, los tribunales tienen una divisién que es responsable exclusivamente de las disposiciones cautelares,
como la incautacion o el embargo provisionales. En el caso del Tribunal de Distrito Central de Sedl, que recibe muchas
causas relativas a patentes para su disposicion cautelar, se reserva una divisién de PI para las disposiciones cautelares
de patentes (60. Divisién Civil). La divisién que se encarga de las causas civiles generales en otros tribunales se ocupa de
las disposiciones cautelares de patentes.

24 Reglamento del Tribunal Supremo sobre la Constitucién y el Funcionamiento de la Divisién Internacional (Reglamento
del Tribunal Supremo), art. 5.

25 Reglamento del Tribunal Supremo, art. 5.

26 Reglamento del Tribunal Supremo, art. 6.

27 Reglamento del Tribunal Supremo, art. 7.

28 Reglamento del Tribunal Supremo, art. 12.

29 Reglamento del Tribunal Supremo, art. 11.

30 Reglamento del Tribunal Supremo, art. 9.

31 Reglamento del Tribunal Supremo, art. 16.
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dispondran de una traduccién de la decisién en el idioma extranjero después de la entrega de su
copia auténtica.*” En el caso de las apelaciones, el aviso de apelacién puede presentarse en el
idioma extranjero permitido.*®

8.3.2.3 Jueces especializados en patentes

Los jueces surcoreanos rotan entre tribunales. La mayoria de los jueces se asignan a distintos
tribunales cada tres o cuatro afios y a distintas funciones cada uno o dos afios. No existen
requisitos explicitos para poder ejercer como juez en el tribunal especializado o la divisién
especializada. No obstante, se entiende que contar con jueces especializados es crucial para una
gestion eficaz y justa de las causas relativas a las patentes. Por este motivo, el Tribunal de
Patentes se ha esforzado por incorporar jueces que se hayan especializado en ciencias, ingenieria
o PI; jueces que se hayan ocupado de manera exclusiva de asuntos de PI en otros tribunales; o
jueces que hayan ejercido como abogados o abogados especializados en patentes en este ambito
durante muchos afios. Ademas, se ha esforzado de manera progresiva por asegurarlos durante
periodos mas largos. El periodo de servicio de los jueces del Tribunal de Patentes tiende a ser
mas largo que el de los tribunales generales.

8.3.3 Formacion judicial en materia de propiedad intelectual

El Instituto Judicial de Investigacién y Capacitacién ofrece un Programa de Capacitacién en
materia de Litigios sobre PI a los jueces que se ocupan de las causas relativas a las patentes por
primera vez y proporciona un Programa Avanzado de Capacitacién en materia de Litigios sobre PI
cada dos afios sobre temas de especial interés en la practica de la PI. Asimismo, los jueces que se
ocupan de las causas relativas a las patentes también comparten de manera activa sus
conocimientos académicos y practicos a través de una comunidad en linea de jueces que trabajan
actualmente en causas relativas a patentes o estan interesados en ellas, comités de investigacion
practica del Tribunal de Patentes y seminarios conjuntos entre el Tribunal de Patentes y el
Tribunal de Distrito Central de Seul.

8.4 Nulidad de las patentes
8.4.1 Causas de revocacion

Los procesos de revocacion hacen referencia a aquellos en que se solicita la revisién judicial y la
revocacién posterior de las decisiones de la IPTAB. La IPTAB toma una decisién sobre la nulidad
del registro de patentes, confirma el alcance de los derechos de patente y revisa las denegaciones
de solicitudes de patente por parte de los examinadores. Dado que las decisiones de la IPTAB son
disposiciones administrativas y que los procesos de revocacién son demandas administrativas
que se presentan para refutar dichas disposiciones, la Ley de Procedimiento Administrativo es
aplicable a los procesos de revocacién y la Ley de Procedimiento Civil también se aplica mutatis
mutandis a esos procesos en virtud del articulo 8.2) de la Ley de Procedimiento Administrativo.>

8.4.1.1 Jurisdiccion territorial

Si bien el articulo 8.1) de la Ley de Procedimiento Administrativo establece que, “[e]xcepto que se
establezca lo contrario en otras leyes, las demandas administrativas se regiran por esta Ley”, el
articulo 186.1) de la Ley de Patentes establece que el Tribunal de Patentes tiene jurisdiccién
exclusiva sobre los procesos de revocacién.> Los procesos de revocacién eran el Gnico tipo de
asuntos de jurisdiccién exclusiva del Tribunal de Patentes antes de la concentracién jurisdiccional.

8.4.1.2 Jurisdiccién por nivel de tribunal

La decisidn del Tribunal de Patentes sobre una causa de revocacién puede apelarse ante el
Tribunal de Supremo (articulo 186.8) de la Ley de Patentes). En la Ley de Patentes y otras leyes
aplicables, no existe ninguna disposicién especial con respecto al procedimiento de apelacién, de

32 Reglamento del Tribunal Supremo, art. 17.

33 Reglamento del Tribunal Supremo, art. 18.

34 Daebeobwon (Trib. Sup.), 13 de septiembre de 2012, 2012KaHeo15.

35 Eltribunal de primera instancia en los procesos de revocacién, entre todos los demas procesos administrativos en
general, debe ser un “tribunal administrativo que tenga jurisdiccién sobre la ubicacién del demandado”. Cuando se
presenta un proceso de revocacién contra un demandado que es un organismo administrativo central o su presidencia,
puede iniciarse con un tribunal administrativo que tenga jurisdiccién en la ubicacién del Tribunal Supremo.
Haengjeongsosongbeob (Ley de lo Contencioso-Administrativo), art. 9.
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manera que los procedimientos en los procesos civiles generales se aplican mutatis mutandis a las 399
apelaciones en las causas de revocacion (articulo 8.2) de la Ley de Procedimiento Administrativo).

8.4.2 Demandas administrativas de patentes

Los litigios administrativos, como tipo de proceso judicial, son procedimientos donde un tribunal
juzga una controversia con respecto a las relaciones juridicas de Derecho publico. Los litigios
administrativos asociados a las patentes se clasifican en i) procedimientos juridicos en los que se
solicita la revocacion de las decisiones tomadas por la IPTAB en virtud del articulo 186 de la Ley de
Patentes, ii) demandas administrativas contra disposiciones administrativas (que no sean
decisiones de la IPTAB) impuestas por el Gobierno o el comisario de la KIPO® y iii)

procedimientos juridicos contra las decisiones, las sentencias o las resoluciones de la IPTAB sobre
compensaciones o consideraciones prescritas en el articulo 190 de la Ley de Patentes.*” En el
caso de los litigios administrativos clasificados en la primera categoria, el Tribunal de Patentes
tiene jurisdiccién exclusiva. En el caso de los litigios administrativos clasificados en la segunda 'y
tercera categorias, el tribunal administrativo con jurisdiccién en la ubicacién del organismo
administrativo del demandado, o el Tribunal Administrativo de Sedl, tiene jurisdiccién en virtud
del articulo 9 de la Ley de lo Contencioso-Administrativo. En consecuencia, los procedimientos
juridicos contra las disposiciones de la Comisién de Comercio de la Republica de Corea, que
desempefia una funcién equivalente a la de la Comisién de Comercio Internacional de los Estados
Unidos, también deben presentarse ante el Tribunal Administrativo de Seul o cualquier otro
tribunal competente, no ante el Tribunal de Patentes. Los litigios administrativos clasificados en
la primera categoria siempre requieren la decisién de la IPTAB antes de la interposicién de una
demanda ante el Tribunal de Patentes.*® Sin embargo, los litigios administrativos clasificados en
las otras dos categorias pueden iniciarse sin tener que pasar por un proceso de resolucién.*

Entre los tres tipos de litigios administrativos relacionados con las patentes, los procedimientos
juridicos clasificados en la primera categoria —es decir, litigios para la revocacién de las
decisiones de la IPTAB o demandas de revocacién— se utilizan mas frecuentemente para refutar
la anulacidn de las patentes. Por lo tanto, en los siguientes parrafos, nos centramos Unicamente
en las demandas de revocacion.

8.4.2.1 Caracteristicas de las demandas de revocacion y legislacion aplicable

Tal y como se ha explicado anteriormente, los litigios para la revocacion de las decisiones de la
IPTAB son un tipo de litigios administrativos que se presentan contra las disposiciones u
omisiones de un organismo administrativo en virtud del articulo 3.i) de la Ley de lo
Contencioso-Administrativo. El Tribunal Supremo ha dictaminado que las demandas de
apelaciones incluyen causas ex parte presentadas contra el comisario de la KIPO y causas inter
partes presentadas contra los titulares de las patentes o las partes interesadas.*’

La Ley de Patentes se aplica en primer lugar a las demandas de revocacién. Para las cuestiones
no prescritas en la Ley de Patentes, se aplican mutatis mutandis las disposiciones de la Ley de lo
Contencioso-Administrativo, ya que las demandas en las que se solicita la revocacién de las
decisiones de la IPTAB tienen basicamente las caracteristicas de los litigios administrativos. Al
mismo tiempo, las cuestiones que no estén establecidas especificamente en la Ley de lo
Contencioso-Administrativo se rigen por la Ley de Procedimiento Civil.*' Por lo tanto, los
procedimientos de recopilacién de pruebas y litigios explicados mas adelante en el apartado 8.6
también se aplican, en general, a las demandas de revocacion.

8.4.2.2 Alcance de las demandas de revocacién

En las demandas de apelacién en general, las demandas de revocacion solo pueden interponerse
contra la disposicidn original (es decir, el principio de las disposiciones originales), a excepcién de
las causas en las que la propia resolucién esté viciada juridicamente (es decir, el principio de

36 Esto incluye los procedimientos juridicos en los que se solicita la revocacién de las denegaciones por escrito o la
revocacion de diferentes recomendaciones de correccién en virtud del art. 203 de la Ley de Patentes.

37 Esto incluye los procedimientos juridicos contra las prohibiciones de presentacién de solicitudes de patente en un pais
extranjero con respecto a invenciones necesarias para la excepcién nacional (art. 41 de la Ley de Patentes) y contra las
indemnizaciones por expropiacion de patentes (art. 106 de la Ley de Patentes).

38 Ley de Patentes, art. 186.6.

39 Ley de lo Contencioso-Administrativo, art. 18.1.

40 Véase, por ejemplo, Daebeobwon (Trib. Sup.), 28 de mayo de 2009, 2007Hu4410.

41 Ley de lo Contencioso-Administrativo, art. 8.2.
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resolucién excepcional).*’ Cabe sefialar que la Ley de Patentes solo permite la presentacién de
una demanda contra la resolucién sobre una apelacién administrativa cuando se refiere al litigio
por la revocacién de las decisiones de la IPTAB.* La decisién de rechazar la solicitud de una
patente o de permitir el registro de esta no puede ser objeto de una demanda de revocacién. Si el
solicitante se opone a una decisién de este tipo, debe pasar por un proceso de juicio ante la IPTAB
antes de presentar una demanda contra la decisién de este organismo. En consecuencia, el
demandante debe manifestar en su escrito de demanda la pretensién de que “se revoque la
decisién de la IPTAB tomada el dia [fecha] con respecto a la causa [nUmero de causa judicial
administrativa]”, no que “se anule e invalide la patente [nimero de patente]”.

8.4.2.3 Litigantes de una demanda de revocacién

En un litigio administrativo ordinario, una persona con interés juridico en solicitar una revocacién
de una disposicién tiene la capacidad juridica para interponer una demanda**, de manera que la
persona objeto de la disposicidn o un tercero tienen capacidad juridica de demandantes. No
obstante, solo podra interponer una demanda de revocacién una parte en el juicio ante la IPTAB,
un interventor del juicio ante la IPTAB o una persona que solicitd intervenir en el juicio ante la
IPTAB, pero se le deneg6.*

En las demandas de revocacion ex parte, como las relacionadas con la denegacién por parte del
examinador, se nombra al comisario de la KIPO como demandado. Sin embargo, en las
demandas de revocacion inter partes donde se solicita la nulidad de las patentes o la
confirmacién del alcance de los derechos de patente, los peticionarios o demandados en el
procedimiento de la IPTAB tienen la capacidad juridica de demandados.*® En otras palabras, en
una demanda de revocacion inter partes, la parte que ha recibido una sentencia desfavorable en
el procedimiento administrativo inter partes se convierte en el demandante y la otra parte, en el
demandado. En una demanda de revocacion contra una decisién de la IPTAB en la que se ratifica
la solicitud del peticionario, se nombra a este como demandado. Si la solicitud del peticionario
fue denegada ante la IPTAB, el demandado de la demanda de revocacién es el demandado en el
procedimiento ante este organismo.

8.4.2.4 Periodo de presentacién de las demandas de revocacién

Las demandas de revocacién deben presentarse en un plazo de 30 dias a partir de la fecha en la
que se recibié una copia certificada de la sentencia o la decisién pertinente de la IPTAB.*’ Las
demandas de revocacién presentadas después de este periodo se consideran ilicitas y se
desestiman.*® El tribunal nunca puede ampliar ni reducir el periodo de 30 dias, al contrario que
otros periodos ajustables.*” No obstante, el juez que preside la sala de la IPTAB puede, ex officio,
conceder un periodo adicional en beneficio de una persona que vive en una zona remota o en una
zona con acceso deficiente al transporte.®® En la préctica, se concede un periodo adicional de 20
a 30 dias a las personas extranjeras que viven fuera del pais. Cuando el juez que preside la sala de
la IPTAB concede un periodo adicional después de que hayan transcurrido los 30 dias iniciales, la
demanda de revocacién se desestimara debido a que ha expirado el plazo inicial, aunque la
solicitud de ampliacion se haya presentado ante la IPTAB antes de la expiracién del plazo inicial.”’
8.4.2.5 Alcance del examen en las demandas de revocacién

Segun la opinién mayoritaria y el precedente judicial, el objeto de una demanda de revocacion es
normalmente el caracter ilicito de una disposicién.>? Por lo tanto, el carcter ilicito objetivamente
presente en el momento de la disposicién, en cualquier aspecto de la disposiciéon administrativa,
incluido el procedimiento y los elementos asociados, se convierte en el objeto de la demanda de

42 Ley de lo Contencioso-Administrativo, art. 19.1.

43 Enel caso de los procedimientos juridicos clasificados en las categorias i) y ii) del apartado 8.4.2, solo se puede presentar
una demanda contra la disposicién original, no la resolucién posterior.

44 Ley de lo Contencioso-Administrativo, art. 12.

45 Ley de Patentes, art. 154.1.

46 Ley de Patentes, art. 187.

47 Ley de Patentes, art. 186.3.

48 Cuando est4 claro que el periodo de presentacién de una demanda ha finalizado, el tribunal puede rechazar la demanda
pertinente sin designar una fecha de vista, de acuerdo con el art. 8.2 de la Ley de lo Contencioso-Administrativo y el
art. 219 de la Ley de Procedimiento Civil, mediante la determinacién de que la demanda no es justificable y tiene
defectos que no son rectificables.

49 Ley de Patentes, art. 186.4.

50 Ley de Patentes, art. 186.5.

51 Teukheobeobwon (Trib. Pat.), 25 de abril de 2007, 2006He011572.

52 Daebeobwon (Trib. Sup.), 28 de mayo de 2009, 2007Hu4410.
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revocaciéon. Como ocurre con otras demandas en las que se solicita la revocacion de las 401
disposiciones administrativas, el litigio para la revocacién de las decisiones de la IPTAB también

pasa por un examen del caracter ilicito tanto desde el punto de vista sustantivo como procesal.

No obstante, se plantea la cuestién de si el alcance del examen en las demandas de revocacién

contra las decisiones de la IPTAB esta limitado a los motivos y las pruebas que se reivindican en el

juicio ante la IPTAB. Existen dos teorias opuestas con respecto a esta cuestion: la teoria de la

limitacién y la de la no limitacion.

En las causas inter partes, el Tribunal Supremo ha avalado la teoria de la no limitacién por los
siguientes motivos: en primer lugar, las demandas de revocacién se clasifican como demandas de
apelacién porque se presentan contra la decisién de la IPTAB, que es una disposicién
administrativa; por tanto, el objeto de la demanda de revocacién es el caracter ilicito sustantivo o
procesal de la decisién; en segundo lugar, el litigante puede argumentar y demostrar, en el
proceso de demanda de revocacién, los motivos del caracter ilicito de la decisién aunque no se
pronunciara sobre estos motivos, y el tribunal que preside la demanda de revocacién puede
examinar y juzgar basandose en estos y tomarlos como base para emitir su decisién, a menos
que existan circunstancias especiales para no hacerlo.>®

En las causas ex parte, las disposiciones de un organismo administrativo que limiten el derecho
de una parte sin previo aviso ni oportunidad de aportar una opinién son ilicitas y deben revocarse
a menos que se aplique una excepcién, de conformidad con el Tribunal Supremo.>* El Tribunal
Supremo ha adoptado la misma postura en las causas de denegacién de patentes. En una
demanda en la que se solicitaba la revocacién de una decisién de la IPTAB que habia avalado la
denegacién de una patente, sostuvo que el comisario de la KIPO no podia aportar un nuevo
motivo para la denegacién que no se hubiera aportado ante el examinador o la IPTAB, pues no se
dio al demandante la oportunidad de presentar una opinién para rebatir el nuevo motivo.>> Sin
embargo, esta limitacién solo se aplica al comisario de la KIPO (el demandado) y no al solicitante
de la patente (demandante). En vista de lo anterior, normalmente, por lo general se considera
que la decisién del Tribunal Supremo pretendia proteger los derechos procesales del solicitante,
en lugar de basarse en la teoria de la limitacién.

Ademas, si el comisario de la KIPO alega nuevos motivos en la demanda de revocacion en linea
con los motivos fundamentales de denegacidn y respecto de los cuales se dio al solicitante la
oportunidad de presentar su opinion en la fase de examen o de juicio ante la IPTAB (y, por tanto,
solo son complementarios a los motivos de denegacién ya notificados), estos motivos pueden
admitirse y servir como base para juzgar si la decisién de la IPTAB debe revocarse.”®

8.4.2.6 Procedimientos de litigio en las demandas de revocacion

8.4.2.6.1 Presentacion de una demanda

Los procesos de revocacion se inician cuando el demandante presenta una demanda ante el
tribunal competente. En su escrito, el demandante debe describir detalladamente las siguientes
cuestiones:*’

- los antecedentes procesales del juicio ante la IPTAB;

- un resumen de la decisién administrativa (los alegatos de las partes y la decisién asociada por
parte de la IPTAB en la fase de juicio);

- las partes admitidas y no admitidas entre los motivos de la decisién;

- todos los alegatos con respecto a los motivos de revocacion de la decisién;

- un aviso de las causas relacionadas (por ejemplo, juicio pendiente ante la IPTAB o0 demanda
sobre la misma patente); y

- la opinién del demandante con respecto a los procedimientos generales de litigio, incluidas las
previsiones de solicitud de pruebas.

Ademas, el demandante debe tener cuidado de no pasar por alto los siguientes documentos
probatorios basicos y los anexos necesarios, junto con un poder notarial para litigios, un registro

53 Véase, por ejemplo, Daebeobwon (Trib. Sup.), 24 de octubre de 2003, 2002Hu1102.

54 Daebeobwon (Trib. Sup.), 27 de octubre de 2016, 2016Du41811.

55 Véase, por ejemplo, Daebeobwon (Trib. Sup.), 26 de febrero de 2003, 2001HU1617.

56 Véase, por ejemplo, Daebeobwon (Trib. Sup.), 26 de febrero de 2003, 2001HU1617.

57 Tribunal de Patentes, Practice Directions for Revocation Trial in the Patent Court of Korea, cap. II.1)A) [en adelante, Tribunal
de Patentes, Practice Directions for Revocation Triall.
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mercantil o un certificado de nacionalidad de la empresa (si la parte es una empresa extranjera),
asi como un certificado de notificacién de la decisién administrativa:*®

- en el caso de las causas de revocacién por denegacion: la decisién de la IPTAB, la solicitud de
patente, la denegacién preliminar por parte del examinador, la modificacién, la opiniény la
denegacién definitiva;

- en el caso de las causas de revocacién por nulidad: la decisién de la IPTAB, el registro original,
la publicacién del registro y las pruebas con respecto al estado de la técnica; y

- enel caso de las causas de revocacién por el alcance de los derechos: la decisién de la IPTAB, el
registro original, la publicacién del registro, los documentos explicativos y los dibujos de la
invencién para su revisién en la accién de ratificacién del alcance de los derechos.

Cuando se inicia un proceso de revocacion (al presentar una demanda), se impide que la decisién
de la IPTAB sujeta a la revocacidn se considere definitiva y concluyente. Por este motivo, el
Tribunal de Patentes exige que el objetivo de las demandas de revocacidn, o de las apelaciones
contra estas, se notifique al presidente de la IPTAB lo antes posible.*’

8.4.2.6.2 Presentacion de la contestacion

En un plazo maximo de tres semanas a partir de la notificaciéon de la demanda o el resumen del
demandante que contenga los motivos especificos de la accién, el demandado debe presentar,
junto con las pruebas citadas en la contestacién y los documentos explicativos de las pruebas,
una contestacién que contenga las siguientes cuestiones:

- unarespuesta a la demanda presentada por el demandante;

- las partes admitidas y no admitidas entre los alegatos del demandante;

- los alegatos de refutacién pormenorizados sobre las partes no admitidas entre los alegatos
del demandante;

- otros alegatos con respecto a los motivos necesarios para mantener la decision;

- un aviso de las causas relacionadas;

- aceptacién o rechazo de los documentos probatorios presentados por el demandante; y

- la opinién del demandado con respecto a los procedimientos generales de litigio, incluidas las
previsiones de solicitud de pruebas.

8.4.2.6.3 Vista preparatoria

Al igual que en las demandas civiles sobre patentes, una vez que se especifican las cuestiones
fundamentales de una demanda de revocacion a través de la presentacién de alegatos por
escrito entre las partes, se establece inmediatamente una fecha de vista y, en ocasiones, también
una fecha para una vista preparatoria. Las vistas preparatorias suelen celebrarse por
videoconferencia y estar supervisadas por un juez presidente que ejerza de juez encargado.
Durante el transcurso de una vista preparatoria, se suelen tratar las siguientes cuestiones:®

- las fechas y el nimero de juicios, asi como las cuestiones que se trataran en cada uno;

- los plazos de presentacién de alegatos y pruebas (incluidos aquellos para la presentacién de
resimenes exhaustivos y una declaracién jurada de un testigo pericial, asi como el nimero de
presentaciones y la extensién de los resimenes);

- la conveniencia de solicitar métodos probatorios que requieran un tiempo considerable, como
la verificacion, la tasacion y la presencia de un testigo pericial, y los plazos para dichas
solicitudes;

- la conveniencia de nombrar a un asesor técnico;

- la conveniencia de celebrar una sesién técnica explicativa por las partes;

- la conveniencia de celebrar, en primer lugar, una vista para la interpretacién de las
reivindicaciones;

- lamanera de proceder con el juicio si esta pendiente la celebracién de un juicio para la
correccion o una peticién de correccion;

- la conveniencia de celebrar una vista paralela en caso de que haya pendientes causas
importantes, como la anulacién, la confirmacién del alcance de los derechos y la infraccién; y

- la confirmacién y el resumen de las cuestiones controvertidas.

58 Ley de Patentes, Practice Directions for Revocation Trial, cap. II.1)B).

59 Ley de Patentes, art. 188.1.
60 Véase Ley de Patentes, Practice Directions for Revocation Trial, cap. I11.3)C).
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8.4.2.6.4 Sesion técnica explicativa interna

Cuando se haya determinado la fecha de celebracién de la vista en una demanda de revocacion,
se celebra una sesién técnica explicativa interna antes de la fecha de la vista para que el tribunal
comprenda mejor las cuestiones técnicas. Durante la sesién, un examinador técnico explica los
antecedentes de la tecnologia pertinente, junto con otras cuestiones técnicas relacionadas con la
invencién en cuestion y el estado de la técnica. Al contrario de lo que sucede en las causas civiles
sobre patentes, donde las sesiones técnicas explicativas internas pueden omitirse, puesto que no
existen cuestiones técnicas, se celebrara una sesidn técnica explicativa interna en casi todas las
demandas de revocacion.

8.4.2.6.5 Vista

Al igual que en los procesos civiles sobre patentes, durante la vista de un proceso de revocacion,
el examen de las pruebas, las pruebas documentales y otros aspectos se llevan a cabo en relacién
con los alegatos de ambas partes, junto con la identificacién y la puesta en comun de las
cuestiones clave, la presentacion de alegatos orales con respecto a estas y la presentacién de
solicitudes de pruebas adicionales por ambas partes. Las demandas de revocacién suelen
implicar conocimientos profesionales y cuestiones complejas con relacién a las patentes, de
manera que normalmente las partes tardan un tiempo significativo en preparar sus alegatos. En
consecuencia, a los procesos de revocacién se les concede un tiempo suficientemente superior al
de los procesos civiles en general. En el caso de las causas civiles sobre patentes de primera
instancia, se celebran vistas en multiples ocasiones, con un intervalo de aproximadamente un
mes, antes de los alegatos finales. En el caso de las demandas de revocacién, el tribunal suele
cerrar los alegatos después de la primera ronda de examen intensivo o concentrado de cada
cuestion. Esto se debe a que las demandas de revocacién no suelen incluir una controversia con
respecto a hechos importantes y, en su lugar, se centran Unicamente en el enjuiciamiento de
cuestiones técnicas como la actividad inventiva. Asimismo, en la mayoria de los casos, la primera
vista se suele celebrar en una sesién técnica explicativa. En las demandas de revocacion, los
alegatos también se pueden presentar en un idioma extranjero siempre y cuando ambas partes
den su consentimiento y el tribunal lo permita.

8.4.2.6.6 Relacion entre los procedimientos de nulidad y de infraccion

La Ley de Procedimiento Civil también se aplica mutatis mutandis a las demandas de revocacién
(demandas administrativas de patentes), a menos que se establezca lo contrario en la Ley de
Patentes y la Ley de lo Contencioso-Administrativo.®’ Por lo tanto, las demandas de revocacién y
las demandas civiles sobre patentes emplean practicamente los mismos procedimientos de litigio
y recopilacién de pruebas. Ademas, las demandas por infraccion de patente y las demandas de
revocacion también son muy similares en cuanto a cuestiones fundamentales, teniendo en
cuenta que los motivos de anulacién de una patente también se pueden alegar en una demanda
por infraccién de patente. La diferencia es que las demandas por infraccién de patente tratan
diferentes cuestiones a la vez, como la determinacién de si el producto de la otra parte se ajusta
al alcance de la proteccién de la patente en cuestion, la determinacién de la existencia de motivos
para la anulacién de la patente y la evaluacion de los dafios y perjuicios.Por el contrario, en las
demandas de revocacién solo se disputan algunas de estas cuestiones fundamentales y, por lo
tanto, estos procesos avanzan con mayor rapidez.®

8.4.2.7 Examen simultaneo con una demanda por infraccién

Las causas relacionadas con el mismo niimero de registro de derechos de PI se asignan, en
principio, al mismo grupo de jueces. Si las partes de una causa son las mismas y se asignan los
mismos derechos de PI o unos similares a diferentes grupos de jueces, pueden asignarse al
mismo grupo de jueces a través de un procedimiento de reasignacién. Las partes deben notificar
a los grupos de jueces estas circunstancias si las causas relacionadas se asignan a grupos de
jueces diferentes o se encuentran pendientes de jueces diferentes.®

Cuando una causa de infraccién y una causa de revocacion de la decisién de la IPTAB que
impliquen el mismo derecho de patente estén pendientes a la vez ante el mismo grupo de jueces

61 Véase el apartado 8.4.2.1.

62 Por ejemplo, es probable que la cuestién fundamental en una causa de anulacién de patente sea la determinacion de la
existencia de motivos para la anulacién de la invencién patentada, mientras que la cuestién fundamental en una causa
donde se solicite la confirmacién del alcance de los derechos protegidos serd la determinacion de si la invencién se
ajusta al alcance de la proteccién de la invencién patentada.

63 Véase Tribunal de Patentes, Practice Directions for Revocation Trial, cap. IV.3)C).
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y estén litigadas por las mismas partes —y cuando se reconozca la necesidad de llevar a cabo una
vista paralela—, en principio, el tribunal celebrara el juicio sobre ambas causas de forma
simultanea.®*

8.4.2.8 Procedimientos de recopilacién de pruebas

En las demandas de revocacidn, los tipos de pruebas y el proceso de solicitud y examen de las
pruebas son similares a los de los litigios civiles.® La diferencia es que, en las demandas de
revocacion, el tribunal puede examinar las pruebas ex officio si es necesario.®® No obstante, esto
no quiere decir que la “doctrina de investigacion ex officio de los hechos” se adopte para que el
tribunal recopile pruebas con cardcter ex officio. El principio de las alegaciones sigue siendo la
norma rectora, y la “doctrina de examen ex officio de los hechos” se adopta para que el tribunal
examine las pruebas y reconozca los hechos por su propia autoridad en la medida en que su
examen es complementario y se realiza sobre la base de las pruebas disponibles en el
expediente.®’

8.4.2.9 Apelacién

La decisién del Tribunal de Patentes en una causa de revocacion puede apelarse ante el Tribunal
de Supremo.®® El procedimiento de apelacién en las causas de revocacién es el mismo que en las
causas civiles, tal y como se sefiala en el apartado 8.8.%

8.4.2.10 Efectos de la revocacion de una decisién de la Comision de Audiencias y Recursos
en materia de Propiedad Intelectual
Cuando el tribunal decida revocar una decision de la IPTAB de forma definitiva y concluyente, la
decisién revocada queda sin efecto y no es necesario que la IPTAB tenga que emprender ninguna
accion. Ademas, los jueces administrativos de la IPTAB deben revisar la causa y tomar otra
decisién.”® Los motivos en que se basé la revocacién son vinculantes para la IPTAB con respecto a
la causa.”" Por ejemplo, si se rechazé una solicitud de patente del demandante (el solicitante),
seguida de un dictamen por parte de la IPTAB de desestimar la solicitud y, posteriormente, la
decisién del Tribunal de Patentes por la que se revoca el dictamen de la IPTAB se convierte en
definitiva y concluyente en una demanda de revocacién, la patente se registrara segun el
siguiente proceso:

Se presenta la solicitud de patente.

Un examinador deniega la solicitud de patente.

La IPTAB desestima el recurso del solicitante.

El Tribunal de Patentes revoca la decisién de la IPTAB.

La decisién se apela ante el Tribunal Supremo, que ratifica la revocacion del tribunal de

apelacién (el Tribunal de Patentes).

6. LaIPTAB revoca la denegacion de la solicitud de patente y concede la apelacion en virtud del
caracter vinculante de la decision judicial.

7. Elexaminador concede la patente.

kN =

8.5 Infraccion de patente

Los titulares de patentes tienen el derecho exclusivo de poner en practica su invencién patentada
con fines comerciales.”? Por lo tanto, cualquier persona que no sea titular de una patente ni un

licenciatario exclusivo y que ponga en practica una invencion patentada con fines comerciales sin
permiso del titular de la patente o el licenciatario exclusivo esta cometiendo un acto de infraccion.

El titular de la patente puede conceder la licencia exclusiva del derecho de patente a otros’® y un
licenciatario exclusivo tiene el monopolio sobre el derecho de explotacién de la invencién de la
patente dentro del alcance de la licencia exclusiva concedida por el titular de la patente.”* La

64 Véase Tribunal de Patentes, Practice Directions for Revocation Trial, cap. IV.3)A).
65 Véase el apartado 8.6.7 para obtener mas informacion.

66 Ley de lo Contencioso-Administrativo, art. 26.

67 Comité de Investigaciones de Litigios sobre Propiedad Intelectual, Intellectual Property Law Theory and Practice, en 96.
68 Ley de Patentes, art. 186.8.

69 Véase el apartado 8.8.2 sobre el Tribunal Supremo.

70 Ley de Patentes, art. 189.2.

71 Ley de Patentes, art. 189.3.

72 Ley de patentes, art. 94.

73 Ley de patentes, art. 100.1.

74 Ley de Patentes, art. 100.2.
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concesién de la licencia exclusiva debe registrarse para que surta efecto.”® El titular de una
patente también puede conceder una licencia no exclusiva.’® Las licencias no exclusivas son
distintas a las exclusivas, dado que las no exclusivas no tienen el monopolio y se pueden
conceder a varios licenciatarios. El registro no es necesario para que las licencias no exclusivas
surtan efecto entre las partes, pero si lo es para que surtan efecto frente a terceros.’’

Dado que los licenciatarios no exclusivos no tienen facultad para excluir a otros de la explotacién
de la patente, no pueden solicitar indemnizaciones por dafios y perjuicios ni medidas cautelares
por la infraccion de patente. En cambio, un licenciatario exclusivo tiene facultad para excluir a
otros y puede solicitar indemnizaciones por dafios y perjuicios o medidas cautelares como tal. En
el caso de que se conceda una licencia exclusiva sobre el alcance completo del derecho de
patente, la opinidn habitual es que el titular de la patente conserva la potestad de solicitar una
medida cautelar, no obstante, pues tiene un interés en prevenir actos ilicitos para eliminar los
obstaculos a la explotacion del derecho de patente para sus propios fines tras la expiracion de la
licencia exclusiva.’® Por otra parte, no ocurre lo mismo con las indemnizaciones por dafios y
perjuicios. El titular de la patente no puede solicitar de forma independiente indemnizaciones por
dafios y perjuicios ocasionados por la infraccién del derecho de patente para el cual se concede
una licencia exclusiva sin unirse al licenciatario exclusivo.’?

Una vez que se haya determinado la infraccion de la patente, el titular puede solicitar
indemnizaciones por dafios y perjuicios contra el infractor (articulo 750 del Cédigo Civil;

articulo 128.1 de la Ley de Patentes) o reclamar la restitucion del enriquecimiento sin causa
(articulo 741 del Cédigo Civil). Asimismo, también pueden solicitar medidas cautelares
preliminares o permanentes contra el infractor (articulo 126 de la Ley de Patentes) o la
recuperacion de la reputacion en determinadas circunstancias (articulo 131 de la Ley de
Patentes). La infraccién de patente también puede conllevar responsabilidad penal (articulo 225
de la Ley de Patentes).

Para probar la infraccién de patente, el titular de la patente debe argumentar y demostrar que es
el propietario de la patente y que el demandado ha utilizado®' la patente, y debera determinarse
que los productos o métodos del demandado estdn comprendidos en el alcance de la proteccién
del derecho de patente del titular.

8.5.1 Interpretacion de las reivindicaciones

8.5.1.1 Relacién entre las reivindicaciones y el alcance de la proteccion

El alcance de la proteccién de una invencién patentada es el alcance objetivo al que llegan los
efectos de la patente y se determina segun lo que se indica en las reivindicaciones.®? En
consecuencia, es necesario determinar el alcance de la proteccién antes de la cuestién de
infraccién, y esta determinacién implica la interpretacién de las reivindicaciones, la cual también
se lleva a cabo antes de decidir si la invencién en cuestién carece de originalidad o actividad
inventiva. Se trata de una decisién o evaluacién juridica, y no de la determinacién de hechos, por
lo que no puede llevarse a cabo mediante una confesion.

8.5.1.2 Principios de la interpretacion de las reivindicaciones

Las reivindicaciones establecen el alcance de la invencién patentada para la que el solicitante
pide la proteccién. El alcance de las reivindicaciones debe determinarse de conformidad con lo
indicado en las reivindicaciones y no puede ampliarse ni reducirse basandose en otras
declaraciones (por ejemplo, las descripciones pormenorizadas o los dibujos). No obstante, la

75 Ley de Patentes, art. 101.

76 Ley de Patentes, art. 102.1.

77 Ley de Patentes, art. 118.2, 118.3.

78 Comité de Investigaciones de Litigios sobre Propiedad Intelectual, Intellectual Property Law Theory and Practice, en 484
y 485.

79 Daebeobwon (Trib. Sup.), 11 de octubre de 2002, 2002Da33175. La causa estd relacionada con los derechos de marca,
pero el motivo se puede aplicar igualmente a los derechos de patente

80 Eltitular de la patente y el licenciatario exclusivo se denominan, en conjunto, “titular de la patente” en el contexto de la
proteccion a la que tiene acceso el titular de un derecho. De igual forma, las patentes y las licencias exclusivas se
denominan, en conjunto, la “patente”, a menos que se indique lo contrario.

81 La"utilizacién” de una patente por parte del demandado hace referencia a cualquiera de las siguientes acciones con
fines comerciales: i) la fabricacion, el uso, la cesién, el arrendamiento o la importacién del producto patentado, o la
oferta de cesién o arrendamiento del producto (incluida la exposicién del producto con fines de cesién o arrendamiento);
ii) el uso o la oferta de uso del proceso patentado; o iii) el hecho de estar a punto de cometer cualquiera de estos actos.

82 Ley de Patentes, art. 97.
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referencia a las descripciones o los dibujos de la invencidn es necesaria para comprender de
forma precisa el significado técnico de las reivindicaciones. Asi, las reivindicaciones deben
interpretarse de forma objetiva y razonable segun la contemplacién del significado técnico que
se pretende expresar con la formulacién de las reivindicaciones, sobre la base del significado
general de la formulacién utilizada en las reivindicaciones, pero también en la descripcién
pormenorizada y los dibujos.?® En otras palabras, se debe analizar principalmente la formulacién
de las reivindicaciones para su interpretacion (el principio de interpretacion literal), pero también
debe darse importancia a las descripciones o los dibujos de la invencién, asi como a los
conocimientos técnicos generales en el momento de la presentacién (principio de consulta de la
descripcién).

Ademas, también se pueden consultar otros documentos que contienen los alegatos del
solicitante en el expediente de tramitacién, como la memoria descriptiva, las modificaciones y los
alegatos por escrito presentados por el solicitante en el proceso de solicitud de patente, ademas
de las opiniones presentadas por el examinador de la KIPO (principio de consulta del expediente
de tramitacion). No obstante, la consulta de estos documentos nunca debe emplearse para
ampliar o reducir el significado de la formulacién empleada en las reivindicaciones.

8.5.2 Analisis de la infraccion

8.5.2.1 Comparacion de la invencién patentada con el procedimiento o el producto ilicito
El producto o el procedimiento del demandado infringen la patente Unicamente si estan dentro
del alcance protegido de la patente. En la practica, el demandante desglosa la reivindicacién
controvertida en elementos y los compara con los elementos correspondientes del producto o
procedimiento del demandado. Este Gltimo presenta su respuesta acerca de si los elementos se
han identificado y comparado correctamente, y el tribunal interviene después para garantizar
que ambas partes tienen el mismo conocimiento sobre el asunto. A menudo se elabora un
cuadro de comparacién donde se comparan los elementos uno a uno. Los elementos deben ser
los confirmados en el proceso de interpretacién de las reivindicaciones.

En el caso de los productos o procedimientos del demandado que estén dentro del alcance de la
proteccién de la invencién patentada, todos los elementos indicados en las reivindicaciones y su
combinacién organica deben estar presentes en el procedimiento o producto del demandado. Si
falta alguno de los elementos, el producto o procedimiento del demandado no entra dentro del

alcance protegido de la invencién patentada (norma de la totalidad de los elementos).

8.5.2.2 Infraccion literal

La infraccién literal es el tipo de infraccién mas basica. Se establece cuando todos los elementos y
la forma en que se combinan organicamente (segun lo especificado por una interpretacién literal
de las reivindicaciones) se encuentran en el producto o procedimiento del demandado.

8.5.2.3 Infraccién por equivalencia

La infraccidn por equivalencia se establece cuando los elementos del producto o procedimiento
del demandado no son literalmente idénticos, sino equivalentes a los elementos
correspondientes de la invencién patentada.

La infraccidn por equivalencia tiene requisitos positivos y negativos. En cuanto a los requisitos
positivos: i) ambas invenciones deben haber adoptado el mismo principio para resolver el
problema (identidad de los principios de solucién); ii) a pesar de las sustituciones, el producto o
procedimiento del demandado debe tener un efecto sustancialmente idéntico al de la invencién
patentada (identidad sustancial de los efectos); y iii) la sustitucién debe ser obvia en la medida en
que cualquier persona con habilidades ordinarias en la técnica la habria concebido facilmente
(facilidad de sustitucién). En cuanto a los requisitos negativos: iv) el producto o procedimiento del
demandado no debe ser una tecnologia de practica libre que esté en el dominio publico; y v) el
elemento sustituido en el producto o procedimiento del demandado no debe haber sido excluido
intencionadamente del alcance de las reivindicaciones en el proceso de tramitacion. El titular de
la patente tiene la carga de la prueba con respecto a los requisitos positivos, mientras que el
infractor tiene la carga de la prueba con respecto a los negativos.

83 Véase, por ejemplo, Daebeobwon (Trib. Sup.), 25 de octubre de 2007, 2006Hu3625.



Para determinar si una invencion patentada y el producto o procedimiento del demandado
emplean el mismo principio para resolver el problema, la deduccién superficial de los rasgos
enumerados en las reivindicaciones no es suficiente. En su lugar, se debe identificar la esencia de
la idea técnica subyacente a la solucién que es exclusiva de la invencién patentada, en
comparacion con el estado de la técnica, en referencia a la descripcién pormenorizada de la
invencidn, junto con las tecnologias conocidas en el momento de la presentacién, y debe
someterse a una revision sustantiva.®*

8.5.2.4 Infraccién indirecta

Ademas de la infraccién directa, la Ley de Patentes regula algunos actos indirectos como
constituyentes de infraccién desde el punto de vista de la interpretacion. En virtud del

articulo 127.1y 127.2, también se considera infraccién la fabricacion, la cesién, el arrendamiento,
la importacién y la oferta de cesién o arrendamiento de un producto utilizado Unicamente para
fabricar un producto patentado o para poner en practica un procedimiento patentado con fines
comerciales.®> El objetivo de esta disposicién es considerar los actos que atn no han llegado a la
fase de puesta en practica de todos los elementos de la invencién patentada como constituyentes
de infraccién en algunos casos si es muy probable que dichos actos conduzcan a la puesta en
practica de todos los elementos de la invencién patentada. Esta disposicion ofrece medidas de
reparacion eficaces contra las infracciones futuras predecibles.®

El titular de la patente tiene la carga de la prueba. Para demostrar una infraccién indirecta, el
titular de la patente debe demostrar que el supuesto bien se emplea para utilizar la invencién
patentada (el requisito de uso), que se utiliza exclusivamente para esto (requisito de exclusividad)
y que se fabrica con fines comerciales.

8.5.3 Excepciones

Cuando el titular de la patente argumente y pruebe todos los elementos necesarios para
demostrar la existencia de infraccién en cada peticién de medidas cautelares o de
indemnizaciones por dafios y perjuicios, etc., el demandado deberd alegar y probar hechos
contradictorios para que las reclamaciones no prosperen. Los medios de aplicacién de
excepciones disponibles para el demandado se clasifican en “negaciones”,?’ cuya carga de la
prueba recae en el demandante, y “excepciones”, cuya carga de la prueba recae en el

demandado. Los siguientes apartados se centran en las excepciones.

El infractor de la patente objeto de acusacién que niega la infraccién debe divulgar el producto o
procedimiento realmente utilizado. En virtud de la modificacién de la Ley de Patentes, el
demandado que niegue la infraccién, a pesar de que el demandante haya demostrado prima
facie que el demandado est4 utilizando el producto o procedimiento patentado, debe ofrecer
informacién pormenorizada sobre el producto o procedimiento que esta utilizando realmente. Si
el demandado se niega a ofrecer informacién pormenorizada sin una justificacién adecuada, el
tribunal puede presuponer que realmente ha cometido un acto ilicito, tal y como reivindica el
demandante.®

8.5.3.1 Abuso de los derechos

La cuestién de si la actividad inventiva de una invencién patentada puede examinarse y
determinarse en un caso de infraccidn fue objeto de controversia hasta la decision dictada por el
Tribunal Supremo en 2012. Al pronunciarse en sesion plenaria en su decisién 2010Da95390 de 19
de enero de 2012, el Tribunal Supremo mantuvo expresamente la llamada excepcién de abuso de
los derechos, que prohibe el ejercicio de los derechos de patente en un juicio por infraccién
cuando la invencién patentada carece de actividad inventiva, afirmando lo siguiente:

Incluso antes de que la decision administrativa que anula la patente sea definitiva, las
reclamaciones de indemnizacion por dafios y perjuicios o de medidas cautelares sobre

84 Véase, por ejemplo, Daebeobwon (Trib. Sup.), 31 de enero de 2019, 2017Hu424.

85 Ley de Patentes, art. 127.

86 Véase, por ejemplo, Daebeobwon (Trib. Sup.), 23 de julio de 2015, 2014Da42110.

87 Por ejemplo, la negacién es el argumento del demandado segun el cual el derecho de patente del demandante no existe
o la aplicacién por parte del demandado de la tecnologia objeto de controversia no entra dentro del alcance del derecho
de patente del demandante. Del mismo modo, una refutacién del argumento del demandante sobre la infraccién por
equivalencia también constituye una negacion.

88 Ley de Patentes, art. 126-2.
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408 la base de la patente pueden constituir un abuso de los derechos y ser inadmisibles
cuando esté claro que la invencién patentada carece de actividad inventiva, y se
anulara mediante el procedimiento administrativo de anulacién. Cuando se plantea la
excepcion de que la reivindicacién de indemnizacién por dafios y perjuicios o de
medidas cautelares por parte del titular de la patente constituye un abuso de los
derechos, el tribunal que conoce de la demanda por infraccién esta facultado para
examinar y determinar la cuestién de la actividad inventiva a fin de decidir si la
excepcién est4 fundada.?’

Decidir cuando una falta de actividad inventiva es “clara” puede ser un problema, pero, en la
practica, se considera que el requisito de claridad se cumple y no se examina de manera
independiente mientras el juez considere que la invencién patentada carece de actividad
inventiva en la demanda por infraccién.”

Esta decision del Tribunal Supremo se referia a una causa en la que se negaba la actividad
inventiva de la invencién patentada, pero también se considera igualmente aplicable a las causas
en las que una invencién patentada carece de novedad o de descripcién suficiente de modo que
es nula o infringe la norma del primer solicitante. No obstante, el Tribunal Supremo habia
dictaminado que una invencién patentada carente de novedad o de descripcién suficiente no
tenia alcance protegible de los derechos incluso antes de la decisién 2010Da95390."!

El demandante puede presentar una réplica de correccién de la invencién patentada en
respuesta a la excepcién de abuso de los derechos por parte del demandado. Se puede “corregir”
una patente para limitar las reivindicaciones, corregir los errores tipograficos o aclarar el
lenguaje ambiguo, ya sea durante un procedimiento de anulacién de la IPTAB o mediante la
presentacién de una peticién de correccién independiente ante la IPTAB, siempre y cuando la
correccién no altere de manera sustancial el caracter de lo que se reivindica.

8.5.3.2 Tecnologia de libre explotacién

El demandado puede plantear una excepcién de la tecnologia de libre explotacién para alegar
que el producto o procedimiento del demandado solo implementé tecnologia publicamente
conocida o que podia derivarse facilmente de la publicamente conocida. El Tribunal Supremo
dictamind lo siguiente:

A la hora de determinar si la tecnologia que explota el demandado se encuentra
dentro del alcance de los derechos de la invencién patentada, la comparacién entre los
dos es innecesaria para concluir que la tecnologia explotada no se encuentra dentro
del alcance patentado si el producto del demandado solo consta de tecnologias
publicamente conocidas o que cualquier persona con conocimientos ordinarios en la
técnica puede practicar a partir de tecnologias publicamente conocidas.??

Este analisis se asemeja al de la actividad inventiva, pero difiere en que lo que se compara con el
estado de la técnica o la tecnologia publicamente conocida es el producto ilicito del demandado,
no la invencién patentada. En la practica, la excepcién de la tecnologia de libre explotacién no
suele aplicarse en las causas por infraccion, pues el demandado puede utilizar la excepcién de
abuso de los derechos para alegar que la invencién patentada carece de actividad inventiva.*®

8.5.3.3 Tecnologia conocida

Tal y como se ha indicado mas arriba, el Tribunal Supremo dictaminé que los derechos de patente
no pueden ejercerse cuando la invencién consiste Unicamente en tecnologias que ya eran
publicamente conocidas o de uso publico en el momento de la presentacion,
independientemente de que la IPTAB se haya pronunciado o no sobre la nulidad de la invencién

89 Daebeobwon (Trib. Sup.), 19 de enero de 2012, 2010Da95390 (en sesién plenaria).

90 Eljuez de una demanda por infraccién de patente puede determinar si la invencién carece de actividad inventiva,
independientemente de que se haya iniciado un juicio administrativo de nulidad de la patente o una demanda de
revocacion de la decisién de esta, o de que se haya dictado sentencia en tales procedimientos.

91 Daebeobwon (Trib. Sup.), 26 de julio de 1983, 81HuU56 (en sesién plenaria); Daebeobwon (Trib. Sup.), 27 de diciembre
de 2001, 99HuU1973.

92 Daebeobwon (Trib. Sup.), 23 de septiembre de 2004, 2002Da60610.

93 No obstante, la excepcion de la tecnologia de libre explotacién se suele plantear a menudo en las causas en las que se
solicita la revocacion de las confirmaciones administrativas del alcance de los derechos cuando la actividad inventiva no
haya sido objeto de controversia.
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patentada. El demandado asume la carga de la contencion y la prueba de demostrar que la
invencién patentada es una tecnologia publicamente conocida. Esta excepcién de tecnologia
conocida puede alegarse ademas de la excepcidn de tecnologia de libre explotacién, pero, en la
practica, se alega con menos frecuencia que las excepciones de abuso de los derechos o de la
tecnologia de libre explotacién.”

8.5.3.4 Agotamiento de las patentes

Aunque no esté expresamente establecido en la Ley de Patentes, en general, la reventa o el uso
de un producto patentado se consideran aceptables y no constituyen una infraccién de patente
siempre que el titular de la patente haya transmitido el producto de forma licita. Esto recibe el
nombre de “doctrina del agotamiento” o “doctrina de la primera venta”. Los demandados pueden
plantear la excepcién del agotamiento de la patente contra las demandas por infraccién de
patente.

El Tribunal Supremo reconocié que la doctrina del agotamiento de las patentes es aplicable a las
invenciones de productos, y dictaminé lo siguiente:

Cuando el titular o el licenciatario de una patente de producto vende legalmente el
producto que implementa la invencién patentada en el territorio de la Republica de
Corea, los efectos del derecho de patente no se aplicaran a los actos de uso, cesién o
arrendamiento del producto por parte del cesionario o el comprador con respecto al
producto cedido, porque el derecho de patente sobre dicho producto ha alcanzado su
finalidad y, por tanto, se ha agotado.*®

8.5.3.5 Efecto limitado o practica licita del derecho de patente
Ademas de las excepciones indicadas anteriormente, el demandado también puede alegar
excepciones como las siguientes:

- el efecto de la patente es limitado (articulos 96 y 181 de la Ley de Patentes);
- eldemandado tiene una licencia exclusiva o no exclusiva concedida por el titular de la patente;
- eldemandado tiene una licencia legal concedida en virtud de los
articulos 103, 104, 105, 122, 182 0 183 de la Ley de Patentes; o
- se concede al demandado una licencia obligatoria en virtud de los articulos 98, 106, 107 y 138
de la Ley de Patentes.”

8.6 Procedimientos judiciales relacionados con patentes y gestion
procesal

8.6.1 Principales caracteristicas de los procedimientos relativos a patentes

Aunque normalmente los litigios civiles sobre patentes hacen referencia a demandas por
infraccion de patente, también engloban la transferencia, la concesion y la extincién de los
derechos de patente; la compensacion por la invencién de un empleado; y los pagos de regalias.
Cuando un tercero sin titulo legitimo utiliza una invencién patentada por una persona, el titular
de la patente puede solicitar una medida cautelar e indemnizaciones compensatorias por dafios
y perjuicios mediante una demanda por infraccién. Los retos en las demandas por infraccion
suelen deberse al problema fundamental de que las pruebas se concentran en poder del
demandado, lo que generalmente dificulta la demostracion de la infraccion y de los dafios y
perjuicios consiguientes. Teniendo esto en cuenta, la Ley de Patentes transfiere la carga de la
prueba o considera de manera constructiva que determinados actos constituyen una infraccion
de patente para proteger a los titulares de patentes, como se muestra, por ejemplo, en el
articulo 129 (presuncion de procedimiento de fabricacion), el articulo 130 (presuncion de
negligencia) y el articulo 127 (actos que se consideran infracciones). Ademas, la Ley de Patentes
también incluye disposiciones especiales para aliviar la carga de la prueba, como el articulo 126-2
(obligacién de revelar el producto o procedimiento real en uso), el articulo 132 (orden de
presentar materiales) y el articulo 128-2 (obligacion de explicar las cuestiones para su valoracion).
En respuesta, el demandado puede impugnar la infraccién objeto de acusacion alegando la

94 Comité de Investigaciones de Litigios sobre Propiedad Intelectual, Intellectual Property Law Theory and Practice, en 499.
95 Daebeobwon (Trib. Sup.), 11 de abril de 2003, 2002D03445.
96 Comité de Investigaciones de Litigios sobre Propiedad Intelectual, Intellectual Property Law Theory and Practice, en 504.
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existencia de circunstancias que limitan el ejercicio del derecho de patente, como que su efecto
es limitado en virtud del articulo 96 de la Ley de Patentes o que el ejercicio del derecho seria
abusivo, ya que la patente se agot6 o carecia de actividad inventiva, o puede argumentar que la
explotacion de la patente esta justificada porque existe una licencia o simplemente que la
tecnologia adoptada por el supuesto infractor es una tecnologia de préctica libre.%’

En ausencia de una causa que lo justifique o que la justificacién no prospere, los titulares de las
patentes pueden obtener reparacidn civil por las infracciones de patente. Los titulares de
patentes pueden solicitar la prevencion o prohibicién de infraccién a través de una medida
cautelar contra la parte que ha infringido la patente o que es probable que lo haga (articulo
126.1) de la Ley de Patentes) y, de forma adicional, solicitar la eliminacién de los medios por los
que se ha cometido la infraccion (articulo 126.2) de la Ley de Patentes) y medidas para recuperar
la reputacidn del titular de la patente (articulo 131 de la Ley de Patentes). Los titulares de las
patentes también pueden reclamar al infractor una indemnizacién o la restitucién del
enriquecimiento sin causa con respecto de los dafios y perjuicios o las pérdidas causados por la
infraccién.”® Las medidas cautelares preliminares son un instrumento Util cuando la decisién de
la demanda principal adin no es definitiva; los titulares de las patentes pueden solicitar al tribunal
que conceda, con antelacion, la reparacion que se otorgaria en la resolucién de la demanda
principal baséndose en el derecho del titular de la patente a solicitar una medida cautelar contra
la infraccion.

Una demanda en la que se solicita compensacién por las invenciones de los empleados suele ser
un punto de encuentro entre el Derecho de patentes, el Derecho civil y el laboral. Un empleado
tiene derecho a una compensacién justa cuando el empleador obtenga de él un derecho de
patente, modelo de utilidad o disefio derivado de la invencién del empleado —o los derechos
para adquirirlos—, o se le conceda una licencia exclusiva sobre el derecho respectivo en virtud del
contrato o la regulacién laboral (articulo 15.1) de la Ley de Promocién de las Invenciones). En
estos casos, el empleado puede reclamar una compensacién por su invencién cuando crea que el
empleador no le ha pagado una compensacion justa.

Este apartado se centra en las cuestiones procesales que son habituales en los procesos civiles de
patentes.”

8.6.1.1 Procedimiento

En general, los procesos civiles se inician mediante la presentacién de una demanda ante el
tribunal que tiene jurisdiccién sobre el distrito en el que el demandado reside o desempefia su
actividad. Como se tratara en el apartado 8.6.2.1, las causas civiles de patentes sobre derechos de
patente y otros derechos de PI admitidos se dirigen a uno de los seis tribunales de distrito,
siendo el Tribunal de Distrito Central de Seul el que tiene jurisdiccién concurrente. La notificacion
del proceso la lleva a cabo exclusivamente el tribunal. Normalmente, el demandado recibe una
notificacion de la demanda por correo electrénico o por otro medio de difusién en su domicilio,
su lugar de residencia o su lugar de trabajo. Si se desconocen todas las ubicaciones del
demandado, el tribunal puede llevar a cabo la notificaciéon de manera publica.

Al contrario que en los Estados Unidos, pais donde los juicios de los procedimientos civiles suelen
consistir en un unico evento que puede durar dias o semanas dependiendo de la complejidad del
caso, en la Republica de Corea, los procesos civiles pueden consistir en varios juicios, cada uno de
los cuales se celebra en un Unico dia, con un intervalo de tres a cinco semanas entre ellos, y el
primer juicio suele programarse dos o tres meses después de la presentacion de la demanda. En
cada juicio, las partes normalmente presentan resimenes y pruebas que respaldan sus causas y,
en la mayoria de los procesos, los juicios suelen ser cortos, a menos que se convoque a un
testigo. No obstante, los juicios por infraccion de patente son significativamente mas largos que
otros tipos de causas civiles, ya que a menudo implican presentaciones sobre las tecnologias
pertinentes, y las partes intercambian alegatos orales mas sustantivos.

En general, los juicios siguen celebrandose hasta que el tribunal y las partes creen que se han
presentado los alegatos y las pruebas suficientes para tomar una decisién. En un proceso

97 Véase el apartado 8.5.3 dedicado a las excepciones.

98 Véase el apartado 8.7 sobre recursos civiles.

99 Véanse los apartados 8.5, 8.7.2 y 8.6.6 sobre las demandas por infraccién de patente, las demandas en las que se solicita
una compensacion por las invenciones de los empleados y las demandas en las que se solicitan medidas cautelares
preliminares, respectivamente.



principal donde se soliciten Uinicamente medidas cautelares permanentes (sin indemnizaciones
por dafios y perjuicios), un tribunal de distrito normalmente toma una decisién en un plazo de 8
a 12 meses desde el inicio de la demanda. Las causas en que se reclaman tanto medidas
cautelares como indemnizaciones por dafios y perjuicios, generalmente, requieren una
corroboracién adicional y la presentacién de un resumen, y suelen durar mas que las causas en
que no se reivindican indemnizaciones (aproximadamente de 12 a 18 meses).

Las divisiones de PI del Tribunal de Distrito Central de Seul, que se encargan de la mayoria de las
causas civiles de patentes, asi como el Tribunal de Patentes, que tiene jurisdiccién exclusiva sobre
las apelaciones de estas causas civiles, proporcionan instrucciones practicas que las partes deben
sequir en los litigios en todas las instancias.'®

8.6.1.2 Sistema electrdnico de litigios

El sistema de presentacion electrénica de escritos (ECFS, http://ecfs.scourt.go.kr) es el sistema
electrénico de litigios del poder judicial surcoreano, el cual permite tramitar de manera
electrénica los procesos civiles. Aunque no es obligatorio, se suele utilizar en los procedimientos
civiles. La mayoria de las demandas civiles de patentes se tramitan a través del ECFS, lo que
refleja el alto indice de representacién de abogados en causas de patentes. En la figura 8.4, se
presenta un esquema del ECFS.

Figura 8.4 Esquema del sistema de presentacion electrdnica de escritos
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Nota: ECFS = sistema de presentacion electrénica de escritos.
Fuente: Oficina de Gestién de Datos Informaticos, Tribunal Supremo de la Republica de Corea

Los litigantes y sus abogados pueden presentar y gestionar causas, asi como acceder a los
procesos y la informacién judiciales de manera electrdnica a través del sistema. Todos los
documentos, resimenes y pruebas documentales y digitales de los tribunales pueden subirse al

100 Tribunal de Distrito Central de Seul, Procedural Guidelines for Intellectual Property Litigation in the Seoul Central District
Court (6 de enero de 2020), https://seoul.scourt.go.kr/seoul/info/Procedural_Guidelines_eng.pdf; Tribunal de Patentes de
la Republica de Corea, Practice Directions for Civil Appellate Trial in the Patent Court of Korea: (14 de junio de 2016), [en
adelante Tribunal de Patentes, Practice Directions for Civil Appellate Trial]
https://patent.scourt.go.kr/dcboard/new/EngDcNewsListAction.work?qubun=547
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sistema sin necesidad de enviarlos ni de visitar fisicamente el tribunal. Después de presentar una
causa a través del sistema electrénico, el demandante o peticionario recibe notificaciones por
correo electrénico y mensaje de texto cuando la otra parte presenta los documentos ante el
tribunal. Si el demandado o acusado da su consentimiento a la presentacién electrénica, también
podra recibir notificaciones electrdnicas de las presentaciones del demandante o peticionario.
Estas notificaciones y el acceso electrénico a los expedientes de la causa permiten que todas las
partes que emplean el ECFS comprueben rapidamente el estado actual de los procedimientos.

El ECFS también permite a los jueces y los funcionarios judiciales gestionar causas de manera
mucho mas eficiente al revisar de forma electrénica los expedientes de las causas y comprobar el
estado de estas de forma rapida. El ECFS ha sustituido rapidamente el proceso convencional de
tramitacién en papel. Durante los juicios y las vistas, todos los expedientes de las causas pueden
recuperarse desde la base de datos central y se pueden mostrar en monitores y pantallas mas
grandes en las salas de los tribunales. Los archivos electrénicos estan cerrados al publico y solo
los litigantes, sus abogados y el tribunal pueden acceder a ellos, por motivos de privacidad y
seguridad. Sin embargo, el publico puede acceder a las decisiones judiciales publicadas en linea a
través del servicio de busqueda de decisiones en linea del poder judicial.

8.6.2 Normas relativas a la jurisdiccion, la competencia y la asignacién de las causas

8.6.2.1 Jurisdiccion territorial

8.6.2.1.1 Interpretacion de la legislacion pertinente

El articulo 24 de la Ley de Procedimiento Civil y el articulo 28-4 de la Ley de Organizacién de los
Tribunales regulan la jurisdiccién territorial sobre los derechos de PI, tras la ejecuciéon de la
concentracién jurisdiccional, de la siguiente manera:

- Ley de Procedimiento Civil:

Articulo 24 (Foro especial en materia de derechos de propiedad intelectual y de otro

tipo)

1) Las demandas sobre una transaccion internacional y un derecho de propiedad
intelectual, excluidos los derechos de patente, modelo de utilidad, disefio,
marca y variedad vegetal (en adelante denominados “derechos de patente y
otros derechos de PI admitidos”) pueden presentarse ante el tribunal de distrito
en el drea jurisdiccional de un tribunal superior que tenga jurisdiccion sobre la
ubicacién de un tribunal competente en virtud de los articulos 2 a 23: siempre
que el tribunal de distrito en el drea jurisdiccional del Tribunal Superior de Sedl
se limite al Tribunal de Distrito Central de Seul. [Modificado por la Ley
ndm. 10629, de 19 de mayo de 2011; Ley nim. 13521, de 1 de diciembre
de 2015].

2) Las demandas sobre derechos de patente y otros derechos de PI admitidos
serdn de jurisdiccion exclusiva del tribunal de distrito del drea jurisdiccional de
un tribunal superior que tenga jurisdiccion sobre la ubicacién de un tribunal
competente de conformidad con los arts. 2 a 23: siempre que el tribunal de
distrito en el drea jurisdiccional del Tribunal Superior de Sedl se limite al
Tribunal de Distrito Central de Sedl. [Recién introducido segun la Ley
num. 13521, 1 de diciembre de 2015]

3) Sin perjuicio del parrafo 2), las partes podran interponer una demanda de
patentes y otros derechos de PI admitidos ante el Tribunal de Distrito Central de
Sedl. [Recién introducido seguin la Ley num. 13521, 1 de diciembre de 2015]

- Ley de Organizacion de los Tribunales:

Articulo 28-4 (poder judicial)

El Tribunal de Patentes juzgara las siguientes causas: [Modificado por la Ley

ndm. 13522, de 1 de diciembre de 2015; Ley nim. 14033, de 29 de febrero de 2016].

1. las causas de primera instancia establecidas en el articulo 186.1 de la Ley de
Patentes, el articulo 33 de la Ley de Modelos de Utilidad, el articulo 166.1 de la
Ley de Proteccién de los Disefios y el articulo 162 de la Ley de Marcas;

2. as apelaciones de las causas conforme al articulo 24.2) y 24.3) de la Ley de
Procedimiento Civil;

3. las causas que son competencia del Tribunal de Patentes en virtud de otras
leyes.

[Modificado por completo por la Ley nim. 12886, de 30 de diciembre de 2014].



En resumen, las causas sobre derechos de patente y otros derechos de PI admitidos seran de
jurisdicciéon exclusiva del tribunal de distrito ubicado en el lugar donde tiene su sede un tribunal
superior (articulo 24.2) de la Ley de Procedimiento Civil,'"" con la jurisdiccién original concurrente
del Tribunal de Distrito Central de Seul sobre todas las demandas sobre derechos de patente y
otros derechos de PI admitidos (articulo 24.3) de la Ley de Procedimiento Civil)."%> Como el
articulo 24 establece la jurisdiccion exclusiva, cualquier acuerdo en contrario es nulo, y un tribunal
sin jurisdiccion no serd competente por la parte que argumente sobre el fondo de la causa, con lo
que renuncia a la excepcién jurisdiccional.'®® Al mismo tiempo, el Tribunal de Patentes tiene
jurisdiccion exclusiva sobre las apelaciones de demandas relativas a derechos de patente y otros
derechos de PI admitidos (articulo 28-4.2) de la Ley de Organizacién de los Tribunales). Esta
jurisdiccion exclusiva es exigible independientemente de la jurisdiccién por razén de la materia
—es decir, independientemente de si se trata de una causa de escasa cuantia o de que haya sido
juzgada en primera instancia por un tnico juez o por un grupo de jueces. Por tanto, una apelacién
de una causa de escasa cuantia sobre derechos de patente u otros derechos de PI admitidos se
corresponde con la jurisdiccién exclusiva del Tribunal de Patentes, a pesar de que dicha apelacién
suele dirigirse a una divisién de apelacién de un tribunal de distrito en otros tipos de causas.'%

En particular, la disposicién relativa a la jurisdiccidn exclusiva no se aplica a las causas civiles sobre
patentes, en sentido amplio, siempre que el asunto se considere una “causa sobre derechos de
PI, excluidos los derechos de patente y otros derechos de PI admitidos”.'® En estos casos, la
jurisdiccion se determinara de acuerdo con los articulos 2 a 23 de la Ley de Procedimiento Civil,
con la posibilidad de aplicar el foro especial contemplado en el articulo 24.1 de dicha Ley. Asi, el
hecho de que una causa se considere una “causa sobre derechos de patente y otros derechos de
PI admitidos” es fundamental para determinar la jurisdiccién sobre los procesos civiles en
materia de patentes. En los apartados que siguen, se tratan con mayor detalle los significados de
las expresiones “derechos de patente y otros derechos de PI admitidos” y “sobre”.

La jurisdiccion exclusiva esta especialmente reservada a las demandas sobre derechos de patente
y otros derechos de PI admitidos, pues la resolucién de estas demandas suele requerir
conocimientos especializados y comprensién técnica. La concentracién de causas en tribunales
especificos es un esfuerzo hacia la proteccién adecuada de los derechos de PI que permite a los
jueces especializados en estas causas, que cuentan con la experiencia adecuada y un sistema
adaptado, examinar a fondo y con prontitud estas causas dificiles.'®

En funcién del tipo de causa (es decir, las causas “sobre” derechos de patente u otros derechos de
PI admitidos), las causas por infraccién de patente son un ejemplo de aquellas que requieren
conocimientos especializados o comprensién técnica. Por tanto, las causas sujetas a la
jurisdiccion exclusiva incluyen aquellas en las que se solicita una medida cautelar frente a la
infraccién, la eliminacién o destruccidn, la recuperacién de la reputacién y la indemnizacién por
dafios y perjuicios. De igual modo, las reclamaciones para transferir o extinguir el registro de la
patente por cesién o terminacién de esta, las reclamaciones para establecer o extinguir una
licencia exclusiva o no exclusiva debido a un acuerdo de licencia o a una terminacién de esta y las
reclamaciones de remuneracién por la invencién de un empleado también corresponden a esta
jurisdiccién exclusiva. Sucede lo mismo con las pretensiones de regalias, ya que suelen implicar
controversias sobre el hecho de que la tecnologia implementada por el demandado esté sujeta al
acuerdo de licencia, lo que exige conocimientos especializados o comprensién técnica para su
resolucién. Ademas, las causas donde se solicita confirmacién con respecto a la atribucién de los
derechos de patente u otros derechos de PI admitidos también estan sujetas a la jurisdiccién
exclusiva, pues las cuestiones de atribucion deben resolverse antes que los asuntos anteriores.

101 Estos tribunales son el Tribunal de Distrito Central de Sedl, el Tribunal de Distrito de Daejeon, el Tribunal de Distrito de
Daegu, el Tribunal de Distrito de Busan, el Tribunal de Distrito de Gwangju y el Tribunal de Distrito de Suwon. Los
Tribunales de los Distritos Este, Sur, Norte y Oeste de Sell —ademds del Tribunal de Distrito Central de Setl— estan
situados donde tiene su sede el Tribunal Superior de Seul. No obstante, se ha conferido jurisdiccién exclusiva al Tribunal
de Distrito Central de Seul (Minsasosongbeob [Ley de Procedimiento Civil], art. 24.2 (condicién))

102 En la préctica, a esto se le denomina “jurisdicciéon concurrente” o “jurisdiccion exclusiva selectiva”.

103 Comité de Investigaciones de Litigios sobre Propiedad Intelectual, Intellectual Property Law Theory and Practice, en 8.

104 Véase Daebeobwon (Trib. Sup.), 27 de febrero de 2020, 2019Da284186.

105 Dado que “los derechos de patente y otros derechos de PI admitidos” se definen como los derechos de patente, modelo
de utilidad, marca, disefio y variedad vegetal, un ejemplo habitual de un derecho de PI, excluidos estos derechos, seria
un derecho de autor.

106 Daebeobwon (Trib. Sup.), 10 de abril de 2019, 2017Ma6337.
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8.6.2.1.2 Transferencia

Un tribunal que no tenga jurisdiccién sobre una demanda acerca de derechos de patente y otros
derechos de PI admitidos debe transferir la causa a un tribunal competente. Un tribunal
competente también puede optar por transferir una causa a otro que tenga jurisdiccién en virtud
de los articulos 2 a 23 de la Ley de Procedimiento Civil —ya sea ex officio o mediante la concesién
de una peticién de una parte— cuando la transferencia es necesaria para evitar dafios o retrasos
significativos (articulo 36.3) de la Ley de Procedimiento Civil).

No obstante, la interpretacion literal del articulo 36.3) de la Ley de Procedimiento Civil indica que
no es aplicable a las apelaciones. Asi, ha habido una demanda para la introduccion de una
disposicién similar al articulo 24.3 de la Ley de Procedimiento Civil a fin de permitir la
transferencia discrecional a un tribunal de jurisdiccién de apelacién general cuando se prevé un
dafio o un retraso significativo.'”’

8.6.2.1.3 Causas en materia de medidas cautelares preliminares

El articulo 303 de la Ley de Ejecucién en Asuntos Civiles estipula que “[e]l tribunal que tiene
jurisdiccién sobre el fondo o el tribunal de distrito que tiene jurisdiccién en el lugar del objeto de
controversia debe ejercer su jurisdiccién sobre los juicios en materia de medidas cautelares
preliminares”. Como consecuencia, las causas en materia de medidas cautelares preliminares
pueden presentarse ante cualquier tribunal de distrito que tenga jurisdiccién en el lugar del
objeto de controversia, ademas de los seis tribunales de distrito prescritos en el articulo 24.2) y
24.3) de la Ley de Procedimiento Civil, que concede la jurisdiccién exclusiva. No obstante, el
articulo 28-4.ii) de la Ley de Organizacion de los Tribunales Unicamente establece que el Tribunal
de Patentes conocerd de “apelaciones entre las causas contempladas en el articulo 24.2) y 24.3)
de la Ley de Procedimiento Civil”, lo que significa que el Tribunal de Patentes no es competente
para conocer de las apelaciones de causas en materia de medidas cautelares. Por lo tanto, cabe
destacar que las causas en materia de medidas cautelares preliminares quedaron fuera de la
concentracion jurisdiccional. Estas apelaciones se presentan ante el tribunal superior competente
para conocer de la apelacién contra el tribunal de distrito que tramité la causa en primera
instancia.

8.6.2.2 Jurisdiccién por razén de la materia

8.6.2.2.1 Definicion

La Ley de Organizacién de los Tribunales exige que, en principio, un Unico juez ejerza el poder
judicial de un tribunal de distrito, pero, de forma excepcional, permite que un grupo de tres
jueces conozca de las causas definidas en el articulo 32.1) (articulos 7.4), 7.5) y 32.1) de la Ley de
Organizacién de los Tribunales). En el Derecho surcoreano, el término “jurisdiccién por razén de
la materia” hace referencia a la asignacién de causas de primera instancia entre jueces tnicos y
grupos de tres jueces en los tribunales de distrito.

8.6.2.2.2 Reclamacién de indemnizaciones pecuniarias (por ejemplo, indemnizaciones
compensatorias por dafios y perjuicios)
Las reclamaciones de indemnizaciones pecuniarias (por ejemplo, indemnizaciones
compensatorias por dafios y perjuicios) con un valor del objeto de la demanda superior a los 500
millones de KRW se presentan ante un tribunal de tres jueces en el tribunal de distrito, mientras
que las reclamaciones con un valor del objeto de 500 millones o inferior a esta cuantia se
presentan ante un tribunal unipersonal.'® El valor del objeto de una demanda se calcula sobre la
base de los beneficios reivindicados en la demanda (articulo 26.1) de la Ley de Procedimiento
Civil). Si se presentan varias reclamaciones en una misma causa, el valor del objeto de la
demanda se determina mediante la suma de los valores de todas las reclamaciones (articulo 27.1)
de la Ley de Procedimiento Civil). Una causa que pertenezca originalmente a un tribunal
unipersonal puede tramitarse mediante un tribunal de varios jueces cuando este decida asumirla
(articulo 32.1)i) de la Ley de Organizacién de los Tribunales). En estos casos, el Tribunal de Distrito
Central de Sedl asigna las causas a un tribunal de varios jueces mediante decisiones colegiadas,
independientemente del valor del objeto de la demanda.'®

107 Seoul National University R&DB Foundation, A Study on Countermeasures to Prevent Abuse of Litigation Resulting from
Strengthened Protection of Patent Rights 75 y 76 (diciembre de 2015).

108 Reglamento sobre la Jurisdiccién por razén de la Materia en Litigios Civiles y Familiares, art. 2. El 1 de marzo de 2022, la
cuantia se aumentd de 200 a 500 millones de KRW.

109 Varia segun el tribunal de distrito si las causas pertenecientes a un tribunal unipersonal pueden ser asignadas a un
grupo de jueces tras la decisién del grupo sobre la adjudicacién. Por ejemplo, el Tribunal de Distrito de Daegu tiene



8.6.2.2.3 Causas en materia de medidas cautelares, registro de transferencia o extincion del 415
registro

Las causas en las que se solicita una medida cautelar contra la infraccién de patente o la

transferencia o extincién del registro de una patente son litigios relativos a derechos de

propiedad cuyo valor no puede calcularse. Estas demandas dependen de la jurisdiccion de los

tribunales de distrito."'® Por lo tanto, las causas donde se solicite una medida cautelar junto con

indemnizaciones por dafios y perjuicios que no superen los 500 millones de KRW también se

dirigen a un grupo de jueces del tribunal de distrito.

8.6.2.3 Jurisdiccién por nivel de tribunal

En las causas civiles sobre patentes, para las demandas sobre derechos de patente y otros
derechos de PI admitidos, el Tribunal de Patentes tiene jurisdiccion exclusiva en apelacién,
independientemente de la jurisdiccién por razén de la materia en la primera instancia
(articulo 28-4.ii) de la Ley de Organizacién de los Tribunales).

En caso de apelacién en un litigio sobre derechos de PI distintos de patentes y otros derechos de
PI admitidos, la competencia judicial recae en un grupo de jueces de un tribunal de distrito, si la
resolucidn del tribunal inferior fue dictada por un Unico juez del tribunal de distrito (articulo 32.2)
de la Ley de Organizacion de los Tribunales), o en el tribunal superior, si la resolucion del tribunal
inferior fue dictada por un grupo de jueces de un tribunal de distrito (articulo 28.i) de la Ley de
Organizacidn de los Tribunales).

El Tribunal Supremo es el tribunal de ultimo recurso para todos los tipos de causas civiles sobre
patentes.

8.6.3 Escrito de alegaciones

Las partes deben presentar resimenes por escrito previamente para que el juicio se desarrolle de
forma centrada.'"" Los resimenes deben presentarse en el plazo oportuno para brindar a la otra
parte la oportunidad de preparar su respuesta.''? Se deberé presentar un resumen que contenga
un nuevo método ofensivo o defensivo en el plazo oportuno para notificar a la otra parte al
menos siete dias antes del juicio o la vista preparatoria.’'® A continuacién, se enumeran algunas

advertencias que se deben tener en cuenta al elaborar los resimenes:'™

- Alegacién sobre la actividad inventiva: el resumen debe contener un cuadro elemento por
elemento en el que se identifiquen los elementos de la técnica anterior y se comparen con los
elementos correspondientes de la invencién patentada. Para alegar que la invencién
patentada carece de actividad inventiva basandose en una combinacién de varios elementos
del estado de la técnica, en el resumen se debe especificar el elemento principal y ofrecer una
explicaciéon pormenorizada de la manera en que se combinan dichos elementos y los motivos
por los que una persona que tenga habilidades ordinarias en la técnica puede obtener
facilmente esa combinacion.

- Alegacién sobre la infraccién: el resumen debe especificar, en detalle y tanto individual como
graficamente, el producto o procedimiento utilizado por el demandado, enumerando el
nombre del producto y el nimero de tipo de producto y adjuntando dibujos o fotografias para
que la autoridad encargada de la aplicacién pueda identificarlos sin mas deliberaciones. El
producto o procedimiento del demandado debe describirse de manera pormenorizada para
que pueda compararse con la invencién patentada por elementos y describirse graficamente
para mantener la identidad con el producto o procedimiento real utilizado por el demandado.
El resumen debe contener un cuadro elemento por elemento en el que se compare la
invencién patentada con el producto o procedimiento del demandado.

- Alegacién sobre las indemnizaciones por dafios y perjuicios: los demandantes que soliciten
indemnizaciones compensatorias por dafios y perjuicios deben especificar las disposiciones

tanto divisiones de PI de tres jueces como de un solo juez, de manera que la jurisdiccién por razén de la materia se
determina sobre la base del valor del objeto de la demanda.

110 Minsasosong deung injibeob (Ley sobre los Timbres Adjuntos para Litigios Civiles y Otros Procesos), art. 2.4; Reglamento
sobre los Timbres Adjuntos para Litigios Civiles y Otros Procesos, art. 18; Reglamento sobre la Jurisdiccién por razén de
la Materia en Litigios Civiles y Familiares, art. 2.

111 Ley de Procedimiento Civil, art. 272.1.

112 Ley de Procedimiento Civil, art. 273.

113 Reglamento del Procedimiento Civil, art. 69-3.

114 Comité de Investigaciones de Litigios sobre Propiedad Intelectual, Intellectual Property Law Theory and Practice, en 187
y 188.
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juridicas que sirven como base para el calculo del importe correspondiente a las
indemnizaciones por dafios y perjuicios, asi como identificar el nimero de prueba asociado a
cada elemento juridico establecido en las disposiciones. Para rebatir los hechos alegados por
el demandante, la otra parte debe dar una respuesta pormenorizada en lugar de una simple
negacion.

8.6.4 Tramitacién temprana de la causa

A menos que la causa deba decidirse sin un juicio, el juez que preside la sala debe establecer la
fecha del juicio sin demora'y, por lo general, fija una fecha tan pronto como el demandado
presenta una contestacién impugnando la demanda.'" El juez evaluara el grado de litigiosidad
del asunto, su complejidad, la idoneidad de la mediacién o la urgencia de la resolucién, y fija
como primera fecha del juicio la mas préxima posible. Cuando es probable que la mediacién
inicial resuelva el caso, puede que la causa se remita al tribunal o el centro de mediacién antes de
que se fije la fecha del primer juicio.

8.6.5 Vistas preparatorias

Una vista preparatoria es una oportunidad para poner en orden los alegatos y las pruebas de las
partes y permitir un juicio eficaz y centrado.''® En la mayoria de los casos, las cuestiones se
simplifican mediante el intercambio de resimenes, y el proceso avanza directamente hacia el
juicio. Las vistas preparatorias se celebran Unicamente en casos excepcionales en que los
alegatos y las pruebas deben ponerse en orden previamente. En las causas civiles de patentes, se
programara una vista preparatoria Unicamente en casos complejos para coordinar la gestién
procesal y principalmente por videoconferencia. En una vista preparatoria, a menudo se debaten
las siguientes cuestiones:

- lafechay la hora del juicio, asi como las cuestiones que se trataran en él;

- los plazos para realizar alegaciones y presentar pruebas (incluidos los plazos para la
presentacion de los resimenes exhaustivos y las declaraciones juradas de los testigos
periciales, el nUmero maximo de presentaciones y la extensién de los resimenes);

- la conveniencia de utilizar un método de presentacién de pruebas que exija un tiempo
considerable, como la inspeccidn, la tasacién y la presencia de un testigo pericial, y los plazos
para dichos métodos;

- la conveniencia de nombrar a un asesor técnico;

- la conveniencia de celebrar una sesién de revision de la tecnologia por las partes;

- la conveniencia de celebrar vistas independientes por cuestiones juridicas, como la infraccién,
la nulidad, la evaluacién de los dafios, etc.;

- lamanera de proceder en los litigios si una causa relacionada esta pendiente ante la IPTAB; y

- la conveniencia de remitir la causa a un procedimiento de mediacién.

8.6.6 Medidas provisionales

Para aplicar los derechos de PI, existen dos tipos de procesos civiles: una demanda principal,
donde se solicitan medidas cautelares permanentes e indemnizaciones por dafios y perjuicios, y
una peticién de disposicién provisional, donde solo se solicitan medidas cautelares preliminares y
las indemnizaciones por dafios y perjuicios no son recuperables. Un procedimiento de medidas
cautelares preliminares es un método relativamente rapido de aplicar los derechos de PI.

Un demandante puede solicitar a un tribunal de distrito que dicte una medida cautelar preliminar
para impedir que un infractor acusado siga cometiendo infracciones antes de que se decida la
cuestién de la infraccién en la demanda principal. Al contrario que las medidas cautelares
permanentes de la demanda principal, las medidas cautelares preliminares no se concederan
Unicamente porque se demuestre que la patente es valida y se ha infringido; el demandante
debe demostrar la probabilidad de infraccién y la necesidad de una medida cautelar. Para
determinar esto Ultimo, los tribunales sopesaran el perjuicio irreparable para el demandante
derivado de la infraccién en curso frente al perjuicio econédmico para el demandado si se concede
la medida cautelar.

115 Ley de Procedimiento Civil, art. 258.1.
116 Ley de Procedimiento Civil, art. 279.1.
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Ademas, los tribunales tendran en cuenta la idoneidad de la forma de reparacién para reparar el
perjuicio causado al demandante por la infraccién y la probabilidad de que la patente se anule.
Salvo circunstancias excepcionales, los procesos de medidas cautelares preliminares suelen ser
procedimientos inter partes que se llevan a cabo mediante una serie de vistas obligatorias.
Normalmente, la vista inicial se programa en un plazo de dos a tres semanas a partir de la fecha
en que se presentd la peticion.

Durante la revision del tribunal, el demandante debe presentar pruebas de la infraccién, como
folletos y muestras de los productos ilicitos. Normalmente, el testimonio de los testigos esta
limitado a las declaraciones juradas, ya que, por lo general, no se les permite subir al estrado
durante las vistas. Normalmente, en un proceso de medidas cautelares preliminares, se permite
una escasa revelacion probatoria, por lo que el demandante debe hacer todo lo posible por
reunir pruebas suficientes de la infraccion antes de iniciar el proceso. Los tribunales a menudo
son reacios a conceder medidas cautelares preliminares si se requieren pruebas o testimonios
periciales para demostrar la infraccion. Por lo tanto, el principal tipo de pruebas que se utiliza en
los procesos de medidas cautelares preliminares es la prueba documental.

Cuando el demandante haya demostrado la probabilidad de infraccién y el caracter necesario de
las medidas de reparacién provisionales, se brindara al demandado la oportunidad de presentar
alegatos y pruebas como refutacién. Los demandados pueden plantear una excepcién de abuso
de derechos para evitar la aplicacién de la patente, lo que se basaria en la probable nulidad de la
patente reivindicada, aunque la patente no pueda anularse formalmente en un procedimiento de
medidas cautelares preliminares. El tribunal tiene potestad para conceder vistas adicionales a fin
de aportar alegatos y pruebas adicionales si las partes lo solicitan.

Cuando el tribunal determine que est4 listo para resolver el caso, dara por concluidas las vistas y
tomara una decisién. Al conceder medidas cautelares preliminares, el tribunal puede prohibir al
demandado sequir fabricando o vendiendo los bienes ilicitos, ordenar que los articulos ilicitos u
otros articulos empleados para cometer la infraccién se transfieran a la custodia de un agente
judicial, o indicar al agente judicial que cologue un aviso publico apropiado de la orden en las
instalaciones del demandado.

Debido al caracter provisional de estos procedimientos, el tribunal suele exigir al demandante
que deposite una fianza con el fin de indemnizar a la parte que es objeto de la medida por los
dafios y perjuicios resultantes de la medida cautelar en caso de que esta se anule o se revoque
posteriormente. La fianza depositada por el demandante en el momento de la emisién de la
orden de adopcién de medidas cautelares preliminares se devolvera cuando estas medidas sean
definitivas tras la apelacién.

Sin embargo, si mas adelante se determina que una orden de adopcién de medidas cautelares
preliminares se ha emitido incorrectamente, el titular de los derechos que solicité las medidas
cautelares puede ser responsable por los agravios con arreglo a la legislacion surcoreana. El
titular de los derechos se hara responsable de los dafios y perjuicios ordinarios que sufra el
demandado debido a las medidas cautelares preliminares, asi como de los dafios y perjuicios
extraordinarios que fuesen razonablemente previsibles para el titular de los derechos en el
momento de la ejecucién. Si se han emitido de forma incorrecta medidas cautelares preliminares
ejecutadas por un titular de derechos de PI, se presume refutablemente que este ha sido
negligente al ejecutar las medidas cautelares.

Las decisiones del tribunal de distrito sobre las medidas cautelares preliminares pueden apelarse
ante el tribunal superior.'"” De manera alternativa, el demandante puede iniciar un proceso de
medidas cautelares permanentes u otra reparacién ante el tribunal de distrito. Un demandado
sujeto a medidas cautelares preliminares puede impugnar la orden mediante la presentacién de
una solicitud de reconsideracion ante el mismo tribunal que emitié la medida cautelar. Las
medidas cautelares preliminares pueden aplicarse siempre que haya pendiente una apelacién o
una impugnacion. Como alternativa, y ademas de los procedimientos anteriores, el demandado
puede solicitar que el tribunal obligue al demandante a iniciar la demanda principal para la
obtencién de medidas cautelares permanentes o indemnizaciones por dafios y perjuicios
relacionados con las actividades objeto de la medida. Si se realiza este tipo de solicitud, el tribunal

117 Véase el apartado 8.6.2.1.3 sobre las jurisdicciones.
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ordenara al demandante que presente una demanda principal en un plazo determinado. Si la
demanda no se presenta en el plazo especificado, el tribunal revocara las medidas cautelares
preliminares.

8.6.7 Pruebas

En general, la Ley de Procedimiento Civil no establece procesos de revelacién probatoria previos
al juicio, como las declaraciones y los interrogatorios de los Estados Unidos. En su lugar, las
pruebas se presentan durante los juicios. En casos excepcionales en que determinadas pruebas
no estaran disponibles durante el juicio a menos que se conserven a tiempo, una parte puede
solicitar una orden judicial para examinar las pruebas antes de presentar la demanda. Todas las
solicitudes de presentacion de pruebas se realizan por peticién al tribunal, y este ejercera su
potestad para conceder o rechazar la peticién, sopesando la necesidad de la prueba y cualquier
retraso o perjuicio que pueda causar la presentacién de la prueba. Las partes que presenten
pruebas documentales o soliciten la comparecencia de testigos, la averiguacién de los hechos, el
encargo de remitir una copia certificada y autenticada, la orden de presentar documentos, la
inspeccidn, la tasacién, etc., deberan especificar, de forma pormenorizada, las cuestiones que han
de acreditarse mediante la prueba.

8.6.7.1 Pruebas documentales

Las pruebas documentales presentadas en las causas civiles sobre patentes pueden ser
memorias descriptivas de patentes, libros generales (bibliografia técnica), materiales publicados,
boletines sobre patentes o boletines oficiales y registros de patentes. Los productos, modelos,
fotografias, videos u otros materiales que capten o utilicen la patente también pueden
presentarse como prueba para ayudar a comprender sus aspectos técnicos. En principio, las
pruebas documentales deben presentarse en su copia original. No obstante, en la practica, se
puede presentar una version escaneada del ejemplar original a menos que la otra parte impugne
la existencia o autenticidad de la copia original, en cuyo caso la copia original no convertida
debera estar disponible para su examen en la fecha del juicio. Los documentos escritos en un
idioma extranjero deben presentarse junto con una versién traducida,''® excepto los documentos
escritos en el idioma permitido en una causa internacional.’"

8.6.7.2 Inspeccion

Cualquiera de las partes puede solicitar al tribunal que inspeccione muestras de los productos de
la otra parte (por ejemplo, los articulos ilicitos del acusado) o que realice una inspeccién in situ de
la propiedad de la otra parte (por ejemplo, las instalaciones de fabricacién del demandado). El
peticionario también puede solicitar que el tribunal ordene a la otra parte o a un tercero que
presente el producto para inspeccionarlo, si no cuenta ya con una muestra del producto. En el
momento de la presentacién, el tribunal puede optar por inspeccionarlo directamente o puede
nombrar a un experto para que inspeccione el producto y presente una opinién basada en los
resultados pertinentes.

Las partes que soliciten una inspeccién in situ deben persuadir al tribunal de que la inspeccién es
necesaria. Por ejemplo, puede que sea necesario realizar una inspeccién in situ de las
instalaciones del demandado para demostrar la infraccidén en casos que impliquen un
procedimiento de fabricacién. Si se concede una peticién de inspeccién in situ en un caso de
procedimiento de fabricacién de este tipo, normalmente, el tribunal nombrara a un testigo
pericial para que acompafie a los jueces y los ayude a realizar la inspeccién y a identificar el
procedimiento de fabricacién pertinente.

8.6.7.3 Evaluacion de un experto nombrado por el tribunal

El tribunal también puede nombrar a expertos independientes para que presten testimonio
sobre cuestiones técnicas complejas que requieren aportaciones de los expertos (articulo 335 de
la Ley de Procedimiento Civil). El tribunal puede nombrar a un experto por peticién de una de las
partes o segun su propio criterio. Ademas, el tribunal puede pedir a las instituciones publicas, las
escuelas, las organizaciones que cuentan con instalaciones adecuadas o las instituciones publicas
extranjeras que ofrezcan su dictamen pericial (articulo 341 de la Ley de Procedimiento Civil).

118 Ley de Procedimiento Civil, art. 277.
119 Véase el apartado 8.3.2.2 para obtener mas informacién.
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El tribunal puede nombrar a uno o mas expertos para que realicen pruebas o presenten un
dictamen sobre las cuestiones objeto de controversia que requieren conocimientos o experiencia
especiales, normalmente por peticién de una de las partes. En casos excepcionales, el tribunal
puede nombrar a uno 0 mas expertos segun su propio criterio. Las partes pueden pedir al
tribunal que solicite el dictamen de un experto concreto, en cuyo caso la otra parte puede
oponerse al experto recomendado mediante la presentacién de pruebas de parcialidad u otros
motivos de inhabilitacién. El tribunal tiene amplia potestad en lo que respecta a la seleccién de su
propio experto o a la denegacién de la peticion de un experto.

Cada parte puede solicitar que se inhabilite al experto potencial indicando que la persona no es
capaz de ofrecer un dictamen justo y verdadero (por ejemplo, el experto recibié fondos de
investigacion de una de las partes o de sus filiales) o que no esta debidamente cualificado. La Ley
de Procedimiento Civil no impone limites sobre los expertos nombrados por el tribunal por su
nacionalidad o residencia; el Unico requisito es que la persona tenga los conocimientos y la
experiencia necesarios para ofrecer un dictamen pericial.

Los expertos nombrados por el tribunal, como los testigos, deben prestar juramento ante el
tribunal de que emitiran su dictamen basandose en lo que consideren cierto y correcto, y pueden
ser castigados penalmente por perjurio. Asimismo, si es necesario, los expertos nombrados por
el tribunal pueden entrar en las premisas de una de las partes con la aprobacién del tribunal. Se
trata de un ejercicio del poder judicial por parte del experto nombrado por el tribunal.

8.6.7.4 Ordenes que promueven la presentacion de pruebas

En las causas civiles, las partes que soliciten presentar pruebas documentales en posesién de la
parte contraria o un tercero pueden solicitar al tribunal que ordene al titular del documento su
presentacién (una “orden de presentacién de documento”).'?° Si el demandado no cumple con
una orden en virtud de la Ley de Procedimiento Civil, el tribunal puede considerar cierto lo
alegado por el peticionario en cuanto al contenido del documento.

Teniendo en cuenta el caracter especifico de las causas relativas a las patentes, en las que las
pruebas se suelen concentrar en poder de la otra parte, la Ley de Patentes amplia el alcance de
los documentos especificamente a los materiales de forma mas general y ha aumentado la
desventaja para la parte que no cumple (una “orden de presentacion de materiales”). El
incumplimiento de una orden de presentacion de materiales puede dar lugar a que el tribunal
admita no solo la alegacion del peticionario sobre lo que figura en el material, sino también la
alegacién sobre el hecho que se pretende establecer mediante el material como valido en
determinadas condiciones. En los siguientes apartados, se tratan la orden de presentacion de
documentos conforme a la Ley de Procedimiento Civil y la orden de presentacién de materiales
conforme a la Ley de Patentes.

8.6.7.4.1 Orden de presentacion de documentos

Segun el articulo 343 de la Ley de Procedimiento Civil, las partes pueden solicitar al tribunal que
ordene a la otra parte o a un tercero que presente un documento que se considere pertinente
para el fondo de la causa. Segun el articulo 345 de la Ley, las peticiones en que se solicite al
tribunal que ordene la presentacion de documentos deben indicar claramente el titulo del
documento, su fin, la persona que posee el documento, los hechos que demuestra el documento
y el fundamento de la obligacién de presentarlo. El titular del documento tiene la obligacién de
presentarlo en virtud del articulo 344 si i) es una de las partes y ha hecho referencia al documento
en la demanda; ii) el peticionario esta juridicamente autorizado a solicitar la entrega o la lectura
minuciosa del documento del titular; o iii) el documento se ha elaborado en beneficio del
peticionario o esta relacionado con la relacién juridica entre el peticionario y el titular del
documento, con algunas excepciones establecidas en la disposicion.

Desde el 9 de julio de 2019, la parte acusada de infringir la patente o el modelo de utilidad
también debe contestar a las acusaciones creibles de infraccién con pruebas, y no con una simple
negacién (lo cual es habitual cuando las pruebas de infraccién se encuentran en su totalidad
dentro de las instalaciones del demandado y, por lo tanto, son dificiles de obtener para el
demandante a través de érdenes judiciales). Si se demuestra prima facie la probabilidad de
infraccidn, el infractor acusado que niegue la infraccién debe presentar pruebas del

120 Ley de Procedimiento Civil, art. 343.
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procedimiento o producto real que est4 utilizando o, de lo contrario, se arriesga a que el tribunal
presuma que la actividad ilicita objeto de acusacién ha tenido lugar realmente.

8.6.7.4.2 Orden de presentacion de materiales

La Ley de Patentes se ha modificado (modificacion parcial en virtud de la Ley nim. 14112, en
vigor desde el 30 de junio de 2016) para ampliar el alcance de las érdenes de presentacién de
“documentos” a “materiales”, que también pueden incluir archivos electrénicos, fragmentos de
video o cualquier otra forma no documental de datos. La Ley también se modificé para evitar que
las partes se nieguen a cumplirla alegando que los materiales contienen secretos comerciales. En
virtud de la ley modificada, en primer lugar, la parte peticionaria debe demostrar, a través de un
procedimiento en privado si es necesario, que el material contiene realmente secretos
comerciales. Incluso si gana, el titular del material no puede simplemente negarse a cumplir la
orden si dichas pruebas se consideran necesarias para demostrar la infraccién. En su lugar, el
titular puede solicitar que el tribunal limite el alcance de la divulgacién o las personas que
pueden acceder a los materiales.

Si un material solicitado se retiene sin justificacidn, la ley modificada permite al tribunal presumir
que la alegacién de la otra parte basada en los hechos que se pretende probar mediante el
material es cierta. Estos cambios estan concebidos para facilitar que los litigantes en materia de
patentes de la Republica de Corea obtengan las pruebas necesarias con respecto a la infraccién y
los dafios y perjuicios. La modificacién se aplica a todos los procesos de infraccién presentados a
partir del 30 de junio de 2016. El tribunal se reserva una amplia potestad a la hora de acceder a
las solicitudes de 6rdenes de presentacion.

8.6.7.5 Conservacion de las pruebas (antes del proceso de infraccién o durante este)

La conservacion de las pruebas es un instrumento para obtener pruebas que, de otra manera,
resultarian dificiles de garantizar. En algunas causas por infraccion de patente, se han concedido
peticiones de conservacién de las pruebas. Para obtener resultados satisfactorios, el peticionario
debe demostrar que existe una probabilidad razonable de infraccién de la patente y la necesidad
de conservar las pruebas. Si los resultados son satisfactorios, el tribunal emitird una sentencia en
la que disponga lo siguiente: “1) se procedera a examinar las pruebas en relacién con esta causa;
y 2) se ordenara al demandado que presente los materiales”. En el anexo de la sentencia, se
especificaran el tema,'?! el lugar'?? y la fecha de examen a efectos de andlisis de las pruebas, asi
como los hechos que se deben probar y los materiales objeto de examen'?* para la presentacién
de los materiales.'*

Las peticiones de conservacién de pruebas se pueden presentar tanto antes del proceso de
infraccién como durante este. Antes de presentar un proceso de infraccion, debe presentarse la
peticién de conservaciéon de pruebas ante el tribunal de distrito que tenga jurisdiccién sobre el
lugar de residencia de la parte que posee las supuestas pruebas o la ubicacién de las pruebas que
se pretende inspeccionar, y la causa serd juzgada por un Unico juez. Tras presentar una demanda,
la peticién puede presentarse ante el tribunal en el que se ha presentado la demanda, y
normalmente el mismo grupo de jueces que revisé la demanda sera el que conocera de la causa.

8.6.7.6 Expertos

8.6.7.6.1 Testigos (incluidos los peritos)

Aunque las pruebas documentales son la forma de corroboracién que se utiliza mas
frecuentemente en los litigios civiles sobre patentes, el uso del interrogatorio de los testigos para
probar los antecedentes de hecho ha ido aumentando gradualmente. Es especialmente comun
en las causas civiles sobre patentes realizar interrogatorios a peritos, que son personas
reconocidas por tener conocimientos técnicos en la tecnologia concreta. Los interrogatorios de
los testigos periciales se diferencian de otros interrogatorios de testigos en que estos ultimos se
centran en los hechos que el testigo ha experimentado realmente en persona, mientras que los
peritos en las causas relativas a patentes estan llamados sobre todo a testificar sobre cuestiones
tales como i) el nivel técnico de una persona con conocimientos ordinarios en la materia en el
momento de la presentacién de la patente, ii) la divulgacién del estado de la técnica, iii) el analisis

121 Normalmente, el producto objeto de acusacién (producto final o semifinal).

122 Normalmente, donde se produjo el acto ilicito, como la fabrica del demandado.

123 Los mismos que el objeto del examen de las pruebas en la mayoria de los casos.

124 Véase, por ejemplo, Seouljoongangjibangbeobwon (Trib. de Dist. Central de Seul), 24 de agosto de 2017, 2017KaGi50496;
Seouljoongangjibangbeobwon (Trib. de Dist. Central de Sedl), 4 de abril de 2019, 2019KaGi50261.
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la cuantia razonable de la regalia, entre otras. Para llamar a un testigo pericial al estrado, el

peticionario debe presentar una “declaracion basica para testigos periciales” ante el tribunal. Este

formulario esta disponible en las directrices practicas del Tribunal de Patentes y las divisiones de

PI del Tribunal de Distrito Central de Seul.'*

La Ley de Procedimiento Civil establece varias vias por las que los expertos pueden emitir sus
dictdmenes ante el tribunal. La prueba pericial puede presentarse tanto mediante una
declaracién como mediante un testimonio directo ante el tribunal. Las declaraciones son el
método mas utilizado. Ambas partes del litigio pueden presentar declaraciones de expertos
independientes como pruebas para respaldar sus argumentos, y estas declaraciones pueden
basarse en las pruebas y los conocimientos del propio experto o en otras pruebas revisadas
por él.

Los testigos periciales también pueden ser llamados a testificar en el juicio, normalmente por
peticién de una de las partes. Las preguntas que se formularan deben presentarse ante el
tribunal por escrito antes de la celebracién del juicio. Normalmente, los interrogatorios directos
requieren Unicamente una respuesta muy breve. La decisién de permitir o no el testimonio
pericial queda a criterio del tribunal y, si se permite, la otra parte tendra la oportunidad de
contrainterrogar al testigo. Las preguntas del contrainterrogatorio y el segundo interrogatorio
directo no deben presentarse ante el tribunal con antelacién. El tribunal también puede nombrar
a expertos para que evallen los hechos relacionados con los dafios y perjuicios y las tecnologias
objeto de controversia.'*®

8.6.7.6.2 Asistencia técnica de expertos

8.6.7.6.2.1 Examinadores técnicos judiciales

El Tribunal de Patentes cuenta con examinadores técnicos judiciales que ofrecen asistencia eficaz
y rapida a tiempo completo en la resolucién de controversias a través del examen especializado
de los problemas relacionados con las cuestiones técnicas en las causas relativas a patentes y
modelos de utilidad.'?’ Los examinadores técnicos judiciales del Tribunal de Patentes tienen
conocimientos especializados y experiencia en ambitos cientificos y técnicos, como la
magquinaria, las comunicaciones, la electricidad y la electrénica, la quimica, los medicamentos, la
agriculturay la construccién. Provienen de distintos ambitos: por ejemplo, examinadores de la
KIPO, abogados de patentes e investigadores en los campos pertinentes, a menudo con titulos de
master o doctorado. Ademas, la KIPO envia a sus responsables de division al Tribunal de Patentes
como examinadores técnicos judiciales.

Si lo solicita un grupo de jueces, los examinadores técnicos judiciales emiten dictdmenes sobre
cuestiones técnicas en las demandas sobre patentes y modelos de utilidad y, si el grupo de jueces
lo considera necesario, participan en las vistas preparatorias y los juicios, y formulan preguntas a
las partes con el permiso del juez que preside la sala.'?® En principio, cada causa relativa a una
patente del Tribunal de Patentes tiene un examinador técnico judicial con conocimientos
especializados en el ambito asignado a la causa, y el grupo de jueces celebra una sesién técnica
explicativa antes del juicio, durante la cual un examinador técnico judicial ayuda a los jueces a
comprender las cuestiones técnicas del caso.'? Las divisiones de PI del Tribunal de Distrito
Central de Sedl, que se encargan de la mayoria de las causas de primera instancia relativas a
patentes, y el Tribunal Supremo, que se encarga de los juicios finales de todas las causas relativas
a patentes, también cuentan con examinadores técnicos judiciales.

125 Véase Divisiones de PI del Tribunal de Distrito Central de Seul, Procedural Guidelines for IP Litigation, cap. IV.2; Tribunal de
Patentes, Practice Directions for Civil Appellate Trial, cap. V.

126 Véase el apartado 8.6.7.3 sobre los evaluadores nombrados por el tribunal.

127 Beobwonjojikbeob (Ley de Organizacién de los Tribunales), art. 54-2.1. La asistencia técnica de expertos en el Tribunal de
Patentes proviene principalmente de los examinadores e investigadores técnicos judiciales. La principal diferencia entre
ambos puestos es que los examinadores técnicos judiciales los envia la KIPO y los investigadores técnicos judiciales los
contrata directamente el tribunal. No obstante, dado que sus funciones son muy similares desde el punto de vista
practico, en adelante se denominara a ambos examinadores técnicos judiciales.

128 Reglamento sobre Examinadores Técnicos Judiciales, art. 4.1.

129 La funcién de la sesion explicativa sobre tecnologia es similar a la de los tutoriales técnicos de los Estados Unidos, pues
ambas se centran en la mejora de los conocimientos técnicos de los jueces. No obstante, se diferencian en que las
sesiones explicativas sobre tecnologia se celebran ante el tribunal sin que participen las partes ni los abogados. En
primer lugar, el grupo de jueces recibird una formacién sobre las cuestiones técnicas del caso con ayuda del examinador
técnico judicial (un empleado del tribunal con una postura neutral) antes de conocer de los alegatos de los abogados.
Los abogados tendrén oportunidad de explicar las tecnologias objeto de controversia desde sus puntos de vista en una
sesion de revisién de la tecnologia durante el tribunal.
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8.6.7.6.2.2 Asesores técnicos

Ademas de los examinadores técnicos judiciales, el tribunal puede optar por nombrar a un asesor
técnico para emitir un dictamen pericial sobre un tema concreto de la causa. Los asesores
técnicos se seleccionan a partir de un grupo de expertos registrados especializados en una
amplia variedad de ambitos técnicos, incluida la maquinaria, las comunicaciones, la electricidad y
la electrénica, la quimica, los medicamentos, la agricultura y la construccién. La mayoria de ellos
son investigadores de institutos de investigacién nacionales o profesores que imparten docencia
en escuelas de posgrado.

Los asesores técnicos participan en los litigios mediante la presentacién de dictdmenes por
escrito o la asistencia el dia del juicio para ofrecer explicaciones o dictamenes sobre cuestiones
técnicas y, con el permiso del juez que preside la sala, para formular preguntas a las partes o los
testigos. Estos expertos estan sujetos a obligaciones de confidencialidad en relacién con las
causas donde participan y se consideran empleados publicos a efectos de la disposicién sobre
soborno de la Ley Penal."°

Los asesores técnicos se diferencian de los examinadores técnicos judiciales en que son
profesionales externos nombrados segun el caso, mientras que los examinadores técnicos
judiciales trabajan a tiempo completo en el tribunal.

8.6.8 Tutoriales y reuniones informativas sobre tecnologias

8.6.8.1 Sesion técnica explicativa interna previa al juicio

Los grupos de jueces del Tribunal de Patentes celebran sesiones explicativas en la preparacién de
los juicios sobre patentes y modelos de utilidad para comprender mejor las tecnologias
pertinentes. En estas sesiones, los expertos técnicos, como examinadores técnicos judiciales,
explican las tecnologias pertinentes en el contexto del alegato de la parte mediante el uso de
dibujos, productos, miniaturas, graficas informéticas y equipos de video.

8.6.8.2 Sesion de revision de la tecnologia en la fecha del juicio

En la fecha del juicio, el tribunal conoce de los alegatos declarados por las partes, examina las
pruebas pertinentes e identifica las cuestiones con las partes. Las partes presentan sus alegatos
orales y otras pruebas. En las causas que impliquen cuestiones técnicas complejas, las sesiones
de revision de la tecnologia se suelen celebrar el dia del juicio. Cada parte o su asesor juridico
elabora los materiales de presentacién y explica la tecnologia pertinente mediante fragmentos
de video, fotografias o dibujos en la sesién. Se aconseja a las partes que presenten sus materiales
para la revisién de la tecnologia antes de la fecha del juicio. Los materiales suelen presentarse en
formato PDF o de diapositivas y pasan a formar parte del expediente judicial en el momento en el
que se presentan. Dado que la mayoria de las causas civiles relativas a patentes se procesan
mediante el sistema electrénico, las partes presentan archivos de video y otros materiales en
formato electrénico antes de la fecha del juicio. En aquellos casos en que se obtengan el
consentimiento y la aprobacién del tribunal, los juicios pueden celebrarse en un idioma
extranjero.’" Otro proceso importante que tiene lugar el dia del juicio es el examen de las
pruebas.

8.6.9 Proteccion de los secretos comerciales en los litigios

8.6.9.1 Acceso limitado a los secretos comerciales

Es posible que el acceso a los secretos comerciales esté restringido por 6rdenes judiciales. Si una
de las partes lo solicita, el tribunal puede ordenar que Gnicamente las partes en el litigio puedan
acceder a los fragmentos del expediente judicial que contengan secretos comerciales, copiarlos o
solicitar el envio de una copia auténtica, una copia certificada o una sintesis de las partes que
contengan secretos comerciales del expediente o la decisién judicial.’® Sin embargo, esta
restricciéon no puede regular la divulgacién por una parte a otras de los secretos comerciales
conocidos en el transcurso del litigio, algo que puede impedirse mediante una medida de
proteccién de la confidencialidad.

130 Ley de Procedimiento Civil, art. 164-8 (tratamiento andlogo a los empleados publicos respecto de la imposicién de
sanciones penales). Los asesores técnicos se consideran empleados publicos a la hora de imponerles sanciones penales
envirtud de los arts. 129 a 132 de la Ley Penal.

131 Véase el apartado 8.3.2.2 para obtener mas informacion.

132 Ley de Procedimiento Civil, art. 163.1.
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8.6.9.2 Medidas de proteccién de la confidencialidad

Las partes pueden negarse a presentar un documento sobre la base de que contiene informacién
confidencial (por ejemplo, un secreto comercial). En ese caso, el tribunal puede ordenar a la parte
que presente el documento ante el tribunal para una revisién en privado. Ni las partes ni sus
abogados pueden participar en dicha revision.

Cuando sea necesario que una parte divulgue un secreto comercial en un litigio por infraccién de
la Ley de Prevencién de la Competencia Desleal y Proteccion de los Secretos Comerciales, la parte
puede solicitar al tribunal, en virtud del articulo 14-4 de la Ley, que dicte una medida de
proteccién de la confidencialidad para impedir cualquier divulgacién no autorizada del secreto
comercial con posterioridad. Conforme a esta Ley, un “secreto comercial” es la informacién de
caracter técnico o empresarial que se puede utilizar en las actividades comerciales y, en general,
es desconocida para el publico y posee un valor econédmico independiente, cuya confidencialidad
se mantiene mediante esfuerzos considerables.

La Ley protege los secretos comerciales revelados en los litigios mediante medidas de proteccion
de la confidencialidad, cuyo incumplimiento puede estar sujeto a sanciones penales. Si una de las
partes lo solicita, el tribunal puede emitir una orden en la que se prohiba a la parte opositora, su
abogado o cualquier otra persona que tenga conocimiento del secreto comercial a través del
litigio utilizar el secreto comercial para fines distintos de la celebracion del litigio y revelarlo a
cualquier persona distinta de las personas para las que se dicté la medida de proteccién de la
confidencialidad.

Las partes que soliciten medidas de proteccién de la confidencialidad deben demostrar que un
resumen o una prueba ya presentada o que se vaya a presentar contiene secretos comerciales y
que cualquier uso o divulgacién del secreto comercial para fines distintos de la celebracién del
litigio probablemente obstaculizaria el funcionamiento comercial de la parte en cuestién. La
peticién debe especificar los hechos para favorecer el cumplimiento de estos criterios, las
personas que deben estar sujetas a la orden y los hechos suficientes para identificar los secretos
comerciales que deben protegerse mediante la orden.

Cuando se emite la orden, las personas sujetas a ella no pueden utilizar ni divulgar el secreto
comercial con fines distintos al de la demanda particular. Esta prohibicion incluye el uso
transversal de los materiales o la informacién pertinentes en otras demandas nacionales o
extranjeras. Las partes que incumplan la medida de proteccion de la confidencialidad en la
Republica de Corea o en el extranjero sin justificacion pueden ir a prisién hasta cinco afios o
recibir una multa de 50 000 000 KRW. Estos incumplimientos pueden penalizarse Gnicamente si la
parte que solicitd la medida de proteccién de la confidencialidad presenta una denuncia.

8.6.9.3 Proteccion de los secretos comerciales mediante 6rdenes de presentar documentos
y materiales
Cuando el tribunal ordena la presentacion de un documento para decidir si esta sujeto a la
obligacion de presentar documentos, debe tomar medidas para que otras personas no lo
divulguen.’? El documento debe revisarse en privado, de modo que permanezca oculto a la otra
parte o a terceros. De igual forma, cuando una parte se niega a presentar materiales conforme a
una orden judicial, el tribunal puede ordenar la presentacién de los materiales para decidir si la
parte tiene un buen motivo para negarse a su presentacion, pero solo con las medidas
adecuadas para prevenir que otros accedan a los materiales.”*

8.6.10 Juicio

Normalmente, una demanda civil incluye una serie de fechas de juicio para los alegatos orales
con un intervalo de tres a cinco semanas entre si. El tribunal emitirad su decisién en tres o cuatro
semanas tras la conclusion del juicio (véase el apartado 8.6.1.1). En la fecha del primer juicio, el
tribunal identificara las cuestiones del caso objeto de controversia y celebrard una sesion de
revisién de la tecnologia (véase el apartado 8.6.8.2). A continuacién, el tribunal analizara las
cuestiones restantes y realizard un examen de las pruebas o un interrogatorio de los testigos en
fechas de juicio posteriores. Al final de cada fecha, el tribunal programara la fecha del siguiente

133 Ley de Patentes, art. 347.4.
134 Ley de Patentes, art. 132.2.
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juicio y notificard a las partes qué cuestiones se trataran en esa fecha. Antes del siguiente juicio,
las partes presentaran resimenes y pruebas sobre las cuestiones para que el tribunal las revise
con antelacion. Tras examinar las cuestiones en la siguiente fecha del juicio, el tribunal decidira si
ha obtenido la informacién suficiente de las partes para dictar una resolucion.

8.6.11 Solucion alternativa de controversias

8.6.11.1 Significado y alcance

La solucién alternativa de controversias hace referencia a cualquier medio juridico destinado a
solucionar controversias sin litigios ni juicios. La solucién alternativa de controversias puede ser
judicial, administrativa y privada en funcion de las caracteristicas de la institucién responsable. En
lo que respecta al método de resolucién de las controversias, la solucién alternativa de
controversias se puede clasificar como arreglo, mediacién y arbitraje. En el cuadro 8.1, se
comparan las caracteristicas principales de los litigios y la solucién alternativa de controversias.

Cuadro 8.1 Comparacion de los litigios y la solucién alternativa de controversias

Caracteristica Litigio Solucién alternativa de controversias
Arreglo Mediacién Arbitraje

Participacion Involuntaria Voluntaria Voluntaria Voluntaria
Efecto de la decisiéon Exclusién de la reivindicacion, Acuerdo’ Acuerdo’ Igual que un fallo

poder ejecutivo definitivo y concluyente
Alcance del efecto  Nacional Internacional Internacional Internacional
Persona que lo Juez — Elegida por las Elegida por las partes
preside partes
Formalidades del Se realiza conforme alaLeyde  Informal Informal Conlleva una menor
procedimiento Procedimiento Civil, etc. formalidad?
Resultado Fallo escrito motivado Acuerdo Acuerdo Laudo arbitral motivado
Divulgacién Divulgacién necesaria Sin divulgacién Sin divulgacién Sin divulgacién

TEl arreglo y la mediacién por el tribunal tienen el mismo efecto que un fallo.

2 salvo que vaya en contra de las disposiciones obligatorias, las partes pueden acordar los procedimientos arbitrales. No
obstante, si no logran llegar a un acuerdo, los procedimientos arbitrales se llevaradn a cabo de conformidad con la Ley de

Arbitraje.135

En los apartados siguientes, analizamos los sistemas de arreglos de litigio y de mediacién que se
engloban en la categoria de solucién alternativa de controversias de cardcter judicial. Los
sistemas de solucién alternativa de controversias de caracter judicial que se tratan a continuacién
se aplican Unicamente a los procesos civiles de patentes, y no a los procesos administrativos ni
penales en materia de patentes.

8.6.11.2 Arreglos de litigio

El término “arreglos de litigio” hace referencia a un acuerdo que pueden alcanzar las partes de un
proceso en curso ante un juez a través de concesiones mutuas en sus reivindicaciones sobre los
derechos y las relaciones juridicas en cuestion. Cualquier arreglo al que lleguen las partes de
manera extrajudicial se considera solo un acuerdo de solucién de Derecho privado y no tiene el
mismo efecto que un arreglo de litigio."®

8.6.11.2.1 Procedimiento

Se puede alcanzar un arreglo de litigio en cualquier momento mientras el proceso judicial esté
pendiente. Por lo tanto, se pueden resolver las causas en litigio en el tribunal de apelacién o el
Tribunal Supremo, incluso después de que se hayan cerrado los alegatos y se haya dictado el
fallo, siempre que este no se haya confirmado como definitivo y concluyente.

En principio, solo se puede lograr un arreglo de litigio mediante una declaracién oral de las
partes en el tribunal el dia de la vista. Si las partes formulan una declaracién relativa al acuerdo
de solucion, se hara constar en el expediente del juicio de modo que tenga el mismo efecto que

135 Joongjaebeob (Ley de Arbitraje), art. 20.1y 20.2.
136 Minbeob (Cddigo Civil), art. 731.
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un fallo definitivo y concluyente. Esto se puede hacer el dia de la vista, de la vista preparatoria o
del examen de las pruebas, o en una fecha de vista distinta que se pueda haber programado para
el arreglo. Ademas, se considera que se ha alcanzado un arreglo si alguna de las partes ha
expresado su intencién de llegar a él en su resumen, con la autenticacién de una notaria, y la otra
parte ha comparecido en el tribunal en la fecha de la vista y ha aceptado dicha intencién de llegar
aun arreglo.'’

8.6.11.2.2 Efecto

Si se formula un arreglo de litigio en el expediente del juicio, ese protocolo tiene el mismo efecto
que un fallo definitivo y concluyente.'*® Por consiguiente, el arreglo concluye el proceso y su
expediente funciona como la fuente de poder ejecutivo para la ejecucién obligatoria.”*® Dado que
el expediente de un arreglo de litigio tiene el mismo efecto que un fallo definitivo y concluyentey,
por tanto, tiene efecto de cosa juzgada, ninguna de las partes puede alegar la nulidad del arreglo
entre ellas, ni siquiera si su contenido contraviene las disposiciones obligatorias, a menos que se
revoque mediante un cuasijuicio nuevo.'*

8.6.11.2.3 Recomendacion de arreglo

El tribunal o el juez encargado o acreditado pueden, con relacién a una causa que esté pendiente
de accidn, dictar de oficio una sentencia de recomendacién de arreglo para resolver de forma
justa la causa teniendo en cuenta los intereses de las partes y todas las demas circunstancias,
dentro de los limites de la esencia de la pretensién.’*' Una sentencia de recomendacién de
arreglo tiene el mismo efecto que un arreglo judicial si ninguna de las partes presenta una
objecién en un plazo de dos semanas desde la fecha de recepcién de la sentencia del tribunal o si
se retira dicha objecién o se renuncia a ella.'*?

Como se explica en el apartado 8.6.11.2, los acuerdos de solucién de Derecho privado a los que
lleguen las partes de manera extrajudicial no tienen el mismo efecto que un arreglo de litigio. En
los arreglos privados, las partes pueden recurrir al sistema de recomendaciones de arreglos. En
algunos casos, el tribunal puede dictar una sentencia de recomendacién de arreglo tras el cierre
de los alegatos, pero antes de pronunciar el fallo, basandose en su revisién del expediente
completo de la causa.

8.6.11.3 Mediacion

El sistema de mediacién civil es un método de resoluciéon de controversias donde un tercero (o
mediador) neutral interviene en el proceso de negociacién, con el consentimiento de las partes,
para ayudarlas a resolver la controversia con facilidad. Se parece al arreglo de litigio en que las
partes pueden llegar a un acuerdo, pero difiere en que el mediador recomienda y facilita de una
forma mas activa el acuerdo entre las partes.

8.6.11.3.1 Instituciones

Se puede ocupar de un caso de medicacién un juez de mediacién, un comisario permanente, un
consejo de mediacién o un tribunal que se ocupe de la demanda en calidad de instituciéon de
mediacién.'*® Se denominan, respectivamente, mediacién por un juez de mediacién, mediacién
por un comisario permanente, mediacién por un consejo de mediacién y mediacién por el
tribunal de la demanda.

Los tribunales también poseen un sistema de mediacién con instituciones externas, a las que se
les confia la gestién de los casos de mediacién a través de memorandos de entendimiento.
Algunos tribunales controlan todas las instituciones de mediacién, mientras que otros solo tienen
algunas de ellas, segun considere conveniente cada tribunal.

8.6.11.3.2 Procedimientos
Los procedimientos de mediacién los puede iniciar o bien cualquiera de las partes al presentar
una solicitud de mediacion ante un tribunal, o bien el tribunal de remision de la causa a

137 Ley de Procedimiento Civil, art. 148.3.

138 Ley de Procedimiento Civil, art. 220.

139 Minsajiphaengbeob (Ley de Ejecucién en Asuntos Civiles), art. 56.

140 Daebeobwon (Trib. Sup.), 8 de octubre de 1999, 98Da38760.

141 Ley de Procedimiento Civil, art. 225.

142 Ley de Procedimiento Civil, art. 231.

143 Minsajojeongbeob (Ley de Conciliacién Judicial en Controversias Civiles), art. 7.
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mediacién.'** Por tanto, una causa puede empezar primero con la mediacién, pero volver al
litigio si esta fracasa;'* o comenzar con un litigio, remitirse a mediacién y, después, volver al

litigio si dicha mediacién fracasa.

Los procedimientos de mediacién suelen tener lugar en la sala de mediacién del tribunal en la
fecha programada, pero también se pueden llevar a cabo en otro lugar adecuado fuera de los
juzgados.'*® Los procedimientos de mediacién pueden estar cerrados al publico; sin embargo, el
juez de mediacién puede permitir que terceros distintos de las partes asistan a los
procedimientos a puerta cerrada si es conveniente.'*’

8.6.11.3.3 Finalizacion y efecto de la mediacion

La mediacién se completa debidamente al incluir en el expediente los asuntos acordados por las
partes.148 En consonancia, una vez lograda la mediacién en la vista de mediacién, se envian
copias auténticas del expediente de mediacion a las partes, y la mediacién tiene el mismo efecto
que un arreglo judicial de litigio.'**

En lo que respecta a los casos donde no se llega a un acuerdo o las condiciones de este se
consideran inapropiadas, el juez de mediacién o el juez del tribunal de la causa encargados de la
mediacién pueden dictar una sentencia para velar por la solucién justa de la causa, teniendo en
cuenta de oficio los intereses de las partes y todas las demds circunstancias pertinentes, siempre
que no contravenga el propésito de la solicitud de mediacién.'*° Esto se denomina “sentencia en
lugar de mediacién” o “sentencia de mediacién obligatoria”. Al igual que sucede con las
sentencias de recomendacién de arreglo, las sentencias de mediacién obligatoria tienen el mismo
efecto que un arreglo judicial si ninguna de las partes presenta una objecion a la decisién en un
plazo de dos semanas a partir de la fecha en que recibieron una copia auténtica de la decisién."”’

Los procedimientos de mediacién se cierran cuando no se constituye la mediacién o cuando se
presenta una objecion a la sentencia de mediacién obligatoria. En esas situaciones, si se presento
una demanda antes de los procedimientos de mediacidn, la causa pasa a litigio; si se recurrié a la
mediacion sin presentar ninguna demanda, se considera que se ha presentado una en el
momento en que se solicit6 la mediacion.

8.6.11.3.4 Sistemas actuales de mediacion del Tribunal de Patentes

Desde el 1 de enero de 2016, el Tribunal de Patentes ha tenido jurisdiccién exclusiva sobre las
causas de apelacién relacionadas con la infraccion de patente. El 10 de marzo de 2016, el Tribunal
de Patentes cre6 el Reglamento Interno sobre los Comisarios de Mediacién del Tribunal de
Patentes. El Tribunal de Patentes adopté dicho Reglamento como base para el funcionamiento de
un consejo de mediacién compuesto por profesionales juridicos (como exjueces con una amplia
experiencia en litigios en materia de patentes) y expertos técnicos (por ejemplo, profesionales de
instituciones de investigacién y profesores de universidad). Ademas, desde el 27 de febrero

de 2017, existe un sistema de jueces de mediacion en vigor que gestiona los casos de mediacion
de un modo sistemético y facilita la mediacién temprana.'>? El Tribunal de Patentes también
posee un sistema de mediacién por el que puede confiar a instituciones externas, como la Junta
Arbitral Comercial de la Republica de Corea, la gestidn de los casos de mediacion a través de
memorandos de entendimiento.

8.6.11.4 Arbitraje
El arbitraje hace referencia al procedimiento destinado a solucionar una controversia que las
partes pueden resolver mediante una conciliacion, no a través del fallo de un tribunal, sino del

144 Ley de Conciliacién Judicial en Controversias Civiles, arts. 2, 6.

145 En esos casos en que el demandante presenta una demanda, debe complementar el monto del timbre para reflejar el
monto del timbre que se fijard a la demanda menos el monto del timbre ligado a la solicitud escrita de mediacién. Ley de
Conciliacién Judicial en Controversias Civiles, art. 36.2.

146 Ley de Conciliacién Judicial en Controversias Civiles, art. 9. Por ejemplo, aunque una mediacién por el Tribunal de
Patentes se deba realizar dentro de dicho Tribunal, también se puede llevar a cabo en la sala de mediacién del Tribunal
de Distrito Central de Sedl y, en algunos casos, las vistas de mediacién se celebran en la oficina de un comisario para la
comodidad de las partes.

147 Ley de Conciliacién Judicial en Controversias Civiles, art. 20.

148 Ley de Conciliacién Judicial en Controversias Civiles art. 28.

149 Ley de Conciliacién Judicial en Controversias Civiles, art. 29.

150 Ley de Conciliacién Judicial en Controversias Civiles, art. 30.

151 Ley de Conciliacién Judicial en Controversias Civiles, art. 34.4.

152 El empleo de jueces de mediacién ha cobrado impulso de manera gradual, lo que ha aumentado la cantidad de
solicitudes y la tasa de éxito. En 2019, el 45,8 % de los casos fueron objeto de una mediacién satisfactoria, cifra que no
solo incluye causas relativas a patentes, sino también a marcas y disefios



laudo de un &rbitro.">* Dado que el arbitraje se determina a través del laudo de un 4rbitro, difiere
fundamentalmente del arreglo y de la mediacién, que se alcanzan por un acuerdo entre las
partes. En este sentido, el arbitraje presenta muchas similitudes con el sistema general de litigios,
aunque sigue difiriendo en que el arbitraje no se divulga publicamente en principio, permite una
mayor flexibilidad a efectos de formalidades de procedimiento y suele depender de una solucién
en una unica instancia.

En cuanto a los casos de mediacién de conformidad con la Ley de Conciliacién Judicial en
Controversias Civiles, se puede remitir libremente una causa a mediacion en el transcurso de un
litigio o devolverse al procedimiento de litigio. No obstante, en los casos arbitrales, un tribunal
debe desestimar la accién que se ha presentado en un asunto que es objeto de un acuerdo
arbitral si el demandado plantea, como excepcién, la existencia de un acuerdo arbitral, siempre
que el tribunal no considere dicho acuerdo nulo y sin validez, inoperativo o imposible de
cumplirse.’*

Los acuerdos arbitrales entran en vigor cuando las partes aceptan por escrito resolver por
arbitraje, no por el fallo de un tribunal, la totalidad o parte de las controversias que han surgido o
que puedan surgir en el futuro con respecto a las relaciones juridicas de Derecho privado. La
eficacia de una cldusula arbitral como un acuerdo arbitral se determina sobre la base de la
consideracion general del significado del arbitraje segun lo definido en la Ley de Arbitraje, la
naturalezay la forma del acuerdo arbitral, y las circunstancias concretas, como el contenido de
las cldusulas arbitrales pertinentes y los antecedentes de la decisidn de las partes de contar con
la clausula arbitral. Las cldusulas arbitrales opcionales solo se aplican cuando una de las partes
opta por un procedimiento arbitral, no el fallo de un tribunal, y trata de resolver la controversia
mediante arbitraje, y la otra parte participa en el procedimiento arbitral sin objecién."

Dado que los procedimientos arbitrales se llevan a cabo para obtener un laudo, resulta dificil
vincularlos con los procedimientos de los litigios, a diferencia de lo que ocurre en la mediacion,
que depende de un acuerdo entre las partes. Por lo tanto, pese a que es técnicamente posible, ha
habido muy pocos casos en que los procedimientos arbitrales se hayan iniciado después de
retirar una demanda en el transcurso de los procedimientos del litigio por motivos como tener un
acuerdo arbitral ex post.

8.7 Recursos civiles

Basicamente, el titular de un derecho puede acceder a dos tipos de medidas de reparacion de las
infracciones de patente: medidas cautelares e indemnizaciones por dafios y perjuicios. Se pueden
emplear en conjunto o por separado.’*® Otros tipos de medidas de reparacién son las medidas
necesarias para restituir el fondo de comercio o la reputacién del titular del derecho. En cuanto a
las invenciones de empleados, el empleado puede solicitar una compensacion por su invencion,
por lo que haya inventado con relacién a las obligaciones del empleo.

8.7.1 Recuperacion del fondo de comercio y la reputacion

Si el demandante en una causa por infraccién de patente (es decir, el titular de la patente o
licenciatario exclusivo) exige que el demandado ponga anuncios en periddicos u otras
publicaciones periddicas con fines explicativos y como medida necesaria para restituir el fondo
de comercio o la reputacién del demandante (en lugar de indemnizaciones compensatorias o
ademas de estas), el demandante debe indicar en su demanda las particularidades de dichos
anuncios, como el contenido, el tamafio, el tamafio de la fuente, etc.

8.7.2 Compensacion por las invenciones de los empleados

8.7.2.1 Perspectiva general
Las invenciones de los empleados son invenciones, modelos de utilidad o creaciones amparados
por la Ley de Patentes, la Ley de Modelos de Utilidad o la Ley de Proteccién de Disefios,

153 Ley de Arbitraje, art. 3.1.

154 Ley de Arbitraje, art. 9.1.

155 Véase Daebeobwon (Trib. Sup.), 22 de agosto de 2003, 2003Da318.

156 Las partes suelen recurrir a las medidas cautelares Gnicamente porque se dedicard una cantidad de tiempo considerable
a evaluar la concesion de indemnizaciones por dafios y perjuicios si la reivindicacién de medidas cautelares se une a una
reivindicacién de indemnizacién por dafios y perjuicios.
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respectivamente (en adelante, denominados en conjunto “invenciones”, a menos que se indique
lo contrario), que realizan los empleados, directivos de una empresa o funcionarios
(denominados en conjunto “empleados”, a menos que se indique lo contrario) con relacién a sus
obligaciones, cuando entran dentro del alcance de la actividad del empleador, la empresa o el
gobierno nacional o local, y cuando las tareas que han dado lugar a la invencién se enmarcan
dentro de las obligaciones presentes o pasadas del empleado (articulo 2.ii) de la Ley de
Promocidn de las Invenciones). Los empleadores tienen derecho automaticamente a una licencia
libre y no exclusiva respecto a las invenciones de los empleados (articulo 10.1) de la Ley de
Promocidn de las Invenciones). Si el empleador obtiene, en virtud del contrato o de la normativa
laboral, derechos de patente, modelo de utilidad o disefio ligados a la invencién del empleado —o
el derecho de adquirirlos—, o se le concede una licencia exclusiva para ellos, el empleado tiene
derecho a una compensacién justa (articulo 15.1) de la Ley de Promocidn de las Invenciones).

Las disposiciones relativas a las compensaciones por invenciones de empleados se enmarcan
dentro de la esfera que se rige de manera conjunta por el Derecho civil, el laboral y el de
patentes. Dichas disposiciones se consideran obligatorias y tienen por objeto proteger a los
empleados, quienes se suelen encontrar en una posicién mas débil en la mesa de negociacion, de
modo que se reconoce la naturaleza juridica distinta de la invencién del empleado, y este disfruta
de la compensacion por la invencién al margen de la remuneracién salarial por su servicio. Las
excepciones habituales a la reclamacién de compensaciones son que haya transcurrido el plazo
de prescripcién de derechos (10 afios, como en los casos generales de crédito) o que ya se haya
pagado determinada cantidad al empleado y se deba deducir en consonancia.

8.7.2.2 Elementos

El demandante debe argumentar y demostrar i) que él invent6 la invencién del empleado; ii) que
el demandado, que es el empleador, obtuvo el derecho de patente, modelo de utilidad o disefio
del demandado —o los derechos para adquirirlos— relativos a la invencién del empleado; iii) que
el empleador obtuvo beneficios Unicos y exclusivos generados por la invencion del empleado; y
iv) el alcance de la compensacion por la invencién del empleado.

En primer lugar, para demostrar el hecho de que el demandante es el inventor de la invencién del
empleado, debe probar que i) es un empleado; ii) la invencion esta dentro del alcance de la
actividad del empleador; y iii) la invencién se enmarca dentro de las obligaciones presentes o
pasadas del empleado. Cabe destacar que el demandante debe haber contribuido a la
finalizacién de la invencién. Los avances cientificos y tecnoldgicos de la sociedad moderna a
menudo requieren la cooperacién de un conjunto de departamentos o de mdiltiples partes para
lograr invenciones, lo que plantea el problema de la titularidad de las invenciones. Un empleado
puede ser coinventor Unicamente si ha mantenido una relacién mutuamente cooperativa con
otros para completar la invencién. En concreto, el empleado debe haber contribuido a la creacién
real de una idea técnica, por ejemplo, i) sugiriendo, ampliando o complementando una idea
concreta para resolver problemas técnicos de la invencion; ii) realizando una idea nueva a través
de experimentos; iii) ofreciendo medios o métodos especificos de lograr el propdsito y los efectos
de la invencion; o iv) proporcionando asesoramiento u orientaciones pormenorizados para
posibilitar la creacién de la invencién.™’

En segundo lugar, teniendo en cuenta que el empleador tiene derecho a una licencia no exclusiva
libre si no obtiene el derecho ligado a la invencién del empleado (articulo 10.1 de la Ley de
Promocién de las Invenciones), el término “beneficios del empleador”, al calcular el monto de la
compensacion del empleado, hace referencia a los beneficios que se espera que obtenga el
empleador al adquirir la posicién Unica y exclusiva de usar la invencién del empleado mas alld de
la licencia no exclusiva.'®

En tercer lugar, el aspecto mas importante es que se deben tener en cuenta todos estos
elementos para alcanzar una suma de compensacion justa. La Ley de Promocién de las
Invenciones establece los siguientes factores para su calculo:

A. los beneficios que prevé obtener el empleador con la invencion del empleado. Esto se calcula
como los ingresos por ventas de productos x la hipotética tasa de regalia x la ratio de
contribucién de la exclusividad del derecho;

157 Véase Daebeobwon (Trib. Sup.), 28 de julio de 2011, 2009Da75178.
158 Véase Daebeobwon (Trib. Sup.), 8 de septiembre de 2011, 2009Da91507.



B. laratio de contribucién del empleado con respecto a la contribucién del empleador a la 429
finalizacion de la invencidn. Se calcula como (1 - la ratio de contribucién del empleador)
(articulo 15.6) de la Ley de Promocién de las Invenciones);
C. silainvencién del empleado es una invencién conjunta, la ratio de contribucién del empleado
con respecto a los coinventores; y
D. siel producto que realiza la invencién es una pieza o un componente de un producto final
multicomponente, la ratio de contribucién del empleado al producto final. En este caso, se
deben utilizar los ingresos por ventas del producto final de A.

El calculo de la féormula resultante para el monto de compensacién es A x B x C x D: el monto de
los beneficios del empleador x la ratio de la contribucién del empleado con respecto a la
contribucién del empleador x la ratio de la contribucién del empleado con respecto a los
coinventores (en el caso de las invenciones conjuntas) x la ratio de la contribucién del empleado
al producto final (en el caso de las invenciones que son piezas o componentes de un producto
final multicomponente)

8.7.3 Medidas cautelares permanentes

Una vez demostrada la infraccién de patente, como se analizé en el apartado 8.5, el titular de la
patente puede solicitar una orden judicial que impida al demandado fabricar, utilizar o ceder sus
productos o usar sus procedimientos." El titular de la patente también puede solicitar una
orden para que el demandado tome medidas, por ejemplo, para destruir los productos con los
que se haya cometido la infraccién.’®® Son diferentes tipos de medidas cautelares permanentes.
En este apartado, nos centramos en las cuestiones relativas a las medidas cautelares.

8.7.3.1 Elementos
Las medidas cautelares permanentes constan de cinco elementos.

La persona que solicita medidas cautelares por una infraccion (es decir, el titular de la patente). El
demandante debe estar registrado como titular de la patente al cierre de los alegatos del juicio
de determinacién de los hechos. El licenciatario no exclusivo no tiene derecho a presentar una
reivindicacién de medidas cautelares por una infraccién porque no tiene derechos exclusivos de
uso de la patente. Si un grupo de personas posee conjuntamente el derecho de patente, una de
ellas puede solicitar de forma independiente medidas cautelares porque el ejercicio de la
reivindicacién es un acto de conservacion.

La parte sujeta a la orden de medidas cautelares (es decir;, la persona que comete la infraccién). El
titular de la patente puede solicitar medidas cautelares contra una persona que infringe o es
probable que infrinja su derecho de patente al usar la invencién patentada sin estar legitimada
para hacerlo. Sin embargo, se debe formular una solicitud de eliminacién u otra medida de
conformidad con el articulo 126.2) de la Ley de Patentes a la persona que posee o tiene el
derecho de eliminar el producto o las instalaciones ilicitos sujetos a la orden de destruccién.’®' En
los casos donde un grupo de personas ha hecho uso de la invencién patentada y esos actos
constituyen de manera individual una infraccién de patente,’®’ el titular de la patente puede
solicitar medidas cautelares con relacién a esos actos contra cada uno de los infractores.

Utilizacidn de la invencidn patentada con fines comerciales. Para que se trate de una infraccién de
patente, la parte infractora debe haber explotado la invencién patentada con fines comerciales.
La utilizacién de la invencion con fines personales o domésticos no constituye una infraccién.
Siempre que la invencién patentada se haya utilizado con fines comerciales, el niUmero de usos y
la escala de la utilizacién, asi como si se obtuvo algun beneficio al respecto, resultan irrelevantes.
La implementacién para operaciones comerciales sin lucro constituye igualmente un uso con
fines comerciales.

Especificacion del acto ilicito y la obligacion del demandado de revelar el acto concreto. El
demandante debe especificar cada acto ilicito que haya cometido el demandado. Si el

159 Ley de Patentes, art. 126.1).

160 Ley de Patentes, art. 126.2.

161 Véase Daebeobwon (Trib. Sup.), 23 de diciembre de 1996, 96Da16605.

162 Por ejemplo, si la persona A fabrica productos ilicitos, la persona B los vende y la persona C los utiliza.
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demandado niega el acto ilicito especificado, la carga de la prueba corresponde al demandante.
La Ley de Patentes exige que el demandado revele su conducta real y, si no presenta la conducta
especifica sin ninguna causa justificada, el tribunal puede considerar que la conducta ilicita
alegada por el demandante es cierta.

Infraccién o probabilidad de infraccién. El titular de la patente puede solicitar medidas cautelares
contra la implementacién de la invencién patentada por la otra parte si esta esta cometiendo en
esos momentos un acto ilicito o incluso si, en caso de que no lo esté cometiendo, es probable que
cometa un acto ilicito en el futuro.

8.7.3.2 Alcance
El alcance de las medidas cautelares permanentes consta de tres elementos.

Solicitud de medidas cautelares. Cuando se cumplen los criterios indicados anteriormente para
que se trate de una infraccion de patente, la medida judicial por defecto del tribunal consiste en
dictar de manera automatica medidas cautelares permanentes segun la solicitud del
demandante, por lo general para prohibir los usos de la otra parte que constituyen la infraccién
de patente. Si la invencién patentada esta relacionada con una pieza o un componente del
producto del demandado, pueden surgir problemas acerca de hasta qué punto las medidas
cautelares permanentes cubren el producto completo y si el demandante puede pedir también la
destruccién del producto completo, ademas de las medidas cautelares. En la legislacién, no se ha
aclarado esta cuestion. Algunos tribunales inferiores han dictado medidas cautelares Gnicamente
contra la pieza ilicita y han ordenado la destruccién del equipo de fabricacién porque la pieza
ilicita se podia separar y comercializar de manera independiente del resto del producto.'®®

Peticidn de eliminacion de los productos ilicitos. El titular de la patente puede exigir la eliminacién
de los productos que constituyen la infraccién (incluidos los productos obtenidos mediante la
infraccion si la invencién pertinente es un producto de una invencién de procedimiento), la
eliminacién de las instalaciones utilizadas para el acto ilicito y otras medidas necesarias para
impedir la infraccion.'® La peticién de la eliminacién de esos productos debe acompafiar a una
solicitud de medidas cautelares y no se puede solicitar de manera independiente. Se debe
especificar de manera clara en el apéndice qué productos se eliminaran. El tribunal desestimara la
peticién de eliminacion respecto de las piezas que el demandante no especifique en su solicitud.

Otras medidas necesarias para impedir la infraccion. La Ley de Patentes permite al titular de la
patente reivindicar “otras medidas necesarias para impedir la infraccién”. Sin embargo, una
interpretacién inverosimil e ilimitada del término podria dar lugar a una carga excesiva para la
otra parte mas alla del alcance de proteccion del derecho de patente. Se debe determinar si esas
medidas son necesarias haciendo un balance entre las posibles desventajas para la otra parte si
se dicta la medida y las posibles desventajas para el titular de la patente si se desestima la
reivindicacion.'®®

A continuacion, se presenta un ejemplo de una orden judicial de medidas cautelares contra una
infraccién:

A. Eldemandado no producira, utilizard, cederd, arrendara ni importara ninguno de
los productos descritos en el [apéndice 1], “PRODUCTOS utilizados por el
demandado”, asi como tampoco ofrecera su cesién o arrendamiento ni los
expondra con estos fines.

B. El demandado desechara los bienes acabados y semiacabados (articulos que
tengan la estructura de los bienes acabados, pero que todavia no estén
terminados) de cada uno de los productos descritos en el [apéndice 1],
“PRODUCTOS utilizados por el demandado en la oficina central, la sucursal, la
oficina, la oficina comercial, la planta o el almacén del demandado”. El demandado
descartara también todos los equipos empleados exclusivamente para la
produccién de los bienes.

163 Comité de Investigaciones de Litigios sobre Propiedad Intelectual, Intellectual Property Law Theory and Practice, en 492.
164 Ley de Patentes, art. 126.2.
165 Comité de Investigaciones de Litigios sobre Propiedad Intelectual, Intellectual Property Law Theory and Practice, en 494.
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8.7.4 Indemnizaciones por dafos y perjuicios

La Ley de Patentes incluye en el articulo 128.1) su propia disposicién acerca del derecho del titular
de la patente a solicitar una indemnizacién compensatoria por dafios y perjuicios por
infracciones, como se muestra a continuacion: “[l]os titulares de patentes o licenciatarios
exclusivos pueden reclamar compensaciones por los dafios causados por una persona que haya
infringido de manera intencionada o negligente la patente o licencia exclusiva”. Sin embargo, en
lineas generales, las infracciones de patente se consideran un tipo de dafio en el Cédigo Civil. Por
lo tanto, al igual que en los casos de dafios, el demandante en un proceso en el que se solicitan
indemnizaciones compensatorias por dafios y perjuicios debe argumentar y probar que i) el
demandante es el titular de la patente; ii) el infractor ha infringido de manera intencionada o
negligente el derecho de patente del titular de la patente; iii) la infraccién de patente por el
infractor es ilicita; iv) el infractor era capaz de asumir la responsabilidad en el momento de la
infraccién; v) el titular de la patente sufrié dafios, y vi) existe una causa inmediata entre la
infraccion del derecho de patente y los dafios y perjuicios sufridos por el demandante.'®®

8.7.4.1 Elementos

Se pueden conceder indemnizaciones por dafios y perjuicios solo una vez demostrada la
infraccién. Dado que ya se han abordado en profundidad los criterios para determinar la
existencia de una infraccién, a continuacién, analizaremos otros elementos para la recepcién de
indemnizaciones por dafios y perjuicios.

Demandante (es decir, el titular de la patente). El demandante que solicita indemnizaciones por
dafios y perjuicios debe ser el titular de la patente o el licenciatario exclusivo. En el caso de las
patentes de titularidad conjunta, la practica judicial consiste en conceder indemnizaciones por
dafios y perjuicios solo de manera proporcional al porcentaje de titularidad de cada titular de
derechos. Los licenciatarios no exclusivos carecen de legitimacion procesal, ya que el derecho no
tiene efecto exclusivo, pero un licenciatario tnico no exclusivo puede obtener una indemnizacién
por dafios sobre la base de una infraccién de crédito.

La parte que responde a la reclamacion de indemnizacién por dafios y perjuicios (es decir, el
infractor). En la mayoria de los casos, el demandado en un proceso en el que se solicita una
indemnizacién por dafios y perjuicios debido a una infraccién de patente es el infractor directo. Si
se determina que existe una infraccién indirecta en virtud del articulo 127 de la Ley de Patentes,
el infractor indirecto también es responsable de compensar los dafios y perjuicios. Ademas, al
igual que en los casos de agravio contemplados en el Cédigo Civil, cualquier persona que haya
ayudado o incitado a la infraccién de patente es igualmente responsable de la indemnizacién por
dafios y perjuicios de manera conjunta con el infractor de la patente. En los casos donde la
infraccién de patente se divide entre multiples partes,’®” se puede determinar que existe la
responsabilidad conjunta prevista en el articulo 760 del Cédigo Civil. Existen opiniones divididas
acerca de si el elemento objetivo de que el acto del autor de cada dafio que se cometa de manera
conjunta basta para determinar la existencia de responsabilidad conjunta (teoria objetiva de la
reponsabilidad conjunta) o si también se debe cumplir el elemento subjetivo del conocimiento de
la actuacién conjunta o la conspiracién para actuar de los autores del dafio (teoria subjetiva de la
responsabilidad conjunta).

Intencionalidad o negligencia. Las reclamaciones de indemnizacién por dafios y perjuicios
requieren la existencia de intencionalidad o negligencia. No obstante, el elemento de la intencién
no se suele disputar en la practica, ya que la Ley de Patentes establece que “se presumira la
negligencia de toda persona que infrinja la patente o licencia exclusiva de un tercero con relacién
a dicha infraccién”.'®® En la versién modificada de la Ley de Patentes, en vigor desde el 8 de enero
de 2019, se afiadié una disposicién que permite al tribunal incrementar las indemnizaciones
hasta el triple de las indemnizaciones por dafios y perjuicios reales si se considera que la
infraccién de la patente o la licencia exclusiva de otra persona es intencionada. Se espera que
esta disposicién nueva sea una de las cuestiones que mas atencion reciba en la practica.

166 Intellectual Property Law Theory and Practice en 528.

167 Esto hace referencia a los casos en que ninguna de las partes utiliza todos los elementos de la reivindicacién patentada
por separado, sino que, en grupo, su acto conjunto implementa todos los elementos de la reivindicacion.

168 Ley de Patentes, art. 130.
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8.7.4.2 Calculo de las indemnizaciones por dafios y perjuicios

El titular de la patente puede solicitar compensaciones por los dafios y perjuicios sufridos a raiz
de una infraccién por parte de cualquier persona que haya infringido de manera intencionada o
negligente la patente o licencia exclusiva. La Ley de Patentes establece que se presume que los
infractores han cometido las infracciones con negligencia. La Ley de Patentes reconoce cuatro
motivos a la hora de evaluar la indemnizacién por dafios y perjuicios: i) la pérdida sufrida por el
titular de la patente, ii) los beneficios obtenidos por el infractor (que presumiblemente equivalen
a los dafios y perjuicios sufridos por el demandante), iii) las regalias razonables (el minimo) y iv)
los dafios y perjuicios determinados a discrecién del tribunal sobre la base del examen de las
pruebas y la revision de los alegatos en general. Se puede conceder una indemnizacién
discrecional por dafios y perjuicios si la naturaleza del caso dificulta la obtencién de pruebas que
demuestren los dafios y perjuicios reales que se causaron.

Se debe iniciar un proceso de indemnizacién por dafios y perjuicios por infraccién en un plazo

de 3 afios a partir de la fecha en que el demandante tuvo conocimiento de los dafios y perjuicios
causados por la infraccién o en un plazo de 10 afios a partir de la fecha de la infraccién, la que sea
anterior. El demandante debe identificar al supuesto infractor. Se puede iniciar un proceso de
indemnizacién por dafios y perjuicios basado en un enriquecimiento sin causa del infractor en un
plazo de 10 afios.

8.7.4.2.1 Lucro cesante

El lucro cesante del titular de la patente como fundamento para la concesién de indemnizaciones
por dafios y perjuicios se establece en el articulo 128.2) de la Ley de Patentes. Esta disposicién se
modificé recientemente para velar por una compensacion justa al aclarar que, ademas del lucro
cesante, el titular de la patente también puede recuperar las regalias razonables de los bienes
ilicitos que se transfirieron por encima de la capacidad de produccién del titular del derecho
(modificacién parcial en virtud de la Ley nim. 17422, en vigor desde el 10 de diciembre de 2020).

En cuanto a las unidades enmarcadas dentro de la capacidad de produccién del titular de la
patente, se puede conceder el lucro cesante por la cantidad de unidades que el titular de la
patente habria vendido de no haberse producido la infraccién. Con relacién a esas unidades, las
indemnizaciones por dafios y perjuicios se pueden calcular multiplicando el nimero de unidades
de articulos transferidos por el infractor por el beneficio por unidad que el titular de la patente
podria haber obtenido con las ventas en ausencia de la infraccién (articulo 128.2)i) de la Ley de
Patentes). Esto excluye la cantidad de unidades que el titular de la patente no podria haber
vendido por otros motivos distintos de la infraccién (si los hubiere) y el nUmero de unidades que
se escapan a la capacidad de produccién del titular del derecho.

Pese a que el enfoque del lucro cesante estaba presente antes de la modificacién de la Ley de
Patentes, la legislacién previa a la modificacién no contestaba a la pregunta persistente de si el
titular de la patente podia también recuperar los dafios y perjuicios ligados al nimero de
unidades que escapaban a su capacidad de produccién. En respuesta a esto, la versién
modificada de la Ley de Patentes, en vigor desde el 10 de diciembre de 2020, incorporé una
disposicién donde se establece que, si la cantidad de articulos transferidos por el infractor supera
la capacidad de produccién propia del titular de la patente, este puede recuperar las regalias
razonables por ese exceso (articulo 128.2)ii) de la Ley de Patentes).

Esta nueva disposicién aclar6 que se puede conceder un monto equivalente a las regalias
prescritas en el articulo 128.5) de la Ley de Patentes como indemnizacién por dafios y perjuicios
por los productos ilicitos transferidos a terceros que i) superen la cantidad calculada al deducir la
cantidad de unidades vendidas en realidad del nimero de unidades que podria haber producido
el titular de la patente o ii) que no se podrian haber vendido debido a cualquier otra razén
diferente de la infraccién. La modificacion aclaré que se pueden recuperar las regalias razonables
por el uso de la invencién patentada con relacién a dichas unidades (excepto de aquellas por las
que el titular de la patente no podria haber obtenido regalias ni siquiera en ausencia de la
infraccién: por ejemplo, cualquier nimero de unidades por las que el titular de la patente no
podria haber otorgado una licencia exclusiva o no exclusiva con relacién a la patente o para las
que el licenciatario exclusivo no podria haber otorgado una licencia no exclusiva con relacién a la
licencia exclusiva).



8.7.4.2.2 Beneficios del infractor

Dado que resulta relativamente mas sencillo determinar el monto de los beneficios obtenidos por
el infractor que la pérdida real sufrida por el titular de la patente a raiz de la infraccién de
patente, a menudo se suele asumir que los beneficios del infractor equivalen al lucro cesante del
titular de la patente. En ese caso, los “beneficios” incluyen los beneficios de cualquier tipo
obtenidos por el infractor a través de la infraccién del derecho de patente sin limites especificos.
En la practica, se suelen adoptar la teoria de los beneficios netos (es decir, beneficios = ingresos
por ventas - [costos fijos + costos variables]) y la teoria de los beneficios marginales (beneficios =
ingresos por ventas - costos variables; a diferencia de lo que sucede en la teoria de los beneficios
netos, no se deducen los costos fijos). Aunque resulta menos complicado que demostrar el lucro
cesante, también puede ser dificil calcular los beneficios del infractor sin las pruebas adecuadas.
Esta es la causa de que los tribunales recurran a la concesién de indemnizaciones discrecionales
por dafios y perjuicios, como se analiza a continuacién en el apartado 8.7.4.2.5.

8.7.4.2.3 Regalias razonables

El titular de la patente puede recuperar las regalias razonables que habria recibido de manera
habitual. El titular de la patente debe argumentar y demostrar i) la infraccién del derecho de
patente, ii) los ingresos por ventas o la cantidad de productos fabricados y vendidos, y iii) la
cantidad razonable de regalias que habria recibido. No es necesario que el titular de la patente
argumente y demuestre cada una de las pérdidas concretas.

Para determinar las regalias razonables de una determinada patente, se puede tener en cuenta
lo siguiente:

- el valor técnico objetivo de la invencién patentada;

- los acuerdos de licencia con terceros con relacién a la invencién patentada, si los hubiere;
- los acuerdos de licencia con el demandado celebrados en el pasado, si los hubiera;

- las regalias que se puedan recibir por invenciones similares en la misma esfera técnica;

- lavigencia restante de la patente;

- el tipo de uso de la patente del titular de esta;

- la existencia de tecnologias sustitutivas para la invencién patentada; y

- los beneficios derivados de la infraccién para el infractor.'®

La disposicién relativa a las regalias razonables no establece ningun limite para las
indemnizaciones por dafios y perjuicios. Por tanto, si el monto de las pérdidas supera las regalias
razonables, el titular de la patente también puede solicitar indemnizaciones compensatorias por
dafios y perjuicios por ese monto en exceso de acuerdo con el principio de compensacién del
dafio real.

8.7.4.2.4 Indemnizaciones reducidas por daiios y perjuicios

A fin de lograr una proteccién equilibrada de las dos partes, la Ley de Patentes protege al titular
de la patente al presumir la negligencia del infractor en el articulo 130 y prescribir el método de
cdlculo de las indemnizaciones por dafios y perjuicios en el articulo 128.2) a 5), al tiempo que
establece una medida de proteccién del infractor en el articulo 128.6. En el articulo 128.6, se
establece que el tribunal puede considerar la falta de intencionalidad o de negligencia grave por
parte del infractor al conceder indemnizaciones por dafios y perjuicios, de modo que el infractor
debe argumentarlo y demostrarlo para abogar por la concesién de una indemnizacién reducida.
No obstante, aunque el monto de la indemnizacién por dafios y perjuicios se reduzca en
consonancia, el monto reducido no sera inferior a las regalias razonables.

8.7.4.2.5 Cdlculo a discrecion del tribunal

Si, debido a la naturaleza de los hechos pertinentes, resulta extremadamente complicado
demostrar los hechos subyacentes para decidir el monto de la indemnizacién por dafios y
perjuicios por alguno de los motivos anteriores, incluso aunque se haya reconocido la existencia
de dafios, la Ley de Patentes contempla que el tribunal determine un monto razonable para la
indemnizacién por dafios y perjuicios al tener en cuenta el significado general de los alegatos y
otras circunstancias pertinentes detectadas sobre la base de las pruebas, sin perjuicio de las
disposiciones del articulo 128.2) a 6). Sin embargo, la concesién de indemnizaciones

169 Véase Daebeobwon (Trib. Sup.), 27 de abril de 2006, 2003Da15006.
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discrecionales no es de ningin modo arbitraria, y la mayoria de las decisiones judiciales indican
de manera clara en qué se basa el calculo cuando el monto de la indemnizacién por dafios y
perjuicios se determina a discrecion del tribunal.

8.7.4.2.6 Indemnizaciones incrementadas (triplicadas)

La versién modificada de la Ley de Patentes, en vigor desde el 9 de julio de 2019, incluyé
disposiciones relativas a un sistema de indemnizaciones incrementadas que ofrece
compensaciones hasta tres veces superiores al monto de los dafios y perjuicios si la infraccién fue
intencionada. El término “intencionada” implica que el infractor cometié el acto siendo consciente
de que suponia una infraccién de patente. En virtud de la versién modificada de la Ley de
Patentes, a la hora de determinar la intencionalidad, el tribunal debe tomar en consideracion
exhaustivamente los factores siguientes: i) si el infractor se encuentra en una posicién superior a
la del titular de la patente, ii) la intencionalidad o el grado de conocimiento del infractor de la
posibilidad de que el acto ilicito causase dafios, iii) la importancia del dafio al titular de la patente,
iv) los beneficios econédmicos para el infractor a raiz de la infraccién, v) la frecuencia y la duracién
del acto ilicito, vi) la sancién penal del acto ilicito, vii) la condicién financiera del infractor, y viii) el
nivel de esfuerzos realizados por el infractor para ofrecer una reparacion.

8.8 Revision por un tribunal de apelacién
8.8.1 Tribunales de apelacién

Las partes de los procesos civiles por infraccién relacionados con una patente u otros derechos
de PI admitidos pueden apelar las decisiones de los tribunales de distrito ante el Tribunal de
Patentes. Las causas ligadas a otras infracciones de PI por lo general se deben apelar ante los
tribunales superiores (0 ante un grupo de jueces de apelacién del tribunal de distrito en algunos
casos).'’® A menos que se desestimen por motivos procedimentales, los procedimientos de
apelacion se llevan a cabo a partir de un fundamento de novo sustancialmente. Es decir, si bien el
tribunal de apelacién por lo general se basara en gran medida en el expediente del tribunal
inferior, es habitual que el tribunal admita pruebas y alegatos nuevos de las partes.

Si una de las partes solicita la presentacién de pruebas nuevas en el procedimiento de apelacién,
debe proporcionar una explicacién pormenorizada del motivo por el que no las presenté en el
tribunal inferior. A continuacion, el tribunal determinara si admite las pruebas habida cuenta de
las circunstancias, por ejemplo, si se prevé un dafio significativo para la otra parte en caso de
retraso del procedimiento judicial o si se necesita un procedimiento acelerado.'”’

A diferencia del tribunal de primera instancia, donde las vistas a menudo se celebran multiples
veces, el tribunal de apelacién por lo general cierra la vista después de la primera revisién
cuestién por cuestién, a menos que se presenten nuevas pruebas. En la mayoria de las causas,
cada parte mantiene una sesion de revisién de la tecnologia donde explica la tecnologia desde su
punto de vista y, después, expone los alegatos orales durante unos 20 minutos.'’? Una vez que
ambas partes han presentado sus argumentos, el grupo de jueces plantea preguntas por
temas.'”

Cuando una causa de infraccién y una causa de revocacion de la decisién de la IPTAB que
impliquen el mismo derecho de patente u otros derechos de PI admitidos estén pendientes a la
vez ante el mismo grupo de jueces y estén litigadas por las mismas partes —y cuando se
reconozca la necesidad de llevar a cabo una vista paralela—, en principio, el tribunal celebrara el
juicio sobre ambas causas de forma simultanea.'’

El tribunal de apelacién por lo general tratara de dictar una decisién en un plazo de entre seis
meses y un afio a partir de la presentacion de la apelacion. Aun asi, este plazo puede prolongarse
de un modo considerable en las causas complejas.

170 Véase el apartado 8.6.2.1 relativo a la jurisdiccién.

171 Tribunal de Patentes, Practice Directions for Civil Appellate Trial, cap. V 1.A).

172 Véase el apartado 8.6.8.2 relativo a estas sesiones de revision de la tecnologia.
173 Tribunal de Patentes, Practice Directions for Civil Appellate Trial, cap. IV.1)A).
174 Tribunal de Patentes, Practice Directions for Civil Appellate Trial, cap. IV.3).




8.8.2 Tribunal Supremo

Las decisiones del tribunal de apelacidn se pueden apelar ante el Tribunal Supremo (el tribunal
mas alto de la Republica de Corea). Por lo general, el Tribunal Supremo solo conoce de causas
relativas a cuestiones juridicas de importancia sustancial, por ejemplo, cuestiones juridicas de
primera impresién. De lo contrario, la apelacién se desestimara sumariamente sin una revisiéon
del fondo de la causa, normalmente en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de
transferencia del expediente del litigio al Tribunal Supremo.

Si se acepta la revisién sustantiva de la causa, el Tribunal Supremo tomara una decisién al
respecto en funcién de las pruebas presentadas en los tribunales inferiores y normalmente
dictara dicha decisién en un plazo de entre uno y dos afios a partir de la fecha de apelacién.
Habitualmente un grupo de cuatro jueces se encarga de estas apelaciones. No obstante, el
Tribunal Supremo puede optar por revisar la apelacién en sesién plenaria si el grupo habitual de
cuatro jueces parece insuficiente, por ejemplo, cuando es necesario anular precedentes.

8.9 Procedimientos penales

El capitulo XII (disposiciones relativas a sanciones) de la Ley de Patentes establece sanciones
penales para determinados actos relacionados con derechos de patente; los procesos

relacionados se denominan procesos penales de patentes. Esos actos pueden ser infracciones de

patente'’*, divulgacién de informacién confidencial,'’® perjurio,'”” indicacién falsa,'’® fraude'”® e

incumplimiento de 6rdenes de mantenimiento de la confidencialidad.®® De estos, en este
apartado nos centraremos principalmente en la infraccién de patente, ya que es el mas comun en
la practica.

8.9.1 Delito no punible contra la voluntad de la victima

Antes, la infraccién de patente era un delito sujeto a enjuiciamiento solo en caso de denuncia, es
decir, no se podia enjuiciar sin una denuncia por parte de la victima. Sin embargo, con la
modificacion del articulo 225.2 de la Ley de Patentes del 20 de octubre de 2020 (modificacién
parcial en virtud de la Ley nim. 17536), las infracciones de patente cometidas a partir de ahi
pasaron a ser un delito que no se puede enjuiciar contra la voluntad expresa de la victima, pero
es enjuiciable sin una denuncia oficial de la victima.

8.9.2 Jurisdiccion

8.9.2.1 Jurisdiccion territorial

A diferencia de lo que sucede en las causas civiles sobre patentes, no existe ninguna disposicion
sobre la jurisdiccidn territorial fijada especificamente para las causas penales sobre patentes. Por
consiguiente, como en cualquier otra causa penal, el tribunal que posea jurisdiccién en el lugar

175 Ley de Patentes, art. 225 (“1) Toda persona que infrinja una patente o una licencia exclusiva sera castigada con una pena
de prision con trabajo durante siete afios como maximo o una multa que no supere los 100 millones de wones. 2) No se
enjuiciard a nadie por cometer un delito en virtud del parrafo 1) contra la voluntad expresa de la victima”).

176 Ley de Patentes, art. 226 (“Todo empleado actual o exempleado de la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual o la
Comisién de Audiencias y Recursos en materia de Propiedad Intelectual de la Republica de Corea que divulgue o piratee
informacién confidencial de la que haya tenido conocimiento con relacién a una invencién reivindicada en una patente
pendiente (incluidas las invenciones reivindicadas en una solicitud pendiente de patente internacional) durante el
desempefio de sus obligaciones serd castigado con una pena de prisién con trabajo de cinco afios como maximo o una
multa que no supere los 50 millones de wones”).

177 Ley de Patentes, 227.1) (“Todo testigo, testigo pericial o intérprete que formule declaraciones falsas bajo el juramento
prestado en virtud de esta Ley en su testimonio, dictamen pericial o interpretacién ante la Comisién de Audiencias y
Recursos en materia de Propiedad Intelectual de la Republica de Corea sera castigado con una pena de prisién con
trabajo de cinco afios como maximo o una multa que no supere los 50 millones de wones").

178 Ley de Patentes, 228 (“Toda persona que vulnere el articulo 224 ser4 castigada con una pena de prision de tres afios
como maximo o una multa que no supere los 30 millones de wones”).

179 Ley de Patentes, 229 (“Toda persona que obtenga una patente, el registro de una prérroga de la vigencia valida de una
patente o una decision o sentencia administrativa con relacién a una solicitud de cancelacién de una patente otorgada
en su favor por fraude u otro medio inadecuado sera castigada con una pena de prisién de tres afios como maximo o
una multa que no supere los 30 millones de wones”).

180 Ley de Patentes, 229-2.1) (“Toda persona que incumpla una orden de mantenimiento de la confidencialidad emitida en
virtud del articulo 224-3.1), dentro o fuera de la Republica de Corea, sin motivos justificados sera castigada con una pena
de prisién con trabajo de cinco afios como maximo o una multa que no supere los 50 millones de wones”).
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del delito, el domicilio o la residencia del demandado, o el lugar donde se encuentre el
demandado en la actualidad posee jurisdiccién territorial sobre la causa penal de la patente.'®’

8.9.2.2 Jurisdiccién por razén de la materia

En las causas civiles, un tnico juez ejerce el poder judicial de un tribunal de distrito, en principio,
si bien las causas definidas en el articulo 32.1) de la Ley de Organizacién de los Tribunales pueden
ser juzgadas de manera excepcional por un grupo de jueces del tribunal de distrito

(articulos 7.4),7.5) y 32.1) de la Ley de Organizacién de los Tribunales). El articulo 32.1)iii) de la Ley
de Organizacién de los Tribunales establece que, salvo en determinados tipos de causas, un
grupo de jueces presidira las causas que puedan dar lugar a pena capital o prisién, con o sin
trabajo, por tiempo indefinido o por no menos de un afio a corto plazo”. No obstante, esas penas
no se aplican a los delitos de patentes definidos en el capitulo XII de la Ley de Patentes. Por lo
tanto, todas las causas penales de patentes se gestionan mediante un tribunal unipersonal.

8.9.2.3 Jurisdiccién por nivel de tribunal

Como se indicé anteriormente, las causas civiles sobre patentes se destinan a un Unico juez de
los tribunales de distrito o sus tribunales de subdistrito y se apelan ante grupos de jueces de los
tribunales de distrito (articulo 32.2) de la Ley de Organizacién de los Tribunales). El Tribunal
Supremo conoce de las apelaciones al respecto.

8.9.3 Investigacion

8.9.3.1 Investigadores e inicio de una investigacion

La Ley Procesal Penal modificada el 1 de enero de 2021 excluyé el incumplimiento de la Ley de
Patentes de los delitos sujetos al inicio de una investigacién por un fiscal. Por lo tanto, los
investigadores principales de las infracciones de patente en la Republica de Corea se dividieron
en agentes generales de la policia judicial y agentes especiales de |a policia judicial de la KIPO.

Al mismo tiempo, la disposicidn que exigia que el titular de la patente presentase una denuncia
en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que tuvo conocimiento del infractor dejé de
aplicarse. La infraccién de patente pasé de ser un delito sujeto a enjuiciamiento Unicamente en
caso de denuncia a ser un delito no punible contra la voluntad de la victima, y los agentes
especiales de la policia judicial pueden reconocer la infraccién de patente si la descubren. Aun asi,
en la practica, las causas penales por infracciones de patente se inician una vez que el titular de la
patente ha analizado si el acto del infractor constituye una infraccién. Por tanto, la investigacién
principal de la mayoria de las infracciones de patente continua iniciandose a raiz de una denuncia
del titular de la patente.

Como se describié anteriormente, existe un sistema de investigacién de dos vias en vigor para las
causas penales por infracciones de patente, a cargo de agentes generales y especiales de la
policia judicial. Tras la investigacion principal que realizan, estos pueden transmitir la causa a la
fiscalia, pero de diferentes maneras. Los agentes generales de la policia judicial transfieren la
causa a la fiscalia si deciden reconocer la alegacién o, incluso cuando deciden no reconocerla, si
el titular de la patente presenta una objecidn (articulos 245-5.1) y 245-7.2) de la Ley Procesal
Penal). Cuando los agentes especiales de la policia judicial realizan una investigacion principal,
expresan su opinién sobre si reconocer la alegacién y transfieren todas las causas a la fiscalia
(articulos 245-10.5) y 245-10.6) de la Ley Procesal Penal).

La fiscalia puede realizar directamente una investigaciéon complementaria de la causa por
infraccidn de patente transferida, solicitar a un agente de la policia judicial que lleve a cabo la
investigacion complementaria (articulo 197-2.1) de la Ley Procesal Penal) u ordenar a un agente
especial de la policia judicial que vuelva a investigar la causa (articulo 245-10.2) de la Ley Procesal
Penal). Si la fiscalia descubre un delito directamente relacionado con el delito transferido durante
la investigacién complementaria directa, también se puede reconocer e investigar el delito
(articulo 4.1)c) de la Ley de Fiscalias).

181 Hyeongsasosongbeob (Ley Procesal Penal), art. 4.1. La jurisdiccién de cada tribunal se determina de acuerdo con el
anexo 3 de Gaggeub Beobwonui Seolchiwa Gwanhalguyeoge Gwanhan Beobryul (Ley de Establecimiento y Jurisdiccién
de los Tribunales de Distintos Niveles) segun lo dispuesto en el art. 4.i de la misma Ley.



https://www.wipo.int/wipolex/es/legislation/details/13747
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especializado de investigacion
Desde 2014, la fiscalia responde a las causas penales que requieren formacién de caracter
profesional y técnica al nombrar fiscalias focales y establecer departamentos especializados. En
lo que respecta a los delitos de patentes, en noviembre de 2015, se nombrd la Fiscalia del Distrito
de Daejeon, que esta situada cerca del Tribunal de Patentes y la KIPO, como fiscalia focal para los
delitos relacionados con patentes. En febrero de 2018, se cre6 el Departamento de Investigacion
de Delitos de Patentes. En marzo de 2018, se nombrd la Fiscalia del Distrito de Suwon como
fiscalia focal para la proteccién industrial avanzada. Por Ultimo, en febrero de 2019, se cre6 el
Departamento de Investigacion de Delitos de Tecnologia Industrial (su ambito de trabajo se
amplié cuando pasé a ser el Departamento de Defensa Nacional contra Delitos Penales de
Tecnologia Empresarial e Industrial).

8.9.3.3 Sistema de asesoramiento para las investigaciones en materia de patentes

Existe un sistema de asesoramiento para las investigaciones en materia de patentes en el marco
del enjuiciamiento que ofrece a las fiscalias focales y los departamentos especializados de
investigacion asesoramiento técnico sobre las nuevas infracciones de patente, el secreto
comercial y otras causas de esta clase. Los asesores en las investigaciones en materia de patentes
se nombran a través de dos procedimientos: |a Fiscalia Suprema contrata directamente a tres
asesores de investigacion en materia de patentes (abogados con experiencia en patentes) y la
KIPO envia seis asesores para la investigacién en materia de patentes (funcionarios de grado IV
de la KIPO)."®? Los asesores para la investigacién en materia de patentes prestan asesoramiento
no solo en las causas de la fiscalia a la que pertenecen, sino en todas las causas de las demas
fiscalias de distrito a través de la transferencia.'®® Sin embargo, incluso si la Fiscalia del Distrito de
Daejeon (donde se encuentran los asesores para la investigacién en materia de patentes) es
quien investiga al sospechoso a través del procedimiento de transferencia, el juicio real lo celebra
el tribunal que posee jurisdiccidn territorial sobre la causa penal (es decir, el tribunal con
jurisdiccion sobre el domicilio o la residencia del sospechoso, el lugar donde se encuentra en esos
momentos el sospechoso o el lugar del delito).

8.9.3.4 Disposicion por el fiscal

En lo que respecta a las causas transferidas, el fiscal dicta directamente una decisién de no
presentar una acusacién formal si no se demuestra la alegacién o si no se ha conferido la
autoridad para presentar una acusacion formal. No obstante, en los casos especializados que se
transfieren a la Fiscalia del Distrito de Daejeon, el fiscal de dicha Fiscalia puede o bien dictar
directamente una decisién de no presentar una acusacién formal, o bien, después de la
investigacion necesaria en esa Fiscalia, devolver el caso al fiscal del distrito que posea jurisdiccién
territorial sobre la causa para la disposicion definitiva. Si el fiscal de la Fiscalia del Distrito de
Daejeon decide no presentar una acusacién formal, dicha fiscalia se encargara del proceso de
apelacion.

En 2020, se presentaron un total de 212 causas con enjuiciamiento relativas a infracciones
penales de la Ley de Patentes, por ejemplo, infracciones de patente, lo que representa solo un 1,1
% aproximadamente de las 18 943 causas de delitos relacionados con la PI de ese afio.'®* El
numero total de causas enjuiciadas en 2020 fue 385. De esas 385 causas, se tomaron decisiones
de presentacién de acusacion formal solo en 33 causas; la mayoria de las causas restantes se
cerraron con “alegaciones no demostradas” o por “ausencia de potestad para presentar una
acusacién formal”.'®®

182 Los asesores de las investigaciones en materia de patentes contratados por la Fiscalia Suprema a través del primer
procedimiento son enviados a la divisién penal de la Fiscalia del Distrito Central de Seul exclusivamente para las causas
relacionadas con cultura o arte y derechos de PI (Divisién Penal VI), y prestan servicios de asesoramiento alli. De los
asesores para la investigacién en materia de patentes enviados a través del sequndo procedimiento, cuatro trabajan en
la Fiscalia del Distrito de Daejeon (fiscalia focal para los delitos relacionados con patentes), mientras que dos trabajan en
la Fiscalia del Distrito de Suwon (fiscalia focal para los delitos de tecnologia industrial), donde prestan servicios de
asesoramiento.

183 Por ejemplo, las causas con cuestiones de PI, como infracciones de patente, se transfieren de las fiscalias de todo el pais
(excepto Sedl) a la Fiscalia del Distrito de Daejeon (fiscalia focal para los delitos relacionados con patentes) para su
investigacion.

184 Instituto de Justicia, Libro Blanco sobre Delitos de 2021 (2022), en 125. Esta cifra incluye todas las vulneraciones de la Ley
de Marcas; Ley de Derecho de Autor; Ley de Prevencién de la Competencia Desleal y Protecciéon de los Secretos
Comerciales; Ley de Musica, Video y Juego; Ley de Promocién de la Industria del Juego; Ley de Promocién de la Industria
Musical; Ley de Promociéon de Peliculas Animadas y Productos de Video ; Ley de Proteccidn de Diseios; Ley de Patentes;
y Ley de Modelos de Utilidad.

185 Instituto de Justicia, Libro Blanco sobre Delitos de 2021 en 281. De las 33 causas con decisiones de acusacién formal, en 2
tuvieron lugar juicios formales y 31 se cerraron con acusaciones sumarias. De los restantes casos de enjuiciamiento
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8.9.4 Juicio y vista

Para que se determine la existencia de una infraccién de patente penal, i) debe existir un derecho
de patente valido, ii) el producto o procedimiento que utiliza el derecho de patente debe estar
dentro del alcance de su proteccidn, iii) la utilizacion del derecho de patente por el supuesto
infractor debe ser ilicita, iv) el supuesto infractor debe tener la capacidad de cumplir su
responsabilidad juridica, y v) el supuesto infractor debe tener intencién. A continuacion,
trataremos fundamentalmente el requisito ii), ya que en la practica es el mas complicado.

8.9.4.1 Si el producto o procedimiento utilizado esta dentro del alcance de proteccién del
derecho de patente
Al igual que en las demandas civiles de patentes, se debe definir en primer lugar el alcance de
proteccién de una invencién patentada para determinar la infraccién de patente. Por lo tanto,
primero se necesita una interpretacion del alcance de las reivindicaciones, con un enfoque
centrado en su lenguaje y su texto (principio de interpretacion literal), teniendo en cuenta al
mismo tiempo las descripciones y los dibujos de la invencién y los conocimientos técnicos
comunes en el momento en que se presento la solicitud (principio de referencia a las
descripciones de la invencién).'®

Ademas, para determinar si existe una infraccién de patente, los elementos que figuran en el
alcance de las reivindicaciones de la invencién patentada y los del producto o procedimiento
ilicito se deben comparar sobre la base de la interpretacién de las reivindicaciones, y los
elementos que figuran solo en las descripciones de la invencién no se deben comparar. Para que
se enmarque dentro del alcance de proteccién de una invencién patentada, el producto o
procedimiento del demandado debe incluir todos los elementos de la invencién patentada. Si
solo se incluyen algunos de los elementos de la invencién patentada y el resto estan ausentes,
entonces el producto o procedimiento no esta dentro del alcance de proteccién de la invencién
patentada en principio.'®’

Las infracciones de patente incluyen tanto las infracciones literales como las infracciones en
virtud de la doctrina de los equivalentes. Por lo tanto, se puede establecer la existencia de
infracciones de patente en las causas en que los elementos del producto o procedimiento del
demandado no son literalmente idénticos, sino equivalentes a los elementos correspondientes
de la invencion patentada por el demandante.

Aun asi, la cuestién de si las infracciones indirectas pueden constituir una infraccién de patente
supone un problema. Segun los precedentes judiciales, la infraccién indirecta es basicamente un
acto preparatorio de infraccién y, dado que la pena de un acto preparatorio de un acto penal
exige una disposicion especifica, la disposicién de sancionar una infraccién de patente no se
puede utilizar por si misma para castigar una infraccién indirecta, un acto preparatorio de
infraccion.'®

8.9.4.2 Motivos para la nulidad de patentes en causas penales por infraccion de patente
En las causas donde los elementos de una invencién patentada son idénticos a los de una técnica
anterior conocida en el momento de la solicitud de la patente y, por consiguiente, carecen de
novedad, la invencién patentada no esta dentro del alcance del derecho de proteccién
independientemente de la ausencia de una decisién de nulidad y, por consiguiente, se determina
que no existe infraccién de patente.'®

La cuestidn de si se puede revisar la falta de actividad inventiva en una demanda penal de
patente supone un problema. Como se analizé antes, en una demanda civil de patente, el

relacionados con vulneraciones de la Ley de Patentes, 250 se cerraron con “alegaciones no demostradas” y 66, por
“ausencia de potestad para presentar una acusacién formal”. Dado que la infraccién de patente constituye un delito no
punible contra la voluntad de la victima, existe “ausencia de potestad para presentar una acusaciéon formal” si la victima
y el sospechoso llegan a un arreglo durante la investigacion.

186 Véase el apartado 8.5.1 para obtener mds informacién.

187 Daebeobwon (Trib. Sup.), 12 de enero de 2006, 2004Hu1564.

188 Daebeobwon (Trib. Sup.), 23 de febrero de 1993, 92D03350.

189 Daebeobwon (Trib. Sup.), 27 de febrero de 2004, 2003D06283. Ademas, si existe un defecto de descripcion en el alcance
de las reivindicaciones de una invencién patentada, no se puede reconocer el alcance del derecho ni siquiera antes de
que se complete una decisién de nulidad de la patente, y la utilizacién de una invencién en una relacién idéntica o
equivalente con una invencién patentada cuyo alcance del derecho no esté reconocido, como se explicé anteriormente,
no constituye una infraccién de patente (Daebeobwon (Trib. Sup.), 14 de octubre de 2005, 2005D01262).



demandado suele argumentar contra la alegacién de infraccién de patente del demandante que
se trata de un abuso de derechos sobre la base de un derecho de patente claramente nulo que
carece de actividad inventiva, y esa exencién se ha mantenido como valida." Si bien todavia no
ha habido ninglin precedente explicito en un proceso penal, la opinién generalizada es que se
determinara que no existe infraccién penal si en la revisién se concluye que la invencién
patentada carece de actividad inventiva. No obstante, en la practica, si se alega la falta de
actividad inventiva, por lo general el juicio proseguird teniendo en cuenta el progreso de los
juicios judiciales y administrativos relacionados.

8.9.4.3 Intencidn y caracter ilicito

La infraccién penal de patentes requiere intencién por parte del infractor. El término “intencién”
hace referencia al conocimiento y la aceptacién de la infraccién de patente;'?' no se puede
concluir directamente que un infractor tiene intencién penal basandose Unicamente en la
patente registrada. Cuando el titular de un derecho tiene conocimiento de un acto de infraccién
por parte de otra persona, pueden velar por las pruebas de la intencién enviando una carta de
advertencia al infractor.

No obstante, la Ley Penal establece que “[cJuando una persona comete un delito por error
creyendo que su acto no constituye un delito segun la legislacién y las reglamentaciones, no sera
punible si el malentendido se basa en motivos razonables.'*? En este sentido, se plantea la
cuestion de si esta disposicion se aplica cuando un demandado ha sido asesorado, por ejemplo,
por un abogado de patentes sobre la infraccién de patente. Los tribunales tienden a adoptar una
postura estricta con respecto a si este asesoramiento se puede considerar causa justificada de
incomprension de la ley: el mero hecho de recibir asesoramiento no basta para eludir la sancién.

8.9.4.4 Numero de delitos

Dado que el interés juridico que se persigue en un juicio por infraccién de patente es proteger el
derecho de patente, aunque una persona haya cometido multiples delitos, puede establecerse
un Gnico delito global si se reconoce la unidad y continuidad de su intencién delictiva.'*® En otras
palabras, en estos casos, varias infracciones se tratan como un unico delito. Ademas,
independientemente de si el titular de los derechos es el mismo, solo se establece un delito de
infraccién para cada derecho de patente.

8.9.5 Condena

La infraccién de patente se castiga con pena de prisién con trabajo no superior a siete afios o
multa no superior a 100 millones de KRW. En general, los factores que deben tenerse en cuenta a
la hora de dictar una condena incluyen si el titular de la patente estéd realmente utilizando la
invencion patentada, si el demandado esta en una relacién de competencia con el titular de la
patente, si la infraccion constituye una infraccién literal o una infraccién en virtud de la doctrina
de los equivalentes, el grado de infraccién, el grado de dafio infligido a la victima por el acto
ilicito, si se llegé a un acuerdo y el grado de intencién de cometer una infraccién.

Como se puede ver en el apartado 8.9.3.4, ha habido muy pocos casos en los que una persona
haya sido realmente acusada de manera formal y objeto de un proceso penal de patentes. La
mayoria de estos casos con acusaciones formales se cerraron mediante un acuerdo entre el
acusado y la victima en el procedimiento penal, y rara vez se dictaron sentencias condenatorias.
Incluso si una persona es declarada culpable, en la practica, rara vez se le condena a prision, sino
auna multay a libertad condicional.

8.9.5.1 Confiscacion y disposicién penal conjunta
Los articulos creados por infraccién de patente u obtenidos por dicha infraccién pueden
confiscarse o es posible que se ordene su entrega a la parte perjudicada por peticién de esta.'*

Si un representante de una empresa o un agente, empleado u otro trabajador de una empresa o
un particular comete una infraccién de patente en relacién con la actividad de la empresa o el

190 Daebeobwon (Trib. Sup.
191 Daebeobwon (Trib. Sup.
192 Hyoungbeob (Ley Penal), art. 16.

193 Daebeobwon (Trib. Sup.), 14 de febrero de 2008, 2007D09659.

194 Ley de Patentes, art. 231.1.

, 19 de enero de 2012, 2010Da95390 (en sesién plenaria).
, 14 de enero de 2010, 2008D0639.
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particular, no solo se sancionara con una multa al infractor, sino también a la empresa o el
particular. No obstante, esto no se aplica si la empresa o el particular no han sido negligentes a la
hora de prestar la debida atencién y supervisién en relacién con la actividad pertinente para
evitar dicho delito.'®

8.9.6 Apelaciones
Dado que las causas penales de patentes son causas de un solo juez en los tribunales de distrito y
de subdistrito, las apelaciones de las decisiones son juzgadas por el grupo de tres jueces del

tribunal de distrito (articulo 32.2 de la Ley de Organizacién de los Tribunales), y las apelaciones de
las decisiones del grupo de jueces son juzgadas por el Tribunal Supremo.

195 Ley de Patentes, art. 230.


https://www.wipo.int/wipolex/es/legislation/details/20928
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