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Presentacion:

Una invencién es una solucién técnica que sirve para resolver un
problema. Entendiendo a problema a algo que no tiene solucién en su
momento. Este articulo aborda un pequefio estudio sobre los requisi-
tos de patentabilidad que deben de tener todos los inventos, asi como,
una reflexion sobre las exclusiones a la patentabilidad. En el mismo
orden se explica y analiza lo referente al Sistema de Reivindicaciones,
el cual ha sido aceptado e incorporado a la legislacién nacional.

OBRA:

No hay en nuestra legislacién local y no es fdcil encontrarla en la
comparada un concepto de invencién. Mads bien, como en algunas de sus
obras lo comenta el respetado tratadista José Manuel Otero Lastres, lo
que ha querido el legislador es determinar el concepto de invencién por
la via de la delimitacién negativa, esto es, indicando que no se consideran
invenciones, para de esta forma entender qué si podria ser considerado
invencién. Y, esta falta de definicién, a criterio de José Manuel Otero
Lastres se da bdsicamente por la inercia de legislador. Otros, como
Go6mez Segade y Ferndndez Noboa mas bien consideran que por el
avance de la tecnologia dar un concepto de invencién podria caer en el
riesgo de que el mismo en determinado momento sea superado, como
queda dicho, por el avance de la tecnologia y de la ciencia.

1 Arbitro de la Organizacién Mundial de Propiedad Intelectual OMPI; Presidente de la
Academia Ecuatoriana de Propiedad Intelectual.
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En este punto Otero Lastres considera que el hecho de que no se
defina legalmente la invencién obedece més a la inercia y al hecho de que
se prefiere dar por supuesto el concepto, que al deseo de evitar unos
riesgos inexistentes. Y, por su parte Gémez Segade y Ferndndez Noboa
dicen que la apreciaciéon de los datos que constituyen una invencién
depende en gran medida de juicios de valor. En consecuencia, una
definicién acufiada por la ley correria el riesgo de ser superada por el
desarrollo de la técnica y de limitar excesivamente la libre apreciacién del
juez impidiendo de esta forma que la ley alcance su objetivo, que es
favorecer la industria.

Sobre esto se ha pronunciado también el Tribunal Andino de
Justicia, al indicar:

“...El legislador andino, antes que una definicién entré
a precisar los requisitos de patentabilidad ...delimité
el concepto de invencién por la via negativa?, consi-
derando qué objetos no deben considerarse inven-
ciones .. Y estableci6 prohibiciones de patentabilidad
sobre ciertas materias que podrian afectar el orden
publico...”3

“...En consecuencia la interpretacién sistematica, fun-
cional y teleolégica del articulo 6 nos lleva a a clara
conclusion, de que el listado en él establecido es lo
que no se considera como invenciones, o sea es una
norma de calificacién, por la que se establecen las
excepciones a la calidad de inventos. Por tanto, si se
considerardn invenciones, por légica consecuencia,
todo lo demds que no estd taxativamente dentro de las
prohibiciones establecidas en él, cuando la creacién,
observa los tres requisitos ya mencionados anterior-
mente..” 4

2 Lo resaltada y/o subrayado, de palabras de terceros, es responsabilidad del autor de este
ensayo.

3 Proceso 12-IP-98
4 Proceso 1-IP-6
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La Organizacién Mundial de Propiedad Intelectual en su ley tipo si
ha establecido en el articulo 112 el concepto de invencién, indicando:

“...Se entendera por invencion la idea de un inventor
que permita en la practica la solucién de un proble-
ma determinado en la esfera técnica...”

Otras normas que si establecen el concepto de invencién, son:

“...Se considerard invencién: un nuevo modo de fabri-
car productos industriales; una nueva mdquina o apa-
rato mecdnico o manual que sirva para fabricar dichos
productos: el descubrimiento de un nuevo producto
industrial; la aplicacién de medios conoci-dos con el
objeto de conseguir resultados superiores, y todo
dibujo nuevo, original y de adorno para un articulo de
la industria...”5

“...Los métodos o medios que se descubran para el
perfeccionamiento de cualquier fébrica o industria se
considerardn también como una invencién...”®

Una vez que tenemos claro que es una invencién podriamos indicar
que patente no es sino un autorizacién estatal que otorga determinado
pais, con el objeto de permitir a un inventor, el derecho a la explotacién
exclusiva de su invencién e impedir acto ilegitimos de terceros, por un
lapso determinado. Es decir, la patente se convierte en un derecho de
monopolio legal del cual es titular una persona (natural o juridica).

En Egipto, Mesopotamia y en el Reino Inca, se desarrollaron habili-
dades que podrian haber sido consideras invenciones, en el drea de la
agricultura, construccién , etc. Luego en el inicio de la edad moderna es
cuando los estados comienzan a darse cuenta de la importancia de las
invenciones y de la proteccién que sobre ellas debe de darse.

5 Articulo 6 de la Convencién sobre Patentes de Invencién, Dibujos y Modelos Industriales.
Registro Oficial niimero 242 del 5 de agosto de 1985.

6 Articulo 2 de la Ley de Privilegios de 1911. Registro Oficial nimero 1492 del 16 de marzo
de 1911.
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Cabanellas nos da estas primeras muestras sobre quizas las primeras
patentes otorgadas en el planeta: tefiido de telas, Jerusalén, XIII; proce-
dimientos para la fabricacién de telas en Burdeos, XIII, privilegios
otorgados por la corona en Francia a ciertos industriales; procedimiento
para la fabricacién de vitrales en Inglaterra, XV.

Quizds, la primera norma que otorgaba derechos de exclusividad
sobre una invencién, en términos similares a los actuales fue la Ley
Veneciana de 1474, sobre la base de que esa proteccién beneficie al
Estado. Esta Ley establecfa como condicién que los inventos puedan ser
usados y aplicados y que sean ingeniosos y nuevas. Como podran apre-
ciar, constan los tres requisitos bdsicos para que un invento pueda ser
objeto de patente, estos son: novedad, nivel inventivo y aplicabilidad
industrial.

No obstante, antes fue necesario no otorgar derechos, sino més bien
regularlos, frente a los abusos que se estaban dando en Inglaterra, en
donde la Corona habia otorgado indebidos privilegios a favor de “inven-
tores” respecto de “inventos” que no tenfan ningtin grado de aporte,
tnica y exclusivamente, por razones de cardcter politico o comercial.
Uno de estos abusos se dio en 1603 y fue el caso llamado “Caso de Los
Monopolios”, Darvy vs Allen”, en el que el Tribunal que fall6 en el caso
calificé como ilicita del comercio a una concesién real de un mono-polio
para la fabricacién de naipes. Luego, y como consecuencia de estos
inadecuados otorgamiento de derechos el Parlamento Inglés expidi6 en
1623 el Estatuto de los Monopolios. Entre sus condiciones estaba:

- Serdn concedidas al primero y verdadero inventor.
- Sujetas a la condicién de que la invencién no esté en uso.
- Duraria 14 afios

Requisitos para que un invento pueda ser objeto de Patente:

Nueva.-

Como digo yo en mis clases, hay ciertas palabras y/o frases que
debemos de recordar siempre cuando hablamos de creaciones

7 CABANELLAS De las Cuevas. Guillermo; DERECHO DE LAS PETENTES DE
INVENCION; Editorial Heliasta; pégina 161.
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intelectuales. Por ejemplo en Derecho de Autor: originalidad y forma de
expresién; y, en signos distintivos: distintividad. Pero, en materia de
patentes, sin perjuicio de otras palabras o frases que debamos de tener
siempre muy presente, pues la novedad es un requisito fundamental que
debe ser considerado para que un Estado proteja un invento (o a un
inventor si se quiere) a través de un certificado de patente.

Respecto de la novedad debemos tener presente que este requisito lo
que quiere decir es que para que una invencién pueda ser protegida
mediante patente, es que antes no la haya inventado nadie. Y, el Ecua-
dor, sigue el principio de la novedad absoluta, esto es, que realmente
antes no haya sido creado ese invento. Pero, algo muy importante que
debemos tener siempre en cuenta es que lo que se protege es la solucién
técnica no la posibilidad de solucién técnica.

Me explico mejor, en Derecho de Autor lo que se protege es la origi-
nalidad y la forma de expresién. Esto es, si alguna vez alguien escribi6é un
libro sobre la Prelacién de Créditos o sobre la Marca Tridimensional, no
es que otra persona no puede escribir sobre el mismo tema, porque la
idea no se protege. En el mismo orden, en materia de patentes, si alguien
invento la cura para el cancer o el carro que funciona con agua, no es que
otra persona no puede llegar a la misma solucién técnica. El tema es, en
este caso, que deberd llegar a la solucién técnica de una forma distinta.

Sobre esto el Tribunal Andino de Justicia, ha dicho que hacia media-
dos del siglo XIX, el concepto de patente ya implicaba que para que la
invencién mereciera el tratamiento especial de la exclusividad, ella tenfa
que ser nueva; esto es, previamente desconocida por el publico; que ha
colegido que para que este Tribunal Andino, coopere con la Justicia
Nacional en la interpretacién de la norma comunitaria solicitada es
necesario hacer un acopio de lo dispuesto por la norma comunitaria
anterior, que nos permite establecer que para la concesién de patentes de
invencién, entre los requisitos de fondo inexcusables estuvo y estd la
novedad. Esto quiere decir que la invencién sea de producto de la
creatividad humana, porque si no hay creacién no hay invencién, y que
una invencién es nueva cuando no estd comprendida en el estado de la
técnica...”8

8 Proceso 01-IP-96
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Nivel Inventivo.-

Por otra parte, el invento debe ser realmente un aporte a la sociedad.
Esto es, que lo que se quiera proteger a través de un certificado de paten-
te sea algo que realmente contribuya. Tampoco es que se debe de pensar
que el nivel inventivo debe tener un grado superlativo o ser realmente
extraordinario. No, lo que debe de ser es tratarse de un invento que para
alguien versado en la materia no resulte obvio.

No nos olvidemos que la patente otorga un derecho de exclusiva (en
buen romance monopolio) a una persona. Y, ese especialisimo derecho
que otorga el Estado a un particular, pues debe ser en la via de una
creacién que sea realmente un aporte. Calculen ustedes, de otorgarse
certificados de patentes sobre invenciones en los que el nivel inventivo
sea muy bésico, estariamos corriendo el riesgo de otorgar derechos de
exclusiva sobre creaciones muy elementales, lo cual tendrfa como conse-
cuencia que no todos puedan utilizar determinadas creaciones, sin per-
miso del titular de las mismas.

Comenta Cabanellas® en su obra que en USA este requisito crecié en
forma tal que originé la reforma del articulo 103 de su ley al requerir
como condicién de patentabilidad “...que las diferencias entre el objeto de
la solicitud de patentes y el estado de la técnica sean tales que el objeto de
tal solicitud no resultare obvio al momento en que la pretendida inven-
cién fue hecha, para una persona con un conocimiento ordinario de la
técnica a la que corresponde el objeto de la solicitud.

Algo similar sucedfa en Inglaterra en la leyes de 1932 y 1949
“...preveia la posibilidad de oponerse a una pretensién de patentamiento,
si la invencién, segtin resultaba de las reinvidicaciones, era obvia y clara-
mente no implicaba una actividad inventiva, teniendo en cuenta el estado
de la técnica relevante publicada y usada en el Reino Unido en la fecha
pertinente...”

Respecto del nivel inventivo también es importante tener en claro
c6mo se determina el mismo o, mejor dicho, quién determina el mismo,
debe ser pues un técnico medio en la materia de la que trate el invento.
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Sobre esto Otero Lastres autoridad indiscutida en materia de patentes
toma ciertas referencias para un adecuado entendimiento de este
concepto como ;Qué es una expresién obvia y evidente? ;Qué tipo de
experto debe tenerse en cuenta?, indicando que lo obvio es lo que se
encuentra delante de los ojos, lo que es muy claro, que no tiene dificultad;
mientras que lo evidente es lo cierto, claro, patente y sin la menor duda.
A primera vista parece que lo obvio no exige el mds minimo esfuerzo de
captacién o deduccién, en tanto que lo evidente parece requerir una
cierta actividad de creacién aunque sea minima. Y que lo que se busca es
un juicio de valor cuyo contenido es si a la vista del conjunto del estado
de la técnica a esa figura ficticia del experto medio en la materia le habria
resultado obvia la regla técnica solicitada o la hubiese derivado de
aquélla de manera evidente.

E, igualmente, como no podria ser de otra manera, el Tribunal
Andino de Justicia también se ha pronunciado, diciendo:

“...Esto es conocido como la no obviedad o la no evi-
dencia, que existe cuando la invencién implica cuali-
tativamente un salto a la formulacién del estado de la
técnica... “10

“...El experto en la técnica es una figura ficticia a la
que se recurre con el propdsito de obtener un para-
metro objetivo que permita distinguir la actividad
verdaderamente inventiva de la que no lo es. Se trata-
rd de una persona normalmente versada en el dmbito
tecnolégico a que se refiere el pretendido invento. Se
busca la figura de un técnico de conocimientos me-
dios, pero no especializados...” 11

Aplicabilidad Industrial.-

Este tercer requisito para la patentabilidad de los inventos esta en la
linea de que el mismo pueda ser producido, que funcione y que se pueda

10 Proceso 26-IP-99
11 Proces026-1P-99
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repetir. Esto es, no se trata de que un cientifico en un laboratorio escriba
férmulas en un papel; o, que un mecénico al dibujar una nueva mdquina
piense que va a funcionar de determinada manera. No, se trata de que lo
que dice la férmula o el dibujo se lo pueda fabricar o producir, que
funcione y que sea repetible. Esto es, que se pueda también producir el
invento en serie y que todas las repeticiones del mismo tengan el mismo
resultado, cudl es, la solucién técnica que se ha reivindicado. Como
cuando Mathely dice que para tener cardcter industrial, una invencién
debe de serlo en cuanto a su objeto, su aplicacién y su resultado. El objeto
de la invencién es industrial si consiste en un medio a través del cual el
hombre actda sobre la naturaleza y la materia; ello excluye a las crea-
ciones del espiritu, de orden puramente artistico o intelectual, como son
las creaciones literarias o artisticas, y las teorfas, métodos o sistemas.

En Europa las normas sobre la materia en efecto tienen el requisito
de aplicacién industrial, pero en forma mas sencilla. Como indican
BERNHARDT y KRASSER” bastard con que la invencién dé lugar a un
objeto producible o que pueda ser utilizada en la produccién de bienes o
servicios para que sea patentable.

En USA el tema es diferente. Mds que hablar de aplicabilidad
industrial se refieren a utilidad. Concepto que, tiene las siguientes carac-
teristicas:

- La invencién no es algo abstracto debe materializarse.
- Debe ser una solucién técnica.
- Debe ser buena

Otro tema que debe ser entendido muy bien es la diferencia entre lo
que no es invencién y lo que, siendo invencién, no es patentable.

La ley nos hace referencia a una serie de casos de lo que no se
consideran invenciones. Asf, por ejemplo, un descubrimiento o algo que
ya exista en la naturaleza no puede ser una invencién, porque senci-
llamente es algo que ya existia en el mundo, no ha sido obra del intelecto
humano y mal podria considerarse como acto del hombre, porque
siempre una invencién es un acto del hombre. Como tampoco son
consideradas invenciones: los principios y teorias cientificas; los métodos
matemadticos; las formas de presentar informacién; las obras literarias y
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artisticas; los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades
intelectuales, para juegos o para actividades econémico-comerciales; los
programadas de ordenadores o el soporte légico en tanto no formen
parte de una invencién susceptible de aplicacién industrial.

Algo que no es invencién, pues, no deberia de hacernos gastar
esfuerzo en pensar si es patentable o no. Porque si el primer eslabén de
la cadena no lo cumple, esto es, ser considerada una invencién, mal
puede subir el segundo eslabén y discutirse sobre su posibilidad o no de
patentamiento.

Que nos dice el Tribunal Andino de Justicia al respecto:

“..Las exclusiones del concepto de invencién esta-
blecidas en el articulo 6 de la Decisién 344 son la
consecuencia de la aplicacién de los tres requisitos
objetivos de patentabilidad (....) por lo que la hipétesis
determinada en la referida norma comunitaria, de una
u otra forma atentan contra la exigencia de novedad,
no son el resultado de la actividad creativa del hom-
bre o no son susceptibles de concretarse en un pro-
ducto o en un procedimiento industrial...”12

Por otro lado, hay casos que si pueden ser considerados inven-
ciones, pero por distintos motivos, bdsicamente de indole moral, pues los
legisladores nacionales, comunitarios o internacionales, los han excluido
expresamente de la posibilidad de proteccién a través de una patente.
Por ejemplo, se podria dar el caso de una pastilla eugenésica que sea
realmente una invencién, que sea nueva, tenga nivel inventivo y sea
susceptible de aplicabilidad industrial, pero que por razones de mora-
lidad o ética pueda ser excluida, como queda dicho, de la posibilidad de
patentamiento.

Para Gomez Segade con el nombre de excepciones a la paten-
tabilidad se designan una serie de auténticas invenciones que, aunque
puedan reunir todos los requisitos de patentabilidad, no pueden ser
protegidas por medio de patente por razones de distinta indole.

12 Proceso 21-1P-2000.
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Importante es indicar que las exclusiones de patentabilidad por la
via de la moralidad de nuestra Ley de Propiedad Intelectual han sido
incorporadas en base al texto del articulo 6 apartado 2 de la Directiva
98/44/CE.

LAS REIVINDICACIONES O NOTAS REIVINDICATORIAS.-

La primera y necesaria explicacién que debo de hacer es que no
hablamos de lo mismo cuando nos referimos a las reivindicaciones y a la
descripcién. En la descripcién se explica el invento y se determinan las
reglas de cémo hacerlo o ejecutarlo; en cambio en la reivindicacién, se lo
delimita, esto es, se establece el objeto de la patente. Podriamos pensar en
la descripcién como en una receta de cocina, esto es, a través de la des-
cripcién podemos saber como producir el invento. Es mds, debe de tener
tal grado de claridad la descripcién que le permita a una persona

capacitada en la materia ejecutar el invento, tal como lo indica el articulo
135 de la LPL

Tal como lo indica el articulo 148 de la LPI el alcance de la
proteccién en una invencién estard dado por las reivindicaciones. Estas
(las reivindicaciones) no son sino un detalle de en qué consiste la
invencién, las reglas de la misma y la forma en cémo la solucién técnica
se verifica. Prédcticamente todo el mundo se ha acogido al sistema de las
reivindicaciones, esto es, a la obligacién de determinar, con claridad y
concision el alcance de la proteccién que quiere el inventor obtener por la
via de la patente.

El sistema de reivindicaciones significa que el inventor debe deter-
minar claramente, en su solicitud de patente, qué abarca su invento, no
hay que confundir como lo veremos luego con descripcién como lo
indico. En la reivindicacién, presentamos a la sociedad el alcance del
invento.

Sobre esto se ha dicho.
“..En el sistema de reivindicaciones, el solicitante de
la patente debe indicar en la solicitud de patente la

regla o reglas concretas para las que solicita protec-
cién, ofreciendo mayor seguridad juridica, tanto para
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os terceros como para los propios titulares de las
patentes. Esta peticiéon es lo que se conoce como
reivindicaciones o nota reivindicatoria...” 13

“...Las reivindicaciones constituyen el elemento cen-
tral de la solicitud de patente. Definen el objeto para
el cual se solicitan la proteccién mediante patente. En
tanto no se presenten reivindicaciones no existe pre-
sentacién de la solicitud de patente...”14

La mayoria de los tratados internacionales que tienen relacién con
patentes, han adoptado el sistema de reivindicaciones, como elemento
fundamental del dmbito de proteccién de la patente. Asi, por ejemplo,
este sistema consta en:

- Convenio de Estrasbusrgo de 1963

- El PCT, 1970

- EL Convenio sobre concesién de patentes Europeas, 1973.
- Convenio sobre patente comunitaria, 1975.

- ADPIC

- Decision 486

Para Salvador Jovani las reivindicaciones realmente tienen una
doble funcién: definen el objeto para el que se solicita la proteccién y
determinan la extensién de la proteccién conferida por la patente o por la
solicitud de la patente.15

Como queda dicho, una de las funciones mds importantes de las
reivindicaciones es la de delimitar el alcance de las reglas técnicas prote-
gidas. Y, como consecuencia de aquello, se otorga seguridad juridica al
inventor ya que, determinado claramente el objeto, contenido y alcance
del invento, pues es mucho maés fécil determinar, a su vez, el estado de la

13SALVADOR JOVANI, Carmen; “EL AMBITO DE PROTECCION DE LA PATENTE’;
Biblioteca Juridica CUATRECASAS; pagina 51.

14 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, “DERECHO DE LAS PATENTES DE
INVENCION”; Editorial Heliasta; pagina 432.

15 SALVADOR JOVANI, Carmen; “EL AMBITO DE PROTECCION DE LA PATENTE’;
Biblioteca Juridica CUATRECASAS; pagina 114
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técnica, y tener la claridad necesaria para saber si un invento posterior
goza o no de novedad.

En palabras de Jovani tras la concesién de la patente, la funcién
principal de las reivindicaciones pasa a ser la delimitacién de la extensién
del dambito en el que el titular de la patente estd protegido frente a las
imitaciones de los competidores, el cual es determinado por los jueces al
conocer de los posibles casos de violacién de la patente, asi como, que las
reivindicaciones definen el objeto de la solicitud para el que se pide
proteccién, indicando para ello las caracteristicas técnicas de la
invencién.16

CARACTERISTICAS DE LAS REIVINDICACIONES.-
Claras y Concisas:

Esto, a efectos de que no se den contradicciones y quede claro el
ambito de proteccién. Algo importante, con esto se busca no solamente
que no existan contradicciones entre las diferentes reglas que se quieran
reivindicar, sino también, entres las reivindicaciones y la descripcién.

Apoyo en la Descripcién:

De conformidad con lo establecido en el articulo 148 de la LPI la
descripcién y los dibujos o planos y cualquier otro elemento depositado
en la Direccién Nacional de Propiedad Industrial servirdn para inter-
pretar las reivindicaciones. Como queda claro, la reivindicacién deter-
mina el alcance de la proteccién que tendrd el inventor, pero como
consecuencia de esa proteccién que otorga el Estado, en contraprestaciéon
el inventor pone a consideracién de la sociedad su invento. En primer
término para que se beneficien con su uso; y, en segundo término, una
vez finalizado el tiempo de proteccién (20 afios) para que cualquier
persona lo pueda elaborar, sin pedir permiso al inventar y sin pagar
regalfas.

16 SALVADOR JOVANI, Carmen; “EL AMBITO DE PROTECCION DE LA PATENTE’;
Biblioteca Juridica CUATRECASAS; paginas 115y 117.
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Unidad en la Invencién:

De conformidad con lo establecido en el articulo 136 de la LPI la
solicitud de patente sélo podrd comprender una invencién o grupo de
invenciones relacionadas entre si de tal manera que conformen un tinico
concepto inventivo. Esto a efectos, igualmente, de que se dé una ade-
cuada delimitacién de la patente, impidiendo, de esta manera, confu-
siones con otras patentes sobre las cuales no exista una relacién directa. A
criterio de Jovani no se admiten soluciones diferentes fundadas en prin-
cipios diferentes, aunque el problema de base sea el mismo. En este
ultimo sentido ha sido entendido este requisito en diversos paises euro-
peos como Alemania, Austria Francia o también Esparia.l”

TIPOS DE REIVINDICACIONES.-
Producto y Procedimiento.-

Como indicamos lineas atrds, pueden existir patentes de producto o
de procedimiento. En consecuencia, una reivindicacién de producto lo
que va a determinar es la proteccién del producto en si. Por ejemplo, si es
una molécula farmacéutica la reivindicacién caerd sobre el pardmetro
fisico de composicién del producto; y, si se trata de un procedimiento,
sobre la forma en cémo se desarrolla el invento para llegar al producto.
Algo importante, de conformidad con lo establecido en el articulo 148 de
la LPL, en su segundo inciso, si el objeto de la patente es un proce-
dimiento, la proteccién conferida por la patente se extiende a los pro-
ductos obtenidos directamente por dicho procedimiento.

Hablemos de una patente de producto. Por ejemplo, el carro que
funciona con alcohol. En este caso la patente de producto serd el resul-
tado final de la solucién técnico, esto es, el carro que funciona con
alcohol. Pero, si quisiéramos hacer una reivindicacién de procedimiento
podriamos decir algo asi como: el alcohol al unirse con los paneles
alcoholares$ genera una combustiéon que hace que los pistones y el pifion
generen energia, la cual (la energia) produce una rotacion del cabezal que hace

17SALVADOR JOVANI, Carmen; “EL AMBITO DE PROTECCION DE LA PATENTE’;
Biblioteca Juridica CUATRECASAS; pagina 128.

18 Paneles Alcoholares, son dos palabras que he inventado para efectos del ejemplo.
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que un cuerpo se ponga en movimiento. Lo que consta seflalado en itdlica
podria ser considerado parte de una reivindicacién de procedimiento.

Otro ejemplo, digamos una molécula que sirve para la cura de la
diabetes, digamos que la llamamos DIABETOSA'. Si queremos
reivindicarla como patente de producto podremos determinar su
composicién fisica diciendo combinacién de hidrégeno, potasio,
magnesio y sodio, estableciendo los porcentajes. Pero, si queremos
reivindicar un procedimiento podemos decir: como consecuencia de la
inadecuada produccion de insulina por parte del pancreas la diabetosa actiia en
forma tal que al mezclarse con la sangre genera una combinacién quimica que
hace que el pdncreas genere mds insulina lo que hace que Iluego de la
descomposicion de los alimentos en glucosa y mezclado la insulina generado por
el pdncreas como consecuencia de la diabetosa se genera glucosa que se
transporta por la sangre lo que permite descomponer molecularmente las células.
Lo que consta sefialado en itdlica podria ser considerado parte de una
reivindicacién de procedimiento.

Algo importante, lo indicado arriba sobre el carro y la diabetosa
(para usar una palabra acorde a este trabajo) es una simulacién producto
de la creatividad del autor de esta obra. Y, algo mds, que a manera de
ejemplo he hecho una corta narracién, porque podria haber reivin-
dicaciones que pueden ser de decenas de pdaginas.

Si una reivindicacién recae sobre un producto, esto es, como queda
dicho lineas atrés, sobre una entidad fisica (una cosa o sustancia) estamos
hablando de una proteccién absoluta. Por lo tanto, no importa el proce-
dimiento que se siga para llegar a la solucién técnica que se quiere
proteger. Eso no quiere decir, por si acaso, que se protege la idea. Por
ejemplo, si alguien inventa el dia de hoy la molécula farmacéutica que
cura el cancer o el sida, no puede aspirar a que nadie mds pueda inventar
otra molécula para dichas enfermedades. No, porque otro podrd pre-
sentar a la humanidad un nuevo invento para los mismos fines, pero
siempre y cuando, ese nuevo invento, no se encuentre en el estado de la
técnica, esto es, que revista novedad. De quererse otorgar proteccién en el
sentido de que nadie mds pueda inventar la cura para las antes indicadas
enfermedades se estaria ahi si otorgando un monopolio que

191gual que la nota de pie precedente. DIABETOSA
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desnatulariza por completo el sistema de patentes y serfa un absurdo
juridico, técnico y econémico. Serfa como impedir que alguien escriba un
libro sobre las Patentes de Revdlida porque ya alguien antes escribié
sobre el mismo titulo antes y, en materia de Derecho de Autor, pues
tampoco existe dicha proteccién, esa si, realmente monopdlica.

En cambio en la reivindicacién sobre un procedimiento lo que se
protege, en primer término es la forma en cémo se da la solucién técnica.
No obstante y tal como lo indica el articulo 148 de la LPI en su segundo
inciso, si el objeto de la patente es un procedimiento, la proteccién con-
ferida por la patente se extiende a los productos obtenidos directamente
por dicho procedimiento.

Estructurales y Funcionales.-

Cuando nos referimos a las reivindicaciones estructurales, nos
interesa analizar o tomar en cuenta la forma en cémo estd compuesta,
integrada o estructurada la solucién técnica; y, en el caso de las fun-
cionales, la manera en cémo trabaja la misma. Por eso, si nos referimos a
una reivindicacién estructural serd valido redactarla indicando sus carac-
teristicas fisicas, por ejemplo, si es una molécula farmacéutica su com-
posicién microbioldgica o si es una médquina las partes que conforman la
misma. En palabras de Jovani las estructurales definen el objeto de la
invencién a través de sus caracteristicas fisicas, a través de su aspecto
fisico o del porcentaje de una sustancia en un compuesto o a través de
datos geométricos. Por el contrario, las reivindicaciones funcionales son
aquéllas en que la invencién, mds que por los detalles de su realizacién,
se caracteriza por su funcién (o por el resultado técnico que consiguen).
Para ello los elementos son designados con un nombre funcional, por
ejemplo, soporte, conector, amplificador, etc... 20

Positivas y Negativas.-
La regla general es que, cuando detallamos una reivindicacién,

hacemos referencia a lo que hace la solucién técnica para la cual estamos
buscando una proteccién por la via de la patente. No obstante, puede

20SALVADOR JOVANI, Carmen; “EL AMBITO DE PROTECCION DE LA PATENTE’;
Biblioteca Juridica CUATRECASAS; pagina 146.
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darse el caso, de que justamente lo que quiera el inventor es transmitir al
usuario la idea de que su invento funciona sin hacer algo en especial o sin
que pase algo que, regularmente, deberia de suceder para que se
verifique la solucién técnica. Y, por supuesto, la delimitacién positiva de
la invencién ha de ser justamente la que se refiera a la solucién técnica en
lo que si hace y c6mo si funciona.

Por ejemplo, si hace algunos afios el cable era el conductor de voz y
datos por excelencia, lo que lo tornaba en realmente necesario para la
conexién telefénica o de red de computadoras, pues una reivindicacién
negativa podria haber sido la de un equipo que permita la transmisién de
voz y /o datos sin cable. O, por ejemplo, un aparato que sirva para tomar
la temperatura sin contacto con el cuerpo humano. Es decir, una utilidad
importante al redactar una reivindicacién negativa podria ser que
justamente, ese algo negativo, haga realmente importante el invento que
se quiere proteger, como podrian ser en los dos casos antes sefialados.

Sobre esto Jovani indica:

“...Estas caracteristicas negativas, ademds de servir
para la definicién del objeto de la invencién, también
cumplen otra importante funcién, pues es posible su
utilizacién para la limitacién de la extensién de la rei-
vindicacién, excluyendo expresamente la proteccién
de un elemento que cumpliera las caracteristicas téc-
nicas, lo que se conoce con el nombre de Disclaimers,
que se hace normalmente para cumplir los requisitos
de patentabilidad...” 21

Por otro lado, cuando nos referimos a las reivindicaciones positivas
y negativas, pues también lo hacemos para que quede claro el estado de
la técnica con un mayor grado de exactitud y seguridad. Porque, si
definimos claramente, por la via de las reivindicaciones, qué es y qué no
es nuestro invento, pues serd mds facil determinar si uno posterior carece
o no de novedad y si podria en efecto o no ser registrable, por el
cumplimiento de dicho requisito.

2LSALVADOR JOVANI, Carmen; “EL AMBITO DE PROTECCION DE LA PATENTE’;
Biblioteca Juridica CUATRECASAS; pagina 148.
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Independientes y Dependientes. -

Una reivindicacién es independiente cuando defina la materia que
se quiera proteger sin hacer referencia alguna a otra reivindicacién pre-
via. Y, serd dependiente, cuando defina a la materia que se quiera prote-
ger haciendo referencia a una reivindicacién previa. Igualmente, se
puede dar el caso que una reivindicacién se pueda referir a no solamente
una anterior, sino a varias, en ese caso serd una reivindicacién depen-
diente multiple.

A criterio de Jovani las reivindicaciones independientes son aquellas
que reproducen los elementos esenciales de la invencién por eso las llama
“esenciales” entendiendo por elementos esenciales de la invencién aque-
llos que son indispensables para que el experto pueda llevar a cabo el
procedimiento indicado o para definir el objeto reivindicado y permitir
una presentacién clara del mismo.2

Concretas y Generalizadas.-

En primer lugar, para determinar si una reivindicacién es concreta o
generalizada es importante determinar que esa caracteristica se da por las
caracteristicas técnicas per se de las reivindicaciones, sino mds bien, por
la relacién de estas con el contenido de la descripcién.

Este tipo de reivindicaciones puede tener aristas de mucha impor-
tancia, en especial, para efectos de determinar el estado de la técnica. Ya
que, por ejemplo, al referirnos a las concretas o, como son conocidas en la
legislacién anglosajona central drafting, si queda clara la regla técnica a
proteger es mds facil determinar cuando un invento posterior podria
carecer de novedad por ejemplo. Y, en el caso de las generalizadas, cono-
cidas en la legislacién anglosajona como perfipheral drafting, se corre el
riesgo de querer establecer quizds un derecho de monopolio que no
forma parte del contenido del derecho invencional o de patentes, porque
mal se podrian otorgar derechos que excluyan en forma indiscriminada e
ilegitima a otros potenciales inventores.

22SALVADOR JOVANI, Carmen; “EL AMBITO DE PROTECCION DE LA PATENTE’;
Biblioteca Juridica CUATRECASAS; pagina 150.
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En el mismo orden, cuando hablamos de las reivindicaciones
concretas nos referimos a las que en forma casi perfecta se cifien al modo
en que se verifica la solucién técnica en la forma establecida en la
descripcién, de forma tal que, de paso, facilita la plena comprobacién de
los requisitos de patentabilidad ( que dicho sea de paso son realmente
universales). El tinico punto en contra para algunos tratadistas como
Jovani, (que en mi criterio no lo es, porque lo correcto es determinar
claramente una regla técnica) serfa que se reduce el alcance de proteccién
de la patente. Pero, insisto, no es que se reduce el alcance de la proteccién
de la patente, sino que se la delimita en forma correcta y tal como en la
realidad acttia la solucion y/ o regla.

Sucede lo contrario en las reivindicaciones generalizadas ya que lo
que se busca es una proteccién, prdcticamente total, y lo mds gene-
ralizada posible. En Inglaterra hay las reivindicaciones llamadas free
beers claims, en virtud de las cuales quien encuentra la solucién para
determinado problema reivindica todas las soluciones posibles. En esta
linea se dio un caso con una patente para la fabricacién de caucho
sintético®. Pero, este tipo de reivindicaciones tienen su riesgo, ya que
podria ser que el invento se encuentre en el estado de la técnica y que por
lo tanto exista una causal de nulidad.

LA DESCRIPCION.-

Son algunas las funciones de la descripcién. Divulga, es la receta
para ejecutar la invencién y también puede interpretar las reivindi-
caciones.

De conformidad con lo establecido en el articulo 148 de la LPI la
descripcién y los dibujos o planos y cualquier otro elemento depositado
en la Direccién Nacional de Propiedad Industrial servirdn para inter-
pretar las reivindicaciones. Esto es, una de las funciones de la descrip-
cidn, es la de interpretar las reivindicaciones.

Como quedé dicho el alcance en la proteccién de una patentes estd
dado por el tenor de las reivindicaciones. Pero, la legislacién universal,

23 Synthetic natural Rubber. Caso FIRESTONE.
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especialmente la europea, la andina?* y la ecuatoriana?, establecen como
funcién de la descripcién la de interpretar las reivindicaciones.

Debemos tener claro a qué nos referimos cuando hacemos referencia
a la interpretacion de las reivindicaciones ya que para algunos es deter-
minar el 4mbito de proteccién de la patente y, para otros, determinar el
contenido de ellas. En mi criterio es valido hablar de los dos puntos de
vista, pero quizds sea mds importante la referencia al contenido de las
reivindicaciones ya que esto es fundamental para la verificacién de los
requisitos de patentabilidad. Como dice Jovani podrfamos pensar en la
interpretacién de las reivindicaciones como el primer escalén en el
proceso de determinacién del &mbito de proteccién, pero no equivale a la
totalidad del proceso.

En este punto considero importante dejar en claro que, sin perjuicio
de otras respetables opiniones que se puedan dar, no es que la inter-
pretacién de la reivindicacion se da tnica y exclusivamente cuando haya
confusién o vaguedad en una reivindicacién. No, la interpretacién es una
herramienta que se debe de utilizar siempre asi sea clara una reivin-
dicacién porque sencillamente perfecciona y da mads claridad cuando
queremos entenderla (a la reivindicacién) o determinarla con especial
claridad y concisién. No nos olvidemos que las reivindicaciones siempre
deben ser claras y concisas.

Cuando el derecho positivo comenzé a tener normas que se referian
al Derecho de Patentes, quizés una funcién de vital importancia o, quizas,
la funcién original de la descripcién era justamente delimitar el alcance
de proteccién de la invencién, funcién luego exclusiva, como es lo correc-
to, de las reivindicaciones. Por otro lado, no nos olvidemos, como indi-
qué lineas atrds, que otra funcién de la descripcién es la divulgacién, tal
como lo indica el articulo 28 de la Decisién 486 al indicar que la descrip-
cién deberd divulgar la invencién de manera suficientemente clara y
completa para su comprensién y para que una persona capacitada en la
materia técnica correspondiente pueda ejecutarla.

24 Articulo 51 de la Decisién 486
25 Articulo 148 de la LPI
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A criterio de Jovani la descripcién sirve de soporte de las reivin-
dicaciones y por ello ha sido considerada como una posible fuente de las
reivindicaciones. No puede reivindicarse mds de lo divulgado en la
solicitud de patente, pero todo lo allf descrito puede ser reivindicado.2

En el mismo orden, de conformidad con la legislacién andina, apli-
cable en el Ecuador, es fundamental que la descripcién indique el nombre
de la invencién e incluya el sector tecnolégico al que se refiere o al cual
aplica la invencién; la tecnologfa anterior conocida por el solicitante que
fuese ttil para la comprensién y el examen de la invencién, asf como, las
referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha
tecnologfa; una descripcién de la invencién en términos que permitan la
comprension del problema técnico y de la solucién aportada por la inven-
cién, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas respecto a la tecno-
logia anterior; una resefia sobre los dibujos, de haberlos; una descripcién
de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la
préctica la invencién, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de
ser pertinente; y, una indicacién de la manera en que la invencién
satisface la condicién de ser susceptible de aplicacién industrial, si ello no
fuese evidente de la descripcién o de la naturaleza de la invencién.

26 SALVADOR JOVANI, Carmen; “EL AMBITO DE PROTECCION DE LA PATENTE’;
Biblioteca Juridica CUATRECASAS; pagina 189.
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