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PROPIEDAD

INTELECTUAL

DECISION 344 Y

DECRETOS EJECUTIVOS 1344-A'Y 1738

César Guerrero Villagémez

onforme ofrect en mi
articulo anterior, hoy
analizaré la Decisién 344
de la Comisién del
Acuerdo de Cartagena y
los Decretos Ejecutivos
Nos., 1344-A v 1738 de
los afios 1993 v 1994, en lo que a pa-
tentes de invencién se reflere.

1. Requisitos de Patentibilidad

La Direccion Nacional de la Propledad
[ndustrial (DNPI), otorgard patentes para
las invenciones de productos o proce-
dimientos en todos los campos de la

nivel inventivo y sean de aplicacion
industrial.

Es nueva, cuando no estd comprendida
en el estado de la técnica, que es todo lo
que ha sido accesible al piblico antes
de la fecha de presentacin de la solici-
tud o de la prioridad.

También, estd dentro del estado de la
técnica, el contenido de una solicitud
cuya fecha de presentacién o

es anterlor a la fecha de depdsito de la
solicitud que se estuviera examinando,
siempre que se publique.

Para determinar la patentibilidad, nose
considerara la divulgacidén de su
contenido dentro del afio precedente a
la fecha de la presentacion de la solicitud
odela prioridad, siem pre que la divulga-
cién provenga de:

* El inventor o su causahahiente;

* Una oficina nacional competente que

publique el contenido de la solicitud

de patente;

Un tercero que hubiere obtenido la

informacién;

+ Un abuso evidente frente al inventor;
o,

+ Que se hubiere exhibido la invencién
en exposiciones o cuando hubilere
necesitado hacerla piblica.

Existe nivel inventivo, si para una per-
sona del oficio esa invencidn no es
obvia, ni derivada del estado de la téc-

nica. Esde aplicacion industrial cuando

puede ser producide o utilizado en la
industria.

No se considerardn invenciones:

* Los descubrimientos, las teorias clenti-
ficas y los métodos matemdticos;

+ Las materias que ya existen en la natu-
raleza;

*+ Las obras literarias, artisticas y clenti-
ficas;

+ Los planes, reglas y métodos para las
actividades (ntelectuales o econdmico
comerciales y para juegos; asi como los
programas de ordenadores o el soporte
légico, éstos dltimos, serdn patentables
cuandosirvan para llevar a la practica un
proceso o producto industrial;

* Las formas de presentar informacién; y,

* Los métodos terapéuticos o quirirgicos y

los de diagndstico.

No serin patentables:

* Las contrartas al orden pablico, a la
moral, o a las buenas costumhbres;

* Las contrarias alasaludoalavidayala
preservacion de vegetales, o del medio
ambiente; )

* Las especles y razas animales y proce-

dimientos biolégicos para su obtencion;

Las materias que componen el cuerpo

humano ysobre la identidad genética del

mismo; y,

* Los productos farmacéuticos que figuren
en la lista de medicamentos esenciales
de la O.M.S5..

2. Titulares

El derecho a la patente pertenece al inven-
tor o a su causahabiente que podrdn ser
personas naturales o juridicas, nacionales
o extranjeras.

51 varias personas han hecho conjun-
tamente una invencién, el derecho les
corresponde a todas ellas; si realizaran la °
misma invencitn independientemente, la
patente se concederi al primero que
presente la solicitud o invoque prioridad.

Siuna patente ha sido sustraida al inventor
osi por obligaciones contractuales, el titular
debe ser distinto del solicitante, quien tenga
legitimo interés podra reclamar la calidad
de verdadero titular, hasta tres afios des-



pués de concedida la patente, en juicio
ordinario.

En las invenciones ocurridas bajo relacion
laboral, el empleador estatal, podré ceder
los beneficios econdmicos a favor de los
empleados inventores,

El inventor tendra derecho a ser mencio-
nado en la patente o podrd oponerse.

3. Solicitudes

La primera solicitud validamente presen-
tada en un pais miembro o en otro pais
que conceda trato reciproco, conferira el
derecho de prioridad de un ano, para
solicitar la misma invencidén en otro pais
miembro,

La solicitud suscrita por el solicitante o
su representante legal, debera contener:

* ldentificacién del solicitante ydel inven--

tor;

* Nombre de la invencidn;

* Descripeidn claray completade lainven-
clén en forma tal que una persona

- versada en la materia pueda ejecutarla;
*Una o méas retvindicaciones;

* Restimen con el objeto v finalidad de la
invencidn;

« Comprobante de pago de la tasa;

* La clase internacional;

»Memoria descriptiva vy los planos o
dibujos que se sujetardn a las siguientes
reglas:

-Las pesas y medidas con arreglo al
Sistema Internacional de Medidas (S.1.):

- No se intercalardn figuras en el texto;
- Mantener una numeracién continua; y,

- Los dibujos no contendran explicaciones
y se sujetardn a la escala métrica.

La solicitud no podrd ser rechazada: en
cuarenta v ocho horas se verificard si
contiene los requisitos de la Decislon 344
y del Reglamento; si falta alguno, la soli-
citud no se tramitard. 51 estd completa,
en el término de 15 dias se examinara los
aspectos formales.

A la solicitud se acompanarin:

* Los poderes que no necesitaran figurar
en instrumento publico;

* Sies persona juridica ecuatorianadeberad
acompafiar el nombramiento de repre-
sentante legal. Si es extranjera, una
certificacién de su existencia legal que
puede constar en el poder ;

+ Copla de la primera solicttud si se rein-
vindica prioridad, la que no necesaria-
mente debe coincidir con la solicitud
presentada en el Ecuador, siempre que
el objeto del invento no sea distinto.
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La memoria descriptiva v reinvindi-
caciones podrian ser una combinacién
de dos o mas solicitudes relacionadas a
la primera presentada en el exterior
dentrodel afio al que se refiere la Declsién
344.

Qulen reivindique prioridad deberd
indicar si se basa en la Decision 344, en
un convenio internacional, o si se trata
::r;n pais miembro del Convenio de

Ala solicitud se acompafiara copia de la
solicitud extranjera, conferida por la

autoridad del pais originarioy legalizada
por un cdnsul del Ecuador.

El derecho de prioridad contemplado en
convenios internacionales se aplicard
de conformidad con sus propias disposi-
clones.

La patente solo podrd comprender una
invencién o grupo de invenciones rela-
cionadas entre si, que conformen un
inico concepto inventiva,

Los productos o procedimientos va
patentados, comprendidos en el estado
de la técnica. no serdn objeto de nuevas
patentes por el hecho de atribuirse un
uso distinto.

Se podra modificar la selicitud que no
implique una ampliacién de la invencién
o de la divulgacién contenlda en la
solicitud presentada.

La transformacién de la solicitud de
patente a otra modalidad de propiedad
industrial, se hard antes de la
publicacitn,

La DNPFI en cualquier momento,
propondra el cambio de modalidad. Si
no es aceptada, se continuard la
tramitacién original. El silencio
constituird aceptacién tdcita de la
propuesta.

51 se pide la transformacidin o se acepta
la propuesta de cambilo, se presentardn
los documentos y se aplicarda el
procedimiento de la nueva modalidad.

Se podra fraccionar la solicitud pero no
implicard ampliacién de la invencién o
de la divulgacién. Cada solicitud
fraccionada se beneficiard de la fecha de
presentacién inicial en cualguier Pais
Miembro.

La divisién de la solicitud por parte del
peticionario, deberi efectuarse antes de
la publicacidn; el pedide de la DNPLen
cualfquier momento, para lo cual se con-
signaran los documentos y se aplicard el
tramite que corresponda a la nueva
modalidad.

Continuara...
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" LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL DESARROLLO DE LA EMPRESA"

Luis Andrade Nieto.

arios asuntos hay que
destacar en el Semi-
nario, que tuvo feliz
realizacién, en el
Hotel Alameda, los
dias 5 y 6 de Octubre del afio en
Curso.

Primero, el tema fue tratado en
un alto nivel académico, por to-
dos los conferencistas, nacio-
nales y extranjeros. Nocabe duda
que el titulo del evento fue el que
guié a todos los expositores
-como era el proposito -, de modo
que la contribucitn al desenvol-
vimiento empresarial fue impor-
tante.

La asistencia de 132 participan-
tes, en su mayoria abogados y
entre ellos los miembros de AEPI,
fue la nota destacada. Habian
también empresarios, adminis-
tradores, economistas y personas
de otras especialidades.

Temas como el de marcas de
fabrica y de servicios: nombres
comerciales; patentes, dibujos y
modelos industriales; secretos
industriales; proteccién de varie-
dades vegetales; la proteccion
legal de los programas de orde-
nador (software) fueron los que
atrajeron la atencién de los par-
ticipantes. El tratamiento de cada
tema fue tan bien enfocado que
aspiramos publicar los trabajos
presentados, paraque constituya
una fuente permanente de
consulta paralos interesados en
estas materias.

Hay que citar las intervenciones
de la sefiora Carmen Suro-
Bredie, Asistente del Represen-
tante de Comerciode los Estados
Unidos, quien con gran dominio

de los asuntos traté sobre la Propiedad Industrial en el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, TLC o NAFTA y el Acuerdo
sobre Propiedad Intelectual entre Estados Unidos v Ecuador, todavia
pendiente en el Congreso Nacional de nuestro pais, que hasta esta
fecha no ha ratificado.

El Dr. Félix Rozanski, quien hablé sobre patentes; EL Lic. Antonio
Camacho Vargas, quien traté acerca de la Propledad Industrial enla
Legislacion Mexicana; el Dr. Ricardo Antequera que hizo una brillante
exposicién referente a la proteccién legal de los programas de
ordenador, lo que se completé conlas intervenciones del Dr, Eduardo
Quijano y Bernardo Tobar, que constituyé unos de los temas de mas
interés; el Dr. Karl Jorda del Franklin Pierce Law Institute de
EE.UU., el inico Instituto especializado en instruccion de Propiedad
Intelectual, disert6 sobre transferencia de tecnologia y los contratos
de licencia.

Ademas es de destacar que el Ledo. Antonio Camacho Vargas,
funcionario del Instituto mexicano de la Propiedad Industrial, hizo
contacto con nuestra Direccidén de Propiedad Industrial, con miras
a establecer una relacién de cooperacién e intercambio.

Aparte de los resultados puramente académicos del evento, hay que
sefialar la estupenda cooperacién de Congrexpo y la amable atencién
del anfitrion, el hotel Alameda.

Es necesario dejar constancia de la importancia del auspicio de la
Fundacién Ecuador, que con su apoyo hizo posible el evento; de las
Cdamaras de Comercio de Quito y de Industriales de Pichincha; de
Aesoft, de BSA (Business Software Alliance) de Asoprofar, de Proesa,
de Laboratorios Bayer. _

En el ambiente quedé flotando el criterio de que eventos como el que
se llevo a cabo deben ser parte de las actividades anuales de AEPl y
creemos que se debe seguir esta direccion e ir ampliando la esfera de

participacion,

de izquierda a darech
Lic. José Vicente
Maldonado

(Ministre de Industia);
Dr. Alejandro Ponce
Martinez

(Presidenie de AEP);
Dr. Luls Andrade Nieto
(Vice- Presidente de
AEPIy Presidente de
Comisidn Qrganizadol
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SO DE MARCAS DE FABRICA Y LIBRE CIRCULACION DE

PRODUCTOS EN EL PACTO ANDINO

Rodrigo Bermeo R.

(continuacion)

La coexistencia de las marcas y
mercaderias.- Sin embargo, de
acuerdo al dltimo inciso del Art.
107, si alguien ha registrado una
marca y no la usa, es decir, la
registré unicamente con fines
especulativos, no puede impedir
lainternacion de productos con
la misma marca.

Es decir, mediante la solucién
ofrecida por la Desicion 344, se
respeta, mediante el primer inciso,
el derecho exclusivo de uso que
un particular tiene sobre una
marca de fidbrica; v mediante el
ultimo inciso, se hace una
excepcion a ese derecho de uso
exclusivo, cuando la marca no es
utilizada.

Esde advertir que el usorequerido
para evitar que un tercero comer-
clalice el producto debe ser un
uso local, definido como tal en el
primer incisodel Art. 110, esdecir,
que la mercaderia se encuentre
disponible en el mercado local
bajolamarca dada, en cantidades
y modos que normalmente
corresponde. Sl la marca local se
destina exclusivamente a la
exportacion, ese tipo de usonoes
suficiente para impedir la
coexistencia.

Por supuesto, esta solucidn tam-
poco es la 6ptima, pues existe un
vaciolegal en torno a la posibilidad
de que ese empresario local que
tiene una marca registrada no
utilizada decida utiizarla yalam-
paro de la misma lanzar al
mercado un producto igual. Si

eso sucederia, se darfaun casode
coexistencia de productos de igual
marca en el mercado.

Aspectos Penales

Al producirse el presupuesto
citado en elaltimo inciso del titulo

anterior, es posible que una de

las partes, al considerarse
afectada, pretenda aplicar el Art.
38delaLeyde Marcas de Fabrica,
segun el cual es marca imitada la
que no esta inscrita y es igual o
semejante a la inscrita. Sin
embargo por la naturaleza del
derecho penal en que no cabe
interpretacién extensiva, se aplica
el principio indubio pro reo, porlo
que resultaria forzado tipificar el
delito de falsificacién, pues al
existir una nueva legislacién que
faculta esta coexistencia de
marcas en el mercado, no habria
forma legal de interpretar la ley
penal con hermenéutica juridica
para concluir que un hecho legal,
previsto en la IEgiElaﬂlﬁn
Subregional pueda interpretarse
o considerarse como delito por
una ley local.

Conclusiones

El libre comercio en el Pacto
Andino debe ser una realidad. La
solucién propuesta por la Desicion
344, no es la 6ptima, al momento
tiene algunos vacios legales que
deberan ser revisados duranie su
aplicacién practica y que
lamentablemente no fueron
tomados en cuenta en el Regla-
mento. Consideramos que a pesar

de tener discutibles elementos que
pueden atentar contra derechos
reconocidos a nombre de terceros,
es la solucién mas practica que
ha estado vigente en nuestra
legislacion.

Dicho en palabras muy simples,
para quien registra una marca
sin utilizarla, con el solo fin de
impedir que otro la use, y para
entorpecer el comercio u obtener
ventajas ajenas al sistema de
propiedad industrial por ejemplo
«exclusividad en la distribuciéns
u otras similares, esa norma rige,
pues no puede lograr su propésito
cual es impedir ese uso,
Consideramos que se pudo
adelantar mucho, si simplemente
se hubiese incluido una norma
mediante la cual exija como se lo
hace en otras legislaciones, que
quien solicite el registro de una
marca declare bajo juramento que
¢él la ha creado y que a su leal
saber v entender nadie mas la
usa. Con una declaracién en ese
sentido, si se probara que dicha
declaracion noesverdadera, seria
causa suficiente para nulitar ese
registroy evitar la especulacion y
pirateria de marcas.
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Changes in Judicial Doctrine
Bernardo Tobar.

ecently the Court of Appeal of the Superior Court of Justice, for
the District of Quito, rendered a judgment which should be
considered as a landmark in the judicial approach to
as defined in the Ecuadorian Copyright Act (ECA):

of someone else’'s work, or of a significant portion of it, as one’s
own creation.» '

The issue t to Court's decision was basically whether the Defendant
had violated tiff's rights under the ECA by reproducing the «basic
schemess of the Plaintiff's copyrighted work, in light of the fact that the
external form of expression of Plaintiff's work was distinguishable than that

of the original work.

The lawsuit referred to aliterary, educational material, which was reproduced
inits«basic schemes, but not in its external presentation. Plaintiff submitted
that the illegal work employed «the same methods, the same structure, and

the same research system as that of the original work, changing, of course,
the expressions...»

Defendant, in turn, does not successfully disclaim the use of the same
methodological plan and structure, but contests on grounds of educational

works being subjected to a predetermined plan drawn by the Ministry of
Education.

The Court's reasoning stems from the consideration that there are two
different copyrightable « forms of expression», namely the internal form and
the external form of expression of a work. The findings of the Court are that,
even though a methodological plan may be, in its general aspects,
predetermined, «ts application to a specific work depends on the author's
initiative and innovative effortss. The Court also found that the difference
between the two works is limited to « the changes in wordings. The Court
concludes that «it is in its material or subjective parts where the illegal
copying liess, and therefore confirms the judgment, accepting the suit, and
recognizing copyright protection to what was called the « internal form of
expression» of the original work.

This judgement marks a true evolution, of unexpected and unpredictable
implications in respect to the traditonal distinction between the ideas and

their form of expression. It defines as copyrightable subject matter not only
the literary expression or graphic aspects of the work, but also its
methodology, its structure, its subjective aspects, to the extend that they
are the result of a creative effort, and not only dictated by technical
constraints or predetermined or customary patterns of expression. In
addition the Court manifests that, even the application of predetermined
«plans» or smethodss would be subject to copyright protection if they are the
result of a «creative efforts.

The importance of the aforementioned judgment in respect to the protection
of software need no comments. Beyond actions for slavish imitations or
open piracy, it will encourage legal actions based on «subjective copyings,
mea the misappropiation of the structure of the work, adding no
personal innovativeness, though changing the «external» form of expression.
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La Realidad Practica de la Desicion 345

Gustavo Romero Ponce

PROPIEDAD INTELECTUAL

ltomar conciencia de la

importancia de los
recursos naturales im-
plica la de comprender
la necesidad de su con-
servacion y preserva-
cién. Para obtenerlas es necesario
un cambio completo y total de la
mentalidad de lo que debe significar
paralahumanidad la «pérdida de sus
recursos naturaless, porque los sis-
temas vigentes no estdn funcionando
para la realizacion de estas metas,

Las regulaciones contempladas en la
Decisién 344, 345 y el Convenio de la
diversidad biolégica en Rio de Janeiro
el 5 de juniode 1993, no son suficien-
tes para proteger el valor de nuestros
recursos naturales y los de la
Subregién.

La decisién 345, £s una norma inno-
vadora en el Ecuador, de la protecciéon
de svariedades vegetaless que confor -
me la regulacion existente en la
Decisidn 344, ni siquiera estaba pre-
vistay que es un reflejo del UPOVyla
EPC.

Resumiendo la normatividad gque
regula esta Decision, se podria afirmar
que la ausencia de definiciones en
sus términos ¥ la aplicacion practica
de la regulacién, permiten una
manipulacién que logra una mayor
protecclién posible para el obtentor,

alaproteccion prevista
en la legislacion de patentes de otros
paises.

Por una parte, enconiramos que al
igual que la regulacién que la dio
origen (UPOV), protege a «oda la
plantas, sus partes, el material de
reproduccién o multiplicacidn
vegetativa en cualquier forma; el fruto
de la cosecha, el producto fabricado
directamente a partir del productode
la cosecha, pero no contiene las
mismas definiciones; es asi como en
la Decision 345, se estipula que el
derecho de obtentor se le otorga al
fue cree «suna nueva variedad vegetal
mediante la aplicacién de conoci-
mientos clentificos al mejoramiento
heredable de las plantass». Pero, qué
significa conocimientos clentificos?.
Se puede entender que la persona
que obtiene un clon, ha usado

6

conocimientos cientificos?. Se puede
entender quela persona que hacreado
un hibride con una reproduccién
sexual natural ha usado conocimien-
tos cientificos?. Segin la UPOV, la
variedad esencialmente derivada es
aquella que se obtiene por seleccidn
de un mutante natural o inducido o
de una variante somaclonal, de la
seleccion de un individuo variante
entre las plantas de la varledad inieial,
refrocruzamientos o transformacio-
nes por ingenieria genética.

Con esta definicién v requisito no
previsto en la UPOV en referencia al
término «crears y la interpretacién de
lo que estd dispuesto en el Art. 53(b)
de la EPC, respecto a que la inter-
vencion humana ha jugado un papel
mds importante aloque lanaturaleza
implica, se podria asumir que la Deci-

sion 345 esta refiriéndose a la .

tecnologia, en términos de biotecno-
logia ¥ no solamente de manipu-
lacién natural.

Esto puede provocar a la larga que
los paises que como nosotros posee-
mos los recursos naturales, pero no
una tecnologia avanzada y biotec-
nologia para manipularlos, se vean
restringidos de obtener proteccidn.
Ademads de estos recursos tangibles,
nuestros recursos intangibles « cono-
cimiento de cémo mantener la vida

de estas plantas v sus propiedadess,
no tienen ningan tipo de protecelén.

Continuara. ..
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