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Introduccién (capitulo 1)

La Sra. Eun-Joo Min es directora del Instituto Judicial de la OMPI. Antes de ocupar su cargo
actual, encabezé la labor en materia de politicas y cooperacién internacional de la Divisién de la
OMPI de Fomento del Respeto por la Propiedad Intelectual y la Seccién de Desarrollo Juridico del
Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI. La Sra. Min fue miembro del Grupo Consultivo de
Expertos del Medicines Patent Pool de 2011 a 2018 y es autora de diversas publicaciones sobre
observancia de la propiedad intelectual (PI) y solucién de controversias, entre ellas, un capitulo
sobre la observancia transfronteriza de la PI en The Oxford Handbook of Intellectual Property

Law (Oxford University Press, 2018). Es doctora en Derecho por la Universidad Yonsei de Sedl
(Republica de Corea) y fue galardonada con una beca Fulbright en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Michigan (Estados Unidos de América). Antes de incorporarse a la OMPI, impartié
clases de Derecho en la Universidad Yonseiy fue profesora adjunta en la Facultad de Derecho de
Sogang en 2013y 2014.

Australia (capitulo 2)

La magistrada Annabelle Bennett estudié ciencias en la Universidad de Sidney, donde se
doctoré en Biologia Celular antes de estudiar Derecho en la Universidad de Nueva Gales del

Sur. La magistrada Bennett comenz6 a ejercer la abogacia y posteriormente se especializé en
propiedad intelectual. Entre 2003 y 2016, ocupé el cargo de magistrada en el Tribunal Federal de
Australia e imparti6 justicia en numerosas causas de propiedad intelectual en primera instancia

y en apelaciéon. También ha sido presidenta del Tribunal de Derecho de Autor de Australia. La
magistrada Bennett fue presidenta de la Junta Asesora de Jueces de la OMPI de 2018 a 2022. En la
actualidad ha retomado el ejercicio de la abogacia (solo asesoramiento), la mediacion y el arbitraje.
Es miembro de la Academia Australiana de la Ciencia y de la Academia Australiana de Derecho.

El magistrado Stephen Burley se incorporo al Tribunal Federal de Australia en 2016. Ejerce

en el area practica nacional (NPA) del Tribunal dedicada a la propiedad intelectual y conoce de
numerosas causas sobre la materia, tanto en primera instancia como en apelacion. El magistrado
Burley ejercio la abogacia en el despacho 5 Wentworth de Sidney de 1993 a 2016. Fue nombrado
abogado principal en 2007. En el periodo en que trabajé como abogado colegiado, se dedicé al
Derecho mercantil y se especializé en causas de patentes, derecho de autor, marcas, disefios

e informacién confidencial. Muchas de las causas de patentes de las que se ocup6 tenian que

ver con temas farmacéuticos, de telecomunicaciones u otras cuestiones de alta tecnologia. El
magistrado Burley contribuye con asiduidad a publicaciones y eventos organizados por la OMPI y
a menudo imparte conferencias y publica articulos en temas de propiedad intelectual en Australia
y en el extranjero.

El Sr. Robert Clark es abogado en el despacho 5 Wentworth y centra su amplia actividad

en la propiedad intelectual, las causas mercantiles generales, el Derecho fiscal y el Derecho
administrativo. Ha defendido causas ante el Tribunal Federal y el Tribunal Supremo, asi como
en tribunales y juzgados de Nueva Gales del Sur, Australia Meridional y Australia Occidental.

El Sr. Clark ha obtenido el reconocimiento de Best Lawyers Australia por sus conocimientos
especializados en el proceso judicial y el Derecho de la PI. Tiene un posgrado en Derecho civil
por la Universidad de Oxford con una distincién por sus calificaciones y ha recibido el premio de
la Facultad de Derecho en el ambito de la propiedad intelectual internacional. Anteriormente,
se licencié en Artes y en Derecho por la Universidad de Sidney con matricula de honor y recibié
el premio de PI Minter Ellison. El Sr. Clark fue abogado asesor en los equipos de propiedad
intelectual de Allens Linklaters y fue ayudante del magistrado Cowdroy (Oficial de la Orden de
Australia) en el Tribunal Federal de Australia.
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La Sra. Cynthia Cochrane, especializada en patentes, ejerce en el despacho 5 Wentworth y tiene
experiencia en causas relativas a vacunas y medicamentos biol6gicos y asuntos mercantiles,
en particular, el Derecho de la competencia. La Sra. Cochrane ejerce con regularidad ante el
Tribunal Federal, en primera instancia y en apelacién, y ante la Oficina de Patentes. Tiene 15
afios de experiencia en el Tribunal Supremo y recientemente ha defendido una causa sobre la
patentabilidad de las invenciones implementadas en computadora ante un tribunal colegiado
compuesto por seis magistrados. Asimismo, ha ejercido ante el Tribunal Superior de Nueva
Gales del Sur y efectlia examenes para la instancia reguladora de la competencia en relacién
con posibles conductas monopolisticas. La Sra. Cochrane ha sido reconocida por Chambers
(regién de Asia y el Pacifico), Best Lawyers, Doyle’s y Legal 500. Fue abogada asesora en Allens
Linklaters como pasante del profesor Bob Baxt (Oficial de la Orden de Australia) en Derecho
de la competencia. Antes de iniciar su trayectoria juridica, fue banquera de inversiones en
Macquarie Bank.

El Sr. Julian Cooke forma parte del despacho 5 Wentworth y esta especializado en Derecho

de la propiedad intelectual, en particular, en practicas comerciales. Posee conocimientos
especializados en patentes, marcas, derecho de autor, disefios, informacién confidencial y
proteccion del consumidor. El Sr. Cooke representa con regularidad a clientes de sectores como el
farmacéutico, el quimico o las telecomunicaciones, la mineria, los medios de comunicacién o los
productos de consumo. Ha defendido varias causas importantes de propiedad intelectual ante el
Tribunal Supremo y el Tribunal Federal de Australia.

La Sra. Anna Elizabeth defiende una amplia variedad de asuntos mercantiles en el despacho

5 Wentworth y tiene una extensa experiencia en controversias mercantiles complejas. Algunos
de sus clientes provienen de los sectores de la mineria y la energia. Ademas de ser licenciada

en Comercio y Derecho, la Sra. Elizabeth obtuvo la maestria en Derecho de la Energia y los
Recursos de la Universidad de Australia Occidental con la mejor nota de su promocién. Asimismo,
ha recibido el premio Johnson Winter and Slattery en Derecho y el premio Clayton Utz para
graduados en Derecho de la energia y los recursos. Es miembro de la Energy & Resources Law
Association y publica articulos en la revista Australian Resources Law Reports. Antes de colegiarse,
la Sra. Elizabeth fue abogada litigante en el equipo de controversias mercantiles del bufete Arnold
Bloch Leibler y asistente de la magistrada Lindsay Foster en el Tribunal Federal de Australia
durante 18 meses.

El Sr. Joseph Elks tiene una amplia experiencia en el ejercicio de la abogacia en el despacho

5 Wentworth y esta especializado en todos los ambitos de la propiedad intelectual, en
controversias mercantiles complejas, en Derecho del deporte, en difamacién y en Derecho de la
competencia. El Sr. Elks defiende causas ante el Tribunal Federal y el Tribunal Superior de Nueva
Gales del Sur, asi como ante tribunales y juzgados inferiores. En la Doyle’s Guide esta reconocido
como abogado junior “recomendado” en causas de propiedad intelectual. Antes de colegiarse,
el Sr. Elks fue asociado sénior de Herbert Smith Freehills, en Sidney, y de un importante bufete
en Nueva York. Es licenciado en Derecho (matricula de honor) y en Comercio por la Universidad
de Queensland, donde obtuvo el premio Freehills en Derecho. También tiene una maestria en
Derecho por la Universidad de Nueva York (NYU), donde estudié con la beca Hauser Global y en
cuyo programa de Derecho de la competencia y propiedad intelectual obtuvo la mejor nota de
la promocion.

El Sr. Andrew Fox ejerce la abogacia en el despacho 5 Wentworth, principalmente en litigios
mercantiles y de propiedad intelectual. Tiene experiencia en todos los ambitos de la propiedad
intelectual, a saber, patentes, marcas, derecho de autor, disefios, informacién confidencial y
proteccion del consumidor. Ha defendido varias causas importantes ante el Tribunal Supremo
y el Tribunal Federal de Australia, asi como procesos de oposicién a patentes y marcas ante el
organismo publico IP Australia. La experiencia del Sr. Fox en patentes abarca una variedad de
ambitos tecnolégicos. Ha defendido asuntos mercantiles generales ante el Tribunal Superior de
Nueva Gales del Sur, el Tribunal de Distrito de esa regién y tribunales interestatales. El Sr. Fox
tiene el reconocimiento del directorio Chambers and Partners (regién de Asia y el Pacifico)

en calidad de abogado destacado especialista en propiedad intelectual; de la guia Doyle’s
Guide sobre los principales abogados australianos; de Best Lawyers Australia; de la guia
World's Leading Trademark Professionals (WTR 1000) y de The Legal 500 (Colegio de Abogados
de Australia, propiedad intelectual). También esta facultado para ejercer la abogacia en

Nueva Zelandia.



La Sra. Sue Gilchrist lidera el grupo de propiedad intelectual de Herbert Smith Freehills (HSF) Ixv
en Australia, es miembro de la junta de HSF Global y presidenta del consejo de HSF Global sobre
los servicios gratuitos y la responsabilidad de la empresa. La Sra. Gilchrist es socia litigante

sénior especializada en PIy esta considerada como una de las mejores profesionales por

varios directorios, entre ellos, Chambers and Partners, Legal 500, Benchmark Litigation, IAM
Patent 1000 y Managing IP: IP STARS. Es una de las seis profesionales en Australia que figuran en
la clasificacién de Benchmark Litigation (region de Asia y el Pacifico) de las 100 mejores mujeres
litigantes en 2021y 2022. La Sra. Gilchrist se centra principalmente en representar a clientes en
controversias de patentes de alta tecnologia y dirige el grupo de trabajo de HSF Global encargado
de este tipo de patentes. Es miembro y expresidenta del Comité de Propiedad Intelectual del

Law Council of Australia, organismo que colabora con el Gobierno en cuestiones relativas a las
politicas de propiedad intelectual.

El Sr. Timothy Gollan es abogado asesor en el equipo de Herbert Smith Freehills especializado
en controversias de propiedad intelectual. Ha trabajado en una variedad de controversias de
propiedad intelectual en materia de patentes, marcas y derecho de autor en varios sectores,
como el farmacéutico, el de telecomunicaciones, el mineroy el de dispositivos mecanicos.
Anteriormente, el Sr. Gollan fue asistente del magistrado Stephen Burley en el Tribunal Federal de
Australia. Es licenciado en Derecho y en Ingenieria por la Universidad de Sidney.

El Sr. Samuel Hallahan, abogado en el despacho 5 Wentworth, defiende causas mercantiles y
esta especializado en propiedad intelectual. Antes de colegiarse, durante siete afios, fue abogado
asesor y representé a grandes clientes farmacéuticos y comerciales en causas mercantiles
generales y de propiedad intelectual. Una vez colegiado, el Sr. Hallahan ha defendido causas

en primera instancia y en apelacién ante el Tribunal Federal de Australia, el Tribunal de Circuito
Federal, el Tribunal Superior de Nueva Gales del Sur, el Tribunal Local de Nueva Gales del Sur

y el Tribunal Civil y Administrativo de la misma regién, asi como en procesos de oposicién

ante IP Australia. En 2020, 2021y 2022, el Sr. Hallagan figuré en la lista de Doyle's Guide de los
principales abogados junior de Derecho de la propiedad intelectual en Nueva Gales del Sur. En
2021, constaba en la lista de Doyle’s Guide sobre los principales abogados junior de Derecho de la
propiedad intelectual en Australia.

La Sra. Irini Lantis es abogada sénior en el equipo de tecnologia y propiedad intelectual de
Gilbert + Tobin. Tiene una amplia experiencia en procesos judiciales de patentes ante el Tribunal
Federaly el Tribunal Supremo de Australia. La Sra. Lantis ha defendido causas de patentes

en varios sectores, como la mineria y los recursos, los videojuegos, el comercio electrénico o

las ciencias de la vida. También tiene una vasta experiencia en los aspectos de la propiedad
intelectual relativos a la comercializacién y las transacciones.

El Sr. David Larish se licenci6 en Derecho por la Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW)
(matricula de honor, medalla universitaria) y obtuvo una maestria en Derecho de la Universidad
de Nueva York (premio Frank T. Diersen). Es abogado en el despacho 5 Wentworth y su trabajo
se centra principalmente en controversias mercantiles y de propiedad intelectual. Ha defendido
varias de las principales causas de propiedad intelectual ante el Tribunal Supremo y el Tribunal
Federal. Ejerce con regularidad ante el Tribunal Federal, el Tribunal Supremo y el organismo IP
Australia. El Sr. Larish figura en Doyle’s Guide como abogado junior “sobresaliente” en propiedad
intelectual en Australia y abogado junior “destacado” en tecnologia, medios de comunicacién

y telecomunicaciones. También tiene el reconocimiento de Chambers and Partners (regién de
Asiay el Pacifico), Best Lawyers Australia y The Legal 500. Antes de colegiarse, el Sr. Larish fue
asistente de magistrado en el Tribunal Federal y abogado asesor en King & Wood Mallesons.

El Sr. John Lee, socio de Gilbert + Tobin, trabaja en el equipo de tecnologia y propiedad intelectual
y dirige el equipo de litigacién en materia de patentes. Tiene formacion juridica y técnica y
muchos afios de experiencia en todos los aspectos del Derecho de la propiedad intelectual. El

Sr. Lee se centra especialmente en causas de patentes y secretos comerciales en una variedad de
sectores, entre ellos, las ciencias de la vida, los recursos y las tecnologias digitales.

La Sra. Angela McDonald ejerce la abogacia en el despacho 5 Wentworth y trabaja con todos los
aspectos de la propiedad intelectual, en particular, las patentes, las marcas, el derecho de autor,
los disefios y la proteccion del consumidor. Figura en la lista de propiedad intelectual de Doyle's
Guide desde 2021. La Sra. McDonald defiende causas con regularidad ante el Tribunal Federal

de Australia (también en pleno), varios tribunales superiores estatales, la Oficina de Patentes y
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la Oficina de Marcas. Antes de colegiarse, fue abogada asesora en dos bufetes especializados
en propiedad intelectual. También fue asistente del magistrado Nicholas en el Tribunal Federal
de Australia. La Sra. McDonald se licencié en Derecho con matricula de honor en la Universidad
de Nueva Gales del Sur. Asimismo, forma parte del consejo editorial de la revista Australian
Intellectual Property Law Bulletin y es coautora del capitulo sobre derecho de autor internacional
de la publicacién Copyright & Designs de LexisNexis Australia y autora de varias publicaciones
sobre Derecho de la propiedad intelectual.

El Sr. Benjamin Mee, del despacho 5 Wentworth, esta especializado en Derecho de la propiedad
intelectual. Es licenciado en Bioquimica y Derecho (matricula de honor, medalla universitaria) y
tiene una maestria en Derecho mercantil (matricula de honor) de la Universidad de Cambridge.
Antes de colegiarse en 2014, fue abogado asesor en Allens en materia de propiedad intelectual
y Derecho de la competencia y del consumidor y asistente del magistrado Robert French
(compafiero de la Orden de Australia), presidente del Tribunal Supremo. Una vez colegiado, el

Sr. Mee ha acumulado una intensa experiencia en tribunales de primera instancia y de apelacién,
especialmente en asuntos de patentes en los sectores farmacéutico, biotecnol6gico, informatico
y de las tecnologias de la informacion, asi como en la labor de apelacién. Regularmente defiende
causas —como abogado Unico o con el apoyo de otro abogado— ante el Tribunal Federal, la
Oficina de Patentes y la Oficina de Marcas. Ha sido reconocido por Chambers and Partners,
Doyle’s Guide y Best Lawyers Australia.

La Sra. Anna Spies, abogada en el despacho 5 Wentworth, ejerce en los ambitos del Derecho
del consumidor, la informacién confidencial, las restricciones al comercio, los medios de
comunicacién y la difamacién, comisiones e investigaciones y, especialmente, litigacién en
materia de propiedad intelectual. Tiene experiencia en defender causas complejas de derecho
de autor, patentes y marcas, tanto en calidad de abogada colegiada litigante (barrister) como

de abogada asesora (solicitor). Antes de colegiarse en 2016, la Sra. Spies fue asociada sénior de
King & Wood Mallesons, donde formo parte del equipo de litigacién en propiedad intelectual, y
asistente de la magistrada Annabelle Bennett en el Tribunal Federal de Australia. La Sra. Spies
figura en Doyle’s Guide como abogada junior “recomendada” en Nueva Gales del Sur en

los ambitos de la propiedad intelectual y de la tecnologia, los medios de comunicacién y las
telecomunicaciones. Recibi6 el premio Christopher Gee QC Memorial en la categoria de pruebas
y defensa, en el contexto de un curso para el ejercicio de la abogacia en agosto de 2016. La

Sra. Spies tiene una maestria en Medios de Comunicacién y Tecnologia (mencién de excelencia) y
es licenciada en Derecho (matricula de honor) por la Universidad de Nueva Gales del Sur.

El Sr. Edward Thompson ejerce la abogacia en el despacho 5 Wentworth, principalmente

en asuntos de propiedad intelectual, si bien tiene experiencia en una amplia variedad de
controversias mercantiles. Es licenciado en Derecho y en Artes por la Universidad de Melbourne
(2008) y tiene una maestria en Derecho de la University College de Londres (2011), donde fue

el mejor estudiante de la promocion. Antes de colegiarse, el Sr. Thompson fue asistente del
magistrado John Nicholas en el Tribunal Federal de Australia y abogado asesor durante mas de
siete afios en el departamento de propiedad intelectual de un bufete de abogados nacional.
También fue profesor colaborador de Derecho de sociedades en la Universidad de Melbourne.

El Sr. Byron Turner es abogado asesor en el equipo de controversias de propiedad intelectual

de Herbert Smith Freehills (HSF) y asesora a clientes sobre controversias de marcas, patentesy
derecho de autor ante el Tribunal Federal. Asimismo, tiene experiencia en el asesoramiento de
clientes en cuestiones relativas al Derecho del consumidor, asi como en los aspectos juridicos
que plantean las nuevas tecnologias, entre ellos, los activos digitales. El Sr. Turner tiene una
licenciatura avanzada en Matematicas de la Universidad de Wollongong, con la especializacién

en estadistica aplicada y en gestion del riesgo y seguros. Es miembro de los grupos de trabajo de
HSF dedicados a las patentes de alta tecnologia y al Derecho digital, respectivamente, y en 2021
recibié la beca académica HSF Digital, lo que refleja su interés y sus competencias en el ambito de
la alta tecnologia.

Brasil (capitulo 3)

El Sr. Regis de Castilho Barbosa Filho es juez del 41.° Juzgado de lo Civil del foro central de la
capital, en Sdo Paulo. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sdo Paulo.



El Sr. Luis Felipe Bedendi es juez auxiliar de los Juzgados 1.° y 2.° de Asuntos Empresariales
y de Controversias de Arbitraje de Sdo Paulo. Tiene una maestria en Derecho mercantil y una
licenciatura en Derecho, ambas por la Universidad de Sao Paulo.

La Sra. Maria Rita Rebello Pinho Dias es jueza del 3. Juzgado de Quiebra y Recuperacién
Judicial de la Capital, perteneciente al Tribunal de Justicia del Estado de Sdo Paulo. Obtuvo
una maestria en Derecho constitucional en la Pontificia Universidad Catélica de Sao Paulo y se
doctor6 en Derecho procesal por la Universidad de Sdo Paulo. Es licenciada en Derecho por la
Universidad de Sao Paulo.

El Sr. Eduardo Azuma Nishi es juez del Tribunal de Justicia del Estado de Sdo Paulo, donde es
miembro de la 1.2 Cdmara Especializada de Derecho Empresarial. El juez Azuma Nishi obtuvo una
maestria en Derecho empresarial por la Pontificia Universidad Catélica de Sdo Paulo. También es
licenciado en Derecho por la Universidad de Sdo Paulo y en Administracién de Empresas por la
Fundacién Getulio Vargas de S&o Paulo (Brasil).

El Sr. Jodo de Oliveira Rodrigues Filho es juez del 1.¢" Juzgado de Quiebra y Recuperacién
Judicial de la Capital de Sdo Paulo. Obtuvo la especializacién en Derecho empresarial por la
Escuela Paulista de la Magistratura (EPM) y es profesor en el curso de posgrado sobre quiebra'y
recuperacién judicial en la Facultad Auténoma de Derecho (FADISP).

El Sr. Leandro Galluzzi dos Santos es juez del Juzgado de lo Penal de la Comarca de Jaboticabal,
en el estado de S3o Paulo. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sdo Paulo.

China (capitulo 4)

El Sr. Du Weike es magistrado de la Sala de Derechos de Propiedad Intelectual de la Corte
Popular Suprema de China desde 2010. Antes de ocupar este cargo, de 2004 a 2009 trabajé como
examinador de patentes en la Junta de Reexamen de la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual
de China, donde llevé mas de 150 causas administrativas de patentes. El magistrado Du ha
decidido sobre varias causas importantes de PI en China y ha publicado mas de 20 articulos
sobre el Derecho de la propiedad intelectual. Es licenciado en Ingenieria Eléctrica y Derecho por
la Universidad de Ciencia y Tecnologia de Huazhong y tiene un master (juris master) en Derecho
y un master avanzado (LL.M.) en Derecho de la Universidad del Temple, donde estudi6 con una
beca DuPont.

La Sra. He Juan fue nombrada magistrada del Tribunal de Propiedad Intelectual de la Corte
Popular Suprema de China en 2020. La magistrada He realizé su investigacién posdoctoral en
la Universidad Tsinghua y en la Universidad de Turku (Finlandia). De 2013 a 2020, trabajo en

la Universidad Tsinghua como profesora colaboradora, profesora titular y directora adjunta

de Ciencias Sociales y Gestion en la Escuela Internacional de Graduados Shenzhen, asi como
directora adjunta de la Oficina de Concesion de Licencias Tecnolégicas. Asimismo, ha dirigido
varios proyectos de investigacion en el ambito de la propiedad intelectual y es autora de
numerosas publicaciones sobre temas de propiedad intelectual, desde monografias hasta libros
(en calidad de jefa de redaccion o cotraductora) y articulos en revistas. La magistrada He es
licenciada en Ingenieria por la Universidad Tecnolégica de Hefei, ha estudiado una licenciatura
y una maestria en Derecho en la Universidad Tsinghua y tiene un doctorado de la Universidad
de Beijing.

Alemania (capitulo 5)

El Dr. Thorsten Bausch es abogado de patentes europeas y alemanas. Es socio de HOFFMAN
EITLE, donde ejerce en el equipo practico dedicado a la quimica y la biotecnologia. Esta
especializado en procesos de oposicién y apelacién ante la Oficina Europea de Patentes, asi como
en procedimientos de revocacién e infraccion en Alemania. El Dr. Bausch representa a clientes de
todos los perfiles, desde empresas emergentes hasta empresas de la lista Fortune 500, pasando
por algunas de las universidades e instituciones de investigacion mas prestigiosas del mundo.
Destacan sus conocimientos especializados en los ambitos de la farmacia, la inmunologia y los
polimeros. A ély a su equipo de HOFFMANN EITLE se les ha confiado la gestiéon de numerosas
patentes farmacéuticas de gran valor comercial. Ademas de prestar servicios a sus clientes,
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el Dr. Bausch ha editado la serie de libros Nichtigkeitsrecht-sprechung in Patentsachen, una
recopilacién de decisiones del Tribunal Federal de Patentes de Alemania y el Tribunal Federal de
Justicia en materia de nulidad de patentes. En su tiempo libre, el Dr. Bausch publica en el blog de
patentes de Wolters Kluwer (www.patentblog.kluweriplaw.com) acerca de cuestiones de politicas
y decisiones interesantes en materia de patentes.

El magistrado Klaus Grabinski fue nombrado presidente del Tribunal de Apelacién del Tribunal
Unificado de Patentes (TUP) en 2022 y ocupa el puesto de presidente del Presidium del TUP.
Anteriormente, fue juez en el Tribunal Federal de Justicia de Alemania, en la 10.2 Sala de lo

Civil, de la que fue presidente adjunto. Antes de incorporarse al Tribunal Federal de Justicia,
desempefi6 diversas funciones judiciales, entre ellas la de juez del Tribunal Regional Superior
de Dusseldorfy la de presidente de una sala de litigios sobre patentes del Tribunal de Distrito
de Dusseldorf. El magistrado Grabinski estudié Derecho en las universidades de Tréveris,
Ginebray Colonia y fue asistente universitario en Tréveris. Es coautor de un comentario sobre
el Convenio sobre la Patente Europea (Benkard, Europdisches Patentlibereinkommen, 3.2 edicién,
2019) y de un comentario sobre la Ley de Patentes alemana (Benkard, Patentgesetz, 10.? edicion,
2015). Ha escrito numerosos articulos sobre Derecho de patentes, el proceso civil y Derecho
internacional privado.

El Dr. Marcus Grosch es socio director de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP en Alemania.
El Dr. Grosch tiene mas de 20 afios de experiencia en causas de patentes y ha representado a
clientes de varios sectores técnicos ante todos los tribunales alemanes principales, la Oficina
Alemana de Patentes y Marcas y la Oficina Europea de Patentes. Es doctor en Derechoy juris
doctor por la Universidad de Mannheim y tiene una maestria de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Yale. El Dr. Grosch es autor de libros, tratados y articulos en materia de Derecho
de patentes y proceso civil.

El Sr. Klaus Haft, abogado acreditado en Alemania (Rechtsanwalt) y fisico (tiene una maestria),
ejerce la abogacia en el ambito del Derecho de la propiedad intelectual y se dedica especialmente
a litigios de patentes. Ademas, presta asesoramiento sobre temas como los acuerdos de licencia,
los contratos de investigacion y desarrollo, la legislacién aplicable a las invenciones de los
empleados y los secretos comerciales. El Sr. Haft estudié en Wurzburgo y en Munich. Prepar6

su tesis de diploma en la Organizacion Europea de Investigacion Nuclear (CERN), en Ginebra.

El Sr. Haft fue miembro de la Junta de la Asociacién Europea de Abogados de Patentes (EPLAW)
durante siete afios y su presidente los dos Ultimos afios, y actualmente es miembro del consejo
asesor. Ademas, es presidente de Licensing Executives Society (LES) en Alemania y miembro del
Foro de Munich de Solucién de Controversias de PI (IPDR).

La Dra. Julia Nobbe es socia of Counsel en la oficina de Mannheim de Quinn Emanuel Urquhart
& Sullivan LLP y tiene experiencia en la defensa de causas de patentes alemanas. Representa

a clientes en procedimientos de infraccién y nulidad de patentes ante tribunales de primera
instancia y de apelacién. La Dra. Nobbe estudié en la Universidad de Constanza, donde
también fue asistente de investigacion en la presidencia del profesor Karl-Heinz Fezer antes

de iniciar su pasantia en el Tribunal Regional Superior de Karlsruhe. Obtuvo el doctorado

con sobresaliente cum laude en la Universidad de Mlnich y es autora de publicaciones sobre

la litigacién en materia de patentes en Alemania. La Dra. Nobbe ha adquirido una variada
experiencia en bufetes internacionales, en un bufete que se dedica exclusivamente a representar
a clientes ante el Tribunal Federal de Justicia de Alemania y en el departamento de propiedad
intelectual de una empresa quimica internacional, donde fue asesora juridica interna.

El Sr. Peter Tochtermann fue nombrado juez del Tribunal de Primera Instancia (divisién local de
Mannheim) del Tribunal Unificado de Patentes en 2022 y es miembro del Presidium del TUP. Antes
de este nombramiento, ejerci6 la judicatura en el Tribunal Regional de Mannheimy, en particular,
fue presidente de la Sala de Patentes y juez mediador. También formé parte de la comisién

de jueces del Tribunal Regional Superior de Karlsruhe encargada de las patentes y ejerci6 de
secretario del Tribunal Federal de Justicia de Alemania. El juez Tochtermann ha sido investigador
y profesor invitado en varias instituciones, entre otras, el programa sobre negociacién de

la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Tiene un doctorado en Derecho por la
Universidad de Heidelberg, donde es profesor de Derecho de la propiedad intelectual y ha
recibido varios premios por sus logros académicos.


http://www.patentblog.kluweriplaw.com

India (capitulo 6)

El magistrado Madan B. Lokur, licenciado por la Universidad de Delhi, comenzé a ejercer la
abogacia en 1977 y fue nombrado abogado sénior en 1997. Fue subsecretario de la Fiscalia
General de la India y juez del Tribunal Superior de Delhi en 1999. En su trayectoria judicial, ha
sido presidente en funciones del Tribunal Superior de Delhiy presidente de los tribunales de
Gauhatiy Andhra Pradesh, el Tribunal Supremo de la India (de 2012 a 2018) y el Tribunal Supremo
de Fiji (en 2019). El juez Lokur ha sido presidente del Comité para el Proyecto de Mediacion

y Conciliaciéon del Tribunal Supremo, juez del comité electrénico del Tribunal Supremo para

la informatizacién de los tribunales indios, titular del comité unipersonal para la mejora del
funcionamiento de los hogares y las organizaciones en virtud de la Ley de Justicia Juvenil y su
Reglamento y presidente ejecutivo del Comité de Servicios Juridicos del Tribunal Supremo y del
Organismo Nacional de Servicios Juridicos (NALSA). Actualmente, ejerce la abogacia por cuenta
propiay es arbitro independiente.

El magistrado Gautam Patel fue nombrado juez del Tribunal Superior de Bombay en 2013. Antes
de iniciar su trayectoria judicial, ejercié la abogacia en los ambitos del Derecho civil, mercantil

y medioambiental ante el Tribunal Superior de Bombay y el Tribunal Supremo. En 2015, fue una
de las tres personas de la India que figuraron en la lista de Managing IP de las 50 personas mas
influyentes en el ambito del Derecho de la propiedad intelectual. Durante casi tres afios, se

ha encargado de toda la labor de propiedad intelectual del Tribunal Superior de Bombay y ha
emitido sentencias en materia de derecho de autor, marcas, disefios y Derecho de patentes.

El magistrado Manmohan Singh fue presidente del Tribunal de Apelacién en materia de
Propiedad Intelectual de Nueva Delhi hasta finalizar su mandato en 2019. En 2008 fue nombrado
Juez del Tribunal Superior de Delhi, donde ejerci6 hasta 2016. Comenz6 su trayectoria como
abogado en 1980 y defendi6 causas en los ambitos de las marcas, el derecho de autor y las
patentes ante el Tribunal Superior de Delhiy el Tribunal Supremo de la India. Ha asistido a
numerosos seminarios nacionales e internacionales y ha publicado diversos articulos sobre
cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual.

La magistrada Prathiba M. Singh fue nombrada jueza permanente del Tribunal Superior de
Delhi en 2017. Se colegié en 1991 y ejercié con regularidad ante el Tribunal Supremo de la India,
el Tribunal Superior de Delhi, el Tribunal de Solucién de Controversias y Apelacién en el sector
de las Telecomunicaciones (TDSAT), la Cmara de Apelacién de Propiedad Intelectual (IPAB) y

la Oficina de Patentes de la India. Su experiencia como asesora consiste en agilizar la Oficina

de Derecho de Autor (amicus curiae ante el Tribunal Superior de Delhi) y agilizar el examen de
patentes (miembro de un comité de alto nivel) y en asesorar a varios comités parlamentarios
acerca de modificaciones legislativas relativas a la propiedad intelectual. Ha sido galardonada con
premios como el de mejor abogada de PI o el premio Mujeres de Asia en el Derecho Empresarial
de Managing IP, y en 2018 fue considerada una de las 30 empresarias mas poderosas de la
India. Tras licenciarse en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Bangalore,

la magistrada Singh obtuvo una maestria en Derecho (beca ODASSS) por la Universidad de
Cambridge, donde se cre6 en 2013 la beca Prathiba M. Singh para estudiantes de maestria en
Derecho. Forma parte de su Circulo de Asesores para la India.

Japén (capitulo 7)

El Sr. Jonathan Dobinson es un abogado australiano e investigador adjunto en el Centro de
Investigacion del Sistema Juridico de Propiedad Intelectual de la Universidad Waseda de Tokio.
Se licencié en Artes y en Derecho por la Universidad de Wollongong (Australia) y tiene una
maestria en propiedad intelectual de la Universidad Hongik (Republica de Corea). Ademas, esta
facultado para ejercer la abogacia en Australia. Durante mas de 25 afios ha asesorado sobre
politicas juridicas, comunicaciones y relaciones internacionales a organizaciones de Australia y
Asia, en particular, ha sido jurista sénior, director de investigacion y director de comunicaciones
de organismos del Gobierno australiano, consultor de organismos del Gobierno de la Republica
de Coreay gestor de proyectos, investigador y editor para universidades japonesas. Una de

sus publicaciones en calidad de coeditor y coautor es History of Design and Design Law: An
International and Interdisciplinary Perspective (Springer 2022).
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El Sr. Makoto Hattori se colegi6 en el Japon y se incorpor6 a Abe, Ikubo & Katayama en 1998. En
2001 se incorpor6 a la Oficina de Politicas de Propiedad Intelectual en el Ministerio de Economia,
Comercio e Industria (METI). De 2002 a 2004, tras finalizar una maestria en Derecho en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania, fue investigador visitante en el Instituto
Max Planck de Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia. Se incorporé al Colegio de
Abogados de Nueva York en 2003. El Sr. Hattori esta especializado en litigacién y contratos en
materia de patentes, derecho de autor, marcas y competencia desleal. También fue profesor
adjunto en la Escuela de Posgrado de Ciencias y Tecnologia de la Universidad Keio de 2007 a
2018, profesor visitante en la Escuela de Posgrado en Derecho de la Universidad de Kobe desde
2016 y presidente del Centro de Propiedad Intelectual de la Federacién Japonesa de Colegios de
Abogados (JFBA) en 2021.

La Sra. Izumi Hayashi es socia fundadora del despacho Sakurazaka. Estudié en la Facultad de
Derecho de la Universidad Waseda y, tras aprobar el examen de abogacia en 1983, fue fiscal hasta
que se incorpor6 al Colegio de Abogados de Tokio. Trabajé para un bufete de Tokio en causas
internacionales y para un bufete estadounidense en San Francisco. Posteriormente, de 1993 a
2014, fue socia del despacho Eitai Sogo, en Tokio. La Sra. Hayashi fue presidenta del Centro de
Arbitraje en Propiedad Intelectual del Japén en 2011 y 2012 y del Comité de Propiedad Intelectual
de la Federacioén Japonesa de Colegios de Abogados (JFBA) en 2013 y 2014. Asimismo, es directora
ejecutiva de IP Lawyers Network Japan, directora externa de varias empresas cotizadas en Bolsa,
miembro del Consejo de Reforma de la Regulacién de la Oficina del Gabinete y miembro de la
Sede Estratégica de Propiedad Intelectual de la Oficina del Gabinete.

La Sra. Mami Hino es abogada de patentes japonesas y socia de Abe, Ikubo & Katayama. Esta
facultada para ejercer la abogacia en Nueva York y durante muchos afios ha representado a
algunas de las principales empresas tecnolégicas del mundo, a las que ha prestado servicios

de litigacién y asesoramiento en transacciones. La actividad de la Sra. Hino se centra en causas
de invalidez y los consiguientes recursos ante el Tribunal Superior de Propiedad Intelectual (PI),
causas de infraccién transfronteriza, la tramitacion estratégica de patentes, el asesoramiento a
clientes y la emisién de dictamenes. Habida cuenta de su trayectoria en calidad de farmacéutica
autorizada, la Sra. Hino tiene una amplia experiencia en la representaciéon de empresas
farmacéuticas innovadoras para proteger sus patentes, en particular, la presentacién de
solicitudes de prérroga de plazos, la defensa de patentes en procesos judiciales de invalidez en
primera instancia y en apelacién ante el Tribunal Superior de Ply la presentacion de solicitudes
de medidas cautelares y demandas por infraccién de patentes contra empresas de medicamentos
genéricos. Es licenciada en Ciencias Farmacéuticas por la Universidad de Kyoto y obtuvo el titulo
de juris doctor en la Facultad de Derecho de la Universidad Seton Hall.

El Sr. Yoshinori Horigome es socio fundador del despacho Sakurazaka. Tiene una amplia
experiencia en el asesoramiento sobre temas de propiedad intelectual, en particular, el Derecho
de patentes, el derecho de autor, las marcas y la competencia desleal. También ejerce la abogacia
en los ambitos del Derecho societario y mercantil —especialmente en cuestiones relativas

al Derecho laboral y contractual— y defiende causas ante los tribunales. El Sr. Horigome ha
representado en el Japdn a varias empresas y particulares de diversos sectores, a saber, el
comercio, los programas informaticos, las comunicaciones, la quimica, la construcciény el arte.
Es licenciado en Matematicas por el Instituto de Tecnologia de Tokio, una de las universidades
nacionales mas prestigiosas del Japén, y tiene una maestria en Derecho de la Facultad de Derecho
de la Universidad Duke (2004).

El Sr. Eiji Katayama es un profesional con experiencia en litigacion de patentes en el Japdn.

Se licencié en Ingenieria por la Universidad de Kyoto en 1973 y en Derecho por la Universidad
de Kobe en 1982. En 1984 se incorpord al despacho Abe, Ikubo & Katayama, del que es socio
desde 1991. Esta facultado para ejercer la abogacia en el Japén y en Nueva York. Su actividad
esta relacionada con la industria farmacéutica y ha representado a clientes en muchas causas
de infraccién de patentes relativas a varios sectores técnicos. El Sr. Katayama ha sido presidente
de la Asociacion Internacional para la Proteccion de la Propiedad Intelectual del Japén (AIPPI),
presidente del Comité de Propiedad Intelectual del Colegio de Abogados del Japon y presidente
del colegio americano de Tokio para la formacion juridica en propiedad intelectual (Tokyo IP
American Inns of Court). Es profesor en el Centro de Derecho de la Propiedad Intelectual de
Munich (MIPLC), donde ensefia Derecho de patentes japonés.



El juez Takafumi Kokubu se licenci6 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Kyoto. Fue
juez en el Tribunal de Distrito de Tokio (Seccién de Propiedad Intelectual) de 2005 a 2007 y en

el Tribunal Superior de Propiedad Intelectual en 2019y 2020. Desde 2020, es juez presidente de
la Seccion de Propiedad Intelectual del Tribunal de Distrito de Tokio y miembro del Subcomité
del Sistema de Marcas del Ministerio de Economia, Comercio e Industria (METI). Cuando ejercia
la judicatura, durante dos afios estuvo destinado en Hanoi (Viet Nam) en calidad de experto a
largo plazo para un proyecto del Organismo de Cooperacién Internacional del Japén centrado en
promover el desarrollo juridico y judicial de Viet Nam.

El Sr. Toru Matsuoka se licencio6 por la Universidad de Tokio y se incorporé a la Oficina Japonesa
de Patentes (JPO) en 2003. De 2003 a 2022, ocup6 los cargos de examinador de patentesy juez
administrativo de patentes en los ambitos de la quimica de polimeros, la electroquimicay la
biotecnologia, director adjunto de la Oficina de Asuntos Legislativos (Ley de Patentes, etc.),
director adjunto de la Oficina de Normas sobre el Examen (Directrices de examen de patentes,
etc.) y director adjunto de la Seccién de Audiencias y Recursos. Desde abril de 2022 es examinador
jefe asociado de la Division de Tramitacién Material y ha sido el encargado de las cuestiones
relativas a la gestion del examen de la JPO.

El Sr. Christoph Rademacher es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad

Waseda. Imparte clases de grado y de posgrado en los ambitos del Derecho de la empresay

de la propiedad intelectual tanto en japonés como en inglés. Su investigacion se centra en la
proteccion de la innovacién técnica por medio de las patentes y otros derechos. Algunas de sus
publicaciones son Patent Enforcement in the USA, Germany and Japan (Oxford University Press,
2015), de la que es coautor, Japanese Design Law and Practice (Wolters Kluwer, 2021) y History of
Design and Design Law: An International and Interdisciplinary Perspective (Springer, 2022), de la que
es coeditor y coautor. En 2019 se le otorg6 el premio de investigacion de la Universidad Waseda
por sus publicaciones de grandes repercusiones. Esta facultado para ejercer la abogacia en
Nueva York y en Irlanda. Obtuvo su primera licenciatura en Ciencias Empresariales y Derecho y se
doctoré en Derecho en la Universidad de Siegen (Alemania), y tiene una maestria en Derecho por
la Facultad de Derecho de la Universidad Standford.

La Sra. Yuriko Sagara estudié una licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad

de Tokio y en el Instituto de Formacion Juridica y aprobé el examen de abogacia del Colegio de
Abogados del Japon. Prosiguio sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Duke

y, posteriormente, se colegi6 en el estado de Nueva York. La Sra. Sagara es socia del despacho
Nakamura & Partners desde 2013. Tiene experiencia en una amplia variedad de ambitos juridicos
de la propiedad intelectual, especialmente en litigacién y contratos en la materia. Es miembro

de varias organizaciones y comités, como el Centro de Propiedad Intelectual de la Federacién
Japonesa de Colegios de Abogados (JFBA), la Asociacion de Legislaciéon de Derecho de Autor
(CRIC), la Asociacion Japonesa de Marcas (JTA) y la Asociacion Asiatica de Juristas Especializados
en Patentes (APAA), entre otras. También ha sido ponente en el Simposio Judicial sobre Propiedad
Intelectual en numerosas ocasiones.

El Sr. Yasufumi Shiroyama es socio de Anderson Mori & Tomotsune, bufete generalista con
sede en Tokio que cuenta con 420 juristas y abogados de patentes. Se licencié en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Tokio en 1992 y se colegi6é en 1994. También tiene una maestria en
Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, Davis. El Sr. Shiroyama esta
especializado en la solucién por diversas vias de controversias nacionales e internacionales de
propiedad intelectual, en particular, patentes, marcas, derecho de autor y secretos comerciales.
Su actividad también se centra en los aspectos contractuales de la propiedad intelectual,

como la concesién de licencias y la cesién. Ademas, de 2004 a 2022, el Sr. Shiroyama impartié
clases de Derecho de la propiedad intelectual, entre otras materias, en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Tokio. En 2017, fue presidente del Comité de Propiedad Intelectual de la
Federacién Japonesa de Colegios de Abogados (JFBA).

El exmagistrado Ryuichi Shitara se licencié en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Tokio. Fue juez en el Tribunal de Distrito de Tokio (Seccién de Propiedad Intelectual) de 1979 a
1983, de 1986 a 1990y de 1993 a 1997 y en el Tribunal Superior de Tokio (Seccién de Propiedad
Intelectual) de 2001 a 2004. De 2004 a 2007, el juez Shitara fue presidente de la Seccién de
Propiedad Intelectual del Tribunal de Distrito de Tokio y, de 2011 a 2014, presidi6 el Tribunal
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Superior de Tokio y el Tribunal Superior de Propiedad Intelectual. De 2014 a 2017, fue magistrado
principal del Tribunal Superior de Propiedad Intelectual. Cuando era juez presidente y magistrado
principal, resolvié cuatro causas del tribunal en pleno, entre ellas, causas relativas a las conocidas
patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas y a la doctrina de los equivalentes.
Cuando terminé su mandato en el Tribunal, ejercié la abogacia en el despacho Mori Hamada

& Matsumoto (2017 y 2018) y, desde 2018 hasta la fecha, es socio y presidente del despacho de
abogados y patentes Soei.

La jueza Aya Takahashi se licenci6 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Tokio y
tiene una maestria de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Fue jueza en el
Tribunal de Distrito de Tokio (Seccién de Propiedad Intelectual) de 2013 a 2016 y en el Tribunal
Superior de Propiedad Intelectual de 2018 a 2021. Cuando ejercia en el Tribunal Superior de
Propiedad Intelectual, fue miembro del tribunal en pleno en una causa relativa al calculo de la
indemnizacion por dafios y perjuicios en causas de infraccion de patentes. Actualmente, la jueza
Takahashi preside la Secciéon Médica del Tribunal de Distrito de Sendai.

El Sr. Hideki Takaishi es abogado generalista y de patentes en el despacho Nakamura &
Partners desde 2002 y su actividad se centra en la legislacién relativa a los derechos de propiedad
industrial, el Derecho de marcas y de los disefios, la legislacién de prevencién de la competencia
desleal, el derecho de autor, la legislacién antimonopolio (defensa de la competencia), el

Derecho contractual, el desarrollo conjunto de productos y los servicios de produccién, los
aspectos juridicos de las empresas y el Derecho de las transacciones internacionales. Se licencio
en la Facultad de Ingenieria del Instituto de Tecnologia de Tokio, donde finaliz6 sus estudios

de posgrado. Posteriormente, estudio en la Facultad de Derecho de la Universidad Duke y, al
finalizar el programa, aprobé el examen para colegiarse en California. También superé el examen
de abogacia de patentes de los Estados Unidos de América. El Sr. Takaishi es miembro de varias
organizaciones internacionales y nacionales, como la Asociacién Internacional para la Proteccion
de la Propiedad Intelectual del Jap6n (AIPPI), la Sociedad Académica Japonesa para Empresasy
Empresarios (JASVE) y las autoridades aduaneras japonesas en calidad de experto asesor.

El juez Koichi Tanaka se licenci6 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Tokio. Fue
nombrado juez del Tribunal de Distrito de Tokio en 1995y, posteriormente, de la Secci6én de
Propiedad Intelectual de dicho tribunal (de 2000 a 2003 y de 2012 a 2013) y del Tribunal Superior
de Propiedad Intelectual (de 2006 a 2009). De 2013 a 2017 fue investigador judicial del Tribunal
Supremo en asuntos civiles y de propiedad intelectual. De 2019 a 2022, el juez Tanaka fue
presidente de la Seccion de Propiedad Intelectual del Tribunal de Distrito de Tokio. Ha resuelto
causas en la Seccién Civil del Tribunal Superior de Tokio, en el Tribunal de Familia del distrito de
Morioka, en el juzgado de Saku del Tribunal de Familia del distrito de Nagano y en el Tribunal
de Familia del distrito de Naha. Fue académico visitante en el Tribunal Estatal de Nueva Jersey
(Estados Unidos de América) durante 7 meses y en el Instituto Max Planck (Alemania) durante
6 meses.

El Sr. Koichi Tsuijii es licenciado por la Facultad de Derecho de la Universidad Chuo (1979) y tiene
una maestria de la Facultad de Derecho de la Universidad Cornell (1989). Esta colegiado en el
Japény en el estado de Nueva York. Tiene experiencia en una amplia variedad de ambitos de

la propiedad intelectual, a saber, patentes, marcas, derecho de autor y competencia desleal,

y representa a clientes en cuestiones relativas a la observancia de derechos de propiedad
intelectual. En concreto, acumula una vasta experiencia en litigacién internacional sobre
patentes. El Sr. Tsuijii es socio del despacho Nakamura & Partners desde 1993. Desde junio de
2019, es presidente de la Asociacién Internacional para la Proteccién de la Propiedad Intelectual
del Jap6n (AIPPI)y, desde octubre de 2020, es miembro del Panel de Mediacién de Propiedad
Intelectual, para el que fue nombrado por el Tribunal de Distrito de Tokio.

El Sr. Masayuki Yamanouchi es socio de Anderson Mori & Tomotsune, bufete generalista

con sede en Tokio que cuenta con 420 juristas y abogados de patentes. Tiene una maestria en
Ciencias y esta especializado en temas de propiedad intelectual y cuestiones juridicas relativas
a las tecnologias de vanguardia. El Sr. Yamanouchi ha defendido varias causas de infracciéon

de patentes y sobre otras cuestiones relativas a la propiedad intelectual durante mas de diez
afios. Su actividad se centra principalmente en la industria farmacéutica, las acciones por
infraccion de patentes, la negociacién de acuerdos de licencia, proyectos de desarrollo conjunto
de productos y proyectos de transferencia de tecnologia. Tiene conocimientos especializados y



experiencia en otros derechos de propiedad intelectual, en particular, marcas, derecho de autor
y secretos comerciales. Ademas, la experiencia adquirida en una facultad de Derecho y un bufete
especializado en patentes en los Estados Unidos de América le permite asesorar a clientes en
causas de patentes en ese pais.

El Sr. Takashi Yamashita se incorpor6 a la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) en 1988, tras
obtener una maestria en Fisica en la Universidad de Tokio. Fue examinador de patentes

y juez administrativo de patentes en ambitos tecnoldgicos como la fisica, la dptica y los
semiconductores. También tiene experiencia en varias cuestiones de politicas y en proyectos de
asuntos internacionales relativos a la propiedad intelectual, en particular, revisiones del Derecho
de patentes y negociaciones con la OMPIy la OMC. El Sr. Yamashita fue director de la Division de
Cooperacién Internacional del Tratado de Cooperacién en materia de Patentes (PCT) de la OMPI
de 2010 a 2013. Posteriormente, ocupd varios puestos en la JPO, entre ellos, director principal
de la Divisién de Optica Aplicada, director de la Divisién de Audiencias y Recursos, director
general del Departamento de Examen de Patentes Electrénicas y de TIC y director general del
Departamento de Audiencias y Recursos. Actualmente, es abogado de patentes desde que
finalizé su ultimo mandato en la JPO en 2021.

Republica de Corea (capitulo 8)

El Sr. Sang-Wook Han es abogado sénior en Kim & Chang. Es uno de los juristas con mas
experiencia en propiedad intelectual de la RepUblica de Corea. Durante mas de treinta afios,

el Sr. Han ha asesorado a empresas multinacionales en controversias mundiales de patentes,
la gestion de carteras de propiedad intelectual e importantes negociaciones de concesion de
licencias. Sus conocimientos especializados han sido reconocidos en repetidas ocasiones por
Chambers, Who's Who Legal y Managing Intellectual Property. Fue presidente de la Asociacion
Surcoreana de Abogados de Propiedad Intelectual y miembro del Comité Nacional de Propiedad
Intelectual. Es coautor del libro Future of Intellectual Property Rights con el profesor Nobuhiro
Nakayama (publicado en la Republica de Corea y en el Japén en 2011). El Sr. Han tiene una
licenciatura y una maestria en Derecho por la Universidad Nacional de Sell, asi como una
maestria en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Es miembro del
Colegio de Abogados de la Republica de Corea y de Nueva York.

El juez Kwangnam Kim ejerce actualmente en el Tribunal Superior de Seul. Hasta 2021, trabajo
en el Tribunal de Patentes. Durante este periodo, también ocupé el cargo de director del Centro
Internacional de Investigacion de Derecho de la PI. Se incorporé a la judicatura en 2010, primero
en el Tribunal de Distrito de Daegu y, posteriormente, en el de Suwon. El juez Kim es licenciado

en Derecho por la Universidad Yonseiy tiene un master avanzado en Derecho y Tecnologia de la
Facultad de Derecho de Berkeley. También ha recibido becas como juez visitante en los Tribunales
Superiores de Californiay en el Tribunal del Distrito Norte de California (Estados Unidos de
Ameérica). Ha publicado articulos como “The Challenges and Innovation of Patent Law in the Al
Era” (2021). Actualmente, forma parte del comité asesor de la Oficina Surcoreana de Propiedad
Intelectual (KIPO).

El juez Kyuhong Lee es el presidente del Tribunal Superior de Sedl. Inicié su carrera como

juez en 1995y, desde entonces, ha ejercido en el Tribunal Superior de Seul (Sala de Propiedad
Intelectual) y ha sido presidente del Tribunal de Patentes, entre otros. También ha ejercido en
calidad de funcionario constitucional ante el Tribunal Constitucional y ha impartido formacién
ajueces en el Instituto de Investigacion y Formacién Judicial (JRTI). El juez Lee tiene una doble
licenciatura en Economia y Derecho y es doctor en Derecho de la propiedad intelectual por la
Universidad Yonsei. Fue investigador invitado en el Centro de Estudios Juridicos Franklin Pierce
de la Universidad de Nuevo Hampshire. Asimismo, fue presidente de la Sociedad Surcoreana de
Derecho de Patentes. Es autor de Korean Business Law (capitulo sobre la propiedad intelectual;
publicado en los Estados Unidos de América en 2010); Copyright and Infringement (2016) y varios
articulos, como “A Review on the Environmental Right, Science & Technology and Patent System
in Ecological Transition” (2021).

La Sra. Unjung Park ha ejercido la abogacia principalmente en materia de Derecho de la
propiedad intelectual y de la responsabilidad por dafios causados por productos desde que
se incorpord al despacho Kim & Chang en 2022. Previamente, fue investigadora sénior en el
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Centro Internacional de Investigacién de Derecho de la PI del Tribunal de Patentes, donde fue
coautora de articulos de investigacion comparativa sobre la infraccién indirecta de patentesy la
invencién de seleccién, asi como de un diccionario inglés-coreano de Derecho de la propiedad
intelectual. Algunos de los articulos que ha publicado son “Evidencing Consumer Perception with
Surveys” (2021) y “Revisiting Inventive Step Standard of Selection Inventions” (2022). La Sra. Park
obtuvo el titulo de juris doctor en la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington,
una maestria en Derecho en la Universidad Americana y una licenciatura en Economia en la
Universidad Yonsei. Es miembro del Colegio de Abogados de Nueva York.

Reino Unido (capitulo 9)

El magistrado Colin Birss fue nombrado juez del Tribunal de Apelacién de Inglaterray Galesy
subdirector de la Sala de lo Civil en 2021. Ingresé en el Colegio de Abogados de Inglaterra en 1990
y ejercié en el ambito del Derecho de la propiedad intelectual. En 2010 fue nombrado juez del
ahora denominado Tribunal de Empresas y Propiedad Intelectual (IPEC) y en 2013 se incorpor6 al
Tribunal Superior.

El Sr. Andrew Bowler es codirector de litigacién en materia de patentes en el despacho Bristows
LLP en Londres. Durante 25 afios ha representado a clientes en controversias de propiedad
intelectual en primera instancia, ante el Tribunal de Apelacién y ante el Tribunal Supremo. El

Sr. Bowler ha defendido causas relativas a una amplia variedad de tecnologias, en particular,
productos mecanicos y productos de consumo de movimiento rapido (FMCG), productos
farmacéuticos, teléfonos mdviles, automocion, electrénica y dispositivos médicos. Asimismo,
con frecuencia coordina procesos judiciales transfronterizos sobre patentes. El Sr. Bowler a
menudo comenta e imparte charlas sobre cuestiones de propiedad intelectual e interviene con
regularidad en conferencias internacionales sobre aspectos estratégicos de la litigacién europea
e internacional en el ambito de las patentes.

El Sr. Brian Cordery es socio del despacho Bristows. Desde que se gradu6 en 1996, ha trabajado
casi exclusivamente en el ambito de las causas sobre patentes relativas a las ciencias de la vida,
en las que sus principales clientes son inventores. Desde 2001, el Sr. Cordery elabora un analisis
anual sobre causas de patentes del Reino Unido que se publica en la revista CIPA Journal. Imparte
clases sobre litigacién de patentes en el programa de posgrado en Derecho y practica de la
propiedad intelectual organizado por la Universidad de Oxford y actualmente forma parte de la
Junta Examinadora de dicho programa. Antes de incorporarse a Bristows, el Sr. Cordery estudio
Derecho en la Universidad de Oxford.

La Sra. Anna Edwards-Stuart es licenciada en Ciencias Naturales por la Universidad de
Cambridge y posee un doctorado en biologia molecular de la Universidad de Oxford. Se incorpor6
al Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales en 2002 y desde entonces ejerce en el despacho

11 South Square, en el Gray's Inn de Londres. En 2019, fue nombrada letrada permanente de la
Intendencia General de Patentes, Disefios y Marcas del Reino Unido.

La Sra. Alice Hart se incorporo al Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales por medio

del colegio de formacién Inner Temple en 2018 y ejerce en el despacho Three New Square
desde 2019. Su actividad abarca todos los ambitos del Derecho de la propiedad intelectual,
especialmente las patentes. Tiene una licenciatura en Bioquimica (matricula de honor) de la
Universidad de Oxford y realiz6 estudios juridicos en la Universidad City de Londres.

La Sra. Roisin Higgins, abogada de la Corona (King’s counsel), es miembro de la Facultad
Escocesa de Abogados y forma parte del despacho de abogados 8 New Square de Londres, en
el que no ocupa una oficina fisica (door tenant). Esta especializada en propiedad intelectual y
Derecho mercantil.

La Sra. Morag Macdonald es socia del bufete internacional Bird & Bird y forma parte de su
equipo de propiedad intelectual desde 1989. En este puesto, ha defendido causas sobre patentes
en el Reino Unido y ha coordinado litigios multijurisdiccionales de patentes durante mas de 30
afios. Fue codirectora del equipo internacional de Bird & Bird desde 1995 hasta finales de 2022.
Tiene una maestria en Matematicas, Fisica y Derecho del Newnham College de la Universidad

de Cambridge.



La magistrada Denise McBride es miembro del poder judicial de Irlanda del Norte y juez del
Tribunal Superior, donde dirime causas civiles, mercantiles y de cancilleria, entre otras.

El Sr. Michael Tappin, abogado de la Corona (King’s counsel), es licenciado en Quimica con
matricula de honor y tiene un doctorado en Bioquimica de la Universidad de Oxford. Se incorporé
al Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales en 1991y ejerce en el despacho 8 New Square, en el
Lincoln’s Inn de Londres, desde 1992. De 2003 a 2008 fue letrado permanente de la Intendencia
General de Patentes, Disefios y Marcas del Reino Unido. En 2009 fue nombrado abogado de la
Corona (King's counsel). En 2018 se colegi6 en Irlanda y en 2021 fue nombrado juez adjunto del
Tribunal Superior de Inglaterra y Gales.

Estados Unidos de América (capitulo 10)

El Sr. Peter S. Menell es profesor (fundacién Koret) de Derecho en la Facultad de Derecho

de Berkeley de la Universidad de California y cofundador y director del Centro de Derechoy
Tecnologia de Berkeley, asi como cofundador y director de programa del Instituto Judicial de
Berkeley. El profesor Menell tiene una licenciatura en Ciencias del Instituto Tecnolégico de
Massachusetts (MIT), un doctorado en Economia de la Universidad Stanford y un doctorado juris
doctor de la Facultad de Derecho de Harvard. En 1990 el profesor Menell accedié a la Facultad de
Derecho de Berkeley de la Universidad de California, donde ha centrado sus investigaciones y su
docencia en el Derecho de la propiedad intelectual. Es autor de mas de 100 articulos y 15 libros,
entre ellos repertorios de jurisprudencia y tratados de propiedad intelectual.

La Sra. Allison A. Schmitt es investigadora en la Facultad de Derecho de Berkeley de la
Universidad de California y la primera persona en encargarse de la direccién del proyecto

sobre Ciencias de la Vida del Centro de Derecho y Tecnologia de Berkeley (BCLT Life Sciences
Project). Tras obtener un doctorado juris doctor en la Facultad de Derecho de Berkeley en 2015,

la Sra. Schmitt fue pasante con el magistrado Stanley R. Chesler en el Tribunal de Distrito de
Nueva Jersey (Estados Unidos de América) y con la jueza Kathleen M. O’Malley en el Tribunal de
Apelacion del Circuito Federal. Ejercié en el sector privado durante varios afios y se centré en la
litigacion, el asesoramiento y las politicas en el ambito de las patentes relativas a las ciencias de la
vida. La Sra. Schmitt tiene un doctorado en Quimica de la Universidad Duke.

La Camara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes
(capitulo 11)

El Sr. Frédéric Bostedt es uno de los miembros con cualificacion juridica de la Cdmara de
Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP). Anteriormente, fue jefe del Servicio de
Investigacion Juridica de la CdAmara de Recursos. Antes de incorporarse a la Camara de Recursos,
fue jurista para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo (Francia) y el Tribunal
Penal Internacional para la ex Yugoslavia en La Haya (Paises Bajos). Se licencié en Derecho en la
Universidad Ludwig-Maximilians de Mdnich (Alemania) y tiene una maestria en Derecho de la
Universidad Victoria de Wellington (Nueva Zelandia) y una maestria en Derechos Humanos de la
Universidad de Estrasburgo (Francia), asi como un doctorado juris doctor obtenido en Alemania.

El Sr. Nikolaus Obrovski fue nombrado miembro con cualificacion juridica de la Camara de
Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP) en 2020. Se incorpor6 a la judicatura austriaca
en 2003y ejerci6 en varios tribunales, en particular, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal
Mercantil de Viena. En 2008 accedié a un puesto vitalicio de juez federal en Austria. El Sr. Obrovski
también fue agregado de propiedad intelectual de la Representaciéon Permanente de Austria
ante la Unién Europea, consejero juridico sobre propiedad intelectual en la Comisién Europea

en Bruselas y jurista de los Servicios Juridicos de la CAmara de Recursos de la Oficina Europea de
Patentes. El Sr. Obrovski tiene una maestria en Derecho y Economia Aplicada.

Espaiia (capitulo 12)

El magistrado Alberto Arribas ingresé por oposicion en la Carrera Judicial en 1989. Ascendié
ala categoria de Magistrado en 1990. Es Magistrado especialista en asuntos de lo mercantil
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desde septiembre de 2004. Actualmente esta destinado en la seccién 32° de la Audiencia
Provincial de Madrid, especializada en propiedad industrial, propiedad intelectual y competencia.
Asimismo, es vocal permanente de la Seccién Segunda, de Derecho Mercantil, de la Comisién
General de Codificacién, nombrado por Orden del Ministerio de Justicia de 17 de mayo de 2022.

El magistrado Arribas, fue Letrado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde 1999 a
2004. En el periodo octubre 2002 a julio 2004, desempefi6 el cargo de director del Servicio de
Formacién Continua de la Escuela Judicial. En cuanto a su experiencia internacional, ha sido
ponente en diversos seminarios interregionales sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales
de América Latina, organizados por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM)y la OMPI.
Particip6 como experto internacional en el twinning project encomendado por la Comisién
Europea a la OEPM y la Oficina Danesa de Propiedad Industrial en el afio 2016, con el objeto de
asegurar la adecuacion del sistema ucraniano sobre observancia de la propiedad industrial al
acervo comunitario. El magistrado Arribas es experto en Derecho Comunitario Europeo graduado
de la Universidad Complutense de Madrid, en colaboracién con la Comision Europeay el CGP).

El magistrado Angel Galgo Peco es presidente de la Seccién N.° 32 de la Audiencia Provincial
de Madrid, especializada en propiedad industrial, propiedad intelectual y competencia. El
magistrado Galgo Peco inici6 su trayectoria judicial en 1989. Entre 1997 y 1999, trabajo en
calidad de experto para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en El Salvador

y Guatemala. En 2003, trabajé como experto nacional en el Consejo de Europa (Estrasburgo).

De 2004 a 2008, trabajé en la Union Europea (La Haya y Bruselas). Desde 2018 hasta 2024, fue
miembro de la Alta Cdmara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP). Fue designado
miembro del Comité Asesor de Jueces de la OMPI para el periodo 2022-2025. El magistrado Galgo
Peco participa habitualmente como docente en actividades organizadas por la OEP, la Oficina

de Propiedad Intelectual de la Unién Europea, el Centre d’Ftudes Internationales de la Propriété
Intellectuelle y |a Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. Participa en calidad de experto en el
proyecto IP Key de la Comisién Europea (China, América Latina y Asia Sudoriental) y en AL-INVEST
Verde, asi como en programas de formacién judicial de la OMPI.

El magistrado Enrique Garcia Garcia, pertenece a la carrera judicial desde el afio 1989, en

la que ingresé superando los exdamenes de oposicién libre. Ha servido destinos en diferentes
lugares de Espaiia (Extremadura, Pais Vasco y Madrid). Es integrante de la primera promocién
de magistrados espafioles especialistas en asuntos de lo mercantil (concurso-oposicién del afio
2004) y pasé entonces a ocupar plaza en uno de los primeros juzgados espafioles especializados
en lo mercantil. Ha sido luego miembro de tribunales colegiados especializados en lo mercantil
desde el afio 2006. Primero, de la seccién 28° de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada
en asuntos de lo mercantil, desde 2006 a 2023 (inicialmente como presidente y luego como
magistrado del tribunal). Y posteriormente, miembro, desde su entrada en funcionamiento, en
abril de 2023, de la seccién 322 de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en propiedad
industrial, propiedad intelectual, competencia y derecho de la publicidad. Ha sido participe como
docente en actividades internacionales de formacién en materia de propiedad intelectual e
industrial. Ha sido autor de diversas publicaciones sobre la materia.

El magistrado Luis Rodriguez Vega ingresé en la carrera judicial en 1989 y estuvo destinado en
diferentes juzgados de la jurisdiccién civil hasta el 2004, afio en el cual es nombrado especialista
en temas mercantiles y pasa a ocupar uno de los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona. En el
2015 es promovido a juez de la Audiencia Provincial de Barcelona, seccién 152, tribunal igualmente
especializado en asuntos de mercantiles y, en particular, en materia de patentes, donde
actualmente desempefia su cargo. Ha sido profesor en la Escuela Judicial espafiola y profesor
asociado de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Participa habitualmente en actividades
de formacién continuada de jueces, asi como en foros nacionales e internacionales sobre sobre
propiedad intelectual.



Acerca de la Organizacion
Mundial de la Propiedad
[ntelectual (OMPI)

La Organizacion Mundial de |a Propiedad Intelectual (OMPI) es el foro mundial de servicios,
politicas, informacion y cooperacién en materia de propiedad intelectual (PI). Es un organismo de
las Naciones Unidas, autofinanciado, que cuenta con 193 Estados miembros.

La mision de la OMPI es llevar la iniciativa en el desarrollo de un sistema internacional de PI
equilibrado y eficaz, que permita la innovacion y la creatividad en beneficio de todos. El mandato
y los 6rganos rectores de la OMPI, asi como los procedimientos que rigen su funcionamiento,
estan recogidos en el Convenio de la OMPI, por el que se establecié la Organizacién en 1967.

La OMPI ayuda a los gobiernos, las empresas y la sociedad a realizar los beneficios de la PI.
La OMPL:

+ constituye un foro para el debate de politicas en el que plasmar normas internacionales de PI
equilibradas para un mundo en evolucién;

+ presta servicios mundiales para proteger la PI en todo el mundo y para resolver controversias;

+ ofrece infraestructura técnica para conectar los sistemas de PI1y compartir los conocimientos;

+ organiza programas de cooperacién y fortalecimiento de capacidades para permitir a todos los
paises utilizar la PI para el desarrollo econémico, social y cultural; y

+ constituye una fuente mundial de referencia para la informacién en materia de PL.


https://www.wipo.int/portal/es/
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Acerca del Instituto Judicial y
del Sector de PI y Ecosistemas
de Innovacion de la OMPI

El Instituto Judicial de la OMPI busca fortalecer los sistemas judiciales, en cuanto que parte de los
ecosistemas de PI de los Estados miembros. El Instituto fomenta el didlogo transnacional sobre
la PI en la comunidad judicial; lleva a cabo estudios especificos para promover un conocimiento
profundo de los temas de interés para el poder judicial especializado en la PI de cualquier

parte del mundo; proporciona formacién y recursos para los jueces de PI; y, a través de WIPO
Lex, contribuye a ampliar la disponibilidad de los conocimientos juridicos sobre temas, leyes y
decisiones judiciales en relacién con la PL.

El Instituto Judicial de la OMPI forma parte del Sector de PIy Ecosistemas de Innovacion de la
Organizacion, que apoya a los Estados miembros en el desarrollo de sus ecosistemas de Pl e
innovacion para impulsar el crecimiento econémico.

La labor del Sector de PIy Ecosistemas de Innovacién también comprende:

+ el apoyo a investigadores, innovadores y empresas, incluidas las pequefias y medianas
empresas (pymes);

* la comercializacion de la PI para el crecimiento empresarial;

+ la manifestacion de la PI como una clase de activo;

+ la provisién de asesoramiento sobre estrategias nacionales de PI;

+ el analisis econémico de la funcién que desempefia la PI a la hora de promover la innovacién y
la creatividad; y

+ la consolidacion de la solucion alternativa de controversias, incluidos los servicios que presta el
Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI.


https://www.wipo.int/es/web/judiciaries
https://www.wipo.int/es/web/wipolex/index
https://www.wipo.int/es/web/wipolex/index
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.. Prologo de la OMPI

Las patentes cuentan la historia de la innovacién hoy dia y de las tecnologias del mafiana. Ademas
de impulsar con fuerza la difusién de tecnologias, el crecimiento empresarial y el desarrollo
econémico, su naturaleza dinamica hace que la legislacién y la jurisprudencia sobre patentes
deban seguir el ritmo de unas circunstancias en constante evolucion.

Por ello, los litigios sobre patentes suelen adquirir dimensiones mas grandes, ya que requieren
que los tribunales se desempefien como arbitros finales sobre cuestiones con efectos juridicos,
sociales y econémicos de gran alcance. En consecuencia, los paises estan explorando nuevas
formas de mejorar la administracion judicial de los litigios sobre patentes, en particular mediante
la introduccion o la modificacion de normas y practicas especializadas.

Sin embargo, pocas publicaciones abordan los aspectos procesales de la administracién

de causas relativas a las patentes desde la perspectiva de los jueces. La publicacién Guia
internacional para jueces sobre la administracién judicial de litigios relativos a patentes busca
colmar ese vacio. Se trata de una guia integral, accesible y practica sobre las distintas etapas
de los procedimientos judiciales en materia de patentes en diez jurisdicciones que conocen de
numerosas causas en la materia, siendo al mismo tiempo de utilidad en todo el mundo.

Deseamos expresar nuestro agradecimiento a nuestro estimado grupo de autores, compuesto
por jueces, profesionales y académicos de renombre, por sus extraordinarias aportaciones.
Agradecemos también a los 360 jueces de casi 90 paises y 6 tribunales regionales que
participaron en el Foro de la OMPI para Jueces de Propiedad Intelectual, celebrado en 2021, en
torno al tema especial de la administracién de causas relativas a las patentes, el cual senté una
base sélida para la elaboracién de la presente Guia.

En particular, el juez Jeremy Fogel, director ejecutivo del Instituto Judicial de Berkeley, y

el catedratico Peter Menell, de la Facultad de Derecho de Berkeley, han sido dos socios
excepcionales para la concepcién y direcciéon del documento hasta la publicacién. Su
conocimiento especializado y su comprensién de todo lo relativo a la educacién y la investigacion
judicial han permitido asegurar que este sea un recurso funcional y de gran relevancia para
jueces de todo el mundo.

La vision de la OMPI se centra en un planteamiento eficaz y equilibrado de la propiedad
intelectual que esté al servicio de todas las personas en todas partes. Ello requiere que las
estructuras judiciales dedicadas a la PI satisfagan las necesidades de los distintos Estados
miembros y, al mismo tiempo, funcionen de manera armoniosa en distintos territorios para
responder a las exigencias de un mundo interconectado y cada vez mas digital. Se espera que
la Guia promueva un mayor conocimiento y la mejora reciproca de los métodos judiciales y las
mejores practicas, mientras se trabaja para alcanzar este importante objetivo a escala mundial.

Daren Tang
Director general
Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual



Prologo del Instituto
Judicial de Berkeley

Desde 2018, la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) retine a destacados
juristas, que representan a mas de ochenta paises, para examinar juntos las tendencias y la
evolucién del Derecho como resultado del alcance cada vez mas global de la innovacién. El Foro
de la OMPI para Jueces de PI, que se celebra cada afio, ha proporcionado oportunidades muy
valiosas tanto para el intercambio de puntos de vista como para el desarrollo de relaciones de
colaboracién entre paises y sistemas juridicos.

La publicacién Guia internacional para jueces sobre la administracion judicial de litigios relativos

a patentes, que debe su existencia directamente a los didlogos iniciados en el Foro de la OMPI
para Jueces de PI, es la culminacién de un notable esfuerzo por parte de destacados jueces,
profesionales de renombre y académicos de referencia en el ambito del Derecho, los cuales
representan a diez sistemas juridicos dindmicos y singulares. Cada equipo nacional ha trabajado
diligentemente para que la infraestructura y el funcionamiento interno de su sistema de
resolucién de causas de patentes sean transparentes y faciles de entender para aquellos que,
de otro modo, podrian no llegar a conocerlos. Mi colega de la Facultad de Derecho de Berkeley
en la Universidad de California, el catedratico Peter Menell, desempefié un papel fundamental

a la hora de circunscribir el proyecto. El mismo y Allison Schmitt, becaria del Centro de Derecho
y Tecnologia de Berkeley, elaboraron el capitulo relativo a los Estados Unidos y brindaron su
apoyo general a todo el proyecto. Eun-Joo Min y sus colegas de la OMPI han realizado una labor
magistral de edicién y organizacién del producto final de manera que resulte facilmente accesible
para los usuarios.

La innovacion tecnolégica es vital para el progreso social y econémico, la salud publicay la
proteccién del medio ambiente. La proteccién por patente desempefia un papel central en

la promocién de la innovacion y, habida cuenta de que las repercusiones de la innovacién
trascienden cada vez mas las fronteras internacionales, ha aumentado la necesidad de
familiarizarse con los distintos sistemas de patentes nacionales y subnacionales. Si bien la labor
judicial a menudo esta regulada por tratados internacionales y acuerdos de cooperacion, los
sistemas nacionales de patentes, las instituciones judiciales y los regimenes de observancia
varian considerablemente en funcién de la jurisdiccién. Los objetivos generales de la Guia son
mejorar la comprension de la proteccion internacional por patente, transmitir las mejores
practicas para perfeccionar la administracién de causas en materia de patentes y fomentar la
cortesia internacional.

Entre otras cosas, la Guia explora, cataloga y compara la forma en que las grandes naciones
industriales estructuran sus regimenes de observancia de las patentes: si se exige o se espera
que los funcionarios judiciales que resuelven las causas de patentes tengan conocimientos
técnicos o de la materia pertinente, y en qué medida; si las determinaciones de validez e
infraccién de patentes son objeto de procedimientos bifurcados o unificados; el procedimiento
y los efectos juridicos de la interpretacién judicial de las reivindicaciones; y el enfoque de cada
sistema respecto a la investigacién previa a la audiencia, incluido el papel de las partes en la
presentacion y argumentacién de la importancia de las referencias al estado de la técnica.
Cada pais tiene su propia manera de abordar estas cuestiones, y cada uno cuenta con una
rica experiencia y perspectiva sobre las que esta Guia pretende aportar detalles sustantivos y
de procedimiento.
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Todo colectivo incluido en el ambito del mandato general de la OMPI sacara provecho de estas
paginas. Los jueces que presiden causas que implican procedimientos paralelos en distintos
paises tendran acceso a informacién mas especifica y practica sobre cdmo se administran estas
cuestiones en otras jurisdicciones, lo cual puede influir en su propio procedimiento de resolucién.
Los abogados y litigantes que examinen la interaccidn estratégica entre causas en varios paises
relacionadas con la misma tecnologia obtendran informacién adicional sobre los marcos de los
sistemas juridicos implicados. Por Gltimo, los académicos que estudien los litigios sobre patentes
y sus efectos en la tecnologia y la innovacién en general encontraran informacién empirica que
no se desprende facilmente del lenguaje de las leyes y los tratados.

La Guia también aspira a ser una fuente de buenas ideas en un momento en que las naciones

y la comunidad mundial se esfuerzan por hacer frente a muchos de los grandes retos, desde el
cambio climatico hasta las pandemias. Aunque cada pais ha optado por promover la innovacién
de una manera que refleje su propia historia, cultura y valores, el éxito que tiene cada afio el

Foro de la OMPI para Jueces de PI ha demostrado que estos realmente valoran aprender de

sus homologos. La sabiduria y las reflexiones expuestas por los equipos nacionales que han
contribuido a esta publicaciéon probablemente influiran en sus colegas internacionales de manera
sutil pero importante.

Jeremy Fogel

Director ejecutivo del Instituto Judicial de Berkeley
Juez y exdirector del Centro Judicial Federal

de los Estados Unidos de América



