Santiago, seis de noviembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

En estos autos sobre solicitud de patente de invencion N° 200802779,
Rol TDPI N° 49-2018, caratulados «Bayer Cropscience LP con Instituto
Nacional de Propiedad Industrial», la solicitante Bayer Cropscience LP,
representada por la abogada dofia Gabriela Wildner Gutiérrez, ha deducido
recurso de casacion en el fondo en contra de la sentencia definitiva de segunda
instancia de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal
de Propiedad Industrial, que confirmé la resolucion de primera instancia
pronunciada el veinte de noviembre de dos mil diecisiete por el Director del
Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que rechaz¢ la solicitud de patente
de invencidn titulada «Composicion fungicida para controlar hongos nocivos
fitopatégenos que comprende una cepa seleccionada de Bacillus subtilis y
cepas de Bacillus pumilus, o mutante de estas cepas; en combinacion con un
antifungico quimico», por carecer de nivel inventivo, requisito establecido en el
articulo 35 de la Ley N° 19.039.

Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relacion.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente denuncia como infringidos, en primer
término, el articulo 16 de la Ley N° 19.039, que dispone que en los
procedimientos a que se refiere el parrafo respectivo, la prueba se apreciara
segun las reglas de la sana critica y, en segundo término, el articulo 35 del
mismo cuerpo legal, que consagra el requisito de nivel inventivo.

En cuanto a la primera infraccién, sostiene que el Tribunal de Propiedad
Industrial vulnero las reglas de la sana critica, en particular los conocimientos
cientificamente afianzados y el principio l6gico de razén suficiente, al confirmar
el rechazo de la solicitud apartandose de las conclusiones del informe pericial
evacuado por la perito dofia Myriam Navarro, designada como medida para

mejor resolver por la magistratura de alzada, quien, en su informe de veintitrés
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de octubre de dos mil diecinueve, concluyé que las composiciones fungicidas
reivindicadas presentan un efecto sinérgico y un efecto técnico superior no
anticipado por el estado de la técnica. Alega que, habiendo el propio Tribunal
requerido la opinién de un experto, no podia luego prescindir de ella sin incurrir
en una sentencia arbitraria, tanto mas cuanto que el articulo 17 bis D de la ley
confiere al perito el derecho a participar en las deliberaciones con derecho a
voz. Agrega que el considerando quinto del fallo impugnado analizé el pliego
de reivindicaciones originalmente presentado, y no el ultimo validamente
acompafnado, con lo que habria excedido su competencia al revisar aquello
que no fue apelado; y que, durante la tramitacién ante el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial, se habrian producido defectos de procedimiento, como
fue la omision del informe de respuesta del perito, previsto en el articulo 7 de
la ley, que la habrian privado de una adecuada revision de su pliego.

En cuanto a la segunda infraccion, aduce que el Tribunal aplicé
erroneamente el articulo 35 de la Ley N° 19.039, pues del arte previo analizado
no era posible concluir que la invencion resultara obvia o se derivara de
manera evidente del estado de la técnica, en circunstancias que los datos
experimentales acompanados demostrarian un efecto sinérgico, esto es,
resultados muy por sobre lo esperado para las combinaciones de la cepa
Bacillus subtilis NRRL N° B-21661 con los compuestos del grupo carboxamida
reivindicados, de suerte que un experto en la materia no habria llegado a ella a
partir de lo divulgado. Reprocha, asimismo, que no se aplicara el método
problema-solucion utilizado por el propio Instituto y se preterieran las llamadas
consideraciones secundarias indiciarias de actividad inventiva.

Termina solicitando que se invalide la sentencia impugnada y se dicte
otra de reemplazo que acepte a registro la solicitud de patente N° 200802779.

SEGUNDO: Que, para la acertada resolucién del recurso, es menester
tener presente que los errores denunciados descansan, en definitiva, sobre la

forma en que los jueces del Tribunal de Propiedad Industrial apreciaron la
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prueba rendida, particularmente el informe pericial evacuado por la perito dofia
Myriam Navarro en cumplimiento de la medida para mejor resolver decretada
por el tribunal de alzada, y sobre si esa apreciacidn transgredio las reglas de la
sana critica consagradas en el articulo 16 de la Ley N° 19.039 o configur6 una
errénea aplicacion del articulo 35 del mismo cuerpo normativo.

TERCERO: Que, antes de examinar las infracciones denunciadas,
conviene precisar el marco normativo aplicable. El articulo 32 de la Ley N°
19.039 dispone que las patentes podran obtenerse para todas las invenciones,
sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnologia,
siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de
aplicacion industrial, requisitos que se exigen copulativamente, de manera que,
faltando cualquiera de ellos, no puede accederse al registro pretendido. A su
turno, el articulo 35 del mismo cuerpo legal prescribe que se considera que una
invencion tiene nivel inventivo si, para una persona normalmente versada en la
materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habria derivado de
manera evidente del estado de la técnica; estado de la técnica que, conforme
al articulo 33 de la ley, comprende todo lo que haya sido divulgado o hecho
accesible al publico, en cualquier lugar del mundo, antes de la fecha de
presentacion de la solicitud, debiendo atenderse, para determinar el nivel
inventivo, al grado de conocimiento existente en el respectivo sector de la
técnica. Finalmente, el articulo 16 de la misma ley ordena que la prueba se
aprecie segun las reglas de la sana critica.

En este marco, dirimir si se cumple o no con el requisito de nivel
inventivo pasa necesaria y esencialmente por la valoracién de circunstancias
facticas relativas al estado de la técnica en el area en que se busca innovar,
asi como respecto de las caracteristicas y propiedades del producto postulado
para obtener el registro. En esa tarea, el tribunal de la instancia dispone de
amplias facultades de apreciacion, sujetas unicamente a los limites que impone

la sana critica.
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CUARTO: Que, en el caso de autos, la resolucién de primera instancia
del Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de veinte de
noviembre de dos mil diecisiete, rechaz6 la solicitud por carecer de nivel
inventivo, teniendo en especial consideracién el informe pericial de catorce de
agosto de dos mil doce, con arreglo al cual el solicitante no provey6 dato
experimental que permitiera constatar un efecto sorprendente derivado de la
combinacion reivindicada, y en el que solo se demostré efecto sinérgico
respecto de los compuestos Fluxapyroxad y Bixafen, que no representan todas
las opciones descritas en las formulas Markush de la clausula primera.

Deducida apelacion, el Tribunal de Propiedad Industrial, durante el
estado de acuerdo y previo a resolver, estimoé necesario oir a un perito y
decretd, como medida para mejor resolver, un informe experto a cargo de la
perito dofia Myriam Navarro, a quien encomendo, entre otros puntos, ilustrar
sobre la invencion cuya proteccidn se solicita considerando el ultimo pliego
validamente presentado, analizar si dicho pliego constituia una ampliacién del
contenido original y especificar si las composiciones actualmente reivindicadas
se encontraban en el primer pliego presentado y tenian sustento en la memoria
descriptiva.

QUINTO: Que, sobre la base de dicho informe, el Tribunal de Propiedad
Industrial confirmé el rechazo de la solicitud fundandose en dos
consideraciones diversas, cada una de las cuales basta por si sola para
sostener lo decidido. La primera, de orden sustantivo, relativa a la falta de nivel
inventivo en los términos del articulo 35 de la Ley N° 19.039. La segunda,
relativa a que el efecto sinérgico que la perito tuvo por demostrado respecto de
las formulaciones compuestas por Bacillus subtilis NRRL N° B-21661 y los
compuestos del grupo carboxamida «nunca fue precisado ni ejemplificado en la
memoria descriptiva y tampoco lo hacen las dltimas reivindicaciones
presentadas a fojas 347 de autos, sino que es necesario que sea la perito

oficiosamente proponga un pliego a fojas 418, todo lo cual impide alterar lo
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resuelto en primer grado». Sobre este segundo capitulo, el Tribunal razond
que, si bien es posible reducir el ambito de proteccion o eliminar
reivindicaciones, ello siempre supone que aquello que se mantiene estuvo
revelado en la memoria descriptiva, era parte de la invencion original y se
encontraba como materia visible y determinable para la sociedad al momento
de la publicacion legal, de modo que proceder de otra manera importaria
contribuir a la opacidad del sistema de patentes; consideracion que la
sentencia vinculd expresamente a los articulos 31 y 43 bis de la Ley N° 19.039,
segun fluye de lo dispositivo del fallo.

SEXTO: Que, asi delimitada la decision impugnada, se advierte que ella
descansa sobre dos fundamentos independientes y autébnomos, a saber, la
ausencia de nivel inventivo (articulo 35) y la circunstancia de que el efecto
técnico invocado no fue revelado en la memoria descriptiva ni en las
reivindicaciones oportunamente acompanadas, sino introducido a través de un
pliego propuesto oficiosamente por la perito en la alzada (articulos 31 y 43 bis),
cada uno de los cuales es suficiente para sostener por si solo el rechazo de la
solicitud.

Pues bien, el recurso de casacion en el fondo denuncia unicamente la
infraccion de los articulos 16 y 35 de la Ley N° 19.039, sin extender su
reproche a los articulos 31 y 43 bis del mismo cuerpo legal, que son los
preceptos en que reposa el segundo de aquellos fundamentos. Es principio
asentado en materia de casacion, que cuando una sentencia se apoya en dos
o mas fundamentos independientes y autbnomos, cada uno de los cuales basta
por si solo para sostener lo decidido, el recurso debe atacar todos y cada uno
de ellos, pues la impugnacion de uno solo, aun de ser acogida, no conduciria a
la dictacion de una sentencia de reemplazo favorable al recurrente, toda vez
que el fundamento no controvertido subsistiria y seguiria sustentando la

decision.
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En la especie, la solicitante ha omitido denunciar la infraccion de los
articulos 31 y 43 bis de la Ley N° 19.039, en que se asienta el rechazo por no
haberse revelado en la memoria descriptiva la materia cuya proteccion en
definitiva se pretende, razdn que basta por si sola para desestimar el recurso.

SEPTIMO: Que, sin perjuicio de lo razonado precedentemente, y a
mayor abundamiento, tampoco resulta configurada la denunciada infraccion del
articulo 16 de la Ley N° 19.039.

En lo tocante a la pretendida transgresion de las reglas de la sana critica
por haberse apartado el Tribunal de las conclusiones de la perito dofia Myriam
Navarro, conviene recordar que el informe de peritos constituye un medio de
prueba ilustrativo, dirigido a suministrar al juzgador los conocimientos técnicos
que escapan al saber comun, pero cuyas conclusiones no obligan al
sentenciador. El articulo 17 bis D de la Ley N° 19.039 confiere al perito el
derecho a participar en las deliberaciones del Tribunal con derecho a voz, mas
no le atribuye voto ni sustituye el juicio jurisdiccional que, conforme al articulo
16, corresponde privativamente a los jueces del grado, quienes pueden acoger
o desestimar fundadamente lo informado. La sana critica no impone al tribunal
seqguir el dictamen pericial, sino ponderarlo racionalmente en conjunto con los
demas antecedentes, con arreglo a la logica, las maximas de la experiencia y
los conocimientos cientificamente afianzados.

OCTAVO: Que, del examen del fallo impugnado se advierte que el
Tribunal de Propiedad Industrial no prescindié del informe pericial ni lo
desatendid de manera ilégica o contraria a la experiencia, sino que expresoé
una razon precisa y suficiente para no compartir su conclusion favorable: que el
efecto sinérgico tenido por acreditado por la perito no habia sido precisado ni
ejemplificado en la memoria descriptiva, ni recogido en las reivindicaciones
acompanadas por la solicitante, sino que fue introducido mediante un pliego
que la propia perito propuso de oficio a fojas 418. Lejos de revelar

arbitrariedad, tal proceder satisface precisamente la exigencia del principio de
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razon suficiente que la recurrente invoca, pues la decisién de no seguir el
parecer del experto aparece sustentada en un motivo explicito y controlable,
extraido de los propios antecedentes del proceso y anclado en el estatuto de
revelacion que gobierna la materia. La circunstancia de que la solicitante
discrepe de esa ponderacion y proponga una lectura diversa de los
antecedentes técnicos no configura, por si sola, una infraccion a las reglas de
la sana critica, sino el ejercicio de una apreciacion divergente que es propia de
los jueces de la instancia.

NOVENO: Que, ademas, aunque el recurso enuncia los conocimientos
cientificamente afianzados y los principios de la l6gica, no precisa de qué modo
concreto habria sido quebrantada alguna regla determinada de la sana critica
en la operacion de valoracion de la prueba, limitandose a contraponer su propia
apreciacion de los mismos antecedentes.

Como lo ha resuelto reiteradamente esta Corte, cuando el recurso no
denuncia el quebrantamiento o desatencion de alguna concreta regla
integrante de la sana critica, sino que se limita a una referencia genérica a los
distintos principios que la componen, ni siquiera puede entrarse al estudio de la
infraccidon acusada, pues ello supondria que esta Corte escogiera, segun su
propio criterio, la regla o principio que estimara atingente al caso, sustituyendo
la labor que solo incumbe al recurrente, lo que resulta improcedente tratandose
de un recurso de derecho estricto como el de casacién en el fondo (en este
sentido, sentencia Rol N° 45.103-2017, de 22 de mayo de 2018).

DECIMO: Que tampoco se advierte el exceso de competencia que la
recurrente atribuye al considerando quinto del fallo impugnado, por haber
examinado el pliego de reivindicaciones originalmente presentado. Dicho
examen no importo revisar materia ajena a lo apelado, sino cumplir el cometido
inherente a la verificacion del nivel inventivo y de la suficiencia de la memoria
descriptiva, desde que solo cotejando lo pretendido con lo originalmente

revelado, puede establecerse si la materia que en definitiva se reivindica
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estuvo o no contenida en la solicitud primitiva y contdé con sustento en la
memoria descriptiva. Fue el propio Tribunal el que, en ejercicio de las
facultades que la ley le confiere, decretdé la medida para mejor resolver
encomendando a la perito precisamente analizar si el ultimo pliego constituia
una ampliacién del contenido original y si las composiciones reivindicadas se
encontraban en el primer pliego y tenian sustento en la memoria descriptiva; de
suerte que la consideracion de ese antecedente, lejos de exceder la
competencia del tribunal de alzada, obedece al legitimo ejercicio de una
potestad jurisdiccional dirigida a esclarecer el punto controvertido.

UNDECIMO: Que, en cuanto a los defectos de procedimiento que la
recurrente atribuye a la tramitacion seguida ante el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial, singularmente la omisién del informe de respuesta del
perito a que se refiere el articulo 7 de la Ley N° 19.039, cabe observar que
tales reproches no dicen relacién con la infraccion de los articulos 16 y 35 de la
ley, unicos preceptos denunciados como vulnerados, ni configuran un error de
derecho de caracter sustantivo susceptible de ser enmendado por la via de la
casacion en el fondo, cuyo objeto propio es la infraccion de ley con influencia
sustancial en lo dispositivo del fallo y no los vicios de procedimiento, que han
de hacerse valer por las vias que el ordenamiento franquea al efecto. A ello se
agrega que la eventual insuficiencia de la revisidn pericial en primera instancia
aparece salvada por la propia magistratura de alzada, que decreté como
medida para mejor resolver un nuevo informe pericial recaido sobre el ultimo
pliego validamente presentado, con lo que la solicitante contd, en definitiva, con
el pronunciamiento experto cuya omision reprocha.

DUODECIMO: Que, establecido que la sentencia recurrida no incurrié
en infraccion del articulo 16 de la Ley N° 19.039 al ponderar la prueba,
tampoco puede prosperar la denuncia de errénea aplicacion del articulo 35 del
mismo cuerpo legal. La recurrente hace descansar este segundo capitulo,

precisamente, en la misma valoracion de los antecedentes técnicos que estima
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equivocada; empero, descartada una transgresion a las reglas de la sana
critica, las conclusiones facticas a que arrib6 el Tribunal de Propiedad
Industrial, esto es, que el efecto sinérgico solo fue demostrado respecto de
determinados compuestos y no de todas las combinaciones amparadas por las
férmulas Markush reivindicadas, y que la materia en que dicho efecto se
sustenta no fue revelada en la memoria descriptiva; resultan inamovibles para
los efectos de este recurso.

La identificacion del problema técnico objetivo, la seleccion del arte
previo, la eleccion y aplicacion del método de analisis, sea el método problema-
solucion u otro, y el juicio acerca de si la diferencia advertida resulta o no obvia
para el experto en la materia, constituyen operaciones de apreciacion técnica
que corresponden soberanamente a los sentenciadores de la instancia. Otro
tanto cabe decir de las llamadas consideraciones secundarias indiciarias de
actividad inventiva que la recurrente echa de menos, cuya ponderacion
pertenece igualmente al ambito de la valoracidon de los hechos. La invocacion
que de todas ellas hace el arbitrio, no viene sino a proponer una determinacion
del nivel inventivo distinta de la alcanzada por los jueces del fondo, lo que no
configura un error de derecho auténomo susceptible de ser corregido por la via
de la casacién en el fondo.

DECIMO TERCERO: Que no esta de mas recordar que el recurso de
casacion en el fondo no constituye una tercera instancia ni habilita a esta Corte
para revisar los hechos asentados por los jueces del grado. Las infracciones de
ley que lo hacen procedente deben recaer sobre normas de derecho y no sobre
la apreciacion de los hechos, salvo que se acredite previamente el
quebrantamiento de las normas reguladoras de la prueba, lo que en la especie
no ha ocurrido. Siendo las referidas conclusiones facticas el sustento directo de
la aplicacién del articulo 35 de la Ley N° 19.039, no es posible estimar que

dicho precepto haya sido erroneamente interpretado o aplicado.
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DECIMO CUARTO: Que, por las consideraciones precedentes, tanto por
descansar la sentencia impugnada en un fundamento auténomo y suficiente no
controvertido en el recurso, cuanto porque no se ha demostrado que los
sentenciadores del Tribunal de Propiedad Industrial hayan transgredido las
reglas de la sana critica al apreciar la prueba conforme al articulo 16 de la Ley
N° 19.039, ni que hayan aplicado erréneamente el articulo 35 del mismo
cuerpo legal, el recurso de casacion en el fondo debera ser desestimado.

Y visto, ademas, lo dispuesto en los articulos 764 y siguientes, en
especial en los articulos 767 y 805, del Codigo de Procedimiento Civil, y en el
articulo 17 bis B de la Ley N° 19.039, SE RECHAZA el recurso de casacion en
el fondo deducido por la abogada dofia Gabriela Wildner Gutiérrez, en
representacion de la solicitante Bayer Cropscience LP, en contra de la
sentencia dictada el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, por el Tribunal
de Propiedad Industrial, en los autos sobre solicitud de patente de invencion N°
200802779, Rol TDPI N° 49-2018.

Registrese y devuélvase.

Redaccion a cargo de la Ministra Sra. Gajardo.

Rol N° 66.012-2021.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por los
Ministros Sr. Manuel Antonio Valderrama R., Sra. Maria Cristina Gajardo H., Sr.
Jorge Zepeda A., Sr. Dinko Franulic C., y la Abogada Integrante Sra. Pia
Tavolari G.. No firman los Ministros Sr. Valderrama y Sra. Gajardo, no obstante
haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado

legal y en comision de servicios, respectivamente.

JORGE LUIS ZEPEDA ARANCIBIA DINKO ANTONIO FRANULIC CETINIC
MINISTRO MINISTRO
Fecha: 06/11/2026 14:35:53 Fecha: 06/11/2026 14:35:54
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PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 06/11/2026 14:47:10
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En Santiago, a seis de noviembre de dos mil veintiséis, se incluy6 en el
Estado Diario la resolucion precedente.

Este documento tiene firma electrénica y su original puede ser "
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitacion de la causa.
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