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RESUMEN

En la presente se expone la problematica existente en la aplicacion de
figura juridica de inversion de la carga de la prueba en los procedimientos por
infraccion patentes que reinvidicaban un procedimiento. Se determinara si
esta herramienta juridica de inversion de la carga probatoria que se ha optado
en los procedimientos civiles por infraccion a una patente de procedimiento,
es una institucion diferente e independiente de la presuncion juris tantum que
se configura ipso iure al alegar una violacién al derecho exclusivo de
propiedad industrial o si al contrario operan como una sola estructura juridica.
Se abordan en generalidades varias cuestiones importantes al sistema de
patentes en las que fundamentan practicamente el objeto asunto de
controversia. Asi mismo, y por consiguiente exploraremos opiniones,
conceptos doctrinarios que faculten el estudio la carga de la prueba y su teoria
de la carga dinamica de la prueba. Concluiremos finalmente con el problema
juridico, sin no antes esclarecer la necesidad de adoptar la figura de inversion
de la carga de la prueba en este tipo de procedimientos y finalmente
analizaremos los requisitos o condiciones de la institucion juridica de
presuncion juris tantum y veremos si son condiciones idoneas y realmente
eficaces o si por el contrario, representan algun problema que deba

enmendarse

Palabras Claves: Patentes de procedimiento, carga dindmica, inversion de

la carga de la prueba, propiedad intelectual, propiedad industrial
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ABSTRACT

In this paper we expose the existing problems in the application of the
legal figure of reversal of the burden of proof in proceedings for infringement
of patents that invoked a process. It will be determined whether this legal tool
of reversal of the burden of proof that has been chosen in civil proceedings for
infringement of a process patent, is a different and independent institution from
the presumption juris tantum that is configured ipso iure when alleging an
infringement of the exclusive industrial property right or whether on the
contrary they operate as a single legal structure. Several important issues of
the patent system are addressed in generalities, which practically underlie the
subject matter of the controversy. Likewise, and consequently, we will explore
opinions, doctrinal concepts that enable the study of the burden of proof and
its theory of the dynamic burden of proof. We will finally conclude with the legal
problem, without first clarifying the need to adopt the figure of inversion of the
burden of proof in this type of proceedings and finally we will analyze the
requirements or conditions of the legal institution of presumption juris tantum
and we will see if they are suitable and really effective conditions or if on the

contrary, they represent some problem that must be amended.
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Introduccion

En derecho, es una maxima que “quien alega prueba” es entonces, el
que inicia una accion juridica el que debe apoyar con pruebas sus

afirmaciones.

En el mundo de la propiedad industrial, el sistema de patentes de
procedimientos adolecia de una debilidad practica con respecto de la efectiva
proteccion que brindaban a su titular, en consecuencia, en las causas por
infraccion de este tipo de patentes, era practicamente imposible para el actor
probar que el presunto proceso infractor era idéntico al proceso que protege

la patente.

Ante la negativa de prueba, la patente que reivindicaba un procedimiento
perdia la calidad de derecho que efectivice la persecucion de infracciones por
uso no autorizado de las invenciones de procedimientos patentadas; o, de una
herramienta juridica con competencia de exclusion del mercado a
competidores desleales, sino que, se reducia a un reconocimiento de la

ciencia al inventor por su aporte a un problema técnico.

En este contexto, al infractor beneficiarse de los beneficios de la patente
ajena, la doctrina y jurisprudencia inducen a la legislacién a incorporar una
forma de proteccion ante este negativo de producir la prueba: inversion de la
carga probatoria para patentes que reivindiquen un procedimiento. Ya no
prueba quien alega, sino el demandado. Adicional, incorporan también la
presuncion juris tantum. Después, la normativa multilateral del Acuerdo
A.D.P.I1.C. de la Organizacién Mundial de Comercio (O.M.C. en adelante),
incorpora también la institucién resultando de obligatorio cumplimiento para

los Estados Parte.

La institucion de la carga de la prueba, tanto como la presuncién que se
configura conforme requisitos de operatividad seran de estudio y desarrollo en

la presente.



Capitulo |

1. Patentes: Régimen general de las Patentes de Invencion

1.1 Generalidades: Conceptualizacion de patente y requisitos de

patentabilidad

La definicion de patente no ha sido esclarecida puntualmente por la
norma, mas bien, encuentra apoyo en conceptos doctrinarios donde se sefala
que: “La patente es la concesion que otorga el Estado a un inventor o a su
causa habiente para explotar exclusivamente una invencién industrial durante
un plazo determinado, al cabo del cual pasa a ser de dominio publico”. (Metke,
2002, p.22).

Una patente se concede a una invenciéon que, definida por el Tribunal
Andino, en el Proceso No. 21-IP-2000, “comprende todos aquellos nuevos
productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa
del hombre, impliquen un avance tecnoldgico (...) y ademas sean susceptibles
de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”. (Derivados de la
Bilis Humana, 2001); concepto del que se desprenden tres requisitos que le
permitan al inventor hacerse de una patente: novedad, nivel inventivo, y
susceptibilidad de aplicacion industrial. La Decision 486, dispone que, seran
objeto de patente “siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean

susceptibles de aplicacion industrial.” (Decision 486, p.26, 2000).

La novedad, en un breve estudio, se traduce en “no estar contenida, no
estar incluida, o no formar parte del estado de la técnica”. (Otero, pg.37, 2002).
El nivel invetivo comprende un salto cualitativo en relacién con la técnica
existente. Pues, ademas de que no implique ser evidente, es decir no obvia,
para el hombre dedicado al oficio normalmente versado en la materia técnica,
siempre debe derivarse de una actividad creativa del hombre. (Formulaciones
de Peptidos Hidrosolubles de Liberacion Retardada, pg.6, 2002). Y,
finalmente, ser susceptible de aplicacion industrial, es decir, que sea utilizado

0 producido en cualquier actividad sea productiva, o de servicios, pues, al
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momento del otorgamiento de la patente se busca se estimule y promueva el
crecimiento industrial; el desarrollo, y reporte beneficios econémicos para
quien la explota. Por eso, solo son patentables las invenciones que se
apliquen en la practica.

1.2. Tipos de patentes: patentes de producto y patentes de

procedimiento

Las normas de la Organizaciéon Mundial del Comercio, O.M.C., son
vinculantes para los Estados Parte en ese contexto, el Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio, A.D.P.I.C., en su Art 27.1, dispone que las patentes pueden ser de
productos o de procedimientos. (Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos

de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, p.37, 1994).

Las primeras, comprenden “todas las variedades de entidades
estructurales hechas por el ser humano.” Y el autor afiade que “puede referirse
principalmente a cosas, substancias y medios de trabajo (en particular

aparatos y dispositivos).” (Fernandez-Novoa, s.f, p.64).

Y, las segundas, materia del presente trabajo y de estudio mas
detallado en lo largo del trabajo, son aquellas bajo las cuales “su objeto verse
sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o
actuaciones para obtener un resultado. (Metke, ibidem, p.32). Es decir, “se
trata de una sucesidn de operaciones 0 actuaciones a realizar con

determinadas materias o energias”. (Rangel Ortiz, 1994, p.32).

1.3. Los derechos que confiere una patente: El derecho de uso exclusivo
y la explotacion no consentida

Dentro de los derechos que confiere, es menester el derecho exclusivo
de uso. Nace siempre y cuando la patente haya sido concedida por la
Administracion competente. Referimos al derecho exclusivo de tal forma que la

patente, le confiere a su titular la facultad de explotacion sobre la misma:
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licenciarla, transferirla o usarla (facultad positiva), asi como la de impedir, por
regla general, actos no autorizados desarrollados por terceros (facultad Negativa

o también denominado ius prohibendi).

Sobre el ius prohibendi, la Decisién 486 lo determina comparando los
actos marco de patentes de productos de los actos marco de patentes de
procedimiento. En ese contexto, en su articulo 52, si la patente reivindica un
producto, dota al titular que impida a un tercero no facultado: fabricacion, venta,
comercializacion, utilizacion del producto patentado o sea objeto de importacion
con esos fines, pero, si reivindica un procedimiento, su titular esta en derecho
de restringir a un tercero no consentido de emplear el procedimiento patentado
para obtener un producto; comercializar, usar, enajenar o importar el producto
obtenido del procedimiento para los fines sefialados. De aqui que, cualquiera
gue contra consentimiento del inventor use, elabore, ofrezca en venta, de en
venta o importe un producto resultado de un procedimiento patentado incurre en
un acto real que infringe el derecho al uso exclusivo de la patente vy,
consecuentemente, daria cabida a una demanda de accién por infraccion a los

derechos de propiedad industrial.

En el proceso N0.152-IP-2011, el Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina, ha expresado lo siguiente:

“Elarticulo 52 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
al momento de reconocer los derechos que tiene el titular sobre un
producto o procedimiento patentado, le otorga una facultad negativa,
denominada “ius prohibendi” que se refiere a los derechos de exclusion y
oposicion para impedir la explotacion de la invencion objeto de patente,
entendida aquella como el uso integral del procedimiento reivindicado y
la consiguiente distribucion y comercializacion de los resultados
obtenidos por terceras personas no autorizadas expresamente por el
titular. Esta facultad deriva del derecho de exclusividad sobre la
explotacion de la invencion, otorgado por la concesién de la patente.”
(T.A., Interpretacion Prejudicial de 17 de marzo de 2010, p.25, 2010).



1.4 De la accion por infraccion de Derechos de Propiedad Industrial:
Caracterizacion de la accion; objeto y reglas probatorias de la

accion por infraccion sobre una patente de procedimiento

La accion tiene lugar al momento de infringir Derechos de Propiedad
Industrial, como lo es, el derecho de uso exclusivo de una patente conferido a
su titular que fue explicado en anterior precepto. La misma podra ser
entablada por el o los titulares del derecho, persona natural o juridica; el
Estado, cuando la norma interna del pais lo faculte, en contra de quien infrinja
el derecho (fabricante, comercializador, importador, distribuidor) y aquella que

este en posibilidad inminente de infringirlo.

1.4.1. Laaccién por infraccion sobre una patente de procedimiento

Atenta al concepto de ius prohibiendi, como la facultad que dota al
titular del derecho, impida a un no autorizado la realizacion de actos de
disposicion: el empleo del proceso, ofrecerlo en venta, venderlo, o importar el
producto obtenido de dicho procedimiento con esos fines y podra el infractor ser
objeto de una accién por infraccion en medida que ejerza cual fuese de las
mencionadas por considerarse actos que concretan el dafio al bien juridico que

se protege por la norma.

Ademas de la infraccién caracterizarse por regular las medidas
cautelares (impedir, evitar asegurar), medidas frontera (suspender operacion
aduanera), indemnizacion de dafios y perjuicios al titular en el tramite por
infraccion, se ha establecido que el objeto de la misma es el de precautelar
derechos de propiedad industrial y que, la Administracion competente se
pronuncie en ese sentido asi tambien como adoptar medidas para su efecto. La
misma siempre tiene como fin el cese de acciones infractoras, el resarcimiento

de los dafos sufridos



1.4.2. La prueba en el procedimiento de infraccién de una patente

de procedimiento: reglas probatorias

Se contemplan dos reglas probatorias con el fin de darle, al titular
de una patente de procedimiento, una mayor proteccién: i) La inversion de la

carga de la prueba; vy, ii) la presuncion.

La primera, empero del principio procesal onus probandi incumbit
actori, la carga de la prueba recae sobre el actor, no es el actor, sino el
demandado quien tiene que probar que el producto es resultado del
procedimiento patentado y de inmediato se configura una presuncion
simplemente legal o juris tantum que guarda una relacién de independencia y
compatibilidad con la ya explicada institucion juridica y en consecuencia, el

juzgador queda facultado para exigir la prueba al demandado.

Esta ultima supone una presuncion simplemente legal o juris
tantum porque admite prueba en contrario y presume que cualquiera de los
productos idénticos que se obtendrian con el proceso patentado resulta de
ese procedimiento lo que termina facultando al juez que presuma la existencia
de una infraccion (presuncién de culpabilidad que contradice la tradicion

juridica de presuncién buena fe en todo proceso).

Ahora bien, se condiciona la presuncién a que en primera
variante debe el producto patentado ser nuevo; y, dos, la existencia probable
que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el proceso patentado y
que el titular de la patente no haya podido determinado por un analisis racional
cual ha sido el procedimiento utilizado para la obtencion del producto sea

nuevo o0 no.

Si bien, para las normas procesales podria asimilar estas dos
figuras como una sola, es decir, la presuncion juris tantum como forma indirecta
de inversion de la carga probatoria, para efectos de proteccion de patente se
entienden diferentes, distintas para ofrecerle al titular de la patente de

procedimiento dos instrumentos de proteccion ante una posible infraccion.

7



2. Cargadinamica probatoria:

Inversion de la carga de la prueba

2.1 Lacargade laprueba: conceptualizacion, tipos, finalidad de la carga

de la prueba

La carga de la prueba es de las instituciones juridicas: el derecho
romano. Su concepto ha ido evolucionando, Bonnier (1928), sefiala que la
carga probatoria recae sobre la parte que pretende variar una situacion
juridica; o, quien plantea una postura diferente a la de la contra parte en el

juicio. Parra Quijano (2006), adicionalmente explica que:

Es una nocion procesal que consiste en una regla de juicio, que le indica
a las partes la autorresponsabilidad que tienen para que los hechos que
sirven de sustento a las normas juridicas cuya aplicacion reclaman
aparezcan demostrados y que, ademas, le indica al juez como debe fallar
cuando no aparezcan probados tales hechos. La carga de la prueba le
permite al juez fallar, cuando el hecho no aparece demostrado, en contra
de quien la incumplié. El juez debe procurar con el decreto oficioso de
pruebas, investigar los hechos; pero si ello no es posible, por inercia de
la parte a quien interesaba que el hecho apareciera demostrado, debe
utilizar el sucedaneo de prueba y aplicar la regla de la carga (p.242).

La carga de la prueba resulta imperiosa cuando esta ha fracasado dentro
del proceso, sea por instancia de parte o de oficio, siendo el 6rgano judicial a
través del juez, quien debera aplicar las respectivas reglas de juicio sobre la
distribucion de la carga de la prueba (Pico i Junoy, J., p.80, 1996).

Sobres los tipos de carga probatoria, es indispensable conocer las
dimensiones objetivo y subjetivo de la misma y posteriormente distinguirlas. A
partir del trabajo de Glaser (1883), se destaca que el tipo de carga objetivo

apunta a la actividad del juez dentro del proceso vy, al tipo de carga subjetivo



le es aplicable a las partes, pues estas tienen implicita la actividad de probar,

para evitar sufrir consecuencias desfavorables (Prutting, p.22, 2016).

Y en esa linea, se plantea que:

(...) es una nocion procesal que contiene la regla de juicio, por medio de
la cual se le indica al juez como debe fallar cuando no encuentre en el
proceso pruebas que le den certeza sobre los hechos que deben
fundamentar su decision, e indirectamente establece a cual de las partes
le interesa la prueba de tales hechos, para evitarse las consecuencias
desfavorables (Echandia, 2002, p.426).

La primera, permite al juez buscar la solucién para esclarecer un hecho
ambiguo asi complementa su decision con argumentos cuando no sean
probados. La segunda vertiente, le indica a las partes que tienen la necesidad
de probar para no padecer las consecuencias desfavorables dentro del litigio
(Echandia, 2002, p.426).

La finalidad de la carga de la prueba con relacion a las actividades del
juez “sirve para que, al momento de dictar sentencia y ante una afirmacién de
hecho no probada, decida cual de las partes debe sufrir las consecuencias de
esa falta de prueba (...)” (Montero, 1996, p.113).

Vislumbramos que es una regla dirigida a dos partes, desde el punto de
vista de la carga objetiva, es considerada una regla para el juez y desde el
punto de vista subjetivo es considerada una regla conductual para las partes,
cuya finalidad conjunta es probar los hechos controvertidos y poco claros

dentro del proceso para asi poder emitir una sentencia.



2.2 Carga dinamica de la prueba: conceptualizacion, y finalidad de la

carga dinamica probatoria

Existen inconvenientes en lo concerniente a las reglas de la carga de la
prueba, pues se han generado situaciones de desigualdad entre las partes
gue intervienen en un proceso, principalmente ante la imposibilidad de acceso
a las pruebas o material factico que corresponde a cada una. Asi nace la teoria
de las “cargas probatorias dinamicas” (denominacion mas frecuentemente

empleada).

Se piensa que el origen de la teoria en cuestidon se remonta a Bentham,

quien denunciaba textualmente lo siguiente:

Entre las partes contrarias ¢a cual se debe imponer la obligacion de
proporcionar la prueba? Esta cuestion presenta infinitas dificultades en
el sistema procesal técnico. En un régimen de justicia franca y simple,
en un procedimiento natural, es muy facil de contestar. La carga de la
prueba debe ser impuesta, en cada caso concreto, a aquella de las
partes que la pueda aportar con menos inconvenientes, es decir, con
menos dilaciones, vejamenes y gastos. (...) Se dira, es a la parte que
inicia el juicio, que formula la alegacion, a la que corresponde probar la
veracidad de la misma, tal es el aforismo que se presenta por si mismo

y que, en apariencia, es muy plausible (...) (Bentham, 2002, p.289).

Peyrano (1992) planted, por primera vez, la magnitud de incorporar los
criterios de flexibilizacion de la carga de la prueba, destacando que las cargas
probatorias dinamicas serian aplicables segun las particularidades de cada

caso.

La llamada doctrina de las cargas probatorias dinamicas puede y debe
ser utilizada por los estrados judiciales en determinadas situaciones en
las cuales no funcionan adecuada y valiosamente las previsiones legales
gue, como norma, reparten los esfuerzos probatorios. La misma importa

un desplazamiento del onus probandi segun fueren las circunstancias
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del caso, en cuyo mérito aquél puede recaer, verbigracia, en cabeza de
quien esta en mejores condiciones técnicas, profesionales o facticas
para producirlas, mas alla del emplazamiento como actor o demandado
o de tratarse de hechos constitutivos, impeditivos, modificativos o
extintivos (Peyrano y Chiappini, 2004, p.19-20).

La doctrina enfatiza en que el objetivo de la carga dindmica es el de
lograr, en determinados casos a través de su aplicacion, “el cumplimiento
cabal de la idea de justicia (...)” (Gonzéalez, 2013, p.48).

Tambien, se sefiala que la busqueda de la verdad en ‘la doctrina
procesal moderna ha avanzado lo suficiente como para entender que ambas
partes se encuentran obligadas a producir su aporte a los fines de esclarecer
la verdad de los hechos controvertidos (...), para lograr una aplicacion
Derecho por el sentenciante que tiende a ser mas justo’ (Rambaldo, 2004,
p.31).

Hablar de la finalidad la carga dindmica de la prueba desarrolla sus
principales elementos, la igualdad procesal, justicia y equidad, la busqueda de
la verdad y el principio de solidaridad y buena fe procesal que finalmente
terminan permitiendo al juez buscar la verdad a través de distribucion de dicha
institucion hacia aquella parte que se encuentra en una mejor situaciéon de
disponibilidad y facilidad sobre la prueba de los hechos no probados en el
proceso. Asi, se dispondra, en virtud del principio de solidaridad y buena fe
procesal, que dicha parte aporte al proceso la prueba para que pueda dictar

sentencia y de esta forma hacer justicia.
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CAPITULO Il

1. Inversion de la carga de la prueba

en patentes de procedimiento

1.1. Necesidad de la inversion de la carga de la prueba procedimientos

civiles por infraccion de patentes de procedimientos

Las patentes de procedimiento radican en toda solucién técnica que no
se encuentra constituida por un objeto fisico, palpable o tangible, sino mas
bien por un sistema, método, proceso o aplicaciones de caracter intangible
que llevan a un resultado practico. Sin embargo, estas adolecian de una
debilidad préactica en cuanto a la proteccion efectiva que ellas podian brindar

a sus titulares. (Corral, s.f., p.129)

En los casos civiles de accién por infraccion de patentes que
reivindicaban un proceso, terminaba siendo imposible para el titular de la
patente, demostrar que el procedimiento que infringia su patente, era idéntico

al procedimiento patentado.

“En concreto el titular-demandante debia identificar el procedimiento
utilizado por el demandado para la violacion y consecuentemente,
debia probar que era un procedimiento semejante al patentado. Como
sefialé la doctrina, esta prueba encerraba enormes dificultades (Del
Valle Sanchez, Problemética de la proteccion de las invenciones
guimicas y farmacéuticas..., cit. Pag. 74). La prueba que debia realizar
este sujeto estaba dificultada ademas por la dificultad de acceder al
lugar en que el demandado presuntamente utilizaba el procedimiento
registrado. Esta situacion impedia que pudiera fundamentar
debidamente su demanda por violacion, desde el punto de vista factico,
teniendo mas dificultades para que su pretensién se estimara. La
situacion descrita determiné que, en la practica, no prosperaran las

acciones ejercidas por el titular de la patente de procedimiento para
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defender su derecho de exclusiva. Se puede corroborar esta afirmacion
en numerosas sentencias del Tribunal Supremo en las que el actor no
pudo probar que el demandado habia utilizado el procedimiento
patentado. Asi, por ejemplo, las sentencias de 29 de marzo de 1966
(No. 1673), 15 de diciembre de 1971 (No. 5336) y la de 31 de enero de
1973, pueden servir de muestra. En esta Ultima sentencia el Tribunal
Supremo afirmé: “Que la parte actora solicita en el pleito fundado en el
derecho que le confiere la patente de invencion (...), registrada y en
vigor en Espafa, referente a procedimientos para la obtencion del
producto quimico C. y que como titular le confiere derecho exclusivo a
su fabricacion, empleo y utilizacibn y ventas, que no han sido
respetados por los demandados; que estos sean condenados a que
cesen los actos que causen lesion al derecho excluyente de la actora 'y
a indemnizarla de los dafios causados por la lesion de su derecho (...),
afirmando como hecho basico de su demanda, que no parece que
exista para la fabricacion del mencionado producto otro procedimiento
distinto en su esencialidad que el que es objeto de la patente que la
ampara, y frente a los supuestos facticos de la parte actora la sentencia
gue desestimé la accioén ejercitada, declara como hechos probados, en
primer lugar que los demandados no han fabricado la sustancia C., que
forma parte de los medicamentos que elaboran, sino que han adquirido
en el mercado libre, en segundo término, que la demandante no ha
probado que el procedimiento por ella patentado es el Unico para
obtener dicha sustancia”. ” (Enfasis es mio). (Corral, s.f., p.144-145).

Eso con respecto de la legislacion espafiola y de la negativa. No solo
de que el fallo siempre seria en contra quien no prueba, si no que, reducia a
la patente de procedimiento a un simple reconocimiento de la ciencia para su
titular y no un instrumento juridico que lo facultara de excluir a terceros o ser

un derecho efectivo que sirva para perseguir infracciones.
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La figura nace del derecho aleman, basicamente, la sentencia en la que
el Tribunal Federal de Alemania sefiala, en justificacion a la implementacion

de la figura:

“... en la hipotesis de una patente de procedimiento es dificil probar que
el correspondiente producto fue fabricado con el procedimiento
patentado. Y cuando la fabricacion se efectua en un pais extranjero los
problemas relativos a la prueba aumentan considerablemente y con
frecuencia son insuperables. A fin de proporcionar una proteccién
efectiva contra la infraccion de la patente, los promotores propugnaron
una modificacion de la carga de la prueba “que no presentaba
inconvenientes para los fabricantes respetables, porque éstos podian
probar facilmente que sus productos habian sido fabricados por un
procedimiento diferente del procedimiento patentado” (Cucarella, 2000,
p.407).

Por la vulneracion del derecho de uso exclusivo que otorga la patente,
se incorpora en el Acuerdo A.D.P.I.C., de la Organizacion Mundial de
Comercio, la figura de inversién de la carga probatoria para las patentes de
procedimientos; y, la presuncién juris tantum de la existencia de una
infraccion, siendo de obligatorio cumplimiento para los Estados suscriptores

como es el Ecuador.

En legislacion argentina, sefiala que la regla optada era clara y sencilla
pues, para el

“... actor la prueba de la infraccion a una patente de procedimiento va
de lo muy dificil a lo directamente imposible, se impone como principio
general que el demandado, para quien producir esa evidencia es
mucho mas sencillo, deba probar cual fue el procedimiento
concretamente utilizado y que este no infringe la patente de la otra
parte” (Poli, p.63, 2010).
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En justificacion al cambio estricto de la regla procesal, la doctrina

espafiola manifiesta que:

“El cambio se justifico por las dificultades insalvables a las que estaba
sometido el titular de una patente de procedimiento que quisiera
demostrar que un producto o una sustancia introducida en el mercado
habia sido fabricada con el procedimiento patentado y no con un
procedimiento diferente. Estas dificultades probatorias, que le privan en
la practica de proteccion, habian hecho que dicha prueba fuese

calificada como prueba diabdlica”. (Garcia, p.12, 2004).

La figura busca evitar que el titular de una patente de procedimiento
intente una prueba imposible de obtener como la de determinar que proceso
esta utilizando el demandado, sumesele, si en caso de que el presunto
proceso infractor se desarrolle en territorio extranjero (hablando de la

territorialidad de las patentes).

En stricto sensu, sobre el incorporamiento de la inversion de la carga
de la prueba, si el que ha sido demandado no cumple con su obligacién de
probar (por estar dispuesto en la ley de forma taxativa) tendr& como
consecuencia ser sentenciado como infractor y perder la causa. No solo es
perjudicial para el que se presume infractor porque desde el inicio lo considera
como tal, si no que y en ejemplo, si se decidiese por parte del actor solicitar
medidas cautelares y el juez de la causa da lugar a ellas, generaria una
exclusién del mercado competitivo durante la extensa duracién del proceso;
accion que desemboca en un perjuicio econémico que se traduce en abuso

del derecho por parte del titular de la patente.

1.2. De la presuncion juris tantum en procedimientos civiles por

infraccién de patentes de procedimientos

La mencionada inversion de la carga de la prueba se encuentra en una
relacion con la existencia ipso iure de una presuncion simplemente legal o

juris tantum donde le tocara al demandado, el uso de medios probatorios que
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prueben que el producto identico que se presume, se ha logrado con el
procedimiento patentado, no fue resultado de ese proceso. Es decir, la carga
probatoria recae sobre el presunto infractor por este encontrarse en mejor
condicién de aportar al proceso como una excepcion a la regla procesal del

“quien alega prueba”.

Al respecto, el Acuerdo A.D.P.I.C., en su Articulo 52 dispone,

“... (...) los Miembros estableceran que, salvo prueba en contrario, todo
producto idéntico producido por cualquier parte sin el consentimiento del
titular de la patente ha sido obtenido mediante el procedimiento
patentado, por lo menos en una de las circunstancias siguientes:

a) si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo;

b) si existe una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya
sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente no
puede establecer mediante esfuerzos razonables cudl ha sido el
procedimiento efectivamente utilizado.” (la cursiva es mia) (Acuerdo
Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio, 1994, p.19).

Si bien, las normas A.D.P.I.C. son de aplicacion para los Paises
Miembros y las legislaciones de estos cumplen esta obligacién en materia de
propiedad intelectual -bajo pena de sancion comercial-. La Decisién Andina
486 -de aplicacion directa- siendo la norma techo, al respecto, en su Articulo
240, recoge en igual sentido:

“ correspondera al demandado en cuestion probar que el
procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente
del procedimiento protegido por la patente cuya infraccion se alegue. A
estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto
idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido
obtenido mediante el procedimiento patentado, si:

a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o
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b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya
sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de
éste no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuél ha
sido el procedimiento efectivamente utilizado. (Decision 486, p.34,
2000).

Adicionalmente, nuestra legislacion, en el Articulo 546 del Cédigo de
Ingenios, repite textualmente el contenido de la norma andina en la

mencionada y citada Decision.

El articulo dispone que en una accion iniciada por el titular de la patente,
el demandado obligatoriamente deberia probar que utiliza un procedimiento
distinto (aqui la inversion de la carga de la prueba); y adicionalmente en la ley
presume (presuncion juris tamtum) que todo producto idéntico se obtuvo por

el proceso patentado.

La infraccién opera unicamente si se cumplen alguno de estos requisitos:
i) cuando el producto es nuevo; o, ii) ante posibilidad sustancial que el
producto idéntico se haya fabricado mediante el proceso patentado y el duefio
de la patente no puede establecer mediante esfuerzos razonables cual es el

procedimiento que se empleo. Se utiliza la conjuncién disyuntiva “0” y no una
conjuncion copulativa, “y”, lo que en consecuencia genera que los Paises
Partes queden en libertad de uso, es decir, les otorga potestad de obtar una

u otra para que esta presunsion opere.

1.3. Requisitos para que opere la presuncién juris tantum en
procedimientos civiles por infraccibn de patentes de
procedimientos: problema juridico y posibilidad de abuso del
derecho

Si bien se explica en parrafos anteriores, para que la presuncién juris
tantum proceda en los litigios civiles por infraccién a una patente de proceso,
debe cumplir con cualquiera de las dos condiciones: i) que el producto sea

nuevo; ii) ante la existencia de una posibilidad sustancial que el producto
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idéntico se haya fabricado con el procedimiento patentado y su titular, no
pueda establecer con certeza, asi como con esfuerzos razonables, cual ha

sido el procedimiento usado.

Al momento de la norma facultar el uso de cualquiera de las dos
condiciones, hace que sea opcional para los Estados Miembros aducir una u
otra para la cabida a la presuncién de infraccién ante el demandado; lo que
genera una serie de avistamientos que constituyen el problema principal de la

presente.

La norma es clara, y pues, a falta de novedad de un producto, se
entiende la presuncién de infraccidbn no opera, situacion que se plantea de
manera objetiva pues, que un producto sea nuevo supone gue no se
encuentra en el estado de la técnica y recordemos que, el estado de la técnica
comprende todo lo que haya sido accesible publicamente en cualquier

momento o lugar.

Ahora bien, el problema yace en la condicion de existencia de una
posibilidad sustancial que el producto idéntico se haya obtenido del
procedimiento patentado y que el titular de esta, no pueda establecer con
esfuerzos razonables, cual ha sido el proceso efectivamente usado. No es
l6gico, desde una mirada juridica que el proceso civil pueda perderse por no
haber realizado, el actor del proceso, es decir, el titular de la patente,
esfuerzos razonales para determinar el procedimiento infractor con el cual se
presume se obtuvo el producto, mas subjetivamente, cuando lo dicho se base

en una posibilidad sustancial a arbitrio del titular de la patente.

La subjetividad de la que se habla, se explica en la forma que el titular
de una patente que reinvindica un proceso, debera emplear, bajo su sana
critica, todo lo que este a su alcance para determinar eficazmente, cual es el
proceso que se ha utilizado para el obtener del producto idéntico y ante una
resultante negativa y falla del empleo de estos métodos (como ya hemos
explicado sobre la imposibilidad de probar para el titular); y, la creencia de

existencia de una probabilidad de que el producto idéntico haya sido fabricado
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mediante el procedimiento protegido, da a lugar a la accién y reclamo de
exlusion contra el demandado por creerse a lugar el derecho de exclusion de

uso del procedimiento patentado a un tercero no autorizado.

Resulta completamente un abuso del derecho que una valoracion
subjetiva, la sana critica, del titular de la patente de procedimiento que se
presume infringida (actor del proceso), condene el estado de inocencia de un
tercero y configure una presuncion que ineludiblemente, se ve obligado a
desvirtuar. No es facultativo del demandado probar o no (es una obligacion),
ni tampoco es facultativo para el juzgador ante la falta de prueba, decidir la
inocencia del demandado si no que, la norma ordena que sus actos se

cataloguen como violatorios de derechos de propiedad industrial.

Eso con respecto de la presuncion de culpabilidad y la repercucién de
no probar del demandado. Ahora, es de atencion el desarrollo del
procedimiento civil por infraccion a patentes de procedimientos. Una vez
iniciada la accion, el titular de la patente presuntamente violada, puede
solicitarle al juzgador encargado de la causa el otrogamiento de medidas

cautelares.

Como fue estudio en el marco tedrico de la presente, las cautelares se
encuentran entre las caracteristicas de la accién por infraccion, dandole la
facultad al titular de los derechos infringidos la peticibn antes, durante o
despues de iniciada la accién. Estas no son taxativas y son aplicables a
discrecion del juzgador; van desde el cese de actos tentatorios de infraccion
hasta el cierre del establecimiento, siempre que cumpla con los requisitos
establecidos en la misma norma (Articulos 247 y 249 de la Decision Andina
246).

Las medidas cautelares, de fin preventivo y protector, pueden solicitarse
por el legitimario del derecho (duefio de la patente de invencion de proceso) y
habiendas de un derecho infringido -sin derecho no hay nada que
salvaguardar-. Ademas de ello, la cautelar procede ante la presentacion de

pruebas que hagan presumir razonablemente la infraccidén o su inminencia. La
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autoridad, ante los medios probatorios utilizados y presentados, debe
determinar la existencia de indicios que hagan pensar que se pudo haber
cometido la infraccion. No se decretan por peticion de parte unicamente, sino,
por los medios probatorios que claramente diriman una presuncién o

suposicion de cometimiento de infraccion.

Nuestra legislacion, en el ambito procesal, ha dispuesto providencias
preventivas en materia de propiedad intelectual aplicables ante una posible
infraccion. El Articulo 133.1.- del Codigo Organco General del Procesos,
C.0.G.E.P., seiala:

“(...) la autoridad competente en materia de Propiedad Intelectual, podra

disponer la adopcién de las siguientes providencias preventivas:

a) Cese inmediato de la actividad que constituya la presunta infraccion,
gque comprendera:

1. La suspension de la actividad infractora o la prohibicion al
infractor de reanudarla, o ambas;

2. La clausura provisional del local o establecimiento, que se
expedira necesariamente cuando las mercancias infractoras o
ejemplares ilicitos constituyan parte sustancial del comercio
habitual del infractor;

3. El retiro del comercio de las mercancias, ejemplares ilicitos u
objetos infractores y su depdésito judicial.

b) La suspension de la actividad de utilizacion, explotacion, venta,
oferta en venta, importacion o exportacién, reproduccién, puesta a
disposicion, comunicacién o distribucion, segun proceda; y,

c) El secuestro o la retencion; el mismo que podra ordenarse sobre
bienes que aseguren el pago de la indemnizacion, sobre los
productos o mercancias que violen derechos de propiedad
intelectual, asi como sobre los equipos, aparatos y medios utilizados
para cometer la infraccion y sobre los ejemplares originales que
hayan servido para la reproduccion o comunicacion.” (Codigo

Organico General de Procesos, p.143, 2015)
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Se desmembra otro conflicto juridico deribado de la cabida a la presuncion
de infraccidn de patentes de procedimiento por la credibilidad existencial de
indicios de infraccion. Las medidas cautelares en este caso fundan su
aplicacion y cabida de supuestos indicios por parte del titular de derecho de
patente y en un desmesurado imposicion de accion de mala fe con fines de
exclusion de competidores y monopolizacion de mercado, termina por

configurar un abuso del derecho.

Bien usadas las medidas cautelares objetan el cometimiento de la
infraccion y frenan el acto en la medida de que evite, impida la violacion a
derechos de propiedad intelectual. Eso en caso de que si se este utilizando el
procedimiento patentado para la fabricacion u obtencion del producto derivado
del proceso protegido. Pero, en un mal uso de las medidas preventivas, estas
solo provocan un perjuicio al competidor del mercado considerado como

presunto infractor.

En ejemplo, en un proceso habiente entre A y B. por infraccién a una
patente de procedimiento, se concede encontra de B, como cautelar, el cierre
del establecimiento. La cautelar permanece en ejecucién hasta que, en
sentencia del juicio principal se lo considere como inocente o culpable de
infringir la patente de procedimiento de A. Es decir, durante la resolucién de
fondo (duracion del proceso), la medida adoptada genera inaccion con
respecto de actividades de comercio del demandado lo que, en consecuencia,
termina por causar un perjuicio econémico y no competencia en el mercado

progresivamente.

Ahora, en el mismo hipotetico, a B le resulta posible producir la prueba
que faculte su no infraccion, el procedimiento por el cual se desarrollo el
producto objeto de controversia, sigue siendo franco de indicio de violacidon
para titular de la patente una y otra vez a su criterio, lo que hace eterno y

desgastado el proceso civil.

En conclusion, existe una no correcta implementacion de la norma

establecida en el Acuerdo A.D.P.I.C. La nhorma A.D.P.1.C., de la Organizacién
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Mundial del Comercio, O.M.C., les obliga, so pena de sanciones comerciales,
a sus paises Partes la adopcion de lo dispuesto en su marco normativo, mas
especificamente el Articulo 42 que les impone el incorporamiento en sus
legislaciones de cualquiera de las dos condiciones para la operabilidad de la
presunsion juris tantum; podran optar una o la otra, es decir, les da potestad
de en la norma esclarecer una situaciéon como condicion de operabilidad, no
las dos, lo que el legislador andino, en conjunto con la legislacion ecuatoriana,
ha incorporado como dos requisitos o situaciones de uso segun la causa lo

amerite.

De esta interpretacion normativa, se riega en la practica el inminente
abuso derivado de situaciones en el sistema de patentes que se ha
desarrollado en perjuicio del presunto infractor privandolo de participacion
libre, dentro y con precaucion de los limites, en actividades de comercio;
perjuicios econdmicos; exclusion del mercado; competencia desleal por parte
del titular de la patente y entre muchas derivadas de una subjetividad de una
de las partes procesales de los procedimientos por infraccion de una patente

de procedimiento.
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Conclusiones

La inversion de la carga probatoria, en los procesos civiles por
infraccion a una patente que reivindica un proceso, es decir por
violacion a derechos de propiedad industrial, es una obligacion no
facultativa del demandado y su incumplimiento determina la presuncion

de violacién a los derechos del titular de la patente.

Las instituciones adoptadas en los procedimientos civiles de inversion
de carga de prueba y la presuncion juris tantum son independientes,

pero, se complementan una a la otra.

La presuncion de infraccion opera siempre que un tercero haya
obtenido un producto idéntico al que se obtiene del procedimiento
patentado presuntamente violentado. Supone, la ley dos condiciones
de operatividad: a) si el producto es nuevo; b) ante posibilidad
sustancial que el producto idéntico se haya fabricado mediante el
proceso patentado y el duefio de la patente no puede establecer
mediante esfuerzos razonables cual es el procedimiento que se

empleo.

La norma dispone que se opte por una u otra de las condiciones para
aplicar la presuncién juris tantum de infraccion. Le permite al titular de
la patente escoger una de las dos condiciones para que opere y asi

esta se proteja de terceros no autorizados.

El segundo apartado contradice en criterio al primer apartado debido a
la objetividad de las condiciones. Tanto la normativa andina, como la
norma ecuatoriana desvirtGa el alcance juridico, el espiritu y el contexto
de la normativa del Acuerdo A.D.P.I.C. al implementar las dos
condiciones para que opere la presuncion provocando un abuso del

derecho en la practica y en perjuicio del demandado.
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Recomendaciones

1. Lasegunda condicion de operatividad de la presuncion juris tantum que
dispone que, ante posibilidad sustancial que el producto idéntico se
haya fabricado mediante el proceso patentado y el duefio de la patente
no puede establecer mediante esfuerzos razonables cual es el
procedimiento que se empleo, habra cabida de esta, no deberia aplicar
como una condicion facultativa del titular de la patente pues de la
practica se desvelan situaciones desfavorecedoras al presunto
infractor de la patente o demandado por lo que, el legislador deberia
suprimirla como condicion y que, unicamente de cabida a la accién por
infraccion aquella que de cabida, de forma objetiva, a presumir se viola

una patente de procedimiento.
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