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L CONCEPTO DE INVENCION

Ni la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) ni la Deci-
si6n 486 de la Comunidad Andina definen a la invencion.
Tampoco lo hacen la mayor parte de las legislaciones mo-
dernas, ni los tratados. Mas bien la tendencia legislativa
es la de establecer requisitos de patentabilidad.

Las leyes mexicana y argentina si lo hacen:' se consi-
derard invencion a toda creacion humana que permita
transformar materia o energia para su aprovechamiento
por el hombre". La gran Enciclopedia Larousse sefiala
que invencion es accidn y efecto de inventar e inventar es
hallar la manera de hacer una cosa nueva o no conocida
o0 una nueva manera de hacer algo. El Diccionario de la
Real Academia Espafiola tiene una similar definicion.

Segun sefiala Ramiro Moreno Baldivieso, la doctrina
alemana considera que la invencién es una regla ideada
para el empleo de las fuerzas naturales. Ello implica que
la invencién es dinimica y sirve para producir bienes. Ci-
ta a Mousseron y a Berkovictz que consideran que la in-
vencidén es un conjunto de reglas ordenadas con  vistas a
responder a un ggoblema técnico, como cuerpo de formu-
las, como una receta.’

A diferencia de la obra artisitica o literaria que satisfa-
ce, mas bien, una exigencia espiritual, la invencién cons-
tituye una innovacién tecnologica que soluciona un pro-
blema técnico.

Por ello, con el fin de delimitar lo que constituye in-
vencion, la Decision 486 de la Comunidad Andina, que
comenzo a regir el 1.de diciembre de 2000, que consagra
en buena parte los conceptos de la ley ecuatoriana,’ indi-
ca que es lo qué no se considera invencion.

No son, por ello, invenciones (Decision 486, art 15):
a) Los descubrimientos, las teorias cientificas y los mé-

todos matematicos;

b) el todo o parte de los seres vivos, tal como se encuen-
tran. en la naturaleza, los procesos biologicos natura-
les, el material bioldgico existente en la naturaleza o
aquél que pueda ser aislado, inclusive genoma o ger-
moplasma de cualquier ser vivo natural;

¢) las obras literarias y artisticas y cualquier obra prote-
gida por el derecho de autor;

d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de acti-
vidades intelectuales, juegos o actividades ecomico-
comerciales;

Los inventos pueden ser amparados como secretos empresari-
ales, patentes o modelos industriales.

e) ' los programas de ordenadores o el soporte 16gico, co-

mo tales; y
f)  las formas de presentar la informacion.

La ley federal de los Estados Unidos de América
(35U.S.C.101) establece que quienquiera que inventa o
descubre cualquier nuevo y util procedimiento, maquina,
manufactura o composicién de materia o cualquiera nue-
vay util mejora de ellos puede obtener patente. Los pro-
cedimientos se definen como procesos, arte 0 métodos e
incluyen nuevos usos de procedimientos conocidos, ma-
quinas, manufacturas, composiciones de materia o mate-
riales (35 U.S.C. 100 (b).*

Una antigua sentencia del mismo pais, que la cita Mo-
reno Baldivieso tomandola de la obra de Pascual Di Gu-
glielmo, el cual, a su vez se remite a Stephen Ladas, dio el
siguiente concepto: El invento no es un descubrimiento del
intelecto sino un principio puesto en prdctica a un arte, a
una manufactura o a una composicion de substancias que
debe ser nuevo, es decir no conocido o usado con ante-
rioridad. No importa que la cosa sea simple o compleja,
resultado de largas y laboriosas investigaciones o de un
reldmpago de genio instantdneo, ya que a la ley le intere-
sa el hecho y no el modo que sea conducido a él.’

La invencidn es, pues, una innovacion tecnolégica que
tiene un efecto Gtil en cualquier campo de la industria.

Los descubrimientos, en cuya virtud simplemente se
hace publico algo que existia en la naturaleza pero que era
desconocido, no son invenciones. Si pueden, sin embar-
go, ser el camino o el antecedente de invenciones, puesto
que al descubrirse algo que se desconocia puede llegarse
a crear productos o procedimientos nuevos y utiles en la
industria. Solamente cuando el explorador sobrepasando
el mero dominio del descubrimiento y cuando se haya
apoderado del nuevo principio o fuerza o ley y lo haya
vinculado con algin medio particular o dispositivo mecd-
nico mediante el cual o a través del cual actia sobre el
mundo material, que puede asegurarse su propio control
bajo las leyes de las patentes, sélo entonces controla su
descubrimiento a través de medios por los cuales lo po-
ne en accién prdctica o sus equivalentes y solo a través
de ellos.

El hecho de ser una regla para el obrar humano cons-
tituye para Bercovitz una caracteristica esencial no solo
de la invencion industrial sino de toda invencion. La in-
vencion indica los medios para obtener un resultado cier-
to. En este sentido, se distingue del descubrimiento, dado
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que éste supone la adquisicion de nuevos conocimientos
pero no consiste en una regla para el obrar humano.” El
descubrimiento cientifico implica esencialmente un pro-
cedimiento intelectual deductivo; las invenciones, al con-
trario, suponen una actividad principalmente inductiva.®
En el descubrimiento no actua el espiritu inventivo sino el
especulativo y las facultades de observacion; de modo
que con el descubrimiento quedamos en el campo de la
ciencia y del intelecto especulativo, mientras que con la
invencién penetramos en el dominio de la realizacion y
del intelecto practico.’

Por ello Raul Moscoso Alvarez describe al proceso de
innovacion, siguiendo a la investigadora espafiola Sofia
Fernindez de Cérdova, como compuesto de tres fases: 1)
investigacion bésica; 2) desarrollo, y 3) primera utliza-
cion del procedimiento o producto. Critica que la propie-
dad intelectual s6lo-ampare, con patentes, a las dos lti-
mas fases, mas no a la primera, que s6lo se halla cubier-
ta, en cuanto a su forma, por derechos de autor.”

La investigacion basica estd ordenada a la busqueda
y hallazgo de una nueva verdad o ley cientifica presente
pero encubierta en la naturaleza, y la aplicacion ordena-
da a una aplicacion practica de los resultados, conside-
rados como conocimientos cientificos a punto de aplica-
cion."!

La fase de desarrollo abarca el periodo comprendido
entre la tentativa de conversion de resultados en proce-
sos y productos aplicables industrialmente hasta la ob-
tencion de un proceso aplicable o un producto suscepti-
ble de ser comercializado.”

La fase de utilizacién se inicia con la primera aplica-
cién de un procedimiento o con la primera introduccion
del producto en el mercado.” Sin embargo esta tercera fa-
se, en muchos productos o procedimientos especialmente
los relacionados con campos de bioquimica, farmacia y
similares, pende no s6lode la gestion del inventor o de las
personas a quienes €l ha cedido sus derechos, sino de los
examenes que, por razones de seguridad para la pobla-
cién, deben efectuar los organismos publicos encargados
del control. Segun la experiencia de la industria farma-
ceutica, por ejemplo, desde la fecha de solicitud de una
patente, que ocurre cuando el procedimiento inventivo se
halla en la fase dos, hasta que el producto o el producto
fabricado con el nuevo procedimiento se coloca en el
mercado, transcurre un plazo entre doce y dieciséis afios.

Ratil Moscoso Alvarez, situdndose en una posicién de
avanzada, estima que la legislacion, superando inclusive
las disposiciones del Convenio de Ginebra de 7 de marzo
de 1978 sobre el registro internacional de descubrimien-
tos cientificos, no vigente aiin por no haber obtenido la ra-
tificacion de al menos 10 Estados, debe considerar a tales
descubrimientos objeto de patente cuando se encuentran
en los umbrales de la aplicacion industrial," puesto que
ellos constituyen el antecedente de la invencion. Cree que
el que el sistema de patentes no cubra y proteja la prime-
ra fase de la investigacion soslaya la estratégica impor-
tancia que ha cobrado en los nuevos tiempos la investiga-
cion bdsica para el progreso tecnologico, social y econé-
mico de las naciones 'y sostiene que tal proteccion es im-
portante sobre todo para los paises en desarrollo.

Personalmente estimo que tal amparo desde la fase de
investigacion basica puede, adicionalmente, tener tras-

cendencia para las investigaciones que se realicen en las

universidades y escuelas politécnicas.

Ecuador siguiendo en esta materia, como en otros as-
pectos, la ley peruana, introdujo una proteccion previa a
través de los certificados de proteccién que se otorgan a
los inventores que tengan en desarrollo un proyecto de in-
vencion y que requieran experimentar o construir algin
mecanismo que les obligue a hacer publica su idea ( LP]I,
art. 163).

Este certificado, que confiere el derecho de prioridad
por un afio para dentro de ese plazo presentar la solicitud
de patente, sin pérdida de derecho por la publicacién, se
confiere, pues, a un proyecto de invencion.

Entre aquello que la Decision 486 no considera inven-
cion se encuentra el software, programa de ordenador o
soporte l6gico. Su proteccion ha sido discutida. Dos jove-
nes abogados, graduados en la Facultad de Jurisprudencia
de la Pontificia Universidad Catélica del Ecuador sostu-
vieron tesis distintas en sus memorias de incorporacion, al
mantener el uno que el software debia ser amparado por
patentes por ser un invento, y el otro, que se hallaba pro-
tegido como derecho de autor.”” Los expertos en derecho
informdtico afirman que debe ser protegido en forma dis-
tinta de las tradicionales de propiedad intelectual.'®

Ciertamente el que el software sea protegido como de-
recho de autor, ha merecido algunas criticas, entre las
cuales Delia Lipszyc sefiala las siguientes:"”

1. el software pertenece al mundo de lo utilitario y no de
lo bello;

2. como el derecho de autor no protege las ideas, el pro-
grama de ordenador tiene un deficiente amparo juridi-
co, puesto que, en cuanto idea, deberia estar protegi-
do, como ocurre, segun pretenden algunos, a través de
las patentes,

3. ‘el derecho de autor sélo tutela la expresion formal,
mas no el contenido. La proteccion al programa de or-
denador deberia abarcar el contenido;

4. es inconveniente otogar una amplia proteccion inter-
nacional porque perjudica a los paises en desarrollo;

5. lainexistencia del derecho a una copia, pues el carac-
ter utilitario del software exige tal resguardo;

6. el derecho de autor se desnaturaliza con la inclusién

del software.

Ella misma da algunas las respuestas a tales objeciones:

El programa de ordenador es una obra;"

. Las nociones clasicas sobre plagio se adectian al soft-

ware;?

3. Existen otras obras, como las audiovisuales y las mu-
sicales fijadas en electromagnéticas que sélo son per-
ceptibles por medio de aparatos electronicos;

4. El valor, el destino y la forma de expresion de la obra
son criterios ajenos al reconocimiento de la proteccién
por el derecho de autor.” No todas las obras estdn en
el orden de lo bello o estético, como ocurre por ejem-
plo con las obras cientificas. Obras estéticas, como las
de arquitectura, son también utilitarias.

5. El derecho de patentes tampoco protege las ideas co-
mo tales;

6. el derecho de autor no s6lo protege la forma sino el
contenido;

7. las leyes pueden establecer plazos menores de protec-
¢ién, como lo hizo Francia;

N =
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8.  seria muy complicado crear un sistema internacional
de proteccion distinto al conferido por el derecho de
autor,”

9. la desproteccion legal desalienta la creatividad. Si se
protegiera de distinta manera a los titulares nacionales
frente a los extranjeros (dando preferencia a aquellos),
se fomentaria el uso gratuito, ilicito de los programas
de ordenador provenientes del extranjero, sin que el
creador nacional se beneficie;

10. 1a proteccién nace de la creacion y no de un acto del
Estado;

11. 1a aplicabilidad de principios y normas conocidos.
También se han sefialado otras objeciones a la tutela

del sofware como derecho de autor, entre las cuales vale

la pena enunciar las siguientes:®

a) La dificultad de amparar el algoritmo, por lo cual
se concluye que éste s6lo puede ser protegido por
las normas sobre secretos,? pues tampoco, de mo-
do general, y como tales no pueden ser tampoco
protegidos por patentes.”

b) Lo usualmente inapropiado de establecer derechos
morales. Se dice que los programas de computa-
cién no revelan la personalidad del autor; por lo
que carece de sentido la atribucion de derechos
morales, por lo que carece de sentido la atribu-
cién de derechos morales a los productores de
software....En virtud del derecho de retracto,” el
autor de una obra puede retiraria de circulacion,
en cualquier momento. El ejercicio de este dere-
cho en relacion con el software significaria tanto
como la posibilidad de arrepentirse de los con-
tratos firmados con los usuarios”.”

Esta critica es efectivamente real, pues la produccion
de un programa de ordenador, a diferencia de otra obra,
no sdlo surge del ingenio de una sola persona, normal-
mente, sino del esfuerzo de varios, bajo una persona juri-
dica, por lo cual la identificacion del autor, que solo pue-
de ser por definicion una persona natural, se torna, en mu-
cho, inaplicable, especialmente con relacion a los dere-
chos morales.

Por ello nuestra Ley trata de equiparar, en mucho, al
titular, en cuanto a ciertos derechos, con el autor, en ma-
teria de programas de ordenador. El titular de los derechos
es el productor, esto es la persona natural o juridica que
toma la iniciativa y responsabilidad de la realizacion de
la obra (art. 29, inc.10.). Al productor (titular) le corres-
ponde el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohi-
bir la realizacion de modificaciones o versiones sucesivas
del programa y de programas derivados del mismo (art.
29, inc. 30.). De igual modo, él se halla legitimado para
ejercer en nombre propio los derechos morales sobre la
obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divul-
gacion (art. 29, inc. 20.).

Estos conceptos superan los tradicionalmente acepta-
dos en cuanto a los derechos morales que s6lo se recono-
cen en las personas naturales.

Pero mas alla del sofware, la inusitada evolucion de la
tecnologia digital de reproduccion y distribucion ha gene-
rado nuevas preocupaciones en torno a la aplicabilidad
del derecho de autor. Hemos oido multiples veces y volve-
remos a oir que la legislacion tradicional de derecho de
autor cada dia es mds inadecuada. Hemos oido y volve-

remos a oir en infinidad de ocasiones que el derecho de
autor se va a convertir en un sistema de licencias obliga-
torias. Se nos ha dicho y se nos repetira que el derecho de
autor va a degenerar en un derecho de remuneracion
equitativa.® Por ello, se ha discutido, en extenso, sobre el
derecho de reproduccion, garantizado por el art. 9 de la
Convenci6on de Berna, a través de la infraestructura global
de la informacion,” aspecto que rebasa el ambito de esta
exposicion, pero que ejemplifica, con claridad, como los
conceptos usuales sobre el derecho han de ser adaptados
a las nuevas realidades del mundo en un desarrollo cada
vez mas compacto.”

En cambio, una importante ventaja que se deriva de la
proteccion como derecho de autor es la de que los dere-
chos patrimoniales no tienen otras limitaciones que aque-
llas que se establecen especificamente en el ordenamien-
to juridico, como lo reconoce el art. 19 de nuestra Ley.

Los derechos de explotacion de que dispone el autor
son tantos como formas de utilizacion de la obra sean
factibles, no sélo en el momento de la creacion de la
obra, sino durante todo el tiempo en que ella permanez-
ca en el dominio privado.”

Este principio ( la no sujecion a munerus clausus) tie-
ne particular importancia respecto de los programas de
ordenador, y en general de las nuevas tecnologias, pues
todas sus formas de explotacién y provecho economico
sin duda no podrian ser previstas en ninguna legislacion
positiva.*

En Alemania, como es normal en la mayor parte de los
paises, es posible la proteccion hajo distintas formas de
propiedad intelectual, como patentes y derechos de autor.
This makes it possible to assign an element or activity to
the appropiate form of industrial porotection according
to its different aspects. The description of technical sub-
Jject -matter, for example in a specialist journal (but not
the publication of a patent specification) gives right to
copyright. However, this only protects authors against
copyong or largerly identical reproduction of the form of
expression, i.e. of the image or description as specifically
presented. A patent on the other hand protects the func-
tional principle claimed in the presentation precisely in
the form in which it is reduced to practice, i.e. the various
Jforms of use of the subject-matter according to Sec.'9 of
the Patent Act.- With regard to computer programs in
particular, the teaching cannot acquire technical charac-
ter by embodyiong program steps in data storage media
or computer structures. Then even purely descriptive or
artistic presentations could become patentable by being
stored electronically ®

La jurisprudencia alemana ha establecido la doctrina,
que seria aplicable a la exclusién y no exclusién conteni-
das'en la Decision 486, de que las solicitudes que contie-
nen un proceso o pasos de procesos conducidos en un
computador son patentables si es que, aparte de cumplir
los requisitos de patentabilidad, el uso de los medios téc-
nicos forma parte de la solucién del problema y constitu-
ye la principal reivindicacion, al igual que parecen paten-
tables, si es que el uso de los medios técnicos es parte de
la solucién del problema, las invenciones relacionadas
con programas de computacion que comprenden reivindi-
caciones de productos, como el elemento de almacena-
miento con pasos de procedimientos.*
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II. ' CLASES DE INVENCIONES

La Decision 486 regula fundamentalmente dos clases
de invenciones: a) aquellas que se refieren a los produc-
tos, y b) las que comprenden procedimientos (art. 14). Sin
embargo, tanto tal Decision (art. 21) como, implicita-
mente, el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de
propiedad intelectual relacionados con el comercio (AD-
PIC) (art.27, 1), siguiendo la tendencia europea, aceptan
también los inventos de segundo uso, que se los ha consi-
derado como inventos de procedimiento.”

Como mencioné antes, la ley y la jurisprudencia de los
Estados Unidos de América son mas explicitas en cuanto
a las diferentes clases de invenciones o, mas especifica-
mente, a los diversos objetos sobre los cuales pueden ver-
sar las invenciones, ya que sefiala que pueden ser proce-
dimientos o arte, maquinas, manufactura o composicion
de materia. Entre los procedimientos se incluyen los nue-
vos usos de procesos, maquinas, manufactura, composi-
cion de materia o materiales conocidos. La ley francesa
de 1844 reconocia la patentabilidad de productos, medios
y aplicaciones (art. 20.) y la reforma de 1968 elimin6 la
enumeracion taxativa al sefialar que podia patentarse es-
pecialmente un producto, un procedimiento, una aplica-
cién o una combinacion de medios.* Evidentemente den-
tro de estas tres clases de inventos (productos, procedi-
mientos y nuevos usos o nuevas aplicaciones) pueden
darse infinidad de subgrupos atendiendo el campo indus-

trial o técnico de la invencion.

III. PROTECCION DE LOS INVENTOS

Los inventos pueden ser juridicamente amparados
bien como secretos empresariales, en cuya virtud s6lo go-
zan de proteccién mientras se guarde el secreto, bien ba-
jo patentes o bien como modelos industriales.

Secreto empresarial es cualquier informacion no di-
vulgada que una persona natural o juridica legitimamen-
te posea, que pueda usarse en alguna actividad produc-
tiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de
transmitirse a un tercero en la medida en que sea secreta,
tenga valor comercial como tal y haya sido objeto de me-
didas razonables para que se la mantenga como tal (De-
cision 486, art. 260 ).

El peligro de mantener en secreto una invencion es
doble:

a) siuntercero inventa lo mismo, esta facultado para uti-

lizarlo comercialmente, y
b) la divulgacién termina con la proteccién, salvo que

hayan existido medidas razonables para proteger el

secreto.”

Las patentes en cambio constituyen un derecho otor-
gado por el Estado, en cuya virtud el inventor o su suce-
sor, a cuaqluier titulo, adquiere la exclusividad de explo-
tar, por cierto tiempo, el invento y de impedir que terce-
ros, sin swautorizacion, lo hagan. El objetivo final del sis-
tema de patentes es el de que la invencion pase al domi-
nio publico. La distorsion a corto plazo que introduce. la
proteccion de la patente al impedir el libre acceso al pro-
ducto creativo, constituye el costo que una economia de
mercado debe pagar para disponer de innovaciones en el
largo plazo.*® El sistema de patentes de invencion, origi-

nado por otras necesidades, cumple, indudablemente con
este objetivo (estimular el desarrollo de proyectos de in-
vestigacion), ya que le permite al investigador, por una
parte, gozar de la exclusividad de su obra durante un pe-
riodo de tiempo' determinado, y por otra parte, a través
de la publicacion del invento, permite, ademas, el cono-
cimiento publico del arte, de manera que posibilita'y es-
timula nuevas investigaciones basadas en el mismo, ace-
lerando de ese modo el progreso de'la ciencia.® Se ha
sostenido que este objetivo del sistema de patentes ha si-
do distorsionado o0 no cumplido a cabalidad en paises en
desarrollo en los cuales local patent offices fail to meet
the needs of local societies by not embracing high-speed
information technology, by not providing quick and com-
petent responses to patent requests, and by not adopting
new technologies to analyze and support patent acquisi-
tion.”

El modelo de utilidad es una especie de patente que se
otorga si el nivel inventivo no alcanza al requerido para
que se otorgue una patente, por introducir exclusivamen-
te mejoras funcionales al estado de la técnica. Modelo de
utilidad es foda nueva forma, configuracion o disposicion
de elementos, de algun artefacto, herramienta, instru-
mento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del
mismo, que permita un mejor o diferente funcionamien-
to, utilizacion o fabricacion del objeto que le incorpore o
que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto téc-
nico que antes no tenia (Decision 486, art. 81).

Para la concesion de patente el invento debe ser nue-
vo, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicacion
industrial.

En un sentido vulgar, novedoso es aquello que antes
era desconocido, mas en materia de patentes, la novedad
implica un concepto legal... Puesto que la invencion su-
pone un avance de la técnica, se comprende que la nove-
dad que aquello implica no puede ser subjetiva, sino que
ha de ser objetivamente determinada.”

Por ello 1a Decision 486 sefiala que una invencion se
considerara nueva cuando no esté comprendida en el esta-
do de la técnica. El estado de la técnica comprendera to-
do lo que haya sido accesible al publico por una descrip-
cion escrita u oral, utilizacién, comercializacion o cual-
quier otro medio antes de la fecha de presentacion de la
solicitud de patente o, en su caso, de la proridad recono-
cida (art. 16).También se encuentra dentro del estado de la
técnica el contenido de una solicitud en tramite, ante la Di-
reccion Nacional de Propiedad Industrial del 1EPI, cuya
fecha de presentacion o de prioridad fuere anterior, siem-
pre que tal contenido se halle incluido en tal solicitud an-
terior cuando se publique o haya transcurrido el plazo de
dieciocho meses desde la solicitud o desde la fecha de la
prioridad invocada (art. 16).

La divulgacion, en cuya virtud una invencion se torna
accesible al pablico, no necesariamente debe ser total-
mente clara, de acuerdo con la jurisprudencia europea. La
informacion puede, en cierto grado, hallarse escondida, si
es que una persona versada puede descubrirla sin esfuer-
zo indebido. Asi the chemical composition of a product
that has been available to the public also forms part of the
state of the art if the skilled practitioner is able to analy-
se it. Conversely, disclosure of a process also discloses
the inevitable result.- Furthermore, matter will have to be
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viewed as also having been disclosed which the skilled

practioner is required to add from his technical knowled-

ge as a matter of course or as being virtually essential to
carrying out a given teaching.*

Sin embargo, la novedad no se afecta por la divulga-
cion ocurrida un afio antes de la fecha de presentacion o
un afio antes de la fecha de la prioridad, si tal divulgacién
proviene (Decision 486, art. 17):

a) del inventor o su causahabiente;

b) de una oficina nacional competente (esto es de una au-
toridad administrativa que tramite y conceda patentes)
que, en contravencion de la ley publique el contenido
de la solicitud;

¢) de un tercero que hubiese obtenido la informacion di-
recta o indirectamente del inventor o su causahabien-
te.

La fecha de presentacion de la solicitud es aquella en
que la Direccion Nacional de la Propiedad Industrial
(DNPI) o la oficina nacional competente de la otros pai-
ses de la Comunidad, recibe el petitorio que al menos
contenga la indicacién de que se solicita la concesién de
una patente, los datos de identificacion del solicitante o de
la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la
DNPI comunicarse con esa persona, la descripcion del in-
vento, los dibujos (de ser pertinentes) y el comprobante
de pago de las tasas (Decision 486, art. 33).

La fecha de prioridad es aquella en que se ha presen-
tado una solicitud  por la misma patente (basicamente) o
modelo de utilidad en un pais miembro de la Comunidad
Andina de Naciones o en un pais miembro del Convenio
de Paris para la proteccion de la propiedad industrial, o de
un pais miembro de la OMC, o de un pais con el cual
Ecuador tenga un tratado que asi lo establezca, como es la
Convencion Americana de 1910 o de un pais que otorgue
igual trato a las solicitudes que se presenten en cualquier
pais de la Comunidad Andina ( Decision 486, art. 9; LPI,
art. 131).

También se considera como fecha de prioridad la de la
presentacion en Ecuador de una solicitud anterior en la
cual no se hubiese invocado un derecho de prioridad. En
tal evento, la primera solicitud se considera abandonada (
Decision 486, art. 9).

La excepcion a la regla absoluta de novedad relacio-
nada con la divulgacidn, siempre que ella se realice en un
plazo no mayor de un afio, antes de la solicitud o de la fe-
cha de prioridad invocada, parece tener su antecedente en
la regla de la Ley de Patentes de los Estados Unidos de
América, segun la cual no se concede patente si el inven-
to ha estado en venta un afio antes de la fecha de la soli-
citud (35 U.S.C. 102 (b)). Esta norma ha sido explicada
por las Cortes de dicho pais sobre la base de cuatro razo-
nes de politica que la sustentan: I.-not taking from the pu-
blic what it has reasonably come to believe is freely avai-
lable; 2.- inducing prompt disclosure of inventions to the
public; 3.- preventing an inventor from using commercial
exploitation to extent the statutory period of exclusive
use, and 4) allowing an inventor reasonable time to "fine
tune" the invention prior to seeking a patent.” Sin embar-
go, la discusion judicial ha llevado a que la Corte Supre-
ma de los Estados Unidos sefiale cudles son los requisitos
que la venta del invento debe reunir para impedir, si es
que ha ocurrido mas de un aifio antes de la presentacion de

la solicitud, el otorgamiento de la patente o para obtener
la declaracién de su nulidad. Tales condiciones son que la
invencion debe ser el objeto de una oferta comercial de
venta y la de que la invenci6n debe estar lista para ser pa-
tentada. Este segundo requisito puede probarse de dos
maneras (para impedir el otorgamiento de la patente u ob-
tener su nulidad si el hecho ocurrié mas de un afio antes
de la fecha de presentacion de la solicitud), sea mediante
evidencia que muestre una reduccion a la practica, o por
la prueba de que el inventor desarrollé dibujos u otros
materiales suficientes que permitan que una persona ver-
sada en el arte ponga en prictica el invento.* En Francia,
cuando existe una invencién combinada, unicamente la
anticipacion completa, esto es sobre los mismos aspectos,
la misma funcién técnica y el mismo resultado provoca la
falta de novedad.” La falta de novedad puede provenir de
la revelacioén o' el uso piblico por parte del titular, pero
debe demostrarse que la invencion era accesible al pabli-
co antes de la fecha de la solicitud.* Una revelacion a una
persona obligada a guardar el secreto no elimina la nove-
dad. Sin embargo, el titular debe probar tal obligacion del
secreto.”

El que la invencion tenga nivel o altura inventiva sig-
nifica que no sea el resultado obvio o evidente del estado
de la técnica, de acuerdo con el criterio de una persona
versada en la materia de que se trata (Decision 486, art.
18). El nivel o altura inventiva proviene de la doctrina
francesa y sin estar contemplado en la antigua Ley argen-
tina No. 111 (que era muy similar a la ecuatoriana de
1928 que rigi6 hasta que la derog6 la Ley de Propedad In-
telectual, aunque ya habia quedado sin vigor por la supre-
macia de las decisiones comunitarias a partir de la No. 85)
fue considerado como un elemento para determinar la va-
lidez de una patente, pues se considerd que los jueces, pa-
ra tal finalidad, debian analizar si en el invento existe e/
elemento de lo inesperado o sorpresivo, que distinguiria
la actividad inventiva de la técnica trivial.® El derecho
de los Estados Unidos de América se basa en el sentido
de la no obviedad de la invencion para la calificacion de
este requisito de patentabilidad, segiin el criterio de una
persona experimentada en la materia. La Corte Suprema
americana ha determinado que ni un nuevo o diferente re-
sultado ni ' una ventajosa nueva manera - constituyen la
prueba aceptable para otorgar una patente, sino que el
andlisis debe ser hecho en terms of obviousnes to one ski-
lled in the art.”

Una invencion es susceptible de aplicacion industrial
cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cual-
quier tipo de actividad productiva, incluidos los servicios
(Decision 486, art. 19). La invencion, en consecuencia, ha
de ser 1til. La utilidad tiene que haber sido descubierta
por el inventor y descrita en la memoria la forma de tal
utilizacion. Tal como lo ha decidido la jurisprudencia nor-
teamericana, la invencién ha de ser operable y capaz de
satisfacer alguna funcion en beneficio de la humanidad.®
Sin embargo, ello no significa que la invencion ha de ser
mas util que lo que existe en el estado de la técnica® pues
the law ...does not. look to the degree of utility; it simply
requires that (the invention) shall be capable of use and
that the  use is such as sound morals and policy do not
discountenance or prohbit.®* Nuestra antigua Ley de Pa-
tentes de Exclusiva de Explotacion de Inventos establecia
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que la concesion de patente por parte del Estado no garan-
tizaba la realidad, el mérito ni los provechos del invento
precisamente para significar que la aplicabilidad indus-
trial de la invenci6n no implicaba, necesariamente, su su-
perioridad técnica sobre el estado de la tecnologia al mo-
mento de la concesion. Ciertamente el que la invencién
sea susceptible de aplicacion industrial no significa que
efectivamente el invento llegue a ser utilizado. De hecho
se estima que s6lo un 10% de las patentes concedidas en
¢l mundo se ponen en practica.®

Aparte de estos requisitos de patentabilidad, la Deci-
sién 486 contiene prohibiciones para la concesion de pa-
tentes de invencidn, a pesar de que retinan los requisitos
de patentabilidad. En los Estados Unidos de América, de
modo comparativo, las Gnicas excluidas de patentabilidad
son las invenciones ttiles solamente para la utilizacion
de material nuclear especial o energia atdmica en armas
atémicas (35 U.S.C. 101 (b). En el derecho francés (has-
ta 1995), no son patentables aquellos inventos contrarios
al orden publico y a las buenas costumbres y aquellos que
pertenecen a categorias expresamente excluidas, como
son las obtenciones vegetales amparadas por la ley de la
materia, las razas de animales y los procedimientos esen-
cialmente biologicos para la obtencidén. de vegetales y
animales y los segundos usos terapefiticos.*

Las prohibiciones de patentabilidad en la Decision

486 (arts. 20 y 21) son:

a) las invenciones cuya explotacion comercial deba im-
pedirse para proteger el orden publico o la moral, sin
que se considere como atentatoria a la moral o al or-
den publico sélo por el hecho de existir una prohibi-
cién legal o administrativa sobre tal explotacion;

b) las invenciones cuya explotacién comercial deba im-
pedirse para proteger la salud o la vida de las personas
o los animales o para preservar los vegetales o el me-
dio ambiente, sin que pueda considerarse que la mera
existencia de una disposicion legal o administrativa
que prohiba o regule tal explotacion sea deterrminan-
te para considerar que la invenci6n atenta a la salud o
la vida de las personas, de los animales o a'la preser-
vacién de los vegetales o el medio ambiente;

¢) las plantas, los animales y los procedimientos esen-
cialmente biolégicos para la produccién de plantas o
animales que no sean procedimientos no biolégicos o
microbioldgicos;

d) los métodos terapéuticos o quirirgicos para el trata-
miento humano o animal, asi’' como los métodos de
diagnéstico aplicados a los seres humanos o a animales;

¢) los segundos usos cuando no sean el resultado de una
actividad inventiva o de investigacion.

Los requisitos positivos de patentabilidad como las
prohibiciones se aplican tanto a las invenciones como a los
modelos de utilidad, por los cuales se concede patente.

Sin embargo, no se consideran modelos de utilidad las
obras plasticas, las de arquitectura ni los objetos que tuvie-
ren Umicamente carcter estético (Decision 486, art. 82).

Con relacion a lo segundos usos, ya he mencionado
que la Secretaria General de la Comunidad, en claro de-
safio al mandato de los paises miembros, ha alterado el
derecho comunitario andino al haber cambiado su doctri-
na anterior en el sentido de que los segundos usos, si cum-
plian con los requisitos de patentabilidad, podian paten-

tarse, con el de que no estd autorizada su patentabilidad.
Este cambio de posicion de la Secretaria General es tanto
mas peligroso cuanto que con ello se ha convertido o in-
tenta convertirse a tal Secretaria en una especie de orga-
no directo de apelacion de las resoluciones de las oficinas
nacionales competentes, eliminando los recursos internos,
esto es impidiendo que actiien previamente los tribunales
nacionales. Si la Decision 486 y su antecesora la 344 hu-
bieran deseado prohibir la concesion de patentes para in-
ventos consistentes en un uso distinto del originalmente
atribuido, hubiera insertado tal prohibicion en el art. 20.
Mas atin, segun se conoce, en las deliberaciones previas a
la emisién de la Decision 486, la Secretaria General bus-
c6 que los paises miembros, tinicos que pueden legislar a
través de la Comision, cambiaran el texto del antiguo art.
16 ¢ introdujeran la prohibicién de tal patentamiento, pe-
ro los miembros de la Comision unanimemente rechaza-
ron tal propuesta y tres de los paises (Ecuador, Perti y Ve-
nezuela) han otorgado patentes de segundo uso. Los inte-
grantes de la Comision, al dictar la Decision 486, busca-
ron armonizar las normas comunitarias a aquellas del
Acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual rela-
cionados con el comercio (ADPIC), que establece el nivel
minimo de proteccion de la propiedad intelectual requeri-
do por la comunidad' internacional y que no permite que
los paises prohiban la patentabilidad de segundos usos,
por lo cual la Decision 486 no la prohibié. La patentabili-
dad de los segundos usos es unamedida imprescindible
para mejor atender las necesidades terapeuticas de la co-
lectividad. Es posible que se obtengan resultados mds be-
neficiosos para la generalidad, si la investigacion farma-
ceutica se concentra en la bisqueda de nuevas aplicacio-
nes...en lugar de intentar lograr nuevas sustancias o
principios de estructura sumamente compleja y que re-
quieren ingentes inversiones.” El derecho de patentes, en
su actual evolucién, ha admitido, plenamente las patentes
de segundo uso. El Tratado sobre el derecho de patentes
de 1963 sdlo excluye la patentabilidad por razones de se-
guridad y una reciente resolucion expresamente acepta la
patentabilidad de segundos usos.*®

IV. LOS TITULARES DE PATENTES

El derecho a la patente pertenece al inventor. Este
puede transferir su derecho por acto entre vivos 'y, natu-
ralmente, tal derecho puede ser trasmitido por sucesion
por causa de muerte (Decision 486, art. 22).

Los titulares de patentes pueden ser personas natura-
les o juridicas. Ello significa que el solicitante de una pa-
tente, o el cesionario de ella, puede ser una persona dis-
tinta del inventor, a quien éste o sus sucesores hayan ce-
dido o transmitido sus derechos.

Si la invencidn es obra de varias personas, todas, en
conjunto, tienen un derecho comun sobre ella. Esto impli-
ca que cada una puede transferir por acto entre vivos su
derecho o transmitirlo por causa de muerte. El derecho'a
obtener la patente, sin embargo, corresponde a todas ellas
en comin (Decision 486, art. 22).

Para ser considerado inventor es indispensable haber
desarrollado una actividad inventiva. Quien se haya limita-
do a prestar ayuda en la ejecucion de la invencién, sin apor-
te inventivo, no es inventor o coinventor (LPI, art. 127).
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Si la invencién se produjere por la actividad indepen-
diente de varias personas, la patente se concede a quien
primero la solicite o a quien invoque la fecha de prioridad
mas antigua (Decision 486,art. 22).

El inventor tiene el derecho de ser mencionado como
tal en la patente o de oponerse a dicha menci6n (Decision
486,art. 24).

La Decision 486 no contiene una norma expresa aser-
ca del derecho sobre las invenciones que se obtienen en
virtud de un mandato o de un contrato de trabajo, aunque
se desprende del texto del art. 23 que, en el caso de inven-
ciones ocurridas en relacién de dependencia, el derecho a
obtener la patente es del empleador. En Francia, el princi-
pio general es de que el derecho a la patente corresponde
al inventor o a su sucesor en el derecho (aunque el INPI
no examina este aspecto). La excepcidn a este principio se
encuentra en las invenciones efectuadas por un empleado
que, cuando son realizadas como consecuencia de un en-
cargo permanente u ocasional corresponden al empleador,
quien tiene la facultad de decidir'si es que se debe o no
solicifar la patente. Un encargo ocasional para inventar se
encuentra’ también en amplias instrucciones a varias per-
sonas, aunque no exista un preciso objetivo.”’

La ley ecuatoriana que rige en esta materia, tanto por-
que no hay norma en la Decisién 486 (art. 276) cuanto
porque la disposicion de su art. 23 es aplicable sin perjui-
cio de lo establecido en la legislacién nacional de cada
pais miembro, es muy precisa ( LPI, art. 129):

a) El derecho a la patente sobre un invento desarrollado
en cumplimiento de un contrato pertenece al mandan-
te o empleador, salvo estipulacién en contrario. Por
ello, por contrato puede establecerse una regla diversa
a la general de que el derecho a la patente correspon-
de al empleador. Ademas el empleado, sin perjuicio de
lo pactado en el contrato, tiene derecho a-una remu-
neraci6n unica y equitativa cuando la importancia de
la invencion sea excepcional y exceda del objeto im-
plicito o' explicito del contrato de trabajo. Este dere-
cho es irrenunciable.

b) Si la invencion realizada por un empleado fuere conse-
cuencia de un contrato de trabajo que no contemple la
actividad ‘inventiva, el derecho a la invencioén corres-
ponde al empleador, cuando el empleado  ha utilizado
datos o medios puestos a su disposicion en razén de su
empleo. En este caso el empleado inventor tiene dere-
cho a una remuneracion Gnica y equitativa que, a falta
de acuerdo de las partes, es fijada por el juez, previo
informe del IEPL Este derecho es irrenunciable.

¢) Si'lainvencion se ha realizado en el curso o con oca-
sién de actividades académicas de universidades o
centros educativos, o utilzando sus medios o bajo su
direccion, la titularidad corresponde a la universidad o
centro educativo, salvo ‘estipulacién en contrario.
Quien dirige la investigacion tiene derecho a la misma
retribucion indicada anteriormente.

d)' Si'el empleador para quien el inventor ha realizado la
investigacién es una persona juridica del sector pibli-
co, ésta puede ceder parte de los beneficios econémi-
cos en beneficio de los empleados inventores.

Por ultimo, tanto en la Decision 486 como en la Ley
de Propiedad Intelectual existe la obligacion de todas las
entidades que reciban financiamiento' del sector publico

para sus investigaciones de reinvertir parte de sus rega-
lias para generar fondos continuos de investigacién y es-
timular a los investigadores, haciéndoles participes de los
rendimientos de las innovaciones (Decision 486, art. 23;
LPL, art. 129).

V. DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE

El inventor y quien tenga legitimo interés puede, bien
durante la tramitacion de la solicitud de patente, bien lue-
go de concedida la patente o el modelo de utilidad, reivin-
dicar su derecho y obtener que la solicitud de patente en
tramite o el derecho concedido se transfiera (segin el
verbo que impropiamente usa el art. 237 de la Decision
486)* a su' nombre 'y, por consiguiente se la conceda a su
favor, o que se reconozca su calidad de titular, si la paten-
te ha sido concedida. En ambos casos tiene derecho a in-
demnizaci6én de dafios y perjuicios.

Este derecho puede ejercerlo durante el proceso para
la concesidn del registro de patente o modelo de utilidad,
en cualquier momento 'y, una vez concedida la patente,
dentro de los cuatro afios contados desde la concesién o
de los dos afios' de haberse comenzado la explotacion
(Decisién 486, art. 237; LPI, art. 128). Sila patente se hu-
biere solicitado de mala fe esta accion es imprescriptible,
esto, es puede ejercitarse durante el plazo de duracién de
la patente (veinte afios desde la solicitud) o del modelo de
utilidad (diez afios desde la fecha de solicitud), e inclusi-
ve posteriormente para efectos de la indemnizacion por
los dafios y perjuicios.”

Durante la tramitacién de la solicitud de patente y
mientras ésta no sea publica, la memoria y reivindicacio-
nes en ella contenidas se hallan protegidos por las normas
sobre secretos empresariales (Decision 486, arts. 260 y
261). La solicitud es pablica dentro de los dieciocho me-
ses de presentada en Ecuador o de'la fecha de prioridad
reivindicada, o en el caso de modelos de utilidad, dentro
de doce meses, salvo que el solicitante pida que se la pu-
blique antes, luego de efectuado el examen de forma (De-
cision 486, art. 40). Si el solicitante de la patente ejerce
derechos contra terceros, éstos tienen el derecho de con-
sultar el expediente, el cual, sin embargo, no se vuelve
publico (Decisién 486, art. 41).

Una vez concedida la patente el titular adquiere el de-
recho exclusivo para la explotacion de la invencién que,
fundamentalmente, aunque no unicamente, se concreta
en( Decision 486, art. 52):

a) Si la patente comprende un producto:

L. fabricar el producto;

II. ofrecerlo en venta, venderlo o usarlo, o importarlo.
b) 'Si la patente comprende un procedimiento (inclusive

un segundo uso):

I. emplear el procedimiento;

1I. - fabricar un producto con el procedimiento patenta-

do, ofrecerlo en venta, venderlo o importarlo.
¢) En ambos casos, conceder licencia para la explotacion

(derecho que puede también ejercerlo durante la tra-

mitacion de la solicitud de patente);

d) Transferir los derechos sobre la patente.

Tanto en los casos de licencia como en los de transfe-

rencia puede establecerse el pago de regalia ‘o precio,

lo cual queda a libre criterio de las partes contratantes.
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¢) Impedir que terceros, sin su autorizacion, realicen ac-
tos que violen su derecho de exclusiva, mediante la
ejecucion de cualquiera de aquellos de explotacion
antes indicados.

Sin embargo, el titular de la patente no puede impedir

la ejecucion de actos de comercio de un producto pro-

tegido por una patente si tal producto es introducido
en el comercio, en cualquier pais, por el propio titu-
lar, o por otra persona con su consentimiento o por
una persona vinculada econémicamente a él (Decision

486; art. 54). (Agotamiento de los derechos).

Tampoco puede impedirse que terceros usen el mate-

rial bioldgico capaz de reproducirse (protegido por

una patente) si tal material ha sido obtenido por repro-
duccién, multiplicacion o propagacién de material in-
troducido en el comercio por el titular o con su con-
sentimiento o por una persona vinculado ecoémica-
mente a €, siempre que tal reproduccion, multiplica-
cion o propagacion fuese necesaria para usar el mate-
rial conforme a los fines -para los cuales se lo introdu-
jo en el comercio, y siempre que el material derivado

de tal uso no se emplee para fines de multiplicacién o

propagacion (Decision 486, art. 54).

Tampoco el titular puede ejercer su derecho de impe-

dir la explotacién por terceros no autorizados, si tales

terceros, de buena fe y antes de la fecha de prioridad

o la fecha de presentacion de la solicitud sobre la que

se concedid patente, ya se encontraba utilizando o ex-

plotando la invencion, o hubiesen realizado preparati-
vos efectivos o serios para hacerlo (Decision 486, art.

55).

) Reclamar daiios y perjuicios por el uso no autorizado
durante el periodo comprendido entre la fecha de pu-
blicidad de la solicitud de patente y su concesion (De-
cisién 486, art. 239).

g) ' Obtener que los jueces o, en ciertos casos, el IEPL®
ordenen (Decision 486,arts. 241, 242,246):

i el cese de los actos que constituyan infraccion;

ii - la indemnizacién de dafios y perjuicios;

iii el retiro de los circuitos comerciales: de los pro-

.ductos resultantes de la infraccion y los materiales
y medios que han servido para cometer la infrac-
cion;

iv la prohibicion de la importacion o exportacién de
los productos y materiales que sean resultantes de
la infraccién o que hayan servido para su cometi-
miento;

v la adjudicacion a su favor de los productos resul-
tantes de la infraccion o de los materiales que sir-
vieron para que ella se cometa;

vi -la adopcién de medidas que impidan que se vuel-
va a cometer la infraccién , que incluyen la des-
truccion de productos y medios o el cierre defini-
tivo del establecimiento del infractor;

vii la publicacion de la sentencia condenatoria;

vii que el infractor informe sobre la identidad de los
terceros que hayan participado en la produccién y
distribucion de los bienes y sobre los circuitos de
distribucion;

viiipreviamente a la iniciacion de un proceso judicial
de fondo o de conocimiento, medidas cautelares
similares a las que pueden ordenarse en el fallo fi-

nal (salvo la indemnizacion anticipada de dafios),
asi como la constitucion de una garantia suficien-
te;

ix la prohibicién de ingreso o salida de mercaderias
que violen los derechos del titular (prohibicién que
no solo la puede disponer el IEPI sino también los
Administradores de Aduana directamente o todos
quienes tengan control sobre el comercio exterior
ecuatoriano) (LPLart. 342);

x - la inspecci6n de los sitios donde presumiblemete se
cometa una infraccion para detenerla provisional-
mente (LPLarts. 155 y 156);

xi que cualquier persona informe sobre el cometimien-
to de una infraccion( LPLart. 377);

xii la imposicion de multas  ( LPILart. 339).

De acuerdo con la ley ecuatoriana, actualmente las ac-

ciones preventivas se tramitan ante los jueces de lo ci-

vil y las acciones de conocimiento ante los Tribuna-

les Distritales: de lo Contencioso ‘Administrativo,

mientras no se creen los jueces distritales, cortes dis-
tritales y sala de la Corte Suprema especializados en
propiedad intelectual (art. 294 y disposicion transito-
ria décima).® Se produce, pues, una quiebra evidente
del principio de la unidad de la causa, que atenta con-
tra la seguridad juridica, pues cada uno de los jueces
que conocen estos asuntos civiles, pueden, sobre la
misma materia y el mismo litigio dictar decisiones
contradictorias. De igual modo, este sistema pugna
con la necesaria descentralizacion de la administra-
cion de justicia. Desafortunadamente, el Tribunal

Constitucional no lo estim6 asi y dejo subsistente un

sistema parcelado de administracion de justicia.®

Ademas el titular - puede presentarse como acusador
particular o denunciante para lograr que los jueces de lo
penal inicien los procesos penales por infraccion de los
derechos de patente, que pueden concluir en sentencias
condenatorias de hasta tres afios de prision y multa de
hasta cinco mil unidades de valor constante, esto es
US$13.144,70 (segtn la Ley de transformacién econdmi-
ca del Ecuador que fij6 el valor de la UVC en
US$2,62894).

El plazo de prescripcion para las acciones civiles ha
sido reducido en la Decisién 486 a dos afios desde que el
titular tuvo conocimiento del hecho, pero se ha aumenta-
do a cinco afios desde que el infractor cesé en la infrac-
cion si es que el titular no tuvo conocimiento del hecho.
(art. 244). En la LPI el plazo es el previsto en el Codigo
Civil de cuatro afios desde la perpetracion del acto, lo que
en el caso de sucesion de actos equivalia al Gltimo acto in-
fractor (LPLart. 329; CC, art. 2259).

Las acciones penales prescriben en cinco afios (LPI,
art. 338; CP, art. 101).

Para fijar el monto de los dafios y perjuicios el juez
puede considerar, entre otros elementos, el dafio emergen-
te y el lucro cesante, el monto de los beneficios recibidos
por el infractor y el precio que el infractor hubiere tenido
que pagar al titular por la utilizacién del invento, segin la
prueba aportada en el juicio (Decision 486,art. 243). En to-
dos los casos, como en cualquier litigio en que se deman-
da dafios y perjuicios, sea como consecuencia de la res-
ponsabilidad contractual o en virtud de la extracontractual
o delictual, se ha de probar, en primer lugar el dafio, y en
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segundo lugar, su monto. Este aspecto tiene notable tras- consistente en farifar el valor de la indemnizacion, impo-

cendencia por cuanto conozco que se ha introducido una niendo, para evitar la conduccién de una medida cautelar,

dafiina practica, en otras areas de la propiedad intelectual, el pago de valores sin sustento en evidencia alguna.
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