SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES

Quito, 10 de febrero de 2020

COMENTARIOS A LA CIRCULAR C. 8940

En atencion a la Circular C.8940 de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
del 10 de enero de 2020, se remiten los comentarios pertinentes a lo solicitado:

i) un proyecto de documento de referencia sobre la excepcidn relativa al uso anterior. La
informacion puede referirse, por ejemplo, alajurisprudencia pertinente, los desafios que
se plantean a los Estados miembros en la aplicacion de la excepcién y los resultados de
la aplicacion a escala nacional/regional;

La excepcién relativa al uso anterior hace referencia a que terceros contindien utilizando la
invencién patentada en la medida en que hayan utilizado la invencién en el marco de sus
actividades comerciales y de buena fe antes de la fecha de presentaciéon (o de la fecha de
prioridad) o hayan llevado a cabo preparativos serios y eficaces con tal fin.

En este sentido, en el Ecuador la legislacion que regula este &mbito manifiesta lo siguiente:

-La Decision Andina 486 Régimen Comun sobre Propiedad Industrial en su articulo 55
establece “Sin perjuicio de las disposiciones sobre nulidad de la patente previstas en la presente
Decision, los derechos conferidos por la patente no podran hacerse valer contra una tercera
persona que, de buena fe y antes de la fecha de prioridad o de presentacion de la solicitud
sobre la que se concedio la patente, ya se encontraba utilizando o explotando la invencién, o
hubiere realizado preparativos efectivos o serios para hacerlo.

En tal caso, esa persona tendra el derecho de iniciar o de continuar la utilizacién o explotacion
de lainvencién, pero este derecho solo podra cederse o transferirse junto con el establecimiento
o la empresa en que se estuviese realizando tal utilizacién o explotacion”.

-El Cdédigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion
(COESCCI) en su articulo 296.- Usuario previo, describe esencialmente lo sefialado en el
articulo 55 de la Decisién Andina 486.

Actualmente, en el Ecuador no se han reportado casos relacionados a la excepcion relativa al
uso anterior descrita en los articulos precedentes por lo que no existe evidencia de su
aplicacion.

ii) un documento en el que se compile informacidn sobre las disposiciones de lalegislacion
sobre patentes y las practicas en ese ambito que hayan contribuido a la transferencia
efectiva de tecnologia.

El COESCCI contempla varios aspectos relacionados con disposiciones legales que
promueven la transferencia de tecnologia y uso estratégico de los derechos de Propiedad
Intelectual para favorecer la misma, la generacidn de ciencia, tecnologia, innovacion y el cambio
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de la matriz productiva en el pais; ademas, promueve el flujo de informacién y transferencia de
tecnologia entre los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia, Innovacion y Saberes
Ancestrales;

De manera especifica establece lo siguiente:

“Articulo 23.- Centros de transferencia de tecnologia.-Son espacios estratégicos de derecho
publico, privado o mixtos, creados por centros de investigacion, empresas publicas o
instituciones de educacién superior, entre otras, que mantengan actividades de investigacion,
orientados a la recepcién y aprovechamiento practico del conocimiento cientifico, la
desagregacion y la transferencia tecnoldgica en cualquiera de sus formas, principalmente para
la confeccion o desarrollo de un bien o servicio, nuevo o similar en fase preliminar o como
prototipo final”.

“Articulo 24.- Institutos publicos de investigacion.-Los institutos publicos de investigaciéon son
entidades con autonomia administrativa y financiera los cuales tienen por objeto planificar,
promover, coordinar, ejecutar e impulsar procesos de investigacion cientifica, la generacion,
innovacion, validacion, difusion y transferencia de tecnologias.

(...) Todos los institutos publicos de investigacion deberan contar con una estructura y
regulacién que permita su adecuado funcionamiento relacionado a la investigacién, desarrollo
tecnolégico y transferencia de tecnologia.

Los Institutos publicos de investigacion, tendran las siguientes atribuciones:
(...) 4. Generar procesos de innovacion, desarrollo y transferencia de tecnologia; (...)".

“Articulo 81.- De la transferencia de tecnologia.- Comprende las actividades para transferir
conocimientos, técnicas o0 procesos tecnoldgicos que permitan la elaboracién de productos,
procesos o servicios. La transferencia tecnoldgica comprende acuerdos contractuales tales
como, la prueba de concepto, la validacién tecnoldgica, la transferencia de derechos de
propiedad intelectual, concesion de licencias de propiedad intelectual, contratos de saber hacer,
capacitacion, contratacion de mano de obra nacional, entre otros.

La transferencia tecnoldgica se incorporara como requisito en la contratacién publica de bienes,
obras y servicios, incluidos los de consultoria, asi como en los contratos de inversién y cualquier
otra modalidad de contratacion que realice el Estado, salvo la debida justificacién conforme la
politica que para el efecto se emita. En tales procesos, se podra establecer parametros y
criterios de calificacion especificos para aquellos oferentes que estén dispuestos a asumir
mayores compromisos de transferencia tecnolégica segun la metodologia que la Funcidn
Ejecutiva defina para el efecto.

Esta politica publica, priorizando los sectores estratégicos y de interés publico, determinara los
niveles minimos y mecanismos de transferencia tecnoloégica que se requerirdn en las
contrataciones que realice el Estado, conforme a parametros técnicos, econémicos Y juridicos,
la cual sera expedida y actualizada en coordinacion con las diferentes entidades publicas de
manera anual.
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El Estado podra establecer, segun la politica emitida por la entidad rectora de la materia,
reservas de mercado en compras publicas para los productos y servicios con intensidad
tecnoldgica de proveedores de origen ecuatoriano”.

Disposicion General

“VIGESIMA OCTAVA.- A fin de fortalecer las capacidades nacionales para la transferencia de
tecnologia, los trabajos de titulacion de las carreras o programas académicos impartidos por
las instituciones de educacién superior podran consistir en la reproduccion o en la busqueda
de un segundo uso de patentes”.

Por otra parte, es necesario destacar que la divulgacion suficiente de una invencién contenida
en una solicitud de patentes es importante para la transferencia de tecnologia garantizando de
esta forma la reproducibilidad de la invencién por una persona versada en la materia técnica.
En este sentido el COESCCI manifiesta:

“Articulo 280.- Descripcion de la patente.- La descripcion debera ser suficientemente clara y
completa para permitir que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente
pueda ejecutarla sin requerir una experimentacion indebida (...)".

Es preciso sefialar que la normativa ecuatoriana reconoce la transferencia de tecnologia como
un mecanismo para fomentar la investigacion y generar espacios para el desarrollo del
conocimiento y de ecosistemas de innovacion, siendo esta una competencia de la Secretaria
de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacion (SENESCYT); no obstante, el
Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) se ha preocupado por difundir el sistema
de patentes y exigir claridad y suficiencia en las solicitudes receptadas como contribucién a la
transferencia de tecnologia a nivel nacional.

Con respecto al requerimiento de informacion actualizada sefialada en los puntos i) a iii), esta ya
ha sido remitida en comunicaciones anteriores (ver comentarios a la Circular C. 8893).

-—/--
3 :.u , . EL
. . N - = 107 . e A e 0 A - .“ ‘.'l'-- 3
. Aoy s - v Die 3 - T Y 1
gggrgc;o;\a;;glH1e_l,'.‘th1|;,a:l{]ﬁj;aIi;’.rgjgrn de Almagro - Edificio FORUM 300 :W ZoNSN GOBIERNO
5 : 4] { Quito-Ecuadc _ L 5 :
Teléfono: 593-2-3940000 - www.derechosintelectuales.gob.ec /— g DE TOD&



