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RESUMEN

1. Sistema de Derechos de Propiedad Industrial:
Actualmente el concepto de "bienes
inmateriales” expresa la rigqueza de las naciones
a través de la nocion de tecnologia. Las leyes
scbre propiedad industrial establecen gue
caracteristicas debe reunir cualguier creacion
intelectual para ser considerada como "dien
inmaterial” v por o tanto ser protegida

* Abogado de la Universidad del Rosario de Bogots, Doctor jun’dicamemte. Existen dos grupos de Derechos
en Derecho, Universidad de Salamanca, Espana. . . .
Profesar de la Unidad de Gesticn Tecnoldgica del de Propiedad Inclustrial: en primer lugar tenemos
Departamento de Produccidn e Investigacién de las Patentes, los Modelos de Utilidad y los Diserios

Operaciones, Facultad de Ingenteria, Universidad del valle. industriales que se agrup'an alrededor del

Ingenieria y @
Comoetitividad

Educacion




concepto de técnica industrial. En segundo jugar
tenemos l1as Marcas Comerciales, las
Denominaciones de Crigen 'y el Secreto Industrial
due no se explican a través del concepto de
técnica industrial.

2. Concepto de Invencién en la Comunidad
Andina de Naciones: Decision 344/93 (Comisién
del Acuerdo de Cartagena): “El Derecho de
Patentes garantiza al inventor el derecho a excluir
a tercercs de la explotacién de la invencion por
un periodo limitado de tiempo. Toda invencion
debe reunir los requisitos de novedad, nivel
inventivo v aplicacién industrial para ser
protegible por el Derecho. Diferencias entre las
Patentes v los Modelos de Utilidad en el Derecho
de la Comunidad Andina.”

ABSTRACT

1. Industrial Property Rights System:
Nowadays the “immaterial goods” concept
expresses the wealth of nations by the notion of
technology. Industrial Property Laws establish
which features must be required in any intellectual
Creation to be considered as an “immaterial good”
and therefore protected by the law. There are
two groups of Indlustrial Property Rights: On ore
hand, Patents, Utility Models and Industrial Designs
which are explained by industrial tecnique
concept. On the other hand, we have
Trademarks, geographical indications and the
know-Howwhich are different from the incustrial
recnique concept.

2. Invention concept in Andean Community
of Nations: Decision 344/93 (Comisidn del
Aclerdo de Cartagena): Patents grant an inventor
the right to exclude others from producing or
using the invention for a limited period of time.

Any invention must be novel, useful and not of
an obvious nature to be protected by law.
Differences between Patents and Utility Models
in Andean Community Law.

INTRODUCCION

En estudios anteriores? hemos reflexionado
acerca de los conceptos basicos que estructuran
las instituciones juridicas encargadas de la
proteccion de los productos o resultados de la
Creatividad e intefigencia humana expresados en
el terreno de la realidad v que pueden ser
utiizados con una finalidad comercial e industrial.

leniendo como punte de partida estas ideas
corresponde ahora presentar el sistema
conformado por las instituciones protectoras de
la propiedad industrial y que tiene come Ultimo
objetivo reconocer y amparar los derechos que
tiene un autor, un inventor © un empresario sobre
estos bienes que hemos denominado
inmateriales.

Adelantamos este andlisis seguros que sus
resultados nos ayudaran a entender la sistemética
de este sector del Derecho Mercantil para asi
tener una vision de conjunto que nos permita
definir la Iogica de su estructura conceptual, los
limites v las relaciones entre las diversas
instituciones que integran los conceptos de
Propiedad Intelectual y Propiedad industrial.

A partir de este breve anélisis y por razén de la
tematica que orienta esta revista, nos
concentraremos en los temas de proteccidn de
la tecnologla en la empresa — propiedad
industrial, especificamente en el concepto de
invencion, que consideramos nuclear para el

? Hagc referercia a mi ariculs titulzoo “Elementos para ura conceptualizacion de la Propiecad Industrial ¢ Intelectual”, sublicaco en la Revista Folficas
del reiituto de Altos Esludios Juidicos, Poiticos v Relacicres Intemacionales de la Universidad del Valle, Nro. 50, junic de 1998, pags. 29 a 44.
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adecuado tratamiento vy entendimiento del
Derecho de Patentes, dejando para estudios
posteriores otros aspectos relativos a este
importante sector de la propiedad industrial.

Sistema de Proteccidn Juridica de ios
Bienes Inmateriaies

Cuando hablamos de propiedad industrial e
intelectual trabajamos con algunocs conceptos
(como seria por ejemplo, ¢l de “bienes
inmateriales”, “ius prohicendi”, “derecho de
exclusiva”) acunados a lo largo de una tradicion
histdrica, a partir de instituciones vy conceptos va
reconocidos en el derecho gue pretenden
adaptarse a la necesaria regulacion y proteccion
gue en nuestro mundo contemporaneo debe
otorgarse a los productos del pensamiento v la
creatividad humana.

A pesar de la dificultad que podria representar
la utilizacién de instituciones creadas para otros
estadios histdricos y con la finalidad de regular la
adscripcion y circulacion de objetos materiales,
podemos afirmar que la configuracién de tas
actuales instituciones de propiedad industrial han
resultado apropiadas, sin gue por ello podamos
negar las contradicciones que puedan surgir vy
gue exigen un esfuerzo de interpretacion para
saivarlas. La coherencia y légica del sistema
protector de la propiedad industrial e intelectual,
asi como su necesaria aplicacion en el mundo
que vivimos, de alguna manera ha supuesto su
aceptacion generalizada y explica el esfuerzo e
interés de la comunidad internacional en su
difusion y adopcion a nivel mundial.

Las instituciones juridicas protectoras de la
propiedad industrial e intelectual regulan
intereses y objetos diversos. Sin duda alguna que,

por ejlemplo, et concepto de invencion, esencial
en ¢l derecho de patentes, presenta una gran
diferencia conceptual con la marca comercial, el
nombre comercial o la dencminacion de origen,
conceptos basicos en el terreno de 10s signos
distintivos de la empresa. Igual mencion
podriamos hacer enreferencia al disefo industrial
© bien al concepto de obra literaria, artstica o
cientifica, estos Ultimos regulados en el marco de
los derechos de autor,

A pesar de sus diferencias conceptuales v de
los distintos intereses que protegen, podemos
afirmar que todos ellos pretenden amparar los
resultados de la creatividad e inteligencia humana
en cuanto pueden ser explotados industrial v
comerciamente. En la medida que los resultados
a proteger, al menos en el régimen de propiedad
ndustrial, son fruto del intelecto v del
rensamiento humano transformador del entorno
natural con el objeto de adecuarlo a las
necesidades y bienestar de la sociedad, el
Derecho entiende que constituyen factores de
rigueza (bienes) gue pueden ser apropiables
POr quienes los han generado v pueden enirar a
circular en el mercado al igual que sus
homologos, los bienes de caracter material.

De esta manera, podemos afirmar que en la base
de todas las instituciones protectoras de
propiedad industrial e intelectual se encuentra
el interés en proteger los frutos del pensamiento
humano en cuanto aplicables al Ambito industrial
y comercial, es decir en cuanto bienes
generadores de riqueza. A partir de esta
afirmacion podemos deducir una primera
exclusidon: no todo fruto o resuitado del
pensamiento humano interesa a la propiedad
industrial e intelectual, sdlo aguellos que tienen
un interés econdmico - patrimonial.
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Apartir de esta idea le corresponde al legislador,
a traves de la promulgacidn de normativas en
materia de propiedad industrial e intelectual,
determinar queé resultados intelectuales tienen
interés para el Derecho. Asl, mediante a
configuraciéon de conceptos como el de
invencion, modelo de utilidad, disefio industrial,
marca comercial, etc., normativamente se han
establecido los requisitos que debe reunir el
"bien” que se pretende proteger para gue
merezca la proteccion que le ofrece el derecho
a través de instituciones como el Derecho de
Patentes, el modelo de utilidad, disefo industrial
y 10s signos distintivos de la empresa.

De esta forma, podemos entender cdmo la
actual configuracion de las instituciones
protectoras de la propiedad intelectual e
industrial obedece mas a un criterio de voluntad
del legislador, emitida, sin duda alguna, a partir
de ideas heredadas historicamente de otros
sistemas juridicos en la conformacion de estas
instituciones, que a una logica conceptual que
nos permita comprender claramente ios limites y
las relaciones entre las distintas instituciones
reguladoras, ast como sus puntos comunes. Ello
nos permite comprender cdmo en esta materia,
a diferencia de ctras del derechc mercantil, el
legislador tiene una mayor libertad al momento
de ampliar el abanico juridico protector de la
actividad intelectual, el conocimiento v la
tecnologia, de acuerdo conlas necesidades que
percita deben satisfacerse socialmente.

Sin embargo, con un propdsito puramente
académico, podemos distinguir dos grupos de
instituciones, siendo conscientes de ias
diferencias existentes entre las diversas
instituciones que reglamentan la propiedad

industrial. El primero de ellos estaria integrado por
el derecho de patentes, el de modelos de
utilidad vy de disefo industrial, que podriamos
agrupar alrededor del concepto de técnica
industrial. Por otro lado, existiria un segundo
grupo integrado por las instituciones de 1os
dencminados signos distintivos de la empresa
(marcas comerciales, nombres comerciales vy
denominaciones de origen) gue pretenden,
antes que modificar la técnica industrial, servir
como instrumentos de diferenciacion de los
productos vy servicios que ofrece el empresario
cuando concurre al mercado.

Pentro de las instituciones conformadoras del
primer grupo, sin duda alguna la institucidn mas
importante v embleméatica es el Derecho de
Patentes. Su importancia no solamente viene
dada por su trayectoria v elaboracion histérica
sino también porgue de alguna forma las otras
instituciones, como podria ser la regulacion scbre
modelo de utifidad, se han generado a partir de
la comparacion y diferenciacion con el régimen
juridico de la patente.

Come ya hemos mencionado el concepto de
patente v el concepto de invencion, éste Uitimo
como delimitador dei cbjeto que es susceptible
de proteccion juridica, tiene una vinculacion
directa a la tecnica industrial®. De esta manera, la
patente intenta proteger el producto de la
creatividad humana que constituye una
invencién, entendida como un adelanto
relevante sobre la técnica industrial hasta ese
entonces desarrollada. Desde este punto de vista
algunos autores™ agrupan el Derecho de Patentes
vy el Derecho del Modelo de Utilidad como
normativas regulacioras de las “invenciones de
fondo” para distinguirlo de aquellas otras

* BERCOMITZ, Alberto: Los requisitos positives die patentabiicad en ef Derecho Alemdn (Con una referencia fing/ ai Derecho Espariol) Madrid, 1949,

ags. 17 v 85

" Por todos ellos: SANCHEZ CALERC, Femadno: lnstituciones de Derecho Mercanti Madrid, Editordal de Derecho Reunidos, 16 ed., 1692, pag. 101
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reglamentaciones como las del Disefio Industrial
Que protegen las gue podrian denominarse
‘invenciones de forma”, en cuanto se ocupan
de lo estético aplicable industrialmente.

Tanto el Derecho de Patentes como la normativa
gue protege el modelo de utilidad v el disefio
industrial tienen como finalidad primordial
estimular el desarrollo de la técnica industrial,
entendiendo por ésta la actividad desarrollada
por el hombre a partir de su intelecto para
transformar el dmbito natural que le rodes, para
actuar sobre las fuerzas de la naturaleza, con la
finalidad de adaptar su entorno para satistacer
Sus propias necesidades v crear condiciones de
bienestar. Este conjunto de actividades, de
medios de actuacidn del hombre sobre su
entorno natural, se condensa a través de
procedimientos que, por actuar sobre las fuerzas
de la naturaleza, resultan siempre repetibles
produciendo Ios mismos resultadios cada vez
que se realizan y que pueden ser gjecutados
industrigimente.

De alguna manera el desarrollo de la técnica en
el sentido que lo estamos exponiendo ha sido
fundamental en el desarrollo de la civilizacion
humana desde los comienzos de los tiempos.
Ha sido a partir de este desarrollo como el
hombre ha logrado dominar un ambiente
claramente hostil para especies que no podian
competir en la carrera por & supervivencia con
otras mejor dotadas fisicamente. La aplicacidn de
la inteligencia humana al desarrollo de la técnica,
permitiendo la aparicion de nuevos inventos v
procedimientos de utilizacion vy transformacion
de recursos naturales, ha representado una
inmensa ventaja en el terreno de la adaptaciony
conformacion de un dmbito adecuado para el
desarrollo de la sociedad humana.

Ast visto, el desarrollo de la técnica industrial es
sincnimo de desarrollo cientifico, avance
tecnoldgico vy en los términos actuales, de
comienzos del siglo XX, de poder politico v
economico. Nunca como hasta hoy en dia la
brecha tecnoldgica entre los palses
“desarrollados” v los denominados “en vias de
desarrollo” habia sido tan profunda. Alrededor
de estos temas que sin duda alguna determinan
los nuevos paradigmas que definen el concepto
de rigueza entre las naciones, surgirdn diversos
intereses en regular adecuadamente desde el
derecho cada una de estas instituciones.

A partir de las anteriores afirmaciones podemos
comprender la referencia necesaria que hacen
instituciones como el Derecho de Patentes v el
Modelo de Utilidad a la técnica industrial v més
especificamente al Ultimo desarrollo de la técnica
industrial en lo que se ha denominado “estado
de la tecnica”.

De esta forma, el Articulo 1 de Ia Decision 344 .
de 1993 (Comision del Acuerdo de Cartagena)
con vigencia en el dmbito comunitario andine,
establece una proteccidn bajo el régimen de
patentes a aquellas invenciones que “sean de
productos o procedimientos en todos los
campos de la tecnologia, siempre que sean
nuevas, tengan nivel inventivo y sean suscepticles
de aplicacion industrial”. Se establece asi en
nuestra normativa los denominados requisitos
positives de patentabilidad gue debe reunir
cualquier invencion para gue merezca la tutela
juridica que le ofrece el derecho de patentes.

A partir de los articulos siguientes v
concretamente en el tratamiento que la Decisidn
344 otorga a los requisitos de novedad v altura
O nivel inventivo (articulos 2 v 4), se puede
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claramente observar la vinculacion que tienen
cada unc de estos conceptos con ¢
denominado estado de la técnica, en la medida
cple solamente pueden entenderse en referencia
y comparacion con los Gitimes desarrollos
obtenidos en el sector de la técnica al cual
pretende adscribirse la invencion que es objeto
del examen de patentabilidad, come lo veremos
con mayor detalle mas adelante.

Al igual de o que sucede con las patentes, el
modelo de utilidad, gque agrupa bajo su
concepto algunas invenciones menores sobre las
cugles existe un interés en su proteccion, tiene
una necesaria referencia al denominado “estado
de la tecnica’.

En este caso, por el objeto que resulta
protegido* gue podriamaos comprender bajo el
concepto de invencidon menor, e resultan
aplicables los mecanismos comparativos al
estaclo de la técnica, solo que para definir su
novedad v altura inventiva se acuden a criterios
menos exigentes otorgando proteccion a todas
aguellas invenciones que superen o que un
experto en la materia no hubiese entendido
comao “muy evidente”. Se baja de esta manera el
alto nivel de exigencia establecido para las
invenciones patentables v se amplia ¢! nivel de
proteccion, aungue no con los mismos criterios
de temporalidad®, a otros procedimientos
técnicos o.invenciones menores gue merecen
amparo juridico.

Paralelamente al régimen juridico sobre
invenciones con una clara referencia al estado

de la técnica, la propiedad industrial también
integra instituciones comae 10s signos distintivos
de la empresa con una configuracion y objetivos
diferentes a los del Derecho de las Invenciones.
Para el caso de los signos distintivos de la
empresa ya no resulta Otil la referencia al estado
de la técnica. La naturaleza juridica de las marcas
comerciales, las denominaciones de origen v ¢l
nomire comercial no se definen a partir de
parametros establecidos en el estado de la
técnica. En estos eventos el Derecho pretende
proteger el esfuerzo empresarial en la
configuracion y presentacién al piblico
consumidor de signos y expresiones gue
permitan distinguir claramente los productos vy
servicios que ofrecen de los productos vy servicios
de otros empresarios.

Finalmente, de este abanico de instituciones que
regulan la propiedad industrial, patentes,
modelos de utilidad, disenos industriales v signos
distintivos de la empresa, existen otras
instituciones como el secreto industrial, Know-
How con una reglamentacion autdnoma y muy
vinculado a otros regimenes juridicos, en este
caso al Derecho de Defensa de la Competencis,
en la medida que las conductas violatorias del
secreto industrial constituyen frecuentemente
violaciones al imperativo de mantener una
conducta leal, acorde con la buena fe v las
costumbres de los empresarios en todas las

relaciones comerciales. En este sentido, tal como

lo hemos afirmado gueda abierta la posibilidad
para el legislador de integrar, conformar, adoptar
nuevas instituciones en la medida que resulten

* Segdr el articulo 54 de |z Decisidn 344 de 1993 de la Comisidn Modelo de Wdlicad es: "toda rueva forra, configurasicr o disposicion de
glementos de algun atefacio, herramienta, instruments © mecarismo u otro objeto o ce algura parte del mismo, aue parmita ur. mejor o diferente
funcicramiento, utilizacidon o fabrcacidn del chjete que i Ncorpora & que le proporcicre algura wilidac, vertaja o efecto técrico gue artes no

enia”,

¢ Mientras cpe la proteccién otorgaca a las invenciones a través del Derecho de Patentzs es de 20 afos 3 partir de la fecha presertacidn de la
respectva sclicitud (ariculo 30 ce ia Decision 344,932, para los modelos de uidlidad se establece una emporalidad de 10 afos también cortacos
esde la fecha ce presentacidn de la solicitud (articulo 37 de la mistra Decisidn).
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necesarias de acuerdo con 1as exigencias
planteadas por la sociedad.

Referencia al Concepto de Invencién

Hemos comprobado cdémo el concepto de las
dencominadas “invenciones de fondo”, a las
cuales se les aplica la normativa sobre patentes
de invencion y modelo de utilidad, se conforma
con referencia al estado de la técnica. Esta
referencia a la técnica existente en una
dleterminada materia viene dada por la naturaleza
misma de 1a institucion cuyo objetivo es
cromover el desarrollo tecnoldgico, a través de
la proteccion de la creacion intelectual novedosa.

la proteccién; en el caso del Derecho de
Patentes, se hace sobre las denominadas
invenciones, entendidas éstas en un sentido
ampelio, como reglas del obrar humano, © en
sentido concreto como reglas técnicas gue
cumplen con os requisitos establecidos en la
ley para ser susceptibles de proteccion como
patentes. Aparece de esta forma el concepto
de “invencién” como concepto central del
Derecho de Patentes v al cual han acudido otras
figuras como el modelo de utilidad para delimitar
el concepto de invencién menor.

De esta manera en el Derecho de Patentes resulta
fundamental la determinacion de qué debemos
entender por invencion. Su conformacidn, hasta
el modelo que conocemaes actualmente, ha sido
objeto de discusion y estudio por la doctrina vy
la jurisprudencia en forma tal de crear un
concepto que se adecle a las necesidades v a
05 intereses que se requiere proteger. Asi, al igual
que en otros ordenamientos juridicos, nuestro
sistema actual, que es uniforme para todo el
dmbito comunitaric andino, establece el
concepto de invencidn en la Decision 344 de

1993, articulo 1, exigiendo tres requisitos,
denominados doctrinalmente positivos de
patentabilidad, para gue podamos otorgarle a
una regla técnica la categoria de “invencion
inclustrial” y por lo tanto autorizar su registro en el
Organismo Nacional Competente, en ¢l caso
colombiano la Superintendencia de Industria v
Comercic, v asi, de esta manera, brindarle la
proteccion juridica gue para tal fin establece el
Derecho.

De acuerdo con el mencionado articulo 17 “los
palses miembros otorgardn patentes para las
invenciones gue sean de productos o de
procedimientos en todos los campos de la
tecnologla, siempre que sean nuevas, tengan nivel
inventivo y sean susceptibles de aplicaciéon
industrial®. Se configuran asi los tres requisitos
positivos de patentabilidad en fa exigencia de
novedad, el nivel inventivo vy la aplicacién
industrial que debe reunir la regla técnica que
aspira a ser objeto de registro y proteccion bajo
el régimen comunitario andine.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina ha sido enfatico en su
jurisprudencia al afirmar fa necesidad de reunir
estos tres requisitos para que podamaos hablar
de invencion vy por lo tanto para que el
Organismo Nacional Compente en cada pails
miembro autorice su registro como patente de
invencion. De esta manera, en jurisprudencia
reciente (Proceso 9-IP-99, de 11 de junio de
1999 el Tribunal Andino afirmaoa aue “la falta
de cualesquiera de elios (refiriéndose a los
reguisitos positivos de patentabllidad) hace
improcedentz la solicitud de patente y en su caso
nulo el otorgamiento de la misma”. Los requisitos
de novedad, nivel inventivo vy aplicacion
Indlustrial que exige la normativa andina son de
esta forma de necesario cumplimiento. En caso
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de ausencia de cualquiera de elics la regla técnica
no asume la categoria de invencion y por lo tanto
no es susceptivle de patentarse.

Sin embargo, es necesario mencionar gue 1a
reunion de estos requisitos denominados
‘positivos de patentabilidad” no conduce
automaticamente a la autorizacion para su registro.
Paralelamente a los requisitos positivos de
patentabilidad nuestra legislacion comunitaria
exige que la invencién no corresponda a
ninguno de los casos establecidos en los articulos
6y 7 dela Decisidn 344 de 1993. En este sentido
quedan por fuera de la proteccion juridica como
patentes, de acuerdo con el articulo 67: 10s
descubrimientos, las teorias cientificas vy los
métodos matematicos; 1as invenciones gue
tengan por objeto materias que ya existan en la
naturaleza o una réplica de las mismas; las obras
literarias v artisticas © cualguier otra creacion
estética, las obras cientificas; los planes, reglas vy
métodos para el ejercicio de actividades
intelectuales, para juegos © actividades
econdmicas — comerciales; los programas de
ordenadores o soporte logico, las formas de
presentar informacion; los metodos terapeéuticos
O quirargicos para el tratamiento humano o animal
v los métodos de diagndstico.

Igualmente cuedan por fuera de la proteccion
de la patente, de acuerdo con el Articulo 7 de
la Decisidn 344 de 1993, aguellas invendiones
Que son contrarias al orden publico, a la moral ©
a las buenas costumbres, las gue sean
evidentemente contrarias a la salud o a la vida
de las personas ¢ de los animales, a la
preservaciéon de los vegetales, ¢, a 1a

preservacion del medio ambiente, las especies
vy razas animales y procedimientos esencialmente
biclogicos para su obtencién, las invenciones
sobre materias que compongn el cuerpo
humano vy sobre la identiciad genética del mismo
y las invenciones reiativas a productos
farmacéuticos que figuren en la lista de
medicamentos esenciales de la Organizacion
Mundial de la Salud.

Por lo tanto, para que una regla tecnica tenga la
posibilidad de ser patentada no solamente
necesita reunir los gue hemos denominado
requisitos positivos de patentabilidad (novedad,
nivel inventivo v aplicacion industnal) sing que
ademas no debe incurrir en alguno de los casos
establecidos en los articulos 6y 7 de la Decision
344 de 1993, es decir en los eventos que la
doctrina ha denominado como requisitos
negativos de patentabilidad.

Si la regla técnica que pretende ser cbjeto de
patente hace parte de uno de os supLestos
mencionados, adn en el evento gue constituya
una invencion, no es susceptiole de ser opieto
de patente. La razdn de esta exclusion por parte
del legislador comunitario es diversa. En algunos
eventos se tratan de meras ideas © conocimientos
que no resultan apropiables y gue podemos
afirmar que hacen parte del patrimonio colectivo
de la socieclad (pensemos, por ejemplo, en las
teorias cientificas, métodos matematicos,
descubrimientos, etc.), gue si resultaran
patentables, en vez de promover el desarrollo
cientifico vy tecnolégico, constituirian verdaderas
trabbas v obstéculos para su utilizacion en
posteriores desarrollos cientificos e intelectuales.
Por lo tanto en estos eventos el sistema junidico ha

% B exie sentice @ Triounal de Jusiicia de la Comdnidad Anding en ai Proceso 354P-98, Interpretacion Preucicial del 86 ce rarzo de 1999, afimrd:
"La interoreracion sistemética, Lnciorai y telealdgics del articule 6° ros leva a la clars conclusiér, ce cue el Istaco en é esablecios esio aue Lo se
comsicers come ivenciones ¢ se3 es una nomma ae calficacién, por la quz e establece las excepoiones 2 la calicad de invertos, Por tanto, s se
considerardn rvenciones, por logica consecuendis, tode io demas que ro esté taxativarrerte dentro de las prohibiciores eswblecidas en &, cuando
I3 crescian goserve o6 tes recUsitos va mencionados antercmientz, B inverto, no sélo se mitard 2 la novedad, la altua inventiva v ia apicacian
iraustial, sirc scbre tedo al bereido colective v 2l bier comun, cue es el espirtu v ia filosofia de 'a propiedad irdustial v del Acuercs Subregional ..
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excluido su proteccion juridica sin que ello
signifigue que se niegue el merecido
reconocimiento moral, mas no patrimonial, a 1a
persona o personas que a partir de un trabajo o
un esfuerzo intelectual han ilegado a dicho
conocimiento v lo ofrecen a la sociedad.

En otros eventos, a pesar de constituir en el
terreno conceptual verdaderas invenciones u ofro

tico de creacion intelectual, la normativa:

comunitaria ha optado por dejarios por fuera de
una eventual proteccion como patentes en el
entendido que son protegibles a través de otras
instituciones juridicas (podriamos mencionar en
este grupo a la obras literarias, artisticas, estéticas,
al software, regulados todos ellos a través de los
Derechos de Autor; fa biotecnologia v los
recursos genéticos protegidos a través de
reglamentaciones particulares), o bien,
entendiendo que sus caracteristicas llevan a
considerar que no resultan ni ética ni moralmente
convenientes para ta sociedad (hablamos en
este caso de las invenciones gue son contrarias
al orden pUblico, fa moral v las buenas
costumbres)®.

El concepto de invencion en el régimen del
Derecho de Patentes se construye a partir de la
idea de regla técnica, entendida ésta, en directa
referencia al concepto de técnica, como el
conjunte de medios, de actvidades vy medios
de actuacion del hombre sobre la naturaleza,
cen la finalidad de Utilizarla y/o transformarla para
obtener un mayor bienestar de la sociedad. La
regla tecnica expresa siempre la idea de un
procedimiento en la actuacion del hombre sobre

los medios naturales que produce siempre un
mismo resultado, de manera gue puede ser
ejecutada iimitadamente para obtener la misma
solucion.

De esta maners, tanto la doctrina como la
jurisprudencia, sintetizan el concepto de regla
técnica alrededor de la expresion de un
problema a resclver para el cual se utiliza una
solucion, que siempre gue se gjecute tendra
ineludiblemente el mismo resultado, permitiendo
solucionar el problema inicialmente planteado’.

Esta regla técnica, como lo hemos afirmado, para
que tenga la categoria de invencion requiere en
primer lugar ser novedosa. En términos del
articulo 2° de la Decision 344 de 1993 “una
invencidn es nueva cuando no estd comprendida
en el estado de la técnica”. En este punto es
mportante resaltar que el criterio que ha fijlado 1a
normatividad comunitaria andina para definir
novedad es claramente objetivo, de tal manera
gue el juicio gue debe adelantar el intérprete
para establecer la novedad de una regla tecnica
tiene una referencia olbjetiva al contenicdo del
estado de I3 técnica al momento de verificar
dicha novedad. En la practica debe entonces
realizarse una comparacion de la presunta
invencion con el estado de la técnica®. Sia partir
de dicha comparacion resulta gue la regla técnica
no estd contemplada en el estado de la técnica,
el juicio de novedad es positivo, por lo tanto
habria lugar a obtener su patente; si por el
contrario, resulta que va aparece en el estado
cle la técnica, el juicio es negativo y por o tanto
la regla tecnica no es novedosa.

? En este sertico el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina toma las cefiniciones dadss por otres autcres para afirmar que la irvercior s "z
creacior del hombre que da oniger a un nuevo products O a un ruevo procedimiento cestnado a coerar en el carrpo de 2 téonica (-, Joncdr)’ ¢
bien “es ura regla técnica establecida para soiuciorar un problema retacicrade con las reformas que el borrbre imponé a la naturaleza cor el 7 de

satisfacer sus necesidades (M. Pachdon)”

# En palabras del Tnburat de Justicia de la Cormunidad Andirs, inferpretacion prejudicial, proceso 8-1P-99, 11 ce juric ce 1999, "es necesatia gue se
verifique el requisito de ta novedad v sélo puede ograrse en foma adecuada s se cuerta cor un conocmignta exasto schre 2l estade ce a<@crica,
pues Unicarrente asi podrd aavertine |3 existercia 0 No de un nueve aporte, Dien que pefeccione o va existente o bier gue conciza Lr oraducte

& procedimients que antes no hacla parte ce la realicac factica..”
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Como podemos observar la normativa
comunitaria andina prescinde para establecer Ia
novedad de {a presunta invencién, teniendo en
cuenta un criterio esencialmente objetivo gue
parte del cotejo de la regla técnica bajo examen
con el estade de la técnica cuyo contenido
aparece consignado en el registro de la

autoridades de propiedad industrial o & aquellos
interesados en oponerse al registro de la patente,
probar que, a pesar de carecer de registro formal
de propiedad industrial, la regla técnica objeto
de examen no es novedosa por cuanto ha sido
“accesible al publico” de diversas maneras
(descripcion escrita u oral, utilizacion o cualquier

propiedad industrial que lleva la Oficina Nacional
Competente en cada pais miembro de |a
subregion, Sin emioargo, para efectos de concluir
con el juicio de novedad, la Decision 344 de
1993 va més alld del criterio puramente formal
de registro para delimitar el contenido del estado
de la técnica. En términos del articulo 2 inciso 2,
“el estado de la técnica comprendera todo lo
que haya sido accesible al publico, por una
descrincion escrita u oral, por una utilizacion o
cualgquier otro medio antes de la fecha de
presentacion de la solicitud de patente ©, ensu
caso, de la pricridad reconocida...”.

otro medio) antes de la fecha de presentacion
de la solicitud de patente © de la prioridad
reconocida™.

En segundo lugar, de acuerdo con la Decision
344 de 1993, para gue una regla tecnica asuma
la categorfa de invencidn se requiere que tenga
nivel inventivo. Al igual de lo gue sucede con el
requisito de la novedad, nuestro sistema juridico
asume un criterio objetivo para determinar la
existencia del nivel inventivo en la regla técnica.,
Segln el articulo 4° de la Decision 344 de 1993,
“se considerard gue una invencion tiene nivel
inventivo, si para una persona del oficio
normalmente versada en la materia técnica
- correspondiente, esa invencidn no hubiese
resultadio obvia ni se hubiese derivado de manera *
evidente del estado de la técnica”.

De esta forma, la normativa vigente adopta un
criteric amplio para entender el estado de la
técnica no restringido exclusivamente ai
contenido del registro de propiedad industrial
que fleva la Oficina Nacional Competente'®, de
tal manera que se permite a las propias

* £ Tiounal de Justicia de la Comuridad Anding, & irterpretar esta narma er &l progesc 9-P-1998, 11 ce junio de 1999, afirmaba que “la novedad de
la invercion & que se refiere el articulo 2 .de la mencionada decisidn establece que se considerara como tal cusndo la invencidn o esté comprendicla
en ¢l estadio g Js técnice el cusl corrprende el conjunto de corocimientos existentes v de dominio publico que son ‘accesicles por descripcidn
escria U oral o por cudlduier otre rmedio cue lo divuigue antes ce la fecha de presentacidn de la solicitud o de la pricricad reconocica.. .

It [ acuerde con irtempretaciones el Tibunat Ge Justicia de la Comunidad Andina (Procesas 15-IP-95, 26 de septiembre ce 1987 (5. No. 308
del 98 de rovierkre de 1997); 31-IP-97 (G.O. No. 363 de 11 de agosto de 1598) v recientermente en el proceso B-P-99, del 11 de junio de 1999)
"o} tequisio de novedad es imprescindible para que se pueda concecer patente a una invencion, La novedad cebe ser entendica en un sentido
amplio, sn resticciones que puedan mocifcar su significade; por tanto, ro interesa cudnte empefio o inversidn hava requenco e nvento de ese
products o procedimients. Par otre parte, ia accesicilidad al conocimients o puede verse “estringida por cordicionres de teritonglidad o nimero
de perscras que hayar llegade & conocer esa invercién. Basta con que esa ecnica haya side accesile al plbico, para que no pueda ser consideraca
Como nueva”, .

1 Ep gste punto €5 necesano mencicnar gue Is propia Decisicn 344 en su articulo 3 establece supuzstcs ce civulgacion que no irmpiden la novedad
de la invencién. De acuerdo con la nomma mencicnada "no se tomard en consideracién la divilgacion del corterice de la patente dertro del afio
precederte a la fecha de la presentacidn de la solicitud en el pais o dertro del afio preceaente a la facha de pricricad si ésta ha side
reirvindicada, siempre gue tal divuigacidn hublese proverido de: aEl inventor ¢ su causahablente; b} Una ofcire nacional corrpeterte que, en
cortravencion de 'a rorma que rige la materia, publique el contenido de la soficitue de patente presentada por el inventor  su causahabiente; ¢)
Un tercers que hubiese obtenido la informacion directa o incirectamente de! inventor o su causahabiente; c) Un abusc eviderte frente al inventor
o su causahabiente, v, ¢} Del hecho gue el sclicitante o su causahabientz hubieren exhibido la imvencion en exposiciones © ferias reconocidas
oficialmente ¢, cuando para fires académicos o de investigacion, hubieran necesitado hacera plblica para continuar ¢an su desamcllo...”
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Por lo tanto, de acuerdo con la norma transcrita,
para determinar la existencia de nivel inventivo
debe realizar el intérprete una comparacion con
un modelo ideal establecido legalmente, que
para este caso corresponde a “una persona del
oficio normalmente versada en la materia tecnica
correspondiente”®. Si para dicho modelo ideal,
gue corresponde’ al experto medio, hubiese
resultado obvio © evidente deducir la regla
técnica del estado de la técnica vigente al
momento de realizar la comparacion, no puede
afirmarse gue dicha regla técnica llenase el
requisito de altura o nivel inventivo y por 1o tanto
no serfa constitutiva del concepto de invencion.
A contrario sensu, si cel analisis comparativo se
deduce que no resultaba evidente dicha regla
técnica para nuestro “experto medio” podemos
deducir la altura o nivel inventivo para la regla
técnica que es objeto de examen.

La exigencia del nivel o altura inventiva ha
resultado necesaria en otros sistema Jricicos
ante la necesidad de definir la invencién como
un desarrollo importante, un verdadero salto
cualitativo en el estado de la técnica vigente en
la materia, dentro de la cual la nueva regla técnica
pretende inscritir su proteccidn’. El nivel

inventivo, en este ¢aso, supone una exigencia
adicional a la novedad™ vy resulta util como
mecanismo prometor de un desarrolio cientffico
y tecnologico en la medida que sirve como filtro
para otorgar proteccion juridica solamente a
aquellas reglas técnicas que representen
realmente un avance en la ciencia y la tecnologia.

Finalmente, nuestro ordenamiento jurdico exige
como Ultimo requisito positivo para gue unaregla
técnica la podamos considerar invencion y por
lo tanto susceptitle. de patentarse, gue tenda
aplicacion industrial, En términos del Articulo 5°
de la Decision 344 de 1993 “se considerard que
una invencién es susceptible de aplicacion
industrial cuando su objeto puede ser
producido o utilizado en cualguier tipo de
inclustria entendiéndose por industria la refericla
a cualquier actividad productiva, incluidos los
servicios”.

El propdsito de proteger juridicamente la
invenciéon, ademés de reconocer jos justos
derechos de su creador, es procurar un desarrclio
cientifico y tecnoldgico que mejore las
condiciones de bienestar de la sociedad. Por
esta razon el procedimiento de solicitud de

12 De acuerdo con el Tooural de Justicia de la Comuricad Arding, interpretacion orejudicial, process 25-1P-99, 23 de julic de 1999, “el nivel
invertivo s¢ configua con referenda a aos elerrenos aue son: a) el estsoo de la @onica v, ©) la persona experta en la técrica en cuestion, El
estado de Ja técnica es el comunts de elementos wenicos que han hecho plblicos antes de la fecha de presentacidn de la patente. El experto
en la técnica es una figura fcticia a la que se recurre con el propdsito de obterer un pardmetro objetivo que pemit distinguir la activiciad
vergaderamente inveniva de fa gque no o es. Se tratard ce una persona nomalmente versaca en el ambito tecnclogice a que se refiere el
pretendido invento. Su rivel de conocimientos es més elevado en comparacidn cor el rivel ce conocimientos et plblico en gererl, pero no
excede lo aque puede esperarse ce ura persona debidamente calificada. Se busca la figura Ge un w@enico de corodmigntos medics, pero no
zspecalizacos...”.

‘3 Tal come Io expresa el Tibural die Justicia de la Comunidad Andina, interpretacidn prejudicial, proceso § - IP - 99, 17 de jumc de 1999: *.. la
invenciér debe constituir un paso més &4 de la técrica existente v por el principic de la fo obviecsd ne debe dedvarse evidertemente del
estaco de ta tecrica existente...”,

4t e gue se preterde s dotar al examinadar técrico de ur elemento que le pernita alimmar o ro si la invencion sojete de estudio ro sz habria
podido llegar & partir de los conocimientas técnicos que existian en ese momento dentre del estado de la wécnicg, con I cual la invencién
constituye un paso maés alé de o existente ... uno €3 el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad v otro el que se efectls con
respects al rivel inventive; si bien er uno v otro se wiliza coma pardmetro de referencia ef estaco de fe téonica en el primero se coteja la invencién
con las anterondaces existertes dentro de aguella, cada una pOr separads, mientras gue en el segurco (nivel inveriivo) se exige que el técnico
medic que redliza el exarmen gebe partir del conocimierto general que €l tiene sobre el estado dz la técnica v realizar 2 contejo comparative con
su aprediacién de carjunta, determinands si con tales conocimientos técnicos exstentes ha podide o no producirse tal Invencién...”. T Triounal
de Justicia ce la Comunidad Anding, intemoretacion prejudicial, proceso nre. 26 ~ P - 89, 23 de julio de 1999,
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patente o de modelo de utilidad incluyen fa
necesaria divulgacion del contenido de la regla
técnica que se pretende patentar. Resuitaria
entonces contrario a la finalidad del derecho de
patentes vy modelos de utilidad no exigir gque la
Invencion trascendiera al terreno de la realidad,
permaneciendo en un ambito puramente
espiritual, sin positilidad de ser empleada
industrialmente.

El requisito de la aplicacion industrial de la
invencidn significa, en un primer momento, gue
dicha regla técnica pueda plasmarse en la
realidad, bien sea como resultado material de la
aplicacion de una regla técnica (invento), o bien
en la realizacion de un procedimiento técnico
que pueda repetirse indefinidamente, siempre
obteniendo el mismo resultado.

La aplicacion industrial ubica a la invencidn en el
terrenc econdmico patrimonial. Come va lo
hemos mencionado el Derecho protector de la
Propiedad Industrial protege aguellas creaciones
del intelecto humano que trasciendan al dmbito
de la realidad en la medida gue resulten
patrimonialmente valiosas. En este caso no hay
duda alguna gue la mejor forma de obtener

beneficics econdmicos de la invencidn es a
través del ejercicio del monopolic en la
utiizacién industrial y comercial que la ey
confiere a guien registra la patente © el modelo
de utiliclad.

De esta manera, el articulo 5° de la Decision 344
de 1993 mencionado, ha sido redactado enun
sentido amplio. Se considera aplicable
industrialmente cualgquier posible utilizacién en
una actividad productiva, incluyendo los
servicios. De la misma forma la aplicacion
inclustrial nos sugiere los requisitos de utilidad,
ejectutabilidad vy repetibiidad de la invencidn.
S6lo podemos considerar como aplicable
industrialmente aguella invencién cuya regla
técnica resulte Util en la industria de produccion
cle bienes materiales o prestacion de servicios's.
Iguaimente para que pueda emplearse industrial
y comercialmente la regla técnica tiene que
resultar ejecutable en términocs industriales e
indefinidamente repetible siempre con el mismo
resultaclo. No resulta ejecutable si cualguier
interesado al seguir la regla técnica no alcanza et
resultado previsto en ella © lo consigue por una
sola vez, mas no siempre gue la regla es
ejecutadia.

* 'la mdusinalidad, es el Oitimo requisto cue de'se reurir una patente, ella Fa sido explicada como la facultad que tiene un invents de ser utiizable,
s decir gque sea materialnente realizable en |3 préciica. Los medios propuestos per el inventor, deber ser capaces de proporcionar, con mays:
2 mengor perfeccidn, el resukado industrial perseguido...”. Cft Fibunal de Justicia de la Comunicad Andirs, interpretacion prejudicial, proceso nro.

26 - P - 99, 23 de julic de 1559,
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